INFORMACION NO DIVULGADA Y
SECRETOS COMERCIALES.
Undisclosed Information and Trade Secretfs.

Resumen.

Por medio del presente ensayo, se abordard
la informacién no divulgada, desde la opti-
ca de la propiedad intelectual, explorando
su dindmica cotidiana, asi como los retos,
riesgos y beneficios que implica su utilizacion,
en aras de promover la difusion de dicha re-
gulacién, que es de vital importancia, para
los comerciantes. A su vez, se abordardn las
respuestas ante una eventual vulneracion, y
su abordaje a nivel judicial.

Summary.

Through this essay, undisclosed information
will be addressed from the perspective of in-
tellectual property, exploring its daily dynao-
mics, as well as the challenges, risks and be-
nefits involved in its use, in order to promote
the dissemination of said regulation, which is
of vital importance for merchanfts. In turn, the
responses to a possible violation will be ad-
dressed, and their approach at the judicial
level.
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l. Infroduccion.

Dentro del extenso mundo de la propiedad
intelectual, pocas veces se le da la importan-
cia requerida a la informacién no divulgada,
también denominada secretos comerciales.
En este entendido, mediante una metodo-
logia descriptiva, se procederd a analizar la
normativa internacional de la Unidn Europea
y espanola, asi como la hormativa nacional
relacionada a esta dindmica, partiendo pre-
viamente de un desarrollo de sus generalida-
des, de las diferenciaciones respecto a otras
figuras de la propiedad intelectual, y de los
aspectos esenciales que recubren esta ma-
teria, como es el caso de la operatividad co-
mercial de dichos secretos, de su transmision,



explotacion, y proteccion.

Si bien con lo anterior no se pretende agotar
el tema, se busca plantear cuestionamien-
tos novedosos, y que sirva de base para una
concepcidon al menos general de su aplica-
bilidad en el pais, asi como brindar recomen-
daciones para afrontar los retos actuales.

Sobre el particular, resulta de interés la expo-
sicion de motivos de la reciente ley espanola
01/2019, denominada Ley de Secretos Em-
presariales, que indica:

“La innovacidén es un importante estimulo
para el desarrollo de nuevos conocimien-
tos y propicia la emergencia de modelos
empresariales basados en la utilizacion de
conocimientos adquiridos colectivamen-
te. Las organizaciones valoran sus secretos
empresariales tanto como los derechos de
propiedad industrial e intelectual y utilizan la
confidencialidad como una herramienta de
gestion de la competitividad empresarial, de
transferencia de conocimiento publico-pri-
vada y de la innovacion en investigacion,
con el objetivo de proteger informacién que
abarca no solo conocimientos técnicos o
cientificos, sino también datos empresariales
relativos a clientes y proveedores, planes co-
merciales y estudios o estrategias de mercao-
do. Sin embargo, las entidades innovadoras
estdn cada vez mds expuestas a prdcticas
desleales que persiguen la apropiacion in-
debida de secretos empresariales, como el
robo, la copia no autorizada, el espionaje
econdmico o el incumplimiento de los requi-
sitos de confidencialidad. La globalizacién,
una creciente externalizacion, cadenas de
suministro mds largas y un mayor uso de las
tecnologias de la informacién y la comuni-
caciéon, contribuyen a aumentar el riesgo de
tales prdcticas.”

De esta manera se pone de manifiesto, la im-
portancia que ha recobrado esta temdtica,
destacando que la informacién no divulga-
da no es lo mismo que una patente, y que la
misma cuenta con un marco normativo de
protecciéon, pudiéndose exigir judicialmente

elresguardo de la confidencialidad, y los da-
Nos y perjuicios causados por una obtencion
o divulgacion ilicita de dicha informacion.

Il. Desarrollo histérico y conceptualizacion
de la Informacién No Divulgada.

Resulta importante analizar a grosso modo,
cudl ha sido el desarrollo histérico de los se-
cretos comerciales y su proteccién juridica.
En principio se hablaba de derechos profe-
sionales, y fueron regulados desde una 6pti-
ca de los derechos de la personalidad, visto
desde la esfera de la intimidad, en relacién
con el buen nombre del empresario, tal y
como lo expresa la autora Ferndndez (2017,
0.24).

Ahora bien, dicha concepcion hay que des-
tacar, corresponde a un dmbito incipiente
de la actividad empresarial, donde la misma
era llevada a cabo por personas fisicas. Pre-
cisamente, la evolucidén del comercio y el es-
tablecimiento de empresas, planted nuevos
panoramas, generadores de criticas a esa
concepcion bdsica, ya que a las personas
juridicas, se les achaca carecer de derechos
de la personalidad.

Producto de lo anterior, empieza a evolucio-
nar el bien juridico tutelado, hasta arribar a
la proteccién de un bien de naturaleza patri-
monial, como es el caso de la propiedad. Ex-
presa la autora Ferndndez (2017., p.25), que
esto supuso el reconocimiento del valor eco-
némico que el secreto industrial representa,
donde privo la intencidon de proteger los re-
sultados del trabagjo.

Precisamente, respecto a la condicion patri-
monial de propiedad que protege el secreto
industrial, la autora Belén et al (2019, p.16) ci-
tando la sentencia del Tribunal Supremo de
Espana, del 04 de mayo del 2005, establece:

“... el secreto industrial no protege una hipo-
tética esfera de reserva o intimidad empre-
sarial, ha dicho autorizada doctrina, sino que
preserva los resultados del propio esfuerzo y
el fomento del avance industrial y comercial.
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El derecho al secreto industrial es de conte-
nido patrimonial, que Nno puede ser equipa-
rado al derecho fundamental a la intimidad”
Ahora bien, parece ser que de igual manera
esa es la cultura ideoldgica que sigue Costa
Rica, segun se desprende del numeral 47 de
la Constitucion Politica, el cual indica:

“Todo autor, inventor, productor o comer-
ciante gozard temporalmente de la propie-
dad exclusiva de su obra, invencion, marca
O nombre comercial, con arreglo a la ley”

Si bien dicha norma no habla de los secretos
comerciales, lo cierto del caso es que podria
tener una extension analdgica, en el sentido
de dicha norma realiza un enfoque de pro-
teccion desde el dmbito de la propiedad.

Lo anterior también nos lleva al hecho, de
que el ordinal 41 de la citada carta magna,
establece que, ocurriendo a las leyes, todos
han de encontrar reparacién para las injurias
o danos que hayan recibido en su propie-
dad.

De todo lo anterior se desprende, que los se-
cretos empresariales deben ser protegidos y
por ende, el titular de las mismas, tiene dere-
cho a reclamar las reparaciones correspon-
dientes.

Lo cierto del caso, es que Costa Rica positi-
vizo dicha proteccion de forma expresa, por
medio de forma posterior.

Il. a. Conceptualizacion.

El término de informacién no divulgada es un
término que no resulta familiar para la mayo-
ria de las personas, al contrario, existen otras
denominaciones que resulta mds comunes,
como es el caso de los secretos comerciales.
Indistinfamente de uno u otfro, ambos con-
vergen en el mismo significado; asi las cosas,
resulta fundamental conceptualizar la infor-
macién no divulgada, a efectos de sentar las
bases iniciales de la presente investigacion.

En primera instancia la autora Ferndndez
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(2017, p.142) senala, que conceptualizar di-
cho término, resulta complejo, ya que es un
concepto amplio, por lo que considera inco-
rrecto acudir a una definicidn cerrada, por
el riesgo de dejar por fuera todas las modali-
dades existentes. Dentro de la amplitud a la
que se refiere, indica que existe una basta
tipologia de informaciéon, dependiendo esa
diversidad del tipo de empresa o sector de
produccioén, y por Ultimo, que la condicidn
de secreto depende de las medidas que
el titular adopte para su reserva, sin que se
pueda redadlizar una valoracion abstracta de
la misma.

