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2. Explotar, comunicar o divulgar, sin
autorizacion de su titular, un secreto
empresarial al que se ha tenido acceso con
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resultante de wuna relacion contractual.
Adquisicién del secreto empresarial como
medio para la comisibn de actos de
competencia desleal.

Magistrado Ponente: Heman Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio N° C-2650 del 09 de agosto de 2019, recibido via correo electrénico el
05 de noviembre del mismo afio, mediante el cual el Sala de lo Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota, Republica de Colombia,
solicito Interpretacion Prejudicial de los Articulos 260, 261 y 262 de la Decisién
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486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso
interno N° 110013199001201722546 01; y,

El Auto del 10 de diciembre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Ambiente Organico S.A.S.
Demandada: Avicola Nacional S.A.
ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisién de los documentos remitidos por la Sala consultante,
respecto del proceso interno, este Tribunal considera el tema
controvertido es si Avicola Nacional S.A. presuntamente violé o no el
secreto empresarial suministrado a través del contrato suscrito con
Ambiente Organico S.A.S. el cual contenia una clausula de
confidencialidad y no divulgacién.

NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Sala consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial de los Articulos

260, 261 y 262 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina', los mismos que seran interpretados por ser procedentes.

Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina

«Articulo 260.- Se considerara como secreto empresarnal cualquier informacion ne 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 configuracién y reunién precisa de sus
componentes, no sea generalmente conocida ni facilmente accesible por quienes se
encuentran en los circulos que normalmente manejan la informacién respetiva.

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

¢c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para
manteneria secreta.

La informacién de un secreto empresarial podré estar referida a la naturaleza, caracteristicas o
finalidades de los productos; a los métodos o procesos de produccion; o, a los medios o formas de
distribucion o comercializacién de productos o prestacién de servicios.»

«Articulo 261.- A los efectos de la presente Decision, no se considerard como secreto empresarial
aquella informacion que deba ser divulgada por dispoesicién legal o por orden judicial. No se
considerara que entra al dominio publico o que es divulgada por disposicion legal, aquella
informacién 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.»

«Arficulo 262.- Quien licitamente tenga control de un secreto empresarial, estard protegido contra
la divulgacion, adquisicion o uso de tal secreto de manera contraria a las practicas leales de
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D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

0

El secreto empresarial en la Decision 486 de la Comisiébn de la
Comunidad Andina.

Explotar, comunicar o divulgar, sin autorizacién de su titular, un secreto
empresarial al que se ha tenido acceso con sujecién a una obligacién de
reserva resultante de una relacién contractual. Adguisicion del secreto
empresarial como medio para la comisiébn de actos de competencia
desleal.

Absolucién de las preguntas formuladas por la Sala consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

El secreto empresarial en la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina?

Dado que, en el proceso interno la empresa Ambiente Organico S.A.S.
alegdé que Avicola Nacional S.A., habria violado el secreto empresarial
suministrado a través del contrato del cual es parte y que contiene una
clausula de confidencialidad y no divulgacién, este Tribunal abordara el
presente tema.

Definicion de secreto empresarial

1.2. Para Gustavo Ledén y Ledn el secreto empresarial «esta constituido por

comercio por parte de terceros. Constituiran competencia desleal los siguientes actos realizados
respecto a un secreto empresarial:

a) explotar, sin autorizacién de su poseedor legitimo, un secreto empresarial al que se ha
tenido acceso con sujecién a una obligacién de reserva resultante de una relacion
centractual o laboral;

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

c) adquirir un secreto empresarial por medios ilicitos o confrarics a los usos comerciales
honestos;
d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios

referidos en el inciso ¢);

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

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

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

Ver Interpretaciones Prejudiciales nimeros 49-IP-2009 de fecha 28 de agosto de 2009, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1779 del 23 de noviembre de 2009; y, 123-IP-
2010 de fecha 12 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1930 del 8 de marzo de 2011.
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todo aquel conocimiento o informacion util y ventajosa para una empresa
industrial o comercial que no es obvia ni conocida por ofros en el
comercio. »3

Dentro del Titulo XVI de la competencia desleal vinculada a |la Propiedad
Industrial, se incluye la regulacion de los secretos empresariales o
industriales. Los Articulos 260 a 266, que conforman el mencionado
Capitulo Il, se ocupan de los secretos empresariales, estableciendo
ciertas reglas para salvaguardarios de las practicas desleales de
comercio.

Las empresas en el curso de su actividad econémica, desarrollan un
acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los
servicios que prestan, asi como en lo que concierne a sus métodos de
produccién y a sus formas de distribucion.

Este conjunto de conocimientos y datos poseen una gran utilidad y valor
comercial y, en consecuencia, pueden ser protegidos bajo la figura del
secreto empresarial, siempre y cuando se cumplan los requisitos
normativos para el efecto. El Articulo 260 define el secreto empresarial
con las siguientes caracteristicas:

] Es cualquier informacion no divulgada. Es decir que sea secreta.

