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L.os secretos empresariales y su
“relacion juridica” en el regimen
andino de propiedad industrial

Resumen:
Frente al concepto de Secreto Empresanial y su
regulacion juridica fundamentada en la Decision 486 del
2000 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, se
plantea un discernimiento problematico irebatible: Sila
“posesion” del secreto empresarnial, es -en principio- un
“hecho™ juridico que determina el modo originario de
adquirir su dominio, ; la relacion Juridica que tiene su
titular es de mera “posesion” o es de propiedad?. En
ultimas, su detentacion es un hecho Juridico destinado a
transformase en derecho o sera una subclasificacion del
derecho de propiedad en si mismo considerado, v como
tal un verdadero derecho. Fn tal sentido y en el marco de
los derechos de propiedad intelectual como
componente de los Bienes Mercantiles, resulta poco
menos que singular ¢l pretender dilucidar, qué clase de
vinculo juridico existe entre el sujeto de derecho y la
informacion no divulgada que es por él conocida.

Palabras clave: Secreto Empresarial, Necesidad Social
del Conocimiento. Relacion juridica de propiedad,
Relacion juridica de posesion, Atributos de la propiedad
intelectual,

S A UTOR: FERNANDO ARIAS GARCIA

Abstract:

As opposed to the concept of Enterprise Secret and its
legal regulation based on Decision 486 of the 2000 of
the Commission in the Agreement of Cartagena,
considers a unruly problematic discernment: If the
“possession” of the enterprise secret, is - in principle a
“legal fact” that it determines the original way to acquire
his dominion, the legal relation that has its holder is of
mere “possession” or is of property. Inyou complete, its
detentién is a legal fact destined to transformed into
right or will be a subclassification of the right of
property in considered itself, and like so a true one
straight. In such sense and within the framework from
the rights of intellectual property like component of the
Mercantile Goods, it is little less than singular trying to
explain, that class of I tie legal exists between the
subject of right and the information nondisclosed that it
is by well-known him.

Key words: Enterprise secret, Social necessity of the
Knowledge, Legal relation of property, Legal relation of
possession, Attributes of the intellectual property.

1. INTRODUCCION

pesar de la trascendente categoria de casi todos los segmentos normativos del Acuerdo de
Integracion Subregional Andino conocido como “Acuerdo de Cartagena”, como los que
emanan de regulaciones especificas en materia de transporte, propiedad intelectual, derechos
de autor, régimen tributario y de inversiones y régimen comercial y aduanero, una de las
facetas mas relevantes al interior del Acuerdo es régimen juridico andino en malczria de
Propiedad Industrial'; el mismo. no solo buscé la proteccion juridica de aquellos bi;ncs cuyo
objeto es el de distinguir y diferenciar los En'oducms y servicios que se encuentran disponibles

en el mercado’, sino aquellas creaciones’ y conocimientos privilegiados de representacion
economica y de contenido tecnologico.

Dentro de esta (ltima categoria® -a la que se rotulé como “Nuevas Creaciones”- se incluy6 una regulacion
expresa sobre Patentes de Invenci6n, Modelos de Utilidad’, Topografias de trazados de circuitos electronicos ',

Disefios Industriales®y Secretos Empresariales.

Frente al concepto de Secreto Empresarial y su regulacién juridica fundamentada en la Decision 486 del
2000 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, se plantea un discernimiento problematico irrebatible: Si la
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Jio mas amplios, d los que tradicional y
tos a lasimple posibilidad de reducir las
como los de promover el “desarrollo
acelerar su crecimiento y la generacion de
la formacion gradual de un mercado
e la labor de entidades adscritas al
Jino de ministros de Relaciones
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No obstar i
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( el "Acuerdo de Cartagena” posee unas finalidades v objetivos mu
stivos del mismao, distin
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dicamente visualizamos. En tal sentido se denotan otros obji
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:f!;:;::“{:j\ RIS e paises miembros -espectalmente en materia
”:,'”f"“"":;ni)f:,::;;:::.”::‘l{J}m.l .;‘r.J_.\ }u.f:.r,'w\- miembros en condiciones de equidad, ...
comun latinoameric ) f..‘”.”.l ‘f’rl’“’_‘ il el proceso de integracion regional, con mirds a
—— .mm u.c ano” Decision 563 de 2003, Comisian CA. De ivual forma debe resaliars
o Ll sontEs nm\-;:,-'m-:,m::”: m .qur'um. rrrhm...u" de justicia dela( rm;mmia‘d.4na'mcf;r ¢‘fpur‘!mm
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> Re as, el Convenio “Simon Rodriguez v la mr.\‘m::(-'nr\':’.*'.\‘Jri'adAmhna “Simon Bolivar .
 varios acapites del Codigo Civil Colombiano (con fusion mas
8§54, 1923, 1943, 1956 v 2275 ibidem). en medios
'velde “bien”. teniendo en cuenta que
: 10 de analisis-, solo en la medida
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A pesar de la permanente incertidumbre juridica que se denota ¢
que evidente en los articulos 653. 656, 834, 1489, 1518, 1708, 1781 1795, 1
; ¢ aﬁ’em:( 0s hc’mo.f insistimos en la trascendencia de la distincion de los conceptos  ¢03d
as “cosas .fu‘!n ticnen trascendencia para el mundo del Derecho v en consecuencia sonsu obje
en que sean utiles y apropiables, es decir en cuanto sean “hienes "
“Signos Distintivos ", dentro de los cuales se encuentran las Marcas, Lemas C 'omerciales,

C S , :
Categoria denominada como
raficas.