Sabiendo de antemano lo anterior, se proce-
derd a externar algunos conceptos de inte-
rés. En este sentido, la OMPI los describe de la
siguiente manera:

“Los secretos comerciales son derechos de
propiedad intelectual (Pl) sobre informacion
confidencial que pueden ser vendidos o
concedidos en licencia”

El autor Pooley (2013), define dicha figura de
la siguiente manera:

“Dicho sencillamente, un secreto comercial
es informacion que no se desea que conoz-
ca la competencia.”

lll. Caracteristicas.

Por otro lado, ofros textos en lugar de con-
ceptualizar prefieren referirse al mismo, par-
tiendo de sus caracteristicas. En este sentido,
la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo del 08 de junio del 2016,
relativa a la proteccion de los conocimien-
tos técnicos y la informacidon empresarial no
divulgados (secretos comerciales) contra su
obtencion, utilizacién y revelacidn ilicitas, es-
tablece en su articulo 2 lo siguiente:

“A los efectos de la presente Directiva se en-
tenderd por:

1) «secreto comercialy: la informaciéon que
reuna todos los requisitos siguientes: a) ser se-



creta en el sentido de no ser, en su conjunto
o en la configuracién y reunién precisas de
sus componentes, generalimente conocida
por las personas pertenecientes a los circu-
los en que normalmente se utilice el tipo de
informacion en cuestion, ni facilmente acce-
sible para estas; b) tener un valor comercial
por su caracter secreto; c) haber sido objeto
de medidas razonables, en las circunstancias
del caso, para mantenerla secreta, tomadas
por la persona que legitimamente ejerza su
control;”

En sentido similar, el ADPIC en su articulo 39
pdrrafo segundo, establece:

“2. Las personas fisicas vy juridicas tendrdn la
posibilidad de impedir que la informaciéon
que esté legitimamente bajo su control se di-
vulgue a terceros o sea adquirida o utilizada
por terceros sin su consentimiento de mane-
ra contraria a los usos comerciales honestos,
en la medida en que dicha informacidn:

a) sea secreta en el sentido de que no seaq,
como cuerpo o en la configuracién y reunion
precisas de sus componentes, generalmente
conocida ni facilmente accesible para per-
sonas infroducidas en los circulos en que nor-
malmente se utiliza el tipo de informacién en
cuestion; y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables,
en las circunstancias, para mantenerla se-
creta, tomadas por la persona que legitima-
mente la controla.”

A nivel nacional, la Ley de Informacién No Di-
vulgada, senala en su articulo 2:

“ARTICULO 2.- Ambito de proteccién. Proté-
gese la informacién no divulgada referente
a los secretos comerciales e industriales que
guarde, con cardcter confidencial, una per-
sona fisica o juridica para impedir que infor-
maciéon legitimamente bajo su control sea
divulgada a terceros, adquirida o utilizada
sin su consentimiento por terceros, de mane-

ra contraria a los usos comerciales honestos,
siempre y cuando dicha informacidn se ajus-
te alo siguiente:

a) Sea secreta, en el sentido de que no seq,
como cuerpo nien la configuracion y reuniéon
precisas de sus componentes, generalmente
conocida ni faciimente accesible para las
personas infroducidas en los circulos donde
normalmente se utiliza este tipo de informa-
cion.

b) Esté legalmente bajo el control de una
persona que haya adoptado medidas ro-
zonables y proporcionales para mantenerla
secreta.

c) Tenga un valor comercial por su cardcter
de secrefta.

La informacidén no divulgada se refiere, en es-
pecial, a la naturaleza, las caracteristicas o
finalidades de los productos y los métodos o
procesos de produccion. (...)"

Como se observa de las diversas normativas
citadas, existe un consenso de las caracte-
risticas que definen a un secreto empresa-
rial. Tal y como lo senala el jurista Ferndndez
(2017, p.143), los elementos que permiten
identificar un secreto de empresa, son tres:
en primer lugar, que la informacién ha de
tener cardcter reservado, entendiendo por
tal que no sea generalmente conocida ni
facilmente accesible por las personas que
pertenecen al circulo donde normalmente
aquella se utiliza; en segundo lugar, que el
titular de la informacion delbbe manifestar su
voluntad de mantener en secreto la misma,
adoptando para ello medidas razonables en
el caso concreto; y, en fercer lugar, debe te-
ner un valor empresarial.

Inicialmente, se podria concluir gue no toda
informacién es objeto de proteccion den-
tro del dmbito de los secretos comerciales.
Dicha connotacién depende de la calidad
e importancia de la informacién obtenida,
que la dote de un valor econdmico, por la
ventaja competitiva que representa o por lo
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esencial dentro del funcionamiento empre-
sarial, y que ademads exista restriccion de ac-
ceso ad la dicha informacidn, sin que sea de
conocimiento popular dentro del dmbito de
accion.

Seria un error pretender identificar si una in-
formacion es secreta o no, por el nUmero de
personas que conozcan la misma; lo anterior
no constituye un pardmetro definitorio, por
cuanto lo realmente importante en su deter-
minacion, es la facilidad de acceso a dicha
informacion.

La OMPI al momento de desarrollar dichas
caracteristicas expresa:

“Existen diversas lineas de investigacion para
determinar qué informacién constituye un
secreto comercial.

o Cardcter secreto: el grado en que la infor-
macion es conocida por el publico o en un
comercio o sector en particular. La informa-
cion puede compartirse con empleados y
socios comerciales, pero no puede estar dis-
ponible pUblicamente;

o Valor comercial: el valor de la informacion
para el comerciante y sus competidores, el
alcance de las medidas tomadas por el co-
merciante para conservar la informacion en
secreto y la facilidad o dificultad con que la
informacién podria ser adquirida por otros de
manera apropiada;

o Esfuerzos razonables encaminados a man-
tener el secreto: la cantidad de esfuerzo y di-
nero invertidos por el comerciante en elabo-
rar la informacion secreta. La ley no exige a
la persona que declara un secreto comercial
que logre mantenerlo en secreto completa-
mente. Ahora bien, si que le exige que haga
algun esfuerzo por conseguirlo.”

En otro orden de ideas, los autores Belén, Pa-
lomar, Sanjudn y Molina (2019, p.16) senalan
que los secretos empresariales, podrian clasi-
ficarse en: conocimientos técnicos, informa-
cion empresarial, informacion tecnoldgica.

Lo anterior resulta primordial, porque los se-
cretos empresariales no solo versan sobre
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el conocimiento técnico, también llamado
“know how", esto también tiene relacidén con
esa informacion empresarial y tecnoldgica,
tanto desde los conocimientos de mercado,
como informacidén financiera, etc.

Sobre el tema de confidencialidad, expre-
sa dicho organismo internacional, que exis-
te una valoracion subjetiva y otra objetiva,
respecto a la primera, algunos paises no les
basta con la transmision de la informacion
se realice con cardcter de confidencial, sino
gue también se valoran los esfuerzos realiza-
dos para mantenerla en secreto. Desde el
dmbito objetivo, para ser considerado se-
creto comercial, la informacién debe ser co-
nocida por un grupo limitado de personas, y
no debe ser de conocimiento general de la
competencia o sector empresarial.

