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MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES
		
[bookmark: _Toc511982513]0. FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO

	Ministerios proponentes
	Ministerio de Justicia y Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

	Fecha
	20 de mayo de 2018

	Título de la norma
	ANTEPROYECTO DE LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

	Tipo de Memoria
	[bookmark: Casilla2]                              Normal|X|           Abreviada |_|

	OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

	
Situación que se regula

	Se transpone al ordenamiento jurídico interno español la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

	
Objetivos que se persiguen

	- Cumplir el mandato de transposición y, a tal fin, establecer un régimen de protección de los secretos empresariales en el ordenamiento jurídico español.
- Completar la regulación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y en concreto, su artículo 13 desde una perspectiva sustantiva y, especialmente, procesal.

	Principales alternativas consideradas

	La Directiva (UE) 2016/943 debe ser necesariamente incorporada a la legislación procesal española por lo que no existe alternativa a la aprobación de la presente norma.

	CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO

	Tipo de norma
	Ley.

	Estructura de la Norma

	La ley se estructura en veinticinco artículos distribuidos en cinco capítulos, una disposición transitoria única y cinco disposiciones finales. 

	Informes recabados

	- La propuesta ha sido informada sin observaciones por el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- Por su parte, ha sido informada con observaciones por la SGT del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y por la Oficina Española de Patentes y Marcas; por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; y por el Consejo General del Poder Judicial. 
 - El Pleno del Consejo de Estado ha emitido su Dictamen con fecha 17 de mayo de 2018.

	Trámite de audiencia

	Ha sido celebrada consulta pública previa de conformidad con el artículo 26.2 de la Ley del Gobierno del 30/11/2017 al 21/12/2017.
Asimismo, conforme al artículo 26.6 de la Ley del Gobierno, el anteproyecto ha sido sometido al trámite de información pública entre el 14/02/2018 y el 07/03/2018.

	ANÁLISIS DE IMPACTOS

	ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS
	Esta ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9ª de la Constitución en materia de legislación sobre propiedad industrial salvo los artículos 1.3 y 2.3.c), que se dictan al amparo del artículo 149.1.7ª de la Constitución, que reconoce la competencia estatal sobre la legislación laboral, y el Capítulo V que se ampara en el artículo 149.1.6ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia sobre legislación procesal.

	
IMPACTO ECONÓMICO
	Se fomenta la competitividad de las empresas y organismos de investigación cuando encuentran entre sus activos información empresarial no divulgada y “saber hacer”. Además, se mejoran las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior.

	IMPACTO PRESUPUESTARIO
	No supondrá un incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.

	CARGAS ADMINISTRATIVAS

	Desde el punto de vista de las cargas administrativas



	|_|   Supone una reducción de cargas administrativas.
|_| Incorpora nuevas cargas administrativas.
|X|  no afecta a las cargas administrativas

	IMPACTO DE GÉNERO
	La norma tiene un impacto de género
	[bookmark: Casilla11]Negativo |_|
Nulo  |X|
Positivo |_|



MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES.

Efectuada con arreglo a la Guía Metodológica, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, tal y como  prevé la disposición adicional primera del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
Dado que se derivan impactos apreciables en los ámbitos señalados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del citado real decreto, procede realizar una Memoria extensa y no abreviada.

[bookmark: Casilla1][bookmark: _Toc511982514]1. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
	La oportunidad de la propuesta tiene su origen en la necesidad de cumplir con las obligaciones derivadas de la pertenencia de España a la Unión Europea, trasponiendo la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.
La cuestión de los secretos empresariales siempre se ha considerado como un complemento o una alternativa a la protección jurídica de las creaciones intelectuales (entendidas en sentido amplio). Ya en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, comúnmente, denominados «ADPIC») se incluían expresas previsiones normativas acerca de dicha protección a fin de evitar la obtención, utilización o revelación ilícita de un secreto industrial o comercial por terceros. 
El artículo 39 de dicho acuerdo, bajo la rúbrica “Protección de la información no divulgada” dispone:
“1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.
2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:
a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.
3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.”
Sin embargo, en el ámbito del Derecho de la Unión Europea existían diferencias de calado entre las legislaciones de los Estados miembros acerca de aspectos tales como el concepto mismo de secreto empresarial o si el titular de dicho secreto podía exigir algún tipo de compensación distinta de la económica.
La directiva viene a paliar tales lagunas y a armonizar la legislación de los Estados miembros con el objetivo de fomentar la competitividad. Con ello, los creadores podrán beneficiarse de las innovaciones protegidas al amparo de un secreto comercial o industrial, y no necesariamente a través de un derecho de propiedad industrial registrable. Son ellos, pues, los creadores, los más beneficiados por esta directiva. Con ello, además, se pretende evitar la práctica de comportamientos desleales que pueden afectar al comportamiento de los actores económicos en el mercado.
En definitiva, la directiva confiere un marco jurídico armonizado para toda la Unión estableciendo normas en materia de protección de los titulares de secretos empresariales frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de los mismos, y frente a la explotación no consentida de mercancías infractoras.  
A la hora de perfilar la virtualidad de los secretos empresariales, resulta útil compararlos con las patentes[footnoteRef:1]. Frente a la duración limitada que caracteriza estas últimas, la protección de los secretos empresariales tiene la ventaja de no estar sujeta a límites temporales, de modo que continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público. Los secretos empresariales no entrañan costes de registro (aunque puedan suponer gastos elevados destinados a mantener la información confidencial), tienen un efecto inmediato y su protección no requiere el previo acceso a un registro público. [1:  Información proporcionada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en: http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/patent_trade.htm. ] 

No obstante, existen ciertas desventajas concretas aparejadas a la protección de la información empresarial confidencial, especialmente cuando la información satisface los criterios de patentabilidad:
- Si el secreto se plasma en un producto innovador, éste podrá ser inspeccionado, diseccionado y analizado (a través de la denominada "ingeniería inversa") por terceros que podrán descubrir el secreto y, por consiguiente, utilizarlo. De hecho, la protección por secreto empresarial de una invención no confiere el derecho exclusivo de impedir a terceros utilizarla de manera comercial. Únicamente las patentes y los modelos de utilidad brindan este tipo de protección.
- Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al mismo y utilizarlo. Incluso, puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenido la información pertinente por medios legítimos.
[bookmark: _Toc511982515]1.1 Fines y objetivos perseguidos
[bookmark: _Hlk504263428]El objetivo prevalente del anteproyecto de ley es cumplir el mandato de transposición de la Directiva (UE) 2016/943 estableciendo un régimen de protección de los secretos empresariales contra la apropiación indebida y completando así la regulación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y en concreto, su artículo 13 desde una perspectiva sustantiva y, especialmente, procesal.
Con ello, por un lado, se fomenta la competitividad de las empresas y organismos de investigación cuando encuentran entre sus activos información empresarial no divulgada y “saber hacer” (“know how”) y, por otro, se mejoran las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior. 
La Directiva (UE) 2016/943, a fin de aproximar los sistemas legislativos nacionales y con ello asegurar un nivel de reparación suficiente y coherente en todo el mercado interior en caso de obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto empresarial, viene a establecer una definición homogénea de lo que ha de entenderse por “secreto empresarial”, la determinación del alcance de la protección conferida o la protección en sede jurisdiccional civil de los secretos empresariales, al tiempo que pone a disposición de los poseedores legítimos de secretos empresariales las medidas, procedimientos y recursos necesarios para prevenir la realización de actos de obtención, divulgación y utilización ilícitas. 
También comprende entre sus objetivos poner fin a dichos actos, ordenando su cese; remover los efectos de la infracción; resarcir económicamente al poseedor de los daños y perjuicios realmente sufridos como consecuencia de la infracción; conseguir un equilibrio adecuado entre la protección de los secretos empresariales y otros intereses públicos, derechos de los trabajadores y el acceso a la información.
En el ámbito interno, el grueso de la regulación sobre protección jurídica de los secretos empresariales se establece, hasta la transposición de la Directiva (UE) 2016/943, en el artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.  Esa regulación, en el plano sustantivo, configuraba las conductas consideradas ilícitas y sus presupuestos, y en el plano procesal, se beneficiaba de las acciones de competencia desleal.
No obstante, dejaba en manos de jueces y tribunales la tarea de dar respuesta a algunas cuestiones como son: la determinación de la naturaleza de la información susceptible de constituir objeto de un secreto empresarial; la delimitación entre secretos empresariales y saberes, habilidades y experiencias que forman parte del patrimonio intelectual y profesional propio de los trabajadores; el tratamiento del aprovechamiento de los secretos empresariales ajenos que se han incorporado indebidamente a productos y servicios; la calificación de la conducta de quien utiliza secretos empresariales ajenos adquiridos de terceros que los transmiten de forma ilícita; o las circunstancias en las que la obtención y comunicación de secretos empresariales ajenos debe quedar al margen de la ilicitud en atención a los objetivos y fines que tratan de alcanzarse de ese modo. 
Asimismo, la regulación hasta ahora vigente presentaba algunas carencias en relación con las medidas procesales más adecuadas para proteger los secretos empresariales: tanto en la configuración de las acciones de defensa de los secretos empresariales -especialmente en los supuestos en que se hubiera verificado ya la utilización ilegítima de los secretos empresariales ajenos-, como en la limitación de los medios de preparación del ejercicio judicial de la acción -particularmente como consecuencia de que no eran aplicables las diligencias preliminares y medidas de aseguramiento de prueba específicas de las acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual-, y en un plano más general, en la falta de una regulación procesal que permitiera preservar de modo eficaz la confidencialidad de los secretos empresariales en los procedimientos promovidos para su defensa.
[bookmark: _Toc511982516]1.2 Adecuación a los principios de buena regulación
Los criterios seguidos en la transposición se han basado en los principios de la buena regulación, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al cumplir la obligación de transposición con fidelidad al texto de la directiva y con la mínima reforma de la actual normativa evitando la dispersión en aras de la simplificación; así como en los principios de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, y de seguridad jurídica, ya que se realiza con el ánimo de mantener el marco normativo estable, predecible, integrado y claro.
Se pone de manifiesto que la norma es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir y, en particular, al atender a este principio en la regulación de las acciones civiles que podrán solicitarse en caso de violación de secretos empresariales tal y como se dispone en el artículo 5 del texto.
En cuanto al principio de transparencia, el anteproyecto ha sido sometido al trámite de consulta pública establecido en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y será sometido al trámite de audiencia e información pública contenido en el artículo 26.6 de la misma ley al afectar a los derechos e intereses legítimos de las personas. Adicionalmente, el texto se someterá a la consideración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
[bookmark: _Toc511982517]1.3 Análisis de alternativas
No hay una alternativa no regulatoria para la transposición de la directiva, que debe ser necesariamente incorporada a la legislación española. No existe, por tanto, alternativa a la introducción de las necesarias modificaciones en la legislación española.
Como toda directiva, obliga a dictar una norma para incorporar sus contenidos al ordenamiento jurídico nacional o a identificar las normas mediante las que ya se entiende incorporada ésta. Al crear nuevas obligaciones y derechos, procede que la norma de transposición tenga rango de ley.
En el plano sustantivo, es a través de la Ley de Competencia Desleal como se ha otorgado protección jurídica a los secretos empresariales en nuestro ordenamiento hasta la fecha. Así se venían contemplando las conductas constitutivas de ilícitos desleales tipificados como la violación de secretos (artículo 13 de la norma), la inducción a la infracción contractual (artículo 14 de la norma), o que puedan ser subsumibles dentro de la cláusula general de comportamientos objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe (artículo 4 de la norma).
Estas normas, esencialmente sustantivas, deben completarse con las previsiones contenidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, bien de carácter general bien específicas en esta materia, que en conjunto permite afirmar que se cuenta en España con una regulación que entronca con las pautas europeas que garantizan el respeto a la propiedad industrial y que ofrece medios adecuados y suficientes para su tutela jurisdiccional encomendada a los Juzgados de lo Mercantil por la LO 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que los crea (artículo 86.ter LOPJ),  y que aprovecha la ocasión en los artículos 86.bis.4 y 82.4 de la LOPJ para la creación del Juzgado y Tribunal de Marca Comunitaria que se residencian en los juzgados de lo mercantil y a la sección correspondiente de la Audiencia Provincial de Alicante, en primera y segunda instancia, respectivamente, extendiendo su jurisdicción estos exclusivos efectos- a todo el territorio nacional.
Nuestro Código Penal, por su parte, en sus artículos 278 a 280, también otorga protección a los secretos empresariales, imponiendo penas de prisión que pueden alcanzar hasta los cinco años, si bien nuestros Tribunales son bastante reacios a considerar la existencia de tales delitos siendo más proclives a entender que se trata de ilícitos civiles pero no penales.
A la vista de la extensión de las cuestiones reguladas por la directiva europea, así como a la vista de la dificultad de cohonestar la sistemática de la regulación de la misma con la de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y en su parte procesal, con la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, resulta obligado efectuar la transposición por medio de una norma de rango legal.
Para llevar a cabo esta labor han sido contempladas dos alternativas:
i) Incorporar las previsiones sustantivas de la directiva en la legislación de competencia desleal y las procesales en la de enjuiciamiento civil.
ii) Impulsar una ley especial.
Esta segunda opción ha sido considerada más adecuada. Por una parte, la regulación de la directiva europea no tiene fácil encaje en la estructura de las dos leyes citadas (la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), cuya ordenación sistemática se vería alterada de insertarse en ellas el régimen sustantivo y procesal de protección de los secretos empresariales. Por otra parte, estos secretos merecen una regulación propia, como aquella de la que ya disponen otros derechos patrimoniales de propiedad industrial, como, por ejemplo, las patentes, los diseños industriales, las obtenciones vegetales o las topografías de productos semiconductores.
[bookmark: _Toc511982518]1.4 Inclusión en el Plan Anual Normativo 2018
La presente propuesta se encuentra recogida en el Plan Anual Normativo 2018, como iniciativa de rango legal promovida por el Ministerio de Justicia.

