Secretos industriales

por FEDERICO CEDO ALZAMORA

INTRODUCCION

El presente estado de desarrollo alcanzado por la tecnologia
moderna en la industria y el comercio en general, apareja la ur-
gente necesidad de preveer una serie de situaciones y problemas
que por fuerza habrén de surgir en torno a los Secretos Industria-
les, uno de los factores mas interesantes, que en gran parte ha
demostrado resultar fundamental para el continuo avance del pro-
greso alcanzado en estos importantes sectores de nuestra eco-
nomia.

DEFINICIONES

Un Secreto Industrial puede consistir de cualquier férmula,
patrén, medio o compilacién de informacién que ofrezca, a quien
lo utilice en su negocio, la oportunidad de obtener alguna ventaja
sobre sus competidores que no conocen el mismo.! Puede ser una

1. La definicién més completa de un Secreto Industrial es la ofrecida por el Com-
mittee on Torts of the American Law Institute, seglin aparece en la Seccién 757, comment b.
de Restatement, Torts (1939).
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férmula para sintetizar un compuesto quimico, un proceso de ma-
nufactura, materiales preservativos, el plano de una maquina o
una lista de clientes. Difiere de cualquier otra informacién secre-
ta, en gque no es simplemente informacién sobre una situacién o
evento singular o efimero en €l curso natural de un negocio, como
por ejemplo, las cantidades contenidas en los pliegos de una
licitacién secreta para obtener un contrato, o el salario de cier-
tos empleados o la fecha prefijada para dar a conocer un nuevo
modelo del producto. El secreto industrial es un proceso o medio
de uso continuo en la operacién del negocio. Generalmente se re-
laciona con la produccién de bienes de consumo, como por ejem-
plo, una maquina o férmula para la produccién de un articulo.
Sin embargo, puede estar relacionado con la venta de tales bienes
manufacturados o con cualquier otra fase o aspecto de la opera-
cién de un negocio tal como con el sistema de codificacién para
computar descuentos, rebajas u otras concesiones en un catdlogo
o lista de precios, o con un método o sistema de teneduria de li-
bros o administracién de oficina.

Los Secretos Industriales pueden diferenciarse en tres clases.

1. Inventos (susceptibles o no de ser patentados) llevados a
una aplicacién practica, asi como el conocimiento o «know
how» relacionado con éstos.

Ej.: Procesos secretos, composiciones, patrones.

2. Ideas abstractas o generales de naturaleza industrial o co-
mercial.

Ej.: Planes para hacer anuncios, esquemas para un pro-
grama radial.

3. Informacién sin elementos de novedad ¢ que implique des-

cubrimiento alguno, pero con valor para su propietario.
Ej.: Listas de clientes.

Fuentes de materia prima.

ANTECEDENTES

El moderno Derecho sobre Secretos Industriales tiene esoté-
ricos antecedentes histéricos en el Derecho Romano Clasico? sin

2. Standard Brands, Inc. v. Zumpe, 264 F. Supp. 254, 258-259 ns. 2-3, 153 U.S.P.Q.
802 (E.D. La. 1967).
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embargo, la proteccion efectiva de los _Segreto§ Industriales es r;ltaa
yormente un producto reciente ® del sgmﬁca’/nvo au1ge que friE etOS
direccién ha experimentado el Derecko Comun Anglosajon.® Es e
han sido amparados en Estados Um_uos por a‘lgun.o’s pocosles -
tutos federales y estatales, en particular, legislacion Penas %ue
establece como delito el robo de un Secreto Industrial. Sobre

esto hay copiosa jurisprudencia.

JURISDICCION

Debido a que las disposiciones sobre Secretos IndustrialeE sulr-
gen del Derecho Comun en los difelrentes est.ados de la qanon,l a
jurisdiccion primaria para tales acclones r'esule en lqs tribuna is
estatales, a no ser que conculra algl_ma' 01.rc:1.11’1stan01a ;q,ue justi-
fique o sirva de base para establecex: Ju_rlsfilqczl1on feder? . B

Los tribunales federales tienen Jurlsdlcmoq sobre las cor}.ro
versias que surgen en torno a Secretos Industriales, en tres situa-

ciones basicas:

1. Cuando hay diversidad de ciude.ida'nia entre lfas pgrtes y ie
cumple con el requisito jurisdiccional relaqmna o con la
cantidad de dinero envuelta en la controversia.

