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El secreto empresarial:
Concepto teorico y fallas a la hora de alegar su
violacion ante la superintendencia de industria
y comercio

Jaime Sanin Restrepo*

RESUMEN

El secreto empresarial es una figura cada vez
mas importante, pues permite a las empresas
proteger su informacion valiosa y asegurar asi
una ventaja competitiva en el mercado. Si bien
la doctrina y las distintas normas tratan el tema
del secreto empresarial de manera casi unifor-
me, al analizar la jurisprudencia de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio sobre viola-
cion de secretos, se evidencian errores preocu-
pantes a la hora de alegar y probar, tanto la exis-
tencia de secretos como su violacion. El presen-
te trabajo busca analizar el secreto empresarial
desde una perspectiva tedrica y practica, para
poder asi cerrar con una serie de recomendacio-
nes para que las empresas puedan proteger su
informacion de manera real y efectiva.

PALABRAS CLAVES: informacion confidencial, in-
formacion reservada, informaciéon secreta, pro-
piedad industrial, secreto comercial, secreto
empresarial, secreto industrial.

ABSTRACT

The concept of trade secret has been progres-
sively developing a special importance within
our jurisdiction, given the fact that it allows all
businesses to protect their valuable information
and to ensure their competitive advantage. Even
though both doctrine and the national legislation
have pursued to develop the concept of trade
secret in an almost uniform matter, when taking
the time to analyze all jurisprudence issued by
the Superintendencia de Industria y Comercio
dealing with the violation of trade secrets, it co-
mes into evidence that there have been subs-
tantial mistakes when implementing the regula-
tions regarding the allegation and proof of both
the existence of a trade secret and its violation.
The main objective of this essay is to analyze the
concept of trade secret from a theoretical and
practical standpoint, in order to be able to ge-
nerate a series of recommendations that are to
be implemented so that businesses can protect
their information in a real and effective manner.

KEYWoORDS: confidential information, restricted
information, secret information, industrial se-
cret, trade secret.
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Introduccion

El capital intelectual es uno de los activos mas
importantes de una empresa, por lo cual son ne-
cesarias medidas para su proteccion. Es en ese
ambito que la propiedad industrial resulta de vi-
tal importancia para una empresa. Tal como la
doctrina ha establecido, “la propiedad industrial
pertenece a una categoria de derechos subjeti-
vos mas amplia, que la doctrina denomina de-
rechos intelectuales, cuya caracteristica primor-
dial radica en que su objeto esta constituido por
bienes inmateriales”? Asi, ademas de medidas
para proteger los bienes materiales de una em-
presa, es esencial una estrategia para la protec-
cion de sus bienes inmateriales.

La propiedad industrial es, entonces, una rama
del derecho comercial que busca proteger los
activos intangibles, valiosos para una deter-
minada persona o empresa.Sin embargo, la
propiedad industrial pertenece a una categoria
mas amplia, denominada propiedad intelectual.
Ambas categorias versan sobre la propiedad,
por lo cual es primordial establecer el alcance
de dicho concepto. Por un lado, el Cédigo civil
en su articulo 669, afirma que: “el dominio que
se llama también propiedad es el derecho real
€en una cosa corporal, para gozar y disponer de
ella, no siendo contra ley o contra derecho aje-
no”. Aunque dicha definicion solo hace referen-
cia a los bienes corporales, el articulo 670 de
dicho Cédigo establece que: “Sobre las cosas in-
corporales hay también una especie de propie-

2 METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial. Tomo
|. Editorial Diké, Medellin. 2001. P. 20.

3 Ibid. P. 19.

dad”. Por otro lado, la doctrina ha establecido
que:

el poder de usary disponer de un bien es lo que
se denomina derecho de propiedad (...) si ese
poder se ejerce sobre un bien incorporal como
seria una creacién artistica o una innovacién
cientifica, se trata de un derecho de propiedad

intelectual.*

Esta dltima definicion permite evidenciar las
dos ramas en las cuales se divide, a su vez, la
propiedad intelectual. Por un lado, aparecen los
derechos de autor que versan sobre las creacio-
nes artisticas, literarias y el software, mientras
que, por el otro, aparece la propiedad industrial,
que recoge tanto los signos distintivos como las
nuevas creaciones.®

Asimismo, la propiedad industrial se divide en
dos ramas. La primera recoge los signos distin-
tivos que, segln la Decision 486 de la Comu-
nidad Andina de Naciones (can) y el Codigo de
Comercio comprenden: marcas, lemas y nom-
bres comerciales, rotulos o ensenas, denomina-
ciones de origen e indicaciones de procedencia;
todas estas figuras que “identifican un produc-
to, un establecimiento o un servicio de otro de
la competencia”®.

Por su parte, la segunda rama recoge las nue-
vas creaciones que, segun las Decisiones 486
y 345 de la can, comprenden patentes, disenos
industriales, esquemas trazados de circuitos in-

4 TOBON FRANCO, Natalia. Secretos industriales, empresariales y
Know How. Editorial Diké, Medellin. 2009. P. 19.

5 Ibid. P. 20.

6 Ibid. P. 20.
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tegrados, secretos empresariales y nuevas va-
riedades vegetales; todas estas figuras que pro-
tegen “bienes que, aunque no tienen existencia
fisica, son producto de la invencion humana”’.
A pesar de la variedad de figuras comprendidas
por la propiedad industrial y la propiedad inte-
lectual, el presente escrito se limitara al secre-
to empresarial. Esta figura esta regulada por la
propiedad industrial; mas particularmente, en
lo relativo a las nuevas creaciones. El secre-
to empresarial no solamente es una forma de
proteccion autbnoma dentro de la propiedad
industrial, sino que la violacion de secretos em-
presariales es considerada una violacion a las
normas de competencia. Ademas, a diferencia
de otras figuras de la propiedad industrial como
las patentes, el secreto empresarial no es una
concesion administrativa sino una proteccion
de facto, es decir, que “no otorga un derecho ex-
clusivo sino mas bien un “monopolio de hecho”,
pues la duracion de la proteccion es ilimitada
aunque incierta (la informacion estara protegida
mientras se mantenga en secreto)”s.

Para que cierta informacion pueda ser protegida
como secreto empresarial es necesario que se
cumpla una serie de requisitos. Resulta enton-
ces de vital importancia comprender las dificul-
tades que se presentan a nivel empresarial para
lograr proteger una informacion secreta que re-
sulte valiosa para la organizacion, toda vez que
el capital intelectual juega un rol cada vez mas
importante para las empresas. De igual mane-
ra, es esencial analizar las medidas que ha de

7 Ibid. P. 20.

8 Ibid. P. 80.

tomar una empresa para lograr sortear dichas
dificultades y poder asi proteger la informacion
valiosa. Asi pues, el presente escrito tiene como
objetivo analizar el concepto de secreto empre-
sarial, visto como una herramienta de mucha
utilidad para proteger el capital intelectual de
una empresa. En ese sentido, se estudiaran las
medidas que deben tomarse a nivel empresarial
para que la informacion valiosa sea protegida
mediante la figura del secreto empresarial de
manera real y efectiva. Es entonces importante
estudiar los casos en los cuales la Superinten-
dencia de Industria y Comercio (sic) ha analiza-
do la conducta desleal de violacion de secretos
consagrada en el articulo 16 de la Ley 256 de
1996, con el fin de establecer qué medidas debe
tomar una empresa para asegurarse de que su
informacion valiosa cuente con una proteccion
real y efectiva mediante el secreto empresarial.

Ahora bien, la competencia de la sic para co-
nocer las acciones de competencia desleal es
a prevencion, pues el articulo 144 de la Ley
446 de 1998, reformado por el articulo 49 de
la Ley 962 de 2005°, le otorga facultades para
adelantar procesos jurisdiccionales en esta
materia, mientras el articulo 24 de la Ley 256
de 1996 otorga esta misma competencia a los
jueces civiles del circuito del lugar del estable-
cimiento del demandado o de su domicilio. La
razon por la cual se analizara Gnicamente la
jurisprudencia de la sic es de orden principal-

9 El articulo 49 de la Ley 982 de 2005 reformé el articulo 144 de la
Ley 446 y establecié que: “Los procesos jurisdiccionales que se ade-
lanten ante la Superintendencia de Industria y Comercio en materia
de competencia desleal, se seguirdn conforme a las disposiciones del
proceso abreviado previstas en el Capitulo |, Titulo XXII, Libro Tercero
del Codigo de Procedimiento Civil. En caso de existir pretensiones in-
demnizatorias, estas se tramitaran dentro del mismo proceso”.
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mente practicol®, pues la jurisprudencia de
esta entidad se encuentra compilada y actua-
lizada desde el ano 2002 hasta el ano 2011.1*
Para desarrollar el analisis antes expuesto, la
estructura se dividira en dos partes principales:
primero, se analizara la figura del secreto em-
presarial desde una aproximacion teorica, defi-
niendo el concepto a partir de la doctrina y de
las normas vigentes sobre la materia, tanto a ni-
vel nacional como internacional. Para ello, sera
de vital importancia la consulta de la normativa
sobre secreto comercial, a saber: el Acuerdo so-
bre los Aspectos de Propiedad Intelectual rela-
cionados con el Comercio (adpic o trips por sus
siglas en inglés); el Tratado de Libre Comercio
entre Colombia, Venezuela y México (G3)*?; la
Ley 256 de 1996, mediante la cual se tratan los
temas relativos a la competencia desleal; y la
Decision 486 de la Comunidad Andina de Na-
ciones (caN), que regula los temas relativos a la
propiedad industrial.

En segundo lugar, se analizara la figura del se-
creto empresarial desde una perspectiva mas
practica, para lo cual se estudiaran las senten-
cias de la sic mas relevantes sobre el tema. En
este punto se examinara el tratamiento de la ju-

10  Se hace necesario resaltar que la Ley 1340 de 2009, en su articulo
24 reguld el tema de la doctrina probable en tema de competencia y
establecié que: “La Superintendencia de Industria y Comercio debera
compilar y actualizar periédicamente las decisiones ejecutoriadas que
se adopten en las actuaciones de proteccion de la competencia. Tres
decisiones ejecutoriadas uniformes frente al mismo asunto, constitu-
yen doctrina probable”.

1" Las sentencias y resoluciones expedidas por la SIC se encuentran
disponibles en su pagina web: www.sic.gov.co

12 El Tratado del Grupo de los Tres (G3) entrd en vigor el 1° de enero de
1995, fue suscrito por Colombia, México y Venezuela. Venezuela se
retir6 desde el 20 de noviembre de 2006; dicha decision fue comuni-
cada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
mediante la Circular Externa 70 de 2006.

risprudencia de la sic a los requisitos que confi-
guran el secreto empresarial, complementando
asi la definicion tedrica del secreto empresarial
y de las medidas para su proteccion.

Por altimo, se cerrara con una conclusion sobre
cO6mo una empresa debe proteger su capital in-
telectual mediante una estrategia completa que
permita que cierta informacion sea amparada
por la figura del secreto empresarial. Asi, con
base en el analisis jurisprudencial desarrollado
en la segunda parte, se formularan algunas re-
comendaciones para ayudar a los empresarios
a tomar conciencia de la existencia y requisitos
de los secretos empresariales de modo que
puedan asi proteger de manera efectiva su in-
formacion confidencial valiosa para lograr opti-
mizar su ventaja competitiva en el mercado.

