La patente,
el secreto industricl
y el “know how”

siempre legal”
‘Garcia Pi Abogados Aso- El derecho de la Propiedad Industrial Pero en lo que al derecho industrial
ciados S.L. tiene concertado en Espafia ofrece un abanico de posibilida- se refiere, aquellos inventos o creaciones
con el Colegio/Asociacion des de registro que otorga principalmente propias de la actividad industrial, pueden
de Ingenieros del ICAI la dos derechos: el uso a utilizar la invencion, llegar a representar la base del negocio
prestacion de servicios juri- y el exigir que no sea utilizado por un ter- societario, el eje del beneficio econdmico
dicos. La informacion estd cero. Es importante sefalar la diferencia con que toda empresa busca. Es por ello que
disponible en www.icai.es, respecto a la Propiedad Intelectual, siendo se hace imprescindible establecer un siste-
y su contratacion la podéis ésta la que protege las creaciones Unicas ma de proteccion de aquellas creaciones
realizar en esta pagina o no producidas industrialmente en que se que una sociedad ha desarrollado para
de forma telefonica en el plasma la personalidad del autor. Hablamos poder explotarlas y, a su vez, impedir que
Colegio/Asociacion. en este caso de creaciones artisticas. sea explotado por un tercero.

o

Higinio Garcia Pi
Abogado. Socio Director
del despacho Garcia Pi
Abogados Asociados S.L.

Javier Iscar de Hoyos
Abogado. Socio Fundador
del despacho Garcia Pi
Abogados Asociados S.L.
Secretario general de la
Asociacion Europea

de Arbitraje, Aeade

40 B anales de mecéanica y electricidad julio-agosto 2011



“Muchas empresas optan por la investigacion y la innovacion
de sus productos como si de una carrera se tratara con el fin
de conseguir la mejor calidad al menor coste de produccion

posible”

De la misma manera que cada
empresa tiene su signo distintivo,
igualmente puede distinguirse por su
producto. Es por ello que el dere-
cho industrial ofrece la posibilidad de
registrar todos aquellos elementos
que permitan la diferenciacién respec-
to a otras. Hablamos de:

-Marcas y nombres comercia-
les: son las combinaciones gréficas y/o
denominativas que ayudan a distinguir
un producto similar de diferentes
fabricantes.

-Patentes y modelos de utili-
dad: se refieren a las invenciones de
productos y procedimientos con fines
industriales.

-Disefios industriales: abarcan la
apariencia externa de los productos,
su ornamentacion.

-Topografias de semiconduc-
tores: protegen el trazado de las
capas.

Todas ellas son susceptibles de
registro y proteccion por la Legislacion
espanola. Pero en este caso, nos refe-
riremos al segundo grupo, determi-
nando los mecanismos de proteccion
de las invenciones con fines indus-
triales.

En primer lugar, es preciso dis-
tinguir entre “patente” y “modelo
de utilidad”, siendo la patente la
creacion técnica, nueva, innovadora
y de cardcter industrial (susceptible
de aplicacion en el sector primario o
secundario de la economia) que tiene
por objeto proteger a su creador
mediante el derecho de explotacion
exclusiva del invento por el periodo
de 20 afios, mientras que el modelo
de utilidad es el derecho a proteger
pequefias invenciones que mejoran
la utilidad de algo conocido anterior-
mente, alcanzando una ventaja técni-
ca, por un plazo de 10 afios.

Como hemos dicho anteriormente,
el registro del invento (ya sea median-
te patente o mediante modelo de uti-

lidad) conlleva aparejado el derecho
de utilizar y explotar dicho invento, y
a su vez, impedir que sea utilizado por
un tercero.