2. Cuando la causa de accién se relaciona con una reclama-
ci6én por violaciéon de patentes. ‘

3. Cuando la accién se lleva contra el gobierno.

Segtin los tribunales federales pueden’ entend?r en cuestiones
de Secretos Industriales cuando ¢stas estan rela_cmnadas contzlr:;
accién por violacién de patentes, asi como los tribunales est(sil &
no se encuentran impedidos de opinar sobre los aspe_:g:to_s 1e
recho de Secretos Industriales en acciones que también mlc u}lr[grt
violacién de patentes, a pesar de que lqs ’Erlbunales federales tie
nen jurisdiccion exclusiva sobre estos ultimos.

i 9 Hare 241, 20 L. J. Ch. 513
J B tado generalmente que Motrison v‘.Mlox}t, ] \ !
(18531) fuse chq;rimer caso en el que se reconocié juridicamente la existencia de los Secre

tos Industriales.

: : . o
4. Nuestro Cédigo de Comercio hace referencia en su articulo segundlo al De;elcliznc :

mién, pero se refiere al Derecho Civil, como rama del Derecho v no a lo que gu
s

inglesa se conoce por Common Law.
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Como los secretos industriales suelen tener gran valor, fre-
cuentemente son objeto de consideracién en casos de quiebra.
Aunque este campo estd regido por estatutos federales,® la deter-
minacién de qué es «propiedad» le corresponde a la legislacién y
jurisprudencia estatal.

Bajo un estatuto procesal verdaderamente apropiado, nuestros
tribunales estatales tendrian también jurisdiccién sobre las perso-
nas que no se hallen dentro de sus limites jurisdiccionales, en
razén de los actos torticeros cometidos alli por tales personas,’
pero no necesariamente limitada por la comisién de éstos.

TEORIAS JURIDICAS

Cuando el propietario de un Secreto Industrial acude ante los
tribunales en busca de remedio judicial para un dafio que ha
sufrido, debera definir su teoria sobre el derecho que tiene al
remedio solicitado. Aunque hoy dia esto podria ser obviado, no
resulta prudente desconocer este aspecto de la accién. Nuestro
sistema legal estd permeado por vestigios de causas de accién
que datan de tiempo inmemorial y aunque la forma no predo-
mina sobre el contenido, la ley lleva atn su huella.

Hay cinco teorias sobre la proteccién de Secretos Industriales.
Son:

1. Competencia Desleal.

La razén més bésica para conceder proteccién a los
Secretos Industriales surge de la nocién fundamental de
equidad y justicia que caracteriza al Derecho Comun. Los
tribunales han expresado undnimemente que a las partes
que se apropiaron ilegalmente del fruto del trabajo de

otros, no les seria consentido el disfrutar de los beneficios
de su mala fe.

5. Bankruptcy Act of 1938, 11 USC S-1.

6. American Cyanamid Co. v. Rosenblatt, 16 N. Y. 2d. 631, 209 N. E. 2d. 112,
261 N. Y. S. 2d. 69 (1965).

7. En el caso Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland, 244 U. S. 100, 103 (1917)
dijo el Juez Holmes: «La palabra propiedad, aplicada a marcas de fabrica o a secretos
industriales, es una expresién sin analizar de ciertas consecucncias secundarias del hecho de
que la ley hace algunos rudimentarios requerimientos de buena fe.»
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Detras de ese requisito de buena fe, esta el conc'epto
de que si la sociedad permite al que obra mal bengﬁmarse
de sus actos, el consecuente efecto dafiino en el myen‘mr
o propietario de un secreto industrial pqdrla d'esarmr’la_r a
otros que pudieran haber desarrolladg invenciones utiles
a la sociedad. La proteccién resulta eV}dentemente necesa-
ria para impedir que se detenga el impulso progresista
de crear y mejorar. L T

Las leyes de competencia desleall en que se inspiro parte
de nuestra legislacion antimonopolistica ’de 1964, sufrieron
un rudo golpe en el mismo afio en que eésta fue_ gl?robada.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidi6 en dos
casos,? que la ley de competencia desleal de cualqule}” Es-
tado, que prohibiera la copia de articulos que no estuviesen
protegidos por los estatutos federales pertinentes seria
nula, por estar en conflicto con las leyes de Patentes.

2. Propiedad. T
Originalmente, se concedia proteccién a los Se?cretos
Industriales, en funcién de las leyes de competencia des-
leal, pero con el tiempo se comenz6 a depender de otros
aspectos legales. : . ’
Si un Secreto Industrial constituye propiedad, debera

tener toda la proteccién que las leyes ofrezcan a ésta.