Lo anterior permite concluir, que la confiden-
cialidad debe ser valorada desde un punto
casuistico, donde se debe tomar en cuenta
el fipo de empresq, la actividad que se reali-
za, la importancia de la informacion, los me-
canismos de proteccién, y el costo de esto
en comparacion con el valor comercial de
dicha informacion.

lll.a. Medidas de proteccion:

En este sentido, el autor Astudillo (2019, p.30)
expresa:

“El efiquetado o los sellos con advertencias
o indicaciones del ca-rdacter secreto o confi-
dencial de la informacion es un medio mun-
dialmmente aceptado para dar cumplimien-
to al requisito de «tomar medidas razonables
para mantener dicho cardctemn. Constitu-
yen manifestaciones suficientes de voluntad
del poseedor legitimo de la informacién de
pre-servar el secreto de la informacion sumi-
nistrada a un tercero”

Oftro planteamiento lo realiza Dittmer y Poo-
ley (2021) quienes senalan:

“El aspecto mds complejo se refiere a reco-
nocer y aplicar medidas de seguridad que



sean “razonables,” pues todo tipo de conftrol
supone un cierto costo, ya sea pecuniario o
en eficiencia, o ambas cosas (piénsese, por
ejemplo, en la incomodidad de aplicar un
mecanismo de autenticacion de doble fac-
tor, en el que el usuario debe esperar que se
le envie por teléfono un coddigo Unico). Un tri-
bunal serd el que decida qué es razonable
en cada circunstancia, teniendo en cuenta
el entorno de riesgo de una empresa, el valor
de la informacion, la amenaza de pérdida y
el costo de las medidas destinadas a mitigar
los riesgos.”

El autor Garcia (2022, p.87) manifiesta, que
las medidas deben ser duraderas y dindmi-
cas, en el entendido de que dicho cuidado
se debe mantener por todo el fiempo del se-
creto, y que ademds requiere ser dindmico
para irse adoptando a las vicisitudes empre-
sariales, como seria el caso de otorgamiento
de licencias, o cambio de personal intferno.

Como se indicd, para que sean protegidos
los secretos comerciales estos requieren ser
confidenciales, aspecto que también va li-
gado, con las medidas de proteccion que
ejerza el propietario, en aras de dotarle de
dicha caracteristica a la informacion.

El escrito Hull (2019) brinda una serie de prdac-
ticas para evitar las amenaza internas y ex-
ternas que retan la condicidon secreta de di-
cha informacién.

Dentro de las medidas que resalta se en-
cuentran los sistemas de proteccién tecno-
l6gica, para contrarrestar las amenazas ci-
bernéticas. Estas medidas podrian ser desde
sistemas de antivirus, pasando por el estable-
cimiento de contrasenas, hasta la utilizacion
de mecanismos encriptados.

También habla de la existencia de contro-
les fisicos, desde sistemas de seguridad fisico
como puertas, cajas fuertes, zonas de acce-
so restringido, etc. En igual sentfido se habla
de la seguridad documental, que va relacio-
nado con la demarcacion de confidencia-
lidad de la informacion, y la custodia ade-

cuada de dicha documentacion.

Por otro lado, el pacto de cldusulas especi-
ficas en los confratos de trabajo, donde se
resguarden los secretos comerciales, que, a
suU vez, vaya acompanado de capacitacion
de las politicas de confidencialidad empre-
sarial, y una labor constante y adecuada de
supervision de las actividades de los emplea-
dos.

Al mismo tiempo, el establecimiento de cldu-
sulas de confidencialidad en los contratos
comerciales con terceras personas, donde
se informe de la confidencialidad de la infor-
maciéon y de los acuerdos de no divulgacion.

Todas las anteriores medidas, resultan esen-
ciales no solo para custodiar la informacion,
sino para dotarla de esa condicion subjetiva
de la confidencialidad, en aras de poder de-
mostrar dicha caracteristica esencial, ante
un eventual conflicto.

lll.b. Diferencia con oftras figuras juridicas:

Existen ciertas figuras juridicas, que ya sea
por su naturaleza o por su denominacion,
pueden prestarse a confusion, por lo que se
requiere efectuar una aclaracién en este
sentido.

Existe una diferencia entre los secretos de fa-
bricaciéon y secretos comerciales. Indica la
OMPI que una gran cantidad de paises dife-
rencian entre los secretos de fabricacién (in-
dustriales) y los secretos comerciales, lo cual
tiene implicacion en el derecho aplicable
(penal, consumidor, etc). Sobre el particular
expresa: “La primera categoria de secretos
comerciales guarda relacion con la informa-
cién de cardcter puramente técnico, como
métodos de produccidn, féormulas quimicas,
proyectos o prototipos. Esa informacion po-
dria ser una invencion patentable pero, en
general, la patentabilidad de la informacién
en cuestidon, en particular la novedad en el
sentido del Derecho de patentes, no es ne-
cesaria para proteger el secreto. Los secretos
comerciales son métodos de venta, métodos
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de distribucién, tipos de contrato, programas
empresariales, informacioén de acuerdos so-
bre precios, perfiles de cliente, estrategias de
publicidad vy listas de proveedores o clientes.
Por lo general, los temas sujetos a secretos
comerciales se definen mds bien de modo
genérico vy la resolucion final sobre qué in-
formacion puede ser un secreto comercial
dependerd de las circunstancias propias de
cada caso.” En lo particular, solo resta desta-
car, que ambos conceptos pueden confluir
dentro de la informacién no divulgada.

Ofra figura que vale la pena diferenciar, tie-
ne relaciéon con las patentes; segun el articu-
lo 1y 2 de lalLey de Patentes de Invencion,
Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de
Utilidad, establece que serd una invencion:
toda creacidon del intelecto humano, capaz
de ser aplicada en la industria, que cumpla
las condiciones de patentabilidad previstas
en esta ley. Podrd ser un producto, una ma-
quindg, una herramienta o un procedimiento
de fabricacioén y estard protegida por la pa-
tente de invencion; ademds debe ser nueva,
con nivel inventivo, y de aplicacién industrial.
Precisamente estas caracteristicas hacen
que muchos de los tfemas que cubre la infor-
macién no divulgada, no calcen dentro del
dmbito de las patentes.

Dentro de los motivos por los cuales en ocao-
siones se prefiera la figura del secreto co-
mercial por encima de la patente, explica la
OMPI se debe a:

“En el mdédulo 4 se explica que toda inven-
cion, ya sea un producto o un proceso, y
en cualquier campo de la tecnologia, pue-
de protegerse por patente, a condiciéon de
que sea nueva, enfrane actividad inventiva
y sea susceptible de aplicacién industrial. La
capacidad competitiva en el mercado sue-
le depender de las innovaciones técnicas y
de los conocimientos vinculados a ellas en el
campo de la industria o el comercio. Ahora
bien, esas técnicas y conocimientos no siem-
pre pueden protegerse mediante patentes.
Puede haber descubrimientos o informacio-
nes de cardcter técnico que estén suficien-
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temente avanzados y ofrezcan una ventaja
comercial valiosa a su artifice, pero que no
presenten el cardcter inventivo o novedoso
necesario para poder patentarlos. Por otro
lado, mientras se tramita la solicitud de pao-
tente, y siempre que la informacién que de-
sea patentarse no se haya divulgado publi-
camente, el propietario de esa informacion
deberd ser protegido ante cualquier divulga-
cion ilicita de informacién que pueda reali-
zar otra persona, independientemente de si
la solicitud da lugar finalmente a la conce-
sion de una patente.”

En lo que respecta a los riesgos de preferir Ia
informacién no divulgada por encima de las
patentes, se encuentra que el primero de es-
tos no garantiza una explotaciéon exclusiva,
en el entendido de que, si una tercera perso-
na adquiere de forma licita los mismos cono-
cimientos, no se puede imponer limitantes en
su explotacion

De forma resumida se podria concluir sobre
este particular, que no toda informacidon es
objeto de proteccidn mediante patentes;
y aunque calcen en ambas categorias, los
empresarios deben considerar si el valor del
secreto comercial amerita protegerla por
la via de la patente; tomando en cuenta el
beneficio de exclusividad que otorga la pa-
tente, pero siempre por un tiempo limitado,
mientras que el uso exclusivo del secreto em-
presarial, si bien genera una incertidumbre
en caso de ser descubierta por terceras per-
sonas, lo cierto del caso, es que de mante-
nerse su secreto, este puede ser explotado
sin limitacion temporal alguna.

