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I. INTRODUCCION

El Know-how, como instituto juridico, ha sido extensamente estu-
diado desde enfoques econ6micos, juridico-econ6micos o mercantiles, .
pero~ casi ; rrunca desde una, perspectiva penal (1.) . Esta carencia es no-
toria. en; el . DeEecho, penal espanol. Precisamente, el objeto de este
breve articulo es reflexionar sobre los aspectos bdsicos que conforma-
rian una protecci6n penal' del Know-how en nuestro ordenamiento .
Por consiguiente,. mi . interes se ha centrado en temas tales; como: el
concepto, juridico del Know-how ; dmbito material de aplicaci6n; y,
por dltimo, bier, juridico, protegido.

He~ tratado de adoptar una definici6n del Know-how que com-
prenda sus caracteristicas fundamentales . En este sentido, si bien con-
sidero que fat reserva es un rasgo definitorio del mismo, serfial6 como
otro . no menos relevante el de su transmisibilidad . Ello tiene su im-
portancia pues refuerza la necesidad de su protecci6n por la via de
la competencia desleal. Por otra parte, el, ambito material del Know-
how abarca tanto a aplicaciones industriales, como financieras, co-
merciales e. incluso de gesti6n, to que implica su no identificaci6n
con el «secreto industrial . Quizi fuese mas oportuno afirmar que
el Know-how es sin6nimo del secreto empresarial (2). Esta conclu-
si6n, por otra- parte, facilita la configuraci6n del bien juridico prote-
gido en el Know-how que consiste en la capacidad competitiva de
la empresa.

(") Le agradezco a Rocio Navarro Comas, becaria del programs Erasmus en Pa-
via (Italia) curso 1988/89, la bibliografia italiana que me ha proporcionado en materia
de «secreto, industrial)) .

(1) K: . TIEDEMANN, «Poder econ6mico y delito» . Barcelona 1985, Ill .
(2) 1 . A. G6MEZ SEGADE, (<Algunos aspectos de la licencia del Know-how)) en

Actos de, Derecho industrial. T. VII, Madrid, 1981, p. 209.
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II . KNOW-HOW : PROBLEMAS CONCEPTUALES

1 . Desde un punto de vista econ6mico, la empresa que quiere
ser competitiva debe efectuar grandes inversiones con el fin de acce-
der a un nivel adecuado de ideas, procedimientos o experiencias sus-
ceptibles de aplicacibn comercial o industrial . Conocimientos, en su-
ma, que conforman to que en un sentido amplio se entiende por
Know-how . Ahora bien, los mismos pueden ser adquiridos de dos
maneras: mediante la creaci6n o el invento de nuevas tecnicas dentro
de la empresa o por la adquisicidn de tecnologias elaboradas en em-
presas distintas (3) .

En ambos casos, estos actos de «iniciativa econ6mica» (4) resultan
rentables para la empresa en la medida que mantenga una adecuada
reserva de estos conocimientos o consiga su explotacibn en exclusive.
En ello reside la importancia de la proteccion que la ley dispense
al titular del Know-how frente a la intromisibn de la competencia.

2. El Know-how se ha convertido en los ultimos ahos en un ter-
mino de frecuente use en todo tipo de relaciones econ6micas .

Ademas de una copiosa literatura sobre el tema, diversas organi-
zaciones internacionales, tales como la Camera de Comercio Interna-
cional, la Organizacion Mundial de la 1'ropiedad Industrial o la UNC-
TAD, hen centrado su interes en este instituto. Sin embargo, resulta
llamativo que todos estos esfuerzos no hen cristalizado en la elabora-
ci6n de un concepto unanimemente aceptado (5).

Diversas causes cooperan a mantener este estado de confusion con-
ceptual:

a) La ausencia de una definicion legal del Know-how y la escasa
mencion que se hace del mismo en la jurisprudencia (6).

b) El desigual grado de desarrollo industrial de los distintos pai-
ses se traduce en un desigual desarrollo doctrinal (7).

c) Los enormes intereses econ6micos vinculados a la transmisi6n
de tecnologia industrial determinan que el ambito de aplicacion del
Know-how sea diferente seg6n la posicion que ocupe el pais en cues-
tion, la de receptor o transmisor (8).

3 . Quizas, conscientes de estas dificultades algunos participan-

(3) A . KREIs, ((La transmission de Know-how entre entreprises industrielles» . Pa-
ris, 1987, p . 5.

(4) A . FRIGNANI, «Secretos de empresa en el Derecho italiano y comparadoo en
Rev. Fac. Derecho Univ. Complutense. Arrlo 1987/88, p. 257.

(5) SEGADE, «Algunos aspectos de la licencia . . .» cit . p. 213.
(6) A . TRo1 .LER, oThe legal protection of Know-how . General report)), en «The

protection of Know-how in 13 countries. Pascara 1970, pp . 149-150.
(7) A . WISE, oTrade secrets and Know-how throughout the world. New York,

1976, p. 106.
(8) SEGADE, «El secreto industrial (Know-how))) . Madrid, 1974, p. 102; F. PA .

NrL, «Le Know-how)) Montpellier, 1975 . Paris, 1976, p. 41 .



Consideraciones en tomo a la proteccion penal 861

tes (9) plantearon en el Congreso de la Asociacion Internacional para
la Proteccibn de la Propiedad Industrial (AIPPI) de 1970 ser suficien-
te una amplia descripcidn del Know-how dejando a las legislaciones
internas la concrecion de los detalles legales.

Estas recomendaciones, sin embargo, son hoy dia insuficientes en
el marco del MCE. En efecto, de acuerdo con el espiritu del Tratado
de Roma (art . 2) se promueve la supresibn de las fronteras econbmi-
cas y el derecho a la libre circulacidn de mercancias y de oconoci-
mientos» (Know-how) . Ello significa que la aplicacion del Tratado
de Roma, en materia de transferencia de tecnologia entre empresas,
pasa por la homogeneidad juridica en relacibn con la proteccion del
Know-how (10) .

En Espalia, hasta epoca muy reciente, se cumplian las pautas ge-
nerales antes descritas. Es decir, la ausencia en la legislacibn y juris-
prudencia de cualquier referencia al termino Know-how o posible tra-
ducci6n del mismo (11) .

No obstante, hay que destacar una importante sentencia del Tri-
bunal Supremo (Sala primera), de 24 de octubre de 1979, en la que
se dice que el Know-how o «saber hacer» consiste « . . .en conocimien-
tos sobre metodos con posibles aplicaciones industriales o mercanti-
les» (12) . Mas significativa es la definicion de . Know-how que aparece
en el Real Decreto 1 .750/1987, de 18 de diciembre, por el que se
liberaliza la transferencia de tecnologia y la prestacion de asistencia
tecnica extranjera a empresas espanolas. En su articulo primero se
dice que entra dentro del ambito de aplicacion del RD: «(los) conoci-
mientos secretos no patentados aplicables a la actividad productiva
(Know-how)» (art . 1) .