A pesar de que algunos tratadistas son rea;ios a considerar
como propiedad los Secretos Industriales., los tribunales han apo-
yado abrumadoramente ese punto de vista, el cual carac:cerlza
como propiedad el grupo de derechos que sobre el secreto indus-
trial tiene su poseedor. Ejemplo de tales derechos son:

A) El derecho de impedir el uso no autorizado o impedir la
revelacién no autorizada del secreto industrial. i

B) El derecho de transferir a otra persona eI' secreto indus-
trial, por medio de venta, asignacion o hc.enma de uso.
(Probablemente este derecho es el mas Va.llOSO de todos,
desde un punto de vista puramente comercial.)

8. Sears Roebuck & Co. v. Stiffel Co. 376 U. S. 225 (1964) y Compco Corp. v. Day-
Brite Lighting, Inc. 376 U. S. 234 (1964).

61



La importancia de decidir si un Secreto Industrial constituye
propiedaql 0 no, reside en que el ambito de proteccién a dispen-
sarse sera mayor si lo es.

Sl’el.Se.creto Industrial no constituye propiedad, su proteccién
estara limitada a los casos en violacién de contrato y abuso de
confianza, mientras que si constituye propiedad, estara protegido
como tal, contra cualquiera que se apropie de él por medios
ilicitos.

La diferencia es importante en situaciones en gque no hay base
para recobrar, aparte del medio ilicito de apropiacién. El ejemplo
mas obvio de eso es el caso en que el Secreto Industrial es roba-
do por una persona que no tiene relacién fiduciaria o contractual
alguna con el propietario.

3. Contrato.

Los contratos no crean el derecho a la proteccién de un
secreto, sino que sirven como evidencia de la naturaleza
confidencial de la revelacién del mismo a la otra parte
contratante.

Se permite que el propietario del Secreto Industrial, lo
revele, siempre que requiera del contratante que no lo
utilice o lo revele sin su autorizacién. En tal caso, el acuer-
do queda sujeto a los principios generales de todo contrato.

4. Cuasi Contrato.

”También conocido como contrato implicito, es una fic-
cion juridica utilizada para implementar deberes legales
que no surgen de un contrato propiamente dicho.

Es axiomdtico que en relacién a Secretos Industriales,

no se permitird en equidad que alguien se enriquezca injus-
tamente a costa de otro.

5. Relacién Confidencial.
Requiere del confidente, comportarse a la altura de la
confianza que le ha sido depositada y que él ha aceptado.
No. s necesario que exista un acuerdo expreso. Puede
estar implicito en la conducta de las partes.

62

PROTECCION CIVIL

Algunos de los conceptos tradicionales o figuras basicas del
Derecho Civil, que ofrecen proteccién a los Secretos Industriales
y bajo las cuales podria solicitarse remedio, son:

1. Incumplimiento de Contrato.

Los contratos son la forma mas frecuentemente utilizada para
proteger un Secreto Industrial. Pueden ser expresos o por impli-
cacidn, escritos u orales, pero sobre todo, deberdn estar concordes
a todo estatuto, pues el articulo 84 de nuestro Cédigo de Comer-
cio dispone que «Las convenciones ilicitas no producen obligacién
ni accién aunque recaigan sobre operaciones de comercio».

Para determinar si los Secretos Industriales pueden ser objeto
de contrato, debemos acudir a las disposiciones de nuestro Cédigo
Civil, cuyo articulo 1,223 indica que podran ser objeto de contra-
to «todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hom-
bres, aun las futuras». Mas adelante, el articulo 1,225 afiade que
«el objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en
cuanto a su especie». Por lo tanto, podemos concluir, que un Se-
creto Industrial, que por tener valor econémico, esta en el comer-
cio y es de especie determinada, puede ser objeto cierto de contra-
to y, por lo tanto, cualifica como uno de los requisitos que
establece el articulo 1,223 para la existencia de éstos.

Sin embargo, hay otros aspectos contractuales a los que debié-
ramos dar mayor consideracién, no ya desde un punto de vista
legal puramente formalista, sino desde uno mé&s pragmatico y
realista.

El problema basico en la transferencia de posesién de un Se-
creto Industrial es que éste puede ser retenido en la memoria del
vendedor o una copia del secreto puede ser conservada en los ar-
chivos de éste, a pesar de haber sido entregado formalmente el
secreto al comprador. Por ser formas intangibles de propiedad,
los Secretos Industriales no son susceptibles de verse reducidos al
nivel simple de una posesién corriente.

La jurisprudencia deberd mostrar gran imaginacién y una elas-
ticidad de conceptos a la altura del reto involucrado en las trans-
ferencias de distintos tipos de intangibles, interpretando tales
acuerdos de venta mas o menos en la misma forma que cualquier
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otro, pero, tomando en consideraciéon la naturaleza tnica de la
propiedad objeto de traspaso.