[bookmark: _Toc511982519]2. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO
[bookmark: _Toc511982520]2.1 Novedades introducidas por la propuesta de norma
La ley se estructura en veinticinco artículos distribuidos en cinco capítulos, una disposición transitoria única y cinco disposiciones finales.
El texto proyectado sigue la estructura y mandatos de la directiva, la cual, no obstante prevé una armonización de mínimos, ha establecido algunas disposiciones de carácter imperativo no recogidas en nuestro ordenamiento jurídico por lo que deben ser incorporadas.
Así sucede en particular en relación con determinadas cuestiones, como son la definición de secreto empresarial; la definición de las conductas infractoras de los secretos empresariales; la extensión de la protección de los secretos empresariales a ciertas mercancías que los incorporan de forma ilícita; la aclaración de las conductas en las que la obtención, utilización o revelación de secretos empresariales ajenos no puede considerarse ilícita, con una especial atención a la preservación de los derechos e intereses legítimos de los trabajadores y de sus representantes; la determinación de las acciones de defensa frente a la infracción de los secretos empresariales, o el establecimiento de ciertas disposiciones procesales específicas de los procedimientos en que se sustancien, como son las relativas a la preservación de la confidencialidad de los secretos en el procedimiento por infracción o a las medidas cautelares.
La directiva armoniza, en síntesis, para toda la Unión Europea, el concepto de secreto empresarial, su titular, los comportamientos sancionados en relación con la información calificada como secreto empresarial, las excepciones a los comportamientos ilícitos, así como las medidas, procedimientos y recursos que proceden para la protección jurídica de los secretos empresariales.
En este sentido, el art. 2 de la directiva define qué debe entenderse por “secreto comercial” en el que deben concurrir cumulativamente (se habla de “todos”) los siguientes requisitos: (i) en primer lugar, que la información cubierta sea ”secreta” en el sentido de que no sea, en su conjunto o en su dimensión específica de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas; (ii) que la información tenga un valor comercial, basado justamente en su carácter secreto; y (iii) que aquella haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.
Los comportamientos sancionados son la obtención, la utilización y la revelación ilícitas de los secretos empresariales. No obstante, no se define en el texto de la directiva qué debe entenderse por cada una de estas actuaciones, dejando al arbitrio de los Estados miembros su concreción, lo que en el presente anteproyecto se contiene en el artículo 3 bajo la rúbrica “Violación de secretos empresariales”.
En este sentido, destacan como comportamientos sancionados la simple obtención de secretos empresariales “sin consentimiento de su titular”, por lo que lo fundamental es que el acceso no esté autorizado. Además, justificará la calificación de ilícita la “utilización o revelación” de un secreto empresarial, que sí exige un comportamiento activo por parte de quien realice el hecho infractor.
Como complemento de lo anterior, la directiva contempla en su artículo 5 una serie de excepciones a los comportamientos ilícitos optándose en la transposición por invertir el orden de la regulación comunitaria y dedicar el artículo 2 a la “obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales”.
Como novedad destacable hay que señalar la protección de la figura de los “whistleblowers” o personas que divulgan un hecho confidencial con el fin de denunciar una situación ilegal o una irregularidad, frente a los que no procederán acciones civiles en su contra cuando hayan obtenido, utilizado o revelado un secreto “con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal” o “con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por la ley”.
La directiva establece el siguiente catálogo de acciones a entablar por el poseedor legítimo de un secreto empresarial frente al autor de la conducta ilícita: (a) acción de cesación o en su caso de prohibición de la utilización o revelación del secreto empresarial, o de la fabricación, ofrecimiento, comercialización o utilización de las mercancías infractoras, o de su importación, exportación o almacenamiento con tales fines; (b) acción de remoción de los efectos de la infracción, mediante la adopción, a expensas del infractor, de medidas correctoras apropiadas; (c) acción de resarcimiento de daños y perjuicios, mediando culpa o negligencia del infractor; (d) acción de difusión de la información relativa a la sentencia que se dicte, incluida su publicación total o parcial, según resulte apropiado.
Asimismo, el titular legítimo del secreto empresarial podrá recabar la tutela cautelar de los órganos jurisdiccionales, solicitando la adopción de medidas cautelares consistentes en: (a) el cese o, en su caso, la prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial con carácter provisional; (b) la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines; (c) la incautación o la entrega de las supuestas mercancías infractoras, incluidas las mercancías importadas, a fin de impedir su introducción o su circulación en el mercado. 
Los Estados miembros deberán además establecer disposiciones legales que garanticen la obligación de confidencialidad de los intervinientes.
El Capítulo III, sin tener origen directo en el articulado de la directiva, complementa y perfecciona su contenido, al abordar, mediante reglas dispositivas, la vertiente patrimonial del secreto empresarial. Se trata, en definitiva, de previsiones que, en defecto de acuerdo entre las partes, ordenan someramente cómo se desenvuelve la potencial cotitularidad del secreto empresarial y su transmisibilidad, en particular si se articula mediante licencia contractual.
En el Capítulo IV del texto proyectado, se consigna un catálogo abierto de acciones de defensa que contiene la designación y configuración sustantiva de los más importantes remedios reconocidos al titular del secreto empresarial para hacer frente a su violación, con especial atención a la regulación de la indemnización de daños y perjuicios, que se extiende tanto a su contenido económico como a la facilitación de su cálculo y liquidación en línea con lo ya dispuesto en materia de infracción de patentes y por extensión de otros derechos de propiedad industrial. 
Además, la regulación material de las acciones de defensa concluye con una regla propia de prescripción de tres años. Este plazo trienal ha sido fijado como intermedio entre el previsto en la Ley de Competencia Desleal (un año) y el contemplado en la legislación de patentes, marcas y diseños industriales (cinco años).
Por último, debe hacerse referencia a la regulación de los numerosos aspectos procesales recogidos en el Capítulo V del anteproyecto, inspirados en la propia directiva, al objetivo de ofrecer a los titulares de secretos empresariales herramientas efectivas para la tutela judicial de su posición jurídica, a través de un sistema de acciones robusto y de un proceso plenamente eficaz y sencillo, respetuoso con las garantías básicas de justicia y equidad pero desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo razonable, cuya eficacia se asegura en todo caso a través de un catálogo adecuado de medidas cautelares. Se aspira con ello, por otro lado, a dotar a nuestro ordenamiento de mecanismos que, además de permitir la reacción pertinente ante la realidad de conductas infractoras, tengan el suficiente potencial disuasorio como para impedir que lleguen a cometerse. En particular, las novedades procesales más significativas se proyectan sobre tres aspectos diversos. De un lado, se incorporan reglas novedosas y rigurosas con el propósito de asegurar que se preserva el tratamiento confidencial para la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial, como forma de evitar con ello que el proceso judicial para la defensa del secreto se torne en ocasión para que quede indebidamente expuesto al conocimiento del contrario o de terceros. En el plano de las actividades preprocesales, se ofrece un marco normativo para el desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba en poder de la contraparte o de terceros y, en su caso, de aseguramiento de pruebas, con las que se pretende reforzar la preparación del ejercicio judicial de las acciones que expresamente reconoce esta ley a los titulares de secretos empresariales. Finalmente, se incorporan también ciertas reglas singulares en materia de tutela cautelar, destinadas a asegurar que su concesión va precedida de una adecuada ponderación de ciertas variables, que se consideran relevantes para determinar su proporcionalidad, así como especialidades en relación con la caución sustitutoria, el alzamiento de las medidas en caso de que durante la pendencia del litigio se produzca una desaparición sobrevenida del secreto empresarial y para la tutela de la posición jurídica de los terceros que se puedan ver o se hayan visto ya afectados desfavorablemente por las medidas cautelares.
Tratándose de actos de competencia desleal, la competencia objetiva respecto de las acciones de defensa previstas en esta Ley corresponde a los Juzgados de lo Mercantil. No obstante, se reputa necesario establecer fueros específicos de competencia territorial, ajustados a las circunstancias que rodean la violación de los secretos empresariales y coherentes con la solución dada a los casos de responsabilidad extracontractual como el presente en la legislación de la Unión Europea.
En la parte final destaca la modificación del artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, para, manteniendo la atribución del carácter de competencia desleal a la violación de secretos empresariales, precisar que ésta se regirá por lo dispuesto en la presente norma, que actuará como ley especial frente a la previsiones de aquella disposición, susceptible, como ley general y en cuanto no se oponga a la especial, de ser utilizada para la integración de lagunas. De esta forma se perfila el encaje de la nueva ley dentro del marco de protección que nuestro ordenamiento jurídico proporciona frente a la violación de los secretos empresariales, sin perjuicio de las consecuencias que, para los casos más graves, resulta de la aplicación de los tipos delictivos contemplados en los artículos 278 y 279 del Código Penal.
Entre las principales decisiones adoptadas en la labor de transposición, procede reseñar las siguientes:
i) Se ha optado por simplificar, sin perder la imperativa fidelidad a la letra y finalidad del texto de la Unión Europea, tanto la redacción como la estructura y contenido de la ley interna, con el propósito de asegurar su engarce más adecuado a la técnica legislativa más enraizada en nuestra legislación jurídico-mercantil y jurídico-procesal. Además, se ha preferido no reiterar previsiones de orden general que encuentran plena y acabada expresión en nuestro ordenamiento vigente, como singularmente sucede en diversos aspectos relacionados con las cuestiones procesales que aborda la directiva. 
En efecto, articulada la incorporación a nuestro ordenamiento de la Directiva (UE) 2016/943 a través de una ley especial, se ha procurado limitar al máximo las previsiones de índole procesal incorporadas al texto, de modo que son varias las remisiones a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que se completan con las particularidades que en aspectos concretos exige introducir el Derecho de la Unión Europea. Al acotarse el anteproyecto a las reglas procesales específicas, se preserva en lo factible la ubicación de las normas procesales en su sede natural.
ii) Por otro lado, y en línea con la técnica de transposición por la que se ha optado y en la que prima la sencillez en la formulación de los enunciados legales, se ha preferido no detallar supuestos comprendidos claramente en algunas de las formulaciones generales que se incorporan a la norma. A este razonamiento responde la decisión de no incluir en esta ley especial las previsiones del artículo 7 de la directiva. Y ello porque tanto las normas que rigen el proceso civil en nuestro ordenamiento con carácter general y singularmente la jurisprudencia elaborada con ocasión de su interpretación y aplicación, como las normas procesales especiales establecidas en esta ley ya salvaguardan suficientemente los objetivos de aquel precepto de la directiva. Con todo, se invocan en la parte expositiva los principios enunciados en el artículo 7 citado, dejando expresa constancia -por remisión al artículo 247 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil- del carácter sancionable del ejercicio abusivo o con mala fe de las medidas previstas en la legislación en ciernes. En este sentido, como especialidad respecto al artículo citado se agravan las medidas que los jueces y tribunales pueden adoptar con carácter general por incumplimiento de las reglas de la buena fe procesal, para impedir que, bajo la cobertura de la supuesta defensa de un secreto empresarial, se utilicen las acciones previstas en esta ley con la finalidad de ejercer una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación pudiera estar cubierta por alguna de las excepciones que contempla la directiva y aquí se transponen
iii) Merecen una aclaración varias decisiones terminológicas. 
En primer lugar, la traducción de “trade secrets” por “secretos comerciales” no parece adecuada pues el calificativo “comercial” deja fuera el “secreto industrial” (pese a que, en realidad, la directiva alcanza tanto a los secretos comerciales como a los industriales). Por ello, en el anteproyecto se ha optado por el más preciso término de “secretos empresariales”, denominación que comprende tanto el secreto comercial como el secreto industrial, y en este sentido incluye la innovación tecnológica como de naturaleza económica, financiera u organizativa. 
Por su parte, el beneficiado por los derechos que confiere la directiva es, según la traducción al castellano publicada en el Diario Oficial, el “poseedor” del secreto en cuestión. Según el art. 2.2, se define como “cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control de un secreto comercial”. No obstante, no parece acertada la elección de esta traducción pues, siguiendo los considerandos 2, 3 o 4 de la directiva, el concepto no parece referirse al “poseedor” en el sentido de nuestra tradición jurídica como sucede con el art. 432 Código Civil cuando habla de «tenedor de la cosa o derecho para conservarlos o disfrutarlos, perteneciendo el dominio a otra persona» sino que el sujeto activo de los derechos concedidos en virtud de la directiva se encuentra en la órbita del “creador”, del “innovador”, de la “empresa”, y en este sentido, parece más apropiado referirse al mismo como “titular” del secreto comercial.
iv) Se ha dedicado especial atención a la hora de mantener la coherencia del anteproyecto en relación con el tratamiento de los “terceros adquirentes de buena fe”. 
Sobre esta cuestión, es importante tener en cuenta que la directiva solamente concibe como ilícita la adquisición de mala fe, esto es, la de quien “en el momento de la obtención, utilización o revelación, supiera, o debiera haber sabido en las circunstancias del caso, que el secreto comercial se había obtenido directa o indirectamente de otra persona que lo utilizaba o revelaba de forma ilícita” (artículo 4.4). 
Ahora bien, el artículo 13.3 parte de la premisa de que las acciones de protección de los secretos empresariales pueden dirigirse también frente al adquirente de buena fe (la persona que, en el momento de la utilización o de la revelación, no sabía o, en las circunstancias del caso, no debía haber sabido que el secreto comercial se había obtenido de una persona que lo utilizaba o revelaba ilícitamente), por lo que establece reglas especiales para este supuesto, particularmente la posibilidad de que dicho adquirente de buena fe pueda solicitar la sustitución de las medidas acordadas por una indemnización pecuniaria, que además tendría como límite el coste en que habría incurrido de haber solicitado una licencia del titular. Este régimen se explica en el considerando vigésimo noveno en los siguientes términos:
“Puede darse el caso de que una persona haya obtenido inicialmente un secreto comercial de buena fe, para constatar más tarde, en particular a raíz de una notificación del poseedor original del secreto comercial, que el conocimiento que tiene del secreto comercial en cuestión proviene de fuentes que lo utilizan o revelan de forma ilícita. A fin de evitar que, en tales circunstancias, las medidas correctivas o los requerimientos previstos causen un perjuicio desproporcionado a dicha persona, los Estados miembros deben prever la posibilidad, en determinados casos, de que se conceda una indemnización pecuniaria a la parte perjudicada como medida alternativa. Sin embargo, dicha indemnización no debe superar el importe de los cánones o derechos que se habrían tenido que pagar si esa persona hubiera obtenido autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión durante el período de tiempo en el que el poseedor original hubiera podido impedir su utilización. (…)”
Para cohonestar mejor ambas ideas, se han incluido precisiones en dos preceptos del anteproyecto:
- En el artículo 1.2 se deja claro que protección otorgada por la norma se extiende, en los términos que en ella se precisan, a los actos de obtención, utilización y revelación que sean ilícitos “o que tengan un origen ilícito”. Esto es, sin alterar el régimen del artículo 4 de la directiva sobre los actos de violación de los secretos empresariales (del que es transposición el artículo 3 del anteproyecto y que, en lo que atañe al adquirente, solamente incluye al de mala fe), se prevé que la protección alcance a actos de origen ilícito, aunque este sea desconocido por el adquirente.
- Lo anterior se hace todavía más patente en el artículo 8 del anteproyecto, que afirma con rotundidad que las acciones pueden dirigirse frente al tercero de buena fe, si bien, para tal supuesto, rigen las reglas especiales del artículo 9.7 (a través del que se incorpora a nuestro ordenamiento en artículo 13.3 de la directiva).
v) A raíz del trámite de información pública, se ha optado por introducir el Capítulo III, dirigido a establecer unas reglas dispositivas que establezcan pautas sobre la potencial titularidad y transmisibilidad de los secretos empresariales. Estas reglas, que están inspiradas en los artículos 80, 82, 83 y 85 de la Ley de Patentes, rigen exclusivamente en defecto de pacto, por lo que no merman la autonomía de la voluntad de las partes, sino que están llamadas a proporcionar seguridad jurídica para el supuesto de que dicha voluntad no haya sido expresada. Estas previsiones están encaminadas a los siguientes objetivos:
- Constatar la posible cotitularidad de los secretos empresariales, que pertenecen en tal caso pro indiviso a los partícipes. Se precisan a continuación las facultades que puede ejercer por sí solo cada uno de ellos. Como peculiaridad frente al régimen de patentes, se prevé que, en defecto de pacto, la transmisión solamente sea posible previo acuerdo de todos los partícipes, pues una vez revelado a un tercero el secreto a cambio de un precio la situación de los demás partícipes queda afectada por la subrogación personal. Ello es particularmente relevante cuando el secreto pertenezca a varias pequeñas empresas, dado que, si una de ellas vende el secreto empresarial a una de mayor tamaño, es posible que el ejercicio de unos hipotéticos derechos de tanteo o retracto suponga un coste económico que los restantes cotitulares no puedan asumir, con un importante impacto en ellos que el adquirente tenga acceso al conocimiento o información secretos.
- Constatar la transmisibilidad de los secretos empresariales. Esta constatación no es óbice para la observancia, cuando resulten aplicables por la naturaleza del secreto empresarial, de los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.
- Establecer las categorías de licencias, estableciendo, como regla supletoria, el carácter no exclusivo.
- Reconocer la responsabilidad del transmitente y el licenciatario si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate.
[bookmark: _Toc511982521]2.2 Entrada en vigor y vigencia de la norma
	La disposición final cuarta del anteproyecto señala que la ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». En cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se hace constar que el objetivo de la vigencia prevista, tras el periodo de vacatio legis ordinario, es dar cumplimiento al plazo de transposición de la Directiva (UE) 2016/943, que finaliza el 9 de junio de 2018.
	La vigencia de la norma proyectada es indefinida.
[bookmark: _Toc511982522]2.3 Rango normativo
La Directiva (UE) 2016/943  obliga a dictar una norma para incorporar sus contenidos al ordenamiento jurídico nacional o a identificar las normas mediante las que ya se entiende incorporada ésta. Al crear nuevas obligaciones y derechos, procede que la norma de transposición tenga rango de ley.
A la vista de la extensión de las cuestiones reguladas por la directiva europea, así como a la vista de la dificultad de cohonestar la sistemática de la regulación de la misma con la de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y en su parte procesal, con la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, resulta obligado efectuar la transposición por medio de una norma de rango legal.

[bookmark: _Toc511982523]3. ANÁLISIS DE IMPACTOS
[bookmark: _Toc511982524]3.1 Adecuación al orden de distribución de competencias.
Para dictar la presente norma, el título prevalente a favor del legislador estatal emana del artículo 149.1.9ª de la Constitución en materia de legislación sobre propiedad industrial salvo los artículos 1.3 y 2.3.c), que se dictan al amparo del artículo 149.1.7ª de la Constitución que reconoce la competencia estatal sobre la legislación laboral, y el Capítulo V que se ampara en el artículo 149.1.6ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia sobre legislación procesal.
Siguiendo la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, en cuanto al deslinde entre legislación y ejecución puede afirmarse que la competencia de “legislación” ha de entenderse en sentido material, refiriéndose, por tanto, no sólo a la ley en sentido formal, sino también a los Reglamentos ejecutivos e, incluso, a las Circulares, si tienen naturaleza normativa. Por su parte, la competencia de “ejecución” se extiende generalmente a todos los actos aplicativos, esto es, a la potestad de administrar que comporta, junto a las facultades de mera gestión, la de dictar Reglamentos internos de organización de los servicios correspondientes en la medida en que éstos sean necesarios para la mera estructuración interna de la organización administrativa. (SSTC 33/1981, FJ 4º; 18/1982, FJ 3º; 35/1982, FJ 2º; 7/1985, FJ 4º; 24/1988, FJ 2º; 100/1991, FJ 2º y 360/1993 FJ 4º)
	En resumen, como ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 196/1997, que “las competencias referidas a la legislación son normativas y comprenden la totalidad de la potestad para la regulación de la materia a que se contrae; y las competencias ejecutivas son por regla general, aplicativas, llevando a la práctica lo establecido en las disposiciones normativas” (FJ 7º).
Además, nuestro Alto Tribunal ha afirmado en relación con la Ley de Marcas en su Sentencia 103/1999 que “la competencia de legislación habilita al Estado para establecer un régimen jurídico unitario” y que “en supuestos en que se atribuye la legislación al Estado y la ejecución a las Comunidades Autónomas, el traslado de la titularidad de determinadas competencias ejecutivas "cuando además del alcance territorial superior al de una Comunidad Autónoma del fenómeno objeto de la competencia, la actividad pública que sobre él se ejerza no sea susceptible de fraccionamiento y, aún en este caso, cuando dicha actuación no pueda llevarse a cabo por mecanismos de coordinación o cooperación, sino que requiera un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar la atribución a un único titular que forzosamente debe ser el Estado" (STC 243/1994, fundamento jurídico 6º; en el mismo sentido, STC 102/1995, fundamento jurídico 8º).”  (FJ 4)
[bookmark: _Toc511982525]3.2 Impacto económico.
	La innovación constante en el campo de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, la globalización y la economía colaborativa están posibilitando este histórico momento de revolución generalizada en todos los sectores económicos.
Pero, precisamente estos mismos factores que permiten y sustentan la revolución, ponen en riesgo esa misma innovación, ese conocimiento una vez se ha generado. La Directiva (UE) 2016/943 menciona adicionalmente como factores de riesgo la generalización de las subcontrataciones y las cadenas de suministro, cada vez más largas y complejas.
Las ventajas competitivas basadas en un secreto empresarial están en peligro (competitividad reducida): la fragmentación de la protección jurídica dentro de la Unión Europea no garantiza un ámbito de protección y un nivel de reparación comparables en todo el mercado interior, lo que pone en peligro estas ventajas, estén o no relacionadas con la innovación, y socava la competitividad de los titulares de secretos empresariales. Por ejemplo, la industria química europea, que depende en gran medida de la innovación de los procesos sustentada en secretos empresariales, estima que la apropiación indebida de un secreto empresarial podría conllevar en muchos casos una reducción del volumen de negocios de hasta un 30 %.
El objetivo de la iniciativa es garantizar que la competitividad de las empresas y organismos de investigación europeos que se basa en el “saber hacer” y en información empresarial no divulgados (secretos empresariales) esté protegida de manera adecuada; y mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior. Más en concreto, la iniciativa busca mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos empresariales contra la apropiación indebida en todo el mercado interior.
En cuanto a sus efectos, la convergencia de los remedios de Derecho civil permitiría a las empresas innovadoras defender sus secretos empresariales legítimos de forma más eficaz en toda la Unión Europea. Asimismo, si los titulares de secretos empresariales pudieran confiar en la confidencialidad durante los procedimientos judiciales, estarían más dispuestos a solicitar protección jurídica contra los daños que pudieran sufrir en caso de apropiación indebida de dichos secretos. Una seguridad jurídica reforzada y una convergencia legislativa contribuirían a aumentar el valor de las innovaciones que las empresas tratan de proteger como secretos empresariales, ya que se reduciría el riesgo de apropiación indebida. 
Son de esperar efectos positivos en el funcionamiento del mercado interior, ya que las empresas, especialmente las PYME, y los investigadores podrán hacer un mejor uso de sus ideas innovadoras, cooperando con los mejores socios en la Unión Europea, lo que contribuirá a aumentar la inversión del sector privado en I+D en el mercado interior. 
Al mismo tiempo, la competencia no se verá restringida, pues no se otorgaran derechos exclusivos y cualquier competidor sería libre de obtener de forma independiente (incluso mediante ingeniería inversa) los conocimientos protegidos por el secreto empresariales. Del mismo modo, no debería haber efectos negativos para la contratación y la movilidad de mano de obra altamente cualificada (los que tienen acceso a los secretos empresariales) en el mercado interior. Con el tiempo, deberían dejarse sentir efectos positivos en la competitividad y el crecimiento de la economía de España y del resto de países de la Unión Europea. 
Además, esta iniciativa en particular promoverá el derecho de propiedad y la libertad de empresa. En lo que respecta al acceso a los documentos en los procedimientos judiciales, se han tomado medidas para garantizar los derechos de la defensa. La iniciativa contiene asimismo medidas de salvaguarda destinadas a garantizar la libertad de expresión y de información.
Por último, esta iniciativa es compatible con las obligaciones internacionales, especialmente el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Importantes socios comerciales de la Unión Europea cuentan con legislación similar en la materia.

[bookmark: _Toc511982526]3.3 Impacto presupuestario.
El impacto de este anteproyecto en los Presupuestos Generales del Estado es nulo, no generando ningún compromiso ni obligación económica extra. Asimismo, es preciso indicar que la norma proyectada no implicará la necesidad de incrementar las dotaciones, ni las retribuciones u otros costes de personal al servicio del sector público, pues se considera que los medios existentes en la actualidad serán suficientes para llevar a cabo las actuaciones previstas. 
En suma, las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal ni de retribuciones ni de otros gastos del sector público.
[bookmark: _Toc511982527]3.4 Cargas administrativas.
A efectos de la Memoria, se consideran cargas administrativas aquellas actividades de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo las empresas y ciudadanos para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa. Dentro de esta definición se entienden incluidas aquellas actividades voluntarias de naturaleza administrativa derivadas de una diligente gestión empresarial (solicitud de subvenciones, inscripción en registros voluntarios, solicitudes de claves de servicio…).
En el caso de las empresas, las cargas administrativas son los costes que aquéllas deben soportar para cumplir las obligaciones de facilitar, conservar o generar información sobre sus actividades o su producción, para su puesta a disposición y aprobación, en su caso, por parte de autoridades públicas o terceros, y constituyen un subconjunto de los costes administrativos de las empresas, ya que éstos engloban también, además de las cargas, las actividades administrativas que las empresas continuarían realizando si se derogase la normativa.
Por tanto, este proyecto no afecta a las cargas administrativas.
[bookmark: _Toc511982528]3.5 Impacto por razón de género.
En todos aquellos casos en los que la norma propuesta pueda tener efectos, directos o indirectos, sobre personas físicas, se realizará una previsión sobre los resultados de la aplicación de la misma y se analizarán sus efectos para los hombres y mujeres que sean sus potenciales destinatarios.
La valoración del impacto de género calificará los resultados previstos en relación con la eliminación de desigualdades entre mujeres y hombres y el cumplimiento de los objetivos de políticas de igualdad.
En este sentido, se considera que el impacto por razón de género de este anteproyecto es nulo. 
[bookmark: _Toc511982529]3.6 Otros impactos
	El objetivo de la norma, coincidente con el de la Directiva (UE) 2016/943  que transpone, busca en síntesis fomentar la competitividad de las empresas y organismos de investigación cuando encuentran entre sus activos información empresarial no divulgada y “saber hacer”, sin que ello tenga repercusiones específicas de carácter social o medioambiental o impactos en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con el art. 2.1.g) del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
	Por su parte, en cuanto al impacto en la familia, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, se considera que este anteproyecto tiene un impacto por razón de la familia nulo.
	Asimismo, por lo que se refiere al impacto en la infancia, exigido en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se considera que este anteproyecto tiene igualmente un impacto nulo.

[bookmark: _Toc511982530]4. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y CONSULTAS
Por Orden de 31 de marzo de 2017 fue constituida en el seno de la Sección de Mercantil de la Comisión General de Codificación una ponencia para la transposición de la Directiva (UE) 2016/943. Por Orden de 20 de octubre 2017 se prorrogó el plazo concedido para la finalización de los trabajos de la Ponencia. Finalmente, dicha Ponencia ha cumplido debidamente el encargo realizado por el Ministerio, enviando un texto articulado de anteproyecto de ley sobre protección de los secretos empresariales con fecha 30 de noviembre de 2017.
Conforme al artículo 27.1 de la Ley del Gobierno, se solicita la aprobación de la presente norma por el trámite de urgencia para dar cumplimiento a la obligada transposición de la Directiva (UE) 2016/943 antes del 9 de junio de 2018, fecha en la que expira el plazo para su transposición. 
[bookmark: _Toc511982531]4.1 Trámite de consulta pública
Ha sido celebrada la consulta pública previa del artículo 26.2 de la Ley del Gobierno del 30/11/2017 al 21/12/2017 en la que han sido recibidas alegaciones de UNESPA (18/12/2017); Álvaro Requeijo Abogados, S.L.P. (19/12/2017) y Asociación de expertos en transferencia de tecnologías LES España-Portugal (21/12/2017). Los dos primeros no formulan observaciones si bien la tercera sugiere que la ley especial aborde determinadas cuestiones y solicita ser consultada una vez haya sido elaborado el anteproyecto de ley.
En concreto, LES España-Portugal aboga por la transposición de la directiva por medio de una ley especial de secretos empresariales que “aborde las siguientes cuestiones de naturaleza sustantiva y procesal”:
a) Sugiere que se ajuste la definición de la directiva a la más conforme con nuestra tradición jurídica de secretos empresariales (comerciales e industriales). 
b) Igualmente, sugiere que la definición de “poseedor de un secreto comercial” de la directiva, sea la de “titular de un secreto empresarial”. 
c) En cuanto a las “mercancías infractoras” propone hacer referencia expresa a los servicios, junto con las mercancías o productos. 
d) En materia laboral, plantea incluir una regulación sistemática en lugar de proteger bajo el sistema de patentes.
e) En cuanto a las acciones civiles, sugiere que se incluya una regulación sistemática similar a la contenida en la ley de patentes.
f) Entiende conveniente regular la cotitularidad de secretos empresariales con un régimen jurídico equivalente al de patentes.
g) Respecto de las licencias contractuales señala que debería establecerse una regulación coherente con la de patentes y recomienda eliminar o atemperar la responsabilidad del transmitente o licenciante.
h) En la parte procesal, propone que la nueva norma se remita a las leyes de patentes y de enjuiciamiento civil, reformando esta última para precisar que las diligencias de comprobación de hechos sean aplicables cuando el solicitante pretenda ejercitar la acción por violación de un secreto empresarial; y para que la confidencialidad sea preservada en cualquier litigio donde se maneje información confidencial.
i) Finalmente, propone la supletoriedad de la ley de patentes.
No obstante, las sugerencias realizadas en el trámite de consulta previa, han sido matizadas por la propia LES España-Portugal en el trámite de audiencia e información pública.
[bookmark: _Toc511982532]4.2 Trámite de audiencia e información pública
Conforme al artículo 26.6 de la Ley del Gobierno, tras su elevación al Consejo de Ministros para el trámite previsto en el artículo 26.4 de la misma ley, el presente anteproyecto ha sido sometido al trámite de información pública entre el 14/02/2018 y el 07/03/2018, en el que han sido recibidas observaciones del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña (06/02018), del CSIC (06/03/2018), de la CEOE (07/03/2018) y de LES España Portugal (07/03/2018).
Se incorpora a esta MAIN como Anexo II un cuadro-resumen con las observaciones recibidas así como su valoración.
[bookmark: _Toc511982533]4.3 Informes evacuados
La propuesta de anteproyecto ha sido informada sin observaciones por el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (14/02/2018), por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (20/02/2018) y por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (06/04/2018).
Por su parte, ha sido informada con observaciones por la SGT del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (02/04/2018) y por la Oficina Española de Patentes y Marcas (02/04/2018); por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (16/03/2018); y por el Consejo General del Poder Judicial (27/03/2018). 
Se incorpora a esta MAIN como Anexo III un cuadro-resumen con las observaciones recibidas así como su valoración, así como un Anexo IV, con los últimos cambios valorados por el otro departamento proponente, el MINETAD, con carácter previo a su remisión al Consejo de Estado.
Finalmente, el presente anteproyecto ha sido sometido al dictamen del Pleno del Consejo de Estado conforme dispone el art. 21.2 de su Ley Orgánica (Dictamen núm. 401/2018, de 17 de mayo). Todas las observaciones formuladas por el Consejo de Estado han sido aceptadas incorporándose a esta MAIN como Anexo V un resumen de las mismas.

