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A pesar de la importancia practica de los secretos
comerciales dentro de la comunidad empresarial, la
regulacidn de los secretos comerciales es una huérfana
abandonada en el andlisis econémico. El presente
documento esboza un enfoque de los principios
econdémicos de la regulacién del secreto comercial que
la conecta estrechamente tanto al drea de la propiedad
intelectual, como a temas mdis amplios en la teoria
econémica positiva del common law®

1 :Qué es un secreto comercial?

Un secreto comercial es un elemento de
informacion, por lo general una lista de clientes, un
plan comercial o un proceso de fabricacién, que tiene
un valor comercial y que la empresa que posee dicha
informacién quiere esconder de su competencia para
evitar que ésta lo copie. Recientemente se le describié

cuestionablemente como “propiedad” en una sentencia
de la Corte Suprema que ratificé una condena por
fraude segiin una ley (la Iéy federal de fraude utilizando
el correo) que se ha interpretado como que precisa que
el fraude prive a la victima de algo tangible, algo como
la propiedad pero distinto del derecho al servicio
honesto®. Un secreto comercial no constituye
propiedad en el sentido usual, el sentido que tiene en
el derecho de la propiedad real y personal o incluso en
las dreas del derecho de propiedad intelectual tales
como los derechos de autor, puesto que no es algo sobre
lo cual el poseedor tenga un derecho exclusivo de uso
y disfrute. Si accidentalmente el secreto se filtra o si
un competidor lo desenmascara utilizando ingenieria
inversa, el derecho no concede al titular ninguna
medida judicial. El derecho en cambio s concede una
medida judicial si el secreto se pierde a través de un
incumplimiento contractual, por ejemplo, por parte de
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un ex empleado que habia prometido no revelar lo que
aprendi6 en el empleo, o a través de un acto ilicito, tal
como la violacién de un derecho. Pero la violacién no
es del derecho de propiedad del secreto sino de un
derecho independiente del common law® definido sin
tomar en consideracidn los secretos comerciales o la
informacién en general.

En consecuencia, en cierto sentido no existe un
derecho de secretos comerciales, aunque se puede
discernir la emergencia de uno en un caso como E.I
du Pont deNemours & Co. vs. Christopher™. Un
competidor de du Pont contraté un piloto para
fotografiar una planta que du Pont estaba construyendo.
El objetivo era descubrir secretos del proceso de
fabricacién de du Pont. A pesar de que la corte no
consideré como violacién el hecho de que el avion
sobrevolara la zona, sostuvo que la competencia habia
violado los derechos que el common law reconocia a
du Pont. Dadas las conclusiones de la corte de que no
habia violacién, los “derechos” invadidos sélo podian
haber sido los derechos de los secretos comerciales en
si mismos, mas que el derecho a evitar la violacién,
apropiacion ilicita, el incumplimiento del contrato o
cualquier otro agravio convencional del common law.

Hay otra razén por la cual nuestra afirmacién de
que no existe un derecho de secretos comerciales es
demasiado radical. Aunque en general la violacién
legalmente accionable de un secreto comercial requiere
la comisién de un acto ilicito independiente del
common law, cuando se trata de evaluar los dafios o de
otorgar algdn otro remedio judicial, la corte tomard en
cuenta el valor comercial del secreto comercial.

Al ocuparse de los secretos comerciales, el common
law plantea tres preguntas principales, las cuales
constituyen el centro de este documento. La primera
es ;por qué el Derecho no protege los secretos
comerciales como tales? o lo que es casi la misma
pregunta, ;por qué no protege contra la pérdida de
secretos comerciales por accidente o por ingenieria
inversa?. La segunda pregunta es ;por qué alguien
escogeria no patentar su secreto comercial? y la tercera
pregunta, estrechamente relacionada es ;por qué el
Derecho permite esta eleccion?. La conclusién que

surge de nuestro intento por responder estas preguntas
es que, al igual que en otras 4reas del common law, el
enfoque con respecto a los secretos comerciales parece
tener buen, e incluso sutil, sentido econémico.

