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|. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE LESTAT

2364 Llei 172019, de 20 de febrer, de secrets empresarials.

FELIPE VI

REI D’ESPANYA

Atots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei seguient i jo la sanciono:

PREAMBUL

La innovacio és un important estimul per al desenvolupament de nous coneixements i
propicia 'emergéncia de models empresarials basats en la utilitzacié de coneixements
adquirits col-lectivament. Les organitzacions valoren els seus secrets empresarials tant
com els drets de propietat industrial i intel-lectual i utilitzen la confidencialitat com una eina
de gestié de la competitivitat empresarial, de transferéncia de coneixement publicoprivada
i de la innovacio en recerca, per tal de protegir informacié que comprén no només
coneixements técnics o cientifics, siné també dades empresarials relatives a clients i
proveidors, plans comercials i estudis o estratégies de mercat.

No obstant aix0, les entitats innovadores estan cada vegada meés exposades a
practiques deslleials que persegueixen I'apropiacié indeguda de secrets empresarials, com
el robatori, la copia no autoritzada, I'espionatge economic o I'incompliment dels requisits
de confidencialitat. La globalitzacié, una externalitzacié creixent, cadenes de
subministrament més llargues i el maxim Us de les tecnologies de la informacié i la
comunicacié contribueixen a augmentar el risc d’aquestes practiques.

L'obtencio, la utilitzacié o la revelacio il-licites d’'un secret empresarial comprometen la
capacitat del seu titular legitim per aprofitar els avantatges que li corresponen com a
precursor per la seva tasca d’innovacié. La manca d’instruments juridics eficagos i
comparables per a la proteccié dels secrets empresarials menyscaba els incentius per
emprendre activitats associades a la innovacio i impedeix que els secrets empresarials
puguin alliberar el seu potencial com a estimuls del creixement economic i de I'ocupacio.
En consequéncia, la innovacio i la creativitat es veuen desincentivades i disminueixen la
inversid, amb les repercussions consegients en el bon funcionament del mercat i la minva
conseguent del seu potencial com a factor de creixement.

Es necessari garantir que la competitivitat, que se sustenta en el saber fer i en
informacié empresarial no divulgada, estigui protegida de manera adequada, i millorar les
condicions i el marc per al desenvolupament i I'explotacié de la innovacid i la transferéncia
de coneixements en el mercat.

Una seguretat juridica reforgada contribuiria a augmentar el valor de les innovacions
que les organitzacions tracten de protegir com a secrets empresarials, ja que es reduiria el
risc d’apropiacié indeguda. Aixo redundaria en efectes positius en el funcionament del
mercat, ja que les empreses, especialment les petites i mitjanes empreses, els centres
publics de recerca i els investigadors podrien fer un Us millor de les seves idees
innovadores, cooperant, fet que contribuiria a augmentar la inversié del sector privat en
recerca i innovacio.
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Els esfor¢cos empresos en 'ambit internacional en el marc de I'Organitzacié Mundial del
Comerg per posar remei a aquest problema van tenir reflex a I’Acord sobre els aspectes
dels drets de propietat intel-lectual relacionats amb el comerg (annex 1C del Conveni pel
qual es crea I'Organitzacié Mundial del Comerg, Ronda Uruguai de 1994, anomenats
comunament «ADPIC»). Aquest Acord conté, entre d’altres, unes disposicions relatives a
la proteccié dels secrets empresarials contra la seva obtencid, utilitzacié o revelacio
il-licites per tercers, que constitueixen normes internacionals comunes. Tots els estats
membres de la Unié Europea, aixi com la mateixa Unid, estan vinculats per I’Acord
esmentat, que es va aprovar mitjangant la Decisi6 94/800/CE del Consell, de 22 de
desembre de 1994, relativa a la subscripcié en nom de la Comunitat Europea, pel que fa
als temes de la seva competéncia, dels acords resultants de les negociacions multilaterals
de la Ronda Uruguai (1986-1994).

En aquest context, dins de la Uni6é Europea les divergencies nacionals existents en
matéria de proteccié de secrets empresarials han portat a I'aprovacio de la Directiva (UE)
2016/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relativa a la proteccié
dels coneixements técnics i la informacié empresarial no divulgats (secrets comercials)
contra la seva obtencio, utilitzacio i revelacié il-licites, a fi d’harmonitzar la legislacié dels
estats membres per tal d’establir un nivell suficient i comparable de reparacié en tot el
mercat interior en cas d’apropiacié indeguda de secrets empresarials.

L'objectiu de la iniciativa europea és, d’'una banda, garantir que la competitivitat de les
empreses i els organismes de recerca europeus que es basa en el saber fer i en informacio
empresarial no divulgada (secrets empresarials) estigui protegida de manera adequada i,
de I'altra, millorar les condicions i el marc per al desenvolupament i I'explotacié de la
innovacio i la transferéncia de coneixements en el mercat interior.

La Directiva conté normes en matéria de proteccié davant I'obtencio, la utilitzacié i la
revelacié il-licites de secrets empresarials que no es poden invocar per restringir la llibertat
d’establiment, la lliure circulacié dels treballadors o la mobilitat d’aquests i que tampoc
afecten la possibilitat que els empresaris i els treballadors subscriguin pactes de limitacié
de la competéncia entre ells.

Es defineix I'objecte d’aquesta norma com la informacié que sigui secreta en el sentit
que no sigui, en el seu conjunt o en la configuracid i reunié necessaries dels seus
components, generalment coneguda per les persones pertanyents als cercles en qué
normalment s’utilitzi el tipus d’informacio en questio, ni faciiment accessible per a aquestes;
tingui un valor comercial pel seu caracter secret, i hagi estat objecte de mesures raonables,
en les circumstancies del cas, per mantenir-la secreta, preses per la persona que
legitimament n’exerceixi el control. Per conseglent, aquesta definicié de secret empresarial
no compreén la informacié d’'importancia escassa, com tampoc I’experiéncia i les
competéncies adquirides pels treballadors durant el transcurs normal de la seva carrera
professional ni la informacié que és de coneixement general o facilment accessible en els
cercles en qué normalment s’utilitzi el tipus d’informacié en questié.