Incluso, la LIND en su articulo 10 contempla
la separacion de ambas figuras, al indicar
que la proteccién de dicha informacién no
otorga derechos como una patente, lo cual
conlleva a concluir que definitivamente son
figuras distintas.

Ofro aspecto que diferencia ambas figuras,
radica en el registro de las mismas. Como se
indicd con anterioridad, por las caracteristi-
cas propias de los secretos comerciales, las



mismas no estdn sujetas a una inscripcidén o
registro para validar su protecciéon; aspecto
diferenciador en comparacién con las pa-
tentes, sin embargo, aun asi, la legislacion
nacional habilita hacer dicho registro.

Por eso, vale la pena cuestionarse, scudl es
la razén de ser de registrar este tipo de in-
formacion, y que beneficios representa para
suUs propietarios?

Bueno en principio, el pdrrafo final del ordinal
2 de dicha ley indica, que este tipo de infor-
macién debe constar en documentos, me-
dios electronicos o magnéticos, discos 6pti-
cos, microfimes, peliculas u otros elementos
similares. De forma seguida, su articulo 3 re-
sena, que dicha informacion serd custodia-
da por el Registro de la Propiedad Industrial
adscrito al Registro Nacional.

Esto podria generar dudas sobre la obliga-
toriedad de dicho registro, sin embargo el
articulo 3 del reglamento de la citada ley,
dispone de forma expresa que dicho acto
es voluntario por parte del titular de la infor-
macion.

Lo anterior nos lleva a inferir, que el Unico fin
de dicho registro es la preconstitucion de
prueba, ante el eventual surgimiento de un
conflicto a futuro, y es a que asi se interpreta
del mismo numeral 5 de dicho reglamento, el
cual senala: “(...) 4. El depdsito de los sopor-
tes materiales de la informacién no divulga-
da que se refiere el articulo 3 de la Ley tiene
cardcter voluntario y, en consecuencia, no
produce otro efecto que el de preconstituir
la prueba de la fecha en que se efectud el
mismo y del contenido del secreto, tal como
fue depositado en el Registro (...)."

También vale la pena destacar, que la in-
formacién puede ser retirada del registro en
cualguier momento que el fitular lo desee, lo
cual brinda flexibilidad al titular en su actuar.
Ademds, no estd de mds indicar, que dicha
informacién es confidencial, por lo que no es
de acceso al publico.

IV. Obtencion de informacidén secreta de for-
ma licita o ilicita:

Se ha descrito de forma amplia el valor co-
mercial de la informacién no divulgada; pre-
cisamente esa condicién la torna apetecible
para terceras personas, que desean obtener
ese conocimiento de forma ilicita.

Ahora bien, la normativa nacional no esta-
blece de forma expresa y sencilla, aquellos
actos mediante los cuales se considera que
la obtencién de la informacidén se dio de for-
ma licita o ilicita. Por lo anterior se requiere
efectuar un andlisis sistemdatico y hermenéu-
tico para arribar a conclusiones sobre el par-
ticular.

En este sentido, el articulo 2 de la LIND esta-
blece en lo que interesa:

“(...) Para los efectos del primer pdrrafo del
presente articulo, se definirdn como formas
confrarias a los usos comerciales honestos,
entre otras, las practicas de incumplimiento
de contratos, el abuso de confianza, la ins-
tigacion a la infracciéon y la adquisicion de
informacién no divulgada por terceros que
hayan sabido que la adquisicidon implicaba
tales prdcticas o que, por negligencia grave,
no lo hayan sabido (...)."

Dicho numeral se complementa con el arti-
culo 11 del Reglamento a la LIND, que sena-
la:

“Articulo 11.-Violacién de secretos empresa-
riales e induccion a la infraccidén contractual.

1. De acuerdo con el articulo 17 de la Ley
de Promocion de la Competencia y Defensa
Efectiva del Consumidor, Ley N.° 7472 del 20
de diciembre de 1994, se considera desleal
la adquisicién, divulgacion o explotacion,
sin autorizaciéon de su fitular de secretos em-
presariales a los que se haya tenido acceso
legitimamente, pero con deber de reserva,
o ilegitimamente mediante la induccion a la
infraccién contractual o por técnicas de es-
pionaje industrial.
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2. Se considera desleal la induccion a traba-
jadores, proveedores, clientes y demds obli-
gados a infringir los deberes contractuales
bdsicos que han contfraido con los compe-
tidores.

3. La induccidon a la terminacion regular de
un confrato o el aprovechamiento en be-
neficio propio o de un tercero de una in-
fraccion contractual ajena sdlo se reputard
desleal cuando tenga por objeto la difusion
o explotacidon de un secreto empresarial o
vaya acompanada de circunstancias tales
como el engano, la intencién de eliminar a
un competidor del mercado u otras andlo-
gas.”

Se podria decir entonces, que a confrario
sensu, los actos de obtencion de informa-
cion, que no calcen dentro de las premisas
antes dispuestas, serdn considerados como
obtenciones licitas.

Otras legislaciones, como la ley de secretos
empresariales espanola, en su articulo 2 si
define las obtenciones licitas:

“Articulo 2. Obtencidn, utilizacion y revelo-
cion licitas de secretos empresariales.

1. La obtenciéon de la informacion constituti-
va del secreto empresarial se considera licita
cuando se realice por alguno de los medios
siguientes:

a) El descubrimiento o la creacion indepen-
dientes;

b) La observacion, estudio, desmontaje o en-
sayo de un producto u objeto que se haya
puesto a disposicidon del publico o esté lici-
tamente en posesidon de quien realiza estas
actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obli-
gacion gque vdlidamente le impida obtener
de este modo la informacidén constitutiva del
secreto empresarial;

c) El ejercicio del derecho de los trabajado-
res y los representantes de los trabajadores
a serinformados y consultados, de conformi-
dad con el Derecho europeo o espanol y las
prdcticas vigentes;

d) Cualquier ofra actuacion que, segun las
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circunstancias del caso, resulte conforme con
las précticas comerciales leales, incluidas la
transferencia o cesién y la licencia contrac-
tual del secreto empresarial, de acuerdo con
el Capitulo lll{...)."

De un andlisis de los anteriores supuestos, se
desprende que en Costa Rica, dichas prdc-
ticas también serian consideradas como lici-
tas, a través de una interpretacion sistemati-
ca de las normas. Cabe destacar, que tal y
como se ha senalado, los secretos empresa-
riales a diferencia de las patentes, no con-
ceden una exclusividad para su explotacion,
porlo que esto incentiva a que la competen-
cia proceda bagjo la buena fe, mediante el
estudio, andlisis o investigacion, a la busque-
da de dicho conocimiento; y de obtenerse
dicha informacion de forma licita, no existe
motivo alguno para que se le prohiba su ejer-
cicio.

Porotrolado, en aqguellos casos en que el pro-
pietario de la informacién decida transmitirla
a un tercero, ya sea con motivo de un con-
trato de trabajo, o de un contrato comercial,
no cabe duda alguna, que seria una transmi-
sion licita. Siempre haciendo la salvedad, de
los deberes de confidencialidad que tienen
estas terceras personas.

Ahora bien, en lo que respecta a las cau-
sales de libertad de expresion que regula la
normativa espanola, tal y como lo expresa la
autora Belén et al (2019, p.44), cualquier per-
sona que obtfuviera o descubriera el secreto
comercial de forma licita, y en el tanto no
esté sujeta a un deber de confidencialidad,
en uso de su libertad expresidon, puede co-
municar publicamente dicho secreto.

De igual manera, Belén et al (2019, p.45-46),
expresa que por razones de interés publico se
pueden revelar secretos comerciales, como
seria el caso de actos delictivos que exone-
ren el deber de confidencialidad, o bien por
intereses publicos de la salud, ambiente o se-
guridad nacional. Precisamente, dentro de
este apartado se encuentra lo relacionado a
los datos de prueba, aspecto que serd anali-



zado de forma posterior.