2 Escogiendo entre proteger el secreto
comercial y patentario.

La segunda y tercera preguntas se pueden discutir
mas brevemente que la primera, asi que empezaremos
con ellas. Algunas veces, los jueces y los abogados
han pensado que debido a que el derecho de secretos
comerciales proporciona menos proteccion al inventor
que el derecho de patentes, ningln ser racional con
una invencidn patentable dejara de buscar una patente
y por lo tanto el derecho de secretos comerciales debe
proteger una categoria que tiene un menor nimero de
invenciones®. Este razonamiento es incorrecto.
Consideremos tres casos. En el primero, el inventor tiene
una invencion patentable que €l cree tomara el término
o casi el término de una patente para que otro la invente,
pero la invencidn tiene un valor econémico modesto;
en el segundo caso, el inventor tiene nuevamente una
invencion patentable, pero en este caso se trata de una
invencién que cree que tomard mucho mas tiempo que
el término de una patente antes de que otro la invente; y
en el tercer caso, posee una invencion que no se puede
patentar, pero que cree que re inventarla tomara tanto
tiempo que podrd obtener algin beneficio substancial
manteniendo la invencidn en secreto.

La decision del inventor puede parecer obvia en el
primer caso, ya que la patente brindard mayor
proteccién, pero probablemente lo haga a un mayor
costo, el cual no pagara si como se dijo la invencién no
tiene gran valor. La obtencién de proteccién de una
patente supone costos fijos importantes en la preparacion
de la solicitud de la patente. La proteccidn de un secreto
comercial evita estos costos fijos, pero afiade gastos para
evitar larevelacion del secreto. Este tltimo costo debera
ser aproximadamente proporcional al valor del secreto
para los potenciales victimarios, y en consecuencia
deberia ser bajo cuando se trata de un secreto de valor
modesto. En esa situacidn, la proteccién del secreto

(3a) En los Estados Unidos, los derechos pueden surgir por via legislativa -lo que ocurre cuando éstos se encuentran reconocidos en una
norma objetiva, como la Ley Federal de patentes- o pueden derivarse del common law, caso en el cual su origen se encuentra en los
precedentes jurisprudenciales. Las cortes aplican ambas fuentes del derecho.

(4) 431 E2d 1012 (5to Cir. 1970).

(5) Dicho andlisis estd implicito en Kewanee Oil Co. vs. Bicron Corp., 416 U.S. 470, 482-90 (1974).



Algunos Principios Econdémicos sobre el Derecho del Secreto Comercial

comercial bien podria resultar mds barata que la
proteccion de la patente, y la diferencia podria exceder
a la diferencia de beneficios que surgen del hecho de
que la proteccién de la patente es mas amplia y mas
duradera. También hay que tomar en cuenta que para la
obtencién de una patente se debe incurrir en el costo en
todos los casos, mientras que el gasto para establecer
una proteccion de secreto comercial se da s6lo siresulta
que el secreto es lo suficientemente valioso como para
que alguien trate de robarlo.

En el segundo caso (una invencidn patentable, que el
inventor cree que tomard mucho mas tiempo que el
término de una patente antes de que otro la invente), la
eleccién del inventor esta entre patentar la invencidn para
una mayor proteccién o mantener el secreto comercial,
con suerte por un periodo de tiempo mds largo. El
escogerd la tltima opcidn si piensa que el hacerlo le dara
un mayor retorno. Tomando esta opcion en efecto estard
sosteniendo que el valor social de la invencién es mayor
que el que asume el derecho de patentes, y estard
ofreciendo demostrarlo a través de los fracasos en que
incurran otros inventores en su intento por copiar la
invencidn, aunque legalmente tengan la libertad para
hacerlo. El derecho de secretos comerciales lo ayuda en
esta demostracién aumentando la posibilidad de que si
alguien efectivamente logra duplicar la invencién, lo hard
inventdndola mas que robandola.