En el sistema econdmico actual,
muchas empresas optan por la inves-
tigacion y la innovacion de sus pro-
ductos como si de una carrera se tra-
tara con el fin de conseguir la mejor
calidad al menor coste de produccién
posible. De ahi que vengamos hace
ya varios afios viviendo un auge del
[+D frente al conservadurismo de la
produccién. Pero continuando con
el simil de la carrera, el premio del
innovador creativo no se reduce a la
creacion del producto que competird
en el mercado, sino al derecho de
tenerlo en exclusiva e impedir que el
resto puedan imitarlo.

Y de la competitividad industrial
surge la Ley de Patentes de 1986,
que regula toda creacién con fines
industriales, indicando su proceso de
registro, y aquellas invenciones exclui-
das del registro.

Son patentables, segin la Ley, “las
invenciones nuevas que impliquen acti-
vidad inventiva y sean susceptibles de
aplicacién industrial”. Ha de ser, por
tanto, novedosa y debe tener una
aplicacién industrial.

Una vez formalizado el proceso
de registro ante la Oficina Espafola
de Patentes y Marcas, la proteccién
del derecho de exclusividad dura 20
afios, tras el cual, la invencidon pasa
a ser de dominio publico, pudiendo
ser utilizado libremente por cualquier
persona o entidad.

Sin embargo, la patente genera
principalmente 3 problemas a su crea-
dor en el momento del registro. Al
ya mencionado del cardcter temporal
de la exclusividad, se afiaden cues-
tiones territoriales y econdmicas. En
primer lugar, el registro ante la OEPM
protege al titular del invento en todo
el territorio nacional, no asf fuera

de Espafia, pudiendo ser utilizado y
registrado en otros pafses. Este pro-
blema se solucionarfa con la paten-
te en el Registro Comunitario, que
abarca todos los Estados de la Unién
Europea y otros con los que la Unidn
tiene un Convenio de la materia, o
incluso en el registro de los Estados
Unidos de América, pero conlleva un
agravamiento del Ultimo problema
mencionado: la cuestién econdmica,
ya que el registro de patentes impli-
ca unos gastos importantes; que en
el caso de proteccion internacional,
hablarfamos de unos costes muy ele-
vados.

Frente al concepto de la patente
y su problemdtica, distinguimos una
nueva figura: el secreto industrial.

Se entiende por secreto industrial
a toda informacién o conocimiento
sobre productos o procedimientos
que la empresa desea mantener ocul-
to. No puede ser conocido por el
publico general y sélo debe estar en
conocimiento de los creadores y de
aquéllos a quien éstos confien la idea,
generalmente personas integradas en
la cadena de produccién.

Tiene numerosas diferencias con
la patente. El secreto industrial no
es registrable ante la OEPM, ya que
su proteccién no debe cumplir for-
malidad alguna. Por otro lado, puede
llegar a tener un cardcter ilimitado en
el tiempo, frente a los 20 afios de la
patente. Entonces, ;qué ventajas e
inconvenientes tiene el secreto indus-
trial si no es registrable?

Al hablar del secreto entende-
mos toda informacién de aplicacion
industrial o comercial que conste en
documentos o medios electrdnicos y
que implique una ventaja competitiva
frente al resto. No se puede hablar
de secreto industrial la informacién
irrelevante a la industria, como por
ejemplo la vida privada de empre-
sarios. Sin embargo, como hemos
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dicho, el secreto industrial no es
registrable, sino que los creadores lo
mantienen sin hacerlo publico dado
que su cardcter es ilimitado en el
tiempo. Hablarfamos de una exclu-
sividad indefinida. Sin embargo, al no
ser susceptible de registro, su proble-
madtica radica en que otra sociedad
llegue al mismo resultado (producto
o procedimiento) y lo explote libre-
mente, pudiendo incluso patentarlo
sin que el primer inventor pueda
hacer nada al respecto. Por tanto, el
secreto industrial no genera por sf
un derecho de exclusividad, sino una
obligacién de confidencialidad.