® Que sea poseida legitimamente por una persona juridica o natural.
Es decir, que no sea adquirida por medio de actividades contrarias al
ordenamiento juridico.

° Que dicha informacién pueda usarse en alguna actividad productiva,
industrial o comercial.

e Que dicha informacion pueda transmitirse a un tercero.

Ademas de lo anterior, el mencionado articule determina ciertas
condiciones que debe cumplir la informacioén para que sea considerada
como secreta:

® Que la informacion en su conjunto o en su sistema no sea conocida
o facilmente accesible por las personas que generalmente manejan
datos de la misma naturaleza. Si se llegare a conocer fragmentos
aislados de [a informacion pero el todo sisteméatico de datos queda
resguardado, el sistema como tal aun puede ser considerado como
secreto. Para que opere esta condicién, es necesario que el titular
de la informacion tome las medidas respectivas para que la misma
no sea facilmente aprendida por el publico interesado en adquirirlas.

e Que la informacién tenga un valor comercial por ser secreta. El

3

Gustave Arturo Ledén y Ledn Duran, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Andlisis y
comentarios, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 830.
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secreto empresarial es protegible siempre que pueda ser usado en
una actividad productiva, industrial o comercial, lo que se traduce en
informacién con una gran importancia econémica para su titular. De
lo que se trata es de impedir que terceros utilicen y se aprovechen
de la inversién, el esfuerzo y la utilidad que representa esta
informacién confidencial.

° Que el titular o poseedor de la informacién haya establecido medidas
razonables para mantenerla en secreto. La razonabilidad de la
medida, se tiene que determinar en relacion con el circulo donde se
desenvuelven las personas que normalmente manejan informacion
de similares caracteristicas. No es lo mismo el analisis de
razonabilidad que se hace en el circulo de empresas farmacéuticas,
donde el personal quimico farmacéutico se encuentra capacitado
para hacer deducciones y procesos complejos para obtener
informacién, que el que se debe hacer en relacion con personas que
se dedican al negocio de los restaurantes.

El Tribunal, en anteriores interpretaciones, ha precisado que la proteccion
que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor
que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos: «(...) La norma
comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee
licitamente dicha informacion bajo conftrol, una forma de tutela parcial y
relativa, menor a la prevista para las invenciones y los signos distintivos,
cuyo proposito es asegurar a su titular la posesién y uso de tal
informacion mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y
sin perjuicio del limite que deriva de la tutela de los derechos
fundamentales de alcance colectivo.»*

En lo principal, la proteccién especial no se concreta en la atribucién de
un derecho de propiedad sobre la informacion objeto del secreto, sino en
la prohibicién impuesta a los terceros, a tenor de lo previsto en el Articulo
262 de la Decision 486. Se protege, de manera general, al secreto
empresarial de la adquisicion, explotacién, comunicacién o divulgacion sin
el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos
comerciales honestos.

Se entiende, que la informacién ha sido adquirida por medios contrarios a
los usos comerciales honestos cuando, por ejemplo, ha sido obtenida a
traves del espionaje industrial, o en virtud del incumplimiento de una
obligacion contractual o de un deber de lealtad, del abuso de confianza o
de la infidencia. Se trata, de una prohibicion dirigida a preservar la
competencia leal y a proteger a competidores y consumidores en el
mercado, asi como, a prevenir el aprovechamiento injusto de la
informacion constitutiva del secreto industrial.

Al tenor de los Articulos 264 y 265, la prohibicién alcanza también al
tercero autorizado para usar la informacion, quien tendra la obligacién de

Ver Interpretacion Prejudicial N° 104-1P-2008 de fecha 12 de noviembre de 2008, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1689 del 20 de enero de 2008.
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no divulgar el secreto empresarial por ningin medio, salvo pacto en
contrario, asi como a cualquier persona que, con motivo de su trabajo,
empleo, cargo, puesto, desempefio de su profesion o relacion de
negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya
confidencialidad se le haya prevenido; este ultimo, debera abstenerse de
usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de
la persona que lo guarde o de su usuario autorizado.

.Al contrario, no sera objeto de la tutela propia del secreto empresarial,

como |o dispone el Articulo 261 de la Decisién 486, la informacién que
deba ser divulgada por disposicion legal o por orden judicial, ni aquella
que sea del dominio publico.

.La propia norma aclara que la informacion que sea proporcionada a la

autoridad competente para obtener licencias, permisos, autorizaciones,
registros u otros actos de autoridad, no sera considerada como parte del
dominio publico o como aquella que es divulgada por orden judicial.