Ensenas. Nombre Comercial, las Indicaciones Geog
rado alto de distincién con los Derechos de Autor, que (ambién denotan un grado
estas ultimas, deben estar precedidas de un contenido artisticos, literario 0
1360de 1989.

4 . . ; i .
De cardcter “tecnoligico”, lo que permiieung
de proteccion de  “creac iones ', no obstante,
cientifico, incluvéndose el Software por expresa disposicion del Decreto
que o hayan sido efectivamente creadas

on 486 del acuerdo de Cartagena, aun
vdn ser objeto de patentabil idad aquellas

tido el articulo 14 establece que pod

inventivo y aplicacion industrial; en igual forma el
wando no estd comprendida en elestadode la
publico por una descripcion escrita i oral,
6n de la solicitud de patente 0, en Su caso. de

enciones que regula la Decist
radas como cosas. En tal sen
wbrimiento- nuevas, que tengan nivel
“Una invencion se considerard nuevac
odo lo que haya sido accesible al

dio antes de la fecha de presentaci

5 Notese que las im
podrian ser conside
creaciones término distinto @ desc
articulo 16 de dicha decision establece que
técnica. El estado de la técnica comprendera t
utilizacion, comercializacion o cualquier ofro me
la prioridad reconocida’”.

dad industrial. Comercio Exterior, vol 1. num

® VILLARREAL GONDA, Roberto. La nueva ley mexicana en materia de propie
11. México, 1991. "Es posible registrar como modelos de utilidad aquellos nuevos objetos de aplicacion industrial que. por ¢fecto

de una confi guraciono estructura modificada, brlinéen ventajas en cuanto a su utilidad o Permiran realizar una nueva funcion. El
concepto juridico del modelo de utilidad ha e‘xrsndo'hqce ;'n_ucho tiempo tanto en patses altamente industrializados (Japon.
Alemania, Francia, Esparia), como €n otros de mc{ustmlrhzaclo.? reciente (Brasd ¥ ‘Co{'ea), Dg la experiencia de todos €sos paises
resulta claro que, pard inducir eficazmente un interes amplio por la innovacion ‘ma'mt'ngd’, en especial entre las empresas
pequerias que forman la mayoria del aparato mdu;lrmi, es con'fzememe exigir requisitos minimos pard el registro de los modelos
de utilidad, sin complicar los tramites con disposiciones excesivamente rigurosas que desal_:emen el interés de los particulares.
Las exigencias mas estrictas solo s‘oﬂ}"ﬂfﬁﬂ{f’f esene | caso de las invenciones mds complejas, como las P“ft_'"fﬂhff’-\'- que porlo

ersiones en investigacion y desarrollo tecnoldgico y por ese motivo requieren disposiciones

eral demandan mayores inv in ) ) |
o s factores economicos que estan de por medio".

juridicas rigurosas que correspondanalo
7 Decision 486 del 2000. Articulo 86: "4 efectos del presente titulo se entendera por: a)_ Circuito integrado: un producto, en su
forma final 0 intermedia, cuyos elementos, delos cuak'zs al menos uno es un efemento activoy fzfgunf: o todas las interconexiones,
an parte integranté del cuerpo 0 de la super_ﬁae .def una pieza de material, y que este destinado a realizar una funcion
e b) Esquema de trazado: la disposicion tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al

J de un circuite integrado, asi como esa disposicion tridimensional preparada para un

electronica; y, ‘ i

menos uno de éstos activo, € mrercone{ianes“
circuito integrado destinado a ser. fabricado "

SANCHEZ AVILA, Zoraida. Régimen andino de la propiedad industrial. Ediciones Juridicas Gustavo

T PR laforma g X del producto, esio €s. la apariencia especial del producto, la cual

ias con los modelos de utilidad que protegen la

tido de la vista- Aqui radica una de las diferenci
orma exterior del producto, en cuanto dicha forma dé un

¢ El diseno industrial protege la /i
: O toviven al destin o la finalidad, lo cual significa que se protege

® pACHON. Manuel y 5
[bariez. Bogota. | 995, pag. 160.
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FERNANDO ARIAS GARCIA

9. LOS SECRETOS EMPRESARIALES Y EL LIMITE A LA
INALTERABILIDAD COMO ATRIBUTO DE LA PROPIEDAD
PRIVADA.

A raiz de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (T.L.C.) entre un bloque de paises andinos entre
los que se encuentra Colombia, y los Estados Unidos, aunado a los singulares pronunciamientos emanados de la
Corte Constitucional sobre la materia’. resulta de coyuntural trascendencia, la conceptualizacion y desarrollo
juridico de los llamados “secretos empresanales™ son estos definidos por fa Decision 486 de del 2000, como
“cualquier informacion no divulgada que una persona 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 dicha informacion sea: a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuraciony reunion precisa de sus
componentes, no sea generalmente conocida ni facilmente accesible por quienes se encuentran en los circulos que
normalmente manejan la informacion respectiva; b) Tenga un valor comercial por ser sccrctam: y ¢) Haya sido objeto
de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para mantenerla secreta™ De otra parte, la doctrina
comparada los ha conceptualizado como “todo aquel conocimiento sobre productos o procedimientos industriales,
Clyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja cumru.:liliv'dl"1