Aixi mateix, s’estableixen les circumstancies en les quals esta justificada la seva
proteccio juridica, aixi com els comportaments i practiques que son constitutius d’obtencid,
utilitzacio o revelacid illicita d’aquest.

Les vies d’accié civil davant I'obtencio, la utilitzacié o la revelacio il-licites de secrets
empresarials no han de comprometre ni menyscabar els drets i les llibertats fonamentals
ni l'interés public i s’han d’aplicar de manera proporcionada, per evitar la creacio
d’obstacles al comerg legitim en el mercat interior i preveure mesures de salvaguarda
contra els abusos.

En aquest nou marc juridic, aquesta Llei, que, d’acord amb I'article 25 de la Llei
50/1997, de 27 de novembre, del Govern, esta inclosa en el Pla anual normatiu de 2018,
tracta el manament de transposiciéo de la Directiva esmentada i, amb la finalitat
d’incorporar-la al nostre ordenament juridic, busca millorar I'eficacia de la proteccio juridica
dels secrets empresarials contra I'apropiacié indeguda en tot el mercat interior, i completa
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la regulacio de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competéncia deslleial, i en concret
l'article 13, des d’una perspectiva substantiva i, especialment, processal.

Els criteris seguits en la transposicié s’han basat en els principis de la bona regulacio,
i comprenen el principi de necessitat i eficacia, atés que compleix I'obligacié de transposicio
amb fidelitat al text de la Directiva i amb la reforma minima de la normativa actual, de
manera que s’eviti la dispersié en nom de la simplificacio; aixi com en els principis de
proporcionalitat, atés que conté la regulacié imprescindible per atendre la necessitat a
cobrir, i de seguretat juridica, ja que es porta a terme amb I'anim de mantenir un marc
normatiu estable, predictible, integrat i clar.

La Llei s’estructura en vint-i-cinc articles distribuits en cinc capitols, una disposicio
transitoria i sis disposicions finals.

El capitol | s’inicia amb la descripcid de I'objecte de la Llei, aixd és, la proteccio dels
secrets empresarials, i n’estableix la definicié d’acord amb els dictats de la Directiva (UE)
2016/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016. Aquesta definicid
constitueix una de les novetats més excel-lents d’aquesta Llei, que configura la noci6
esmentada, i comprén qualsevol informacié que sigui secreta, tingui valor empresarial i
hagi estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per mantenir-la en secret.

Igualment s’ha considerat convenient en tot cas preservar la terminologia utilitzada
tradicionalment en el nostre sistema juridic en els casos en qué els nous termes es
refereixen a conceptes ampliament arrelats, estudiats i tractats en la legislacié, la
jurisprudencia i la doctrina. En aquest sentit, per exemple, s’ha preferit mantenir les
expressions de «secrets empresarials» per designar I'objecte de proteccio i de «titular» per
designar a qui legitimament té el secret empresarial i se’'n beneficia de la proteccio juridica.
Les disposicions d’aquesta Llei atribueixen al titular del secret empresarial un dret subjectiu
de naturalesa patrimonial, susceptible de ser objecte de transmissio, en particular, de
cessié o transmissié a titol definitiu i de llicéncia o autoritzacié d’explotacié amb I'abast
objectiu, material, territorial i temporal que en cada cas es pacti.

El capitol Il defineix, d’'una banda, les circumstancies en qué 'obtencio, la utilitzacid i
la revelacié de secrets empresarials es consideren licites en consideracioé a interessos
dignes d’una tutela més gran i, per tant, davant les quals no sén procedents les mesures
de proteccidé que preveu aquesta Llei; i, de 'altra, les conductes constitutives de violacié de
secrets empresarials. En aquest sentit, la proteccidé dels secrets empresarials s’estén
també de manera innovadora a les anomenades «mercaderies infractores», i s’inclouen
els actes d’explotacié d’aquestes mercaderies entre els que constitueixen violacié de
secret empresarial.

El capitol Ill, sense que tingui un origen directe en I'articulat de la Directiva, en
complementa i perfecciona el contingut, atés que té en compte, mitjangant regles
dispositives, el vessant patrimonial del secret empresarial. Es tracta, en definitiva, de
previsions que, en defecte d’acord entre les parts, ordenen sumariament com es
desenvolupa la cotitularitat potencial del secret empresarial i la seva transmissibilitat, en
particular si s’emprén mitjangant una llicéncia contractual.

Per la seva banda, el capitol IV consigna un cataleg obert d’accions de defensa que
conté la designacio i configuracié substantiva dels remeis més importants reconeguts al
titular del secret empresarial per fer front a la seva violacid, amb una atencié especial a la
regulacié de la indemnitzacié de danys i perjudicis, que s’estén tant al seu contingut
econdmic com a la facilitacié del seu calcul i liquidacid en linia amb el que ja es disposa en
materia d’infraccié de patents i, per extensid, d’altres drets de propietat industrial.
Finalment, la regulacié material de les accions de defensa conclou amb una regla propia
de prescripcio.

Finalment, el capitol V regula els aspectes processals que permeten oferir als titulars
de secrets empresarials eines efectives per a la tutela judicial de la seva posicio juridica, a
través d’un sistema d’accions robust i d’'un procés eficag i senzill plenament, respectuds
amb les garanties de justicia i equitat, perd desproveit de formalitats innecessaries i
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concebut per tramitar-se en un termini raonable, I'eficacia del qual s’assegura en tot cas a
través d'un cataleg adequat de mesures cautelars. Les accions de defensa dels secrets
empresarials s’han d’aplicar de manera proporcionada, i s’han d’evitar tant la creacio
d’obstacles al lliure comerg com el seu exercici de manera abusiva o de mala fe. Sobre
aixd, s’agreugen les mesures que els jutges i tribunals poden adoptar amb caracter general
per incompliment de les regles de la bona fe processal, per impedir que, sota la cobertura
de la suposada defensa d’'un secret empresarial, s'utilitzin les accions previstes en aquesta
Llei amb Ia finalitat d’exercir una pressio indeguda sobre qui ha obtingut algun tipus
d’informacid la divulgacié de la qual pugui estar coberta per alguna de les excepcions que
preveu la Directiva i que aqui es transposen.

