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DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE CANADA

Secretos comerciales en el derecho de propiedad intelectual de Canada

En la medida en que la propiedad intelectual adquiere un valor cada vez mayor en la moderna economia basada en el
conocimiento y la informacion, el emprendedor necesita reconocer los activos de propiedad intelectual que posee en su
empresa. Si, por desconocimiento de su existencia, el emprendedor no logra proteger en forma conveniente los activos
de propiedad intelectual de su empresa, éste omite un elemento de importancia que puede agregar mucho al valor de
su empresa.

Al hablar de propiedad intelectual, por lo general uno se refiere a marcas comerciales, patentes, derechos de autor o
disefios industriales. Estos conceptos son formulados por leyes y regulaciones, que por lo general disponen de
mecanismos de registro formal para que los derechos intelectuales de una persona se puedan hacer valer contra
terceros.

Recientemente, la doctrina del Common Law cre6 un tipo nuevo de propiedad intelectual: “el secreto comercial”.
Aunqgue la provincia de Québec es una jurisdiccion de Derecho Civil, su proximidad con sus vecinos que aplican el
Common Law hizo posible importar el concepto de secreto comercial dentro del Derecho Civil de Québec. El concepto
de secreto comercial es interesante en virtud de que no requiere de inscripcién formal. Como consecuencia, una
empresa no esta obligada a hacer publicos sus secretos comerciales (a diferencia de la inscripcion de patentes,
derechos de autor y disefios industriales). Asimismo, la proteccién otorgada a un secreto comercial no tiene limite de
tiempo, siempre y cuando el secreto no se dé a conocer al publico.

Esta crénica juridica tratara la naturaleza del secreto comercial y las condiciones para su existencia. Asimismo, la crénica
planteard las principales ventajas de proteccion otorgadas por los secretos comerciales, asi como los medios disponibles
para proteger esos activos.

Definicién y condiciones del secreto comercial

Un secreto comercial se puede materializar a través de la posesion de un conocimiento especifico o informaciéon de
especial importancia. Por ejemplo, los métodos de produccién, el plan comercial de una empresa, la lista de clientes, la
férmula quimica, los procesos industriales, recetas especiales, practicas comerciales, etc. Pueden constituir secretos
comerciales, siempre que otorguen una ventaja econémica a la empresa y que mejoren su valor.

Para que un secreto comercial no siga siendo un simple secreto, sino que mas bien pueda constituir un activo de
propiedad intelectual protegido, debe cumplir con las condiciones siguientes:

» Lainformacion la debe conocer solamente un grupo limitado de personas fuera de la empresa;

» Lainformacidn la debe conocer solamente empleados seleccionados de la empresa;

* Se deben haber tomado medidas para mantener secreta la informacion;

* Lainformacién debe tener un valor para la empresa y sus competidores;

» Eldesarrollo de esa informacién debe haber requerido esfuerzos y gastos financieros no poco significativos;

» Lainformacién debe ser dificil de adquirir para un tercero.

Por consiguiente, es importante que una empresa proteja sus inversiones en investigacion y desarrollo asi como sus
frutos, que constituyen sus bienes de significativo valor financiero. Por eso, la empresa debe tomar medidas para
conservar la confidencialidad de sus secretos comerciales.




Ventajas de la proteccion otorgada por el secretoc  omercial

Dado que los secretos comerciales reciben una gran proteccion bajo el Common Law, este tipo de propiedad intelectual
generalmente se prefiere en lugar de las patentes, los derechos de autor y los disefios industriales, que ofrecen una
proteccién mas limitada. Asimismo, la inscripcién de un disefio industrial o de una patente requiere de la publicacion del
conocimiento o innovacion propia. Por otro lado, la proteccidn otorgada por el secreto comercial se basa en mantenerlo
secreto, y en consecuencia en no dar a conocer la informacién sensible.

El secreto comercial también tiene la ventaja de proteger informacién que posiblemente no podria protegerse por medio
de una patente, un derecho de autor, o la ley sobre disefios industriales. Efectivamente, para obtener una patente
sobre un producto se requiere que éste sea innovador. De la misma manera, el derecho de autor solamente se aplica
sobre un trabajo original. Por el contrario, la naturaleza innovadora u original no es requisito previo para la proteccion
otorgada a los secretos comerciales.

Otra ventaja del secreto comercial es su naturaleza duradera, a diferencia de otros tipos de proteccidn de propiedad
intelectual que tienen una duracion de tiempo limitada. De este modo, mientras que el secreto comercial siga sin ser
revelado, conserva su proteccion sin formalidad ni limite de tiempo.