Reconocemos que estamos simplificando
demasiado. Por un lado, el invento es mas que la
demostracidn de su reivindicacidn; la existencia de la
invencion por lo general disminuira los costos de otros
para reproducirla, de tal modo que el fracasar en
hacerlo demostrara a fortiori que no hubiesen podido
realizar la invencién en forma independiente. Por otro
lado, la existencia de la invencién disminuye el retorno
de copiarla y por lo tanto disminuye el incentivo para
tratar de copiarla. Estos efectos van en direcciones
opuestas durante el periodo de tiempo que el secreto
comercial seguird siendo un secreto y por lo tanto
necesitamos considerar particularmente ese tiempo.

El tercer caso, el de una invencion que no se puede
patentar pero que el inventor considera rendird un
beneficio substancial si tan sélo se pudiera guardar en
secreto, es analiticamente similar al segundo. El caso
asume que el gobierno piensa que la patente es obvia,

que alguien mas dard pronto con la invencién y por lo
tanto, otorgarle una patente al inventor seria
recompensarlo demasiado; eso es lo que mas o menos
significa decir que una invencién no es patentable. El
inventor ofrece demostrar lo contrario, es decir, que
no es una invencién obvia, manteniéndola como un
secreto. Si estd equivocado y alguien mas inventa la
misma cosa el siguiente afio, esto prueba que el gobierno
tiene razén. De modo que es como st al inventor se le
hubiese negado una patente y el derecho de patentes
fuera el inico mecanismo de proteccidn existente. Pero
si el inventor tiene raz6n y no aparece ninguna copia,
entonces recibe una recompensa aproximadamente igual
a la que hubiese obtenido si la invencidn fuese
patentable, como debia ser, puesto que ha demostrado
al gobierno que estaba equivocado al pensar que la
invencion no merecia la proteccién de una patente'®.

Este tercer caso no necesita reflejar un desacuerdo
entre el inventor y las autoridades de patentes, a pesar
de que lo hayamos planteado de esa manera.
Simplemente, puede reflejar el hecho de que la ley de
patentes no puede ser lo suficientemente especifica
para cubrir cada caso. Todos pueden estar de acuerdo
en que la invencién serd copiada en cinco afnos, pero
debido a que la ley de patentes no contiene disposicion
alguna que permita que ciertas patentes expiren a los
cinco afios, otorgar una patente al inventor
substancialmente lo recompensara demasiado. La
Oficina de Patentes rechaza correctamente la patente
y en su lugar el inventor utiliza correctamente la
proteccién del secreto comercial.

(...) el derecho del secreto comercial
complementa el sistema de patentes.
Los inventores escogen la proteccion
del secreto comercial cuando
consideran que la proteccion de las
patentes es muy cara en comparacion
con el valor de su invencion o que la
recompensa que les daréa sera
sustancialmente menor que el
beneficio de su invencion (...)

(6) Como lo reconocid la Corte en Kewanee. Esta fue una de las razones que dio para rechazar el argumento de que la Ley Federal de
Patentes tiene derecho de prioridad sobre (y deroga) el conunon law estatal de seeretos comerciales. 416 U.S. en 487, 491.
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Resumiendo, el derecho de secretos comerciales
complementa el sistema de patentes. LLos inventores
escogen la protecciéon del secreto comercial cuando
consideran que la proteccién de las patentes es muy
cara en comparacién con el valor de su invencién o
que la recompensa que les dari serd sustancialmente
menor que el beneficio de su invencién (como se
refleja, en parte, en el periodo de tiempo antes de que
otro invente algo igual), ya sea porque la invencién no
es patentable o porque el tiempo (u otras condiciones)
de la proteccién de las patentes es insuficiente.
Manteniendo con €xito su secreto comercial
proporcionan evidencia de que estaban en lo correcto.
En efecto, el common law ha cubierto varios vacios
econémicos en el derecho de patentes. El costo no ha
sido muy bajo; patentar da como resultado la revelacion
de informacidn valiosa socialmente y la proteccién del
secreto comercial no. Pero existen dudas sobre qué
tan alto resulta este costo social por razones que
consideraremos a continuacion.