Un Secreto Industrial pierde todo su valor como tal, si es
ampliamente difundido o si es objeto de revelacién sin las res-
triccicnes adecuadas que ofrezcan la proteccién necesaria. Esto
puede hacerse de diversas formas, ya sea por medio de un con-
trato en el que los receptores del secreto se comprometan a no
utilizarlo o revelarlo sin la debida autorizacién o descansando en
el acuerdo implicito a toda relacién fiduciaria.

Esta dltima alternativa recibird siempre proteccién adecuada
y remedios en equidad aun en la ausencia de un convenio ex-
preso.

2. Etica Comercial.

Aunque el concepto de moral o ética comercial no estd defini-
do Jegalmente, cada dia aumenta mas el aprovechamiento de esta
terminologia, especialmente en lo que concierne al interés publico
desde el punto de vista de la competencia y la proteccién al con-
sumidor, sin embargo, hay aspectos definidos concretamente por
nuestros estatutos. Por ejemplo:

El articulo 64 de nuestro Cédigo de Comercio indica expresa-
mente que «sera obligacion de los corredores:

»Guardar secreto en todo lo que concierna a las negociaciones
que hicieren y no revelar los nombres de las personas que se las
encarguen, a menos que exija lo contrario la ley o la naturaleza de
las cperaciones, o que los interesados consientan en que sus
nombres sean conocidos...»

Puede iniciarse una accién de retro, buscando repetir o reco-
brar propiedad tangible en la que se haya dado cuerpo a un se-
creto industrial si aquella ha sido objeto de una apropiacién
ilegal.

Igualmente, cuando una propiedad tangible es dada en depé-
sito o fianza por el propietario, el fiador esta bajo la obligacién
fiduciaria de no utilizar indebidamente el objeto depositado,
en detrimento de los derechos de su propietario.

Respecto a naturaleza de la propiedad en si, el articulo 221
de nuestro Cédigo Mercantil, solamente requiere que las «cosas»
depositadas sean objeto de comercio.
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PROTECCION PENAL GENERAL

En la dltima década se ha hecho cada vez mas evidente la cir-
cunstancia de que los remedios civiles contra el robo de Secre-
tos Industriales no ofrecen la proteccién adecuada que hubiéra-
mos podido esperar. No se discute la necesidad de establecer cla-
ramente la naturaleza criminal de robos y conspiraciones que se
relacionen con la apropiacién y transmisién ilicita de informacién
técnica.

Los remedios civiles resultan inadecuados a veces por las
siguientes razones:

1. La victima que no pueda probar una merma en sus benefi-
cios, quedaria limitada a recibir tan sélo una compensa-
cién nominal por daifios.

2. Cuando el que roba estd parcial o totalmente insolvente,
la victima no recibird la compensacion debida.

3. Cuando el Secreto Industrial puede ser utilizado por el
ladrén sin que éste necesite més que una inversién nominal
inicial, la posibilidad de perder lo invertido al ser deman-
dado civilmente por los beneficios obtenidos ilegalmente
o mediante un injunction, no resulta ser mas que una
amenaza hueca, ya que practicamente no tiene nada que
perder.

Es cierto que no se debiera imponer sanciones penales,
a no ser que el acto o la conducta que se desea evitar sea
lo suficientemente seria como para ameritar tales sancio-
nes. Sin embargo, el espionaje industrial ha demostrado ser
algo serio, pues reduce grandemente los incentivos para
invertir en investigaciones.

La clasificacién de un acto como delito envuelve consi-
deraciones muy serias. Deberd estarse consciente de que
se trata de un acto delincuente o culposo y que los reme-
dios de cardcter civil no bastan para remediar el mal.

Robar un Secreto Industrial no es menos malo que
robar una suma de dinero. La dificultad que encuentran
muchos tribunales cuando el objeto del robo es un Secre-
to Industrial, se debe a las nociones de Derecho de que
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debe haber una sustraccién mediante la que se priva a la
victima del objeto. Cuando éste es de naturaleza intangi-
ble, puede haber sustraccién del objeto sin que se prive
del mismo a la victima, pues varias personas pueden com-
partir un secreto industrial sin necesidad de privar al que
lo originéd, de su conocimiento.

El que se apropia de un Secreto Industrial no roba el
secreto sino su valor. La naturaleza de la conducta delicti-
va es similar a la del robo, irrespectivamente de la natura-
leza del objeto del delito. En ambos casos la victima pierde
algo valioso y cualquier diferencia en el tratamiento de
ambos casos seria establecer distinciones artificiales.