I. ACERCAMIENTO TEORICO

En primer lugar se definira el concepto de secre-
to empresarial a partir de la doctrina y las dis-
tintas normas —nacionales e internacionales—
que regulan dicho tema. Luego, a partir de estas
definiciones, se estableceran los requisitos de
existencia del secreto empresarial. Por Ultimo, se
esbozara la manera en la que el Estado esta lla-
mado a proteger la informacion que, de acuerdo
con la definicion y con los requisitos, constituya
secreto empresarial en los términos legales.

A. Definicion

El secreto empresarial ha sido definido por la
doctrina de manera casi uniforme. En las nor-
mas que regulan los secretos se utilizan los tér-

Enero - Junio de 2013 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N.° 49




minos secreto industrial, secreto comercial y se-
creto empresarial de manera indistinta, pero en
algunas ocasiones cada término recibe un signi-
ficado diferente. La doctrina ha considerado que
la denominacién de secreto empresarial es mas
acertada que la de secreto industrial, “por cuan-
to abarca no sélo los conocimientos técnico in-
dustriales de la empresa sino también los de ca-
racter comercial y financiero”*3. Asi, antes de la
Decision 486 de la can, la Decision 344 utilizaba
el término secreto industrial, pues solo se pro-
tegian los conocimientos técnico-industriales de
la empresa. Sin embargo, a partir de la Decision
486 se empez6 a usar la denominacion secreto
empresarial, la cual resulta mas amplia (pues
recoge tanto los secretos industriales como los
secretos comerciales) y mas acertada. Lo an-
terior, toda vez que en la Decision 486 los se-
cretos empresariales aparecen regulados bajo
el titulo referente a “De la competencia desleal
, por lo que
resulta mas apropiada una protecciéon mas am-

|”

vinculada a la propiedad industria

plia y no limitada al campo técnico industrial de
la empresa. En ese orden de ideas, la sic ha con-
siderado que:

los estudios o situaciones que facilitan la fabri-
cacion de bienes o prestacion de servicios por
parte de una empresa se pueden proteger por
medio de la figura de los secretos industriales,
mientras que la informacion que se relaciona
con asuntos puramente comerciales como son
la venta, la publicidad, relaciones con los con-
sumidores y proveedores se puede proteger

mediante la nocién de secretos comerciales*

13 METKE MENDEZ, Ricardo. Op. cit. T. II. P. 89.

14 TOBON FRANCO, Natalia. Op. cit. P. 37.

Sin embargo, estas diferenciaciones son de or-
den puramente teérico, toda vez que en la prac-
tica las dos estan sujetas a la misma regulacion,
pues ambas se recogen bajo la figura del secre-
to empresarial.

Por otra parte, aunque el articulo 18-17 del
G3 habla de secreto industrial, puede afir-
marse que dicho término se usa como sino6-
nimo de secreto empresarial, abordando asi
un campo mas amplio. Por su parte, el appic'®
habla de informacién no divulgada, evitando la
discusion antes expuesta pero protegiendo cual-
quier tipo de secreto empresarial, sin importar
si es industrial o comercial. Igualmente, el arti-
culo 16 de la Ley 256 de 1998 establece la mis-
ma proteccion, tanto para los secretos industria-
les como para cualquier otra clase de secretos
empresariales. Entonces, puede concluirse que
actualmente todas las regulaciones ofrecen un
campo de proteccion mas amplio, dado que el
capital intelectual es cada vez mas importante
para las empresas, por lo cual su proteccion por
parte del Estado debe ser cada vez mayor. En
ese sentido, el presente articulo utilizara los dos
términos como sindnimos, pues para los fines
que se persiguen no existe ninguna diferencia
real entre dichas denominaciones.

La doctrina ha entendido que

el término secretos comerciales se usa para
referirse a toda aquella informacién contenida
en recetas, formulas, practicas, disenos e in-
vestigaciones, que no es generalmente conoci-

15  EI ADPIC también es conocido como TRIPS por sus siglas en inglés,
correspondientes a Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights. Dicho Acuerdo fue ratificado por Colombia mediante la Ley 170
de 1994.
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da ni facilmente obtenible por el comun de las
personas, que tiene una utilidad practica en los
negocios y que otorga a su titular una ventaja
sobre la competencia’®.

Tal definicion es muy similar a la que aparece
en el articulo 260 de la Decision 486 de la can:

Se considerara como secreto empresarial cual-
quier informacién no divulgada que una perso-
na natural o juridica legitimamente posea, que
pueda usarse en alguna actividad productiva,
industrial o comercial, y que sea susceptible de
transmitirse a un tercero, en la medida que di-
cha informacién sea:

a) secreta, en el sentido que como conjunto o
en la configuracién y reunién precisa de sus
componentes, no sea generalmente conocida
ni facilmente accesible por quienes se encuen-
tran en los circulos que normalmente manejan
la informacion respectiva;

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

¢) haya sido objeto de medidas razonables to-
madas por su legitimo poseedor para mante-
nerla secreta.

La informacion de un secreto empresarial po-
dra estar referida a la naturaleza, caracteristi-
cas o finalidades de los productos; a los méto-
dos o procesos de produccion; o, a los medios
o formas de distribucion o comercializacion de
productos o prestacion de servicios.

A su vez, la definicién antes transcrita coincide
casi totalmente con la que ofrece el apbpic en su
articulo 39.2:

16 TOBON FRANCO, Natalia. Op. cit. P. 17.

Las personas fisicas y juridicas tendran la posi-
bilidad de impedir que la informacion que esté
legitimamente bajo su control se divulgue a ter-
ceros o sea adquirida o utilizada por terceros
sin su consentimiento de manera contraria a
los usos comerciales honestos, en la medida
en que dicha informacion:

a) sea secreta en el sentido de que no sea,
como cuerpo o en la configuracion y reunion
precisas de sus componentes, generalmente
conocida ni facilmente accesible para perso-
nas introducidas en los circulos en que nor-
malmente se utiliza el tipo de informacion en
cuestion;y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

¢) haya sido objeto de medidas razonables, en
las circunstancias, para mantenerla secreta,
tomadas por la persona que legitimamente la
controla.

En el mismo articulo del abric aparece la obli-
gacion para los paises miembros de proteger la
informacion no divulgada, tal como se establece
en el aparte antes transcrito. En ese sentido, es
posible afirmar que la definicidbn de secreto em-
presarial no solo es uniforme, sino que es prac-
ticamente universal. Asi, por ejemplo, el articulo
82 de la Ley de la Propiedad Industrial de Méxi-
co'” establece que:

Se considera secreto industrial a toda informa-
cion de aplicacion industrial o comercial que
guarde una persona fisica o moral con caracter
confidencial, que le signifique obtener o mante-
ner una ventaja competitiva o econémica fren-

17  Estados Unidos Mexicanos, Ley de la Propiedad Industrial. Disponible
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf
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te a terceros en la realizacion de actividades
econOmicas y respecto de la cual haya adop-
tado los medios o sistemas suficientes para
preservar su confidencialidad y el acceso res-
tringido a la misma.

De manera muy similar, el articulo 86 de la Ley
de Propiedad Industrial de Chile® define el se-
creto empresarial como “todo conocimiento
sobre productos o procedimientos industriales,
cuyo mantenimiento en reserva proporciona a
Su poseedor una mejora, avance o ventaja com-
petitiva”.

Por su parte, el articulo 116 de la Ley de Propie-
dad Industrial del Peru*® establece que:

Quien licitamente tenga control de un secreto
industrial, estara protegido contra la revela-
cion, adquisicion o uso de tal secreto sin su
consentimiento, de manera contraria a las
practicas leales de comercio, por parte de ter-
ceros, en la medida que:

a) La informacion sea secreta en el sentido que
como conjunto o en la configuracién y compo-
sicién precisas de sus elementos, no sea co-
nocida en general ni facilmente accesible a las
personas integrantes de los circulos que nor-
malmente manejan el tipo de informacién de
que se trate;

b) La informacién tenga un valor comercial
efectivo o potencial por ser secreta; y,

18 Republica de Chile, Ley 19.966 de 2005, Ley de Propiedad Industrial.
Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125948

19  Republica del Pert, Decreto Legislativo 823 del 23 de abril de 1996,
Ley de Propiedad Industrial. Disponible en: http://www.ideaperu.org/
alegales/propiedadindustrial. PDF

c) En las circunstancias dadas, la persona que
legalmente la tenga bajo control, haya adoptado
medidas razonables para mantenerla secreta.

Asi, la proteccion de los secretos empresariales
trasciende el ambito nacional, por lo cual es de
especial importancia que los empresarios to-
men las medidas necesarias para asegurar la
proteccion de su informacion confidencial. Lo
anterior se hace aldn mas notorio en tiempos
en los que Colombia esta suscribiendo cada
vez mas tratados de libre comercio, tal como se
puede ver con la reciente entrada en vigor del
TLc con Estados Unidos.?°

B. Requisitos de existencia

Las definiciones antes transcritas coinciden en
los requisitos para que determinada informacion
sea susceptible de ser protegida por el secreto
empresarial. Estos requisitos deben hacer parte
de la estrategia de las empresas para proteger
el capital intelectual y son los siguientes: que
la informacion sea secreta, que tenga un valor
comercial por ser secreta y que la persona que
legitimamente la controla haya adoptado medi-
das razonables para mantenerla en secreto.

1. Que la informacion sea secreta

El primer requisito hace referencia a que la in-
formacion sea, efectivamente, secreta. Para
que sea considerada como tal, la informacion

20  Sibienen el TLC no hay ninguna norma referida al secreto empresarial
como tal, el numeral 6 del articulo 16.1 establece que: “Las Partes
afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo de los
ADPIC y los acuerdos de propiedad intelectual concluidos o adminis-
trados bajo los auspicios de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) de los cuales son parte”.
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no puede ser generalmente conocida ni facil-
mente accesible en los circulos en donde se ma-
neja ese tipo de informacion.?* En esa medida,
la Decision 486 es clara al establecer que, para
que una informacion sea secreta, es necesario
qgue “no sea genralmente conocida ni facilmen-
te accesible”?2,

Es pertinente resaltar que no existe una lista
taxativa de informacion susceptible de ser pro-
tegida mediante secreto,?® pero el articulo 261
de la Decision 486 establece que: “no se consi-
derara como secreto empresarial aquella infor-
macion que deba ser divulgada por disposicion
legal o por orden judicial”?*. Ademas, es impor-
tante recordar que la informacion sera secreta
cuando no sea obvia o publica. Por un lado, si la
informacion es publica, nadie podra pretender
que sea protegida mediante secreto empresa-
rial.?® Por otro lado, si una informacion es obvia,
esta resultara de facil acceso. En esa medida,
es posible hacer referencia al requisito de nivel
inventivo que se establece en la Decision 486
para las patentes, donde se afirma que “se con-
siderara que una invencion tiene nivel inventi-
VO, Si para una persona del oficio normalmente
versada en la materia técnica correspondiente,
esa invencion no hubiere resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del esta-

21 ADPIC, art. 39 (2) y Decision 486 de la CAN, art. 261.
22 Decision 486 de la CAN, art. 260.

23 METKE MENDEZ, Ricardo. Op. cit. T. II. P. 91.

24  Decision 486 de la CAN, art. 261.

25 En cuanto a este aspecto, es posible establecer también cierta simili-
tud con el requisito de novedad que se recoge en el articulo 16 de la
Decisién 486 para las patentes.

do de la técnica”?%. Puede entonces verse cier-
ta similitud entre ese requisito y el que aca se
analiza, toda vez que el trabajo intelectual y la
creatividad determinan el caracter secreto de la
informacion, en tanto esta no versa sobre algo
evidente y solo puede ser conocida por el em-
presario que ha dedicado un esfuerzo significa-
tivo para obtenerla y desarrollarla.?’