Nuestro andlisis del derecho de secretos
comerciales es congruente con la explicacidn
econdmica bdsica para la proteccién de patentes, en
cuanto proporciona un medio para internalizar los
beneficios de la innovacioén. Pero puede parecer que
choca con la explicacién complementaria, la teoria del
prospecto de Kitch, la cual considera una patente
principalmente como un dispositivo para establecer
derechos de propiedad sobre regiones de invenciones
parcialmente inexploradas, algo similar al denuncio
de un buscador de minas en una zona mineral
parcialmente explorada. Desde esta perspectiva, la
revelacion piblica, que es una condicion para la
obtencién de una patente es un marcador de terreno
esencial que sirve para evitar la copia antieconémica
de esfuerzos inventivos alertando a la competencia
sobre la existencia de un descubridor privilegiado.

Por supuesto, no existe revelacién piblica de un
secreto comercial, de modo que si queremos maximizar
la revelacion (al mismo tiempo que preservar los
incentivos para inventar) puede parecer que deberiamos
forzar al poseedor de un secreto comercial a escoger
entre patentar la invencion o perder toda proteccion legal
de la misma. Esto podria hacerse a través de una regla
seglin la cual la ley federal de patentes adquiere prioridad
sobre el derecho estatal aplicable a los secretos

(7) 35U.8.C. §102(g).

comerciales, o que més especificamente, prohiba el uso
de los recursos legales del common law estatal por parte
de los poseedores de secretos comerciales. Tal regla ha
sido rechazada como hemos visto.

De hecho su rechazo parece ser consistente con la
teoria del prospecto, asi como con la teoria de la
recompensa. La clave de esta conclusion es caer en la
cuenta de que un inventor no esti prohibido de obtener
una patente cuando alguien mas ha hecho una invencidn,
pero la ha mantenido secreta. Por lo tanto, los
esfuerzos del segundo inventor no tienen la inutilidad
de los intentos por hacer una invencién que el inventor
no estara permitido de utilizar porque su competencia
la patent6 un dia antes. Es cierto que si el primer
inventor, el que estd manteniendo su invencién en
secreto (lo cual significa, dicho sea de paso, que el no
podra patentarla una vez que haya expirado el periodo
de un afio de gracia durante el cual el inventor puede
utilizar su invencién sin solicitar una patente)®, fuera
forzado a revelar la invencion, el segundo inventor
ahorraria recursos. En esa medida, el derecho de secretos
comerciales fomenta una duplicacién de esfuerzos que
el derecho de patentes desalienta. Pero esto s6lo implica
que la informacién posee valor tanto a nivel privado
como social, de modo tal que la gente gastara recursos
para obtener la informacién que otros poseen, si fuera
necesario copiandola. Nuestro punto es que el derecho
de secretos comerciales no deja que el inventor juegue
al perro del hortelano, ya que si toma el camino del
secreto comercial y (después de un afio) pierde su
derecho a tratar de obtener una patente, no puede evitar
que un siguiente inventor patente la invencién y saque
al primer inventor del mercado.

Ademas, otra ronda de andlisis sugiere que el
derecho de secretos comerciales puede de hecho
desalentar la duplicacién de esfuerzos inventivos, en
relacién con el derecho de patentes. La causa de
esfuerzos excesivos por parte de aquélios que buscan
la proteccion de una patente es que el primer inventor
recibird toda Ia recompensa por la invencién, incluso
si gana al segundo inventor por sélo un dia, en cuyo
caso la contribucién del primer inventor al bienestar
social serd mucho menor que el valor de la invencion.
El esfuerzo excesivo que resulta de esta divergencia
entre los beneficios sociales y privados es mas prédigo
cuando el costo de hacer una invencién tiende a