No obstante la claridad conceptual de lo que la Decision 486 de 2000 entiende como “Secreto Empresarial”,
no se advierte igual resplandor frente a su diferenciacion de lo que la doctrina anglosajona ha denominado “Know
How™". Para la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Conscjo de Estado, los dos conceptos enunciados son
identificables. En efecto, la primera de las corporaciones sefala que *...de la propiedad industrial hacen parte los
secretos industriales. es decir. los que se refieren a los factores técnicos o cientificos que, combinados de cierta
manera, permiten una fabricacion o transformacion de productos con resultados especificos y caracteristicos de la
empresa industrial que los posee. Lo que se conoce como “know how™ es objeto de proteccion juridica en razon
precisamente del vinculo que establece entre el proceso y su resultado, cuyo conocimiento y manejo pertenece a la
empresa y forma parte de su patrimonio.. " A su tumo, el Consejo de Estado establece que: *...En el caso sub
examine no existe secreto industrial qué proteger o know how como lo denomina el demandante usando la expresion
angloamericana.. L

De su parte, el Decreto Reglamentario 2123 de 1975, establecié en su articulo primero que se entiende por
know-how' “la experiencia secreta sobre la manera de hacer algo, acumulada en un arte o técnica y susceptible de
cederse para ser aplicada en el mismo ramo, con eficiencia”. La Orden Administrativa 2 de 2002, "Por la cual se
establece y unifica el procedimiento para ejercer el control del valor aduanero en la importacion de mercancias”,
establece a su turno que “la expresion know how significa conocimiento habilidad o destreza, comprende el llamado
arte de fabricacion. Fstan también incluidos en el know how los secretos comerciales o industriales, considerados
como tales, aquellos procedimientos e inventos adn no patentados 0 que no se desea patentar™.

* Sentencias como la T-484 de 11 de Agosto de 1992, M.P. Fabio Morén Diaz son un modelo de los contundenies
pronunciamientos de la Corte en estas materias, a la luz de nuestro Estado Social de Derecho.

" s rticulo 260 de la Decision 486 de 14 de Septiembre del 2000,

"TORRES ZAGAL. Oscar. “La proteccion del secreto empresarial en la Ley de Propiedad Industrial". 22 de marzo de 2005.
Diario Financiero. Buenos Aires.

" En Colombia inicialmente la proteccion juridica al know how no era autonoma y se efectuaba como obligacion contractual
pactada de modo expreso o de acuerdo con las normas de competencia desleal establecidas en la ley 155 de 1959 y en el Codigo
de Comercio. Posteriormente esta regulacion fue complementada con la Decision 291 de 1991 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena en lo relativo a los contratos sobre licencia de tecnologia. Actualmente en el marco juridico del Acuerdo de
Cartagena, la proteccion juridica del know how se efectia mediante la proteccion de los secretos industriales de acuerdo con el
articulo 73 y siguientes de la Decision 344 de 1993 y requiere que la informacion protegida conste en documentos, medios
electrénicos o magnéticos, discos opticos, microfilmes, peliculas u otros elementos similares y con la proteccion de la
competencia (articulos 1°. vs 1°y 16 de la Ley 256 de 1996).

" CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-381 de septiembre 14 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernandez
Galindo.

W ONSETO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera. Sentencia 10299 de julio 10 de 1997, MP

Generated by CamScanner




T L,

fustrial

[ 0s secretos empresariales v su “relacion juridica™ en el régimen andino de pre pedad

No :-.hsl;mtt: para algin sector doctrinal® el Secreto Empresarial posee una significacion mucho mas ampha que la
f'c Know-How, ya que este iltimo comprende normalmente alguna informacion secreta, pero cllo no es
”'*JISI‘IU“S'cbeC en su enunciacion, Herbert Stumpf, plantea que "por know how han de entenderse conocimientos y
experiencias de orden téenico, comercial y de economia de empresa, cuya utilizacion le permite o, llegado el caso, le
hace posible al beneficiario no solo la pr(')ducci()n v venta de objctos, sino también otras actividades empresariales
tales como organizacion y administracion™* ’ '

Largo tiempo se ha debatido a nivel de doctrina, el determinar en qué medida los "secretos empresariales™’
deben ser susceptibles de proteceion por la legislacion de propiedad industrial, confiriéndole a su titular un verdadero
monopolio en el referido secreto, sobre produccion de bienes o procedimientos industriales: cual sera enicnices, la
exacta medida juridica de proteccion en que. por una parte se respeten los derechos de quien detenta un
conocimiento privilegiado a titulo de “galardon ' que incentive su capacidad de produccion intelectual, pero que. de
otra parte contextualice la “necesidad social de conocimiento”?"