Cuando las doctrinas apropiadas y pertinentes a estas
cuestiones fueron originalmente desarrolladas a lo largo
de la historia del Derecho, se trataba con objetos tangibles,
donde el poseedor tenia el valor del articulo. Poseer equi-
valia a tener el valor. Pero ahora esto no es asi. La esen-
cia del derecho del propietario es el poder de controlar. Se
ha sugerido que los tribunales enfoquen este punto como
pérdida de control y no como pérdida de la posesidn,
ya que el poder de ser el tinico en aprovechar la informa-
cién es muchas veces el factor principal que da valor
a un intangible mercantil.

El Derecho Penal ofrece también algunas figuras tipicas, en
las cuales podria ampararse una accién criminal por actos que
perjudiquen al propietario de un Secreto Industrial. Entre ellas:

1.

Abuso de Confianza.

La Seccién 72 de nuestro Cédigo Penal define el Abuso
de Confianza como «la fraudulenta sustraccién o malversa-
cién de bienes, por una persona a quien habian sido con-
fiados».

Segtn se establecié en Pueblo v. Rios, 1949, 69 DPR 830,
la relacién fiduciaria entre el perjudicado y el acusado es
el elemento esencial del delito de Abuso de Confianza.

Aunque técnicamente el Abuso de Confianza es conside-
rado un «Tort», y como tal da lugar a las reparaciones por
dafios contemplados por el articulo 1,802 de nuestro Cédi-
digo Civil, la terminologia utilizada en las acciones maés
corrientes es frecuentemente sustituida por otros giros.

Robo.
La Seccién 851 de nuestro Cédigo Penal define el Robo

como «el acto de apoderarse criminalmente de bienes mue-
bles pertenecientes a otro, ya _sustrayéndolos de su perso-
na, ya en su inmediata presencia y contra su voluntad, por
medio de la violencia o de la intimidacion». oL,

Resulta evidente el hecho de que esta ﬁgur:al jur_‘ldlca no
se presta mucho para enmarcar la apropiacion 11’ega1 de
Secretos Industriales, ya que rarame_nt; esj[?s serian sus-
traidos por medio de violencia o intlmlda010n, lo cual es
requisito esencial para establecer el delito de ro.b<‘): Dada la
naturaleza del objeto del delito y la usual condicién de los
delincuentes, lo més probable seria esperar un hurto o me-
jor un abuso de confianza, ya que son los mismos e‘rylplea-
dos de un negocio quienes estan en mejor poSICION de
conocer sus secretos industriales.

0.
Hmllta Seccién 1,681 de nuestro Cddigo Penfil deflne.: el qu—
to como «el acto de sustraer, con intencién criminal, bie-
nes muebles o semovientes, pertenecientes a otra per-
».
sonFill delito de hurto debe perpetrarse m.ien.tras la cosa
estd en posesion del duefio, dentro del e.d'lﬁcm de su ne-
gocio o residencia, o €n transito de un sitio para otro €n
virtud de instrucciones del duefio para su entrega a otra
persona’ No es necesario probar el aprovechamiento dc? la
cosa sustraida, pues el apoderamiento de la. misma, es el
elemento esenciall® La jurisprudencia americana no reco-
noce distincién alguna entre el hurto del uso de una cosa
de la cosa misma.tt i
. ell_‘llllég)o de la figura del Abuso de Confianza, este 'del}lto
es el que mejor podria tipifilcar el acto de sustraccion 1le-
Secreto Industrial. ‘
k. Igzyuflln elemento indispensable para establecer la comi-

Puchlo v. Landrén, 1955, 78 DPR 276.

10. Pueblo v. Santiago, 1920, 28 DPR 234.

Puchlo v. Martinez, 1903, 5 DPR 23.
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sién de cualquiera de los tres delitos antes mencionados, y
dada la naturaleza especial de los Secretos Industriales,
bien podriamos decir que éste resulta ser el punto neuw-
ralgico de toda la cuestién.

Para determinar si los Secretos Industriales podrian ser los

«bienes» objeto de estas figuras juridicas, debemos acudir a las
definiciones que provee el Cédigo Civil de Puerto Rico. Veamos:
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Articulo 280. Propiedad, definicidn.

La propiedad es el derecho por virtud del cual una cosa
pertenece en particular a una persona, con exclusién de
cualquiera otra.

Derechos que concede. — La propiedad concede el dere-
cho de gozar y disponer de las cosas sin més limitaciones
que las establecidas en las leyes.

El propietario tiene accién contra el tenedor y el posee-
dor de la cosa para reivindicarla.

Articulo 252. (Bienes), definicion de la palabra. — (Co-
sas) definicion.