(8) 35 U.S.C. §102(b): Metallizing Engineering Co vs Kenyon Bearing & Auto Parts Co., 153 F.2d 516 (2d Cir. 1946) (L.. Hand. J.).
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disminuir rdpidamente con el tiempo, porque en tal
caso seria mas recomendable, desde un punto de vista
social (pero no privado), que la invencion se haga mas
tarde que temprano. A diferencia de la proteccién de
patentes, la proteccion del secreto comercial empuja
hacia el resultado social correcto en este caso, aunque
se desconoce si lo logra o no. Cuanto méis rdpido
disminuya el costo de hacer una invencién, menor sera
el valor que tendrd la invencién como secreto
comercial, ya que la caida del costo incrementara la
posibilidad de que invente
independientemente. Por ello, bajo un régimen de
secreto comercial, a diferencia de cuanto ocurre en un

pronto  se

sistema de patentes, una invencién cuyo costo esta
disminuyendo mdis rdpidamente (manteniendo otros
elementos invariables) se realizard mas tarde que una
cuyo costo esta bajando menos rdpidamente y es asi
como debe de ser.

3 ¢Por qué se limita la proteccion del
secreto comercial?

Regresamos a la primera pregunta, ;por qué el
derecho de secretos comerciales estd principalmente
confinado a proteger contra una conducta que es
independientemente errénea, es decir, que viola algin
principio independiente del common law? El duefio
de un bien fisico ordinario no pierde su derecho de
propiedad si pierde el bien, no existe principio legal
alguno con arreglo al cual “el que lo encuentra se lo
queda”, aunque los que hacen un descubrimiento
pueden tener algunos derechos y la propiedad puede
perderse por abandono. El duefio de una patente no
pierde sus derechos de propiedad porque alguien mas
es lo suficientemente inteligente como para descifrar
su secreto aplicando ingenieria inversa a su producto
sin consultar los archivos de la Oficina de Patentes, en
donde la invencion estara descrita para todos aquellos
que deseen leerla. ;Por qué el Derecho niega estos
derechos al poseedor legal del secreto comercial?.

Existen dos respuestas, o clases de respuestas
posibles. La primera se centra mis que la segunda en
el cardcter econémico del secreto comercial como
informacién y la segunda se centra mas que la primera
en las caracteristicas econémicas de los distintos
métodos para “robar” un secreto comercial.

El primer enfoque encuentra una analogia al
problema del secreto comercial en la distincién que se

hace en el derecho internacional entre espionaje legal
e ilegal, una distincién basada a su vez en la naturaleza
cooperativa de la produccién de informacidn.
Averiguar los secretos de otra nacién por el cotejo
paciente de la publicacion de sus estadisticas y de sus
articulos periodisticos o a través de las fotografias de
un satélite espia o de la diligencia de los agregados
militares destacados en la capital de la nacién ilustra
el espionaje legal. El tipo ilegal estd ilustrado por el
soborno de empleados gubernamentales, por la
extorsidn, por el secuestro y por el robo, en otras
palabras, por violaciones tipicamente reconocidas en
el common law. Sin duda la diferencia legal se debe,
en parte, simplemente al mayor costo de prevenir el
espionaje del primer tipo, y existe un paralelo obvio y
casi exacto en la eleccion que se hace en el derecho
del secreto comercial sobre qué ticticas de espionaje
prohibir. Sin embargo, eso no explicara la tolerancia
del derecho internacional ante el husmeo de los
agregados militares. La explicacién debe ser la
reciprocidad. Nosotros permitimos que otras naciones
destaquen agregados militares en nuestro pais a
condicién de que ellos permitan que nosotros
destaguemos nuestros agregados militares en sus
paises. Pero ; por qué son positivas las ganancias netas
en lugar de ser las pérdidas exactamente iguales que
las ganancias? La respuesta, sugerimos, es que una
nacién que desea disuadir a sus adversarios debe ser
capaz de comunicar una nocién creible, aunque
inexacta de su fortaleza. Esto lo hace abriéndose (en
parte) al escrutinio directo de los profesionales
entrenados de sus adversarios. Este es un modo de
demostrar fortaleza més creible que el de alardear sobre
ella. Una nacién que se rehusara a admitir agregados
militares extranjeros estaria transmitiendo debilidad.