El planteamiento expuesto resulta aun mas inquietante, en casos en que deben protegerse derechos tan
vitales como el de salud: Por una parte existe en el articulo 49 de la Constitucion Politica, la delimitacion teorica de
una clara garantia estatal consistente en asegurar ¢l acceso de los ciudadanos a los servicios de promocion,
proteccion y recuperacion de la salud, en la medida en que “La atencion de la salud y el saneamicnto ambiental son
servicios publicos a cargo del Estado™. En desarrollo del precepto expuesto, reiteradamente se ha pronunciado la
Corte Constitucional'’, reafirmando la especial proteccion que merecen aquellas personas, que, por su condicion
economica, fisica o mental, se hallan en circunstancias de debilidad manifiesta, no contando con la atencion
adecuada. Ental sentido 1a Corte ha expuesto que el derecho a la Salud no solo es un derecho fundamental por su clara
conexidad con el de la Vida, sino que, a su vez es un derecho asistencial en el marco del Estado Social de Derecho “en
razon de que su reconocimiento impone acciones concretas, en desarrollo de predicados legislativos, a fin de prestar
el servicio publico correspondiente, para asegurar el goce no solo de los servicios de asistencia médica, sino tambicn
los derechos hospitalario, de laboratorio y farmacéuticos. La frontera entre el derecho a la salud como fundamental y
como asistencial es imprecisa y sobre todo cambiante, seglin las circunstancias de cada caso (C.N., art. 13), pero en
pll'tiinc.iy.io. pucde afirmarse que ¢l derecho a la salud es fundamental cuando esta relacionado con la proteccion a la
vida,

En este contexto, existe un natural anhelo frente al uso “genérico” de determinados medicamentos “de tal
manera que se garantice que el usuario pueda acceder a los medicamentos que requiera pagando unos precios
razonables™", en especial aquellos imperiosos para el tratamiento de enfermedades catastroficas, previa la
descomposicion y desagregacion quimica de cada uno de sus elementos, en clara interpretacion universal de los usos
del conocimiento, manifestacion mas que proxima -y plausible- a la necesidad social del conocimiento. De tal
envergadura es el bien tutelado de la Salud, que la Administracion Piblica no solo debe garantizar la probidad de los

15 STUMPF. Herbert. El contrato de know how. Editorial Temis, 1984.
" Ibid. Pag: 23.

1" Relativo a la proteccion a los "secretos empresariales”, se los define por la ley en los siguientes términos: " Se agrega que
constituve violacion del secreto empresarial "la adquisicion ilegitima del mismo, su divulgacion o explotacion sin autorizacion
de su ri:'m'ar;.-' la divulgacion o explotacion de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legitimamente pero con
deber de reserva , a condicion de que la violacion del secreto haya sido efectuada con animo de obtener provecho , propio o de un
tercero , o de perjudicar a su titular

B 0YOS LOPEZ, Lina Maria. “The dilemma of intellectual property for the small and medium producers in developing
countrie”. Junio 30 de 2004. En: htp://www.sena.gov.co “Se encuentran entonces los dos propasitos principales de la
propiedad intelectual: el primero es premiar a quienes se dedican a generar conocimiento protegiéndolos de los competidores
que pretenden trabajar con su tecnologia, y el segundo es lograr una transferencia eficiente de ese conocimiento. El desarrollo
de estos propésitos ha derivado en lo que actualmente se denomina el dilema de la propiedad intelectual: la pregunta es como
lograr un balance entre estas dos necesidades contradictorias, en donde por una parte se requiere la proteccion del innovador, y
porotra existe la necesidad social de la difusion del conocimiento”.

" Entre muchos otros fallos, pueden destacarse las Sentencias T-484 de 11 de Agosto de 1992, M.P. Fabio Morén Diaz. T-248 de
1998, T-1237 de 22 de Noviembre de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernandez y T-260 de 27 de Mayo de 1998. M.P. Fabio

Morén Diaz.
0 o ntencia T-484 de 11 de Agosto de 1992, M.P. Fabio Morén Diaz

e onsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Sentencia AP-2212 de diciembre 11 de 2003,
Magistrado Ponente: Alier Eduardo Hernandez Enriguez.

Generated by CamScanner



sy bt RN TR
Fl RNANDO ARIAS GA RCIA

medicamentos “innovadores™, sino en igual torma de los que poseen desagregacion de sus componentes quimicos’’,
En tal senudo el Consejo de Estado ha establecido que no puede aceptarse que * la calidad y efectividad de los
medicamentos genéricos pueda ser inferior a la de los de marca pues, para controlar dicha calidad. se cre6 el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, entidad encargada de revisar, como requisito para
otorgar el registro sanitario, que los medicamentos, tanto los genéricos como los de marca. respeten los estandares de
cahdad, seguridad y eficacia establecidos en la legislacion, Luego. no es posible afirmar sin mas, que el
medicamento en su presentacion esencial-genéricanoesitil alasalud ™,

Pero por otra parte, es claro que el conocimiento privilegiado responde a unas inversiones y costes no
necesariamente de caracter economicos- que deben ser, de alguna forma, retribuidos y estimulados por la legislacion,
no solo para su perfeccionamiento v desarrollo. sino para permear de incentivos a los creadores de nuevos
conocimientos y procedimientos privilegiados: si no existiera la precisa proteccion juridica, el conocimiento
producido podria ser entonces utilizado o explotado de forma no conmutativa por quienes no han invertido ningiin
tipo de recursos en su generacion. y al no agotarse conseguiria ser usado por multiples individuos en la economia.
Podria afirmarse que con lo anterior surgiria, en términos economicos, un 'error en el mercado’ en lamedida en que no
se crean espontaneamente suficientes incentivos a los individuos o a las organizaciones para que lleven a cabo
inversiones en este bien denominado conocimiento, va sea cientifico o tecnologico.