[bookmark: _Toc511982534]5. EVALUACIÓN EX POST
De acuerdo con el Plan Anual Normativo de 2018, la presente norma no aparece identificada entre el conjunto de proyectos que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación.


[bookmark: _Toc511982535]ANEXO I
Tabla de transposiciones
Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.
Plazo de transposición: 9 de junio de 2018.

	DIRECTIVA (UE) 2016/943
	ANTEPROYECTO DE LEY

	Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
	Arts. 1.1, 1.2, 1.3 y 2.3.

	Artículo 2 
Definiciones 
	Arts. 1.1; 1.2, 3.4 -2º párrafo- y 4 -2º párrafo-

	Artículo 3
Obtención, utilización y revelación lícitas de secretos comerciales
	Art. 2.1 y 2.2

	Artículo 4
Obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos comerciales
	Art. 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 -1er párrafo-

	Artículo 5
Excepciones
	Art. 2.3

	Artículo 6
Obligación general
	Art. 8 -1er párrafo-

	Artículo 7 
Proporcionalidad y abuso procesal 
	Art. 16
LEC: ARTS. 247 y 256. Exposición de motivos.

	Artículo 8 
Plazo de prescripción
	Art. 11

	Artículo 9 
Preservación de la confidencialidad de los secretos comerciales durante el proceso judicial
	Art. 15

	Artículo 10 
Medidas provisionales y cautelares
	Arts. 21 y 23
LEC: ARTS. 746 y 747 

	Artículo 11 
Condiciones de las solicitudes y medidas de salvaguarda
	Arts. 22, 24 y 25 
LEC: 728.2, 728.3, 730.2, 741.2 y 742
Ley de patentes: ARTS 129.1, 131.1, 131.3

	Artículo 12 
Requerimientos y medidas correctivas
	Arts. 9.1 y 9.2

	Artículo 13 
Condiciones de las solicitudes, medidas de salvaguarda y medidas alternativas
	Art. 9.3, 9.4, 9.5 y 9.7
 

	Artículo 14 
Indemnización por daños y perjuicios
	Art. 9.6 y 10.1

	Artículo 15 
Publicación de las resoluciones judiciales
	Art. 9.1.h), 9.2 y 9.3 

	Artículo 16 
Sanciones por incumplimiento de la presente directiva
	Art. 9.6

	Artículo 17 
Intercambio de información e interlocutores
	
No requiere transposición
NECESIDAD DE DESIGNAR POR EL MINETAD (OEPM)

	Artículo 18 
Informes

	
No requiere transposición


	Artículo 19 
Transposición
 
	
No requiere transposición

	Artículo 20 
Entrada en vigor

	
No requiere transposición

	Artículo 21 
Destinatarios 

	
No requiere transposición






[bookmark: _Toc511982536]ANEXO II
Información Pública
De 14 de febrero a 7 de marzo de 2018

	Artículos[footnoteRef:2] [2:  Se sigue la numeración de la versión del anteproyecto sometida a información pública.] 

	Nombre
Organización
	Observaciones
	Valoración

	General
	LES España-Portugal
	General
Se recomienda dotar al texto legal de un contenido más amplio y no limitado a la mera trasposición. Se trataría de dotar al secreto empresarial de protección como figura jurídica distinta de los derechos de propiedad industrial e intelectual (PII) aunque pudiera ser acumulativa o concurrente, según la naturaleza del secreto.
	General
Se amplía la regulación incorporando unas reglas mínimas de carácter dispositivo referentes a la vertiente patrimonial del secreto empresarial.

	Exposición de Motivos
Apartado I 


	CSIC
	Exposición de Motivos
Apartado I (y Apartado III. Párrafo segundo)
El uso y la gestión de los secretos industriales no es exclusivo de las empresas, tal como se comenta en la memoria de impacto normativo de este APL afecta también a los organismos públicos de investigación europeos (OPIs), tal como se tiene igualmente en cuenta en la Ley de Patentes (art.  21.3 LP) donde el secreto es una forma de protección de los resultados de investigación generados por un CPI y, finalmente, como se plasma en la práctica diaria de la VATC con la identificación, evaluación y registro interno y notarial de secretos industriales del CSIC desde hace más de 5 años. 
Estos secretos evaluados y registrados son la base de contratos de licencia o transferencia del conocimiento de activos a empresas o incluso la creación de nuevas empresas de bases tecnológicas (spin-off).
Por ello se sugiere adaptar el texto de la EM haciendo referencia no sólo a las empresas sino también a las entidades públicas para con ello dar también cobertura a los centros públicos de investigación que se verán afectados por el APL (Universidades, OPIs, hospitales, etc.).
En consecuencia, el apartado I de la Exposición de Motivos quedaría redactada como sigue:
“Las empresas y entidades públicas valoran sus secretos empresariales tanto como los derechos de propiedad industrial e intelectual y utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial, de transferencia de conocimiento público-privada y de la innovación en investigación con el objetivo de proteger información que abarca no solo conocimientos científicos o técnicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado. 
Sin embargo, las entidades innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad. La globalización, una creciente externalización, cadenas de suministro más largas y un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a aumentar el riesgo de tales prácticas.
La obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto empresarial comprometen la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como precursor por su labor de innovación. La falta de instrumentos jurídicos eficaces y comparables para la protección de los secretos empresariales menoscaba los incentivos para emprender actividades asociadas a la innovación e impiden que los secretos empresariales puedan liberar su potencial como estímulos del crecimiento económico y del empleo. En consecuencia, la innovación y la creatividad se ven desincentivadas y disminuye la inversión, con las consiguientes repercusiones en el buen funcionamiento del mercado y la consiguiente merma de su potencial como factor de crecimiento. 
Es necesario garantizar que la competitividad de las empresas y entidades públicas que se sustenta en el saber hacer y en información empresarial no divulgada, esté protegida de manera adecuada y mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado.
Una seguridad jurídica reforzada contribuiría a aumentar el valor de las innovaciones que las empresas y entidades públicas tratan de proteger como secretos empresariales, ya que se reduciría el riesgo de apropiación indebida. Esto redundaría en efectos positivos en el funcionamiento del mercado, ya que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, los centros públicos de investigación y los investigadores podrían hacer un mejor uso de sus ideas innovadoras, cooperando, lo que contribuiría a aumentar la inversión del sector privado en investigación e innovación.”
Por su parte, el apartado III, párrafo segundo, también sería corregido como sigue:
“El capítulo I se inicia con la descripción del objeto de la ley, esto es, la protección de los secretos empresariales, estableciendo su definición conforme a los dictados de la Directiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016. Esta definición constituye una de las novedades más sobresalientes de la presente ley, que configura dicha noción abarcando cualquier información, relativa a cualquier ámbito de la empresa o entidad pública, que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto.”
	Exposición de Motivos
Apartado I (y Apartado III. Párrafo segundo)
SE ACEPTAN las precisiones sugeridas aunque en la adaptación del texto no se siga en todo los casos su literalidad.

	
	CEOE
	Exposición de Motivos
Apartado I. Párrafo primero
Se modifica la expresión "derechos de propiedad intelectual" por "derechos de propiedad industrial e intelectual", traducción correcta de la expresión "intellectual property rights". En España, los derechos de propiedad intelectual solo cubren el derecho de autor y no incluyen las patentes, diseños industriales ni marcas.
	Exposición de Motivos
Apartado I. Párrafo primero
SE ACEPTA

	Exposición de Motivos
Apartado II
	CSIC
	Exposición de Motivos
Apartado II. Párrafos 3 a 5

En el párrafo 3 del apartado 2 de la Exposición de Motivos se señala que “El objetivo de la iniciativa europea es, por un lado, garantizar que la competitividad de las empresas y organismos de investigación europeos que se basa en el saber hacer y en información empresarial no divulgada (secretos empresariales) esté protegida de manera adecuada (...)”. Pues bien, se observa que el “saber hacer” no es un conocimiento transcrito y por tanto no es transmisible a un tercero, como sí se puede hacer con el secreto. La naturaleza de ambos conceptos es muy diferente y no deberían mezclarse.
Así, se sugiere que “sería bueno poner algún ejemplo concreto de lo consiste un secreto industrial ya que tiende a confundirse con el saber hacer.

Más concretamente, las categorías susceptibles de constituir secreto empresarial son: los procesos, técnicas y conocimientos de fabricación, los planos, dibujos, modelos y manuales, los proyectos, los algoritmos y softwares, bases de datos, los ingredientes y fórmulas de fabricación de productos.

Además, y teniendo en cuenta el contexto de un organismo público de investigación se puede considerar como secreto industrial toda información nueva sobre actividades de investigación y desarrollo, entre otras, información que se incluye como conocimiento previo de un contrato de investigación, la memoria de un proyecto de investigación, entre otros.”
En otro orden de cosas, se llama la atención sobre el la definición del objeto de la norma a la que se refiere el considerando 14 de la directiva señalándose que “Se excluye de la definición de secreto comercial la información de escasa importancia, así como la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional y la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión.”
	Exposición de Motivos
Apartado II. Párrafos 3 a 5
No tiene en cuenta la observación sobre el “saber hacer” que la propia directiva a transponer en su título en inglés se denomina “on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets)” aunque la traducción oficial al español haya sido “relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales)”. Así, aunque la traducción de “know-how” haya sido “conocimientos técnicos” nada obsta a que se incluya también el concepto de “saber hacer” comúnmente aceptado.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que una de las particularidades de los secretos empresariales es que pueden referirse a conocimientos “inmateriales” y a ello se refieren los considerandos 7 y 30 de la directiva cuando hablan de la naturaleza inmaterial de los secretos empresariales. Por ello precisamente el art. 3.1.a) del APL ofrece una amplia protección a los secretos empresariales respecto del “acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir” y de ahí que no proceda elaborar un listado de categorías como se sugiere en la observación.
Finalmente, lo señalado respecto del considerando 14 de la directiva, SE ACEPTA. Siguiendo el criterio de la directiva, esta aclaración se introduce en la parte expositiva del anteproyecto.

	
	CEOE
	Exposición de Motivos
Apartado II. Párrafo quinto. 
Se considera necesaria la inclusión de parte del considerando 14 de la Directiva (UE) 2016/94 a los efectos interpretativos de las disposiciones normativas a la que acompaña para la búsqueda de la ratio legis de la norma y coadyuvar, de ese modo, a la obtención de una interpretación finalista sobre la norma en relación con el aspecto señalado. Por ello, se sugiere añadir el siguiente párrafo:
 “Se excluye de la definición de secreto comercial la información de escasa importancia, así como la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional y la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión.”
	Exposición de Motivos
Apartado II. Párrafo quinto. 
SE ACEPTA

	
	LES España - Portugal
	Exposición de Motivos
Apartado II. Párrafo quinto. 
Se recomienda incluir la referencia a que la información ha de ser “adecuadamente identificada”.  
	Exposición de Motivos
Apartado II. Párrafo quinto. 
Atendiendo a los principios de buena regulación, no puede seguirse la recomendación formulada pues el APL sigue la definición de secreto empresarial de la directiva al no existir ésta en nuestro ordenamiento y ser uno de los objetivos de la propia directiva el de establecer una única definición en toda la UE. 

	
	LES España - Portugal
	Exposición de Motivos
Apartado II. Párrafo séptimo. 

En cuanto a las vías de acción civil, la obtención, revelación o uso ilícito de un secreto empresarial puede conllevar graves pérdidas, por lo que la vía penal, aunque excepcional es la que suele otorgar una defensa más efectiva y disuasoria. De ahí que se recomiende la mención a la misma en esta ley.  
	Exposición de Motivos
Apartado II. Párrafo séptimo. 
Ya se señala en la MAIN que acompaña al APL que “Nuestro Código Penal, por su parte, en sus artículos 278 a 280, también otorga protección a los secretos empresariales, imponiendo penas de prisión que pueden alcanzar hasta los cinco años, si bien nuestros Tribunales son bastante reacios a considerar la existencia de tales delitos siendo más proclives a entender que se trata de ilícitos civiles pero no penales.”. Así, no se considera necesario trasladar esta mención a la exposición de motivos.

	Exposición de Motivos.
Apartado III

	CEOE
	Exposición de Motivos.
Apartado III. Párrafo tercero.

El concepto de “poseedor” es más amplio que el de titular. Engloba también a los licenciatarios o a quienes cuentan con un derecho de uso sin que este derecho sea susceptible de transmisión patrimonial, condición que solo recae sobre quien es titular. La redacción propuesta en el anteproyecto de Ley limita indebidamente el ámbito de aplicación de la norma comunitaria en perjuicio de quienes no siendo titulares del derecho puedan verse perjudicados por la vulneración de derechos ya contractuales o extracontractuales por parte de terceros que accedan al contenido de la información que esté bajo su control.
	Exposición de Motivos.
Apartado III. Párrafo tercero.

No se comparte la observación pues queda claro tanto en la Exposición de Motivos y como en la MAIN por qué se cambia precisamente la palabra “poseedor” por “titular”. En concreto, la MAIN señala lo siguiente:
“(...) el beneficiado por los derechos que confiere la directiva es, según la traducción al castellano publicada en el Diario Oficial, el “poseedor” del secreto en cuestión. Según el art. 2.2, se define como “cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control de un secreto comercial”. No obstante, no parece acertada la elección de esta traducción pues, siguiendo los considerandos 2, 3 o 4 de la directiva, el concepto no parece referirse al “poseedor” en el sentido de nuestra tradición jurídica como sucede con el art. 432 Código Civil cuando habla de «tenedor de la cosa o derecho para conservarlos o disfrutarlos, perteneciendo el dominio a otra persona» sino que el sujeto activo de los derechos concedidos en virtud de la directiva se encuentra en la órbita del “creador”, del “innovador”, de la “empresa”, y en este sentido, parece más apropiado referirse al mismo como “titular” del secreto comercial.”

	Art. 1.1
	CSIC
	Art. 1.1
Teniendo en cuenta que en la exposición de motivos se hace mención a los OPIs europeos y por coherencia con el art. 21.3 LP, procede modificar el texto con el siguiente tenor:
“A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información, relativa a cualquier ámbito de la empresa o entidad pública, incluido el científico, tecnológico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: (...)”
	Art. 1.1
SE ACEPTA la precisión aunque no se siga su literalidad en la adaptación del texto.


	
	LES España-Portugal
	Art. 1.1
Se propone incluir una nueva letra c) con el siguiente tenor:
“c) estar adecuadamente identificada”
	Art. 1.1
Atendiendo a los principios de buena regulación, no puede seguirse la recomendación formulada pues el APL sigue la definición de secreto empresarial de la directiva al no existir ésta en nuestro ordenamiento y ser uno de los objetivos de la propia directiva el de establecer una única definición en toda la UE.

	
	LES España-Portugal
	Art. 1.1
Por otra parte, se llama la atención sobre las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de investigación en relación con el secreto industrial en el artículo 21 de la Ley de Patentes.
	Art. 1.1
SE ACEPTA la precisión aunque no se siga su literalidad en la adaptación del texto.


	Arts. 1.2 y 1.3
	CSIC
	Art. 1.2
Hay que incluir a las universidades y a los organismos de investigación como el CSIC siguiendo lo ya contemplado por el art. 23.1 LP por lo que se propone modificar el apartado 2 del art. 1 con el siguiente tenor:
“2. La protección se dispensa a los titulares de secretos empresariales, que son las personas o entidades privadas o públicas que legítimamente ejercen control sobre ellos, y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquellos que resulte ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en esta ley.”
	Art. 1.2
SE ACEPTA  aunque parece más aconsejable seguir la definición que a este respecto se transpone siguiendo el tenor del art. 2.2 de la directiva el cual hace referencia a “cualquier persona física o jurídica”.

	
	CEOE
	Arts. 1.2 y 1.3	

Se sugiere eliminar el último inciso del apartado 2, modificar el apartado 3 añadiendo que la protección no podrá justificar limitaciones “a información de escasa importancia” y sustituir la expresión “restricciones no previstas legalmente” por “restricciones no permitidas legalmente”.

	Arts. 1.2 y 1.3	
Por motivos de técnica legislativa, se prefiere la redacción actual del APL.

	
	LES España-Portugal
	Art. 1.2
Se sugiere la modificación del apartado 2 con el siguiente tenor:
“2. La protección se dispensa a los titulares de secretos empresariales, que son las personas que legítimamente ejercen control sobre ellos, bien como creadores originarios o adquirentes derivativos por cualquier acto inter vivos o mortis causa, así como a los licenciatarios y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquellos que resulte ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en esta ley.”
	
Art. 1.2
En cuanto al art. 1.2 no puede seguirse la sugerencia formulada por razones de mejor regulación y proporcionalidad, pues ello apartaría el precepto de la definición contenida en el art. 2.2 de la directiva que transpone, cuyo objetivo es precisamente, el de armonización en todo el arco comunitario.


	
	CSIC
	Nuevo Art. 1.3
Como se describe en los puntos siguientes de este anteproyecto de ley –puntos 3.1.a); 5.1.d) y 11.2.a) -  la constatación de una violación del secreto o la ejecución de acciones civiles contra su acceso ilícito precisa la identificación y actuación precisa sobre la información considerada secreto y por tanto debe existir la “tangibilidad” de la misma que permita distinguirla y compararla del resto de la información pública del estado de la técnica con la que se compare.
Esta condición necesaria del secreto no está expresamente indicada ni se deduce de la definición de secreto del artículo 1, por lo que se propone su inclusión en este APL.
Es por ello por lo que se propone introducir un nuevo apartado 3 en el art. 1 (reenumerando el 4) con el siguiente tenor:
“3. La información considerada secreto industrial deberá estar contenida o descrita en forma de documentos, objetos, equipos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos o cualesquiera otros soportes, a partir de los cuales se pueda deducir o identificar como referencia del estado de la técnica ante terceros.”
	Nuevo Art. 1.3
No tiene en cuenta la observación que una de las particularidades de los secretos empresariales  es que pueden referirse a conocimientos “inmateriales” y a ello se refieren los considerandos 7 y 30 de la directiva cuando hablan de la naturaleza inmaterial de los secretos empresariales. Por ello precisamente el art. 3.1.a) del APL ofrece una amplia protección a los secretos empresariales respecto del “acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir” y de ahí que no proceda introducir el apartado sugerido.

	Art. 1.4
	LES España-Portugal
	Art. 1.4
Se propone incluir un nuevo apartado 4 sobre el “régimen de los secretos empresariales laborales” con la siguiente redacción:
“Toda información secreta que sea desarrollada por el empleado o prestador de servicio durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario, que sean fruto de una actividad explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, o se hayan realizado siguiendo instrucciones expresas del empleador, y habiendo utilizado medios proporcionados por la entidad pertenecen al empresario.
Cuando los secretos ofrezcan al empleador una situación ventajosa darán derecho a otorgar al empleado una remuneración suplementaria, siempre que la importancia de la aportación o del secreto para el empresario, exceda de manera evidente del contenido implícito o explícito de su contrato.
El empleado tiene la obligación de comunicar por escrito, en el plazo de un mes al empresario cuanta información haya desarrollado y sean necesarios para que la empresa pueda ejercitar la facultad de protegerla, ya sea mediante su clasificación como secreto o mediante su registro en las distintas modalidades de Propiedad industrial e intelectual.
La obligación de guardar la confidencialidad se mantendrá vigente aun cuando se resuelva la relación laboral o prestación de servicio, durante todo el período en que la información se mantenga secreta.”
	Art. 1.4
SE ACEPTA el comentario, aunque, en lugar de incorporar esta regulación, se considera preferible dejar claro que la nueva legislación rige sin perjuicio del régimen de Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios, previsto en el Título IV de la legislación de patentes (nuevo párrafo final del art. 1.3).



	Art. 2.1
	CEOE
	Art. 2.1
Entendiendo necesario ampliar el concepto de licitud a cualquier información conocida por cualquier persona, se propone añadir una nueva letra e) con el siguiente tenor:
 “e) que se haya divulgado por cualquier medio o que haya sido patentado.”
	Art. 2.1
El APL sigue literalmente los dictados de la directiva por lo que por razones de better regulation no procede ampliar la propuesta.

	Art. 2.2
	CEOE
	Art. 2.2
Se debe tener en consideración el considerando 18 de acuerdo con el cual si bien es lícito obtener secretos empresariales cuando así lo exija la Ley, dichos secretos continúan sujetos a la obligación de confidencialidad, mencionando como ejemplo, como se indica en el texto, la información suministrada en el marco de contrataciones públicas. Por ello, se propone ampliar el art. 2.2 in fine con el siguiente texto:
“2. La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran lícitas en los casos en los que la ley lo exija o permita, sin perjuicio de cualquier obligación de confidencialidad relativa al secreto comercial o de cualquier restricción relativa a su utilización que la ley imponga al destinatario o a la persona que obtiene la información.”
	Art. 2.2
SE ACEPTA la precisión aunque no se siga su literalidad en la adaptación del texto. Así, en el art. 2.2 anteproyectado se precisa que la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran lícitas en los casos y términos en los que la ley lo exija o permita.