En el piano doctrinal el estudio de esta figura se venia haciendo
en funcion del secreto industrial y siempre desde campos distintos
al penal. En la actualidad, la opinion mds unanime identifica el Know-
how con el secreto empresarial, categoria que engloba tanto a los
secretos industriales como a los comerciales (13) .

4. El problema de la definicibn del Know-how replantea la vali-

(9) CanadA y Dinamarca (Ann . AIPPI, 1970, pp . 523 y 633) .
(l0) P . BONASSIES, <(Le Know-how>> Montpellier, 1974, cit., pp . 205.
(11) Se hacia una alusibn indirecta al Know-how en el articulo 1 del Decreto 24

de diciembre de 1959, relativo a las condiciones impuestas a inversores extranjeros,
cuando se habla de la posibilidad de contratar «asistencia tecnica» .

(12) vease el excelente comentario de esta sentencia hecho por GOMEZ SEGADE
en <<Algunos aspectos de la licencia>>, cit . pp . 201 a 223.

(13) SEGADE en un primer momento considera sindnimos al secreto industrial y
al Know-how ((<Secreto industrial y . . .» cit . pp 159 y ss .) . Con posterioridad, en su
articulo sobre <<Algunos aspectos de la licencia . . .>> (cit. pp . 209 y ss .) varia su posicidn
identificandolo con el secreto empresarial. vease en este sentido la monografia de DEs-
SEMONTET oThe legal protection of Know-how in the United States of America», 2.3
ed ., Ginebra, 1987, pp . 29 y ss . ; ALESSANDRI «Riflessi Pnealistici della Innovazione
Tecnologica>>. Milano, 1984, pp . 182 y ss .
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dez de ciertas formas de razonamiento juridico propias de los ordena-
mientos influenciados por el Derecho frances del s . xlx.

El empleo de esta metodologia acostumbra a razonar a partir del
derecho preestablecido . Ante una nueva situacidn, el metodo tradicio-
nal la interpreta, no desde la situaci6n (la relaci6n) misma, sino a
traves de las normas existentes que puedan comprenderla . En relaci6n
con el Know-how, el concepto se construye, por tanto, en base a
institutos juridicos ya legalmente reconocidos. Es asi, que el Know=
how, en tanto conocimiento tt:cnico, se dice, es susceptible de ser
objeto de un derecho de propiedad, o de transmisi6n, de confidencia-
lidad, etc.

Por el contrario, otra forma de razonamiento juridico, que tiene
su precedente en el Derecho romano y en el hoy mAs pr6ximo Dere-
cho anglosaj6n, hace preceder, como dice VIVANT, al estudio del De-
recho, el estudio de la situaci6n nueva (14) . Desde este punto de vista
una caracteristica esencial del Know-how consiste en su posible trans-
misibilidad, en tanto que, como bien inmaterial, posee un valor par-
trimonial digno de protecci6n . Ahora bien, esta relacibn no podra
ser apreciada juridicamente si con antelacidn su contenido no ha sido
anaiizado en profundidad en base a la practica industrial y econ6mica
de donde procede .

5. Las consecuencias que se derivan de adoptar una u otra solu-
cidn son las siguientes :

A) Aquellos autores que emplean el metodo tradicional definen
el Know-how a partir de la descripci6n de un limitado n6mero de
atributos comtinmente aceptados (15) . Sin embargo, ]as definiciones
propuestas no son coincidentes, el ambito del Know-how varia casi
con cada autor. A modo de ilustracion destacamos algunas definicio-
nes particularmente representantivas (16) .

J . AZEMA propone una definici6n en la que sq analiza el conteni-
do de los conocimientos susceptibles de constitttir un Know-how y
su ambito de aplicaci6n :

cEl Know-how consiste en conocimientos relativos a la fabricaci6n,
comercializaci6n y servicios de productos, asi como a la financiaci6n
de las empresas que a ello se dediquen, fruto de la investigaci6n o

(14) AZEMA, «Le Know-how)) Montpellier, 1975, cit. p. 34 . Intervencidn de VI .
VANT en el coloquio que sigue a la ponencia del autor.

(15) KREIS, «La transmission de Know-how . . . )), cit . p. 16 .
(16) Constiltese adem1s : A. CHAVANNE, «1I Contratto di Know-how» R .D .I ., 1967,

200; GRECO y VERCELLONE, «Le invenzioni e i modelli industriali», 1968 . Turin; G .
BERNINI, «11 Know-how» Ann. de D. Comparato e di Studi Legislativi . Vol. 44, 1970,
pp . 262 y 263; P. DURAND, «Le Know-how», J.C .P . 67, ed . G., 1, 2078, Montpellier
1970 ; MAGNIN, ((Know-how et propiete industrielle)), Paris, 1974 ; DELEUZE, «Le con-
trat de transfert de processus technologique. Know-how», Paris, 1976; R. PLAISANT,
«Le Know-how : Les Petites Affiches», 7 de noviembre de 1977, num. 124, 3 ; etc.
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de la experiencia, no patentados, secretos y transmisibles por con-
trato» . (17) .

O bien la aportada por M. Regis FABRE en la que la condicidn
de conocimientos no patentados desaparece :

oConocimientos transmisibles y no accesibles inmediatamente al pti-
blico» (18) .

Incluso alguna definici6n incluye, dentro del dominio de aplica-
cion del Know-how, la prActica de la profesi6n . Asi to propone la
AIPPI de 1974 en la 5 .a Convencibn de la Unibn de Paris:

«El Know-how consiste en conocimientos o experiencias sobre as-
pectos tecnicos, comerciales o administrativos, financieros o de otra
indole, aplicables a procesos industriales de una empresa o a la prdcti-
ca de una profesi6no .

La extension y el objetivo de este articulo impide valorar los argu-
mentos mAs arriba manejados. Si, insistir en la idea de que este blo-
que de definiciones son formuladas oen abstracto» por to que las
razones aducidas, como dice VIVANT (19), adquieren un tinte contin-
gence y subjetivo que hacen peligrar la utilidad del propio concepto .
Como senala PERRIN : oTodo concepto acaba por perder su utilidad,
incluso su significacion, cuando se to aleja mds y mds de las condicio-
nes experimentales de donde surgio» (20) .

B) Desde el otro punto de vista metodologico la definicidn del
Know-how se realiza a partir del analisis de una situacibn concreta .
El concepto del Know-how se elabora a partir del estudio de la trans-
misi6n de tecnologia, destinada a la reproduccibn de un modelo de
realizacion industrial, que tambien llamaremos en forma mas breve,
«Know-how tecnol6gico» (21) .

En primer lugar y en base a la observaci6n de diversos contratos
referidos a la transmisidn de tecnologia entre empresas (22), KREIS
destaca los siguientes rasgos comunes a todos ellos:

a) Las transmisiones de tecnologia exigen de una y otra parte
la presencia de una organizacidn y de poderosos medios de produc-

(17) AZEMA, «Le Know-how)), Montpellier 1974, cit. p. 23 .
(18) FABRE, «Cahiers du droit de lintreprise», num. I, 1972, p. 2. Citado por

KREIS «La transmission de Know-how. . . )), cit. p. 25.
' (19) Vid. supra, m1m. 13, p. 23 .