Explotar, comunicar o divulgar, sin autorizacién de su titular, un
secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujecién a una
obligacion de reserva resultante de una relacién contractual.
Adquisicion del secreto empresarial como medio para la comision de
actos de competencia desleal

Del proceso interno se desprende que el conflicto se deriva de la presunta
violacién de un secreto empresarial por parte la Avicola Nacional S.A., en
perjuicio de la empresa Ambiente Organico S.A.S., en virtud del
incumplimiento de la clausula confidencialidad y no divulgaciéon prevista
en el contrato suscrito entre las partes, por lo cual, es pertinente analizar
este supuesto.

Al respecto, el Articulo 262 sefiala que quien tenga control sobre un
secreto empresarial estara protegido contra la divulgacién, adquisicion o
uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las
practicas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones
que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial.

LLos Literales a) y b) del Articulo 262 de la Decisién 486 de la Comisién de
[a Comunidad Andina, sefialan:

«a) explotar, sin autorizacion de su poseedor legitimo, un secreto
empresarial al que se ha tenido acceso con sujecién a una obligacién de
reserva resultante de una relacién contractual o laboral;
b) comunicar o divulgar, sin autorizacion de su poseedor legitimo, el
secreto empresarial referido en el inciso a) con 4nimo de obtener provecho
propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;

(...

Los mencionados actos se pueden condensar, de manera general, en la
explotacion, comunicacion o divulgacion sin el consentimiento de su titular
y de manera contraria a los usos comerciales honestos.
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Literal a) del Arficulo 262 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina

La configuracion de la competencia desleal en el Literal a) procede en los
casos de la explotacidbn de un secreto empresarial. Al respecto el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola, define el verbo
explotar de la siguiente manera:

«explotar:

1. tr. Extraer de las minas la riqueza que contienen.

2. tr. Sacar utilidad de un negocic o industria en provecho propio.

3. tr. Utilizar abusivamente en provecho propio el frabajo o las cualidades
de otra persona».®

Entendiendo que la explotacién constituye un mecanismo, para obtener
utilidad de un secreto empresarial, se pueden presentar los siguientes
supuestos para la configuracién de un acto de competencia desleal

a. Que la explotacion se dé sin el consentimiento del titular.

b. Que se haya tenido acceso al secreto empresarial con sujecién a una
obligacion de reserva a consecuencia de un contrato o de una
relacion laboral.

Ahora bien, queda claro que para que se configure un acto de
competencia desleal, la explotacion de un secreto empresarial debe darse
sin que medie consentimiento del titular de dicho secreto, pues en el caso
de que exista autorizacion por parte del titular para que un secreto
empresarial sea explotado estariamos frente a una explotacién consentida
de un secreto empresarial.

A su vez, es necesario para que se configure un supuesto de competencia
desleal que quien desee explotar un secreto empresarial, debe haber
accedido al conocimiento de dicho secreto a través de una relacién laboral
o contractual, existente o que hubiese existido, entre el poseedor legitimo
del secreto empresarial y quien tenga interés en explotar dicho secreto
empresarial.

En el segundo supuesto y en el caso concreto, el secreto empresarial
debe haberse obtenido sobre la base de la existencia de un contrato,
donde se sefiale expresamente que se debe guardar reserva respecto a
algun tema especifico.

Literal b) del Articulo 262 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina

2.10. La configuracién de la competencia desleal en el Literal b) del Articulo 262

5

Disponible en: hitps://dle.rae.es/?id=HKDxVB1|HKE4K7Q (Consulta: 8 de enero de 2021).
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de la Decision 486, puede presentarse en los casos de comunicacion y
divulgacién de un secreto empresarial. Al respecto el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Espafiola, define estos verbos de la
siguiente manera:

«comunicar:

1. tr. Hacer a una persona participe de lo que se tiene.

2. tr. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo.

3. tr. Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. U. t. c. prnl.

(..)»®

«divulgar:
1. tr. Publicar, extender, poner al alcance del publico algo. U. t. c. prl.» 7

2.11.La norma comunitaria, distingue tres situaciones:

a. Inexistencia de autorizacion por parte del legitimo poseedor.
b. Animo de obtener utilidad en provecho propio o de un tercero, y,
c. Animo de causar perjuicio al poseedor del secreto empresarial.

2.12. Frente a estas tres situaciones, el Tribunal considera, igual que en el caso
anterior, que para que se consoliden los actos de competencia desleal |la
comunicacion y la divulgacion del secreto empresarial debe darse sin que
exista consentimiento del poseedor legitimo del secreto empresarial para
dar a conocer dicho secreto, caso contrario no nos enfrentariamos a un
acto de comunicacién y divulgacion de un secreto empresarial.