La calificacién “en parte” deberia enfatizarse.
Ninguna nacién quiere revelar todos sus secretos, no
sea que esto invite a represalias por parte de enemigos
potenciales. El sistema de agregados le permite
mantener algunos secretos.

Haciendo juego con las consideraciones de
reciprocidad que condujeron a todas las naciones a
acordar proporcionar alguna informacién pero no toda
a sus competidores estidn las consideraciones de
reciprocidad en el derecho de secretos comerciales que
surgen del hecho de que cada productor de informacién
es también un consumidor de informacion; el insumo
basico de la produccién de informacién es la
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informacién. Cada productor de informacidn desea, ex
ante (o tras el “velo de la ignorancia™), acceder a la
informacién de sus competidores asi como a la
proteccion de su propia informacién (Landes y Posner,
1989). El derecho hace un balance entre estos deseos
inconsistentes prohibiendo sélo los medios maés
costosos de desenmascarar los secretos comerciales.
Son costosos principalmente debido a las maniobras
de defensa que incitan. Por ejemplo, si el derecho
rehusa hacer cumplir los contratos en los que los
empleados prometen no divulgar los secretos
comerciales de sus empleadores, los empleadores
pueden verse obligados a reorganizar sus negocios en
formas ineficientes, quizas dividiendo las tareas entre
mas empleados de manera que cada uno sepa menos,
o incorporando miembros de la familia (aunque pueda
que sean menos competentes) como empleados,
confiando en que serdn leales por altruismo o porque
un ambiente familiar permite una venganza efectiva e
informal contra los que sean desleales, ya que los
miembros de la familia tiene una relacién continua a
diferencia de la relacién que tiene el empleador y un
ex empleado no emparentado.

Cuando por el contrario los costos sociales de
proteger el secreto a través del sistema legal son altos,
es probable que los beneficios de la informacién
compartida excedan los beneficios netos de la
proteccién legal. Hay ganancias cuando se le permite
a los fabricantes realizar ingenieria inversa de los
productos de los otros: los fabricantes aprenden cosas
que pueden usar en su propio disefio de nuevos
productos. Rehusar la proteccion legal no significa una
pérdida social del todo, por lo tanto, y ademds,
economiza lo que podrian ser costos de proteccion legal
altos. Entonces, en el caso de la ingenieria inversa, el
calculo del costo-beneficio social parece favorecer la
negacidn de la proteccion legal.

El segundo enfoque comienza donde termina el
primero, con un cuidadoso enfoque en los costos y
beneficios diferenciales de las diferentes maneras de
apropiarse de secretos comerciales y de evitar la
apropiacion de los mismos. Un modelo simple sera de
gran ayuda. Asumimos que una firma puede perder su
secreto comercial ya sea a través de un robo o de otra
infraccién del common law por un lado, o a través de
una revelacion accidental o ingenieria inversa por el

otro; denotamos la pérdida en cualquiera de los casos
como L. La probabilidad de que la pérdida ocurra a
través de una infraccién del common law la denotamos
como p, y €s menor mientras mayor sea la proteccion
legal y mayores sean los gastos propios de la firma (x)
para evitar dicha pérdida. La probabilidad de pérdida
a través de una revelacién accidental o de ingenieria
inversa la denotamos como g, y los gastos de la firma
para evitarla como y. La firma quiere minimizar la
suma de (1) sus pérdidas esperadas ocasionadas por la
pérdida de su secreto comercial y (2) los costos de
evitar la pérdida. Denominemos esta suma como L*.
Asumiendo para simplificar que la firma vende una
sola unidad de producto con un costo dado (es decir,
independiente de los costos de proteger los secretos
comerciales de la firma) a un precio dado, entonces
L*=[p(x)(1 - g(y)) + g1 - p(x)) + gOp(O))L + x +
y. Se muestra facilmente que para minimizar L*
(asumiendo efectos marginales decrecientes para x ¢
y), la firma escogerd una x y una y tales que p (1 — g)L
+1=0,yq(l~p)L+1=0.Asi, mientras mayor sea
el valor del secreto comercial, y mientras mas
productivos sean los gastos para evitar que se pierda
ya sea por robo o por otra infraccién del common law
por un lado o a través de un accidente o de ingenieria
inversa por el otro, mas gastard la firma en la proteccion
de su secreto comercial.