Sobre los actos conculcatorios de los secretos
comerciales, la OMPI senala que “el incum-
plimiento de contratos, el abuso de confian-
za, la instigacion a la infraccién, y también la
adquisicién de informacién no divulgada por
terceros que supieran, 0 que no supieran por
negligencia grave, que la adquisicion impli-
caba tales practicas.”, constituyen usos co-
merciales deshonestos.

Por ofro lado, continuando dentro de la di-
ndmica de la ilicitud, uno de los principales
detonantes, consiste en el incumplimiento
de las obligaciones de los tfrabajadores o de
los contratos comerciales a su deber de con-
fidencialidad. Para tales casos el numeral 7
del citado reglamento menciona: “Toda per-
sona que con motivo de su trabajo, empleo,
cargo, desempeno de su profesion o relacion
de negocios, tenga acceso a informacion
no divulgada en los términos senalados en
el primer pdrrafo del articulo 2 de esta ley y
sobre cuya confidencialidad se le haya pre-
venido en forma expresa, deberd abstener-
se de usarla o divulgarla sin consentimiento
del titular, aun cuando su relacion laboral, el
desempeno de su profesion o la relacidén de
negocios haya cesado.”

Bajo la misma temdtica, y desde un punto de
vista histérico, el mayor riesgo radica en los
trabajadores. Sobre este particular, el jurista
Hull (2019) aporta informacién tangible, que
respalda la afirmacién realizada respecto al
riesgo de los tfrabajadores:

“Numerosos datos empiricos confirman que
la principal amenaza a los secretos comer-
ciales se origina en el dmbito interno. Por
ejemplo, la encuesta a empleados europeos
realizada por Iron Mountain en 2010 reveld
que el 66% de los encuestados habia conser-
vado, o conservaria, la informacidén a cuya
creacion habian contribuido. Los datos de
clientes son el tipo de informacidén que se
obtiene con mayor frecuencia. El 72% de los
empleados opinaban que la informacion
les seria de utilidad en otro empleo. No obs-

tante, los empleadores deben asumir parte
de la responsabilidad a este respecto. Solo
el 57% de los empleadores encuestados afir-
maron que la informacidén se calificaba de
confidencial y el 34% de ellos admitieron no
conocer las politicas de proteccion de datos
de la empresa.”

Ofro riesgo actual, tiene que ver con el es-
pionaje, acontecido en mayor medida por
los competidores comerciales. Por este mo-
tivo, el propio articulo 17 de la ley 7472, san-
ciona este tipo de actuar.

Dentro de las modalidades de espionagje, se
encuentre el ciberespionagje, que se encuen-
tra relacionado con el desarrollo de las tec-
nologias, y que representa un gran reto en la
actualidad.

IV. a. Transmision del Secreto Comercial a
terceras personas.

Como se abordd con anterioridad, la base
juridica del secreto comercial reside dentro
del dmbito de la propiedad, en principio la
primera regla de aplicacioén serian las dispo-
siciones especiales que regulan este tema,
y para aqguello que no lo contemple, se le
aplicardn las reglas subsidiarias del Cdodigo
Civil.

Siendo asi, partiendo de que el secreto co-
mercial sea traspasado a un tercero, de for-
ma gratuita u onerosa, le aplican las reglas
de la cesion, sin que exista impedimento al-
guno.

En este sentido, el articulo 8 del reglamento
de la LIND senala:

“Articulo 8°-Contrato de cesidn de secreto
empresarial.

1. El fitular de un secreto empresarial puede
cederlo a terceros mediante cualquiera de
los medios admitidos por la legislacién nacio-
nal. En caso de cesion, el cedente no podrd
explotar en el futuro el secreto empresarial
cedido, salvo que éste pierda su cardcter de
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secreto por hechos que no sean imputables
al cedente.

2. El cedente responde de la titularidad legi-
tima del secreto empresarial y deberd comu-
nicar al cesionario toda noficia que pudiera
afectar al valor y a la novedad del secreto
empresarial cedido.”

Resulta esencial destacar que, en caso de
transmitirse el secreto comercial, el cedente
tiene la obligacién inherente de abstener de
cualquier divulgacion.

La cesidon ubica la dindmica dentro de un
contexto de transmision de la propiedad, sin
embargo, esto no debe confundirse con el
otorgamiento de licencias comerciales.

Otro supuesto usual dentro de la dindmica
de interés reposa en el contrato de licencias,
que estipula el articulo 9 del citado regla-
mento, el cual senala:

“Articulo 9°-Contrato de licencia de secreto
empresarial.

1. El fitular del secreto empresarial puede
autorizar su explotacion a un tercero, deno-
minado licenciatario, quien podrd utilizar el
secreto empresarial licenciado dentro de los
limites contractuales establecidos.

2. La licencia se presume no exclusiva, salvo
que haya pacto en contrario o que las cir-
cunstancias del caso evidencien que la in-
tencion de las partes era pactar la exclusivi-
dad.

3. El licenciatario de secreto empresarial de-
berd adoptar todas las medidas necesarias
que impidan la divulgacion de dicho secre-
to. En caso de que exista una divulgaciéon no
autorizada por parte del mismo vy sin perjuicio
de la responsabilidad contractual del licen-
ciatario, el licenciante podrd beneficiarse
del plazo de gracia previsto en el articulo 2.3
de la Ley de Patentes de Invencion, Dibujos
y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad,
Ley N.° 6867 del 25 de abril de 1983, a efectos
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de la solicitud de una eventual patente.

4. Extinguido el contrato de licencia, el an-
tiguo licenciatario no podrd explotar el se-
creto empresarial, salvo que éste hubiera
devenido publico por causas que no fueran
imputables al propio licenciatario. El licencia-
tario quedard obligado a restituir los materia-
les que recojan el secreto empresarial (pla-
nos, instrucciones, diagramas de flujo, etc.),
de acuerdo con lo que se haya previsto en
el contrato.”

Al ser el secreto comercial, un activo de
competitividad importante, resulta valioso
e interesante para terceros. Es asi como en
muchas ocasiones, se origina mediante el
contrato de franquicia, el otorgamiento de
licencias de secretos comerciales.

No cabe duda, que el licenciatario de igual
manera tiene un deber de confidencialidad,
que se extiende mds alld de la vigencia del
contrato. Otfro elemento a considerar, es que
el otorgamiento de la licencia no conlleva a
una exclusividad automdatica, por lo que po-
drian existir diversas personas que se consti-
tuyan como licenciatarios del mismo secreto
comercial, salvo pacto en contrario.

V. Retos del secreto comercial.

La informacion no divulgada como derecho
de propiedad podria representar retos impor-
tantes, como es el caso de |la copropiedad,
asi como la embargabilidad de este, ade-
mds de la defensa de dicho bien inmaterial
en caso de verse amenazado por terceros
de formaiilicita. Si bien podrian existir muchos
mdas retos, esta investigacion se limitard a de-
sarrollar los antes descritos, en aras de explo-
rar las peculiaridades que presentan los retos
citados.

Copropiedad: Resulta perfectamente via-
ble, que en un secreto comercial exista un
derecho de copropiedad entre personas fisi-
cas o juridicas, que han trabajado de forma
conjunta en el desarrollo de este.



Este supuesto representa circunstancias muy
complejas, como seria el manejo de dicho
derecho en aras de fungir como garantia
crediticia; la transmision del derecho; y el
otorgamiento de licencias sobre este, por ci-
tar algunos ejemplos.

La Ley de Informacién No Divulgada, no re-
gula nada al respecto, y el reglamento tam-
POCO €s preciso, por lo que no queda otra al-
ternativa mads alld de recurrir a la integracion
normativa para efectos de dar respuesta a
estas interrogantes.