A part d’aix0, les novetats processals més significatives es projecten sobre tres
aspectes. En primer lloc, s'incorpora una série de regles per tal de preservar el tractament
confidencial de la informacié que s’aporti 0 es generi en el procés i que pugui constituir
secret empresarial. En segon lloc, s’ofereix un marc normatiu per al desplegament de
diligéncies de comprovacio de fets, d’accés a fonts de prova en poder de la contrapart o de
tercers i, si s’escau, d’'assegurament de proves. En tercer lloc, s’incorporen regles singulars
en matéria de tutela cautelar, aixi com especialitats en relaciéo amb la caucio substitutoria,
'alcament de les mesures en cas que mentre el litigi estigui pendent es produeixi una
desaparicié sobrevinguda del secret empresarial i per a la tutela de la posicio juridica dels
tercers que es puguin veure o s’hagin vist afectats desfavorablement per les mesures
cautelars.

Ala part final destaca la modificacid de I'article 13 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de
competéncia deslleial, amb el manteniment de l'atribucidé del caracter de competéncia
deslleial a la violacié de secrets empresarials, per precisar que aquesta es regeix pel que
disposa la present norma, que ha d’actuar com a llei especial davant les previsions de la
disposicid, susceptible, com a llei general i sempre que no s’oposi a I'especial, de ser
utilitzada per a la integracio de llacunes. D’aquesta manera, es perfila I'encaix de la nova
llei dins del marc de proteccié que el nostre ordenament juridic proporciona davant la
violaci6 dels secrets empresarials, sense perjudici de les consequéncies que, per als
casos més greus, resulta de I'aplicacié dels tipus delictius que preveuen els articles 278 i
279 del Codi penal.

CAPITOL |

Disposicions generals

Article 1.  Objecte.
1. L'objecte d’aquesta Llei és la protecci6 dels secrets empresarials.

Als efectes d’aquesta Llei, es considera secret empresarial qualsevol informacié o
coneixement, inclos el tecnologic, el cientific, I'industrial, el comercial, I'organitzatiu o el
financer, que compleixi les condicions seguents:

a) Ser secret, en el sentit que, en el seu conjunt o en la configuracio i reunio
necessaries dels seus components, no és conegut generalment per les persones
pertanyents als cercles en qué normalment s’utilitzi el tipus d’informacio o coneixement en
glestid, ni facilment accessible per a elles;

b) tenir un valor empresarial, ja sigui real o potencial, precisament pel fet que és
secret, i

c) haver estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per mantenir-lo
en secret.

2. La proteccié es dispensa al titular d’'un secret empresarial, que és qualsevol
persona fisica o juridica que legitimament exerceixi el control sobre aquest, i s’estén
davant qualsevol modalitat d’obtencio, utilitzacié o revelacié de la informacié constitutiva
d’aquell, que sigui il-licita o tingui un origen il-licit d’acord amb el que preveu aquesta Llei.
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3. La proteccio dels secrets empresarials no afecta I'autonomia dels interlocutors
socials o el seu dret a la negociacio col-lectiva. Tampoc no pot restringir la mobilitat dels
treballadors; en particular, no pot servir de base per justificar limitacions de I'is per part
d’aquests d’experiéncia i competéncies adquirides honestament durant el transcurs normal
de la seva carrera professional o d’'informacié que no compleixi tots els requisits del secret
empresarial, ni per imposar en els contractes de treball restriccions no previstes legalment.

Aixi mateix, el que disposa aquesta Llei s’entén sense perjudici del que preveu el titol
IV de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.

CAPITOL II

Obtencié, utilitzacio i revelacié de secrets empresarials

Article 2.  Obtencio, utilitzacid i revelacio licites de secrets empresarials.

1. L'obtencié de la informacié constitutiva del secret empresarial es considera licita
quan es faci per algun dels mitjans seglents:

a) El descobriment o la creaci6 independents;

b) L'observacio, I'estudi, el desmuntatge o I'assaig d’un producte o objecte que s’hagi
posat a disposicio del public o estigui licitament en possessié de qui porta a terme aquestes
actuacions, sense que estigui subjecte a cap obligacié que validament li impedeixi obtenir
d’aquesta manera la informacié constitutiva del secret empresarial;

c) L'exercici del dret dels treballadors i els representants dels treballadors a ser
informats i consultats, de conformitat amb el dret europeu o espanyol i les practiques
vigents,

d) Qualsevol altra actuacié que, segons les circumstancies del cas, sigui conforme a
les practiques comercials lleials, incloses la transferéncia o cessid i la llicéncia contractual
del secret empresarial, d’acord amb el capitol lll.

2. L’obtencid, la utilitzacio o la revelacié d’'un secret empresarial es consideren licites
en els casos i termes en qué el dret europeu o espanyol ho exigeixi o permeti.

3. Entot cas, no son procedents les accions i mesures que preveu aquesta Llei quan
es dirigeixin contra actes d’obtencid, utilitzacié o revelacié d’'un secret empresarial que
hagin tingut lloc en qualsevol de les circumstancies seglents:

a) En exercici del dret a la llibertat d’expressio i informacié que recull la Carta dels
drets fonamentals de la Uni6é Europea, inclos el respecte a la llibertat i al pluralisme dels
mitjans de comunicacio;

b) Amb la finalitat de descobrir, en defensa de I'interés general, alguna falta,
irregularitat o activitat il-legal que tingui una relacié directa amb el secret empresarial
esmentat;

c) Quan els treballadors ho hagin posat en coneixement dels seus representants, en
el marc de l'exercici legitim per part d’aquests de les funcions que tenen atribuides
legalment pel dret europeu o espanyol, sempre que aquesta revelacio sigui necessaria per
a aquest exercici,

d) Amb la finalitat de protegir un interés legitim reconegut pel dret europeu o
espanyol. En particular, no es pot invocar la proteccié dispensada per aquesta Llei per
obstaculitzar l'aplicacié de la normativa que exigeixi als titulars de secrets empresarials
divulgar informacié o comunicar-la a les autoritats administratives o judicials en I'exercici
de les seves funcions, ni per impedir I'aplicacié de la normativa que prevegi la revelacié per
part de les autoritats publiques europees o espanyoles, en virtut de les obligacions o
prerrogatives que els hagin conferit el dret europeu o espanyol, de la informacié presentada
per les empreses que consti en poder de les autoritats esmentades.
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Article 3. Violacié de secrets empresarials.