Varios paises, por lo general parte de economias emergentes, solamente brindan una proteccion limitada a la
propiedad intelectual, ya sea debido a ineficiencias de sus tribunales o leyes o debido a la complacencia informal de
esos Estados frente a las empresas locales. También resulta muy costoso registrar una patente o un disefio industrial
en todo el mundo. En una economia global donde la mercaderia circula libremente, proteger la propiedad intelectual a
través del secreto comercial puede ser mas prudente que obtener su proteccion a través de medios tradicionales.

Auln asi, debemos tener presente la ventaja que tienen los medios clasicos de proteccién de propiedad intelectual tales
como patentes, derechos de autor, y disefios industriales: aunque sus contenidos sean conocidos por el publico, siguen
siendo protegidos.

Un secreto para mantener, estratégicamente

Para que el duefio de la informacion conserve la proteccion de su secreto comercial, debe tomar las medidas
adecuadas para mantener esa informacion secreta. Por eso, es importante incluir clausulas de confidencialidad en los
contratos de empleo de las personas que trabajan con la informacion considerada como parte del secreto comercial.
Asimismo, se pueden utilizar cddigos de acceso de uso para limitar la consulta que pudieran hacer los empleados de
esta informacion sensible y permitir el acceso solamente segin sea necesario.

Asimismo, los contratos de confidencialidad son indispensables cuando se debe dar a conocer informacion secreta a
un proveedor o un cliente potencial. Estos contratos de confidencialidad se deben adaptar correctamente para que no
los invalide un tribunal judicial. En ese caso, la confidencialidad, y por consiguiente el secreto comercial se perderian.
En sectores donde la competencia es muy dura, se pueden presentar casos de espionaje. En esos casos la empresa
se debe rodear de socios confiables para evitar esos riesgos.

La empresa extranjera que evalle operar comercialmente en Canada y que desee proteger sus secretos comerciales
en Canadéa debera cumplir con las normas canadienses que regulan la proteccion de secretos comerciales, inclusive en
su pais de origen, antes de poner en practica sus secretos comerciales en Canada. Efectivamente, si se da a conocer
un secreto fuera de Canada, también dejara de estar protegido dentro de Canada. Por consiguiente, un secreto
comercial debe cumplir con la ley canadiense para conservar su proteccion en Canada como un elemento de la
propiedad intelectual. De este modo, una empresa no puede invocar la proteccion de un secreto comercial dentro de
Canada si el “secreto” ya esta protegido por una patente en otro pais. Efectivamente, la inscripcién de una patente
hace que la informacién sea ampliamente publica, y por consiguiente que ya no sea secreta.

La proteccién de la propiedad intelectual es importante independientemente del método de creacion de la empresa en
Canada: sucursal, joint venture, contrato de licencia, etc. Si el joint venture o los contratos de licencia tratan un secreto
comercial, estos contratos necesariamente deben incorporar clausulas de confidencialidad para proteger ese secreto.
Asimismo, para mejorar la proteccion, es interesante incluir en los contratos determinadas clausulas que claramente
establezcan que la informacidn o los procedimientos se consideran propiedad intelectual asi como la propiedad de
aquellos.

Conclusion



Ademas de los tipos tradicionales de propiedad intelectual, como por ejemplo, patentes, derechos de autor y disefios
industriales, se reconocid un nuevo tipo de propiedad intelectual en las decisiones de los tribunales de Common Law:
el secreto comercial.

El secreto comercial se define como la posesion de conocimiento o de informacion de particular importancia. Esta
forma de propiedad intelectual presenta determinadas ventajas: no necesita ser dada a conocer al publico, su
proteccidn no esté limitada en el tiempo, y no requiere de inscripcion formal para ser protegida.

No obstante, existen algunos riesgos. Efectivamente, la divulgacion a través de la publicacién o por cualquier otro
medio del secreto comercial pone un fin a la proteccién que goza. Asimismo, el peligro puede venir de afuera de la
empresa, especialmente de los competidores que podrian intentar descubrir y usar para si mismos el activo de
importancia que es el secreto comercial. Una vez que éste es revelado, ya no crea una ventaja para su poseedor y en
consecuencia pierde su valor. Para evitar estos riesgos, una empresa debe actuar en forma diligente y puede tener
interés en buscar asesoramiento eficaz.
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