(20) Citado por KREIS, «La transmission de Know-how», cit . p . 25 .
(21) /bid., pp . 5 a 43 .
(22) Algunos autores opinan sobre la imposibilidad de definir el Know-how en

base a la praxis contractual, sea nacional o internacional, por emplear una variedad
tal de contenidos que hace imposible extraer de ella un concepto unitario del Know-
how. Vease FRIGNANI, «Secretos de empresa. . .», cit . p. 261 .
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cibn, tal como se encuentran en la denominada industria de vanguar-
dia o oindustria punta>> . La mejora de los procesos de producci6n
industrial, tal como afirma PANEL (23), son el fruto de una continua
acumulacion de resultados y de experiencias colectivas, la mayoria
de las veces anonimas, que se transmiten en el interior de la propia
empresa. Proteger la confidecialidad de estos logros resulta impres-
cindible .

b) El Know-how transmisible, no consiste solo en aquellos cono-
cimientos reservados y altamente especializados susceptibles de ser ex-
presados documentalmente, sino tarnbien en aquellos otros conoci-
mientos que habilitan al receptor del Know-how para su use y
aplicacion (cursos de adiestramiento, enserfianzas, consultas, etc .) . En
otras palabras, se entiende que la transmision concluye cuando la em-
presa receptora adquiere la misma dinamica, el oart de jabrica-
tion» (24), desarrollado en ese proceso por la empresa transmisora,

c) El proceso industrial de fabricaci6n transmitido, como se de-
duce de la practica contractual, incluye tambien aportes en el ambito
comercial, e incluso de gestion, que procuraran a la empresa recepto-
ra, a la hora de la comercializacibn del producto final, el valor anadi-
do justificante de la inversidn realizada.

Asi pues, delimitado el Know-how desde este concreto campo de
actividad se definiria como: la transmision del dominio de un trata-
miento tecnologico reservado y original, adquirido por una empresa
y que cede a una segunda, relacionado con el proceso de fabricacibn
de un producto industrial . Transmisi6n que se completa mediante la
recepcion de todos aquellos conocimientos necesarios para la progre-
siva reproducci6n del proceso de fabricaci6n (25) .

Resulta sencillo deducir las caracteristicas que este concreto Know-
how debe reunir :

1) Debido a las ventajas competitivas que ofrece el nuevo proce-
so industrial su adquisicion es objeto de demanda.

2) Salvo por transmisibn, este Know-how debe resultar inaccesi-
ble a los clientes potenciales . De to que se infiere que estos procesos
tecnol6gicos deben ser secretos y no patentados . Hay que hacer notar
que la violaci6n de la confidencialidad del process solo puede ser
realizada globalmente por la propia empress receptors . Con la divul-
gacion del Know-how, aquella, no sdlo contraera una responsabilidad
contractual, sino que se hard responsable de una acto de competencia
desleal (26) .

3) La nocibn de adquisicion del proceso de fabricacibn es insepa-
rable de su explotacion comercial y de las nuevas formas de gestion

(23) PANEL, «Le Know-how)), Montpellier 1975, cit. p. 50.
(24) KREIS, ((La transmission del Know-how . .», cit . p. 27 .
(25) KREIS, ((La transmission de Know-how . . . o, cit. p. 27 .
(26) SEGADE, «Algunos aspectos de la licencia . . .», cit . p. 214.
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que la tecnologia incorporada requiere . Es decir, el dominio del Know-
how se extiende tambien a tecnicas no sdlo industriales sino tambien
merciales (27) . No obstante, en la medida en que los procesos industria-
les Sean susceptibles de ser cuantificados por separado, serd posible
desglosar el tratamiento juridico en concordancia con el sector tecni-
co involucrado . Lo que permitiria distinguir los contratos de licencia
del Know-how de «consulting engineering)) o ocommercial engineering)) .

6. Relacionado con el Know-how tecnol6gico se encuentra otra
especie de Know-how, de menor importancia economica (28) que de-
nominamos <<invenci6n t6cnica» . Su delimitacibn es sencilla si segui-
mos tomando como referencia al anterior .

Si bien el Know-how tecnologico consiste en el proceso de fabrica-
cibn de un producto industrial, fruto de un trabajo colectivo y anoni-
mo; «la invencibn tecnica» se basa en la inventiva individual, origina-
da en la habilidad manual del operario (oTours de main, ohandgriffe
o Kunstgriffe))), en el descubrimiento cientifico aplicado o en la in-
vencion industrial . En todo caso, se trata de actuaciones ligadas a
la empresa (29) y susceptibles de ser desglosadas (transmisibles) del
proceso de produccibn .

El valor de la «invencibn t6cnica» estA estrechamente unido al se-
creto industrial . Pero, aunque comparte esta caracteristica con el Know-
how tecnologico, la reserva de la invenci6n es precaria, es facil descu-
brirla por el simple anilisis de la realization correspondiente y resulta
muy vulnerable a la indiscreci6n (30) . La protection del poseedor de
este tipo de Know-how mantenido en secreto, no solo se justifica por
ser el resultado de su actividad personal, sino tambien por la necesi-
dad de promover la innovation t6cnica. En este sentido cumple la
misma funcibn que la patente, a saber: ofomenta y estimula la creati-
vidad» (31) .

Asimismo la invencibn tecnica esta intimamente ligada con el ins-
tituto de la patente. No obstante, hay entre ellos diferencias sustan-
ciales . En primer lugar, la elecci6n del secreto por parte del empresa-
rio evitaria la posibilidad de conocimiento de la invencibn por parte
de los competidores, pero no podria impedir que estos la utilizaran
si llegara a su conocimiento por una investigacidn propia . La patente,
en cambio, otorga a su titular de un monopolio legal que le permite
ejercer un ius prohibendi erga omnes. En segundo lugar, la patente
exige cumplimentar una serie de condiciones legales que no se requie-
ren, en cambio para mantener en secreto la invencibn .

El Know-how, como bien inmaterial, confiere a su titular determi-
nados derechos de cardcter patrimonial, en absoluto un derecho de

(27) SEGADE, (<El secreto industrial . .,)> tit. pp . 152 a .158 .
(28) KREIS, tit. p. 9.
(29) SEGADE, <(El secreto industrial . . .» tit. p . 120 .
(30) KREIS, <(La transmission de Know-how . . .», tit . p . 9 .
(31) SEGADE, «Algunos aspectos de la licencia . . .», tit . p. 211 .
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propiedad sobre el mismo. Esta es la razdn por la que el empresario
no podrd actuar contra aquel que, de forma independiente y por sus
propios medios, consigue los mismos resultados del Know-how objeto
de reserva y los divulga.

En general, los empresarios optaran por la proteccitin registrada
cuando se irate de innovaciones incorporadas al producto cuyo secre-
to fuera dificil de mantener, y escogeran el regimen de secreto en
aquellos casos en que, por realizarse en el seno de la propia empresa,
no fuera probable la divulgaci6n de las invenciones .