	Art. 2.3.a) y 2.3.d)
	CEOE
	Art. 2.3.a) y 2.3.d)
La CEOE sugiere modificar las letras a) y d) del art. 2.3 con los tenores siguientes:
a) en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información constitucionalmente reconocido, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación, siempre que el ejercicio de dicho derecho tenga como única finalidad el descubrimiento de un secreto empresarial.
Ello se justifica para evitar fraudes de ley en el sentido de que el único objetivo fuera el del descubrimiento de un secreto.
d) con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por la ley. En particular, no podrá invocarse la protección dispensada por esta ley para obstaculizar la aplicación de la normativa que exija a los titulares poseedores de secretos empresariales divulgar información o comunicarla a las autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de las funciones de éstas, ni para impedir la aplicación de la normativa que prevea la revelación por las autoridades públicas europeas o españolas, en virtud de las obligaciones o prerrogativas que les hayan sido conferidas por el Derecho europeo o español, de la información presentada por las empresas que obre en poder de dichas autoridades.
Esta eliminación se justifica teniendo en cuenta que no está así recogido en la directiva (art. 5) por un lado, y por otro, la Ley de Transparencia establece los secretos empresariales como un límite al derecho de acceso a la información (art. 14 LT). Es por ello, que incluir en este artículo la excepción que nos ocupa a las medidas y acciones de protección de los secretos empresariales puede llevar interpretaciones erróneas sobre la aplicación de los límites de la Ley de Transparencia. Podría interpretarse que los secretos empresariales que obren en poder de las autoridades públicas pueden llegar a ser revelados por la solicitud de acceso a información de un tercero (que podría ser un competidor) lo que además de ser contrario a la Ley de Transparencia lo es al propio espíritu de la Ley de Secretos Empresariales, que no es otro que la protección de los secretos empresariales a fin de garantizar la competitividad de las empresas.
Además, sería contradictorio que el APL establezca medidas para proteger los secretos empresariales en el seno de los procedimientos judiciales y sin embargo permita la eventual revelación por parte de la administración de la información que obre en su poder.
	Art. 2.3.a) y 2.3.d)
La letra a) sigue literalmente los dictados del art. 1.2.a) de la directiva por lo que, por razones de better regulation, no procede modificar el texto en el sentido sugerido. Así, la posible utilización del mismo en fraude de ley habrá de ser determinada a posteriori, una vez aplicado.
En cuanto a la letra d), no tiene en cuenta la observación que viene a transponer el art. 1.2.c) de la directiva, por lo que ha de mantenerse en sus términos.

	Art. 3.1
	CEOE
	Art. 3.1
Se propone añadir una nueva letra que señale que “el acceso al secreto empresarial o a información a partir de la cual se pueda deducir aun cuando no estén contenidos en soporte físico.” al objeto de proteger también la información que no se encuentre en soporte físico.
	Art. 3.1
La información no contenida en soporte físico está protegida por lo dispuesto en la letra a) del propio art. 3.1 cuando hace alusión a “otros soportes”.

	Art. 3.2
	CEOE
	Art. 3.2
Se propone modificar el apartado 2 señalando que “La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular poseedor, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole o cualquier compromiso que limite la utilización del secreto empresarial o haya aducido razones diferentes a las realmente perseguidas para obtener ese consentimiento.”, por entender que así la redacción es más clara.
	Art. 3.2
No se comparte el criterio de que la redacción propuesta resulte más clara.

	
	LES España-Portugal
	Art. 3.2
Se sugiere incluir que la utilización de un secreto se considere ilícita cuando haya incumplido también una obligación legal, además de contractual o de cualquier otra índole.
	Art. 3.2
No puede seguirse la sugerencia por razones de mejor regulación y proporcionalidad pues ello apartaría el precepto del art. 4.3 de la directiva que transpone.

	Art. 3.4
	CSIC
	Art. 3.4
Se sugiere incluir en la definición de “mercancías infractoras” una diferenciación entre proceso de desarrollo y proceso de producción, pues se consideran etapas de un proceso general de innovación, al igual que las de producción o comercialización.
	Art. 3.4
Este precepto es transposición literal del art. 2.4 de la directiva por lo que por razones de better regulation no procede ampliar la propuesta.

	
	CEOE
	Art. 3.4
Se propone modificar el segundo párrafo señalando que “A estos efectos de la presente ley se consideran mercancías infractoras (...)” por entender que el concepto de mercancías infractoras aparece también en los arts. 5 y 16 del APL.
	Art. 3.4
SE ACEPTA

	Art. 4
	CEOE
	Art. 4
Se sugiere añadir al último párrafo del art. 4 lo siguiente:
“Asimismo, con las particularidades previstas en el artículo 5.7, dichas acciones podrán dirigirse frente a los terceros adquirentes de buena fe, entendiéndose por tales quienes en el momento de la utilización o de la revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor, tras constatar, en particular a raíz de una notificación del poseedor original del secreto empresarial, que el conocimiento que tiene del aquél proviene de fuentes que lo han obtenido, utilizan o revelan de forma ilícita.”
Ello se justifica en el considerando 29 de la directiva por cuanto prevé que “Puede darse el caso de que una persona haya obtenido inicialmente un secreto comercial de buena fe, para constatar más tarde, en particular a raíz de una notificación del poseedor original del secreto comercial, que el conocimiento que tiene del secreto comercial en cuestión proviene de fuentes que lo utilizan o revelan de forma ilícita. A fin de evitar que, en tales circunstancias, las medidas correctivas o los requerimientos previstos causen un perjuicio desproporcionado a dicha persona, los Estados miembros deben prever la posibilidad, en determinados casos, de que se conceda una indemnización pecuniaria a la parte perjudicada como medida alternativa. Sin embargo, dicha indemnización no debe superar el importe de los cánones o derechos que se habrían tenido que pagar si esa persona hubiera obtenido autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión durante el período de tiempo en el que el poseedor original hubiera podido impedir su utilización.”
	Art. 4
No se considera necesario añadir ulteriores aclaraciones como la propuesta toda vez que el considerando 29 se refiere a la posible indemnización que pueda generarse y a ello se consagra el art. 5.7 APL cuando transpone el art. 13.3 de la directiva.

	
	LES España-Portugal
	Art. 4
Se sugiere incluir una referencia a las acciones “penales” además de las civiles.

	Art. 4
No se comparte la sugerencia formulada pues, como se señala en la MAIN que acompaña al APL: 
“Nuestro Código Penal, por su parte, en sus artículos 278 a 280, también otorga protección a los secretos empresariales, imponiendo penas de prisión que pueden alcanzar hasta los cinco años, si bien nuestros Tribunales son bastante reacios a considerar la existencia de tales delitos siendo más proclives a entender que se trata de ilícitos civiles pero no penales.” 

	Art. 5.1 y 5.2
	CEOE
	Art. 5.1 y 5.2
1. Contra los actos de violación de secretos empresariales podrán, en especial, solicitarse:
(...) 
e) La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, en cuyo caso el valor de las mercancías entregadas se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. En cambio, si Si el valor de las mercancías excede del importe de la indemnización, el demandante sólo deberá compensarlo el exceso a la otra parte cuando el infractor sea un adquirente de buena fe y el secreto incorporado no suponga un factor determinante para la demanda de las mercancías.
(...)

h) Rescisión de cualquier contrato relacionado con el secreto empresarial respecto del cual se ha producido la violación de acuerdo con esta ley.

Se modifica el apartado e) por cuanto, conforme al principio general del Derecho nemo commodum ex propria inuria capere potest, no parece que tenga sentido que el perjudicado por la violación deba compensar al condenado por infracción de su secreto empresarial salvo que (a) el deudor sea de buena fe; y (b) el valor de la mercancía no afectado por la explotación del secreto sea muy superior a la parte del valor atribuible al secreto. Si no, se estaría colocando al demandante en una situación injusta. 

Se incorpora, además, un nuevo apartado h) en el punto 1 del presente artículo con el objetivo de exponer expresamente una de las medidas que pueden resultar más adecuadas dado el valor económico que tienen los secretos empresariales.

En cuanto al apartado 2, es necesario, de conformidad con lo previsto en el artículo 12.4 de la Directiva 2016/943, incluir también la referencia cruzada al literal “e)”.
	
Art. 5.1 y 5.2
Respecto de la letra e), cabe señalar que se ha considerado más idónea la solución ofrecida por la ley de patentes (art. 71.1.d) LP) y de ahí que se haya seguido su esquema en el presente APL.  No obstante, SE ACEPTA PARCIALMENTE la sugerencia de eliminar de la redacción el inciso “En cambio”.
En cuanto a la letra h), no cabe su adición pues respecto de los contratos regirán las reglas generales del derecho sin que, por razones de técnica legislativa, quepa introducir particularidades en esta ley especial.
Por último, la observación al apartado 2.e), no tiene en cuenta que la transmisión de la propiedad no tiene por qué generar ningún conste (a diferencia de lo que ocurre con la aprehensión de mercancías, por ejemplo), por lo que no está justificada la mención propuesta.

	Art. 5.7
	CEOE
	Art. 5.7
De conformidad con el artículo 13.3b) de la Directiva 2016/943, es más correcto condicionar la indemnización sustitutiva al cumplimiento de dos condiciones (perjuicio desproporcionado para el demandado y solución adecuada para el demandante). No se trata pues de que la indemnización se cuantifique de manera razonable, sino de que puede darse el caso de que la indemnización, cualquiera que sea su importe, no resulte un remedio razonable para el demandante y, por tanto, no proceda la sustitución. Incluso resultaría conveniente su refundición para evitar reiteraciones y confusión.

Por ello se propone la siguiente redacción:

“7. A petición de la parte demandada, cuando sea un tercer adquirente de buena fe, las medidas objeto de las acciones del apartado 1 podrán sustituirse por una indemnización pecuniaria  razonablemente  satisfactoria  si  su  ejecución  hubiera  de  causar  a  dicha  parte demandada un perjuicio desproporcionado y la indemnización resultase razonablemente satisfactoria para el demandante.”
	Art. 5.7
SE ACEPTA la precisión aunque no se siga su literalidad en la adaptación del texto.


	Art. 7
	Colegio oficial de ingenieros industriales de Cataluña
	Art. 7 
El APL establece un plazo de prescripción de 3 años de las acciones en defensa de los secretos empresariales cuando debiera ser de 5 años por coherencia con el art. 278 CP establece un plazo de 5 años para la prescripción de los delitos relativos a “secreto de empresa”.
	Art. 7 
Este plazo trienal ha sido fijado como intermedio entre el previsto en la Ley de Competencia Desleal (un año) y el contemplado en la legislación de patentes, marcas y diseños industriales (cinco años).

	
	CEOE
	Art. 7
Se sugiere ampliar la prescripción de las acciones de 3 a 5 años.
	Art. 7
Este plazo trienal ha sido fijado como intermedio entre el previsto en la Ley de Competencia Desleal (un año) y el contemplado en la legislación de patentes, marcas y diseños industriales (cinco años).

	Art. 9
	CEOE
	Art. 9
Se sugiere eliminar el ´último inciso del apartado 1 del precepto además de sus apartados 2 y 3, quedando reducido a señalar que estará legitimado para el ejercicio de las acciones únicamente el titular del secreto. Y ello porque la CEOE entiende que “es un error trasladar al derecho que se regula los términos del derecho dela propiedad industrial.” Si se reconoce legitimación al poseedor para protegerse frente a la obtención, utilización o divulgación indebida de secretos empresariales, esta circunstancia será suficiente para legitimar su actuación frente a quienes tengan acceso ilegítimo o utilizan o divulguen ilícitamente los secretos empresariales. El poseedor no tiene porqué ser licenciatario, sino que debería bastar con que fuera poseedor legítimo del secreto empresarial.
	Art. 9
No se comparte el criterio de la CEOE en cuanto a que extender la legitimación a los licenciatarios además del al titular del secreto sea “un error”.
Sobre este aspecto, conviene tener en cuenta que otros informes (como el del CGPJ) abogan por extender la legitimación más allá de lo que propone el anteproyecto.
Se ha optado por mantener la propuesta inicial, que se estima ponderada: legitimación ceñida al titular y al licenciatario al que se habilite para ello, más legitimación de segundo grado (esto es, en caso de inactividad por el titular, con el consiguiente incumplimiento de mantener al licenciatario en el goce pacífico) de los demás licenciatarios.

	Art. 10

	CEOE
	Art. 10
Se propone atribuir la competencia territorial conforme al art. 118 LP por considerarlo la CEOE “más adecuado” lo que además reduce el “fórum shopping”. En esos casos, de seguirse el criterio actual del Anteproyecto, el demandante podría elegir entre la totalidad de los Juzgados Mercantiles del país.
	Art. 10
No se comparte el criterio de la CEOE entendiendo que el régimen previsto en el APL resulta más garantista.

	
	LES España-Portugal
	Art. 10
Se considera que el artículo 10 “Competencia” debería ser numerado como Artículo 9 y rubricado “Competencia objetiva y territorial”. De esta forma sería sistemáticamente más claro al ser sucesivo al artículo 8 sobre “Jurisdicción y procedimiento”.  
	Art. 10
El art. 10 no atribuye competencia objetiva alguna pues la modificación introducida en el art. 13 LCD señalándose que se considera desleal la violación de secretos conlleva que las demandas en defensa de los secretos empresariales formen parte de las demandas de competencia desleal y de ahí se deducirá la competencia objetiva. Por tanto, el art. 10 sólo establece la competencia territorial y de ahí que necesariamente sea ubicado tras el artículo que identifica al demandante en el proceso pues es a éste al que corresponde la elección de Juzgado.

	Art. 11
	CEOE
	Art. 11
Se propone la eliminación de este artículo y la inclusión de su texto, en una nueva disposición final por la que se modifique la LEC introduciendo un nuevo art. 140 bis, abriendo su ámbito de aplicación a todo tipo de procedimientos, además de los de arbitraje y mediación.

	Art. 11
Por razones de técnica legislativa, buena regulación y proporcionalidad, no procede llevar el texto del art. 11 del APL a la LEC toda vez que el mismo transpone el art. 9 de la directiva que tiene por objetivo garantizar la confidencialidad de los secretos durante todo tipo de proceso judicial en el que éstos se ventilen y de ahí que en el apartado 2 del art. 11, primer párrafo in fine, se señale que la confidencialidad también se garantizará, además de en el procedimiento propio por violación de secretos empresariales, en cualquier “procedimiento de otra clase”.

	
	LES España-Portugal
	Art. 11
Se sugiere trasladar el contenido del art. 11 a una codificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quizás un nuevo artículo 140 bis.
El artículo 13 de la Directiva tiene como finalidad proteger los secretos empresariales en cualquier tipo de procedimiento judicial en el que sea necesario dar a conocer la información al tribunal. Tal y como está redactado el art. 11 de la propuesta de ley, se limita su aplicación a los procedimientos de violación de secretos empresariales de acuerdo con la ley. Entiendo que su aplicación debiera extenderse a cualquier procedimiento en el que cualquiera de las partes se vea obligada a dar a conocer su know-how. 
Esto se conseguiría si el contenido del texto se trasladara a una exposición adicional, sustituyendo el primer párrafo por el siguiente redactado: 
“1. Las partes, sus abogados o procuradores, el personal de la Administración de Justicia, los testigos, los peritos y cualesquiera otras personas que intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial o que de cualquier modo exija a quien tiene su control dar acceso a un tercero a la totalidad o a una parte del mismo , o que tengan acceso a documentos que los contengan y que obren en dicho procedimiento por razón de su cargo o de la función que desempeñan, no podrán utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto empresarial y que los jueces o tribunales, de oficio o a petición debidamente motivada de cualquiera de las partes, hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o de dicho acceso”.
Por otra parte, se sugiere incluir un apartado que contenga el régimen de sanciones por incumplimiento por las partes, peritos, testigos, etc., de su obligación de preservar la confidencialidad de la información que ha sido objeto de medidas específicas de protección por parte del tribunal.  
	Art. 11
Por razones de técnica legislativa, buena regulación y proporcionalidad, no procede llevar el texto del art. 11 del APL a la LEC toda vez que el mismo transpone el art. 9 de la directiva que tiene por objetivo garantizar la confidencialidad de los secretos durante todo tipo de proceso judicial en el que éstos se ventilen y de ahí que en el apartado 2 del art. 11, primer párrafo in fine, se señale que la confidencialidad también se garantizará, además de en el procedimiento propio por violación de secretos empresariales, en cualquier “procedimiento de otra clase”.

	Art. 12
	LES España-Portugal
	Art. 12
Se sugiere matizar el texto en el siguiente sentido:
“Artículo 12. Diligencias de comprobación de hechos y preliminares.
Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de ella la práctica de diligencias de comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar la correspondiente demanda. Estas diligencias de comprobación se regirán por lo previsto en el Capítulo II del Título XII de la Ley de Patentes.
Asimismo, serán aplicables a los secretos empresariales, en la medida en que sean compatibles con su naturaleza, las disposiciones contenidas en los ordinales 7º y 8º del apartado 1 del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”
	Art. 12
SE ACEPTA PARCIALMENTE respecto del título del precepto que pasará a denominarse “Diligencias de comprobación de hechos” tal y como se recoge en la LP a la que se remite.
Por lo demás, la observación formulada no parece haber tenido suficientemente en cuenta que ha sido voluntad del APL que las diligencias de comprobación de secretos empresariales sigan las reglas establecidas por la LP en sus arts. 123 a 126, los cuales se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 256.1 de la LEC en su conjunto (ordinales 1º a 11º) pues a éste se remite el art. 123.1 de la LP.

	Art. 16
	CEOE
	Art. 16
Se propone añadir en el primer párrafo del artículo que se podrán adoptar medidas cautelares además de contra el presunto infractor, “contra el tercer adquirente de buena fe”, teniendo en consideración que, en ocasiones, puede ser más efectivo para proteger un secreto empresarial imponer medidas cautelares contra personas distintas del infractor, como por ejemplo contra aquellas personas que estén en posesión de objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, aunque hayan sido adquiridos de buena fe.
Asimismo, se propone la adición de un nuevo apartado e) que establezca como medida cautelar “la retirada y/o eliminación de y toda la publicidad y/o promoción de mercancías entendiendo por tal lo dispuesto en el artículo 3.4, que infrinjan cualquiera de las disposiciones de la presente norma”. Y ello, teniendo en consideración que la publicidad es un elemento que puede posibilitar un beneficio injusto para el infractor a través de información que no debería utilizar.
	Art. 16
En cuanto a la adopción de medidas cautelares frente al tercer adquirente de buena fe, la sugerencia no ha tenido en cuenta lo ya dispuesto por el art. 15 por cuanto habilita la solicitud de medidas cautelares a que “ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales”, la cual, conforme al art. 4, podrá ser ejercitada frente al infractor (primer párrafo) o frente a un tercer adquirente de buena fe (tercer párrafo). Además, debe tenerse en cuenta que el art. 20.3 prevé medidas específicas para los casos en que los terceros “hayan resultado afectados desfavorablemente por las medidas cautelares”. Por todo ello, no resulta necesaria la inclusión del inciso propuesto en el art. 16.
En lo que respecta a las medidas cautelares solicitadas sobre la publicidad, no pueden así preverse toda vez que la publicidad y la promoción no son sino medidas accesorias del principal sobre el que ya se prevén las cautelares debiendo la norma regular lo sustantivo y no lo adjetivo que en su caso le acompañe.

	Art. 17
	CEOE
	Art. 17 
Se propone cambiar “parte contraria” por “parte demandada” por resultar más preciso a juicio de la CEOE.
	Art. 17 
No se comparte la observación pues el precepto alude a la ponderación que habrá de realizar el juez sobre los presupuestos de las medidas cautelares y éstos no sólo se refieren a la parte demandada sino a ambas y de ahí la elección del término “parte contraria” (cuando en el resto del APL se habla de parte demandada).

	Art. 20
	CEOE
	Art. 20
Se propone la supresión del apartado 3 y la modificación del apartado 2 como sigue:
“2. A los efectos de determinar la caución, el tribunal habrá de valorar La caución servirá para compensar, además, los potenciales perjuicios que las medidas cautelares puedan ocasionar a los terceros que resulten afectados desfavorablemente por aquellas. A los efectos de lo dispuesto en el apartado siguiente, no podrá cancelarse la caución en tanto no haya transcurrido un año desde el alzamiento de las medidas cautelares se haya resuelto la solicitud de compensación que puedan realizar ante el Juzgado los terceros afectados, que deberá interponerse dentro de los veinte días siguientes a la notificación a los terceros del alzamiento de las medidas.”

Ello se justifica en que el nuevo precepto no es necesario a la vista del artículo 728.3 de Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil al que, de hecho, se remite expresamente. Lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil es ya pues suficiente para transponer el artículo 11.4 de la Directiva 2016/943. Incluso, si se entendiera que la Directiva requiere de una previsión legal específica para que “la fianza ... asegure la eventual indemnización del perjuicio sufrido..., cuando proceda, por cualquier otra persona afectada por las medidas”, la norma resultaría innecesaria porque, en nuestro sistema, simplemente “no procede” ya que no está prevista la posibilidad de adoptar medidas cautelares contra terceros que no sean demandados. 
Si, por consiguiente, lo que se está proponiendo al Legislador es que se puedan adoptar medidas que afecten a terceros distintos del demandado, entonces, debería hacerse a través de una reforma de la referida Ley de Enjuiciamiento Civil, pues no estaríamos ante una cuestión exclusiva de la protección de los secretos empresariales, sino ante una cuestión que afectaría a la tutela cautelar en general.
Si, pese a las razones expuestas, se entendiese oportuno mantener un artículo específico sobre la fianza en el Anteproyecto, propondríamos una redacción alternativa. Ésta se justifica porque (i) la única especialidad resultante del artículo 11.4 de la Directiva 2016/943 es la posibilidad de usar la fianza para compensar los perjuicios de terceros afectados distintos del demandado y (ii) el plazo de un año para la cancelación de la caución tras el levantamiento de las medidas cautelares resulta excesivo y antieconómico. Si existen terceros afectados, éstos en buena lógica, estarán informados de la posibilidad de ser compensados y, en todo caso, serán notificados por el Juzgado a tal efecto del alzamiento de las medidas. Se considera más que razonable otorgarles el plazo de veinte días para presentar su solicitud de compensación, escrito que es simple y no requiere de gran preparación. A modo de referencia sistemática, piénsese por ejemplo que el solicitante de las medidas dispone, según el artículo 713 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (al que remite el artículo 742), de un plazo de diez días hábiles para oponerse a la cuantificación de los daños realizada por el afectado o que el solicitante ante causam de medidas cautelares dispone de veinte días para interponer la demanda desde la concesión de éstas (artículo 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Por tanto, el plazo de un año resultaría extraordinariamente antisistemático. Adicionalmente, piénsese en lo antieconómico de mantener una caución un año con independencia de que haya o no terceros afectados o de que éstos, habiendo sido notificados de la posibilidad de reclamar la compensación de los daños sufridos, decidan o no interponer una solicitud de compensación o tarden un año en hacerlo.
	Art. 20
No puede compartirse la observación formulada toda vez que la redacción del precepto se limita a adaptar las medidas procesales generales para los casos particulares contemplados en esta Ley especial para dar debido cumplimiento a los mandatos de la directiva que  se transpone. En lo demás, por razones de técnica legislativa, se contemplan las oportunas remisiones al régimen general de la LEC sin introducir ulteriores especificidades.