La palabra bienes es aplicable en general a cualquier
cosa que puede constituir riqueza o fortuna. Esta palabra
hace relacién al mismo tiempo a la palabra cosas, que cons-
tituye el segundo objeto de la jurisprudencia, segin la cual
sus principios y reglas se refieren a las personas, a las cosas
y a las acciones.

Articulo 258. Cosas corporales.— Las cosas se dividen
también en corporales e incorporales...

Cosas incorporales. — Las cosas incorporales son aque-
llas que no se manifiestan a los sentidos y cuya existencia
sOlo se concibe por el entendimiento, tales como los dere-
chos hereditarios, las servidumbres y las obligaciones.

Articulo 259. Cosas incorporales consideradas muebles
o inmuebles.

Las cosas incorporales que consisten sclamente en un
derecho, no son por si mismas estrictamente susceptibles
de la cualidad de muebles o inmuebles, sin embargo, se con-

siderara que ellas pertenecen a una de estas clases, de con-
formidad con el objeto al que sean aplicables.

Articulo 261. Bienes Inmuebles.

Los bienes inmuebles en general son aquellos que no
pueden moverse por si mismos ni ser trasladados de un
lugar a otro (y los que lo son por disposicién de la ley).

Articulo 264. Cosas incorporales consideradas como in-
muebles.
Las siguientes cosas incorporales son consideradas como
inmuebles por razén del objeto al cual se aplican:
1. El usufructo y el uso de las cosas inmuebles.
2. Cualquier derecho u obligacién constituido sobre
una propiedad inmueble.
3. Toda accién para recobrar o reivindicar la propiedad
inmueble o para reclamar el todo de una herencia.

Articulo 265. Bienes Muebles.

Se reputan bienes muebles los susceptibles de apropia-
cién no comprendidos en las secciones 1,041 y 1,044 de este
titulo (definicién de bienes inmuebles y cosas incorporales
consideradas como inmuebles), y en general todos los que
se puedan transportar de un punto a otro sin menoscabo de
la cosa inmueble a que estuvieren unidos.

Articulo 271. Cosas corporales e incorporales, conside-
radas como muebles.

Todas las cosas corporales o incorporales que no tengan
el cardcter de inmuebles por su naturaleza o por disposi-
cién de la ley, deben ser consideradas como muebles.

Articulo 275. Cosas susceptibles de propiedad.

Las cosas susceptibles de propiedad son aquellas que
pueden ser objeto de apropiacién individual, pudiendo ser
enajenadas por venta, permuta, donacién, prescripcién o
de otra manera.

En atencidén al contenido expreso en las disposiciones estatu-
tarias antes mencionadas, podemos concluir que los Secretos In-
dustriales podrian ser objeto de un abuso de confianza, robo o
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hurto, ya que poseen todas las caracteristicas que se atribuyen a
los bienes y cosas susceptibles de propiedad.

4. Enriquecimiento Injusto (obtenido por el Fiduciario con
motivo de su abuso de confianza). (Usualmente se aplica el
término «Constructive Trust», al beneficio que produce la
propiedad adquirida a causa de un abuso de confianza.)

Resulta conveniente recordar la amplitud de la Seccién
161 de nuestro Cédigo Penal, la cual condena:
«El que dos o mas personas conspiren... para defraudar a
alguna persona en sus bienes... valiéndose del engafio, o
para cometer algin acto... encaminado a obstruir la debi-
da administracién de las leyes.»

5. Conversion.— Violacién de fianza o depdsito.
La conversién es un elemento necesario del delito de
Abuso de Confianza y consiste en la apropiacién fraudulenta
de la propiedad de otra persona para propio uso.

6. Restriccion de los negocios o el comercio.

Algunas de las disposiciones de la Legislacién Antimono-
polistica nuestra, tienen naturaleza penal, proveyendo san-
ciones y penas de prisién. Estas disposiciones de Ley, impo-
nen responsabilidad criminal a los ejecutivos de una corpo-
racién, por los actos ilegales en que ésta incurra.

La circunstancia de que algunos actos para restringir
el comercio han sido prohibidos expresamente por Ley®
no debe obviar el hecho de que anteriormente a la existen-
cia de esas leyes, hubo en el derecho comtn una serie de
remedios efectivos disponibles para los perjudicados por
otros cuya conducta tuviera tal efecto.