1. Lobtencié de secrets empresarials sense consentiment del seu titular es considera
il-licita quan es porti a terme mitjangant:

a) L'accés, I'apropiacio o la copia no autoritzats de documents, objectes, materials,
substancies, fitxers electronics o altres suports, que continguin el secret empresarial o a
partir dels quals es pugui deduir; i

b) Qualsevol altra actuacié que, en les circumstancies del cas, es consideri contraria
a les practiques comercials lleials.

2. La utilitzacié o revelacié d’'un secret empresarial es consideren il-licites quan,
sense el consentiment del seu titular, les dugui a terme qui hagi obtingut el secret
empresarial de manera il-licita, qui hagi incomplert un acord de confidencialitat o qualsevol
altra obligacié de no revelar el secret empresarial, o qui hagi incomplert una obligacié
contractual o de qualsevol altra indole que limiti la utilitzacié del secret empresarial.

3. L'obtencio, la utilitzacié o la revelacié d’'un secret empresarial aixi mateix es
consideren il-licites quan la persona que les dugui a terme, en el moment de fer-ho, sapiga
0, en les circumstancies del cas, hauria hagut de saber que obtenia el secret empresarial
directament o indirectament de qui l'utilitzava o el revelava de manera il-licita segons el
que disposa 'apartat anterior.

4. La produccid, l'oferta o la comercialitzacié de mercaderies infractores o la seva
importacié, exportaci6 o emmagatzematge amb aquestes finalitats constitueixen
utilitzacions il-licites d’un secret empresarial quan la persona que les dugui a terme sapiga
0, en les circumstancies del cas, hauria hagut de saber que el secret empresarial que
incorporen s’havia utilitzat de manera il-licita en el sentit del que disposa I'apartat 2.

Als efectes d’aquesta Llei, es consideren mercaderies infractores els productes i
serveis el disseny, les caracteristiques, el funcionament, el procés de produccié o la
comercialitzacio dels quals es beneficien de manera significativa de secrets empresarials
obtinguts, utilitzats o revelats de manera il-licita.

CAPITOL llI

El secret empresarial com a objecte del dret de propietat

Article 4. Transmissibilitat del secret empresarial.

El secret empresarial és transmissible.

En la transmissié s’han d’observar, quan siguin aplicables per la naturalesa del secret
empresarial, els reglaments de la Unié Europea relatius a I'aplicacié de I'apartat 3 de
l'article 101 del Tractat de funcionament de la Unié Europea a determinades categories
d’acords de transferéncia de tecnologia.

Article 5. Cotitularitat.

1. El secret empresarial pot pertanyer pro indiviso a diverses persones. La comunitat
resultant es regeix pel que acordin les parts i si no, pel que disposen els apartats seglents
i, en ultim terme, les normes de dret comu sobre la comunitat de béns.

2. Cadascun dels particips per si mateix pot:

a) Explotar el secret empresarial prévia notificacio als altres cotitulars.

b) Dur a terme els actes necessaris per a la conservacio del secret empresarial com
a tal.

c) Exercir les accions civils i criminals en defensa del secret empresarial, pero ho ha
de notificar a la resta de comuners, a fi que aquests s’hi puguin sumar, per tal de contribuir
en aquest suposit al pagament de les despeses hagudes. En tot cas, si I'acci6 és util a la
comunitat, tots els particips han de contribuir al pagament de les despeses esmentades.
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3. La cessio del secret empresarial o la concessio de llicéncia a un tercer per
explotar-lo I'han d’atorgar conjuntament tots els particips, si no és que I'érgan jurisdiccional
per raons d’equitat, ateses les circumstancies del cas, en faculta algun per fer la cessio6 o
concessié esmentades.

Article 6. Llicencies de secrets empresarials.

1. El secret empresarial pot ser objecte de llicéncia amb 'abast objectiu, material,
territorial i temporal que en cada cas es pacti. Excepte pacte en contra, el titular d’'una
llicencia contractual té dret a dur a terme tots els actes que integren la utilitzacio del secret
empresarial.

2. Lallicencia pot ser exclusiva o no exclusiva. Es presumeix que la llicencia és no
exclusiva i que el llicenciador pot atorgar altres llicencies o utilitzar per si mateix el secret
empresarial. La llicéncia exclusiva impedeix I'atorgament d’altres llicencies i el llicenciador
només pot utilitzar el secret empresarial si en el contracte s’ha reservat expressament
aquest dret.

3. El titular d’'una llicencia contractual no la pot cedir a tercers, ni concedir
subllicéncies, si no és que s’ha convingut el contrari.

4. Elllicenciatari o subllicenciatari esta obligat a adoptar les mesures necessaries per
evitar la violacio del secret empresarial.

Article 7. Transmissio o llicencia sense titularitat o facultats.

Qui transmeti a titol onerds un secret empresarial o atorgui una llicéncia sobre aquest ha
de respondre, excepte pacte en contra, davant I'adquirent dels danys que li causi, si
posteriorment es declara que no tenia la titularitat o les facultats necessaries per a la
realitzacio del negoci de qué es tracti. Ha de respondre sempre quan hagi actuat de mala fe.

CAPITOL IV

Accions de defensa dels secrets empresarials

Article 8. Defensa dels secrets empresatrials.

Contra els infractors d’'un secret empresarial es poden exercir les accions que
corresponguin, sigui quina sigui la seva classe i naturalesa, i exigir 'adopcié de les
mesures necessaries per protegir-lo.

Als efectes d’aquesta norma es considera infractor qualsevol persona fisica o juridica
que dugui a terme qualsevol acte de violacié dels que enuncia I'article 3.

Aixi mateix, amb les particularitats que preveu l'article 9.7, les accions esmentades es
poden adrecgar davant els tercers adquirents de bona fe, i s’entén per tals, als efectes
d’aquesta Llei, els qui en el moment de la utilitzacié o de la revelacié no sabien o, en les
circumstancies del cas, no haurien hagut de saber que havien obtingut el secret empresarial
directament o indirectament d’un infractor.

Article 9. Accions civils.