7. Por ultimo, creo necesario referirme al llamado osecreto de
fdbrica>> y su conexi6n con el Know-how .

Esta denominacidn usada en el articulo 418 del Cddigo penal fran-
ces responde a una epoca de incipience desarrollo industrial . La nor-
ma se remonta al C6digo penal de 1810 (32) y, en consecuencia, su
Ambito de aplicacidn es extraordinariamente limitado . Es asi como
la tarea de actualizacitin por la via de la interpretacidn ha concitado
un permanence interes por parte de la doctrina y de la jurisprudencia
francesa .

Una sentencia de 1959 de la Cour d'Aix-en-Provence entiende que
su contenido versa en un procedimiento tecnico industrial, secreto,
original, con un valor en el mercado, de tal suerte, que su divulga-
ci6n perjudica a sus titulares (33) .

Aunque esta interpretacitin jurisprudencial no presenta, en apa-
riencia, diferencias con el Know-how, no obstante, un sector de la
doctrina francesa considera que e1 «secreto de fdbrica>> sigue constitu-
yendo una entidad distinta (34) . Las razones que se aducen hacen re-
ferencia a que parte del contenido de este tipo de secreto pueden
incluir circunstancias o aspectos relacionados con la fabrica, que no
tienen en si mismos entidad para ser objeto de negocio juridico . En
otras palabras, si bien son reservados y su divulgaci6n puede interesar
a la competencia, tornados aisladamente, no pueden considerarse co-
mo bienes inmateriales y por to tanto no seran transmisibles .

Quizd esta polemica parezca ajena a nuestro derecho, ya que en
el articulo 499 del C6digo penal espanol no se habla de osecreto de
fdbricao, sino de osecretos de su industria» . Pero si se considera,
por una parte, el origen hist6rico de este precepto y, por otra, la
descripci6n que se hace en 6l del sujeto activo del delito, similar a
la hecha en el articulo 418 frances, hace pensar que detrds del termi-
no secreto de industria se sigue escondiendo el viejo secreto de fdbrica.

(32) aTodo director, empleado u obrero de la fibrica que haya comunicado o
intentado comunicar a extranjeros o a franceses residentes en paises extranjeros secre-
tos de la jdbrica donde esta empleado . . .» (art . 418 del C6digo penal) . Este termino
tambien es usado por el C6digo penal italiano de Zadarnelli (art . 298) y en la Ley
suiza contra la competencia desleal de 20 de octubre de 1944 (art . 1) .

(33) Aix-en-Provence 28 de octubre de 1959 : Ann. prop. ind. 1959, p. 314.
(34) KREIS, ((La transmission del Know-how», cit. pp . 241 y ss .
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8 . Asi pues, serian dos las posibles vias metodoldgicas seguidas
en la construccion de un concepto juridico del Know-how . Una, «tra-
dicional» que to hace apelando a tecnicas juridicas clasicas . Las defi-
niciones aportadas, en general no coincidences, enumeran los atribu-
tos que delimitan el Know-how en funcion de ciertas categorias juridicas
ya existentes . Otra «material», que va de to particular a to general,
en la que el examen de la practica economica permitira extraer los
rasgos comunes que posibiliten elaborar su concepto y ]as oportunas
consecuencias juridicas .

Aunque mas limitado, el segundo metodo es mas fiable, en tanto
que se asienta firmemente en la realidad contractual del Know-how .
De aqui, y para todo tipo del mismo, podemos convenir que su obje-
to to constituyen: ideas, procedimientos o experiencias, con posibles
aplicaciones industriales o mercantiles que tienen en si mismos valor
econdmico. Conocimientos reservados que la empresa considera va-
liosos y necesarios de mantener secretos .

El Know-how constituye un bien de naturaleza intangible que no
confiere a su titular un derecho de propiedad sobre aquel, aunque
le habilita, no obstante, para establecer negocios juridicos. Asi pues,
junto al caracter secreto del Know-how, su transmisibilidad se con-
vierte en una de sus caracteristicas fundamentales (35) .

Al hablar de los distintos tipos de Know-how se ha mencionado
el «Know-how tecnoldgico>>, consistente en los conocimientos relati-
vos a todo un proceso de fabricaci6n y el referido a una «invencidn
tecnica>> concreta . En este ultimo podria incluirse el «secreto de fabri-
ca>> siempre que nos atengamos a las consideraciones hechas mas
arriba .

Por ultimo, quisiera secular que en el caso del definido «Know-
how tecnoldgico», la violacion del secreto resulta s61o accesible a la
empresa receptora, la cual no solo contraeria una responsabilidad con-
tractual, sino que ademas responderia por un acto de competencia
desleal.

111 . SECRETO INDUSTRIAL Y KNOW-HOW

9 . Un tema particularmente polemico to constituye la nocidn del
secreto industrial . En general, la doctrina engloba dentro de este con-
cepto los secretos relacionados con descubrimientos cientificos (36),
invenciones, procedimientos industriales, que supongan un incremen-
to en la capacidad productiva de la empresa.

(35) SECAOE, «Algunos aspectos de la licencia . ..», cit. pp . 210 a 214.
(36) El descubrimiento cientifico puede ser el punto de partida para la invenci6n,

atin cuando no contenga reglas tecnicas . Si bien no puede ser patentado, no existen
obstAculos para su tutela a trav6s del secreto industrial (ver SECnot: «El secreto in-
dustrial)), cit . pp . 91 a 101) .
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GOMEZ SEGADE (37) to define de la siguiente manera : otodo co-
nocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos indus-
triales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa,
desea mantener ocultos» .

Un analisis de este concepto nos permite distinguir dos elementos :
el conocimiento y el objeto sobre el que recae aquel. El conocimiento
debe poseer un caracter oculto, revestir un interes econtimico para
la empresa y existir por parte de tssta la voluntad de mantener el
secreto. El objeto, es en principio, el conocimiento reservado que ver-
sa sobre objetos de caracter industrial . No resulta, sin embargo, ficil
conocer con precision el significado del termino oindustrial», por to
que la doctrina estima, con muy buen acierto, que debe entenderse
como equivalence al termino oempresarial» (38) .

Si comparasemos esta definicibn con otras sobre el secreto indus-
trial podria apreciarse que el problema del caracter oculto del secreto
y, sobre todo, el relativo al del contenido son los mas debatidos en
la doctrina (39) . En definitiva las mismas interrogantes que pesan so-
bre la definicion y objeto del Know-how se reproducen en el denomi-
nado osecreto industrial.

Es evidente que los objetos de aplicacion de uno y otro instituto
se superponen . Ahora bien, resulta en extremo importante dilucidar
si ese solapamiento se resuelve en una identidad o en una intersec-
cion . En otras palabras : ZEI Know-how es sintinimo del secreto in-
dustrial o no?

Para contestarse a esta interrogante es necesario referirse a dos
aspectos previos : el primero, relativo a la legislacion penal sobre el
secreto industrial ; y el segundo, a los esfuerzos de doctrina y juris-
prudencia encaminados a actualizar esta normativa.