Ahora, para el cumplimiento de este requisito
no es necesario que la informacion sea conoci-
da Unicamente por su titular, basta con que sea
conocida por un ndmero limitado de personas.
En ese sentido, la doctrina establece que: “No
Cabe exigir (...) que los conocimientos secretos
sblo sean accesibles a su titular, pues ello no
s6lo va en contravia de la acepcion corriente de
secreto, sino que impediria la utilizacion econé-
mica de esos conocimientos”?%.

2. Que la informacion tenga
un valor comercial

El segundo requisito, considerado el elemento
objetivo del secreto, hace referencia al valor co-
mercial que debe tener la informaciéon por ser
secreta. Asi, el “secreto sélo puede recaer so-
bre informacion que tenga un verdadero interés
para el empresario, en la medida que le da una

26  Decision 486 de la CAN, art. 18.

27  Esta similitud era aun mas evidente en la Decision 344 de la CAN,
que fue sustituida por la 486. En su articulo 73, la anterior decisién
establecia que: “A los efectos de la presente Decisién, no se conside-
raréd como secreto industrial aquella informacién que sea del dominio
publico, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que
deba ser divulgada por disposicién legal o por orden judicial”.

28 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Régimen juridico de los
conocimientos técnicos. Know How y secretos comerciales e industria-
les. Buenos Aires, Editorial Heliasta. 1984. P. 55.
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ventaja competitiva frente a otros empresarios
por ser desconocida para éstos”?°. De igual ma-
nera, la doctrina ha coincidido con el articulo 18-
17 del G3 al establecer que el valor comercial
puede ser efectivo o potencial, actual o futuro.3®
Este segundo requisito implica que no basta
con que una informacion sea secreta para que
pueda ser protegida por el secreto empresarial,
pues es necesario que dicha informacion sea
valiosa para la empresa y otorgue una ventaja
a su titular frente a los demas competidores.
Dicha ventaja, segun ha establecido la doctri-
na, “puede consistir, en algunas ocasiones, en
mejorar el producto o la presentacion del mis-
mo, en agilizar los canales de distribucion para
ofertar el producto en el mercado lo antes po-
sible o en perfeccionar la planificacion interna
de la empresa”3’. Entonces, bastara con que la
ventaja esté relacionada de manera directa con
la actividad profesional de la empresa para que
este requisito se cumpla.

3. Que la informaciéon haya sido objeto de
medidas razonables tomadas por su po-
seedor para mantenerla secreta

El tercer requisito es el mas problematico, pues
es el elemento subjetivo del secreto empresa-
rial: se enfoca en el titular y no en la informacion
en si. En ese orden de ideas, el articulo 260 de

29  Ibid. P. 89.
30 TOBON FRANCO, Natalia. Op. cit. P. 43.

31  MORON LERMA, Esther. La tutela penal del secreto de empresa, des-
de una teoria general del bien juridico. Segunda Parte. P. 363. Dispo-
nible en:

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/5066/eml4de5.
pdf?sequence=4

la Decision 486 establece que es necesario que
la informacion “haya sido objeto de medidas
razonables tomadas por su legitimo poseedor
para mantenerla secreta”. Asi, se establece un
criterio de razonabilidad que se debe analizar
caso por caso y, en un eventual litigio, sera el
juez quien determine si las medidas tomadas
son suficientes para que una informacién sea
un secreto empresarial. Este tercer requisito
hace referencia, por un lado, al interés que tie-
ne el empresario en que esa informacion sea —y
siga siendo— secreta y, por otro lado, a las medi-
das que se toman para asegurar que ese interés
se cumpla de manera real y efectiva. La doctri-
na ha dicho que se toman medidas razonables
cuando “se adoptan, de manera consciente, po-
liticas y practicas suficientes en términos cuali-
tativos o cuantitativos, segun las circunstancias,
para mantener en secreto la informacion de que
se trate”®2. De igual manera, se ha establecido
que:

tales medidas pueden ser, segln las circuns-
tancias, expresas, como cuando se estipula
una clausula contractual que obliga a no di-
vulgar la informacién de que se trate, o bien
tacitas que se deducen de la conducta del
empresario y que ademas sean idoneas para
mantener secreta la informacion.®?

Sin embargo, este requisito hace referencia a
medidas razonables, pero en ningdn momento
las limita al ambito juridico, por lo cual se debe
pensar en medidas mas alla de lo juridico, lo
cual tiene cada vez mas sentido, dado el progre-

32 TOBON FRANCO, Natalia. Op. cit. P. 44.

33 METKE MENDEZ, Ricardo. Op. cit. T. II. P. 89.
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so acelerado de la tecnologia. Asi, las empresas
ciertamente deben tomar medidas juridicas, ta-
les como contratos o clausulas de confidenciali-
dad, pero no se deben limitar a estas, sino que
se deben valer de medidas tecnolégicas, como
el uso de claves de acceso a la informacion, uso
de camaras y cualquier otra que resulte en una
proteccion real y efectiva de la informacion se-
creta valiosa para la empresa.

En ese sentido, este tercer requisito supone que,
ademas de poseer un secreto, los empresarios
deben tomar medidas idoneas para protegerlo.
El problema reside, precisamente, en que si los
empresarios no muestran claramente su volun-
tad de que la informacién permanezca secreta
e inaccesible, tomando las medidas necesarias,
de nada sirve poseer la informacion secreta, por
mas valiosa que esta resulte para la empresa.
Por eso, es esencial que en el ambito empre-
sarial exista una estrategia clara y contunden-
te para proteger la informacion valiosa de la
empresa. Asi, las medidas que tome o deje de
tomar el empresario terminan siendo igual de
importantes y valiosas que la informacion secre-
ta que posea, pues “la voluntad del titular de
mantener la reserva permite trazar la diferencia
entre lo secreto y lo meramente desconocido”34.

C. Proteccion mediante
secreto empresarial

La proteccion de los secretos puede conside-
rarse sui generis, pues no es una concesion
administrativa (como lo son las marcas o las

34 MORON LERMA, Esther. Op. cit. Primera Parte. P. 67. Disponible
en:  http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/5066/eml1de5.
pdf?sequence=1

patentes), pero si hay una proteccion de la in-
formacion secreta. De lo anterior se desprende,
entre otros, el hecho de que la proteccion del
secreto no tenga un limite temporal fijado, tal
como ocurre con las patentes®®, pues es con-
secuente que al no tratarse de un derecho con-
cedido por el Estado, este tampoco esté en ca-
pacidad para imponer un limite temporal para
su duracion. Asi, el articulo 263 de la Decision
486 establece que la proteccion del secreto
durara mientras se cumplan los requisitos del
comentado articulo 260.

El articulo 262 de la Decision 486 establece
que: “Quien licitamente tenga control de un se-
creto empresarial, estara protegido contra la di-
vulgacién, adquisicion o uso de tal secreto de
manera contraria a las practicas leales de co-
mercio por parte de terceros”. En este sentido,
dicha proteccion Unicamente cobija los casos
en los que la informacién secreta sea adquiri-
da de manera contraria a las practicas leales
de comercio.®® Asi, si un tercero adquiere los
conocimientos objeto del secreto por sus pro-
pios medios y sin violar esas practicas leales
de comercio, no solo no habra proteccion para
quien tenia licitamente control de ese secreto,
sino que la informacion dejara de ser secreta.
Esta es, precisamente, otra de las particulari-
dades de la proteccion del secreto empresarial:
el poseedor del secreto solo tendra derecho a
que se le indemnice y cesen los actos objeto de

35 Las patentes, segun el articulo 50 de la Decisién 486 de la CAN, tienen
un plazo de duracién de veinte afios contados a partir de la fecha de
presentacion de la respectiva solicitud.

36  Por el contrario, cuando la proteccion versa sobre un derecho exclusivo,
como ocurre con las marcas o las patentes, esta se puede ejercer frente
a cualquier persona, sin importar el medio del cual esta se haya servido
para obtener los conocimientos protegidos.
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demanda, pero dado que la informacion ya fue
divulgada, es muy posible que esta ya no pueda
ser considerada secreta.®’

A su vez, el articulo 262 recoge una serie de
actos que constituyen competencia desleal, los
cuales consisten en la explotacion, comunica-
cion, divulgacion y adquisicion de un secreto
empresarial, bien sea por parte de un tercero
que tuvo acceso a €l de manera ilegitima o de
manera legitima pero con deber de reserva. Al
respecto, el articulo 265 de la Decision 486 es-
tablece que:

Toda persona que con motivo de su trabajo, em-
pleo, cargo, puesto, desempeno de su profesion
o relaciéon de negocios, tenga acceso a un se-
creto empresarial sobre cuya confidencialidad
se le haya prevenido, debera abstenerse de
usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa jus-
tificada y sin consentimiento de la persona que
posea dicho secreto o de su usuario autorizado.

En nuestra legislacion, la competencia desleal
esta regulada por la Ley 256 de 1996, que tie-
ne como objeto: “garantizar la libre y leal com-
petencia econdmica, mediante la prohibicion
de actos y conductas de competencia desleal,
en beneficio de todos los que participen en el
mercado...”38. El articulo 16 de la Ley 256 reco-
ge la conducta desleal de violacion de secretos,
la cual resulta muy similar a la enmarcada en el
articulo 262 de la Decision 486:

Se considera desleal la divulgacion o explota-
cion, sin autorizaciéon de su titular, de secre-

37 METKE MENDEZ, Ricardo. Op. cit. T. II. P. 94.

38 Ley 256 de 1998, art. 1°.

tos industriales o de cualquiera otra clase de
secretos empresariales a los que se haya te-
nido acceso legitimamente pero con deber de
reserva, o ilegitimamente, a consecuencia de
algunas de las conductas previstas en el inciso
siguiente o en el articulo 18 de esta Ley.*®

Tendra asi mismo la consideracion de desleal,
la adquisicion de secretos por medio de espio-
naje o procedimientos analogos, sin perjuicio de
las sanciones que otras normas establezcan.

Asi pues, incurrira en actos de competencia des-
leal el tercero que tenga acceso ilegitimo a un
secreto empresarial y lo divulgue o explote, o el
tercero que habiendo tenido acceso legitimo a
un secreto empresarial lo divulgue o explote sin
autorizacion de su titular,*® violando su deber
de reserva. En este Ultimo caso sobresale el de
los empleados que tienen acceso legitimo a la
informacion secreta de la empresa, puesto que
estos tienen obligaciones en virtud del contrato
laboral, dentro de las cuales se encuentran la
obediencia y fidelidad para con el empleador.*
Adicionalmente, el articulo 58 del Codigo Sus-
tantivo del Trabajo establece que una de las
obligaciones especiales del trabajador es la de:

No comunicar con terceros, salvo la autori-
zacion expresa, las informaciones que tenga
sobre su trabajo, especialmente sobre las co-

39 El articulo 18 de la Ley 256 de 1998, a su vez, establece que: “Se
considera desleal la efectiva realizacion en el mercado de una ventaja
competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infraccién
de una norma juridica. La ventaja ha de ser significativa”.