1. Contra els actes de violacié de secrets empresarials, en especial, es poden
sol-licitar:

a) La declaracio de la violacio del secret empresarial.

b) Lacessacio o, si s’escau, la prohibicié dels actes de violacié del secret empresarial.

c) La prohibicioé de fabricar, oferir, comercialitzar o utilitzar mercaderies infractores o
de la seva importacio, exportacido o emmagatzematge amb les finalitats esmentades.

d) La confiscacio de les mercaderies infractores, inclosa la recuperacié de les que hi
hagi al mercat, i dels mitjans destinats Unicament a la seva produccio, sempre que aquesta
recuperacié no menyscabi la proteccié del secret comercial en qliestid, amb una de les
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finalitats segiients: la seva modificacio per eliminar les caracteristiques que determinin que
les mercaderies siguin infractores, o que els mitjans estiguin destinats Unicament a la seva
produccio, la seva destruccioé o el seu lliurament a entitats benefiques.

e) La remocid, que compren el lliurament al demandant de la totalitat o part dels
documents, els objectes, els materials, les substancies, els fitxers electronics i qualssevol
altres suports que continguin el secret empresarial i, si s’escau, la seva destruccio total o
parcial.

f) Latribucid en propietat de les mercaderies infractores al demandant, cas en que el
valor de les mercaderies lliurades es pot imputar a I'import de la indemnitzaci6 de danys i
perjudicis deguda, sense perjudici de la subsisténcia de la responsabilitat de I'infractor pel
que fa a la quantia indemnitzadora que excedeixi el valor esmentat. Si el valor de les
mercaderies excedeix I'import de la indemnitzacid, el demandant ho ha de compensar a
l'altra part.

g) Laindemnitzacié dels danys i perjudicis, si ha intervingut dol o culpa de l'infractor,
que ha de ser adequada respecte de la lesié realment soferta com a conseqiiéncia de la
violacio del secret empresarial.

h) La publicacié o difusié completa o parcial de la senténcia, que ha de preservar en
tot cas la confidencialitat del secret empresarial en els termes de I'article 15 d’aquesta Llei.

2. Les mesures adoptades en virtut de les lletres d), e) i h) de I'apartat anterior
s’executen a costa de l'infractor, llevat que per excepcié hi hagi motius perqué hagi de ser
d’'una altra manera, i no restringeixen el dret a la indemnitzacié de danys i perjudicis que
pugui tenir el demandant.

3. Per determinar les mesures que s’acordin per virtut de les accions de I'apartat 1,
s’han de tenir en compte la seva proporcionalitat i les circumstancies del cas, i entre
aquestes el valor i altres caracteristiques del secret empresarial en questio, les mesures
adoptades per a la seva proteccio, el comportament de l'infractor, les conseqiéncies de la
violacio del secret empresarial, la probabilitat que I'infractor persisteixi en la violacio, els
interessos legitims de les parts, les consequéencies que podrien tenir per a les parts que
s’estimin o no les accions exercitades, els interessos legitims de tercers, I'interés public i
la salvaguarda dels drets fonamentals.

Als efectes de la publicacié o difusioé de la senténcia, els jutges i tribunals també han
de tenir en compte si la informaci6 relativa a l'infractor permetria identificar una persona
fisica i, en cas que sigui aixi, si es justifica la publicacié de la informacié esmentada,
atenent, en particular, el possible perjudici que aquesta mesura pugui ocasionar a la
intimitat i reputaci6 de l'infractor condemnat.

4. Quan la senténcia limiti la durada de la cessacié i prohibicié que ordeni, la durada
esmentada ha de ser suficient per eliminar qualsevol avantatge competitiu o econdmic que
l'infractor hagi pogut extreure de la violacié del secret empresarial.

5. Les mesures de cessacio i prohibicié deixen de tenir efecte, a instancia de part,
quan la informacié en questio deixi de constituir un secret empresarial per causes que no
es puguin atribuir directament o indirectament a l'infractor condemnat.

6. En els suposits de les lletres a) a f) de I'apartat 1, la senténcia ha de fixar, si aixi
ho ha sol-licitat I'actor, la quantia liquida d’'una indemnitzacié coercitiva a favor del
demandant, adequada a les circumstancies, per dia transcorregut fins que es produeixi el
compliment de la senténcia. El seu import s’ha d’'acumular al que correspongui percebre al
demandant amb caracter general. Quan se sol-liciti 'execucié es pot demanar que
s’entengui ampliada als incompliments successius, en els termes que preveu l'article 578
de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

7. A peticié de la part demandada, quan sigui un tercer adquirent de bona fe, les
mesures objecte de les accions de 'apartat 1 es poden substituir pel pagament a favor de
la part demandant d’una indemnitzacié pecuniaria, sempre que aquesta sigui satisfactoria
raonablement i 'execucid de les mesures hagi de causar a la part demandada un perjudici
desproporcionat. La indemnitzacié pecuniaria que substitueixi la cessacié o prohibicié no
ha d’excedir I'import que hauria hagut de pagar al titular del secret empresarial per la
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concessid d’'una llicéncia que hauria permés utilitzar-lo durant el periode en qué la seva
utilitzacié s’hauria pogut prohibir.

Article 10. Calcul dels danys i perjudicis.

1. Quan es fixi la indemnitzacié de danys i perjudicis s’han de tenir en compte tots els
factors pertinents, com sén els perjudicis economics, inclos el lucre cessant, que hagi patit
el titular del secret empresarial, I'enriquiment injust obtingut per l'infractor i, quan sigui
procedent, altres elements que no siguin d’ordre economic, com el perjudici moral causat
al titular del secret empresarial per la seva obtencio, utilitzacié o revelacié il-licites. També
es poden incloure, si s’escau, les despeses d’investigacié en qué s’hagi incorregut per
obtenir proves raonables de la comissio de la infraccié objecte del procediment judicial.

Amb caracter alternatiu, es pot fixar, segons els casos, una quantitat a preu fet en
concepte d’'indemnitzacié de danys i perjudicis, atenent, almenys i entre altres aspectes,
l'import que la part demandada hauria hagut de pagar al titular del secret empresarial per
la concessio d’'una llicencia que li hauria permeés utilitzar-lo durant el periode en qué la
seva utilitzacié es podria haver prohibit.