10 . El secreto industrial protegido en el Derecho espanol por dis-
tintas disposiciones tales como: el articulo 499 del C6digo penal; el
articulo 72 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 (LCT) ; la culpa
extracontractual del articulo 1 .902 del C6digo civil ; y el articulo 10
bis. del Convenio de la Union de Paris (CUP) (40) .

Un somero examen de toda esta normativa indica que el secreto
industrial encuentra una tutela directa a traves del articulo 499 del
Codigo penal, en el que se dice : «El encargado, empleado u obrero
de una fdbrica u otro establecimiento industrial que en perjuicio del
dueno descubriere los secretos de su industria, serd castigado. . . o.

Un dato esclarecedor en la genesis de este precepto to constituye

(37) [bid ., p. 67 .
(38) M . BAjo FERNANDEZ. oManual de Derecho penal. Parte Especial)), Madrid,

1987, pp . 255 y ss .
(39) FRIAGNANI, «Secretos de empresa. . .», cit . p. 261 .
(40) Espaiha es miembro de la Union de Paris desde 1885 . Se ha adherido a [as

distintas revisiones, en concreto a la Revision de la Haya de 1925 en la que se incluye
una clausula general sobre competencia desleal en el articulo 10 bis.
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el lugar que ocupa en el C6digo penal. En efecto, el legislador aten-
diendo a la modalidad del comportamiento (revelaci6n del secreto),
situa al articulo 499 al lado de aquellos otros que hacen referencia
a la intimidad individual (41) . Esta regulaci6n unitaria de comporta-
mientos resuelta hoy dia anacrbnica puesto que responde a bienes
juridicos de naturaleza diversa (42) .

Esto sucede siempre que se sostenga que oel patrimonio econdmi-
co de una persona pertenece tambien a su esfera de intimidad» (43) .
Y, se podria atiadir, esto sucede porque el texto del precepto, salvo
retoques que no afectaxon a su contenido (44) es identico al articulo
424 del C6digo penal espanol de 1848.

En otras palabras, el precepto responde al modelo liberal propio
del s. xlx (45) . El Estado interviene en el mercado solo para asegu-
rar la libertad individual y proteger la propiedad . Si a ello se anade
un desarrollo industrial minimo, nos encontramos con una normativa
penal perfectamente congruente para su epoca, aunque hoy totalmen-
te superada . Como se verd, una variacidn en el enfoque politico cri-
minal trasladarA el fundamento de proteccidn del secreto industrial,
de la esfera de la propiedad, al ambito de la competencia .

Por otra parte, como ya antes se menciono, el articulo 499 esta
fuertemente influenciado por el C6digo penal frances de 1810 (46) .
En su origen hisforico, el objeto material de aplicacion del precepto
gira en torno al denominado osecreto de fdbrica» . En el articulo 499,
si bien es cierto que no aparece esa denominacion se habla de osecre-
tos de su industria», tambien to es, que en atencidn a la especialidad
exigida al sujeto activo del delito : encargado, empleado u obrero,
se puede deducir que el precepto, en su origen historico, protege al
osecreto de fabrica>> .

11 . Finalizada la guerra de 1939-1945 la transmisibn de Know-
how entre empresas adquiere un valor econ6mico creciente. Un valor,
que a juicio de PANEL, puede constituir entre todos los elementos

(41) Bajo el epigrafe : «Descubrimiento y revelaci6n de secretos» (Cap . VII), se
incluyen el secreto documental, escuchas ilegales, secreto comercial e industrial en el
Titulo XII reference a los «delitos contra la libertad y la seguridad» . La jurisprudencia,
ante el silencio de la doctrina, ha convertido en <dntercambiables» estos tres preceptor.
De cal suerte que el secreto industrial a veces se ha protegido desde el articulo 497,
secreto documental (S .3 .IV.57) o, desde el articulo 498, otras conductas desleales
(SAIV.72) .

(42) Ignacio BERDUCo G6MEZ DE LA TORRE, <(La tutela de la competencia en la
Propuesta del Anteproyecto del Nuevo C6digo penal) en la «Reforma Penal. Delitos
socioecondmicos» . Madrid, 1985, p. 416.

(43) BAJO, <<Manual de Derecho penal. . . », cit . p. 244.
(44) Salvo modificaciones referentes a las cuantias de las penas, la Gnica variante

consiste en que el en C6digo penal de 1932 se cambia la frase «con perjuicio del
duetlo», por oen perjuicio del duefio>.

(45) BERDUCO, <(La reforma de los delitos contra la propiedad industrial «en Do-
cumentaci6n Juridica, Vol. 11, Madrid, 1983, p. 28 .

(46) A . ONECA, «Derecho penal, T . 1, Madrid, 1949, pp . 62 y 63 .
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materiales o inmateriales que constituyen el patrimonio de una em-
presa, algo decisivo para su futuro (47) . Es decir, de la practica in-
dustrial y economica surge un instituto, el Know-how, que requiere
una imperiosa proteccion juridica .

Precisamente, el Know-how juega un papel dinamizador respecto
al secreto industrial, similar al que este ultimo desempeno, a principio
de siglo, respecto a la elaboracion de la legislacidn referente a la com-
petencia desleal (48) .

La necesidad de ampliar la proteccion del secreto industrial, fuera
de los estrechos cauces penales, supuso una ayuda inestimable en la
construccion de una normativa represora de la competencia ilicita,
en la que la violacion del secreto industrial se incluia como una de
las practicas habituales (49) .

En forma analoga, el Know-how se convierte, a partir de la deca-
da de los cincuenta, en la raztin mas poderosa que anima a los es-
fuerzos de doctrina y jurisprudencia encaminados a actualizar el con-
tenido de la normativa tuteladora del secreto industrial .

El Derecho espahol no es ajeno a estas nuevas orientaciones . El
esfuerzo interpretativo se centrd en el articulo 499 del Codigo penal
y en el ya derogado articulo 131 de la Ley de Propiedad Industrial (50) .
No obstante, hay que senalar que a diferencia de to sucedido con
la jurisprudencia francesa, estas deficiencias en la tutela del secreto
industrial, no se han traducido en una evoluci6n hacia la proteccion
civil de este instituto. La normativa relativa a la competencia desleal
en nuestro pais sigue siendo atin fragmentaria y confusa (51) .

En todo caso el interes dominance de la doctrina se centra en
la relacibn existence entre el secreto industrial y el Know-how . Tres
son las posturas seguidas : que el Know-how tenga un contenido m6s
amplio que el secreto industrial, que tenga un contenido limitado,
o que se identifique con el mismo. En Italia, por ejemplo, FRIGNANI
opina que debe seguirse la tercera postura ya que al Know-how se
le aplica la normativa hecha para los secretos (52) .