La divergencia planteada se ha resuelto por parte del legislador, conciliando los extremos de las dos tesis
sefialadas. cllo es, limitando temporalmente el periodo de proteccion del Derecho de Propiedad Industrial planteado
a cortos periodos de tiempo, que determinen, un disfrute de la creacion excesivamente inferior que el que se da frente
a cualquier otro ejercicio del derecho de propiedad. Nétese que por regla general, el derecho de dominio es
caracterizado por la inalterabilidad. regla también llamada por algin sector doctrinal® como la “perpetuidad™,
consistente en aquel elemento que permite que “la propiedad dure tanto cuanto dure la cosa y no se extinga por suno

el . . . . '
uso™, es dzscw. que la propiedad no esta destinada a transformarse en otro derecho de mejor entidad o a
desaparecer .

Pero por regla de excepcion. cuando en la proteccién al derecho de dominio se entrelazan elementos
relacionados con la citada “necesidad social del conocimiento”, existen limites” a su ejercicio, especialmente en el
plano de su disfrute temporal. Es el caso de los Derechos de Autor”, considerados los mismos como la forma de
proteccidn juridica de creadores, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas organismos de radiodifusion
de obras literanias, cientificas y artisticas™ . contentivos de sendos derechos patrimoniales como los de “reproducir la

2 punto debe anotarse que “Na se considerara que entra al dominio publico o que es divulgada por disposicion legal,
aquella informacion que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a
efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad ", Articulo 261 de la
Decision 261 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.

26 onsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Sentencia AP-2212 de diciembre 11 de 2003,
Ihidem.

" VELASQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. Bienes. Temis. Bogota. 2004. Pag. 180. ANGARITA GOMEZ, Jorge. Lecciones
de Derecho Civil. Tomo 1. Bienes. Temis. Bogota. 2004. Pag 59. PENA QUINONES, Einesto. El Devecho de Bienes. Libreria
Juridica Wilches. Bogoia, 1995, Pag. 575.

* VELASQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. Ibidem. Pag. 180.
* Cfi: VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil. Tomo II. Derechos Reales. Temis. Bogota. 1997,

o Que emanan de la cldusula genérica de las obligaciones sociales del Derecho de propiedad Privada, establecidas en el
articulo 58 Constitucional.

. Cfr. RENGIFO GARCIA, Ernesto. Propiedad Intelectual, El moderno derecho de awtor. Universidad Externado de Colombia.
Bogota. 1998.

B ...cualquiera que sea el modo o forma de expresion y cualguiera que sea su destinacion, tales como: los libros, folletos y otros
escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramadticas o dramdtico
musicales; las obras coreogrificas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras
cinematograficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento andlogo a la cinematografia, inclusive los
videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografia; las obras fotogrificas a las cuales se
asimilan las expresadas por procedimiento andlogo a la fotografia; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas.
planos, croquis y obras pldsticas relativas a la geografia, a la topografia, a la arquitectura o a las ciencias, v, en Jin, toda
produccion del dominio cientifico, literario o artistico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresion o de
reproduccion, por fonografia, radiotelefonia o cualquier otro medio conocido o por conocer”. Articulo 2 de la Ley 23 de 1982,
modificado por el articulo 67 de la Ley 44 de 1993,
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obra, efectuar una traduccion, una adaptacion, un arreglo o cualquier otra transformacion :jh' !tlla:}ljj;']!]'t.?r ;ILLH:K::L:FI\:
obra al pblico mediante representacion, ejecucion, radiodifusion o por cualquier otro mf 3‘ m:m nplnn.u‘r*t“ a 11“1".i
de “reivindicar la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o M..u Ul' Ao Im:m e
delormacion, mutilacion u otra mndiﬁc‘;!ciun de la obra, cuando tales actos P“""d“" leh‘.ir U[;"t“'\lr:liﬂ: -ra :m':u‘m: I
honor o a su reputacion, o la obra se demerite, v a pedir reparacion por ¢sios, conservar 'HIU *_‘,m I‘ 1Li fi -:.trlul. antes :,
hasta su fallecimiento, o después de ¢l cuando asi lo ordenase por disposicion tesl:un;:r_ﬂdf‘ll-!_. ff‘“‘ “ ,ih‘l;uhil‘ﬁ ;
después de su publicacion, y retirarla de la circulacion o suspender cualquier forma de utilizacion aunque elk: €se

- - "'I
sido previamente autorizada

Notese que dichas producciones del talento humano tienen un cIJ”‘ L_'“"t"’m) de d|strule‘ l.mé\':,mfl)ln(i; Iz;;
derechos patrimoniales sehalados . Es por ello que. en su desarrollo legislativo encontramos .p::rn“)b (,-hdu. e
proteccion: asi, entratandose de una creacion a favor de una persona natural, la proteccion 8¢ dispe [‘Mm ey,
viday ochentaaios mas a partir de sumuerte™"'y “cuando el titular sea persona juridica, el término (.k _rgrf*‘clﬂ"‘?’ NI
de cincuenta afios, contados a partir del ultimo dia del aio en que tuvo Jugar la interpretacion oo

publicacion del fonograma o. de no ser publicado, de su primera fijacion, o la emision de su radiodifu