	Nuevo art. 21
	LES España-Portugal
	Nuevo art. 21 sobre “Arbitraje y mediación”
“1. Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos sobre secretos reconocidos en esta Ley, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho. 
2. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que será de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo. 
3. El acuerdo de mediación suscrito por el mediador y las partes, una vez que elevado a escritura pública u homologado por el Juez se constituya como título ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.”
	La resolución extrajudicial de conflictos encuentra en su propia normativa regulación suficiente para atender la necesidad a cubrir, esto es, la protección de los secretos empresariales. Por ello, atendiendo a razones de técnica legislativa, no se considera necesaria la adaptación sugerida.

	Nuevo art. 22
	LES España-Portugal
	Nuevo art. 22 sobre “Cotitularidad”
“El secreto podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado por las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes.
Cada partícipe podrá explotar el secreto empresarial previa notificación a los demás cotitulares, y realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial como tal.
Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos.
La concesión de licencia a un tercero para explotar el secreto empresarial deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para otorgar la concesión mencionada.
En caso de cesión del secreto de una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión.
A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en el plazo de dos meses desde la fecha del contrato de cesión.”
	SE ACEPTA si bien con otra ubicación estimada preferible (nuevo Capítulo III) y con los ajustes considerados pertinentes.

	Nuevo art. 23
	LES España-Portugal
	Nuevo art. 23 sobre “Transferencias, licencias y gravámenes del secreto empresarial”
“El secreto empresarial es transmisible y podrá darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos.
Lo anteriormente mencionado se entiende sin perjuicio de las normas referidas al contenido y límites de los contratos de cesión y licencia sobre bienes inmateriales impuestos en otras Leyes nacionales que resulten aplicables, o de la aplicación, por los órganos nacionales o de la Unión Europea correspondientes, de las disposiciones establecidas en los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología cuando el secreto empresarial haga referencia expresa a la tecnología. Los secretos empresariales pueden ser objeto de licencias para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.”
	SE ACEPTA si bien con otra ubicación estimada preferible (nuevo Capítulo III) y con los ajustes considerados pertinentes.

	Nuevo art. 24
	LES España-Portugal
	Nuevo art. 24 sobre “Licencias de secretos empresariales”
“Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.
Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación del secreto empresarial, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante el tiempo que se estime de forma contractual. 
Se presumirá que la licencia es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o reservarse el derecho de explotación del secreto empresarial.
La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá explotar el secreto empresarial, si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.”
	SE ACEPTA si bien con otra ubicación estimada preferible (nuevo Capítulo III) y con los ajustes considerados pertinentes.

	Nuevo art. 25
	LES España-Portugal
	Nuevo art. 25 sobre “Responsabilidad del transmitente y licenciante del secreto empresarial”
“Quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Cuando se declare su nulidad del contrato de cesión o de licencia sobre el secreto empresarial será susceptible de la indemnización por daños y perjuicios causados al titular del secreto empresarial.
El transmitente o licenciante responderá siempre, cuando hubiere actuado de mala fe.”
	SE ACEPTA si bien con otra ubicación estimada preferible (nuevo Capítulo III) y con los ajustes considerados pertinentes. 

	DF XX
	CEOE
	DF XX
La CEOE propone introducir una DF por la que se modifique el art. 124 de la Ley de Patentes sobre la “Práctica de diligencias” en el que se añadan dos nuevos apartados por entender que en muchas ocasiones, la presencia del Juez en las diligencias no es necesaria ya que sólo es necesaria su intervención, a posteriori, cuando se trata de revisar el informe preparado por el perito para decidir si hay o no indicios de ilicitud. De hecho, en la práctica, no es extraño que el Juez delegue en el Letrado de la Administración de Justicia o, incluso, en algún oficial de la oficina judicial. Por ello, se hace recomendable que, salvo que su presencia sea necesaria, pueda el Juez delegarla en otros funcionarios, lo que, además, redunda en una mayor eficiencia para acordar la práctica de las diligencias (pues no dependen de la agenda del titular del Juzgado) y en una menor afectación del funcionamiento del Juzgado.

Asimismo, es relativamente frecuente que las diligencias deban practicarse en diversas ubicaciones (por ejemplo, porque hay varios demandados o porque el demandado tiene varias ubicaciones pero se desconoce en cuál se desarrolla la actividad relevante). En esos casos, el éxito de las diligencias requiere que se practiquen a la vez, para poner sobre aviso a los sujetos implicados. La experiencia demuestra que, en estos supuestos, la adecuada práctica de las diligencias se ve imposibilitada o bien ralentizada sustancialmente por la necesidad de acudir al auxilio judicial por la vía de exhorto, lo que dificulta la coordinación y tiene el inconveniente de la menor especialización (e interés) del juzgado exhortado. 
Precisamente por ello, se hace necesaria una habilitación legal para que el Juez pueda delegar su presencia (o bien recurrir a la ayuda) de otros funcionarios de la oficina judicial, reservándose él la labor de coordinación de la operación global. Asimismo, en estos casos, es oportuno que el perito judicial pueda, a su vez, designar uno o varios auxiliares que acudan a la práctica de las diligencias en las instalaciones o ubicaciones distintas de aquellas a las que acuda el perito principal.
	DF XX
No cabe confundir el régimen de secretos empresariales que regula el APL con el de patentes pues son ámbitos, que si bien coincidentes en parte, pertenecen a esferas diferentes. De ahí que no proceda modificar el régimen de patentes mediante este APL cuyo objetivo no es otro que el de transponer la correspondiente directiva y no la de establecer un nuevo régimen jurídico-procesal para las patentes.
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	ARTÍCULOS[footnoteRef:3] [3:  Se sigue la numeración de la versión del anteproyecto sometida a informes.] 

	MINISTERIO
	OBSERVACIONES
	VALORACIÓN

	
	MINEICO
	SIN OBSERVACIONES
	

	
	MEYSS
	SIN OBSERVACIONES
	

	
	MPRAT

	
SIN OBSERVACIONES 

(No obstante, el Ministerio de la Presidencia señala que la referencia a que la iniciativa está recogida en el Plan Anual Normativo 2018, no debería aparecer en la MAIN sino sólo en la Exposición de Motivos de la norma)

	La referencia a que la iniciativa está recogida en el Plan Anual Normativo 2018 tanto en la MAIN como en la Exposición de Motivos, aunque pueda ser considerada redundante, no resulta sino aclaratoria.

	

Observación General


	CGPJ
	Observación General: El CGPJ sugiere no transponer la directiva mediante ley especial sino modificando la LDC en la parte sustantiva y la LEC en la procesal al entender que  de lo contrario se produce un cierto solapamiento normativo, mayor dispersión e inseguridad jurídica.
	
Observación General: No puede seguirse la recomendación formulada pues, como se señala en el apartado 1.3 de la MAIN que acompaña al APL:

“A la vista de la extensión de las cuestiones reguladas por la directiva europea, así como a la vista de la dificultad de cohonestar la sistemática de la regulación de la misma con la de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y en su parte procesal, con la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, resulta obligado efectuar la transposición por medio de una norma de rango legal.

Para llevar a cabo esta labor han sido contempladas dos alternativas:

i) Incorporar las previsiones sustantivas de la directiva en la legislación de competencia desleal y las procesales en la de enjuiciamiento civil.

ii) Impulsar una ley especial.

Esta segunda opción ha sido considerada más adecuada. Por una parte, la regulación de la directiva europea no tiene fácil encaje en la estructura de las dos leyes citadas (la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), cuya ordenación sistemática se vería alterada de insertarse en ellas el régimen sustantivo y procesal de protección de los secretos empresariales. Por otra parte, estos secretos merecen una regulación propia, como aquella de la que ya disponen otros derechos patrimoniales de propiedad industrial, como, por ejemplo, las patentes, los diseños industriales, las obtenciones vegetales o las topografías de productos semiconductores.”


	

Observación General


	
MINETAD
(SGT)
	
Observación General: Se considera justificado que el MINETAD reciba la consideración de Departamento coproponente por ser la OEPM la competente en materia de propiedad industrial.

	Observación General: SE ACEPTA

	A la denominación
	CGPJ
	A la denominación: Sugiere el CGPJ seguir la denominación de la directiva y rubricar la norma como “Ley para la protección de secretos empresariales” pues resulta más acorde con el objeto proclamado en el art. 1.1.
	
A la denominación: Parece más razonable mantener la denominación del APL al regular ex novo en nuestro ordenamiento un “régimen integral” de los secretos empresariales.


	Exposición de Motivos

Apartado I
	OEPM
	Exposición de Motivos
Apartado I. Párrafo primero
En el ordinal I, primer párrafo, línea 4, señala que: “Las empresas valoran sus secretos empresariales tanto como los derechos de propiedad intelectual y utilizan…”, aunque debería incluir: “derechos de propiedad industrial” además de los de propiedad intelectual pues la protección se extiende a ambas especialidades.
	Exposición de Motivos
Apartado I. Párrafo primero
SE ACEPTA

	Art. 1
	CNMC
	Art. 1: Señala la CNMC que el concepto de secreto empresarial no hace mención expresa al carácter lícito de la información que es objeto de secreto lo que debería ser recogido como uno de sus elementos esenciales.
	Art. 1: este precepto sigue la definición de la directiva cuyo objetivo es  establecer una única definición para toda la UE. Por otra parte, no parece tener en cuenta la observación formulada que la licitud de la información queda protegida ex arts. 2 y 3 del APL.

	
	CGPJ
	Art. 1.1: 

a) El precepto mantiene la imprecisión de la noción “conocimiento general” de la información. Se mantiene la incógnita, por tanto, de dónde se encuentra el límite del conocimiento tolerable para determinar el carácter secreto. El criterio para determinar cuándo la información no es generalmente conocida debería girar en torno a la existencia de un interés legítimo por mantenerla confidencial y una expectativa legítima de que se preserve dicha confidencialidad, tal y como se infiere del considerando (14) de la directiva.

b) La facilidad o no del acceso a la información debería concretarse conforme pautas que contengan criterios objetivos, y debe venir referida a los competidores, actuales o potenciales. 

c) El valor empresarial ha de entenderse referido a una ventaja competitiva, real y objetiva, actual o potencial, entendida como la probabilidad de que la obtención, utilización o revelación ilícitas de la información pueda perjudicar los intereses de la persona que ejerce legítimamente el control del secreto empresarial, menoscabando su potencial científico y técnico, sus intereses empresariales o financieros, sus posiciones estratégicas o su capacidad para competir, tal y como indica el considerando (14) DSC.

d) Al referirse a la adopción de medidas razonables para mantener el carácter secreto de la información [letra c) del artículo 1.1], debería atenderse a las circunstancias del caso, para facilitar su apreciación discrecional atendiendo a todas las concurrentes, sean de la naturaleza que fueren.
	Art. 1.1: SE ACEPTA PARCIALMENTE

El Art. 1 sigue la definición de la directiva cuyo objetivo es  establecer una única definición para toda la UE. Por ello, no es posible objetivar más criterios.

No obstante, se incluirá en el apartado II de la Exposición de Motivos del anteproyecto un nuevo párrafo que reproduzca parte del considerando 14 de la directiva a efectos interpretativos.

 



	Art. 1.3
	CGPJ
	Art. 1.3: Sería conveniente que el prelegislador ofreciera pautas normativas para identificar lo más objetivamente posible la información y los conocimientos técnicos que integran el concepto de secreto empresarial frente los conocimientos, experiencias y competencias del trabajador sobre los que no ha de pesar el deber de reserva, para lo cual cabría considerar como criterio diferenciador la individualidad propia de estos conocimientos y competencias, como entidad objetiva distinta de los conocimientos técnicos y la información de la empresa, y atender a su vinculación a la esfera personal y profesional del trabajador y a la eventual afectación de su desarrollo profesional.
	Art. 1.3: el CGPJ no concreta el sentido de su propuesta debiendo tenerse en cuenta que el precepto observado viene a transponer la literalidad de la directiva. 

	
	OEPM
	Art. 1.3: siguiendo el APL, la protección de los secretos empresariales no podrá impedir a los trabajadores el uso de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial. No obstante, la LP regula los “secretos industriales” en relación con el personal investigador de universidades y entes públicos en dos preceptos:

· Art. 18.3 LP, sobre “mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado (…) que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial”, que podrán dar derecho a una indemnización al empleador.
· Art. 21.3 LP, sobre la publicación de una investigación que no podrá llevarse a cabo hasta que transcurran tres meses durante los cuales el organismo o entidad pública de investigación deberá comunicar por escrito al autor de la invención si desea solicitar una patente o considerar su invención como secreto industrial.

En consecuencia, la OEPM propone añadir un nuevo apartado:

“4. Los secretos empresariales alcanzados por empleados o trabajadores en el marco de una relación de empleo o de servicios o por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación se regirán por lo dispuesto en los artículos 15 a 21 de Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes y supletoriamente por lo previsto en esta Ley”.
	Art. 1.3: SE ACEPTA

Se considera necesaria la precisión en torno a la regulación de los secretos industriales de la LP por lo que procede completar el art. 1.3 con un segundo párrafo en el que se señale que “Asimismo, lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el Título IV  de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.”.


	Art. 2.1
	OEPM
	Art. 2.1.d): el inciso “incluida la transferencia, cesión o licencia contractual del secreto empresarial” excede del contenido literal del art. 3.1.d) de la directiva y puede dar lugar a equívocos. Por ejemplo, una cesión o licencia contractual del secreto puede constituir una obtención lícita del mismo, pero no en todas las ocasiones lo será. En el ámbito de las invenciones pueden existir diferentes mejores modos de poner en práctica la regla técnica protegida, lo cual puede dar lugar a diferentes secretos empresariales, que a su vez pueden ser objeto de diversos negocios jurídicos. Por esta razón, si se deja la redacción actual del precepto podría un cesionario de un secreto empresarial ampararse en un contrato válido de cesión para tratar de justificar otro secreto que se ha obtenido de forma ilícita. Por este motivo se sugiere su eliminación.
	Art. 2.1.d): Su eliminación generaría confusión pues obligadamente el APL debe transponer en su parte procesal la directiva en cuanto a la “cesión o licencia contractual” (Arts. 13 y 14 de la directiva) en los arts. 5 (acciones civiles) y 6 (cálculo de los daños y perjuicios). Pero éstos, por coherencia sistemática y a efectos aclaratorios, han de encontrar su fundamento sustantivo en el art. 2 del APL por cuanto regula la “Obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales.”

Por tanto, se considera que esta previsión es necesaria pues como se señala en el apartado III de la Exposición de Motivos del APL, “Las disposiciones de esta ley atribuyen al titular del secreto empresarial un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, susceptible de ser objeto de transmisión, y en particular de cesión o transmisión a título definitivo, y,  de licencia o autorización de explotación con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte.”.

	Art. 2.2
	CGPJ
	Art. 2.2: El prelegislador, al determinar las conductas lícitas, se ha ajustado en términos generales a las disposiciones de la directiva. Sin perjuicio de ello, cabe sugerir, como mejora técnica, que al referirse a la ingeniería inversa recoja en su literalidad los términos de la directiva, que condiciona la licitud a no «[e]star sujeto a ninguna obligación jurídicamente válida» que le impida obtener de este modo el secreto empresarial. Por otra parte, tal y como indica el considerando (18) de la directiva, la consideración de la obtención del secreto como lícita, cuando venga impuesta o permitida por la ley, se debe entender sin perjuicio de cualquier obligación de confidencialidad relativa al secreto empresarial o de cualquier restricción relativa a su utilización que el Derecho de la Unión o el nacional impongan al destinatario o a la persona que obtiene la información. Sería conveniente que tal prevención quedara incorporada a la norma proyectada.
	Art. 2.2: SE ACEPTA la precisión aunque no se siga su literalidad en la adaptación del texto.


	Art. 2.3
	CNMC
	Art. 2.3: Como novedad destacable hay que señalar la protección de la figura de los denunciantes o “whistleblowers” frente a los que no procederán acciones civiles cuando hayan obtenido, utilizado o revelado un secreto con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal o con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por la ley (art. 2.3 del APL). 

Sin embargo, no parece garantizarse la confidencialidad de su identidad pese a lo delicado de su situación, especialmente en aquellos supuestos en que pueda existir una relación laboral. En otros supuestos contemplados por el ordenamiento jurídico (blanqueo de capitales…) queda garantizada la confidencialidad del sujeto denunciante por lo que parece razonable que al  menos se fundamenten las razones que explicarían por qué no se opta por esa protección. 

Por otro lado, desde la óptica de las funciones que atañen a esta Comisión, debe tenerse en cuenta que las denuncias de conductas anticompetitivas –que entendemos sería una información que no sería susceptible de ser considerada secreto empresarial– seguirían rigiéndose por su normativa sectorial, otorgándose al denunciante las garantías que se le atribuyen por la normativa específica de defensa de la competencia (Ley 15/2007 de 3 de julio de defensa de la competencia y Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia).
	Art. 2.3: Los principios de better regulation,  simplificación y mínima intervención legislativa aconsejan realizar una interpretación sistemática del ordenamiento. Por ello, los operadores deberán tener en cuenta, además de la nueva regulación, el ordenamiento existente no modificado por el presente APL. En este sentido, además de las normas citadas por la propia CNMC, puede recordarse el art. 31 bis CP -por cuanto establece obligaciones a las empresas- o el art. 24 del proyecto de LO de protección de datos de carácter personal (BOCG 24.11.2017) sobre sistemas e información de denuncias. 

	
	CGPJ
	Art. 2.3.a): deja fuera de la protección que dispensa la Ley la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial que ha tenido lugar en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información constitucionalmente reconocido, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación. 

Ha de incidirse en que, por imperativo de los principios de autonomía y de primacía del ordenamiento jurídico de la UE, el objeto y el alcance de la tutela del derecho a la libertad de expresión e información se han de medir con arreglo a los cánones que se derivan de su regulación en la CDFUE y en el CEDH, y de la interpretación de los tribunales supranacionales, del TEDH y del TJUE, antes que de su consideración de derecho fundamental constitucionalmente consagrado y de los parámetros de tutela establecidos por la jurisprudencia constitucional. Por consiguiente, no cabe aplicar estándares nacionales de protección de derechos fundamentales de forma
que quede afectado el nivel de protección previsto por la Carta, según su interpretación por el Tribunal de Justicia, y la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión.
	Art. 2.3.a): SE ACEPTA eliminándose del precepto el inciso “constitucionalmente reconocido”.

	
	CGPJ
	Art. 2.3.b): quedan al margen de la protección los actos de obtención, utilización o revelación de secretos empresariales que hayan tenido lugar con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal. Se trata, por tanto, de proteger el interés general mediante la denuncia de irregularidades o actividades ilegales (whistleblowing). En el considerando (20) de la directiva se precisa que la protección de los secretos empresariales no debe ampliarse a los casos en que la revelación sirva al interés público, en la medida en que permita poner al descubierto una falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto comercial, inciso este último que sería conveniente trasladar a la norma proyectada, por cuanto sirve para delimitar el ámbito del supuesto de exclusión de la protección de que se trata.
	Art.2.3.b): SE ACEPTA, incluyéndose en el precepto el inciso propuesto.

	Art. 3
	CGPJ
	Art. 3: regula, bajo este título, la violación de secretos empresariales. Para mantener una correlación con el enunciado del artículo anterior, y respetar el del artículo 4 DSC, parece más adecuado regula, bajo este título, la violación de secretos empresariales. Para mantener una correlación con el enunciado del artículo anterior, y respetar el del artículo 4 DSC, parece más adecuado intitular el artículo bajo el enunciado de “Obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos empresariales”.
	Art. 3: No cabe atender la sugerencia realizada pues, aunque efectivamente ello sería más respetuoso con el art. 4 de la directiva, resulta más conforme con nuestra tradición jurídica sustituir la expresión empleada por la directiva por la de “violación de secretos empresariales” siguiendo el esquema empleado, por ejemplo, por la LP (como por otra parte se ha hecho en aras a una mejor comprensión del texto de transposición respecto de los binomios comercial/empresarial y poseedor/titular).

	Art. 4
	CGPJ
	Art. 4: La referencia a los terceros adquirentes de buena fe no resulta del todo adecuada. Se ha buscado una correlación con la protección civil del tercer adquirente, si bien en este caso la protección no es completa, sino tan solo limitada, en el sentido de posibilitar que, a su instancia, pueda ser mantenido en la posesión del secreto empresarial a cambio de indemnizar al titular legítimo. Por otra parte, el empleo del  término “tercer adquirente” puede resultar equívoco e inducir a error, pues quien ha obtenido de un infractor el secreto empresarial no es propiamente un tercero, salvo que se entienda referida dicha condición frente al titular legítimo. Parece más aconsejable ceñirse a los términos de la Directiva, y eludir la expresión “tercer adquirente de buena fe”, contemplando la tutela del titular legítimo frente a quien, en el momento de la utilización o revelación no sabía o, en las circunstancias del caso, no hubiera debido saber que había obtenido el secreto de una persona que lo utilizaba o revelaba ilícitamente.
	Art. 4: Se ha optado introducir la expresión “tercer adquirente de buena fe” por resultar de mayor claridad y facilitar la comprensión de la transposición pues, como se explica en la MAIN, “es importante tener en cuenta que la directiva solamente concibe como ilícita la adquisición de mala fe, (...) (artículo 4.4). Ahora bien, el artículo 13.3 parte de la premisa de que las acciones de protección de los secretos empresariales pueden dirigirse también frente al adquirente de buena fe (...), por lo que establece reglas especiales para este supuesto, particularmente la posibilidad de que dicho adquirente de buena fe pueda solicitar la sustitución de las medidas acordadas por una indemnización pecuniaria, que además tendría como límite el coste en que habría incurrido de haber solicitado una licencia del titular.(...)”.