2. En relacié amb el calcul i la liquidacié dels danys i perjudicis, és aplicable el que
disposa l'article 73 de la Llei de patents. Aixi mateix, les diligéncies per a aquesta finalitat
s’han de portar a terme a partir de les bases fixades a la senténcia de conformitat amb el
procediment que preveu el capitol IV del titol V del llibre 11l de la Llei d’enjudiciament civil.

Article 11.  Prescripcié.

Les accions de defensa dels secrets empresarials prescriuen pel transcurs de tres
anys des del moment en qué el legitimat va tenir coneixement de la persona que va dur a
terme la violacio del secret empresarial. La seva prescripcio s’interromp per les causes que
preveu amb caracter general el Codi civil.

CAPITOL V

Jurisdiccié i normes processals

Seccié 1a Disposicions generals

Article 12. Jurisdicci6 i procediment.

Els litigis civils que puguin sorgir a 'empara d’aquesta Llei els han de coneixer els
jutges i tribunals de l'ordre jurisdiccional civil i s’han de resoldre en el judici que
correspongui de conformitat amb la Llei d’enjudiciament civil.

Article 13. Legitimacié per a I'exercici de les accions.

1. Estan legitimats per a I'exercici de les accions de defensa que preveu aquesta Llei
el titular del secret empresarial i els qui acreditin haver obtingut una llicéncia exclusiva o no
exclusiva per explotar-lo que els autoritzi expressament I'exercici esmentat.

2. El titular d’una llicéncia exclusiva o no exclusiva per a I'explotacié d’'un secret
empresarial que no estigui legitimat per a I'exercici de les accions de defensa segons el
que disposa I'apartat anterior, pot requerir fefaentment al seu titular que entauli I'accié
judicial corresponent. Si el titular es nega o no exerceix I'accié oportuna dins d’un termini
de tres mesos, el llicenciatari la pot entaular en nom propi, i acompanyar el requeriment
efectuat. Amb anterioritat al transcurs del termini esmentat, el llicenciatari pot demanar al
jutge I'adopcié de mesures cautelars urgents quan en justifiqui la necessitat per evitar un
dany important, amb la presentacié del requeriment esmentat.

3. Elllicenciatari que exerceixi una accié en virtut del que disposa algun dels apartats
anteriors ho ha de notificar fefaentment al titular del secret empresarial, el qual es pot
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personar i pot intervenir en el procediment, ja sigui com a part en aquest o com a
coadjuvant.

Article 14. Competéncia.

Es competent territorialment per conéixer de les accions que preveu aquesta Llei el
jutjat mercantil corresponent al domicili del demandat o, a eleccié del demandant, el jutjat
mercantil de la provincia on s’hagi fet la infraccié o s’hagin produit els seus efectes.

Article 15. Tractament de la informacié que pugui constituir secret empresarial.

1. Les parts, els seus advocats o procuradors, el personal de I'’Administracié de
justicia, els testimonis, els perits i qualssevol altres persones que intervinguin en un
procediment relatiu a la violacié d’'un secret empresarial, 0 que tinguin accés a documents
que consten en el procediment esmentat per radé del seu carrec o de la funcié que
exerceixen, no poden utilitzar ni revelar la informacié que pugui constituir secret empresarial
i que els jutges o tribunals, d’ofici o a petici6 degudament motivada de qualsevol de les
parts, hagin declarat confidencial i del qual hagin tingut coneixement arran de la intervencié
esmentada o de I'accés esmentat.

Aquesta prohibicié ha d’estar en vigor fins i tot després de la conclusio del procediment,
llevat que per senténcia ferma es conclogui que la informacié en questié no constitueix
secret empresarial o, amb el temps, passi a ser de coneixement general o accessible
facilment en els cercles en qué normalment s’utilitzi.

2. Aixi mateix, els jutges i tribunals poden adoptar, d’ofici o amb sol-licitud prévia
motivada d’'una de les parts, les mesures concretes necessaries per preservar la
confidencialitat de la informacié que pugui constituir secret empresarial i hagi estat
aportada a un procediment relatiu a la violacio de secrets empresarials 0 a un procediment
d’una altra classe en qué sigui necessaria la seva consideracié per resoldre sobre el fons.

Les mesures a qué es refereix el paragraf anterior poden incloure, entre altres que
siguin adequades i proporcionades, les seguents:

a) Restringir a un nombre limitat de persones l'accés a qualsevol document, objecte,
material, substancia, fitxer electronic o un altre suport que contingui informacié que pugui
constituir en tot o en part secret empresarial;

b) Restringir a un nombre limitat de persones l'accés a les vistes, quan s’hi pugui
revelar informacié que pugui constituir en tot o en part secret empresarial, aixi com 'accés
a les gravacions o transcripcions d’aquestes vistes,

c) Posar a disposicié de qualsevol persona que no estigui inclosa entre el limitat
nombre de persones al qual es fa referéncia a les lletres a) i b) una versié no confidencial
de la resolucié judicial que es dicti, de la qual s’hagin eliminat o en la qual s’hagin ocultat
els passatges que continguin informacié que pugui constituir secret empresarial.

La determinacié del nombre de persones al qual fan referéncia les lletres a) i b)
d’aquest apartat ha de respectar el dret de les parts a la tutela judicial efectiva i a un jutge
imparcial, i hi ha d’'incloure, almenys, una persona fisica de cadascuna de les parts i els
seus advocats i procuradors respectius.

En tot cas, 'adopcid, el contingut i les circumstancies de les mesures per preservar la
confidencialitat de la informacié que preveu aquest apartat han de tenir en compte els
interessos legitims de les parts i dels tercers, aixi com el perjudici que els pugui ocasionar,
i han de respectar el dret de les parts a la tutela judicial efectiva i a un jutge imparcial.

3. Qualsevol tractament de dades de caracter personal que s’hagi d’efectuar en virtut
dels apartats precedents s’ha de portar a terme de conformitat amb la normativa de la Unié
Europea i espanyola en matéria de proteccio de dades de caracter personal.
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Article 16. Incompliment de la bona fe processal.