Frente a la solucion que se acondiciond en ¢l debate planteado, poco menos que rcp_roctqwb‘lc _I‘l
“perpetuidad™™ que el legislador andino imprimio a la proteccion juridica de los secretos empresariales. En tal
sentido el articulo 263 de la Decision 486 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena sefialé que:"“La PIOIEOCIIN del
secreto empresanal perdurara mientras existan las condiciones establecidas en el articulo 260", es _decn' mientras
subsistan las condiciones para que la informacion no solo se mantenga como secreta -que la informacion o
conocimiento privilegiado no sea generalmente conocido, ni sea facilmente accesible por quiencs se encuentran en
los circulos que normalmente manejan la informacion respectiva-, sino que tenga un valor comercial por ser secreta y
haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para manlenerla_ sct‘:{eta}. No se ad vierte
pues, justificacion alguna a que la proteccion juridica de un Secreto Empresarial sea indeﬁmdfa' mientras subsistan
las condiciones normativas establecidas para considerar secreta una informacion empresarial industrial o comercial
no divulgada.

3. LOS SECRETOS EMPRESARIALES Y LA RELACION JURIDICA
CON SU TITULAR: ¢PROPIEDAD O POSESION?.

De otra parte. también es del caso sefialar la amplitud que debe generar el concepto mismo de secreto
empresarial, ya que erradamente sc cree que el mismo solo puede estar referido a la ““forma de hacer un producto™, es
decir a su naturaleza, composicion, procesos y caracteristicas, no obstante debe reafirmarse que la informacion
privilegiada también pueden hacer relacion a la naturaleza, composicion y caracteristicas de un servicio v.g. las
particularidades cardinales de la prestacion de servicio de abogados por parte de un bufete como pueden ser, la forma
de atender el negocio planteado, los métodos de consulta de informacion juridica “forma de hacer un servicio™” como

también a los métodos de distribucion o comercializacion de productos v.g. el método de distribucion de una

Y grticulo 12. Lev 23 de 1952
N grticulo 30. Lev 23 de 1982,

% Cfi- BIXIO, Andrea. Proprietd e appropriazione: Individuo e sovranitd nella dinamica dei rapporti sociali.; Milano: Dot A.
Giuffré Editore, 1988

B Articulo 29. Ley 23 de 1982, modificado por la Ley 44 de 1993, articulo 2.

* Ibid.

s . : : 1oy -
Cfr. V. PENNER, The idea of property in Law, Oxford, 2000, pg. 109y 119ss. STS 25-1V-1900, Coleccion legi lativ i
538, citada por AMAT LLARI, Derecho de los negocios, 54, “La protecciin de las ideas en el Derecho( :’;2 ﬁfﬁ” ;2;" 4 1. 89, Pag.

%No obstante, Herbert Stumpf sefiala -en forma que apreciamos sugestiva-, la cesacion del secreto mediante la celebracion d
un contrato de Know How: “Si se ha formalizado un contrato de know how que tiene por objeto un secreto, v ese sei‘r;:i f:;:;—;
publicidad ;cesa la obligacion del benefi .':':'an'o de pagar regalias? Cesard, en efecto, para el futuro, o s'éa para después de
haberse producido esa publicidad (...). Solo excepcionalmente podrd darse otra solucion: cuando el objeto del ¢ mrp f‘
consista linicamente en la transmision del secreto, sino también en otras prestaciones del dador que conservan su :’,:, ’:‘ 0 fl.o
para el beneficiario. Piénsese en el ad:’esn_-amfemo del persmfaﬂ En esos casos, las regalias futuras solo se md;ucen p;:’ ;:; ::1
empero, el dador la obligacion de hacer reintegros. El beneficiario gozo efectivamente de B afiton dente ; (.1
secreto se mantuvo y es justo que pague por ello . STUMPF, Herbert. El contrato de know how. Ibidem, g :? ;ﬂpo enque e J
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cerveceria o de una industria de gascosas- o de prestacion de servicios  en el caso del bufete de abogados se
defimitanan elementos como el marketung, la seleceion de mecamsmos publicitarios, la publicacion de boletines
legales para su chientes- es decir a “formas de bacer llegar los productos o servicios™ o “secreto de gestion o
procedimiento”. En este contexto, el articulo 260 de la Decision 486 de 2000 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena establece que “La informacion de un secreto empresarial podra estar referida a la naturaleza,
caracteristicas o linahdades de los productos: a los métodos o procesos de produccion: o, a los medios o formas de
distribucion o comercializacion de productos o prestacion de servicios™

En este marco de accion, la Decision 486 de 2000 pretende un resguardo juridico unificado a “cualquier
informacion no divulgada que una persona natural o juridica legitimamente posea, que [‘IlILd'l usarse e¢n alguna
actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero™, conceptualizacion

emanada del articulo 260, ibidem”’. Para los efectos de este escrito, lL\UlI t de enorme importancia sefialar que la
carga de resguardo v seguridad del secreto corresponde a sumismo titular ™, de conformidad con el articulo en cita.