En consecuencia, el APL ha dedicado especial atención a la hora de mantener su coherencia sistemática en relación con el tratamiento de los “terceros adquirentes de buena fe”, para lo que se han incluido precisiones a este respecto en dos de sus preceptos (arts. 1.2 y 4), además de lo dispuesto en el art. 5.7 por cuanto transpone el art. 13.3 de la directiva.

Este complejo sistema no se entendería por tanto sin recoger una expresión única que sirviera de paraguas como es la de “tercer adquirente de buena fe”.

	Art. 7 de la directiva
	CGPJ
	Art. 7 de la directiva: no incorporado al texto del APL por entenderse colmado por el art. 247 LEC. No obstante, el CGPJ señala que debería considerarse el interés particular de quien ha sido objeto injustificadamente del ejercicio malicioso o abusivo de las acciones de protección del secreto empresarial, y prever la difusión de la resolución que inadmita la pretensión ejercida de forma abusiva o de mala fe, tal y como autoriza el apartado segundo del artículo 7 de la directiva.
	Art. 7 de la directiva: Los principios de better regulation, simplificación y mínima intervención legislativa aconsejan realizar una interpretación sistemática del ordenamiento en su conjunto. De ahí que la propuesta haya optado por seguir las reglas generales contenidas en la LEC sin introducir nuevos supuestos aunque la directiva los permita (que no obliga).

	Art. 5
	OEPM
	Art. 5: se sugiere incluir un nuevo apartado 2, y renumerar los siguientes para incluir la posible acumulación de las acciones contra los actos de violación de secretos empresariales con las de infracción de derechos de propiedad industrial, circunstancia bastante frecuente. Se propone la siguiente redacción:

“2. Las acciones descritas en el ordinal anterior son compatibles y acumulables con acciones por violación de otros derechos de propiedad industrial”.

	Art. 5: La propuesta, a efectos aclaratorios, no parece necesaria. La acumulación de acciones está regulada de forma abierta y permisiva en los arts. 71 a 73 LEC por lo que incluir una norma que establezca la posibilidad de acumulación con las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial solo induciría a confusión. Lo que la LEC prohíbe es la acumulación de acciones incompatibles entre sí, por lo que establecer expresamente que son compatibles en este caso concreto no aporta, pues lo son por sí mismas. 
En definitiva, en una interpretación sistemática del ordenamiento, la acumulación de acciones deberá seguir las reglas procesales generales de los arts. 71 a 73 de la LEC refiriéndose el primero a la acumulación objetiva, el segundo a la acumulación subjetiva de acciones y el tercero a los requisitos de la acumulación.

	
	CGPJ
	Art. 5: Al no concebir el prelegislador la acción de enriquecimiento injusto como una acción autónoma e independiente, sino únicamente como uno más de los elementos para fijar la indemnización, tal y como hace el legislador europeo, contribuye a la finalidad armonizadora de la directiva; pero debe advertirse que esta opción no es una exigencia ineludiblemente impuesta por dicha finalidad, sino que el carácter enunciativo con que se describen los factores para la fijación de la indemnización en el artículo 14.2 de la Directiva, y su carácter de mínimos, autorizan al legislador nacional a decantarse por una opción diferente.
	Art. 5: se ha entendido más apropiado seguir el tenor de la directiva en aras de dar cumplimiento al principio de better regulation.

	
	CGPJ
	Art. 5.1.e): No puede soslayarse que la determinación del valor de las mercancías infractoras no siempre y en todo caso será posible durante el proceso. De ordinario, salvo que se hubiesen adoptado medidas cautelares, la entrega de las mercancías infractoras al demandante tendrá lugar en ejecución de sentencia, momento en el que cabrá valorarlas a efectos de imputar su valor a la indemnización debida. El prelegislador debería tener presente que la sentencia que declare la conducta ilícita, atribuya en propiedad las mercancías infractoras al actor y condene a una indemnización de daños y perjuicios, deberá tener en cuenta esta circunstancia, y fijar con claridad las bases para la determinación del importe de la indemnización, con la imputación del valor de las  mercancías entregadas, acudiendo en su caso a estos efectos a los mecanismos que se articulan en los artículos 712 y siguientes de la LEC, o estableciendo en la misma sentencia las bases para fijar el valor de las mercancías.
	Art. 5.1.e): La observación formulada no tiene en cuenta que, de acuerdo con el art. 6.2 del APL, las reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios son coincidentes con las reguladas en los arts. 73 y 74.5 LP, disponiendo este último que “Las  diligencias  relativas  al  cálculo  o  cuantificación  y  liquidación  de  daños  de  acuerdo con los criterios establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las  bases  fijadas  en  la  sentencia  conforme  al  procedimiento  previsto  en  el  Capítulo  IV  del   Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil” (arts. 712 y ss). Por tanto, no procede objetivar criterios especiales más allá de lo establecido por la LEC.

	
	CGPJ
	Arts. 5.1.f): Por otra parte, la acción indemnizatoria se vincula a una responsabilidad de carácter netamente subjetivo, exigible bien a título de dolo, bien de culpa [artículos 14.1 DSC y 5.1 f) ALSE], lo que aparentemente sería predicable tanto de las conductas originarias como de las no originarias, si bien sería conveniente que este extremo quedara clarificado en la Ley proyectada.
	Art. 5.1.f): la redacción del precepto sigue por coherencia lo establecido por el art. 3.3, haciéndose referencia a los casos en que no hubo conocimiento en el apartado 7 del mismo art. 5 (transposición literal del art. 13.3 de la directiva). 

	
	CGPJ
	Arts. 5.1.g) y 11.2.c): En la publicación de las sentencias, debería también tenerse en cuenta el derecho de autodeterminación informativa consagrado en el art. 18.4 CE. La preservación de este derecho en las sentencias dictadas por los órganos judiciales a través de la disociación de los datos no debe entenderse como absoluta, y no impide su excepción, no solo cuando por disposición legal se autorice la cesión de los datos sin consentimiento del interesado, o cuando la propia ley disponga el acceso y la publicidad sin disociación de los datos (como sucede, por ejemplo, en la Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal), sino también cuando así venga impuesto por la salvaguarda de un interés que deba considerarse prevalente, tras el pertinente juicio de proporcionalidad.
	Arts. 5.1.g) y 11.2.c): Los principios de better regulation, simplificación y mínima intervención legislativa aconsejan realizar una interpretación sistemática del ordenamiento para lo que los operadores deberán tener en cuenta el ordenamiento existente no modificado por el presente APL que incluye las normas señaladas por el CGPJ.

	
	CGPJ
	Art. 5.6: La indemnización coercitiva debería vincularse a las acciones de cesación o prohibición, y a aquellas cuya ejecución comporta una prestación, un hacer o un no hacer, por parte del infractor condenado, excluyéndose, por tanto, las acciones indemnizatorias, respecto de las cuales se ha de considerar que los intereses por la mora procesal previstos en el artículo 576 LEC cumplen tal función resarcitoria y coercitiva.
	Art. 5.6: SE ACEPTA, introduciéndose un inciso inicial en el precepto que señale que “En los supuestos de las letras b) a e) del apartado 1 del presente artículo, la sentencia fijará...”

	Art. 6.2
	OEPM
	Art. 6.2: si bien transcribe el art. 14 de la directiva, se propone una regulación semejante a la contenida al art. 74 LP a fin de que no haya desequilibrio en el criterio indemnizador de las conductas infractoras. Por ello se propone la remisión a los arts. 73 y 74 en su conjunto, con la siguiente redacción:

“2. En relación con el cálculo y liquidación de los daños y perjuicios será de aplicación lo dispuesto en los artículos 73 y 74.5 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, en la medida que no fueran incompatibles con el secreto empresarial”

	Art. 6.2: la voluntad de la propuesta de APL ha sido precisamente limitar la remisión a la LP a las cuestiones estrictamente procedimentales (de ahí que del 74 sólo se remita al apartado 5). El resto del art. 74 LP es específico para patentes y no parece razonable trasladarlo tal cual a secretos empresariales, donde hay criterios parcialmente diversos, que son además los marcados por la directiva. La remisión en bloque generaría dudas interpretativas innecesarias, y parte de una identificación entre secreto empresarial y derecho de patente que no resulta adecuada.

Por tanto, en la liquidación de daños y perjuicios deben entenderse como regulaciones diferentes, por un lado, los criterios sustantivos para el cálculo, -los recogidos en el art. 6.1 que traspone el art. 14 de la directiva-, y por otro, las normas procesales para su reclamación -coincidentes con reguladas por la LP en los arts. 73 y 74.5-.

	
	CGPJ
	Art. 6.2: El prelegislador ha renunciado a concretar los elementos para la fijación de la indemnización, tal y como hacen los artículos 74 y 75 de la Ley de Patentes, cuyos criterios podrían servir de guía, convenientemente adaptados a la violación de los secretos empresariales.

Por otro lado, resulta más adecuado exponer el contenido del art. 73 LP–sobre la exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización-, con las pertinentes adaptaciones, en vez de hacer una remisión genérica al mismo, tal y como hace el apartado segundo del artículo 6 ALSE.
	Art. 6.2: Por motivos de mejor técnica legislativa, la mínima intervención normativa aconseja la remisión de este APL a la LP en algunos aspectos de su parte procesal. Así, en la en la liquidación de daños y perjuicios, por un lado, los criterios sustantivos para el cálculo, son los recogidos en el art. 6.1 del APL, y por otro, las normas procesales para su reclamación, coincidentes con reguladas por la LP son las recogidas en los arts. 73 y 74.5 LP a los que se remite.

	Art. 7
	CGPJ
	Art. 7: La concurrencia del doble elemento de determinación del momento inicial del cómputo del plazo prescriptivo –el momento en que la acción pudo ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial (artículo 7 ALSE)- puede producir el efecto de prolongar en exceso el plazo de ejercicio de la acción, incluso más allá del plazo máximo de seis años que contempla el artículo 8.2 de la directiva, mientras no se identifique al infractor, lo que, en determinados casos, puede quedar en manos del propio demandante y propiciar conductas abusivas. Por otra parte, el carácter subjetivo de este hecho –el conocimiento del infractor- puede dificultar la prueba para el demandado que alega la prescripción de la acción, en cuanto al inicio del cómputo del plazo y a su transcurso. Además, este elemento podría considerarse implícito en el anterior, por cuanto la posibilidad de ejercicio de la acción comporta necesariamente la identificación de aquel o de aquellos frente a las que podrá ejercitarse. Cabe sugerir al prelegislador, por tanto, que reconsidere su inclusión a la hora de establecer el momento inicial del cómputo del plazo de prescripción de las acciones de protección de los secretos empresariales.

Paralelamente, sería aconsejable que en la determinación del dies a quo del cómputo del plazo se trasladara a la norma la doctrina de los daños continuados, con las pertinentes correcciones impuestas por el principio de buena fe y la doctrina del retraso desleal (Verwirkung).

E igualmente convendría que el prelegislador, al referirse a las causas de interrupción de la prescripción –con reenvío a las previstas con carácter general en el Código civil-, tuviese en cuenta que, aun cuando el artículo 943 del Código de comercio (Ccom) se remite a las disposiciones de Derecho común respecto de las acciones que por virtud del mismo Código no tienen plazo determinado para su ejercicio, el artículo 944 Ccom contiene reglas específicas de interrupción de la prescripción, entre las que no se encuentra la reclamación extrajudicial que, sin embargo, sí se prevé en el artículo 1973 CC como tal causa interruptiva, por más que en algún caso se haya admitido como tal causa de interrupción de la prescripción en acciones de protección del derecho marcario (cfr. STS de 18 de mayo de 2006, ECLI).

Para cerrar este apartado, no cabe desconocer que el artículo 8.1 DSC impone a los Estados miembros la obligación de establecer, de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo, «[l]os plazos de prescripción aplicables a la formulación de pretensiones sobre el fondo y al ejercicio de acciones para la aplicación de medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente directiva». El precepto parece aludir, por tanto, a dos tipos de plazos de prescripción, lo que permite abrir la posibilidad de contemplar, además del plazo de prescripción propiamente dicho, otro tipo de plazo, bien un plazo máximo para el ejercicio de las acciones computado desde la finalización de la conducta, como el previsto en el artículo 35 LCD –no susceptible, por tanto, de interrupción, y asemejado a un plazo de caducidad-, bien un plazo para limitar al periodo a que se contrae la extensión de las medidas solicitadas, y en particular los daños y perjuicios cuya indemnización cabe reclamar.
	Art. 7: No tiene en cuenta la observación formulada que el inciso “desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación” sigue el tenor del art. 35 de la Ley de Competencia Desleal.

Además, en cuanto a la interrupción de la prescripción, el propio art. 7 del APL in fine señala que “Su prescripción se interrumpirá por las causas previstas con carácter general en el Código civil.”

	Art. 8
	CGPJ
	Art. 8: Cabe sugerir que las acciones de protección de los secretos empresariales previstas en el ALSE se ventilen por los trámites del juicio ordinario, sin otra excepción que aquellas acciones que tengan por exclusivo objeto reclamaciones de cantidad, en similares términos a los previstos en el señalado artículo 249.1.4º de la LEC, atendida la  proximidad del objeto de aquellas acciones con el de las que contempla este precepto, y siendo así que el juicio ordinario se adecua en mayor medida al grado de complejidad que con seguridad habrán de presentar los litigios sobre tutela de los secretos empresariales.
	Art. 8: Si bien las acciones de protección de secretos empresariales en su gran mayoría se ventilarán por los trámites del juicio ordinario, el principio de better regulation desaconseja incluir en esta ley reglas especiales que se aparten de las generales de la LEC (a la que, por lo demás, este APL se remite expresamente). 

	Art. 9
	CNMC
	Art. 9: la CNMC recuerda que ha mantenido en anteriores ocasiones una aproximación expansiva de la legitimación para impugnar en el campo de la propiedad industrial, reclamando que la misma fuera pública, salvo excepción. Se trata de una recomendación que finalmente fue recogida en el artículo 103.1 del texto final aprobado de la Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes. Siendo el ámbito de aplicación de ambas leyes (Ley de Patentes/APL secretos empresariales) similar en cuanto a los objetivos públicos que persiguen, cabe recomendar un planteamiento semejante en este caso. Ello permitiría la legitimación del licenciatario (art. 8 del APL) aún sin autorización en su licencia.
	Art. 9: En el caso de los secretos comerciales, siguiendo la directiva, la legitimación para el ejercicio de acciones le pertenece ex lege al titular del secreto con carácter general y al licenciatario con autorización de aquél. Para los demás, se completa la regulación con el específico apartado 2 del art. 9 dotándoles así de la debida seguridad jurídica (con legitimación de segundo grado en caso de inactividad del titular, que falle al garantizar el goce pacífico).

Esta diferencia con el régimen de patentes se justifica porque en secretos empresariales el valor del secreto reside precisamente en que éste sea mantenido como tal y todo procedimiento conlleva un riesgo de revelación a pesar de las cautelas que puedan adoptarse. Por ello, se focaliza la legitimación en el titular del secreto empresarial: él dispone de ella, pudiendo autorizar al licenciatario; en caso contrario, éste podrá intervenir en caso de inactividad del titular.

	
	CGPJ
	Art. 9: Junto con la legitimación ordinaria del titular del secreto empresarial, el artículo 9.1 ALSE contempla la legitimación de los licenciatarios, exclusivos o no, que estén autorizados expresamente para el ejercicio de las acciones. No queda claro, sin embargo, si la legitimación de estos últimos es, como parece a la vista de lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 9 ALSE, una legitimación extraordinaria que desplaza la originaria del titular, de forma que su papel en el proceso se identifica con el de un interviniente voluntario, con los efectos previstos en el artículo 13 de la LEC, correspondiendo la legitimación propiamente dicha al licenciatario por sustitución del legitimado ordinario. Por otra parte, y toda vez que se reconoce legitimación al licenciatario, tanto en los casos de licencias exclusivas como en aquellos casos de licencias que no tengan tal carácter, no se contempla la eventual concurrencia de diversos licenciatarios a quienes quepa reconocer la condición de legitimados.

En el apartado segundo del artículo 9 se regula la legitimación del licenciatario que no está autorizado expresamente para el ejercicio de las acciones de defensa del secreto empresarial, cuando, requerido fehacientemente al efecto, el titular no entabla la acción judicial correspondiente. Es este un supuesto de legitimación subsidiara similar al que el ordenamiento jurídico prevé en diferentes supuestos (por ejemplo, en el artículo 352.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, para ejercitar las acciones de exclusión de socios, o en el artículo 72.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para el ejercicio de las acciones rescisorias y demás acciones impugnatorias). El precepto, sin embargo, no despeja las dudas que surgen en relación con la prescripción y su interrupción, cuando la acción se ejercita de forma subsidiaria por el licenciatario después de haber requerido al titular del secreto y no haber ejercitado este en el plazo de un mes la correspondiente acción. Tampoco aclara en qué posición queda el licenciatario que, antes del trascurso de dicho plazo, solicita la adopción de medidas cautelares, tal y como le autoriza el último inciso del artículo 9.2, si el titular del secreto empresarial ejercita finalmente la acción dentro de dicho plazo. Y finalmente, convendría aclarar también el alcance y sentido del apartado tercero de este artículo, y precisar si la notificación fehaciente que ha de dirigir el licenciatario que ha ejercitado la acción al titular comunicándole la pendencia del proceso debe sujetarse a las previsiones del artículo 13 de la LEC o a las del artículo 14.1 del mismo cuerpo legal, y cuál es el carácter de la intervención procesal del titular, si se contempla un supuesto de intervención adhesiva simple, como parece, o de otra naturaleza, como la litisconsorcial.


	Art. 9: No se comparten las dudas del CGPJ pues de la lectura de sus tres apartados se deduce que el esquema procesal seguido en este APL es el mismo que el establecido por el art. 117 de la LP.

En cuanto a la prescripción, se seguirán las reglas del art. 7 del APL por cuanto impone dos condiciones: que ha acción pueda ejercerse, esto es, tras el requerimiento infructuoso, y que haya conocimiento del infractor contra el que dirigir la acción.


	
	
	
Art. 9.1: la legitimación para el ejercicio de acciones debería regularse de forma análoga a la prevista en el artículo 117 LP en el que se legitima al licenciatario en exclusiva, sin necesidad de que se autorice expresamente su ejercicio. Proponiéndose la siguiente redacción:

“Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones de defensa previstas en esta ley el titular del secreto empresarial y quienes acrediten haber obtenido una licencia exclusiva para su explotación. Asimismo, quienes acrediten tener una licencia no exclusiva para su explotación estarán legitimados para el ejercicio de acciones cuando se que les autorice expresamente dicho ejercicio”.

	Art. 9.1: En el caso de los secretos comerciales, siguiendo la directiva, la legitimación para el ejercicio de acciones le pertenece ex lege al titular del secreto con carácter general y al licenciatario con autorización de aquél. Para los demás, se completa la regulación con el específico apartado 2 del art. 9 dotándoles así de la debida seguridad jurídica (con legitimación de segundo grado en caso de inactividad del titular, que falle al garantizar el goce pacífico).

Esta diferencia con el régimen de patentes se justifica porque en secretos empresariales el valor del secreto reside precisamente en que éste sea mantenido como tal y todo procedimiento conlleva un riesgo de revelación a pesar de las cautelas que puedan adoptarse. Por ello, se focaliza la legitimación en el titular del secreto empresarial: él dispone de ella, pudiendo autorizar al licenciatario; en caso contrario, éste podrá intervenir en caso de inactividad del titular.

	Art. 10
	CGPJ
	Art. 10: sería necesario que, por razones derivadas del principio de reserva de ley orgánica cualificada dispuesto en el artículo 122.1 CE, la atribución competencial contenida en el artículo 10 ALSE estuviera acompañada de la oportuna previsión en la LOPJ de la atribución de esta específica competencia de los Juzgados de lo Mercantil.
	Art. 10: Se hace innecesaria la modificación de la LOPJ toda vez que se modifica el art. 13 LCD señalándose que se considera desleal la violación de secretos por lo que las demandas en defensa de los secretos empresariales forman parte de las demandas de competencia desleal y de ahí se deducirá la competencia objetiva. Por su parte, la competencia territorial, seguirá los dictados del art. 10 del APL.


	





Art. 12








	CGPJ
	Art. 12: Cabría considerar la conveniencia de extender las diligencias preliminares contempladas en los ordinales séptimo, octavo, décimo y undécimo del artículo 256.1 de la LEC, dado su específico objeto y finalidad, a las acciones de protección de los secretos empresariales, con las debidas adaptaciones al objeto de la tutela de estos.

El contenido del artículo 12 ALSE no es correcto, pues atribuye la legitimación para solicitar la práctica de las diligencias de comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar la correspondiente demanda no solo a quien vaya a ejercitar la acción de protección del secreto empresarial, sino también a quien haya ejercitado la acción, lo que no guarda coherencia con aquella finalidad de preparación del juicio. Se sugiere, por tato, que la redacción se acomode a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 123 de la Ley de Patentes. 
	Art. 12: SE ACEPTA PARCIALMENTE respecto de la particularidad temporal del precepto por lo que se elimina del texto el inciso “quien ejercite” limitándolo a “quien vaya a ejercitar una acción”.

Por lo demás, la observación formulada no parece haber tenido suficientemente en cuenta que ha sido voluntad del APL que las diligencias de comprobación de secretos empresariales sigan las reglas establecidas por la LP en sus arts. 123 a 126, los cuales se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en su conjunto por el art. 256.1 de la LEC (ordinales 1º a 11º) pues a éste se remite el art. 123.1 de la LP. 