2.13. Ademas, en este literal encontramos un elemento subjetivo consistente en
el animo de obtener un provecho ya sea propio 0 ya en beneficio de un
tercero, de la persona que comunique y divulgue un secreto empresarial o
que desee hacerlo en un futuro, cuyo provecho no sélo se traduce en un
enriguecimiento, sino que puede ser cualquier situacién que otorgue un
beneficio de cualquier indole, ya sea, por ejemplo informativo, estratégico,
etc. Finalmente, la norma establece que debe existir un deseo de causar
perjuicio al poseedor de un secreto empresarial.

2.14.Respecto, a los literales estudiados éstos deben ser analizados en
armonia con el ultimo parrafo del Articulo 262 que sefala algunos casos
mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido
por medios contrarios a los usos comerciales honestos, tales como: el
espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligacién, el
abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de
lealtad, y la instigacién a realizar cualquiera de estos actos, entre otros.

Adquisicion del secreto empresarial como medio para la comisién de
actos de competencia desleal®

5 Disponible en: hitps://dle.rae.es/?id=A5G2vNP (Consulta: 8 de enero de 2021).
7 Disponible en: https://dle.rae.es/?id=E1g9Jgy (Consuita: 8 de enero de 2021).
g Ver Interpretacién Prejudicial N° 123-IP-2010 de fecha 12 de enero de 2011, publicada en la
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2.15.En el presente caso, Ambiente Organico S.A.S., alegd que la empresa

Avicola Nacional S.A., ha incurrido en actos de competencia desleal,
violando secretos empresariales, por tanto, este Tribunal abordara el
presente tema.

2.16.Al respecto, el Articulo 262 sefiala que quien tenga control sobre un

secreto empresarial estara protegido contra la divulgaciéon, adquisicion o
uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las
practicas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones
gue constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial,
las que se condensan, de manera general, en la adquisicion, explotacion,
comunicacion o divulgacién sin el consentimiento de su titular y de
manera contraria a los usos comerciales honestos.

2.17.El dltimo inciso de dicho articulo sefiala algunos casos mediante los

cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios
contrarios a los usos comerciales honestos: el espionaje industrial, el
incumplimiento de un contrato u otra obligacion, el abuso de confianza, la
infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigacion a
realizar cualquiera de estos actos, entre otros.

2.18.En el presente caso, la Sala consultante debera determinar si Avicola

3.1.

3.2

Nacional S.A. incurrié en alguno de los actos detallados y, con ello, en la
comisién de actos de competencia desleal en contra de Ambiente
Organico S.A.S.

Absolucién de las preguntas formuladas por la Sala Consultante

Antes de dar respuestas a las siguientes preguntas formuladas, es
necesario precisar que este Tribunal no brindara respuestas que
resuelvan el caso concreto, siendo que se limitara a precisar el contenido
y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina, asi como tampoco calificara los hechos materia del
proceso.

En el marco de la Decision 486 de 2000 ¢Cudles son los elementos
constitutivos del secreto empresarial y cual es su alcance?

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante debera remitirse a
lo sefialado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretacion
Prejudicial.

¢Ante una técnica publicamente conocida, la simple modificacion de
mezclas o sub-procedimientos especificos de la misma, podria
hablarse de alteracion y, por tanto, de una nueva técnica?

Al tratarse de una pregunta cuya respuesta esta relacionada con la
resolucion del caso concreto, este Tribunal se abstiene de contestar. Sin

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1930 del 8 de marzo de 2011.
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embargo, la Sala consultante debera remitirse a lo sefialado en los Temas
1y 2 del Apartado E de la presente Interpretacién Prejudicial.

3.3. ¢lLa fijacion convencional de reserva de una técnica publicamente
conocida, puede alterar, precisamente, la naturaleza conocida de esa
técnica?

Al tratarse de una pregunta cuya respuesta esta relacionada con la
resolucién del caso concreto, este Tribunal se abstiene de contestar. Sin
embargo, la Sala consultante debera remitirse a lo sefialado en los Temas
1y 2 del Apartado E de la presente Interpretacion Prejudicial.

3.4. En el marco de la Decisién 486 de 2000, ; puede mutar en secreto una
informaciéon publica, por el simple consenso contractual de las
partes?

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante debera remitirse a
lo seflalado en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente
Interpretacion Prejudicial.

&:
:

| En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
1_ consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
‘ consultante al resolver el proceso interno N° 110013199001201722546 01, Ia
% que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
3_ dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de
g la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

|

‘ El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
! gjercicio de la competencia prevista en el Literal ¢) del Articulo 19 del Estatuto
! del Tribunal y en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolucién 05/2020 de
| 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretacion prejudicial ha sido
j aprobada por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara
Quintero, Hernan Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gémez Apac en la
sesion judicial de fecha 4 de marzo de 2021, conforme consta en el Acta 05-J-
TJCA-2021. ik

| IS o
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Luis Felipe Aguilar|Feijo6
SECRETARIO

Notifiquese a la Sala consultante y remitase chia de la presente Interpretacién
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacién
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Q)‘J
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