Partiendo del reglamento citado, su articulo
5 inciso 2) senala, que en caso de solicitarse
al Registro Nacional la custodia de la infor-
macién no divulgada, y que esta solicitud
emane de dos o mds personas conjuntamen-
te, deberdn de elegir a un solo represente en
gue unifiguen su personeria. Lo anterior co-
rresponde a un manejo errado del derecho
a la copropiedad, que incluso podria supri-
mir derechos de forma injustificada.

Por este motivo, y en aras de no caer en in-
terpretaciones desacertadas respecto al de-
recho de copropiedad, se podria analizar la
aplicaciéon del articulo 6 de la Ley de Marcas
y otros Signos Distintivos, el cual establece:

“Arficulo 6°- Cotitularidad. La coftitularidad
de las solicitudes para los efectos del registro
correspondiente cuando no exista acuerdo
en confrario, se regird por las siguientes nor-
mas:

a) La modificacién, la limitacién o el desisti-
miento de una solicitud en tfrdmite debe ha-
cerse en comun.

b) Cada cotitular puede usar personalmente
el signo distintivo objeto de la solicitud o el re-
gistro; pero debe compensar equitativamen-
te a los coftitulares que no exploten ni usen
el signo ni hayan concedido una licencia
para el uso de este. En defecto de acuerdo,
la compensacion serd fijada por el tribunal
competente.

c) La transferencia de la solicitud o el registro
se hard de comun acuerdo, pero cada coti-
tular puede ceder por separado su cuota; los
demds gozardn del derecho de tanteo du-
rante un plazo de tfres meses contados desde
la fecha en que el cofitular les notifique su
intencion de ceder su cuota.

d) Cada cofitular puede conceder a terce-
ros una licencia no exclusiva de uso del signo
distintivo objeto de la solicitud o el registro;
pero debe compensar, equitativamente, a
los cotitulares que no usen el signo ni hayan
concedido una licencia de su uso. En defec-
to de acuerdo, la compensacion serd fijada
por el tribunal competente.

e) Una licencia exclusiva de explotacion o
de uso solo puede concederse de comun
acuerdo.

f) La renuncia, limitacién o cancelacién vo-
luntaria, total o parcial, de un registro se hard
de comun acuerdo.

g) Cualquier cofitular puede nofificar, a los
demds, que abandona en beneficio de ellos
su cuota de la solicitud o registro, con lo cual
queda liberado de toda obligacion frente a
ellos, a partir de la inscripcidén del abando-
no en el registro correspondiente o cuando
se trate de una solicitud, a partir de la noti-
ficacion del abandono al Registro de la Pro-
piedad Industrial. La cuota abandonada se
repartird entre los coftitulares restantes, en
proporcidon a sus derechos en la solicitud o el
registro.

h) Cualquier cotitular puede iniciar las accio-
nes correspondientes en caso de infraccidon
del derecho.

Las disposiciones del derecho comun sobre
la copropiedad se aplicardn en lo no previs-
to en el presente articulo.”

Las marcas aligual que el secreto comercial,
constituyen un derecho indivisible, que ge-
nera grandes retos de existir la copropiedad,
aungue tampoco resulta viable efectuar una
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equiparacion completa entre ambas figuras,
por cuanto existe un aspecto de confiden-
cialidad esencial.

No cabe duda, que aquellos actos que pon-
gan en peligro el secreto comercial, en de-
tfrimento de los derechos de la otra persona
copropietaria, requieren de la anuencia de
todos los copropietarios, como es el caso del
supuesto a), e) y f).

Por ofro lado, no se podria pensar que para
todos los actos se requiera de la anuencia
de los demds copropietarios, por cuanto
esto implicaria vaciar de contenido al dere-
cho de propiedad. En este sentido, resulta
entendible que un copropietario pueda ha-
cer uso por si mismo del secreto empresarial,
pero con la obligacién de compensar eco-
némicamente a los demds copropietarios.
Para tales efectos, la norma habla que dicha
compensacidon debe ser equitativa, lo cual
no implica distribuir las ganancias en partes
iguales.

Sin embargo, tomando en cuenta la natu-
raleza confidencial de la informacién no di-
vulgada, resulta vdalido cuestionarse la apli-
cacion analdgica respecto a la libertad del
copropietario para ceder su derecho, gro-
varlo, o incluso otorgar una licencia, aunque
no sea con cardcter de exclusividad. En es-
tos casos considero que, por la naturaleza de
dichos actos, deberia solicitarse autorizacion
de los demds copropietarios, y que, en caso
de desavenencias, le corresponderd a una
persona juzgadora resolver el conflicto. Re-
sulta importante agregar que, en estos ca-
sos, resulta entendible otorgar un derecho
de tanteo previo, en el entendido de que
exista un dnimo de preservar por los demds
copropietarios, la confidencialidad de la in-
formacion. Dicho instituto se podria aplicar
mediante una aplicacién analdgica del ordi-
nal 273 del Cédigo Civil, y bajo los preceptos
de la proteccion al derecho de propiedad y
de la buena fe.

Elinciso g), no resulta en su literalidad aplico-
ble para este caso en concreto, ya que los
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secretos comerciales no requieren de inscrip-
cion; por otro lado, a pesar de que exista una
renuncia al derecho, el copropietario sigue
manteniendo la obligacién de confidencia-
lidad, de lo contrario podria ser acreedor de
danos y perjuicios.

Como se ha venido explicando, el eje cen-
tral de la informacién no divulgada radica en
su confidencialidad, misma que puede verse
amenazada por multiplicidad de factores,
por lo que puede ser objeto de proteccion
por parte de cualquier copropietario como
lo establece el Ultimo inciso del articulo cita-
do.

Bajo ese entendido, también resulta impor-
tante cuestionarse, 3si esta es una potestad
que también ostenta el licenciatario?, segin
se desprende del articulo 9 inciso 3 del Re-
glamento de la LIND, el licenciatario debe
adoptarlas medidas necesarias que impidan
la divulgacién del secreto, pero en el enten-
dido, de que dichas medidas son aquellas
medidas de hecho para proteger la informa-
cién antes terceros. Ahora bien, sobre el par-
ticular considero que la respuesta resulta ser
casuistica. Si el licenciatario fue autorizado
contractualmente por parte de los titulares
del derecho para tales fines, no cabe duda
alguna que existe una especie de mandato
para que ejerza las acciones defensa. El caso
se complica de no existir esa autorizacion
contractual, en cuyo supuesto seria necesa-
rio analizar las circunstancias; por ejemplo,
si el riesgo de la informaciéon proviene de un
trabajador del licenciatario, considero que
este Ultimo se encuentra facultado como
pafrono para interponer un proceso judicial-
mente en defensa del secreto comercial. Por
otro lado, si el riesgo de divulgacién proviene
de una tercera persona ajena a la actividad
comercial del licenciatario, seria un aspecto
de legitimacion Unica de los titulares del se-
creto comercial.

VI. Datos de prueba.

Dentro de la gama diversa de la informacion
no divulgada, existe un apartado especial



que merece una regulacion diferenciada,
misma que tiene relacion con los “datos de
prueba”.

Los datos de prueba son definidos por el ordi-
nal 4 del Reglamento de la LIND, el cual con-
ceptualiza lo siguiente:

“Datos de Prueba: Informacién no divulga-
da que comprende la informacion, datos
o documentos cuya elaboracidon suponga
un esfuerzo considerable, no hayan sido di-
vulgados al publico y sean requeridos por
una autoridad con el propdsito de evaluar
la seguridad vy eficacia de un producto far-
macéutico, de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento de Inscripcién, Control,
Importacién y Publicidad de Medicamentos,
Decreto Ejecutivo N.° 28466-S del 08 de fe-
brero de 2000; y sus reformas, o un ingredien-
te activo grado técnico, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento sobre Regis-
tro, Uso y Control de Plaguicidas Sintéticos
Formulados, Ingrediente Activo Grado Técni-
co, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso
Agricola, Decreto Ejecutivo N.° 33495-MAG-
S-MINAE-MEIC del 31 de octubre de 2006; y
sus reformas, con el fin de otorgar el registro
de dicho producto o ingrediente en el pais.
Constituyen este grupo los siguientes docu-
mentos: para el caso de ingredientes activos
grado técnico, los datos fisico-quimicos del
producto comercial, los datos toxicoldgicos,
los datos eco-toxicoldgicos y los datos de efi-
cacia biolégica; para el caso de productos
farmacéuticos: los estudios preclinicos y cli-
Nicos.