40 No esta de mas recordar que el articulo 264 de la Decision 486 esta-
blece la posibilidad de que el titular de un secreto transmita o autorice
su uso por parte de un tercero, quien, dado el caso, podra incluso
divulgarlo.

41  Cddigo Sustantivo del Trabajo, art. 56.
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sas que sean de naturaleza reservada o cuya
divulgacién pueda ocasionar perjuicios al em-
pleador, lo que no obsta para denunciar delitos
comunes o violaciones del contrato o de las
normas legales del trabajo ante las autorida-
des competentes.

Sin embargo, estas obligaciones estaran vigen-
tes mientras el contrato laboral lo esté, por lo
cual una vez terminado los empleados no estan
obligados con su anterior empleador. En ese
contexto, cobran importancia las medidas que
un empresario tome para proteger su informa-
cion, pues si no son lo suficientemente fuertes,
los empleados podran usar la informacion ad-
quirida bajo el vinculo laboral sin que puedan
ser sancionados.

Ahora bien, el titular del secreto podra prote-
gerlo a través de las acciones reguladas en el
articulo 20 de la Ley 256%, de las que podra
conocer la Superintendencia de Industria y Co-
mercio, cuya jurisprudencia sera estudiada en
la segunda parte del articulo, resaltando el con-
traste entre la uniformidad pacifica que se pre-
senta en la teoria y las falencias por la pobre
argumentacion que se dan en la practica.

En el ambito penal, el articulo 194 del Codigo
penal® tipifica el delito de divulgacion y empleo
de documentos reservados, el articulo 258 el
delito de utilizacion indebida de informacion pri-
vilegiada y el articulo 308 del mismo Codigo ti-

42  Dicho articulo establece que el afectado por los actos de competen-
cia desleal tendra, por un lado, una accién declarativa y de condena,
cuando ya se han realizado dichos actos y, por el otro lado, una accién
preventiva o de prohibicién, cuando quiera evitar la realizaciéon de di-
chas conductas.

43  Ley 599 de 2000.

pifica el delito de violacion de reserva industrial
o comercial. Por tanto, se podra también acudir
a la justicia penal para sancionar a quien haya
violado el caracter reservado de determinada
informacion. Sin embargo, la proteccion que el
derecho penal confiere a la informacion reserva-
da escapa al alcance de este escrito.

Il. ANALISIS DE JURISPRUDENCIA
DE LA SIC

Ante el tratamiento pacifico y uniforme de la
legislacion y la doctrina al secreto empresarial
podria pensarse que este tema recibe el mismo
trato de la jurisprudencia y que, en ese sentido,
no se presentan mayores inconvenientes a la
hora de acreditar la existencia de un secreto o
la ocurrencia de su violacion. Sin embargo, la ju-
risprudencia expedida por la Superintendencia
de Industria y Comercio desde 2002 demuestra
que algo no esta funcionando como deberia. De
acuerdo con la tabla 1, en tan solo dos de las
dieciséis sentencias en las que el demandante
alega la violacion del articulo 16 de la Ley, la sic
ha concedido dicha pretension. Podria pensarse
gue los comerciantes no estan cumpliendo con
las normas relativas a los secretos y, por tanto,
gue no cuentan con una proteccion real y efec-
tiva que pueda ser garantizada por la entidad
competente. Por otro lado, podria ser que los
abogados litigantes no estén tratando el tema
del secreto con la rigurosidad argumentativa y
probatoria requerida. Por Gltimo, podria ser la
propia sic quien no analice el tema del secreto
empresarial y su violacion con la delicadeza y
minuciosidad necesaria.
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Si bien todas las hipotesis podrian ser analiza-
das a partir de las sentencias relevantes, no
es posible determinar quién es el que esta fa-
llando. El estudio de la jurisprudencia se va a
centrar prioritariamente en las fallas de los de-
mandantes, tanto los comerciantes como sus

litigantes.
Tabla 1*
. Sentenaas_ Sentencias donde
o Sentencias | donde se analiza .
Ao R R ., se prueba la vio-
proferidas la violacién de ..
lacion de secretos
secretos
2002 35 0 0
2003 13 3 1
2004 13 1 0
2005 17 3 0
2006 12 B 0
2007 12 0 0
2008 7 0
2009 21 0
2010 30 4 0
2011 97 10 1
Total 257 25 2

Es necesario seguir la estructura empleada
por la sic para analizar la violacion de secretos.
Asi pues, después de transcribir el articulo 16
de la Ley 156 de 1996 vy los articulos 260 y
262 de la Decision 486 de la Comunidad Andi-
na (normas analizadas en la primera parte de
este escrito), la sic establece que para que se

44  Esta tabla se elaboré con la informacion disponible en la pagina web
de la Superintendencia de Industria y Comercio (www.sic.gov.co). De
todas las sentencias alli listadas, no estaban disponibles las anteriores
al afio 2002, por lo cual no fueron tenidas en cuenta en el presente
escrito.

45  Si bien en la pagina web de la SIC se afirma que en la sentencia 7 de
2006 se estudia la violacién de secretos, esto no ocurre pues en dicho
proceso no se alega la violacién del articulo 16 de la Ley 256.

configuren los supuestos alli previstos deben
presentarse los siguientes elementos?®:

1. La existencia de un secreto industrial u otra
clase de secreto empresarial.

2.Que dicho secreto haya sido divulgado o explo-
tado por un tercero que accedio a este legitima-
mente pero con deber de reserva, o que accedio
a este ilegitimamente por medio de espionaje,
procedimientos analogos, 0 como consecuencia
de la violacion de normas juridicas; y

3. Que la divulgaciéon o explotacion del secreto
se haya realizado sin autorizacion de su titular.

Hasta el 2005%, la sic planteé cinco condiciones
para la existencia de un secreto®®:

1. La existencia de un conocimiento sobre co-
sas, procedimientos, hechos, actividades y
cuestiones similares;

2. El caracter de reservado o privado de dicho
conocimiento, ante la decision de sus titulares
de no hacerlo accesible a terceros;

3. Que dicho secreto recaiga sobre procedimien-
tos o experiencias industriales o comerciales, o
esté relacionado con la actividad de la empresa
0 su parte organizativa;

46  Ver, entre otros: sic, resoluciones 11090 y 31714 de 2003.

47 A partir de 2006, las sentencias de la sic analizan los tres requisitos
que aparecen en la Decisién 486. Es decir, abandonan el estudio de
las cinco condiciones antes establecidas.

48 Ver, entre otros: sic, resoluciones 11090 y 31714 de 2003.
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4. Que los titulares del secreto tengan voluntad
e interés consciente de mantenerlo reservado,
adoptando las medidas necesarias para ello?;

Y

5. Que la informacion tenga un valor comercial,
efectivo o potencial, en tanto su utilizacién o
posesion permita una ganancia, ventaja econo-
mica o competitiva sobre aquellos que no la po-
seen o no la conocen.*®

En ese sentido, el estudio de la jurisprudencia
proferida por la sic desde 2002 seguira esta
misma estructura, determinando en cada uno
de los puntos las principales falencias que se
presentan en los distintos casos.

A. Existencia de un secreto empresarial

1. Existencia de un conocimiento que verse
sobre cosas, procedimientos, hechos,

actividades y cuestiones similares

El analisis de la sic siempre inicia con el examen
de la concurrencia de los elementos necesarios
para que exista un secreto empresarial. Resulta
diciente el hecho de que en la mayoria de los
casos, le basta a la sic con analizar los dos pri-
meros puntos, es decir, la existencia de un co-
nocimiento y el caracter secreto de este, para
determinar que el demandante no acredit6 la
violacion del articulo 16.

49  GaLAN CoroNA, Eduardo. Supuestos de competencia desleal por viola-
cion de secretos. En: La regulacién contra la competencia desleal en
la Ley 10 de enero de 1991. Madrid. 1992. Pp. 93-94.

50 Escupero, Sergio. La proteccién de la informacién no divulgada. En:
Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI. P. 321.

Asi, en la Resolucion 11627 de 2004, uno de los
errores de los demandantes es que

no se tiene establecido cual es la informacién
que se consideré como secreta, ya que en el
escrito de accion se hizo alusién a una serie de
materias amparadas bajo la condicion de se-
creto, pero en estricto, tratandose de recetas,
no se indicé exactamente de cuales se trata-
ban, ni en qué consistian.

De igual manera, en la Resolucion 10 de 2005,
la sic considerd que

tampoco se establecidé por parte de la socie-
dad Cohete.net (demandante) qué informacion
se considerd secreta, ya que en el escrito de
accion se hizo alusién a una serie de aspec-
tos propios del funcionamiento de Cohete.net,
pero en estricto, no se indicé en qué consistian
cada uno de ellos.

En ambos casos, la sic considera que no se pro-
bé la existencia de un secreto y, en consecuen-
cia, no prosigue con el analisis de los demas ele-
mentos que demuestran la violacion del articulo
16. Por su parte, en la sentencia 18 de 2010
se evidencia otra deficiencia de la parte actora,
pues la sic es enfatica al recordarle que al tra-
tarse de nuevas especies, “la normativa sobre
la materia impuso la creacion de unos registros
publicos —nacional y subregional— en los que se
difunde la descripcién fenotipica de la variedad
protegida, lo que excluye un caracter secreto de
la informacion”.

De otro lado, en la Resolucion 31714 de 2003,
en la que si se reconoce la violaciéon del articulo
16, se concluye que
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la informacion (...) constituye sin lugar a duda
secreto comercial y empresarial de Cabarria &
Cia. S.A. (demandante), toda vez que dicha in-
formacion contiene y permite establecer la es-
trategia competitiva de la compania, refleja la
estructura de costos de los bienes y servicios
que se ofrecen, asi como la potencialidad de
ingresos que se espera alcanzar, las necesida-
des, riesgos, trayectoria comercial de los clien-
tes, su nivel de crédito y cumplimiento y, en ge-
neral, el pasado, presente y las expectativas y
estrategias futuras del negocio.

De acuerdo con la jurisprudencia de la sic, no
basta alegar la divulgacion de informacion para
que se entienda la violacion de un secreto, pues
la violacion del articulo 16 exige determinar cual
fue el conocimiento objeto de secreto y cual era
su valor. Asi, los accionantes fallan al pretender
que se declare la violacién de secretos sin ha-
ber determinado y delimitado el conocimiento
objeto del secreto y su relacion con las activida-
des del demandante.

2. Que dicho conocimiento tenga caracter
de reservado o privado, porque sus
titulares han optado voluntariamente por
no hacerlo accesible a terceros

En cuanto a este requisito, es diciente lo esta-
blecido por la sic en la sentencia 05 de 2006,
pues concluye que

no hay evidencia que acredite la existencia de
informacién reservada o de secretos o habili-
dades secretas. Todo lo contrario, lo que ocu-
rre es que la parte demandante permite a las
personas que frecuentan sus establecimientos
para consumir sus alimentos y bebidas apre-

ciar de manera directa la forma en que los mis-
mos se preparan, comoquiera que el lugar esta
dispuesto para que esto se pueda observar. Lo
anterior lleva, por fuerza, a concluir que no hay
reserva o confidencialidad en cuanto a la exis-
tencia de formulas o habilidades secretas de
preparacion o de presentacion de los sandwi-
ches y ensaladas que vende.