Podra entones el empresario tomar las medidas que considere prudentes con el fin de salvaguardar su
derecho, las que podran ir desde las mas minimas prevenciones de seguridad en materia tecnologica y otras que
estime adecuadas, hasta la suscripeion de clausulas de confidencialidad y la tipificacion como “conducta prohibida™
uobligacion de no divulgacion de tal informacion reservada en los respectivos contratos individuales de trabajo que
suscriba con los empleados y trabajadores que en razon a sus funciones realicen un uso de la informacion
privilegiada, o que en modo alguno excluira su responsabilidad penal, en los términos del Articulo 308 del Codigo
Penal que senala que quien “emplee, revele o divulgue descubrimiento, invencion cientifica, proceso o aplicacion
industrial o comercial. llegados a su conocimiento por razon de su cargo, oficio o profesion y que deban permanecer
en reserva, incurrira en prision de dos (2) a cinco (5) afos y multa de veinte a dos mil (2.000) salarios minimos legales
mensuales vigentes™. En el mismo punible penal incurrira el que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto
relacionado con descubnimiento. invencion cientifica, proceso o aplicacién industrial o comercial.

La Decision 486 de 2000 sefialo a este respecto que: “Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo,
cargo, puesto, desempeno de su profesion o relacion de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya
confidencialidad se le haya prevenido, debera abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y
sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado™”

Frente al analisis del “vinculo™ o “relacion juridica™ que los sujetos de derecho tienen frente a bienes que
tengan como elemento caracteristico el de ser un “conocimiento privilegiado”, es dable senalar que las relaciones
juridicas que se tienen con los bienes y cosas. emanan exclusivamente de tres concepciones juridicas: Propiedad.
Posesion y Tenencia. Reiteradamente nuestra jurisprudencia civil ha sefialado que , “...en relacion con las cosas
puede encontrarse la persona en una de estas tres posiciones, cuyas consecuencias juridicas varian en cada caso y
confieren a su titular derechos subjetivos distintos: la primera, denominada tenencia, en que simplemente se ejerce
poder externo y material sobre el bien. (C.C.. art. 775): la segunda posesion, en la que a ese poder material se une el
comportarse respecto del bien como si se fuese duefio (C.C., art. 762) y la tercera, propiedad, en que se tiene
efectivamente un derecho in re. con exclusion de todas las demas personas y que autoriza a su titular para usar, gozar
y disponer del bien dentro del marco que le senalalaley y obviamente, dando cumplimiento a la funcion social que a
ese derecho corresponde (C.C.. art. 669)™*

Y Como se advirtio, el articulo en cita, delimita la informacian objeto de proteccion a la que sea " ...a) secreta, en el sentido que
comeo conjunio o en la configuracion y reunion precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni facilmente
accesible por quienes se encuentran en los circulos que normalmente manejan la informacion respectiva; b) Tenga un valor
comercial por ser secreta; y c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para mantenerla
secreta”. |
™ TORRES 24GA L, Oscar. "*La proteccion del secreto empresarial en la Ley de Propiedad Industrial ", Ibidem. “Por lo tanto, el
mavor esfuerzo por resguardar tal "secreto empresarial” para mantenerlo en una esfera de intimidad corresponde a su titular,
constituyvendo por clerto una informacion es{ra!ég.:'ca de cada empresa en su giro de negocios "

* Articulo 265. Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena. En similar sentido, el articulo 262, Ibidem seriala que,
“"Unsecreto empresarial se considerard adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisicién
resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligacion, el abuso de confianza, la
infidencia. el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigacion a realizar cualguiera de estos actos ™.

* CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Cusacion Civil y Agraria. Sentencia 4977 de octubre 22 de 1997, Magistrado
Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta. Exp. 4977. Bogota.
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Los secretos empresanales y su - relacion juridica

Del concepto antes enunciado y extractado del articulo 260 de la Decision 450 .dc.?“{ '”.- ‘:j P;'“.i'i:t .l:U‘I:‘::rrlﬂl:Z
la relacion juridica que el utular de un Secreto Empresarial se atribuye, €s de “Posesion , Entew I("‘. ‘i"L\ il ll
mera detentacion, material o inmaterial de la cosa; en tal sentido, resaltese que la misma t].cmu:;‘."t ‘hL} '.-;:ultlrta
Empresarial plantea que. la sola tenencia con animo de seiior y duefio, hace que nazca en su mu‘f‘““:' _F'“c‘: s de
la divulgacion, adquisicion o uso de tal secreto de manera contraria a las practicas I‘_‘if]m de coTME n_"_“j P.' , FJ '\'lcfll'-
terceros™, que basicamente lo autorizara a impedir los actos, que como causales especificas de € ‘“”'7‘.‘”“ 3 _L'. :[ )
establece el articulo 262 de la Desicion 486 de 2000 “Explotar, sm autorizacion de su poscedor ]CL’"“_"_“’-“"‘ M':L-]I.L'(!,
empresarial al que se ha tenido acceso con sujecion a una obligacion de reserva resultante de una ;-Ll.iuun_n u(;nlmu }m
o laboral; Comunicar o divulgar, sin autorizacion de su poseedor legitimo, el secreto m.mmm”al ettt "i,uft;
animo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor: Adq_l"m v sccrcm empr.c‘.sarj.a
por medios 1licitos o contrarios a los usos comerciales honestos; Explotar, comunicar o LI|V|:JlgiiT b h%gn':i‘f
empresarial que se ha adquirido por los medios referidos ... Explotar un secreto empresarial que s¢ ha_ohtcn”l 'Gd L
otra persona sabiendo. o debiendo saber. que la persona que lo comunicé adquirié el secreto por los mCdIDS,FEterl o
, 0 que no tenia autorizacion de su poseedor legitimo para comunicarlo y Comunicar o .dw‘uigar % S?f:‘mm
C]‘npn_‘sana] l‘hk‘nldl'l conforme al inciso ¢), en pf{‘l\'CChU pl"DpiO (4] dL‘ un tercero, 0 para pcr_llldlcar al p('l.\tl.d()r