Considere el efecto de una ley que prohibe el robo
u otros delitos del common law (robo para abreviar)
pero no la pérdida accidental o a través de ingenieria
inversa. Ese es en efecto el caso del derecho de secretos
comerciales estadounidense, y si se aplica, deberia
reducir los gastos de la firma para la prevencion de
pérdidas (x) comparado con un mundo sin proteccién
legal alguna de los secretos comerciales. Puesto que
la amenaza de sanciones legales disuadira por lo menos
a algunos ladrones potenciales, la probabilidad de
perder el secreto a través de una infraccién al comimon
law (p) serd menor, y la suposicién del efecto marginal
decreciente sugiere que mientras menor sea p menos
productivas serdn las unidades de x. En teoria, los
gastos publicos y privados para evitar el robo podrian
complementarse mas que substituirse. Sin embargo,
esto es poco probable. Aun st no hubiera ley alguna
contra el robo de secretos comerciales'”, es mucho lo
que una firma puede hacer para reducir la probabilidad

(9) Podria parecer inconcebible que no existiera una ley contra el robo. pero el derecho podria reprimir la violacion de domicilo sin
castigar por separado ¢l robo del secreto comercial que se llevé el ladrén.
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de dichos robos (investigar a los empleados mds
cuidadosamente, instalar sistemas de seguridad mas
eficaces, etc.). Pero la firma hard menos si existe la
amenaza de sanciones legales.

Existe una segunda razén mas sutil del porqué los
gastos de una firma para evitar pérdidas (x)
(probablemente) serdn menores que en un mundo en
donde el derecho del secreto comercial también protege
contra la pérdida accidental o por ingenieria inversa:
la probabilidad de pérdida por estos métodos (g) serd
mayor que aquella que se produciria en un mundo
como el mencionado. Si como lo implica una g alta,
es probable que el secreto comercial se pierda sin
importar los gastos para evitar el robo, la productividad
de esos gastos se reduce.

Considere ahora los efectos sobre y (gastos para
reducir la probabilidad de pérdida de un secreto
comercial por accidente o por ingenier{a inversa) que
origina el derecho de secretos comerciales. Como en
el caso anterior, asumimos que el derecho protege
contra el robo pero no contra la pérdida accidental o
por ingenieria inversa. Es aparente que y serd mayor
que si la ley protegiera contra la pérdida accidental o
por ingenieria inversa al igual que contra el robo.

Primero, no existe substitucién de gastos ptblicos por
privados en lo que concierne a la prevencion de
pérdidas por accidente o ingenierfa inversa; al igual
que los gastos de la firma para prevenir el robo serian
mayores si el derecho no protegiera contra el robo, asi
mismo y seria mayor porque el derecho no protege
contra la pérdida accidental o por ingenieria inversa.
Segundo, siendo el robo ilegal y por lo tanto menos
frecuente, las ganancias por prevenir la pérdida por
accidente o por ingenieria inversa son mayores. Debido
a que de todas maneras no es probable que el secreto
comercial se pierda por robo, es probable que los gastos
de prevenir su pérdida por accidente o por ingenieria
inversa sean productivos.