Esta afirmaci6n encuentra sustento en una sentencia del Tribunal
de Casacibn de Italia de 27 de febrero de 1985, que dice textualmente :

((El Know-how consiste en los conocimientos, normalmente destina-
dos a permanecer secretos, atenientes a las tecnicas industriales necesa-
rias para producir un bien, para actuar un proceso productivo o para

(47) PANEL, «Le Know-how)), Montpellier, 1975, Paris, 1976, p . 42 .
(48) SEGADE . ((El secreto industrial . . . », cit . pp . 264 y ss .
(49) Ley protuguesa sobre competencia desleal de 21 de mayo de 1986 ; Gesetz

zur Bekamfung des ulauteren Wettbewerbs de 27 de mayo de 1986 .
(50) El Titulo X de la LPI de 16 .V .1902 fue derogado por Ley 32/1988, de 10.XI,

de Marcas .
(51) A. MENtNDE7-, ((La competencia desleal», Madrid, 1988, p. 147.
(52) FRIGNANI, «Secretos de empresa. . .», cit . p. 261 ; SEGADE en su primera mo-

nografia, "El secreto industrial), cit . pp . 159 y ss .
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el correcto empleo de una tecnologia, o sea, atenientes a las reglas
de conductas, derivadas de estudios y experiencias de conducci6n em-
presarial, en el campo de la tecnica mercantil e inherence al sector
organizativo o comercial en sentido estricto .»

No obstante, ALESSANDRI no es partidario de la equiparaci6n en-
tre ambos institutos en el ordenamiento italiano, no ya en el ambito
civil, sino tampoco en el penal (53) . La raz6n aducida es que el obje-
to material del delito de violacion del secreto industrial, que aparece
en el articulo 623 del C6digo penal, no engloba todos los posibles
contenidos que entran en la categoria de Know-how .

El silencio del articulo 499 del C6digo penal espahol, en cuanto
a su contenido material, ha permitido a la jurisprudencia y doctrina
explicar el viejo aforismo latino oubi lex non distinguit nec nos dis-
tinguere habemos» (54) . De aqui, que la jurisprudencia no mantenga
ningdn criterio restrictivo frente al concepto de secreto industrial (55) .

Ahora bien, las mismas consideraciones hechas mas arriba con
ocasidn de la definicibn del Know-how son aqui aplicables, puesto
que en lugar de hacer preceder al derecho, el estudio en profundidad
de la situacibn nueva, se recurre a las tecnicas juridicas clasicas . La
interpretaci6n no se realiza desde la «relacion» misma, sino desde
la norma existente .

En mi opinion se recurre a la modalidad del comportamiento : el
«secreto», como la 6nica caracteristica com6n y esencial de cualquier
especie de Know-how . FRIGNANI expresa con claridad esta idea al
afirmar : « . . .atin los mds encarnizados investigadores no pueden evitar
como conclusidn de que se aplique al Know-how la normativa hecha
y construida para los secretos» (56) . De esta forma queda expedito
el camino para poder convertir en sin6nimos ambos institutos .

Hay que reconocer que esta radical soluci6n pareceria resolver la
cuestion . No obstante, esta simplificacibn no refleja enteramente la
realidad : primero, porque esto nos Ilevaria a considerar que estaria-
mos en presencia de Know-how ocada vez que se disponga de infor-
macidn por cuyo conocimiento un tercero estd dispuesto a pagar una
cantidado (57) y esta afirmacibn no es exacta . Hay secretos concer-
nientes a la organizaci6n interna de una empresa que no pueden con-
siderarse, como mds arriba se dijo, Know-how ; segundo, por la exis-
tencia de un limite, determinado por el propio contenido sustantivo
de la norma, en la ampliacibn por la via interpretativa del Ambito
del articulo 499.

(53) ALEXANDRI, «Riflessi penalistici . . .», cit . p . 183 .
(54) SEGADE, aEl secreto industrial . . . r», cit. p. 250. Consultese, por ejemplo, TS

de 24 de septiembre de 1984, TS de 4 de abril de 1972 y TS de 22 de marzo de 1966 .
(56) FRIGNANI, «Secretos de empresa. . .», cit . p. 261 .
(57) MGUSSERGN, «Le Know-how» Montpellier, 1975, cit. p. 39 .
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Creo muy acertadas las observaciones hechas por ALESSANDRI (58)
al considerar que el objeto material del delito de violacion del secreto
industrial no comprende todos los posibles aspectos del Know-how .
Estas misma observacion es perfectamente aplicable al articulo 499
del Codigo penal espahol.

Toda interpretacion tendente a actualizar una norms tiene un li-
mite dado por el propio contenido material y sustantivo de la misma.
En este sentido, y a pesar de los esfuerzos mancomunados de doctri-
na y jurisprudencia, es dificil imaginar que en el reinterpretado «se-
creto de fdbrica>> tenga cabida, por ejemplo, el Know-how tecno-
logico>> .

No hay inconveniente en considerar al Know-how consistente en
una oinvencibn tecnica» como secreto industrial . Pero en mi opinion,
no ocurre to mismo con el mss arriba definido oKnow-how tecnoltigi-
co» y ello por las razones siguientes :

a) El mismo consiste en conocimientos relativos a un proceso
de fabricacion industrial determinado. El modelo de realizacibn com-
porta un conjunto de conocimientos que transcienden ampliamente
la esfera industrial y que atailen a la comercial y de gestion .

b) El «Know-how tecnolbgico>> no queda agotado con la descrip-
cion del nuevo metodo productivo . Constituye un proceso en el que
tambien se incluye la capacitacion de de la empresa receptors en la
utilizacion del Know-how adquirido .

c) Las caracteristicas descritas hacen inaccesible, salvo en aspec-
tos puntuales de este Know-how, que un empleado, directivo o terce-
ro puedan apropiarse ilicitamente del secreto. Es la propia empresa
receptors del «Know-how tecnolbgico>> la unica que estaria capacita-
da para hacerlo.

Por todo to dicho, resulta evidente que el estrecho cauce que nos
proporciona el secreto industrial, descrito en el articulo 499 del Cbdi-
go penal, dificilmente pueda incluirse el Know-how tal como se ha
definido . En consecuencia, nuestro punto de vista considers que este
tiene un contenido material mss amplio que el secreto industrial .

12 . La opinion mayoritaria en. el campo del Derecho comparado
es la de que el Know-how puede referirse tambie a conocimientos
sobre ideas o procedimientos comerciales. Este punto de vista es man-
tenido por el Codigo de conducts para la transferencia de tecnologia
redactado por la UNCTAD . Asimismo, la CAmara de Comercio In-
ternacional estima que la tecnologia abarca t6cnicas de gestidn, co-
merciales, contables, y de distribucion .

La Sala Primera del Tribunal Supremo espanol en sentencia de
24 de octubre de 1979, entendio que constituia materia de Know-how
o «saber hacer» : o.. .conocimientos o metodos con posibles aplicacio-

(58) ALESSANDRI, «Riflessi Penalistici . . .», cit. pp . 183 y 184.
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nes industriales o mercantiles . . . ». Orientaci6n acorde con el articulo
1 del Real Decreto 1 .750/1987, 18 de diciembre, por el que se liberali-
za la transferencia de tecnologia y la prestaci6n de asistencia tecnica
extranjera a empresas espaholas: «conocimientos secretos, no paten-
tables, aplicables a la actividad productiva (Know-how))) .