legitimo del secreto empresarial™.

La duda que plantea tal discernimiento es evidente: Si la “posesion” del s_e’crgto‘cfnprcsarllal. que es en
principio un “hecho™ juridico. es el modo originario de adquirir su dominio, ; la rclac!on juridica que tiene su titular
es de mera “posesion” o es de propiedad?. En iiltimas, su detentacion es un hecho juridico destinado a transtormase
en derecho o es una subclasificacion del derecho de propiedad en si mismo considerado, y como tal{ un \-'qrdadero
derecho. “Asi las cosas, en ¢l contexto del derecho de propiedad intelectual, resulta de singular interés el c1|luc1dar.
que clase de vinculo juridico. o de derecho, es el que existe entre el ser humano (sujeto) y la informacion no divulgada
que es por el conocida. .. =

Y es que al suponer que larelacion juridica que plantea el titular con su Secreto Empresaria“l‘cﬁ un vinculo de
hecha®. factica - de posesion-"". aun en el caso de considerarse como un derecho real “provisional ™, no es claro que
el ejercicio del Secreto Empresarial tienda a transformarse en propiedad con el transcurso del tiempo que es el fin
ultimo del ejercicio de la posesion-, ya que su titular esta en ejercicio de un verdadero derecho, al punto que no tiene
gue agotar los términos legales establecidos en la Ley 791 de 2003 para Usucapir™, ni esperar sentencia judicial que
senale su titulanidad y legitime el ejercicio de su tenencia con animo de sefior y duefio, para ejercer sus facultades de
propietano o evitar las conductas “desleales” que establece el articulo 262 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena. Desde el momento mismo de su ejercicio, desde el momento mismo en que se esta
detentando el secreto empresarial, se esta en ejercicio de un derecho, que no puede ser otro que el de dominio. va que
sigwendo la tradicién romana- se retinen en su titular los tres atributos del derecho de dominio®™. Adviértase que la
propiedad engendra de manera general a favor del propietario tres facultades o derechos: El derecho a usar la cosa
( ius utendt), 2 gozar la cosa (ius fruendi) y a disponer de la cosa (ius abutendi)"’. En tal sentido debe anotarse que
existe una relacion “de dominio”, mas no “de posesién”, afirmacion que no desconoce la existencia de modos
dervativos en su adquisicion, como en el caso de transferencia de dicho derecho a terceros, la que se podra venficas
con la sola entrega de la informacion privilegiada.

' MONROY RODRIGUEZ, Juan Carlos. “El modo de adquisicion originario de los derechos de propiedad intelectual” En
Revista La Propiedad Inmaterial Numero 6. Primer Semestre de 2003. Universidad Externado de Colombia Bogotd. 2003

" Cfr. CORTES, Miiciades. La Posesion. Monografias Juridicas. No 08. Temis Bogotd. 1999

“ No obstante que el codigo civil establece una teoria general de la posesion, en sus articulos 762 v 775, distingue v define dos
clases de posesiones: La posesion a nombre propio y la posesion a nombre ajeno o mera tenencia. Conforme a ello es pertinente
aclarar, que no solo las relaciones juridicas a que hace mencion el articulo 762 constituyen relacion posesoria. También lo son la
mera tenencia o posesion a nombre ajeno ' :

i Jjurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia T-494 de 1992, M.P. Ciro Angarita Baron, “crea” un nuevo
derecho real en el ordenamiento juridico colombiano: El Derecho Real Provisional de Posesion.

Ley 791 de 2003, Articulo 4..' El tiempo necesario a la prescripcion ordinaria es de tres (3) afios para los muebles v de cinco (5)
anos para bienes raices”. En igual sentido el articulo 1, ibidem reduce a 10 afios los términos de la Prescripcion Extraordinaria.

* Cfr GOMEZ JOSE J. Derecho Civil Bienes. Universidad Externado de Colombia. 1953
* TORRES ZAGAL. Oscar. “La proteccion del secreto empresarial en la Ley de Propiedad Industrial ", Ibidem. Lo novedoso

es que se ha definido por la Ley de Propiedad Industrial qué se entiende por "secreto empresarial”, otorgdnd. 2
de derecho de propiedad. con sanciones civiles, laborales v penales. " alergdradieamparoanivel
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SRl e 2003, Magistrado Ponente: Alier

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casacion Civil y Agraria. Se i
_ 5 . Sentencia 4977 2
Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta. Exp. 4977. Bog(:;’té. o de octubre 22 de 1997
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