Els intervinents en processos d’accions per violacié de secrets empresarials s’han
d’ajustar a les regles de la bona fe processal en els termes que preveu I'article 247 de la
Llei d’enjudiciament civil. Com a especialitat davant del que estipula I'apartat 3 de l'article
esmentat, la multa que es pot imposar a la part demandant que hagi exercit I'acci6 de
manera abusiva o de mala fe pot assolir, sense cap altre limit, la tercera part de la quantia
del litigi, i s’ha de prendre en consideracio als efectes de la seva fixacio, entre altres
criteris, la gravetat del perjudici ocasionat, la naturalesa i la importancia de la conducta
abusiva o de mala fe, la intencionalitat i el nombre d’afectats. A més, els jutges i tribunals
poden ordenar la difusié de la resolucié en qué es constati aquest caracter abusiu i
manifestament infundat de la demanda interposada.

Secci6 2a Diligéncies per a la preparacié de I'exercici d’accions de defensa dels secrets
empresarials

Article 17. Diligéncies de comprovaci6 de fets.

Qui hagi d’exercir una accié6 civil de defensa de secrets empresarials pot sol-licitar al
jutjat mercantil que n’hagi d’entendre la practica de diligeéncies de comprovacio dels fets el
coneixement dels quals sigui indispensable per preparar la demanda corresponent.
Aquestes diligéncies de comprovacio es regeixen pel que preveu el capitol Il del titol XII de
la Llei de patents.

Article 18. Accés a fonts de prova.

Qui exerceixi o hagi d’exercir una accio civil de defensa de secrets empresarials pot
sol-licitar al jutjat mercantil que n’hagi d’entendre I'adopcié de mesures d’accés a fonts de
prova pels cursos que preveuen els articles 283 bis a) a 283 bis h) i 283 bis k), de la Llei
d’enjudiciament civil.

Article 19. Mesures d’assegurament de la prova.

Qui exerceixi o hagi d’exercir una accié civil de defensa de secrets empresarials pot
sol-licitar al jutjat mercantil que n’hagi d’entendre, de conformitat amb I'article 297 de la Llei
d’enjudiciament civil, 'adopcié de les mesures d’assegurament de la prova que es
considerin oportunes, en particular les que esmenta el paragraf segon de I'apartat 2 de
l'article esmentat.

Seccio 3a Mesures cautelars

Article 20. Peticié i regim de les mesures cautelars.

Qui exerceixi o hagi d’exercir una accié civil de defensa de secrets empresarials pot
sol-licitar a I'érgan judicial que n’hagi d’entendre I'adopcié de mesures cautelars tendents
a assegurar l'eficacia de I'accié esmentada, que s’han de regir pel que preveu aquesta Llei
i, en la resta, pel que disposen el capitol Il del titol XIl de la Llei de patents i el titol VI del
llibre Il de la Llei d’enjudiciament civil.

Article 21. Possibles mesures cautelars.

Es poden adoptar com a mesures cautelars contra el presumpte infractor les que
assegurin degudament I'efectivitat completa de la decisié eventual que en el seu moment
recaigui i, en especial, les seguents:

a) Elcessament o, si s’escau, la prohibicié d’utilitzar o revelar el secret empresarial;
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b) El cessament o, si s’escau, la prohibicié de produir, oferir, comercialitzar o utilitzar
mercaderies infractores o d’'importar, exportar o emmagatzemar mercaderies infractores
amb aquestes finalitats;

c) Laretencio i el dipdsit de mercaderies infractores,

d) L'embargament preventiu de béns, per assegurar la indemnitzacié eventual de
danys i perjudicis.

Article 22. Pressuposits.

Quan es verifiqui la concurréncia dels pressuposits generals de les mesures cautelars,
el tribunal ha d’examinar especialment les circumstancies especifiques del cas i la seva
proporcionalitat tenint en compte el valor i altres caracteristiques del secret empresarial,
les mesures adoptades per protegir-lo, el comportament de la part contraria en la seva
obtencid, utilitzacié o revelacio, les consequliéncies de la seva utilitzacio o revelacio il-licites,
els interessos legitims de les parts i les consequiéncies per a aquestes de I'adopcié o de la
falta d’adopcié de les mesures, els interessos legitims de tercers, I'interés public i la
necessitat de salvaguardar els drets fonamentals.

Article 23.  Sol-licitud de caucié substitutoria pel demandat.

El demandat pot sol-licitar la substitucié de I'efectivitat de les mesures cautelars
acordades per la prestacio per part seva d’'una caucio suficient, de conformitat amb el que
disposen I'article 129 de la Llei de patents i els articles 746 i 747 de la Llei d’enjudiciament
civil.

Com a excepcid, en cap cas no s’admet que el demandat substitueixi per caucié les
mesures cautelars dirigides a evitar la revelacioé de secrets empresarials.

Article 24. Algcament de les mesures cautelars en cas de desaparicio sobrevinguda del
secret empresatrial.

Ainstancia de la part demandada s’han d’al¢ar les mesures cautelars que preveuen les
lletres a), b) i c) de l'article 21 si la informaci6 en relacié amb la qual es va interposar la
demanda ha deixat de complir els requisits perqué es consideri secret empresarial, per
motius que no es puguin imputar a aquella.

Article 25. Cauci6 exigible al demandant.

1. El sol-licitant de la mesura cautelar ha de prestar caucio suficient per respondre,
de manera rapida i efectiva, dels danys i perjudicis que I'adopcié de la mesura cautelar
pugui causar al patrimoni del demandat, de conformitat amb el que disposa l'article 728.3
de la Llei d’enjudiciament civil.

2. Als efectes de determinar la caucid, el tribunal ha de valorar els perjudicis
potencials que les mesures cautelars puguin ocasionar als tercers que estiguin afectats
desfavorablement per aquelles. Als efectes del que disposa I'apartat seglient, no es pot
cancel-lar la caucio fins que no hagi transcorregut un any des de I'algament de les mesures
cautelars.