7. Proteccion Penal Especifica.

El Cédigo Penal de Espaiia, del 17 de julio de 1870, con-
siderado en esa época como uno de los méas adelantados del
mundo fue hecho extensivo a Puerto Rico por decreto del
23 de mayo de 1879. Al ocurrir el cambio de Soberania,
dicho Cédigo fue dejado sin efecto por las disposiciones

12. Ley mim. 77 aprobada el 25 de junio de 1964.
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generales de la Orden General Numero 1 del 18 de octubre
de 1898. El Cédigo Penal que rige en la actualidad fue adop-
tado mediante la Ley del primero de marzo de 1902, tenien-
do como base el Cédigo Penal de California, que no era
precisamente el mejor modelo disponible y el cual no hacia
referencia directa alguna a los Secretos Industriales. Sin
embargo, ademds de la coleccién usual de estatutos relati-
vos a Robo, Sustraccién de Documentos, Hurto y Abuso
de Confianza, el actual Cédigo Penal de California incor-
poré recientemente ¥ varias provisiones sobre este particu-
lar, con el manifiesto propdsito de aclarar y redefinir con-
ceptos, expresando que los Secretos Industriales constitu-
yen bienes muebles, mercancia, propiedad y que pueden
ser sujeto de actos criminales.

Debera estudiarse la posibilidad y conveniencia de in-
troducir en nuestra jurisdiccién preceptos similares, dando
particular atencién al efecto que tendrian sus disposiciones
sobre las vigentes, que tienen generalmente un caracter
menos especifico.

PROTECCION MEDIANTE PATENTES

La Constitucién de los Estados Unidos de América confiere al
Congreso el poder de «promover el progreso de la ciencia y las
artes aplicadas» asegurando a los autores o inventores, por tiempo
limitado, el derecho exclusivo a sus respectivas obras o descu-
brimientos.

El Congreso ha ejercido continuamente ese poder desde su
primera ley para proteger inventos, aprobada en 1790.

La ley actual de patentes, aprobada en 1952, rehizo completa-
mente el Derecho de Patentes, pero el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos no decidié sobre nada relacionado con esta nueva
ley hasta 1966, dejando abiertas a interpretacién muchas de sus
més importantes disposiciones. Es posible que el Congreso aprue-
be una nueva Ley de Patentes antes de que se aclare el signifi-
cado de esas disposiciones, ya que hay varios proyectos pendientes.

A los efectos de limitar cualquier posible drea de accién en la

13. Penal Code $ 399 ¢ (3 Penal Code Supp. 1969).
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esfera estatal, seria pertinente recordar, dentro del contexto de
la jurisdiccién Federal, los alcances de la doctrina del campo
ocupado.

De acuerdo con la Cldusula de Supremacia de la Constitucién
de los Estados Unidos de América, un Estado no puede extender
la vida de una patente mds allda de su fecha de expiracién, o
conceder patente a un articulo que no posea el nivel de invencién
requerido por las patentes federales.

Hacer eso, contravendria la practica congresional de conceder
patentes solamente a verdaderos inventos y esto por tiempo li-
mitado.

Asi como los Estados no pueden usurpar directamente las
funciones o pasar los limites de las leyes federales de patentes,
tampoco podran, bajo leyes tales como las de competencia des-
leal, ofrecer proteccion alguna en forma que conflija con los obje-
tivos de las leyes federales de patentes.

La jurisprudencia reciente nos inclina a opinar que el ambito
de Sears y Compco no llega a incluir los Secretos Industriales,
pero la ultima palabra sobre este punto quedard en suspenso
hasta que se rinda una resolucién definitiva.

El inventor o autor, deberid hacer inicialmente una decisién
en cuanto al tipo de proteccién que interesa para su obra, acep-
tando las obligaciones que conlleva la concesién de proteccién
mediante una patente o manteniendo su descubrimiento en secre-
to indefinidamente.

La proteccién mediante patentes resulta preferible en el caso
de descubrimientos que han de tomar cuerpo en un producto
que habra de ser ofrecido en venta y que por lo tanto facilitaria
por si mismo la divulgacién del secreto industrial o la naturaleza
del descubrimiento.

El inventor recibe la proteccién de una patente a cambio de
revelar completamente su descubrimiento y poner su invento al
alcance de todos. Inevitablemente, cualquier idea patentada, pron-
to llega a ser de dominio ptblico.

Desde 1790, el sistema de Patentes en los Estados Unidos se
ha desarrollado grandemente hasta alcanzar una enormidad y
una complejidad asombrosa. Como resultado directo de ello, el
tiempo promedio que transcurre entre la radicacién de una peti-
cién y la concesién de la patente, es de mas de tres afios. Duran-
te ese periodo, el invento estd amparado solamente por las leyes
que protegen los secretos comerciales y como muchas veces el
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progreso normal de la industria «alcanza» _pronto la tecnologia
secreta objeto de proteccién, la patente solicitada puede conver-
tirse en académica.