De igual manera, en la sentencia 16 de 2010,
la sic considerd que “el empaque, diseno y pre-
sentacion externa del chicle de la accionante no
podia considerarse como secreto, no sélo por
su propia naturaleza sino, porque ademas, no
fue de dificil acceso a terceros desde antes del
lanzamiento del producto”. Por su parte, en la
sentencia 07 de 2009 la sic determiné que no
se cumplieron los requisitos para la violacion de
secretos, pues se probd en el proceso que la de-
mandante fue quien le entregd a la demandada
la informacién supuestamente secreta, por lo
cual no se cumple el requisito referido a que los
titulares hayan optado voluntariamente por no
hacer accesible dicha informacion.

Resulta interesante también analizar la Resolu-
cion 25285 de 2003, en donde la sic determina
que “el fieltro o cobija de gamin como relleno
de blindajes no se habia empleado (...) antes de
que lo hiciera el denunciante”, por lo que deter-
min6 que “se requerian conocimientos especia-
les de arquitectura y de blindaje para producir
las puertas y ventanas elaboradas por el senor
Gallego Cruz (demandante)”, por lo cual se cum-
plid el primer requisito, referido a la existencia
de un conocimiento especial que verse sobre
actividades profesionales. Sin embargo, en
cuanto al segundo requisito, la sic considerd que
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no se observa en el expediente prueba alguna
sobre la advertencia de la confidencialidad con
la que deberia tratarse la informacion que el
arquitecto Gallego Cruz (demandante) le daba
a O’Gara-Hess sobre el “panel antibalistico de
fieltro punzonado”. Tampoco existe en los con-
tratos de obra clausula alguna sobre la reser-
va de informacién tecnolégica a la que estaba
obligada la sociedad contratante.

En ese sentido, resulta inexplicable que ante un
conocimiento novedoso y susceptible de con-
cederle al empresario una ventaja comercial
frente a los demas competidores, como lo era
en este caso el uso de fieltro como relleno de
vidrios blindados, el empresario no tome las
medidas minimas para poder luego acreditar su
voluntad de que dicha informacion permanezca
secreta. Al no advertir al tercero sobre el carac-
ter reservado de la informacién, el empresario
esta practicamente regalando su conocimiento,
el cual ya no puede ser protegido mediante se-
creto empresarial, pues

no se demostrd la voluntad del denunciante
en hacer inaccesible a terceros la informacion,
como tampoco se prueba el interés consciente
del demandante de mantener secreta y reser-
vada la informacién sobre el “panel antibalisti-
co en fieltro punzonado”, adoptando las medi-
das necesarias para ello.

Lo anterior contrasta con lo ocurrido en la sen-
tencia 1647 de 2011, donde la sic concede la
pretension relativa a la violacion de secretos,
pues se acredita, ademas de los otros requisi-
tos, que “el proceso productivo de Guirnaldas
(demandante) no esta disponible al publico en
oficinas de patentes ni en paginas de internet, a
lo que se debe agregar que tampoco encuentra

su fuente en las patentes que Naturalways (de-
mandado) aportd”. Adicionalmente, en la men-
cionada sentencia la sic encuentra que la de-
mandante tomé una serie de medidas idoneas
para preservar dicha informacion reservada y
secreta, por lo cual se cumple con este segundo
requisito. Similar resulta lo dicho por la sic en
la Resolucion 31724 de 2003, donde determina
que la informacion, ademas de ser secreta por
su naturaleza e importancia para la empresa, la
sociedad demandante tomo las previsiones ne-
cesarias para demostrar su voluntad de mante-
ner tal informaciéon como inaccesible a terceros
y de acceso limitado a sus propios empleados.

En ese sentido, es posible concluir que ademas
del elemento objetivo de contar con un conoci-
miento especifico que verse sobre la actividad
profesional, es necesario un elemento subjetivo
referente a la voluntad, por parte del empresa-
rio, de conservar el caracter secreto y reservado
de la informacion, el cual se materializa en las
medidas que se deben tomar. De no tomar me-
didas razonables, de nada servira la existencia
de un conocimiento novedoso o valioso, pues si
falta el elemento subjetivo el empresario esta-
ra, practicamente, regalando el conocimiento a
terceros o haciendo que pertenezca al dominio
publico.

Ademas, es necesario resaltar que en algunos
casos los demandantes alegan la violacion del
articulo 16 de manera incoherente, sin pensar
si realmente cuentan con informacion secreta.
Podria creerse que la ignorancia por parte de los
comerciantes sobre las normas relativas a los
secretos y su violacion es un factor importante
en las cifras expuestas en la tabla 1, pues resul-
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ta lamentable que se alegue la violacion de un
secreto cuando el conocimiento objeto de ese
supuesto secreto fue puesto a disposicion del
plblico o de terceros por parte del demandan-
te mismo. Ahora bien, aunque los comerciantes
deberian tener clara la normatividad relativa a
los secretos empresariales, ain mas cuando
creen contar con informacion secreta dentro de
su empresa, resulta todavia mas grave que los
abogados que los representan se presten para
alegar la violacion del articulo 16 sin siquiera
acreditar que la informacion tiene caracter se-
creto.

En ese sentido, es especialmente significativo
lo dicho por la sic en la sentencia 01 de 2006
y repetido en la sentencia 12 de 2011, donde
afirma que:

llama la atencién del despacho el hecho de
que frente a un secreto empresarial, general-
mente considerado como uno de los activos
intangibles mas importantes de una compania,
se haya argumentado frente a los empleados
para su justificacion la existencia del tramite
ante la Superintendencia de Industria y Comer-
cio de una solicitud de patente de modelo de
utilidad, y la advertencia verbal de tener cuida-
do en entregar dichos disenos a terceros, en
consideracion a que el concepto de registro de
patente desvirtla la existencia de un secreto
industrial, pues por el contrario el tramite de re-
gistro de patente de invencién o de modelo de
utilidad busca precisamente es hacer publica
la existencia de una nueva creacion.

Resulta cuestionable que un abogado pretenda
probar la existencia de un secreto allegando una
solicitud de patente, pues es evidente que si en
la solicitud se consigna la informacion, esta deja

de ser secreta. Por su parte, las advertencias
verbales a los empleados resultan insuficientes,
pues no solo son tremendamente dificiles de
probar en un proceso, sino que carecen de la
seriedad y no son tan vinculantes como lo seria
la firma de una clausula de confidencialidad en
la cual esa advertencia se deje por escrito.

Es ese orden de ideas, no es justificable desde
ningln punto de vista que a la hora de alegar
la violacion de un secreto, el abogado litigan-
te exponga argumentos que no solo no sirven
para probar su punto, sino que, por el contrario,
sirven para desvirtuarlo por completo. Es enton-
ces posible afirmar que tanto los comerciantes
como sus abogados litigantes parecen no tener
clara la normatividad relevante para los casos
de violacion de secretos o, simplemente, al ale-
gar varias conductas de competencia desleal,
incluyen el articulo 16 esperando que de todos
los articulos alegados, la sic les conceda alguno,
sin importar cual es el articulo realmente rele-
vante para el caso particular.

3. Que dicho secreto recaiga sobre
procedimientos o experiencias
industriales o comerciales, o esté
relacionado con la actividad de la
empresa o su parte organizativa

Lo primero que hay que decir frente a este ter-
cer requisito es que esta muy ligado al primero,
por lo cual muchas veces la sic llega a la misma
conclusion. Sin embargo, en muchos de los ca-
sos en los que dicha entidad estudia la violacion
del articulo 16 no se hace necesario el analisis
de este punto, toda vez que con el analisis de
los dos primeros requisitos la sic llega a la con-
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clusiéon de que no existe en el caso puntual un
secreto empresarial, por lo que pasa al analisis
de los demas articulos cuya violacion se alega.>*
Este requisito se refiere, segin se desprende
del analisis de la jurisprudencia de la sic, a que
el secreto no recaiga sobre informacion genéri-
ca que no sea susceptible de ser protegida
mediante secreto empresarial, sino que sea re-
sultado de un estudio mas alla de lo evidente.
Sobre este particular, en la sentencia 11 de
2005 la sic concluye que

el desarrollo de los productos a que hacen re-
ferencia los accionantes corresponde a una
actividad usual dentro del mercado, que es
conocida y aplicada por la generalidad de las
empresas para participar en el comercio con
sus productos, y en esa medida hacen parte
del dominio publico, no siendo constitutivas de
secreto empresarial.

Por su parte, la sentencia 06 de 2008 es intere-
sante de analizar, pues en ella la sic considera
que no se cumple ninguno de los presupuestos
para que exista un secreto. En cuanto a este re-
quisito, dicha entidad encuentra que la informa-
cion que se alega como secreta no puede ser
calificada como tal, pues se trata de métodos
convencionales para la fabricacién de achiras,
por lo cual no cumple los requisitos necesarios.
Asimismo, la sentencia 10 de 2010 al analizar
la supuesta violacion del articulo 16 por la ex-
plotacion de una lista de clientes en el mercado
de los lubricantes, considera que dicha informa-

51 Precisamente la citada la Resolucion 25285 de 2003, en la que se es-
tudia la utilizacion de fieltro como material para blindajes sirve de ejem-
plo, pues al encontrar que el demandante no demostré la voluntad por
hacer la informacion inaccesible a terceros, la sic desiste del estudio
de los demas requisitos para determinar si existe o no un secreto.

cion no puede ser considerada como secreta,
toda vez que “en el contexto del mercado de la
comercializacion de lubricantes los clientes que
atienden los distribuidores de ese producto no
tienen un caracter secreto porque es usual que
los senalados clientes tengan simultaneamente
varios distribuidores”.

En ese sentido, la informacion sobre la cual re-
cae el secreto debe requerir un esfuerzo signi-
ficativo y no resultar evidente y de facil acceso.
Asi, en la Resolucion 11090 de 2003, la sic con-
sidera que

la parte que puede ser considerada como se-
creto empresarial es, exclusivamente, la que
ha ido mas alla del simple listado de clientes,
y que requiere un esfuerzo significativo del em-
presario para su elaboracion, dado por la expe-
riencia industrial o comercial de éste.

Esta sentencia es de especial interés, por cuan-
to determina que solo una parte de una lista de
clientes puede ser protegida mediante secre-
to empresarial, toda vez que la otra parte esta
constituida por informacion genérica y de facil
acceso, por lo cual no cumple con los requisi-
tos de existencia del secreto empresarial. En
este caso, en cuanto a este tercer requisito, la
sic considera que solo lo cumple la informacion
consignada en la lista de clientes que haya sido
el resultado de un esfuerzo del empresario o, en
este caso, de “un trabajo de recopilacion, orga-
nizacion y analisis, producto de su experiencia
comercial”. Una situacion similar aparece anali-
zada en la Resolucion 31714 de 2003, donde la
sic establece que

la informaciéon que poseian los sehores Con-
suegra, Lozano, Conrado Zapata, Carvajal y
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Rayo, como presidente de Cabarria y miembros
del equipo de artes graficas, no se limitaba a
la simple identidad de los clientes, sino que in-
cluia la relacion de los equipos instalados a los
clientes, los habitos de consumo, su estado de
cartera y, en general, toda la informacion acu-
mulada de la experiencia comercial de la socie-
dad con cada uno de sus clientes.