Los datos de prueba referidos a nuevos pro-
ductos farmacéuticos y nuevos ingredientes
activos grado técnico se protegerdn contra
el uso comercial desleal.”

Sobre la importancia de proteger los datos
de pruebaq, expresa el autor Astudillo (2019,
p.33-39), lo siguiente:

“La proteccidén de datos de prueba some-
tidos a instancias guberna~mentales para
fundamentar solicitudes de aprobacion de

comercializa—ciéon de algunos productos ha
sido siempre un tema dificil de abordar en fo-
ros internacionales, debido a que los produc-
tos tales como medimcamentos y agroquimi-
cos deben demostrar su eficacia y seguridad
antes de ser comercializados.

Pues bien, las instancias administrativas de
varios paises exigen a los interesados infor-
macion escrita que demuestre esa eficacia
y segurintdad, lo que varia de acuerdo al pais
de que se trate.

Antes de la entrada en vigencia del ADPIC,
las empresas del drea farmacéutica que
hacen investigacion y desarrollo de nuevos
medimcamentos manifestaban que la in-
formacién confidencial (datos de prueba)
enfregada a las autoridades sanitarias de
algunos paises para la autorizacion de co-
mercializacidn no se mantenia secreta y se
le fa—cilifaba a terceros incluso para que es-
tos Ultimos solicitaran a su vez autorizaciones
ante la misma instancia para la aprobacion
de versiones genéricas de los medicamentos
originales.

Esta preocupacion dio origen al numeral 3
del articulo 39 del ADPIC, que expresa:

Los Miembros, cuando exijan como condi-
cién para aprobar la commercializacion de
productos farmacéuticos o de productos
quimicos agrincolas que utilizan nuevas en-
tidades quimicas, la presentacion de datos
de pruebas u ofros no divulgados cuya elo-
boracion suponga un esfuerzo considerable,
protegerdn esos datos contra todo uso co-
mercial desleal. Ademds, los Miemlbros pro-
tegerdn esos datos contra toda divulgacion,
ex7cepto cuando sea necesario para pro-
teger al publico, o salvo que se adop-ten
medidas para garantizar la proteccién de los
datos contra todo uso comercial desleal. (...)
No cabe duda que cuando se habla de pro-
ductos quimicos agricolas y farmacéuticos,
estd en juego un interés social, relacionado
al ambiente, ala salud, y a la vida de las per-
sonas, en este entendido, la confidenciali-
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dad debe ceder ante un interés superior.

Siendo que dichos productos, previo a salir
al comercio, ocupan de la autorizacién de
las autoridades estatales correspondientes,
es que estos entes deben ejercer una super-
vision previa. Para ejercer la supervision y co-
rroborar que los mismos no representan un
riesgo para la salud publica o al ambiente, es
que se requieren analizar las pruebas efec-
tuadas por las empresas.

Precisamente, esos datos de prueba cuen-
tan con informacién confidencial, sensible,
y de alto valor comercial para las empre-
sas por lo que deben ser protegidos. En este
entendido, se debe brindar una proteccion
contra el uso comercial desleal y toda divul-
gacion, tal y como se desprende del articulo
8 de la LIND.

Por otro lado, si dicha informacioén representa
un riesgo para la colectividad social, la au-
toridad estatal se encuentra exonerada del
deber de confidencialidad, en proteccion
del interés de la colectividad, en cuyo caso
no daria lugar a reclamo alguno por parte
del titular de la informacion.

Si por el contrario, esa informacion no es cus-
todiada de forma iddénea, y llega a conoci-
miento de terceras personas, ademds de la
responsabilidad que este incumplimiento ge-
neraria, la ley también protege al titular de la
informacién con la posibilidad de beneficiar-
se del plazo de gracia para el registro de las
patentes conforme el numeral 2.3 de la Ley
de Patentes de Invencion, Dibujos y Mode-
los Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N.°
6867 del 25 de abril de 1983, o cual implica
que el estado de la técnica no comprenderd
lo divulgado dentro del ano anterior a la fe-
cha de presentacion de la solicitud en Costa
Rica o, en su caso, dentro del ano anterior
a la prioridad aplicable, siempre que tal di-
vulgacién resulte, directa o indirectamente,
de actos realizados por el propio inventor o
su causahabiente o del incumplimiento de
contrato o acto ilicito cometido contra algu-
no de ellos.. Esto implica, que la informaciéon

152

no divulgada entregada a la entidad esta-
tal, no involucra una pérdida de la novedad.

Por Ultimo vale la pena indicar, que la pro-
tecciéon a los datos de prueba tiene un plazo
de 5 anos para productos farmacéuticos (ar-
ticulo 15 RLIND) y de 10 anos para agroquimi-
cos (articulo 16 RLIND).

VII. Protecciéon administrativa y judicial de la
informacion no divulgada.

La LIND en su ordinal 9, y su reglamento en los
articulos 5, 6 y 7, establecen la obligacion de
los tribunales de justicia y de las autoridades
administrativas, de resguardar la confiden-
ciadlidad de la informacién no divulgada a
la cual tengan acceso, como producto de
su labor. En este entendido, dicha obligacién
resulta extendida a los funcionarios que co-
nozcan de la misma, y a las partes inmersas
en los procesos judiciales o administrativos.

Para tales efectos, la ley y el reglamento de
forma general, indican que las autoridades
judiciales y administrativas, deberdn tomar
las medidas necesarias para impedir la di-
vulgacién de la informacién a terceras per-
sonas. Precisamente se regula de forma ge-
nérica, para que cada autoridad, segun sus
posibilidades y cada caso en concreto tome
las precauciones necesarias.

El primer paso para dicha proteccion, debe
ir de la mano del actuar del titular de la in-
formacion, quien tiene la responsabilidad de
alertar respecto a la confidencialidad de la
informacioéon. Partiendo de eso, las distintas
autoridades fienen que tomar medidas de
resguardo de la informacién; precisamente
dentro de las buenas prdcticas que podrian
aplicarse estdn: limitar el personal que tenga
acceso a dicha informacion; llevar un regis-
tro de las personas que accedan a la misma;
determinar el lugar fisico o electréonico mds
idéneo para su resguardo, mediante la im-
plementacion de claves de acceso restringi-
das, por ejemplo.

No cabe duda, que el funcionario que no



tome las medidas del caso, y que por su omi-
sion, falte al deber de cuidado, o que de for-
ma dolosa publiue a terceros dicha infor-
macion, serd responsable de los danos que
cause con su actuar.

Dentro del dmbito judicial, la proteccién de
esta informacidén se torna un aspecto de es-
pecial relevancia. En la prdctica, la mayoria
de los casos que llegan a estrados judiciales,
son incoados por las personas que conside-
ran ser las titulares de la informacién no di-
vulgada, y que se sienten agraviadas ante
la divulgacion ilicita de la informacién o por
el uso desleal de la informacién no confiden-
cial.