	Nueva Disposición Final
	MINETAD
(SGT)
	
Nueva Disposición Final: Se plantea la posibilidad de prever una disposición final relativa al desarrollo reglamentario de la ley.

	Nueva Disposición Final: A diferencia de lo que sucede en patentes, en el caso de los secretos comerciales no hay intervención pública alguna. Es más, toda intervención en este sentido (soporte físico, registro, concesión, etc.) comporta un riesgo de revelación que no hace sino perder al secreto su valor. 

Por ello, el presente APL no requiere de desarrollo reglamentario pues no hay registro ni procedimiento alguno ante la administración que precisen de una regulación detallada.

	Observaciones a la MAIN
	MINETAD
(SGT)
	Observaciones a la MAIN: 

1.- Se solicita, en primer lugar, en consonancia con la primera observación de carácter general, que se incluya al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital como coproponente de la norma en la ficha del resumen ejecutivo, así como que lo anterior quede reflejado en el correspondiente apartado relativo a la tramitación.

2.- De acuerdo con la disposición final cuarta, la entrada en vigor de esta ley se prevé a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, operando así la vacatio legis prevista en el artículo 2.1 del Código Civil.

Convendría en todo caso justificar adecuadamente en la MAIN que no opera aquí la regla prevista en el artículo 23 de la Ley de Gobierno, es decir, el comienzo de vigencia de la norma legal el 2 de enero o 1 de julio del año en curso, en tanto que no se imponen nuevas obligaciones a personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional. En caso contrario, la regla aplicable debería ser la prevista en dicho artículo.

3.- De incluirse una disposición final relativa al desarrollo reglamentario de la ley, tal y como se ha sugerido, sería conveniente recoger en la MAIN las atribuciones directas de la potestad de desarrollo reglamentario previstas, que tienen su justificación en el artículo 129.4 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.- Convendría completar la MAIN recogiendo una valoración de las alegaciones recibidas en el trámite de consulta pública, exponiendo su resultado y su reflejo en el texto del anteproyecto. Lo mismo habría de incluirse en un momento posterior de la tramitación con ocasión de la audiencia e información pública.

5.- En la página 11 de la MAIN, en su penúltima línea, se ha detectado una reiteración de la palabra “intelectual” que consideramos debería ser cambiada por “industrial” al referirse a “las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial”.

6.- Asimismo, de realizarse los cambios propuestos en las observaciones, tanto de carácter general, como al contenido del proyecto, se deberá modificar, en consecuencia, la MAIN para recoger la nueva ordenación del contenido del mismo.

7.- Por último, se recomienda revisar el texto de la MAIN, así como del propio anteproyecto de ley, para comprobar su adecuación a las Directrices de técnica normativa, así como con vistas a mejorar la redacción y corregir posibles erratas,   faltas de ortografía y puntuación. A título de ejemplo, la regla 20ª de las Directrices establece que la composición de los capítulos no deberá redactarse en negrita y la regla 29ª de las Directrices señala que la palabra “Artículo” tampoco deberá redactarse en negrita.


	Observaciones a la MAIN:

1.- SE ACEPTA.

2.- En el apartado 2.2 de la MAIN ya se explica que la vacatio legis de 20 días se debe al objetivo de “dar cumplimiento al plazo de transposición de la Directiva (UE) 2016/943, que finaliza el 9 de junio de 2018.”.

3.- El presente APL no precisa de desarrollo reglamentario pues, como se ha explicado en el apartado anterior, no hay registro ni procedimiento alguno ante la administración que precisen de una regulación detallada

4.- SE ACEPTA.

5.- SE ACEPTA.

6.- SE ACEPTA. 

7.- SE ACEPTA.





[bookmark: _Toc511982538]ANEXO IV
Informe MINETAD 19.04.2018

	Artículos[footnoteRef:4] [4:  Se sigue la numeración de la versión remitida a MINETAD con carácter previo a su remisión al Consejo de Estado] 

	Ministerio
	Observaciones
	Valoración

	General
	OEPM
	Para un correcto encuadre de la materia relativa al secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad, desde la OEPM se propone la introducción de un nuevo primer artículo, bajo el título “Principios Generales.
Se propone la supresión del nuevo artículo 5 relativo a la Transmisibilidad del secreto empresarial al haber incluido su contenido en el nuevo precepto sugerido por la OEPM bajo el título “Principios Generales”.
	La propuesta de la OEPM está dirigida a incorporar un precepto similar al art. 82 de la Ley de Patentes. Las previsiones que en él se contienen no pueden extenderse de forma global a los secretos empresariales, que abarcan conocimientos e información de muy diversa índole (desde invenciones no patentables a planes comerciales o de estrategia de negocio). De ahí que no proceda la extensión en bloque de este precepto, sin perjuicio de que en el futuro, una vez esté más asentada la nueva regulación, pueda evaluarse abordar cuestiones como la indivisibilidad del secreto empresarial o la condición de objeto de negocios jurídicos de garantía como la prenda, lo que es muy difícil de prever con carácter general ante la muy distinta naturaleza que puede tener el conocimiento o la información protegida como secreto.

	Al nuevo artículo 4
	OEPM
	Se propone la inclusión de un nuevo apartado 2 d), de forma paralela a la regulación en materia de patentes en la Ley de Patentes, para prever la enajenación de la parte alícuota del secreto empresarial con el consiguiente derecho de tanteo y retracto para el resto de cotitulares.
Por otra parte, en el apartado 3, en aplicación de lo regulado en patentes, se estima conveniente ceñir el acuerdo de todos los partícipes sólo para la concesión de una licencia y no para la cesión, lo que podría ser factible con un acuerdo de la mayoría de las partes o lo que hayan pactado previamente
	Se considera que el apartamiento en este punto de la legislación de patentes está justificado por la distinta naturaleza del secreto empresarial. Ello se explica en el apartado de esta MAIN dedicado al análisis jurídico del anteproyecto.

	Al nuevo artículo 6
	OEPM
	Respecto del artículo 6 relativo a las licencias de secretos empresariales se proponen tres modificaciones. Primero, reorganizar los apartados para una fácil y ordenada lectura. Segundo, suprimir en el apartado 1 el alcance “objetivo y material” de la licencia por considerarse implícito en la concreción del objeto del contrato. De no eliminarse estos términos, podría ser necesaria una breve explicación en la exposición de motivos para su mejor aplicación e interpretación.
Tercero, añadir dos nuevos apartados, para prever, de un lado, la obligación del licenciatario o sublicenciatario de evitar la divulgación del secreto y, de otro lado, la posibilidad de ejercitar acciones frente a un licenciatario que se excede de los límites de su licencia.
	SE ACEPTA parcialmente. Se reordena el precepto de acuerdo con las observaciones recibidas y se añade un apartado para introducir la obligación de licenciatario o sublicenciatario de evitar la violación del secreto empresarial.
En cambio, no se considera necesario señalar específicamente que el titular del secreto puede dirigirse frente al licenciatario que vulnera la licencia, puesto que ello ya resulta del art. 3.2 del anteproyecto.

	Al nuevo artículo 7
	OEPM
	En lo que se refiere al artículo 7, se sugiere la inclusión de un añadido al apartado 1, ante la posibilidad de que una divulgación total o parcial del secreto determine la nulidad del contrato de cesión o licencia y pueda dar lugar a responsabilidad.
Por otra parte, se sugiere la inclusión de un nuevo apartado 2 con el objeto de dar un tratamiento diferenciado de la mala fe, añadiendo un supuesto de presunción de la misma.
Asimismo, a imagen de la regulación de patentes se aprecia conveniente incluir un nuevo apartado 3 que regule los plazos de prescripción de las acciones (6 meses), así como la remisión a las normas del Código Civil sobre saneamiento por evicción.
	La observación está dirigida a reproducir prácticamente completo el art. 85 de la Ley de Patentes. Esta regulación está justificada por este derecho de propiedad industrial, sin que pueda extenderse a los secretos empresariales, dada la diferente naturaleza de esta figura.

	Al nuevo artículo 8
	OEPM
	Se propone, también un nuevo artículo 8 que completase la regulación con la alusión a la posible responsabilidad frente a terceros.
	La observación está dirigida a reproducir prácticamente completo el art. 86 de la Ley de Patentes. Esta regulación está justificada por este derecho de propiedad industrial, sin que pueda extenderse a los secretos empresariales, dada la diferente naturaleza de esta figura.

	Al nuevo artículo 13
	OEPM
	En relación con el nuevo artículo 13, apartado 2, relativo a la legitimación para el ejercicio de las acciones, el plazo de un mes establecido para el ejercicio de las acciones desde el requerimiento por parte del licenciatario, se considera que es demasiado breve, pues el titular no tendría tiempo suficiente para evaluar los hechos y preparar un escrito de demanda suficientemente fundado, sugiriendo la OEPM análogamente a lo previsto en el art. 117.3 de la Ley de Patentes, ampliar este plazo a 3 meses
	SE ACEPTA.







ANEXO V
Valoración Dictamen del Consejo de Estado núm. 401/2018, de 17 de mayo

I. CONSIDERACIONES PREVIAS DE CARÁCTER GENERAL
Con carácter general, el Consejo de Estado valora positivamente el análisis que lleva a cabo la memoria de las principales observaciones formuladas por los distintos órganos  y entidades informantes y considera que la tramitación del expediente ha sido completa y correcta, permitiendo cumplir con su objetivo de tener en cuenta todos los puntos de vista y recabar contribuciones que aseguren la mejor preparación posible de la regulación legal proyectada.
Asimismo, considera acertada la opción normativa adoptada por el prelegislador de llevar a cabo la aprobación de una Ley especial para transponer la Directiva (UE) 2016/943 así como la adopción en el texto de los términos “secreto empresarial” (en lugar de “secreto comercial”) y de “titular” (en lugar de “poseedor”).
No obstante, señala el Consejo de Estado que “el título de la futura Ley podría ser algo más preciso, por lo que se sugiere el de “Ley sobre la protección de los secretos oficiales” (SIC). Esta observación no se acepta pues, más allá del evidente error de término, parece más razonable mantener la denominación del APL al regular ex novo en nuestro ordenamiento un “régimen integral” de los secretos empresariales 
Por su parte, sobre la importancia de cohonestar la libertad de información y el interés general de los secretos empresariales y la decisión del prelegislador de no incluir en el texto del APL las previsiones del art. 7 de la Directiva, señala el Consejo de Estado que no tiene nada que objetar (sin perjuicio de lo señalado en las observaciones al articulado) si bien señala que: 
“el Anteproyecto debería prever la posibilidad de imponer sanciones cuya eficacia coercitiva sea superior a las multas por importe máximo de 6.000 euros que prevé el artículo 247.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se trata de articular mecanismos que tengan la verdadera virtualidad de impedir que las empresas, bajo la cobertura de la supuesta defensa de un secreto empresarial, utilicen alguna de las acciones previstas en el Anteproyecto con la finalidad de ejercer una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación pudiera estar cubierta por alguna de las excepciones que contempla la Directiva, obligándole a autocensurarse (por ejemplo, con solicitudes de indemnización de daños y perjuicios desproporcionados; son los llamados SLAPP, acrónimo de la expresión inglesa strategic lawsuit against public participation), por lo que cabe proponer una elevación, para estos casos, de ese límite máximo de las sanciones a imponer, y añadir la posibilidad de fijar su importe en proporción a las cuantías solicitadas en la demanda en concepto de indemnización. Con la misma finalidad, sería adecuado que el órgano judicial pueda ordenar la  difusión de la resolución en que se constate ese carácter abusivo y manifiestamente infundado de la demanda interpuesta, una medida igualmente prevista por la Directiva y que puede tener gran eficacia en algunos casos.”
VALORACIÓN: Se acepta 
Finalmente, en cuanto a los desajustes puntuales respecto a la Directiva, como consecuencia de la omisión de remisiones al Derecho europeo, señala el Consejo de Estado lo siguiente:
“Varios artículos de la Directiva efectúan, a efectos de precisar diversos conceptos jurídicos indeterminados en ella contenidos, o para delimitar la definición o el alcance de sus previsiones, una remisión general a lo dispuesto "en el Derecho de la Unión o nacional", o a disposiciones concretas del Derecho de la Unión, como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Tal es el caso, en particular, de los artículos 3.1, 3.2, 5.a), c)  y d) de la Directiva.
Se observa, sin embargo, que esas remisiones no se han reproducido de forma literal en el Anteproyecto, que opta alternativamente por llamadas genéricas a "la ley" o a "la legislación" y, en el caso de la transposición del artículo 5.a), por una sustitución indebida del estándar de protección de los derechos a que allí se hace referencia. Tal redacción no siempre resulta conforme a las exigencias de la Directiva, y podría plantear en el futuro desajustes técnicos en relación con la misma, por lo que, en los casos que a continuación se detallan, debe procederse a una reproducción textual de las remisiones citadas.
· Artículo 2.2: Obtención, utilización o revelación lícitas de un secreto empresarial
El artículo 2.2 del Anteproyecto establece que "la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran lícitas en los casos y términos en los que la ley lo exija o permita",  mientras que   el artículo 3.2 de la Directiva afirma que serán lícitas "en la medida en que el Derecho de la Unión o nacional exijan o permitan dicha obtención, utilización o revelación". En este caso es ineludible que la norma nacional haga referencia expresa tanto al Derecho de la Unión como a la legislación nacional, pues podría haber supuestos de actuaciones lícitas contemplados en normas europeas de aplicación directa, y que carezcan de un correlato en la legislación nacional. Además,  la  referencia  que el  precepto  aquí  comentado  hace,  con carácter general,  a "la  ley",  podría  hacer  pensar  que  se  refiere  exclusivamente a la norma  proyectada  o  a  una  norma  con  rango  de  ley  -con  exclusión de la regulación reglamentaria-, lo que sería excesivamente limitativo.
· Artículo  2.3.a): El ejercicio  de la libertad de expresión  y   de información
En la letra a) del artículo 2.3 del Anteproyecto se consideran lícitos los casos de obtención, utilización o revelación de secretos  empresariales que tengan lugar "en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información constitucionalmente reconocido, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medíos de comunicación".
La referencia al derecho a la libertad de expresión e información "constitucionalmente reconocido" constituye una transposición incorrecta del artículo 5.a) de la Directiva, que se refiere específicamente al derecho equivalente "recogido en la Carta". En la medida en que no cabe excluir la existencia de disparidades entre el estándar de protección constitucional nacional y el europeo, el Anteproyecto debe hacer referencia a este último, como establece la Directiva y en línea con las exigencias de la jurisprudencia Melloni, que desplaza la aplicación de los estándares de protección nacional de los derechos fundamentales en materias armonizadas (Sentencia del TJUE de 26 de febrero de 2013, Melloní, asunto C-399/11).
· Artículo 2.3.c): Informaciones transmitidas a los representantes de los trabajadores
La letra c) del artículo 2.3 del Anteproyecto se refiere al caso en que "los trabajadores lo hayan puesto [el secreto] en conocimiento de sus representantes, en el marco legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio". De nuevo se da aquí una reproducción incorrecta de la Directiva, que en el artículo 5.c) se refiere al ejercicio por los representantes de los trabajadores de sus funciones "de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional".   Por  los  mismos  motivos   ya  apuntados  en  relación   con    otros preceptos, es indispensable una reproducción literal de la referencia al Derecho de la Unión y a la legislación nacional en este punto.
· Artículo  2.3.d):  Revelaciones justificadas  por  un  interés legítimo
Idéntica observación cabe formular en relación con el contenido de la letra d) del artículo 2.3 del Anteproyecto, que se refiere a las actuaciones llevadas a cabo "con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por la ley"  en lugar de hacer referencia, como hace la Directiva en su artículo 5.d), al "interés legítimo  reconocido  por el Derecho de la Unión o  nacional".
Las razones de orden público, seguridad pública y salud pública y las restantes previstas, por ejemplo, en los artículos 45, 52 y 65 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, y en una nutrida jurisprudencia en la materia, proporcionan algunos ejemplos ilustrativos de intereses legítimos reconocidos por el Derecho de la Unión y que deben quedar igualmente cubiertos por el Anteproyecto, por lo que procede, una vez más, señalarse la necesidad de reproducir en este punto de forma más literal el contenido de la Directiva.
En particular, en este caso, además de incorporarse la referencia al Derecho de la Unión, debería evitarse también emplear la expresión "interés legítimo reconocido por la ley", pues puede inducir al error de que se trata exclusivamente de la Ley de secretos empresariales, y no del Derecho nacional en general, que es lo que exige la Directiva. En particular, ello excluiría indebidamente la posibilidad de tener en cuenta las importantes prescripciones que a este respecto establece el artículo 14 de la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Esta observación tiene carácter esencial, a efectos de lo previsto en el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 167411980, de 18 de julio.”
VALORACIÓN: Se aceptan todas.