En esa medida, este tercer requisito hace refe-
rencia no solo a la relacion que la informacion
debe tener con la actividad profesional, sino a
su origen en la experiencia del empresario. Asi,
no basta con que la informacién verse sobre un
procedimiento relativo a la actividad profesional
del empresario, sino que es necesario, tal como
se deduce de los fragmentos antes transcritos,
que dicha informacion sea el resultado de la ex-
periencia y el esfuerzo del empresario. En ese
sentido, no constituyen secreto empresarial las
bases de datos o las listas de clientes que sean
una simple compilacién de datos, pues esos
datos hacen parte del dominio publico. Sin em-
bargo, tanto las bases de datos como las listas
de clientes pueden llegar a ser protegidas me-
diante la figura del secreto empresarial, al me-
nos parcialmente. Lo anterior, mientras recojan
informacion que haya sido conseguida como
resultado de la experiencia del empresario, me-
diante su esfuerzo y su trabajo.

4. Que los titulares del secreto tengan
voluntad e interés consciente de mante-
nerlo reservado, adoptando las medidas

necesarias para ello

Lo primero que hay que subrayar con relacion
a este requisito es que esta muy ligado con el

segundo, el cual ya fue analizado. Sin embargo,
en este requisito la sic se centra en las medidas
adoptadas por el demandante, su idoneidad y
su efectividad. Es entonces un analisis enfo-
cado no ya en la informacion supuestamente
secreta sino en las medidas que la empresa o
el empresario han adoptado para que esa infor-
macién conserve el caracter de reservada. Tal
como se establecio en la primera parte de este
articulo, las medidas que toma o deja de tomar
el demandante son igual o mas importantes que
la informacién secreta que posea, toda vez que
sin las medidas idoneas y necesarias esa infor-
macioén no puede llegar a ser protegida, perdien-
do asi todo su valor para la empresa.

En ese orden de ideas, al analizar lo relativo a
este requisito en la jurisprudencia de la sic, se
llega a la desconcertante conclusion de que la
argumentacion de los demandantes frente a
las medidas necesarias para mantener una in-
formacion secreta es especialmente deficiente.
Asi, en la Resolucion 25285 de 2003, la sic es
enfatica al afirmar que:

No se observa en el expediente prueba alguna
sobre la advertencia de la confidencialidad con
la que deberia tratarse la informacion (...) Tam-
poco existe en los contratos de obra clausula
alguna sobre la reserva de informacion tec-
nologica a la que estaba obligada la sociedad
contratante.

De igual manera, en la sentencia 11 de 2005, la
sic concluye que “no se establecidé ninguna pre-
vision ni medida que exponga algun tipo de pro-
teccion de la informacion considerada por los
demandantes como reservada”. En ese mismo
sentido se pronunci6 la sic en repetidas ocasio-
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nes, como por ejemplo en la Resolucion 11627
de 2004 y en la sentencia 10 de 2005.

Por otro lado, en la sentencia 16 de 2010, el
demandante alega la violacion de un secreto
relativo al lanzamiento de un nuevo chicle. Sin
embargo, a lo largo del proceso, la sic encuentra
que el mismo demandante invité a sus clientes
a las fabricas antes del lanzamiento del nuevo
producto, haciendo entrega de este a los visi-
tantes. En ese sentido, la sic considera que no
se tomaron las medidas necesarias, ademas de
considerar que los demas requisitos tampoco
se cumplen. Asi, es evidente que el demandante
no solo no tomoé las medidas idéneas para que
su informacién permaneciera secreta, sino que
él mismo se encargd de divulgarla al invitar a un
gran numero de clientes a su fabrica sin adver-
tirles el caracter reservado de la informacion a
la que tendrian acceso durante la visita. Asimis-
mo, las sentencias 12 de 2011 y 01 de 2006,
citadas previamente, permiten evidenciar esas
mismas fallas. En ellas, el demandante argu-
menta que tomo6 las medidas necesarias, pero
estas consistieron en advertencias verbales y
en una solicitud de patente de modelo de utili-
dad ante la sic, lo cual no solo resulta deficiente
sino contradictorio, como ya fue establecido.

Ahora bien, las sentencias 49 de 2011y 628 de
2001 son de especial importancia por cuanto
dentro de dichos procesos se prueba que la par-
te actora si incluy6 clausulas de confidenciali-
dad en los contratos laborales celebrados con
los demandados. Se hace necesario recordar
que las clausulas de confidencialidad son una
de las medidas que pueden llegar a ser idoneas
para proteger una informacion secreta, pero

igualmente es coherente poner de presente que
estas clausulas solo podran ser consideradas
como medidas idéneas cuando se redacten de
manera clara y hagan referencia Unica y exclusi-
vamente a la informacién secreta que se busca
proteger. Asi, en la sentencia 49 de 2011, los de-
mandados suscribieron una clausula en la que
se comprometieron a “guardar absoluta reserva
sobre los hechos, documentos, informaciones y
en general, sobre todos los asuntos y materias
que lleguen a su conocimiento por causa o con
ocasion de su contrato de trabajo”, pero la sic
considera que no se cumplié ninguno de los re-
quisitos para la existencia de un secreto empre-
sarial. De igual manera, en la sentencia 628 de
2011, la sic establece que:

es verdad que al interior del contrato laboral
que Alejandro Cuineme celebr6 con la deman-
dante se incorporé una clausula de reserva o
confidencialidad de informacion, segln la cual
éste debia guardar “completa reserva sobre la
naturaleza del proceso de fabricacion o pro-
cesos especializados, asi como de las opera-
ciones y negocios en que por motivo de sus
labores participe directa o indirectamente”, no
obstante, también lo es que no se acreditd que
la especifica informacién a la que se hizo re-
ferencia en la demanda, tuviera la calidad de
secreto.

Asi, respecto a estas clausulas de confidencia-
lidad de caracter general, es decir, referidas a
toda la informacién que el empleado conozca en
virtud de su vinculo laboral, la sic considera que
no son medidas suficientes para mantener una
informacion secreta y, por tanto, poder asegurar
una proteccion real y efectiva. De esa forma, en
la sentencia 628 de 2011, la sic consider6 que:
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la categoria de informacion clasificada “como
confidencial o secreto”, no puede dejarse a
la simple estipulacion o interpretacion de que
pueda llegar a serlo, sino que la prevencion o
la proteccién debe ser tan clara que, al primer
contacto que el agente o empleado tiene con la
misma, debe entender que se encuentra frente
a datos confidenciales, especiales, ya que ese
conocimiento expreso sirve de factor vinculan-
te para que el comportamiento de quien tiene
acceso a informacion de esa clase se adecue a
las circunstancias del caso.

En ese orden de ideas, es coherente concluir
que las clausulas confidenciales de caracter
general no son Utiles a la hora de proteger una
informacion secreta, toda vez que las clausulas
deben ser especificas y se deben adoptar medi-
das complementarias tendientes a la conserva-
cion del caracter reservado de la informacion.
Tal como concluye la sic en este caso, esto

no podria ser de otra forma, ya que de lo contra-
rio la exclusividad en los contratos laborales y
estimar que todo es confidencial, implicaria de
hecho que una persona al retirarse de una em-
presa no podria ejercer la misma actividad, cosa
que es contraria al derecho a la libre empresa y
al trabajo, protegidos constitucionalmente.

Es entonces necesario analizar también los
casos en los que la sic ha considerado que los
demandantes si han tomado las medidas id6-
neas para proteger la informacion secreta, con
el fin de determinar la posiciéon de dicha entidad
frente a este cuarto requisito. En ese sentido,
en la Resolucion 11090 de 2003, la sic consi-
dera que si se tomaron las medidas necesarias
para proteger la informacion, aunque no se ex-

tiende sobre este punto, dando a entender que

las medidas adoptadas por la parte actora con-
sistian en “colocar clave a los datos; [pues] la
clave cumple una funcion especifica y es la de
permitir que la informacion sea conocida sélo
por quienes deben conocerla”. Por su parte, en
la Resolucion 31714 de 2003, la sic tampoco se
extiende mucho en lo relativo a las medidas, li-
mitandose a afirmar que

se demuestra claramente que el senor Consue-
gra (demandado), como presidente de Cabarria
(sociedad demandante), mantenia en secreto
la informacién sobre los contratos de distribu-
cion que tenia la sociedad, y ademas, poseia
una informacion general y completa de todas
las actividades mercantiles de la empresa, que
no daba a conocer a ningln otro funcionario.
Igualmente, eran pocos los funcionarios de
Cabarria que tenian acceso a la base de datos
de clientes de la empresa y al detalle que esta
contenia.

Sin embargo, la sentencia 1647 de 2011 per-
mite analizar un poco mas el requisito relativo a
las medidas, pues alli la sic si hace un recuento
de cuales fueron las medidas adoptadas por la
demandante. En ese sentido, se acreditaron las
siguientes medidas: se fraccion6 la informacion,
haciendo que nadie en la empresa tuviera cono-
cimiento pleno del proceso de la fabricacion de
flores preservadas de altisima calidad, ademas
de la inventora de dicho proceso; se impuso la
utilizacion de claves personales para el manejo
de informacion en medios electronicos; la socie-
dad demandante realizd estudios a la hora de
contratar personal, con el fin de garantizar que
las personas que tuvieran acceso al secreto in-
dustrial tuvieran las calidades necesarias para
mantenerlo en reserva; y, por ultimo, estipuld
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clausulas de confidencialidad en los contratos
de sus empleados, proveedores y contratistas.
En cuanto a tales clausulas, la sic resalta que:

en dichos acuerdos se estipuld, de una parte,
que “la informacion y demas componentes de
la propiedad intelectual se le han suministrado
o los ha conocido [el ahora demandado] para
efectos de este contrato de obra y no para otros
fines”, y de la otra, que al prenombrado senor
correspondia “velar y mantener la confidencia-
lidad” de dicha informacién.52

En esa medida, es evidente como en este caso
no se trata de una clausula que haga referen-
cia a toda la informacién en un sentido general,
sino que es de caracter mas limitado y restrin-
gido, ademas de ser una de las varias medidas
adoptadas por la demandante.

Es entonces posible concluir que las medidas
que adopte el poseedor de un secreto empresa-
rial son de vital importancia a la hora de alegar
la violacion del articulo 16 de la Ley 256. Aldn
asi, es revelador que en la mayoria de casos
en los que se alega la violacion de esta dispo-
sicion, la parte actora no acredita las medidas
que tomd para mantener el caracter reservado
de dicha informacion. De igual manera, resulta
preocupante que los empresarios no estén to-
mando las medidas idéneas para proteger el
capital intelectual de sus empresas, pues al no
hacerlo estan perdiendo una ventaja comercial
cada vez mas importante en el mercado. Sin
embargo, las conclusiones que se extraen del
analisis de este requisito estan muy ligadas a
las obtenidas respecto de los anteriores requi-

52 sic, sentencia 1647 de 2011, hoja 15.

sitos, toda vez que en muchos casos, al no de-
terminar cual es la informacion supuestamente
secreta, tampoco es posible determinar cuales
fueron las medidas adoptadas para protegerla.
Esto ocurre, por ejemplo, con las clausulas ge-
nerales de confidencialidad, pues se evidencia
que los demandantes en muchas ocasiones ale-
gan la violacion del articulo 16 frente a informa-
cion secreta genérica, a la vez que argumentan
qgue sitomaron las medidas necesarias al incluir
clausulas de confidencialidad consistentes en
la proteccion a cualquier informacion a la que
se tenga conocimiento durante la ejecucion o
con ocasion del contrato. Es entonces necesa-
rio concluir que las fallas de los comerciantes,
relativas a las medidas idoneas para proteger la
informacion secreta valiosa que posean, se deri-
van de las fallas de estos a la hora de identificar
y valorar la informacion que efectivamente cum-
ple con las caracteristicas de secreta y valiosa
para la empresa por su relacion con la actividad
profesional de esta.