Esta corriente de opini6n no hace mds que reforzarnos en la idea
de considerar al Know-how como sin6nimo de secreto empresarial,
en lugar del industrial : ocategoria comprensiva tanto de los secretos
industriales como de los comercialeso (59) .

En el Derecho espahol y dentro del marco operativo del articulo
499 no hay inconvenientes en considerar el secreto industrial sin6ni-
mo de Know-how en las siguientes aplicaciones : coda invenci6n tecnico-
industrial, en especial las oinvenciones patentables» (60) ; las invencio-
nes que no puedan registrarse por no reunir los requisitos necesarios
de patentabilidad ; los modelos y dibujos industriales (EPI arts . 182
a 195) antes de ser comercializados; y, por ultimo, el otour de main,
entendido como cualquier dispositivo o ingenio que mejore un proce-
dimiento o aparato destinado a la producci6n y que se mantiene se-
creto.

Quedarian fuera de la protecci6n del secreto industrial el Know-
how consistente en la fabricaci6n de un modelo industrial en los t6r-
minos con los que se caracteriz6 mas arriba el «Know-how tecnol6gi-
co». No obstante, en la medida que sea factible desglosar de la totali-
dad del Know-how procesos industriales cuantificables, ellos podrian
ser objeto de un tratamiento penal por separado .

IV . BIEN JURIDICO Y PROTECCION PENAL DEL KNOW-HOW

Ultimas y obligadas consideraciones son las que se refieren al con-
tenido del bien juridico protegido en el Know-how y el lugar en que
debe ser situado en el C6digo Penal.

En la medida que la reinterpretaci6n del articulo 499 nos sitfa
el contenido del secreto industrial en el Ambito del Know-how, pare-
ceria l6gico que debamos iniciar nuestra reflexi6n a partir de este
instituto .

13 . La opini6n mAs actualizada de la doctrina espanola conside-
ra que to que se protege en el secreto industrial es la capacidad com-
petitiva de la empresa (61) .

(59) SEGADE, «Algunos aspectos de la licencia . . .», cit . p . 209 .
(60) /bid., .«El Know-how . . .», cit. p . 125 .
(61) No obstante, algunos autores consideran que el bien juridico protegido to

constituye la «libertad de voluntad». Es decir, la voluntad de que no sea conocido
el secreto. RODRIGUEz DAVESA, Op. Cit. p. 313; A. QUINTANO RIPOLLES «Curso de
Derecho penal I», Madrid, 1963, p. 997; G. LANDROVE «Descubrimiento y revelaci6n
de secretos», en III Jornadas Profesores de Derecho penal, Santiago de Compostela,
1976, p. 188.
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En efecto, si entendemos que to que trata de proteger la empresa
es el interes economico que encierra el secreto (en cuanto bien inma-
terial), es evidente, que este se presenta como un ((valor de empresa»
cuyo descubrimiento favorece a la competencia y perjudica su propia
capacidad (62) . En este sentido, el secreto de empresa no es mas «una
forma de proteger el secreto industrial» (63), el titular ha preferido
el secreto de la invencion a la mayor protecci6n que el derecho otorga
cuando es objeto de registro .

Esta consideraci6n, no s61o amplia el ambito de aplicaci6n del
articulo 499, sino que ademas sittla al secreto industrial en el lugar
que le corresponde, en el campo del Derecho penal econ6mico (64) .

Es importante insistir en la idea de que to que se tutela no es
el secreto en si mismo, si no el secreto en cuanto significa un valor
de empresa. En este sentido, al igual que la patente, por ejemplo,
la garantia del secreto se constituye en una condicionante de la capa-
cidad competitiva de la empresa. Aparece como opresupuesto para
que un sistema econ6mico, que reposa sobre la competencia pueda
llega a cumplir sus funcioneso (65) .

Desde un punto de vista dogmatico y siempre en el entendimiento
de que el bien juridico protegido es la capacidad competitiva de la
empresa, nos encontramos no ante un delito de lesi6n, sino ante un
delito de peligro. Una interpretacibn del articulo 499 nos permite sos-
tener que la consumacibn del delito no exige la concurrencia de un
daho econ6micamente valuable (66), sino la simple puesta en peligro
de la capacidad competitiva de la empresa en el mercado.

Coherentemente con esta orientacibn de Propuesta de Anteproyec-
to del nuevo C6digo penal (PANCP) clarifica en gran medida el con-
tenido del bien juridico del secreto industrial al situarlo con acierto
dentro del Titulo XII: oDe los delitos sociecondmicos» y bajo la rti-
brica: «De las infracciones de la propiedad industrial y derechos que
conciernen a la libre competencia y a los consumidores». Reforma
esperada y pedida desde todos los ambitos doctrinales.

Quedaria por ver que sucede con eI bien juridico que corresponde
a las parcelas de Know-how que no pueden subsumirse en el secreto
industrial . En realidad no ofrece el tema mayor problema puesto que
no se hace depender la esencia del Know-how exclusivamente de la
modalidad de comportamiento, sino tambien de la capacidad de trans-
mision de un determinado tipo de conocimientos. Transmisibilidad
que tiene un valor econbmico y tiende a aumentar la capacidad com-

(62) BAJO, (<Manual de Derecho. . .», cit . p. 247. Tesis tambien sustentada en la
S.14.IX .64.

(63) Ibid ., p. 244.
(64) K. TIEDEMANN, «Delitos contra el orden econbmico» en ((Los delitos socioe-

condmicos)). Madrid, 1985, pp . 171 y 173 .
(65) BERDUGO, ((La tutela de la competencia. . .», cit . p. 416.
(66) BAJO, ((Manual de Derecho. . . . », cit . p. 249.
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petitiva de la empresa. Asi pues, en este derecho el que forma el con-
tenido del bien juridico protegido en todo tipo de Know-how . Es de-
cir, tanto el que aparece como tecnologico o bajo la rtibrica de secreto
industrial .

14 . El derecho de competencia de la empresa esta estrechamente
vinculado con la perpetuacibn y reproducci6n del modelo economico
que la Constitution Espailola (CE) recoge en el articulo 38 bajo el
epigrafe «libertad de empresa en el marco de economta de mercado» .

Ahora bien, la proteccidn de la competencia en este contexto cons-
titucional difiere radicalmente de la que tuvo en el modelo liberal
clasico . Su correctivo to encuentra en el articulo 51 .1 de la CE, que
contempla la defensa de los consumidores a traves de la intervencibn
del Estado y en otras medidas entre las que destaco : el articulo 33 .2
y 3, en el que se imponen ciertos limites a la propiedad privada ;
el articulo 128, que determine que toda la riqueza del pais, sea cual
sea su titularidad, se subordina al interes general ; y con el articulo
129.2 por el que la administration se compromete a facilitar el acceso
de los trabajadores a la propiedad de los medios de production (67) .