Por otra parte, la industria tiene secretos que no son suscep-
tibles de ser patentados, tales como el «<know how» y cosa por
el estilo.

PROTECCION MEDIANTE RESERVA DE
DERECHOS DE AUTOR

La aplicabilidad y utilidad de la proteccién que ofrece la} re-
serva de derechos de Autor se limita a los Secretos Industrlgles
que tengan un autor en particular y que cualiﬁqueq como escritos
va que ése es el término empleado en la autorlzacmnuconst1tu01o-
nal para la proteccién de los Derechos .de Autor,' y protege
solamente la «forma» de un escrito, sin aislar efectivamente las
i novedosas contenidas en él. _ :
1dwsse ha propuesto en el Congreso de los Estados Unidos c}e Amé-
rica una nueva ley para proteger los derechos de autor™ y las
disposiciones del proyecto indican claram.ente que esta forma de
proteccién serd eventualmente mds efectiva.

PROTECCION DE MARCAS DE FABRICA

El término marca de fébrica incluye toda'palabra, nombre,
simbolo, medio o cualquier combinaci.én de estos., adqptada y
utilizada por un fabricante o comerciante para identificar su
mercancia y distinguirla de las que otros fabrican o venden.

La obvia importancia econémica de este aspecto defl derecho
mercantil, motivé que el Congreso de 10§ Estz.ldos U.'m(‘ios' apro-
bara una ley para reglamentar el comercio bajo su J'UI'I.SdICCIOIll,
proscribiendo la utilizacién engafiosa -de marcas de' fabrica er} e
comercio, protegiendo las marcas registradas en c.izch.o comercio
de toda interferencia de legislacion estatal o territorial y prote-

14. Constitucién de los Estados Unidos de América, Articulo I, Seccién 8, Cldusula 8.

15. S. 597 y H. R. 2.512, 90th Congress. Primera Sesién (1967), Seccién 102.
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giendo a las personas que participan en dicho comercio,* de
practicas de competencia desleal. También se intenté prevenir
los fraudes y engafios originados por el uso de reproducciones,
copias y falsificaciones de marcas registradas y ofrecer los dere-
chos y remedios estipulados por diversos tratados y acuerdos
internacionales suscritos por los Estados Unidos respecto a mar-
cas de fébrica, nombres comerciales y competencia desleal.

La Ley num. 489 del Congresc de los Estados Unidos, Capitu-
lo 540, aprobada el 5 de julio de 19467 es mejor conocida como
Ley Lanham, o Ley de Marcas de Fabrica. En su seccién 39 indica
expresamente que los Tribunales de Distrito y las Cortes Terri-
toriales de los Estados Unidos tendran jurisdiccién original sobre
todas las acciones que surjan de dicha Ley, sin que importare la
cantidad en controversia o el que hubiere o no diversidad de
ciudadania entre las partes. De la misma forma los tribunales
de apelacién de los Estados Unidos para sus distintos circuitos
y para el Distrito de Columbia, tendran jurisdiccién sobre éstos
en casos de apelacién.’®

La Seccién 40 de la misma Ley indica que el Tribunal Supremo
de los Estados Unidos podra conceder Autos de Certiorari para
la revisién de los casos que surjan al amparo de esta Ley en la
misma forma que se provee para los casos que surgen al am-
paro de las Leyes de Patentes.®

M4s adelante, en su Seccién 41, la Ley Lanham provee que «El
Comisionado (Comisionado de Patentes) haré reglas y reglamen-
tos que no sean en violacién de ley, para conducir los procedi-
mientos incoados al amparo de esta ley en la Oficina de Patentes».?

Resulta interesante destacar las personas que llenan los requi-
sitos especificados en la seccién 44b de dicha ley y todos los ciuda-
danos y residentes de los Estados Unidos,”* por tener derecho a

16. Se entiende, todo comercio que pueda ser legalmente reglamentado por el Con-
greso,

17. 60 Stat. 427.

18. 15 US.C. 1121.

19. 15 US.C. 1122.

20. 15 US.C. 1123.

21. 15 US.C. 1126 i.
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isi i derecho
sus beneficios y estar sujetos a sus provisiones, élen(e)lrln i
a una proteccién efectiva contra actos o practicas ? zce re)sta s
‘desleal y podran hacer uso de los remedlo‘s que ofr ek
siempr;t que resulten apropiados para reprimir actos o p
de esa naturaleza®

i lis-
ivo de la oficina de Asuntos Monopo
uf?é‘e]t?iora del Cédigo de Comercio. No es

quedan reservados.

Preparado para uso ercé.
ticos y la Comision Codi
para gublicacién y todos los derechos

22. 15 US.C. 1126 h.
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