El secreto puede estar relacionado
con terceros, pero principalmente se
manifiesta en la relacion de la empre-
sa con los trabajadores. La correcta
diligencia es una obligacién para los
empleados de la empresa derivada
del contrato de trabajo por el prin-
cipio de buena fe, pero el cardcter
confidencial y secreto es susceptible
de ser introducido en el contrato de
trabajo, cuya omisién implica una vul-
neracion del articulo 279 del Cddigo
Penal que dice que “la difusién de un
secreto de empresa por quien tuviere
legal o contractualmente obligacion de
guardar reserva, se castigard con la
pena de prisién de dos a cuatro afios
y multa de doce a veinticuatro meses”.

Suele ser habitual que algunas
empresas introduzcan cldusulas de
confidencialidad en sus contratos
laborales junto a aquéllas de “no
competencia”, las cuales ordenan
que, una vez finalizada la relacién
laboral, el empleado no puede tra-
bajar por cuenta propia o ajena en
el mismo sector que la compafia
durante un tiempo determinado vy a
cambio de una compensacién eco-
némica.

;Pero por qué una empresa decide
mantener el secreto industrial en
vez de patentarlo? Porque ademads
de poder llegar a ser indefinida la
exclusividad, hay materias que la Ley
de Patentes impide que sean paten-
tadas (sobre todo en lo referido a la
genética humana, variedades vegeta-
les o procedimientos esencialmente
bioldgicos, ni las que la explotacion
comercial sea contraria al orden
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publico, como armas destructivas).
Por tanto, en algunos casos, al inven-
tor no le queda mds salida que
mantenerlo en secreto, no gozando
de proteccidn juridica pero si de un
derecho de confidencialidad.

En este aspecto, se muestra la
OEPM asegurando que “la diferencia
es que las patentes ofrecen siempre
una mayor seguridad. En cambio, el
secreto industrial ofrece una proteccion
mds débil que se limita al derecho a
exigir una compensacién econdémica
a cualquier persona que esté obligada
a respetar ese secreto, y lo divulgue o
utilice en beneficio propio o ajeno. En
otras palabras, el secreto industrial sélo
protege contra el espionaje”.

El caso de secreto industrial mads
famoso del mundo es el de “la fér-
mula de la Coca Cola”, que se dice
que estd en una caja fuerte de un
Banco en Atlanta, cuya composi-
cién no se patenta para mantener
la exclusividad de por vida. Es un
claro ejemplo de cémo una sociedad
opta por la exclusividad indefinida,
asumiendo el riesgo de ser imitados,
por un lado, y de ser descubierta su
férmula, por otro.

Una variante del secreto industrial,
es el llamado “know how", cuya figu-
ra cada vez es mas extendida, y que
en términos industriales viene a decir
“Saber cémo hacerlo”.

Se trata de informacién secreta
sobre técnicas, datos y formas utiliza-
dos en grandes empresas que desean
mantener en secreto la exclusividad
a la vez que tratan de mostrar a sus
empleados la forma concreta en que
han de producir, constituyendo el
resultado final el producto que les
diferencia del resto en el merca-
do. Hablamos de conocimientos o
métodos de aplicaciones industriales
en que el transferente pone a dispo-
sicion del receptor los conocimien-
tos técnicos de produccion.

Esta modalidad es una préctica muy
extendida en la venta de franquicias,
de modo que todos y cada uno de
los establecimientos de la franquicia
ofrezcan un mismo producto reali-
zado de igual forma. Sin embargo,
en franquicia se trata de conceptos
patentados. Pero el "know how"
también puede referirse al secreto
industrial, de lo que se desprende la
cldusula de confidencialidad con los
empleados.

Por tanto, a la hora de proteger el
invento nuevo, las empresas han de
decidir entre la proteccién que ofrece
la patente, con el cardcter temporal
que conlleva, o mantenerlo en secre-
to, pudiendo durar éste indefinida-
mente, pero abriendo la posibilidad
a que un tercero llegue al mismo
resultado y lo explote libremente. 1