II. OBSERVACIONES AL ARTICULADO 
A) Artículo 1: Objeto
Tras el análisis del precepto, el Consejo de Estado puntualiza que: 
“La redacción de la letra b), sin embargo, podría mejorarse con la integración de una especificación igualmente extraída de la parte expositiva de la Directiva; en particular, del considerando decimocuarto, en el que se precisa que los conocimientos o información deben tener valor comercial ''.Ya sea real o potencial". Se sugiere, por tanto, añadir esta precisión en la citada letra b).”
VALORACIÓN: Se acepta
B) Artículo 2: Obtención, utilización y revelación lícitas de secretos  empresariales
· Artículo 2.1: Obtención lícita de secretos empresariales
El apartado 1 del artículo 2 del Anteproyecto reproduce los cuatro supuestos en los que, de acuerdo con el artículo 3.1 de la Directiva, la obtención de información constitutiva de un secreto empresarial debe considerarse lícita. Entre ellos, la letra c) se refiere a la obtenida mediante "el ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con la legislación y prácticas vigentes". Pretende así el Anteproyecto incorporar lo establecido en la letra c) del artículo 3.1 de la Directiva que, sin embargo, presenta con el texto proyectado una diferencia de relieve, en la medida en que aquél se refiere al citado derecho de los trabajadores "de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho o las prácticas nacionales".
A diferencia de lo observado en el apartado anterior en relación con los artículos 2.2 y 2.3 del Anteproyecto, el tenor literal del artículo 2.1 podría considerarse respetuoso de las previsiones de la Directiva por una circunstancia particular, pues la regulación comunitaria de estos derechos de información y consulta de los trabajadores debe adoptar, con arreglo a la base jurídica contenida en el artículo 153.2.b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la forma de prescripciones mínimas por vía de directivas; por lo que, en la medida en que éstas deben necesariamente incorporarse a la legislación nacional mediante su correspondiente transposición, su contenido debería estar integrado en el de esa "legislación" a la que hace genéricamente referencia el artículo 2.1.c) del Anteproyecto.
Por esta razón, la redacción de este precepto no es objeto de una observación esencial. Ahora bien, pese a ello, en orden a garantizar una reproducción más fiel del texto de la Directiva 2016/943 y para evitar desajustes que pudieran derivar, por ejemplo, de una deficiente incorporación de las citadas directivas en materia laboral, cabe proponer que el artículo del Anteproyecto haga en este punto una referencia expresa al Derecho de  la Unión y a la legislación y prácticas nacionales vigentes.
También el supuesto contemplado en la letra d) del artículo 2.1 tiene un contenido ligeramente diferente al de la letra correlativa del artículo 3.1 de la Directiva, al añadir, entre los supuestos de "cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales", el caso concreto de "la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial, de acuerdo con el Capítulo fil". Esta precisión parece coherente de acuerdo con la opción legislativa de permitir la transmisibilidad de los secretos empresariales, y encaja dentro del supuesto contemplado con carácter general en el artículo 3.1.d) de la Directiva.
VALORACIÓN: Se acepta
· Artículo 2.3: Supuestos en que no procede el ejercicio de las acciones y medidas previstas en la ley
El apartado 3 del artículo 2 contempla una serie de supuestos de actos lícitos de obtención, utilización o revelación de secretos empresariales, en atención a distintas circunstancias que, con carácter de excepción, enumera el artículo 5 de la Directiva. Su incorporación al ordenamiento ha sido objeto de una observación esencial que afecta a la redacción de las letras a), c) y d) del citado artículo 2.3 de la norma proyectada, observación que debe darse aquí por reproducida. A ella cabe añadir algunas consideraciones en relación con lo dispuesto en la letra b) del mismo precepto.
El artículo 2.3.b) del Anteproyecto se refiere a los denunciantes, también llamados lanzadores de alertas o whistleblowers, contra los que no cabe el ejercicio de las acciones ni la adopción de las medidas previstas en la ley cuando actúen "con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial".
El Anteproyecto reproduce en este punto lo establecido en el artículo 5.b) de la Directiva, añadiendo la precisión de que lo revelado "guarde relación directa con dicho secreto empresarial". A pesar del carácter limitativo de este último inciso, no contemplado en el artículo 5 de la Directiva, el considerando vigésimo sí hace referencia a ese requisito, por lo que puede entenderse una adición meramente explicativa del contenido del supuesto, lógicamente derivable de su significado finalista.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha criticado en su informe al Anteproyecto que éste no garantice la confidencialidad de la identidad de estos denunciantes "pese a lo delicado de su situación, especialmente en aquellos supuestos en que pueda existir una relación laboral", y dado que "en otros supuestos contemplados por el ordenamiento jurídico (blanqueo de capitales...) queda garantizada la confidencialidad del sujeto denunciante, por lo que parece razonable que al menos se fundamenten las razones que explicarían por qué no se opta por esa protección". Añade también que las denuncias de conductas anticompetitivas "seguirían rigiéndose por su normativa sectorial, otorgándose al denunciante las garantías que se le atribuyen por la normativa específica de defensa de la competencia".
El Consejo de Estado comparte la valoración de esta observación que realizan los órganos proponentes en la Memoria que acompaña al Anteproyecto, al señalar que "los principios de better regulation, simplificación y mínima intervención legislativa aconsejan realizar una interpretación sistemática del ordenamiento. Por ello, los operadores deberán tener en cuenta, además de la nueva regulación, el ordenamiento existente no modificado por el presente APL.  En  este sentido,  además  de  las normas  citadas  por la propia  CNMC, puede recordarse el art. 31 bis CP -por cuanto establece obligaciones a las empresas- o el art. 24 del proyecto de LO de protección de datos de carácter personal (BOCG 24.11.2017) sobre sistemas e información de denuncias". La confidencialidad de esa identidad quedaría, en efecto, suficientemente garantizada con normas ya existentes en nuestro ordenamiento jurídico; sin embargo, dada la importancia, sensibilidad y actualidad de la materia (el pasado 23 de abril la Comisión introdujo una propuesta de Directiva para garantizar esta protección de los whistleblowers a nivel europeo), sería oportuno hacer una referencia a los vigentes instrumentos de tutela en la Exposición de Motivos del Anteproyecto.
VALORACIÓN: Se acepta en todo salvo la referencia a introducir en la Exposición de Motivos de los vigentes instrumentos de tutela de los “whistleblowers”. En efecto, en la adaptación del APL al Dictamen 401/2018 se ha optado por no ampliar en este punto la Exposición de Motivos para no introducir en el texto una mayor complejidad que pueda dificultar su comprensión toda vez que ésta no es una cuestión nuclear de la regulación proyectada y los vigentes instrumentos garantes de la confidencialidad de los whistleblowers son múltiples y no podrían recogerse con la exhaustividad que precisa una Exposición de Motivos en tanto no sea aprobado un régimen jurídico ad hoc como es el pretendido por la propuesta de Directiva señalada por el propio Consejo de Estado.
C) Artículo 3: Violación de secretos empresariales
El artículo 3 del Anteproyecto lleva a cabo una transposición completa y fiel del artículo 4, apartados 2, 3, 4 y 5, y del artículo 2.4 de la Directiva, a la que no cabe formular observaciones de relieve.
Desde un punto de vista de estricta mejora formal de la redacción, no obstante, se sugiere incorporar, en el apartado 2, los siguientes cambios, que, pese a incurrir en cierta reiteración, podrían contribuir a aclarar que los supuestos allí previstos no tienen carácter acumulativo:
"La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial".
VALORACIÓN: Se acepta
D) Capítulo III: El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad
El Capítulo III del Anteproyecto aborda la vertiente patrimonial del secreto empresarial, regulando su transmisibilidad (artículo 4), los supuestos de cotitularidad (artículo 5), las licencias (artículo 6) y la responsabilidad del transmitente y licenciante (artículo 7). El contenido de este Capítulo -que no formaba parte de la propuesta inicial y que fue añadido en la primera versión del Anteproyecto a la vista de las observaciones formuladas en el trámite de audiencia pública- no tiene base en la Directiva, pero constituye un adecuado complemento de lo dispuesto en la misma, por lo que parece adecuado, por motivos de seguridad jurídica, su incorporación al texto de la proyectada Ley.
La regulación propuesta está inspirada, como señala la Memoria, en los artículos 80, 82, 83 y 85 de la Ley de Patentes, con algunas peculiaridades, y rige exclusivamente en defecto de pacto, por lo que no reduce la autonomía de la voluntad de las partes, proporcionando, por el contrario, seguridad jurídica en caso de que dicha voluntad no haya sido expresada. Otros ordenamientos jurídicos también incorporan este tipo de normas sustantivas en las leyes de protección de los secretos empresariales (la Uniform Trade Secrets Act norteamericana, por ejemplo, prevé expresamente la cotitularidad de los secretos empresariales).
Cabe detenerse, en particular, en la redacción del artículo 7, relativo, según indica su título, a la “responsabilidad del transmitente y licenciante del secreto empresarial”. Dispone el precepto que “quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente se declara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. El transmitente o licenciante responderá siempre, cuando hubiere actuado de mala fe”. En primer lugar, entiende el Consejo de Estado que el título del precepto no debería referirse al “transmitente y licenciante”, pues en realidad se trata de un non domino. Sería más correcta, por tanto, una rúbrica con el siguiente tenor: “Transmisión o licencia sin titularidad o facultades”. En coherencia con lo anterior, el último inciso del precepto debería simplemente indicar “Responderá siempre cuando hubiera actuado de mala fe”, evitando así la referencia al transmitente o licenciante.  En segundo lugar, se sugiere completar el precepto para indicar frente a quién y de qué debe responderse: “… responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause, si posteriormente…”.
VALORACIÓN: Se acepta
E) Artículo 8: Defensa de los secretos empresariales
El artículo 8 del Anteproyecto establece que las acciones y la adopción de las medidas correspondientes de protección del secreto empresarial podrán ejercitarse y exigirse, respectivamente, contra los infractores del mismo (párrafo primero), entendiendo como tales, a los efectos de la Ley y de conformidad con la definición contenida en el artículo 2.3 de la Directiva, "toda persona física o jurídica  que realice  cualquier  acto de violación de los enunciados en el artículo 3" (párrafo  segundo).
El  precepto  aprovecha   también  para  introducir  la  noción    del "tercero adquirente de buena fe", en los siguientes términos:
''Asimismo, con las particularidades previstas en el artículo 9.7, dichas acciones podrán dirigirse frente a los terceros adquirentes de buena fe, entendiéndose por tales quienes en el momento de la utilización o de la revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran  debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor'.
El Consejo General del Poder Judicial ha formulado objeciones a esta referencia a los "terceros adquirentes de buena fe", denominación que considera equívoca por su falta de correlación con la protección civil del tercer adquirente, dado que en este caso la protección no es completa, sino tan solo limitada, en el sentido de posibilitar que, a su instancia, pueda ser mantenido en la posesión del secreto empresarial a cambio de indemnizar al titular legítimo, y porque, en todo caso, quien ha obtenido de un infractor el secreto empresarial no es propiamente un tercero, salvo que se entienda referida dicha condición frente al titular legítimo.
La Memoria explica, sin embargo, que la expresión "tercero adquirente de buena fe" se emplea en este y en otros artículos del Anteproyecto como "concepto paraguas", por resultar de mayor claridad y para facilitar la transposición, pues, aunque la Directiva sólo considera ilícita la adquisición del secreto de mala fe (por quien, en el momento de la obtención, utilización o revelación, "supiera, o debiera haber sabido en las circunstancias del caso, que el secreto comercial se había obtenido directa o indirectamente de otra persona que lo utilizaba o revelaba de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el artículo 3": artículo 4.4 de la Directiva), el artículo 13.3 de la norma europea prevé la posibilidad de que el órgano judicial sustituya, en un procedimiento de protección de secretos empresariales, las medidas previstas en el artículo 12 por el pago de una indemnización pecuniaria, cuando se den una serie de condiciones, entre las que se encuentra la buena fe de la parte afectada ("no sabía o, en las circunstancias del caso, no debía  haber sabido  que el secreto comercial se había obtenido de una persona que lo utilizaba o revelaba ilícitamente').
Con ello, la Directiva da por supuesto que las acciones de protección de los secretos empresariales en ella previstas pueden también ejercitarse contra esos "terceros adquirentes de buena fe", por lo que resulta justificada la previsión del artículo 8, párrafo tercero, del Anteproyecto. Ese ejercicio está, no obstante, sometido a "las peculiaridades previstas en el artículo 9. 7" del Anteproyecto, que no son otras sino la posibilidad, de acuerdo con el artículo 13.3 de la Directiva, de la sustitución de las medidas civiles por una indemnización pecuniaria a favor de la parte demandante. La lectura de estos artículos queda facilitada con el empleo de esta locución más breve. A efectos de evitar la confusión con la figura paralela de la legislación hipotecaria, no obstante, cabe sugerir que el artículo 8 precise que el concepto allí definido se emplea "a los efectos de la presente Ley" ("... entendiéndose por tales, a los efectos de la presente Ley, quienes ... ').
VALORACIÓN: Se acepta
F) Artículo 9: Acciones civiles
El artículo 9.1 del Anteproyecto enumera el elenco de medidas correctivas cuya adopción puede solicitarse al órgano judicial ante el que se haya ejercitado la correspondiente acción de protección del secreto empresarial (el precepto dice, expresamente, que "podrán, en especial, solicitarse", redacción que se sugiere reemplazar por la más precisa de "podrán, entre otras, solicitarse"). Este primer apartado procede así a la incorporación -con diferente redacción y estructura- de las previsiones contenidas en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 de la Directiva, con el que presenta, sin embargo, algunas diferencias dignas de mención.
F.1) En particular, debe objetarse al hecho de que algunas de las medidas correctivas previstas en el citado artículo 12 no tengan reflejo en el Anteproyecto. Se trata, en primer lugar, de la medida consistente en "la prohibición de fabricar, ofrecer, comercia/izar o utilizar mercancías infractoras o de  importar,  exportar  o  almacenar  mercancías  infractoras  con  tales  fines", contenida en el artículo 12.1.b) de la Directiva, y de la regulada en el primer inciso de la letra d) del mismo artículo, que se refiere a "la destrucción total o parcial de cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico que contenga o constituya el secreto comercial". El artículo 9.1.c) del Anteproyecto se refiere a la aprehensión de las mercancías infractoras, pero no a la prohibición de su fabricación, ofrecimiento, utilización, importación, exportación o almacenamiento; y la letra d) del mismo precepto contempla "la remoción que comprende la entrega al demandante" de cualesquiera soportes que contengan el secreto empresarial, pero no articula la posible destrucción de los mismos, posibilidad sí contemplada en la Directiva, como se ha visto. El tenor del artículo 12 de la norma europea no suscita duda alguna sobre su carácter imperativo, por lo que debe garantizarse la posibilidad de adopción por los órganos judiciales nacionales de cualquiera de las medidas en él contempladas. Ambas previsiones deben, por tanto, necesariamente incorporarse al texto del artículo 9.1 del Anteproyecto.
Esta observación tiene carácter esencial, a efectos de lo previsto en el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 167411980, de 18 de julio.
F.2) Por otra parte, ha de completarse la redacción de la letra c) de este artículo 9.1, que lleva a cabo una transposición del artículo 12, apartados 1.c), 2 y 3 de la Directiva que se revela, sin embargo, incompleta. En efecto, el precepto del Anteproyecto se refiere a "la aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado, y de los medios destinados únicamente a su producción, con una de las siguientes finalidades: (...)", pero olvida precisar que, de acordarse dicha recuperación, la misma no debe menoscabar la protección del secreto empresarial en cuestión, salvedad que sí introduce el artículo 12.2.c) de la Directiva, y que no parece cubierta por ningún otro artículo de la futura ley.
Esta observación tiene carácter esencial, a efectos de lo previsto en el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 167411980, de 18 de julio.
F.3) En fin, la letra e) del artículo 9.1 del Anteproyecto  se refiere a  "la atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante", medida contemplada en el artículo 12.3 de la  Directiva.  El  Anteproyecto contempla esta previsión disponiendo que, en estos casos, "el valor de las mercancías entregadas se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. Si el valor excede del importe de la indemnización, el demandante deberá compensarlo a la otra parte". Esta última es una regulación inspirada  en  el artículo 71.1.d) de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y que, pese a no encontrarse en el texto de la Directiva, nada impide incorporar a la normativa nacional, dado que el artículo 14 de la Directiva prevé la imposición de una indemnización al infractor por los daños  y  perjuicios  causados,  disponiendo  en su apartado 2 que, al fijar el importe de la misma, "las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido la parte perjudicada, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda,  otros elementos que no sean de orden económico,  como el  perjuicio moral causado al poseedor del secreto comercial por la obtención, utilización  o revelación ilícitas del secreto comercial". La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante puede, sin duda, considerarse un "factor pertinente" a efectos del cálculo indemnizatorio, en el sentido indicado en la regulación propuesta. Ésta, sin embargo, se separa de la normativa europea al prever que la imputación del valor de las citadas mercancías al importe de la indemnización se produzca de forma automática, cuando la Directiva dispone, en todo caso, que ese cálculo, y la consiguiente valoración de todos los "factores pertinentes", sea llevado a cabo por el órgano judicial. En el artículo 9.1.e) del Anteproyecto debería por ello reemplazar la redacción actual -"se imputará"- por otra en la que se plasme ese margen de decisión judicial -por ejemplo, "podrá imputarse"-.
Esta observación tiene carácter esencial, a efectos de lo previsto en el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
F.4) El resto del artículo 9 (apartados 2 a 7) reproduce de forma fiel y completa la Directiva, en particular sus artículos 14.4 (ejecución de ciertas medidas a expensas del infractor); 13.1 (criterios para la determinación de las medidas); 15.5 (criterios para adoptar la medida de publicación o difusión de la sentencia); 13.2 (pérdida de efectos de las medidas de cesación y prohibición); 16 (posibilidad de imponer multas coercitivas en caso de incumplimiento de una medida); y 13.3 (sustitución de las medidas por indemnización pecuniaria en caso de infractor adquirente de buena fe).
Cabe únicamente formular una sugerencia meramente formal o de redacción, en orden a aclarar el tenor  del artículo  9.7 del Anteproyecto,  en  el  que se establece que, en caso de un demandado que sea adquirente  de buena  fe, las medidas ''podrán sustituirse por una indemnización pecuniaria a favor de la parte demandante si ésta resultase razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas hubiera de causar a la parte demandada un perjuicio desproporcionado". Se propone, como redacción alternativa, la  siguiente: "... podrán sustituirse por el pago a favor de la parte demandante de una indemnización pecuniaria, siempre que ésta resulte razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas hubiera de causar a la parte demandada un perjuicio desproporcionado".
VALORACIÓN: Se aceptan todas
G) Artículo 10: Cálculo de los daños y perjuicios
El artículo 10 del Anteproyecto completa  la  transposición  del artículo 14.2 de la Directiva, fijando, en su apartado  1,  los criterios  sustantivos para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios que recoge la norma europea en el citado  precepto.
El apartado 2 completa las disposiciones de la Directiva con una referencia, a efectos procesales, a la legislación de protección de la propiedad industrial, en los siguientes términos:
“En relación con el cálculo y liquidación de los daños y perjuicios, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 73 y 74.5 de la Ley de Patentes”.
El artículo 73 de la Ley de Patentes contiene las reglas sobre la exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización, y el artículo 74 regula el cálculo de los daños y perjuicios y de las indemnizaciones coercitivas. Sin embargo, el Anteproyecto limita la remisión, en cuanto afecta a este artículo 74, exclusivamente a su apartado 5, pues, según indica la Memoria, “el resto del art. 74 LP es específico para patentes y no parece razonable trasladarlo tal cual a secretos empresariales, donde hay criterios parcialmente diversos, que son además los marcados por la directiva”.
En efecto, una remisión en bloque al conjunto del artículo 74 no es posible por las razones apuntadas; sin embargo, la referencia a su apartado 5 tampoco resulta totalmente satisfactoria desde un punto de vista de claridad y de seguridad jurídica. Dicho artículo 74.5 dispone lo siguiente: “Las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. En la medida en que el precepto se remite a las reglas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, parece más sencillo efectuar directamente una remisión a dicha norma rituaria en la Ley proyectada (tras la remisión al artículo 73 de la Ley de Patentes), lo que además evitará la confusión que puede introducir el hecho de que este apartado 5 se refiere a “los criterios establecidos en este artículo”, en concreto en los apartados precedentes que, como se ha visto, no son de aplicación a los secretos empresariales.
En fin, sin perjuicio del indicado criterio de no trasladar en bloque la totalidad de los criterios del artículo 74 de la Ley de Patentes a este ámbito, podría valorarse la posibilidad de incorporar -reproduciéndolo expresamente- lo dispuesto en el apartado 1 de dicho artículo, de modo que la cuantía indemnizatoria pueda incluir los gastos de investigación en que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.
VALORACIÓN: Se acepta
H) Artículo 11: Prescripción
El artículo 11 del Anteproyecto establece, como plazo de prescripción de las acciones de defensa de los secretos empresariales, tres años contados “desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial”, con posibilidad de interrupción por las causas previstas con carácter general en el Código civil.
Esta duración de la prescripción, que en todo caso respeta el límite máximo de 6 años que fija el artículo 8 de la Directiva, ha sido objeto de discusión en el expediente. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña y la CEOE, por ejemplo, consideran dicho plazo insuficiente y sugieren que se eleve a cinco años, por coherencia con el plazo de prescripción de los delitos de los artículos 278 y 279 del Código Penal. 
A juicio del Consejo de Estado, sin embargo, es adecuado el plazo de tres años, como intermedio entre el previsto para las acciones de la Ley de Competencia Desleal (un año; frente a ella, el Anteproyecto se presenta como lex specialis de protección más intensa) y el establecido en la Ley de Patentes (cinco años; esta legislación de propiedad industrial contiene instrumentos de tutela más potentes a los de los secretos empresariales). Cabe, por el contrario, formular una observación en relación con el doble dies a quo que establece el Anteproyecto (“desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial”), fórmula que ha sido criticado en el expediente por el Consejo General del Poder Judicial. Ciertamente, la Directiva deja a los Estados miembros un amplio margen de maniobra para la determinación de ese momento de inicio del cómputo de la prescripción y de las circunstancias que dan lugar a su interrupción o suspensión (artículo 8.1, párrafo segundo, de la Directiva); el referido dies a quo es, por lo demás, idéntico al establecido en el artículo 35 de la Ley de Competencia Desleal. Sin embargo, ese doble criterio (subjetivo y objetivo) podría en ocasiones resultar incoherente y en todo caso, al emplearse la conjunción “y”, hará que esperar al referido conocimiento del responsable de la violación; por ello, parece preferible optar por mantener únicamente el criterio subjetivo (“desde que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial”), que resulta más congruente con el plazo corto de prescripción (3 años) que establece el Anteproyecto.
VALORACIÓN: Se acepta
I) Artículo 13: Legitimación para el ejercicio de las  acciones
Merece también alguna reflexión, por haber suscitado observaciones en el trámite de audiencia pública, la redacción del artículo 13 del Anteproyecto, que regula la legitimación para el ejercicio de las acciones de defensa de los secretos empresariales previstas en el mismo texto legal.
Comienza el precepto atribuyendo con carácter general esa legitimación al titular del secreto empresarial, tal y como exige el artículo 4.1 de la Directiva ("Los Estados miembros garantizarán que los poseedores de secretos comerciales tengan derecho a solicitar las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva (. ..)'?. Esta previsión no excluye, sin embargo,  la  posibilidad  de  extender  esa  legitimación  a  otras  personas, en particular a los licenciatarios, y así lo hace el artículo 13 del Anteproyecto, en términos semejantes a los del artículo 117 de la Ley de Patentes, si bien con algunas diferencias.
En particular, frente a la Ley de Patentes, que legitima al titular de una licencia exclusiva para el ejercicio de las acciones propias del titular de la patente salvo pacto en contrario, el Anteproyecto establece que estarán legitimados quienes acrediten haber obtenido una licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación del secreto empresarial de que se trate, siempre que ésta les autorice expresamente a dicho ejercicio (apartado 1). En el resto de casos, el licenciatario dispone de una legitimación de segundo grado en caso de inactividad del titular, posibilidad que se regula de forma paralela a lo dispuesto en el referido artículo 117 de la Ley de Patentes (apartados 2 y 3 del artículo 13 del Anteproyecto).
No parece adecuado en este caso articular, como sugiere la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una acción pública, dado que, como recuerda la Memoria, el valor de de un secreto empresarial "reside precisamente en que éste sea mantenido como tal y todo procedimiento conlleva un riesgo de revelación a pesar de las cautelas que puedan adoptarse".
VALORACIÓN: Se acepta
J) Artículo 15: Tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial
El artículo 15 del Anteproyecto incorpora las capitales disposiciones procesales del artículo 9 de la Directiva, orientadas a preservar la confidencialidad de los secretos empresariales durante el proceso judicial. Estas disposiciones constituyen una excepción a las reglas generales de información sobre las actuaciones, contenidas en el artículo 140 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La opción normativa por elaborar una ley especial justifica, sin embargo, la incorporación de estas previsiones en este nuevo texto legal.
La transposición del citado artículo 9 es, en líneas generales, completa y correcta. En algunos puntos, el Anteproyecto extiende incluso la protección prevista en la Directiva, lo que es respetuoso con su condición de norma de mínimos, al haberse garantizado el cumplimiento del artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, y de los apartados 3 y 4, tal y como exige el artículo 1.1 de la misma norma europea. Se extiende así, por ejemplo la posibilidad de adopción de medidas para preservar la confidencialidad de las informaciones que puedan constituir secretos empresariales no sólo a los procedimientos relativos a la violación de estos, sino a todo procedimiento en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo (artículo 15.2 del Anteproyecto).
Dada la existencia de normas aplicables con carácter general en esta materia, contenidas en el artículo 140 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabría  valorar  la posibilidad  de efectuar  una remisión,  en dicha  norma legal, para cualquiera procedimientos en que sea necesaria la consideración de este tipo de secretos.
VALORACIÓN: Se acepta
K) Artículo 20: Posibles medidas cautelares
El artículo 20 del Anteproyecto lleva a cabo la transposición del artículo 10.1 de la Directiva, relativo a la adopción de medidas cautelares, añadiendo al elenco de las allí recogidas el embargo preventivo de bienes, que la Directiva no contempla, y, en general, cualesquiera medidas "que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga", redacción que debe valorarse positivamente, en la medida en que extiende la protección prevista en la norma europea.
VALORACIÓN: Se acepta
L) Artículo 22: Solicitud de caución sustitutoria por el demandado
El artículo 22 del Anteproyecto prevé que "el demandado podrá solicitar la sustitución de la efectividad de las medidas cautelares acordadas por la prestación por su parte de una caución suficiente". A esta posibilidad se refiere expresamente el artículo 10.2 de la Directiva que, sin embargo, establece expresamente que sean las autoridades judiciales las que ''puedan supeditar la continuación de la utilización presuntamente ilícita de un secreto comercial a la constitución de una o varias garantías (. ..)", sin precisar en ningún momento que esa posibilidad sólo quepa acordarse a instancia del demandado. Ello podría dar lugar a interpretar que los Estados miembros deberán igualmente garantizar que esta decisión pueda adoptarse de oficio, conclusión que, sin embargo, aparece desmentida con la lectura del apartado 1 del artículo 10 de la Directiva, en el que sí se precisa que la adopción de las medidas cautelares debe realizarse "a instancia del poseedor", previsión que debe entenderse extensible a la sustitución de las mismas por la constitución de una garantía, máxime teniendo en cuenta el carácter de esta medida  alternativa. Nada hay que objetar, por tanto a la redacción del artículo 22 del Anteproyecto.
VALORACIÓN: Se acepta
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