3. Els tercers que hagin estat afectats desfavorablement per les mesures cautelars
adoptades en virtut del que disposa aquesta seccid i que hagin estat algades a causa d'un
acte o una omissio del demandant, o perqué posteriorment s’ha constatat que I'obtencid,
la utilitzacié o la revelacioé del secret empresarial no van ser il-licites o no hi havia risc
d’aquesta il-licitud, poden reclamar la indemnitzacié dels danys i perjudicis de conformitat
amb el que estableix el capitol IV del titol V del llibre Il de la Llei d’enjudiciament civil, fins
i tot encara que no hagin estat part en el procés declaratiu. En aquest cas, poden sol-licitar
que la caucié a que es refereix I'apartat anterior es mantingui, totalment o parcialment, fins
que no es dicti una resolucio, sempre que la sol-licitud d’indemnitzacio s’interposi dins del
termini que estableix I'apartat anterior.
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Disposicio transitoria Unica. Reégim transitori.

1. Aquesta Llei és aplicable per a la proteccié de qualssevol secrets empresarials,
independentment de la data en qué s’hagi adquirit legitimament la titularitat sobre aquests.

2. Les accions de defensa dels secrets empresarials que s’hagin iniciat abans de
I'entrada en vigor d’aquesta Llei se segueixen pel mateix procediment d’acord amb el qual
s’hagin incoat.

Disposici6 final primera. Modificacié de la Llei 17/1985, d’1 de juliol, sobre objectes
fabricats amb materials preciosos.

L'article tretze de la Llei 17/1985, d’1 de juliol, sobre objectes fabricats amb metalls
preciosos, queda redactat de la manera seguent:

«Article tretze.

1. Per a la comercialitzacio en el territori espanyol d’objectes fabricats amb
metalls preciosos importats procedents d’estats que no siguin membre de la Unid
Europea, s’exigeixen els requisits seguents:

a) Que es compleixin els requisits que per a la comercialitzacié en el mercat
interior estableix el capitol Il d’aquesta Llei.

b) Que amb independéncia dels contrastos amb qué aquests objectes vinguin
marcats a I'Estat d’origen, i tot i que incorporin contrastos de garantia aplicats per
entitats d’'un Estat membre de la Uni6é Europea amb legislacié equivalent, s’han de
marcar en la destinaci6 amb el punx6 de contrast de garantia, efectuat per un
laboratori de contrast reconegut a Espanya.

En cap cas no es reconeixen els contrastos efectuats per laboratoris off shore
fins i tot encara que aquests laboratoris els hagin habilitat estats membre de la Unié
Europea amb legislacié equivalent a I'espanyola.

2. Els objectes fabricats amb metalls preciosos procedents d’un altre Estat
membre de la Unié Europea, amb legislacié equivalent a I'espanyola, es poden
comercialitzar en el territori espanyol sense necessitat que compleixin els requisits
que preveu l'apartat 1 d’aquest article, sempre que tinguin el contrast d’identificacié
d’origen i el contrast de garantia de I'Estat membre de procedéncia, i que aquests
contrastos compleixin els requisits seguents:

a) El contrast d’identificacié d’origen I'ha d’haver registrat I'd0rgan corresponent
de I'Estat membre de procedéncia.

b) El contrast de garantia que ha d’oferir una informacié equivalent a la que
exigeix la present Llei a aquests contrastos.

Aixi mateix, 'ha d’haver fet un organisme independent o, si s’escau, un laboratori
sotmés al control de I’Administracié publica o d’'un organisme independent d’un
Estat membre.

3. En cas que els objectes fabricats amb metalls preciosos siguin procedents
d’'un altre Estat membre de la Unié Europea, amb legislacié no equivalent a
I'espanyola, els son aplicables el que preveu l'apartat 1 d’aquest article, llevat que
concorri la circumstancia que preveu I'apartat 4.

En cas que I'Estat membre tingui un sistema de contrast voluntari a priori, i si
I'objecte ha passat el control del laboratori o I'organisme independent habilitat a
I'Estat esmentat a aquest efecte i disposa de contrast de garantia, no ha de ser
contrastat de nou per un laboratori espanyol oficial o autoritzat.

En cap cas no es reconeixen els contrastos d’objectes fabricats amb metalls
preciosos efectuats pels laboratoris habilitats en un Estat membre amb legislacié no
equivalent per altres estats membre de la Unié Europea amb legislacié equivalent a
I'espanyola (laboratoris off shore).
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4. No so6n aplicables les previsions dels apartats 1, 2 i 3 d’aquest article si hi ha
acords amb un altre o altres estats sobre condicions de reconeixement mutu de
contrastos d’objectes fabricats amb metalls preciosos.»

Disposicié final segona. Modificacié de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competencia
deslleial.

L'article 13 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competéencia deslleial, queda redactat
de la manera seguent:

«Article 13. Violacié de secrets.

Es considera deslleial la violacié de secrets empresarials, que es regeix pel que
disposa la legislacio de secrets empresarials.»

Disposici6 final tercera. Habilitacié per aprovar un text refés de la Llei 22/2003, de 9 de
Juliol, concursal.

Per tal de consolidar en un text Unic les modificacions incorporades des de I'entrada en
vigor de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, s’autoritza el Govern per elaborar i
aprovar, a proposta dels ministres de Justicia i d’Economia i Empresa, en un termini de vuit
mesos a comptar de I'entrada en vigor de la present Llei, un text refés de la norma
esmentada. Aquesta autoritzacio inclou la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els
textos legals que s’hagin de refondre.

Disposici6 final quarta. Titol competencial.

Aquesta Llei es dicta a 'empara de la competéncia estatal que preveu l'article 149.1.9a
de la Constitucié en matéria de legislacié sobre propietat industrial, excepte els articles 1.3
i 2.3.c), que es dicten a I'empara de l'article 149.1.7a de la Constitucié, que reconeix la
competéencia estatal sobre la legislacié laboral, i el capitol V, que s’empara en
l'article 149.1.6a de la Constitucié, que atribueix a I'Estat la competéncia sobre legislacio
processal.

Disposici6 final cinquena. [Incorporacio de dret de la Unié Europea.

Mitjangant aquesta Llei s’'incorpora al dret espanyol la Directiva (UE) 2016/943 del
Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relativa a la protecci6 dels
coneixements técnics i la informacié empresarial no divulgats (secrets comercials) contra
la seva obtencio, utilitzacié i revelaci¢ il-licites.

Disposici6 final sisena. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicacié en el «Butlleti
Oficial de I'Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la
facin complir.

Madrid, 20 de febrer de 2019.
FELIPE R.

El president del Govern,
PEDRO SANCHEZ PEREZ-CASTEJON
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