Por to tanto, se puede afirmar que la protection a la competencia;
en consonancia con los principios que informan a nuestro Estado so-
cial y DemocrAtico de Derecho, cumple una doble funcion: la primera
politico-economica, incentivando la calidad de la production y pre-
cio; y, la segunda, politico-social protegiendo a los consumidores y
terceros competidores e impidiendo una excesiva concentracidn del
poder econbmico (68) .

15 . En consonancia con todo to dicho, una legislation actualiza-
da y operativa en materia de competencia debera incluir normas enca-
minadas a «asegurar la nitidez de la competencia>> y proteger la «li-
bertad de la competencia» (69) .

La «nitidez de la competencia>> la den las «buenas costumbres
mercantiles>>, contraries a todo tipo de competencia desleal (entre las
que hay que incluir la violacidn del secreto industrial) . En el Derecho
espanol esta normativa aparece en forma dispersa, edemas de la ya
cicada al principio del paragrafo 10 de este articulo, en el Estatuto
de Publicidad de 11-VI-1964 .

Bajo la denomination de actos contrarios a la «libertad de la com-
petencia>> quedan comprendidos, no solo <dos abusos por entorpeci-
miento>> contrarios a los competidores locales, sino tambien ciertos
comportamientos, observables en especial entre las empresas mas po-

(67) M. BARBERO SArrros, «Los delitos contra el orden socioeconomico>>, en «Los
delitos socioeconbmicos» . Madrid, 1987, pp. 149 a 151 .

(68) H. HORMAZABAL MALAREE, «Consideraciones entorno a la incriminacibn de
conductas lesivas a la competencia», Rev. Tecnico Laboral, Vol. V, n .° 15, p. 5 (se-
parata) .

(69) Ibid ., pp . 6 y 7 .
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derosas y destinados a defender su propia posici6n, como serian : re-
presalias y denegaci6n de relaciones comerciales, prerrogativas a de-
terminados clientes, etc .

No obstante y sin llegar al empleo de medio abusivos, el -gran
poder econbmico de una empresa transnacional, que cuenta con un
mejor acceso al mercado o a las materias primas, puede generar unos
efectos perniciosos similares a los provocados empleando medios ilici-
tos (70) . Es decir, la misma magnitud de una empresa y su fuerza
econbmica favoren la formaci6n de monopolios y oligopolios y entre
los factores estructurales que propician su consolidaci6n (y su disolu-
ci6n) hay que citar precisamente al oKnow-how tecnol6gico» (71) .

La protecci6n de la olibertad de competencia» en Espana se reali-
za a traves del decreto sobre disciplina de mercado de 20 de diciem-
bre de 1974 ; en la Ley 110/1963 sobre practicas restrictivas a la com-
petencia y en los articulos 539 y ss . del C6digo penal relativos a las
omaquinaciones para alterar el precio de las cosaso .

Una evaluaci6n en la prdctica del funcionamiento del derecho es-
parhol en materia de competencia nos indica, por la casi total ausencia
de actividad de una alta ocifra oscura» de criminalidad y en conse-
cuencia de la ineficacia de esta normativa (72) . En este marco, se
precisa de una profunda revisibn legislativa que tenga como fin el
adecuar el buen funcionamiento de este derecho con las exigencias
constitucionales (73) .

16 . En mi opini6n, la protecci6n juridica del Know-how deberia
situarse dentro de la legislaci6n sobre competencia desleal, siendo ob-
jeto de un trato preferencial por la via civil, mercantil y administrati-
va y en forma excepcional por la via penal.

Las ventajas de este sistema residen en que el titular del Know-
how dispone, ademas de las acciones penales especificas, de las accio-
nes civiles previstas para reprimir los actos de competencia desleal.
Es decir, de ]as acciones de indemnizaci6n, cesaci6n y remoci6n de
la situaci6n originaria del dano . Se podria objetar que la acci6n de
cesaci6n es irrelevante, pues no tiene sentido que el juez condene al
demandado a abstenerse en un futuro de divulgar el secreto, cuando
de forma efectiva dste ya ha sido violado (74) . No obstante, esta ac-
ci6n de cesaci6n encaja perfectamente en el oKnow-how tecnol6gico»
ya que, como hemos visto, su amplitud y complejidad to hace mas
vulnerable en la divulgaci6n de aspectos parciales y dificilmente acce-
sibles a la globalidad del mismo.

Me parece en extremo acertada la soluci6n dada en el Proyecto

(70) TIEDEMANN, «Poder econ6mico y . . .», cit . p . 60 .
(71) TIEDEMANN, «Kartellrechtsverst6sse and Strafrecht» . K61n, 1976, cit . HORMA-

ZABAL, p. 9.
(72) HORMAZABAL, «Consideraciones entorno. . .», cit . p. 9.
(73) BERDUGO, ((La tutela de la competencia. . .», cit . p. 401 .
(74) SEGADE, ((El secreto industrial . . .» , cit. p. 276.
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Alternativo del Codigo penal aleman que en su paragrafo 180 instru-
menta una reglamentacion global y moderna del Know-how , entendi-
do como «un valor economico que comporta ventajas competiti-
vas» (75) . Unifica la protecci6n penal del Know-how, incluyendo no
stilo el conocimiento experimental industrial secreto, sino tambien el
comercial.

Es de lamentar que nuestra legislacion penal en materia de secreto
industrial haya seguido el osistema frances», que al dar relevancia
a la protecci6n penal sobre las otras, se vea en la necesidad de instru-
mentar una protecci6n indirecta mediante la norma civil o de una
clausura general prohibitiva de la competencia desleal (76) .

En resumen, considero que el bien juridico protegido en todo tipo
de Know-how es la capacidad competitiva de la empresa entendida
en sus dos vertientes : Positiva, en el sentido de proteger los derechos
de los consumidores frente a practicas abusivas de los titulares del
Know-how , de terceros competidores y de la libertad de mercado
en general. Negativa, en cuanto a los comportamientos ilicitos que
menoscaban la onitidez en la competencia>> y que perjudican a los
mismos titulares del Know-how .

La intervencibn del Derecho penal en esta materia ha de ser mini-
ma y circunscrita a comportamientos que puedan ser calificados de
graves . La protecci6n penal del Know-how debe situarse como infrac-
ciones que atentan contra la libre competencia.

Seria deseable que se siga regulando la violacion del secreto indus-
trial como un supuesto especifico mas de competencia desleal . Pero
se impondria una ineludible reforma del vigente articulo 499. El se-
creto deberia referirse a la empresa, comprendiendo canto aplicacio-
nes tecnologicas relativas a la industria como al comercio . Asimismo,
el objeto material de aplicacitin de la norma tendria que contemplar
al Know-how en todas sus manifestaciones.

(75) TIEDEMANN, «Poder econbmico y. . .», cit. pp . 112 y 113.
(76) Asi sucede en Italia, donde se incluye la clausula general prohibitiva de com-

petencia desleal en el articulo 2 .598 del Cbdigo civil .