Estas discusiones se pueden tramitar dentro
del dmbito penal (articulo 49 y 50 de la Ley de
Procedimientos de Observancia de los Dere-
chos de Propiedad Intelectual), civil ( articulo
1045 del Codigo Civil, reclamos por respon-
sabilidad civil, incumplimientos contractua-
les, etc.), y laboral (articulo 71 y 81 Cddigo
de Trabaqjo).En ese entendido, la parte que
alegue algun derecho sobre la informacion
no divulgada, tiene la carga probatoria de
demostrar que es fitular precisamente de la
informacion no divulgada, y con tal afdn, se
ven en la imperiosa obligacion de presentar
como prueba los respaldos de la misma. Bajo
dicha légica, en las etapas tempranas del
proceso, a pesar de que todavia no se tenga
certeza de que el objeto a tratar efectivo-
mente verse sobre informacién no divulgada
y de su fitularidad; con el solo hecho de que
se alegue este aspecto, se deben tomar las
precauciones del caso, para garantizar su
confidencialidad, y asi evitar un perjuicio ul-
terior.

A pesar de esas disposiciones, lo cierto del
Caso es que en el proceso judicial se ven in-
mersas ofras personas diversas a los emplea-
dos judiciales, como es el caso de la contro-
parte, de abogados, los asistentes de estos,
e incluso hasta peritos, testigos, entre otros;
y es aqui donde surge la duda: 3coémo res-
guardar esa informacion?

La primera opcidn que podria surgir es impe-
dir que el demandado, abogados, asisten-
tes, peritos, etc., accedan a la informacion,
pero esto podria originar serios roces con el
derecho a la defensa. A pesar del cardcter
confidencial de la informacién, el derecho a
la defensa debe resguardarse y protegerse
de igual manera. Si el conflicto gira entor-
no a la informacién no divulgada, o mini-
mo que se debe garantizar es el acceso a
dicha informacién para la contraparte, en
aras de que prepare su defensa. Tampoco
resulta prdctico, obligar a las partes, a que
consulten la informacién Unicamente en el
despacho, por cuanto esto implicaria, que
la parte contraria se encuentre limitada al
horario laboral de cada despacho judicial,
para preparar su defensa técnica, aspecto
que también iria en contra del derecho a la
defensa.

Por eso, la confraparte debe tener libre ac-
ceso a la informacién de interés, e incluso,
resulta entendible que el profesional en De-
recho que elija para defender sus intereses
juridicos también debe tener acceso a la
misma e incluso peritos que requieran rendir
dictédmenes, por citar algunos ejemplos.

En este entendido, los despachos judiciales
en aras de resguardar el derecho a la defen-
sa vy la confidencialidad de la informacion,
podrian tomar medidas como limitar el ac-
ceso a la informacion para aquellas perso-
nas que no lo requieran de forma indispen-
sable, como podrian ser los asistentes de los
abogados, al igual que testigos.

Al final, lo cierto del caso es que no se puede
dar una respuesta que apliue para todos
los casos, de ahi que se requiera efectuar un
andlisis casuistico, donde las personas juzga-
doras deberdn tomar las medidas del caso.

Delo que no hay duda, es que existe un deber
de confidencial de los tribunales de justicia, y
de todas las personas que tengan acceso a
dicha informacion a raiz de la propia dindmi-
ca de los procesos judiciales. Ofro aspecto
que es importante, es que se tenga un con-
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trol de las personas, partes y sujetos procesa-
les, que tienen acceso a la misma, a efectos
de advertirles de forma previa a los abogao-
dos, peritos, etc., de la confidencialidad de
la informacion, de sus deberes y responsabi-
lidades. También los tribunales en materia ci-
vil, en uso de las facultades que otorga el ar-
ticulo 2.10 del Cdédigo Procesal Civil, deben
limitar la publicidad del proceso, declarando
privado el proceso, por los intereses que se
encuentran en juego, lo cual implica limitar
el acceso del publico para audiencias, e in-
cluso limitar ante terceros, el acceso al ex-
pediente y a los respaldos del mismo. Oftro
aspecto que el Poder Judicial debe tomar
en cuenta es que, a pesar de existir una pla-
taforma de divulgacion de las sentencias de
los érganos de alzada, las sentencias que se
dicten en este tipo de procesos y que en su
contenido detallen informacién no divulga-
da, no deben ser objeto de divulgacién enlo
que respecta a dicho contenido.

VIIl. Conclusiones:

A través de las ideas antes expuestas, se pue-
de concluir que la informacién no divulgada
es la figura mas utilizada dentro del dmbito
de la propiedad intelectual. A su vez, la in-
formacién no divulgada contiene un aspec-
to patrimonial, de vital importancia para la
competitividad empresarial, y conforma un
activo esencial de estas, que puede abar-
car desde procedimientos, recopilacion de
informaciéon, entre otros. Estos secretos co-
merciales ofrecen matices de interés, al ser
sumamente flexibles para sus titulares, ya que
no requieren de un registro, ademds de la
amplia gama de posibilidades para su pro-
teccion.

Definitivamente la informacién no divulgada
no es sindbnimo de patente, a pesar de que
existirian secretos empresariales que podrian
calzar en ambas figuras de protecciéon. No-
tese que las patentes deben cumplir con los
requisitos de ser invenciones, nuevas, con ni-
vel inventivo, y susceptible de aplicaciéon in-
dustrial; ademds de requerir registro para su
proteccién. Por el contrario, la informaciéon
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no divulgada debe ser secreta, con valor co-
mercial, y ser objeto de medidas apropiadas
para resguardar su confidencialidad.

Precisamente, esta proteccidon y confiden-
cialidad de la informacion, obliga al propie-
tario de la misma a ejercer una custodia de
la informacién no divulgada, y limitar su ac-
ceso a terceras personas. De ser puesta en
conocimiento de terceras personas Como un
trabajador, por ejemplo, se le debe advertir
de la confidencial de la misma, a efectos de
ulteriores reclamos en caso de divulgarse la
informacion.

En este sentido, la legislaciéon protege al titu-
lar de la informacién no divulgada de cual-
quier llicitud efectuada por terceros para su
obtencidn. Su principal riesgo son los mismos
trabajadores de la empresa, pero también
se encuentran sus competidores comercia-
les, o incluso terceros con los cuales tuviera
alianzas comerciales.

Como todo bien inmaterial, su propiedad
puede ser transferida a terceras personas, e
incluso su explotaciéon puede darse en licen-
cia. No obstante, cuando exista copropie-
dad se requiere ser muy sigiloso con los ac-
tos de disposicion unilateral, por cuanto de
ponerse en riesgo la confidencialidad de la
informacidn, se requerird de la anuencia de
la totalidad de copropietarios.

Indiscutiblemente, la legislacion nacional,
muestras rezagos en dicho sentido, por cuan-
to carece de regulacion en torno a la copro-
piedad en este tipo de materia, lo cual origi-
na inseguridad juridica, al quedar un amplio
margen de interpretaciéon e integracion juri-
dica.

Dentro de la amplia gama que incumbe Ia
informacién no divulgada, también se en-
cuentran los datos de prueba, los cuales re-
sultan fundamentales en aras de proteger
el bienestar ambiental y la salubridad de la
colectividad social. Dicha informaciéon, a
pesar de su cardcter de confidencialidad,
debe ser comunicada a los entes administra-



tivos correspondientes, en aras de obtener la
autorizacion para la comercializacion de los
productos farmacéuticos o agroquimicos.

Por Ultimo, tanto dichos entes administrati-
vos, como los judiciales, tienen un deber de
confidencialidad de la informacién no divul-
gada ala cual tengan acceso, con razdn de
sus funciones. En este entendido, se deben
establecer los filtros de seguridad necesarios
para su conservacion, debiendo resguardar-
se el debido proceso y el derecho a la de-
fensa de las partes que se encuentren inmer-
sas en controversias propias de esta materia.

Cualqguier incumplimiento al deber de con-
fidencialidad, generard responsabilidades
penales, laborales, civiles, administrativas,
que son objeto de resarcimiento de danos y
PEerjuicios.
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