5. Que la informacién tenga un valor
comercial, efectivo o potencial

En cuanto a este quinto requisito es necesario
resaltar que la estructura elegida por la sic para
analizar la existencia de secretos, consistente
en cinco requisitos, hace que el analisis de este
Gltimo sea el menos profundo de todos. Lo an-
terior, dado que, por un lado, en muchas de las
sentencias proferidas por la sic no se cumplen
los demas requisitos, por lo que no se procede
a analizar este Ultimo. Por otro lado, cuando se
cumplen los otros cuatro, el analisis de este re-
quisito es practicamente una repeticion de los
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demas, pues si ya se probd la existencia de un
conocimiento de caracter reservado que verse
sobre actividades profesionales y que recaiga
sobre procedimientos o experiencias industria-
les o comerciales, el valor comercial de dicha in-
formacion sera una deduccién de los anteriores.

Asi, en la Resolucion 11090 de 2003 la sic, des-
pués de comprobar los primeros cuatro requisi-
tos, considera que

la informacion sobre los habitos comerciales
de los clientes y sus relaciones con la empresa
representan un valor comercial efectivo o po-
tencial. Con esa informacion es posible disenar
y planear el futuro comercial de la empresa,
crear estrategias de mercadeo y proyectar el
negocio en su conjunto.

De igual manera, en la Resolucion 31714 de
2003, la sic concluye que

es evidente que poseer una informaciéon como
la que tenia la sociedad Cabarria con relacion
a sus clientes, especificamente sobre sus es-
tados financieros, su cartera, sus habitos de
consumo en cuanto a los productos por ellos
distribuidos y, en general, toda la informacién
recogida con ocasion de la interaccion de ésta
con sus clientes, es una ventaja competitiva
frente a cualquier competidor en el mercado
que no la poseyera o conociera.

Por su parte, en la sentencia 1647 de 2011, la
sic considera que si se cumple el requisito de la
ventaja comercial, pues

la explotacion de la informacion secreta que
aca interesa permite la fabricacion de flores
preservadas que atienden los parametros de
calidad exigidos en los mercados internaciona-

les para su comercializacion, estandares que
no estan al alcance de otros procedimientos
de produccion y que permite acceder a nuevos
clientes.

Entonces, es dable concluir que la sic solo anali-
za el valor de la informacion secreta en los tres
casos en los cuales encuentra probados los cua-
tro primeros requisitos.>® Adicionalmente, en los
casos en los que analiza este requisito, siempre
lo encuentra probado, tal como quedo antes ex-
puesto. En ese sentido, es posible afirmar que
el analisis que hace la sic del valor comercial de
la informacion secreta no es tan profundo como
podria serlo, pues al ser el quinto y ultimo de los
requisitos establecidos en la estructura adopta-
da por la jurisprudencia de dicha entidad hasta
el ano de 2005, su analisis resulta redundan-
te, toda vez que su cumplimiento se deriva de
las conclusiones frente a los otros requisitos.
Se hace igualmente necesario resaltar que en
muchos de los casos estudiados por la sic, ni
siquiera se prueba la existencia de informacion
secreta, y cuando esta si se prueba, las medi-
das adoptadas por el demandante para preser-
var su caracter de reservada no se acreditan,
por lo que no es necesario proceder a analizar
el requisito del valor comercial de dicha infor-
macion. Entonces, es pertinente establecer que
para que la jurisprudencia pueda analizar a pro-
fundidad si cierta informacién otorga una venta-
ja comercial a quien la posee, es necesario que
los comerciantes fortalezcan sus estrategias de
proteccion de la informacion secreta, delimitan-

53 Apartir del 20086, la sic solo se detiene a analizar el requisito referente
al valor comercial de la informacién en la sentencia 1647 de 2011,
ocasion en la cual se cumplen los demas requisitos y se termina con-
cediendo la pretension relativa a la violacion del articulo 16.
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dola, otorgandole el valor que tiene y tomando
las medidas necesarias para que dicha protec-
cion sea real y efectiva, y pueda asi ser garanti-
zada mediante una accién de competencia des-
leal en los términos de la Ley 256 de 1996.

B. Que dicho secreto haya sido
divulgado o explotado por un tercero
que accedio a este legitimamente pero
con deber de reserva o que accedio a
este ilegitimamente

Evidentemente, la sic solo estudia este segundo
punto cuando se comprueba la existencia de un
secreto empresarial. Son muy pocos los casos
en los que se estudia la divulgaciéon o explota-
cion del secreto, pues solo en tres® oportuni-
dades la sic consider6 probados sus requisitos
de existencia. Asi, en la Resolucion 31714 de
2003, la sic, analizando testimonios, concluye
que:

Eduardo Consuegra (demandado) exploté a fa-
vor de la sociedad Grafix Digital S.A. (deman-
dada) secretos industriales, empresariales y
comerciales respecto de los cuales accedio y
frente a los que tenia un deber de reserva, guar-
day custodia, pues habiendo sido representan-
te legal de Cabarria & Cia. S.A. (demandante), y
habiendo participado en las reuniones de junta
directiva, de él se predicaban los deberes pre-
vistos por el articulo 23 de la ley 222 de 1995,
por el articulo 265 de la Decision 486 de la Co-
munidad Andina, al igual que las obligaciones
que sobre reserva trae el reglamento interno
de trabajo de Cabarria & Cia. S.A.

54 Ver: sic, resoluciones 11090 y 31714 de 2003 y sentencia 1647 de
2011.

Por su parte, en la sentencia 1647 de 2011, el
mismo demandado comprueba el cumplimien-
to de este segundo elemento al afirmar que
procedio

a la construccion de los equipos (...) similares
a los que fabriqué tiempo atras para C.l. Guir-
naldas (...) a medida que hice el montaje de
los equipos fui transfiriendo a German Lépez
lo que yo sabia del proceso de preservacion de
flores y el funcionamiento de cada equipo, des-
de el momento de recepcioén de la flor y duran-
te todo su proceso finalizando con un producto
empacado, similar al de C.I. Guirnaldas;

y que: “Yo, como disenador del proceso en serie
de inmortalizacién de flores, conocia perfecta-
mente cada uno de los pasos, informacion esta
que aporté en su totalidad a Naturalways”. Asi,
en estos dos casos, la sic considera que en el
proceso se acreditd que el secreto fue divulgado
y explotado por un tercero que accedio a el de
manera legitima pero incumpliendo el deber de
reserva.

Por el contrario, en la Resolucion 11090 de
2003, donde se reconoce la existencia de un
secreto empresarial relativo a la lista de clien-
tes, la sic considera que en este segundo punto
no existe “soporte probatorio suficiente que per-
mita la configuracion del ilicito de violacion de
secreto”%5. Asi, la sic reconoce la existencia de
un secreto empresarial pero no encuentra acre-
ditada la divulgacion de dicho secreto, conclu-
yendo que “utilizar la lista de clientes en cuanto
a la informacién que no constituye secreto em-
presarial como son nombre, direccion y teléfo-

55  sic, Resolucion 11090 de 2003, hoja 24.
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nos de los clientes, no constituye violacion de
secreto industrial o comercial”®® y, ademas: “No
se demuestra que la denunciada haya utilizado
datos especificos sobre la clientela, que corres-
pondan a un secreto empresarial”®’.

En conclusion, no solo es necesario probar la
existencia de un secreto empresarial, sino que
se debe acreditar que efectivamente quien tuvo
acceso a este secreto legitimamente, pero con
deber de reserva, o ilegitimamente lo ha divul-
gado o explotado, violando asi su deber de re-
serva. En los tres casos en que la sic reconoce
la existencia de un secreto, los demandantes
alegan la divulgacion o explotacion de este por
un tercero que accedio a el legitimamente. Asi,
en ningun caso la sic analiza la divulgaciéon o
explotacion por parte de un tercero con acceso
ilegitimo a la informacion. Con base en esto, se
resalta la importancia de las medidas que los
empresarios deben tomar para proteger su in-
formacion, pues las violaciones al articulo 16 de
la Ley 256 provienen mas de terceros que han
tenido acceso legitimo a la informacion secreta
y que tienen un deber de reserva.

C. Que la divulgacion o explotacion del
secreto se haya realizado sin
autorizacion de su titular

Este Gltimo requisito solo es analizado en dos
casos por la sic, a saber: la Resoluciéon 31714
de 2003y la sentencia 1647 de 2011. En dicha
resolucion, la sic concluye que:

56  Ibid.

57  Ibid.

De todo el acervo probatorio recopilado, no
se encuentra que los directivos o la junta de
socios de Cabarria hubiesen siquiera tenido
intencién de permitir que Eduardo Consuegra
0 cualquier otro empleado o ex empleado de
Cabarria pudiese utilizar la informacion de la
empresa para divulgarla o para explotarla en
beneficio propio. Por tanto, la conclusion es
gue no existia tal autorizacion.®®

Igualmente, en la sentencia 1647 de 2011, la
sic concluye que la divulgacion y explotacion de
la informacion secreta fueron realizadas sin au-
torizacion del demandante, cumpliéndose el ter-
cer elemento.

Ahora, es complicado imaginar un caso en el
que el demandante logre probar la existencia de
un secreto y su divulgacion o explotacion por un
tercero, sin que logre probar que esta circuns-
tancia se dio sin su autorizacion. Esto, dado que
en este punto de analisis se debe partir de que
el demandante tenia la voluntad de mantener
la informacion secreta y adopté las medidas ne-
cesarias para ello, ademas de que un tercero
gue tuvo acceso legitimo a dicha informacion la
divulgo o la explotd violando asi su deber de re-
serva. Adicionalmente, la sic establece:

el articulo 177 del codigo de procedimiento ci-
vil establece que, “[lIJos hechos notorios y las
afirmaciones o negaciones indefinidas no re-
quieren prueba. Si la demandante no autoriz6
al senor Consuegra ni a su sociedad para uti-
lizar informacién reservada que le pertenecia,
era obligacién de las demandadas demostrar
que si recibieron tal autorizacion.®®

58  sic, Resolucion 31714 de 2003, hoja 21.

59  Ibid.
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Por tanto, el tercer requisito no debe ser pro-
bado por el demandante, sino que el deman-
dado debe desvirtuarlo, demostrando que su
actuacion se dio con la autorizacion del titular
del secreto.

I1l. CONCLUSION

La definicion y regulacion del secreto empresa-
rial es pacifica, uniforme e incluso internacional,
pues muchas legislaciones nacionales y trata-
dos internacionales coinciden en la manera de
entender este concepto. Sin embargo, no suce-
de lo mismo en la practica. Si bien los requisitos
estan delimitados claramente, al alegar la viola-
cion de los secretos empresariales se destapa
una serie de falencias por parte de los litigantes
y empresarios.

De acuerdo con la tabla 1, podria pensarse que
los empresarios son cada vez mas conscientes
de la existencia e importancia del secreto em-
presarial para la proteccion del capital intelec-
tual de sus empresas, teniendo en cuenta que
en el 2011 se alegb la violacion del articulo 16
en diez ocasiones, mientras que entre 2002 y
2010 esta misma violacion se alegd en un to-
tal de quince casos. Sin embargo, de acuerdo
con esos mismos datos, persisten las fallas al
momento de alegar la existencia de un secreto
empresarial, pues de los diez casos alegados en
el 2011, solo en uno se probo la violacion del ar-
ticulo 16, relativo a los secretos empresariales.

Es necesario formular recomendaciones con el
fin de ayudar a los empresarios a disenar y eje-
cutar estrategias para la proteccion real y efecti-

va de la informacioén secreta que resulte valiosa
para la empresa. Primero, es preciso tener en
cuenta que en la mayoria de los casos que co-
nocioé la sic desde 2002, los demandados por re-
velar o explotar informacion confidencial fueron
exempleados del demandante. Los empleados,
en virtud del vinculo laboral, tienen obligaciones
como la lealtad al empleador y la de no revelar
informacion que hayan conocido con ocasién de
su trabajo.®® Sin embargo, una vez terminado el
vinculo laboral, el empleado deja de tener obli-
gaciones frente a su empleador. Es ahi donde
cobran valor las medidas que tome el empre-
sario para proteger su informacion, las cuales
deben ir mas alla del vinculo laboral. Asi, las me-
didas adoptadas por el empresario deben estar
enfocadas hacia sus empleados, pues estos re-
presentan un riesgo.5?

En ese orden de ideas, la primera recomen-
dacién es la de identificar la informacién que
pueda considerarse secreto empresarial. Esto,
dado que en muchas ocasiones los demandan-
tes alegan la violacion de un secreto empresa-
rial que ni siquiera delimitan en la demanda. Si
un empresario no tiene claridad sobre qué infor-
macion de su empresa puede ser efectivamente
considerada secreto empresarial, pues cumple
los requisitos de la Decision 486 de la can, es de
esperar que la sic tampoco pueda identificar di-
cha informacion, por lo que, tal como ocurre en
varios de los casos analizados, la sic desestima

60  Codigo Sustantivo del Trabajo, arts. 56 y 58.

61 En ese sentido, un experto en computo forense afirmé recientemente
a medios colombianos que el mayor enemigo de las organizaciones
estd, precisamente, al interior de ellas. El articulo esta disponible en:
http://lwww.elespectador.com/tecnologia/articulo-345652-el-enemigo-
esta-dentro-de-organizaciones
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la pretension referida a la violacion del articulo
16. No toda la informacion de la empresa puede
ser considerada secreto empresarial, sino Uni-
camente aquella que cumpla los requisitos de
ley: que sea secreta, valiosa para la empresa
y que su poseedor haya tomado medidas para
mantenerla secreta.

Solo al delimitar la informacion considerada se-
creto empresarial, el empresario puede advertir
a los sujetos que tengan acceso a dicha infor-
macion que se trata de secretos empresaria-
les y que, por tanto, cuentan con una especial
proteccion. Lo mismo ocurre con las clausulas
de confidencialidad, pues si un empresario no
tiene identificada y delimitada la informacion
que constituye secreto empresarial, al momen-
to de redactar las clausulas de confidencialidad
buscara proteger toda la informacion a la que
tenga acceso su empleado, con lo cual termina
no protegiendo los secretos empresariales, tal
como se desprende del analisis hecho de la ju-
risprudencia de la sic.

La segunda recomendacion es que, una vez
identificada la informacion que constituya se-
creto empresarial, se debe proceder a identificar
los posibles sujetos de riesgo, es decir, aquellos
que tengan o puedan llegar a tener acceso a los
secretos empresariales de la empresa. Tal como
se expuso, la informacion no deja de ser secreta
por el hecho de que mas de una persona tenga
conocimiento de ella, basta con que sea cono-
cida por un numero limitado de personas. Asi
pues, tal como ocurre en el caso de Cabarria y
en el de Guirnaldas contra Naturalways, los dos
casos donde se encuentra probada la preten-
sion referida a la violacion del articulo 16, se

debe tener claridad sobre quiénes son los suje-
tos que tienen acceso a la informacion secreta,
pues es precisamente sobre ellos que deben
versar las medidas de proteccion de los secre-
tos empresariales. Asi, el empresario debe tener
identificadas a las personas que tengan acceso
a la informacién secreta, pues de esto depen-
den las medidas que adopte y hacia quién las
enfoque. Adicionalmente, el empresario se debe
asegurar de que sean Unicamente esos sujetos
quienes tengan acceso a los secretos empre-
sariales, puesto que si mas sujetos pueden ac-
ceder a ellos la estrategia de proteccion puede
salir del control del propio empresario.

Una vez el empresario tenga identificada la in-
formacion que constituye secreto empresarial y
los sujetos que tengan o puedan tener acceso a
ella, la estrategia debe orientarse hacia el dise-
no y ejecucion de medidas para que los secre-
tos empresariales no pierdan su confidenciali-
dad. No esta de mas recordar que las medidas
que adopta el empresario constituyen el tercero
de los requisitos de existencia de los secretos
empresariales, de acuerdo con las diferentes
normas analizadas en la primera parte, dentro
de las cuales sobresale por su importancia a ni-
vel nacional el articulo 260 de la Decision 486
de la can. Asi, por mas valiosa que resulte cierta
informacion para una empresa, si esta no toma
las medidas necesarias y suficientes para pro-
teger y mantener secreta dicha informacion, no
tendra ninguna accion para asegurar la protec-
cion de su informacion secreta.

Tal como se analizd en la primera parte, en las
distintas normas se habla de medidas que debe
adoptar el empresario, pero en ninguna de ellas
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se establece que dichas medidas se limiten a
medidas juridicas. Lo anterior no significa que
las medidas juridicas jueguen un rol menor en
la estrategia de una empresa para proteger su
capital intelectual, sino que cada vez se hace
mas necesario que medidas no juridicas sean
igualmente implementadas. Los empresarios
deben adaptarse a un entorno cada vez mas
avanzado tecnoloégicamente, por lo que las me-
didas también deben ser de alta tecnologia. Asi,
por ejemplo, en el caso de Guirnaldas contra
Naturalways, una de las medidas que tomo la
demandante fue el uso de claves de acceso a
la informacion constitutiva del secreto. Ademas
del uso de claves digitales, el empresario debe
adoptar medidas tales como el uso de camaras
en el ambito empresarial, con el Unico fin de
poder tener una vigilancia constante de su in-
formacion secreta, parte esencial de su capital
intelectual. De igual manera, la fragmentacion
de la informacion secreta es una de las medidas
mas efectivas para proteger los secretos empre-
sariales, a la vez que es una de las mas faci-
les de adoptar. En el caso de Guirnaldas contra
Naturalways, en el que la sic encuentra probada
la pretension referida a la violacion del articulo
16, la demandante argumenta que dentro de
las medidas por ella adoptadas se encontraba
la fragmentacion de la informacion, por lo que
se demostré que una sola persona —la creadora
del proceso secreto— tenia conocimiento del se-
creto empresarial en su totalidad, acreditando
el caracter secreto del mismo.

En adicion a estas medidas, los empresarios de-
ben tomar todas las que consideren necesarias
para proteger su informacion, por alejadas que
estas resulten del campo juridico; lo importante

de las medidas adoptadas es que aseguren que
la informacion secreta conserve dicho caracter
y no su naturaleza juridica o extrajuridica. De
igual manera, esas medidas deben servir de so-
porte en un eventual proceso judicial, por lo cual
es importante que no se limiten a advertencias
verbales, tal como resalta la sic en algunos de
los casos analizados en la segunda parte.

Por otra parte, las medidas juridicas siguen
siendo de gran importancia a la hora de prote-
ger los secretos empresariales de una empresa.
Dentro de estas resaltan las clausulas de confi-
dencialidad que, por lo general, se incluyen en
los contratos laborales o de prestacion de servi-
cios.®? Tal como ya se afirmé, dichas clausulas
deben estar delimitadas a la informacion que
efectivamente constituye un secreto empresa-
rial, pues si se trata de clausulas de confiden-
cialidad demasiado amplias o de carn laboral
de un empleadoinculaci empleadoon la misma
suerte. Asn este caso laboral o de prestacicicis
medidas resaltan las clen acter general, es de-
cir, referidas a toda la informacion a la que una
persona tenga acceso con ocasion de la ejecu-
cion de su trabajo, estas careceran de cualquier
valor y no serviran para alegar que si se tomaron
las medidas necesarias para conservar el carac-
ter secreto de cierta informacion.

Sin embargo, las clausulas de confidencialidad
tienen una deficiencia significativa a la hora
de proteger los secretos empresariales de una
empresa. En ese sentido, es necesario resaltar

62 Es de resaltar que dichas clausulas no son exclusivas de los contratos
laborales o de prestacién de servicios, sino que es muy comun su inclu-
sién en los Due Diligence o debida diligencia precontractual, casos en
los que las clausulas de confidencialidad son de gran trascendencia.
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que cuando un contrato, en este caso laboral o
de prestacion de servicios, pierde vigencia, las
clausulas que hacen parte de este corren con la
misma suerte. Asi, cuando se da por terminada
la vinculacién laboral de un empleado, la clau-
sula de confidencialidad incluida en su contrato
dejara de tener efectos y, en ese orden de ideas,
no implicara ninguna obligacion para él frente
a su anterior empleador. En esa medida, resul-
ta de mayor conveniencia para los empresarios
redactar y suscribir con sus empleados contra-
tos de confidencialidad, en vez de clausulas, los
cuales se ejecutan de manera paralela al con-
trato laboral o de prestacion de servicios suscri-
to por las mismas partes. Asi, cuando se de por
terminado el contrato laboral o de prestacion de
servicios seguira vigente el de confidencialidad,
dado que se trata de un contrato auténomo e
independiente, a diferencia de lo que ocurre con
las clausulas.

Asi pues, es posible concluir que si bien los na-
meros indican que los empresarios son cada vez
mas conscientes de la existencia y la importan-
cia de los secretos empresariales, los nimeros y
el analisis de la jurisprudencia de la sic también
indican que aln persisten muchas falencias a
la hora de proteger los secretos empresaria-
les y a la hora de argumentar la violacion del
articulo 16 de la Ley 256 de 1996. Por tanto,
ademas de las recomendaciones antes hechas,
es necesario reiterar la importancia de que los
empresarios se informen sobre la figura del se-
creto empresarial y lo integren en una estrategia
compleja de proteccion del capital intelectual de
la empresa, la cual debe ser una amalgama de
distintas figuras como las patentes y los secre-

tos empresariales, que lejos de ser contradicto-
rias, deben ser vistas como complementarias.
Por su parte, los litigantes deben tener en cuen-
ta las recomendaciones hechas a los empresa-
rios y, ademas de informarse sobre las medidas
que el empresario adoptd en un determinado
caso, deben saber qué alegar y qué no, siem-
pre teniendo como punto de referencia lo que
logren probar en un eventual proceso, pues ca-
rece de sentido e incluso de ética que un abo-
gado titulado alegue la violacion de un articulo
cuando no cuenta con las pruebas suficientes
para acreditar dicha violacion. En ese orden de
ideas, se hace necesario que la figura del secre-
to empresarial tome la importancia que tiene;
en un entorno cada vez mas competitivo, los
empresarios no se pueden dar el lujo de no usar
de manera correcta la figura que ha permitido
que la Coca Cola sea uno de los productos mas
exitosos y vendidos durante mas de 120 anos.
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