Los efectos sociales del derecho del secreto
comercial tal como lo hemos esbozado son
complicados de analizar. Un componente de L*, a saber
L, es un costo privado pero no necesariamente social;
los competidores podrian hacer uso productivo de la
informacién comprendida en el secreto comercial; los
consumidores se beneficiarian con este uso; su
ganancia compensaria una parte de la pérdida del
secreto del inventor. Por lo tanto, bajar L* no es un
bien social inequivoco. Mas atin, L* puede no ser
menor que en un mundo en el que la proteccién legal
del secreto comercial es mds amplia, porque la
negacién de brindar proteccidn legal contra la pérdida
por accidente o por ingenieria inversa generara gastos
(), que son parte de L*, destinados a reducir ¢, la
probabilidad de dicha pérdida.

Abstrayéndonos del asunto de la diferencia entre
el costo privado y social en L*, podemos ser capaces
de resolver el resto de los asuntos comparando los
costos del propietario del secreto comercial para
prevenir la pérdida de un secreto comercial por
accidente o por ingenieria inversa con los costos en
los que incurrirfan los competidores para evitar obtener
un secreto comercial por tales medios legales. Los
costos son menores para el propietario. Esto es mas
claro en el caso de la pérdida accidental que en el caso
de la ingenierfa inversa, puesto que seria muy costoso
para los competidores seleccionar toda la informacion
que reciben para determinar si alguna parte de esa
informacién fue “extraviada” accidentalmente por el
propietario de un secreto comercial. Este es uno de
esos casos en los que el costo del cuidado es mucho
menor para la victima potencial (el propietario del
secreto comercial) que para el potencial victimario (el
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competidor en nuestro ¢caso), uno de esos casos en que
una regla de irresponsabilidad es més eficaz que una
regla de responsabilidad. En el caso del robo, por el
contrario, no s6lo la auto proteccién de una victima
potencial supondria grandes gastos, sino que el costo
para el potencial victimario de cometer un acto ilicito
intencional, es decir, el costo de no invertir recursos
disefiados para realizar una transferencia de riqueza,
es negativo (Landes y Posner, 1987, cap. 6). Desde
este punto de vista du Pont es una sentencia sensata.
La negacion de proteccion legal puede inducir a las
firmas en la posicién de du Pont a invertir
excesivamente en techar los lugares en donde se estd
haciendo una construccién; mientras que la
competencia gastd recursos reales para contratar un
aeroplano y un piloto para robar el secreto comercial
de du Pont. Hacer al demandado responsable lo induce
a no gastar recursos reales en el aeroplano y en el piloto
y elimina el incentivo de du Pont de gastar
excesivamente para techar.

Sin embargo, el anilisis del robo es mads
complicado en el drea del secreto comercial que en el
area criminal o de responsabilidad extra-contractual.
En el primer caso mds no en el segundo, el “ladrén”
origina una ganancia social (generada por la reduccién
en el costo o el mejoramiento de la calidad que se
origina por una mayor competencia, como
consecuencia de romper el monopolio de informacién
del propietario del secreto comercial), pero también
un costo social medido por los recursos utilizados para
realizar y oponer una transferencia involuntaria de
riqueza. En esa medida, esta ganancia es compensada
por lo menos parcialmente por la reduccion del
incentivo para inventar. St ocutre que los dos efectos
se compensan perfectamente, el caricter del secreto
comercial como informacién no resulta relevante y
podemos aplicar el anilisis estidndar de la
responsabilidad extra-contractual o del derecho penal.

El anélisis de la ingenierfa inversa es mas complejo
que el de la pérdida accidental, porque en muchos
casos, aunque no en todos, un competidor sabra muy
bien cuando esta involucrado en ingenieria inversa y
podria prohibirsele hacerlo. No es para nada claro que
el propietario del secreto comercial esté en una mejor
posicién para prevenir la pérdida del secreto, como

parece ser el caso de la pérdida accidental. Ademas,
existe un costo en no prohibir la ingenieria inversa; el
propietario del secreto comercial puede incurrir en
costos de disefio o produccién para que su producto
sea mas dificil de someter a ingenieria inversa.

No obstante existen dos argumentos contra la
responsabilidad por realizar ingenieria inversa. El
primero es que si un competidor copia el secreto
comercial de alguien puede ser dificil probar que lo
hizo a través de la ingenierfa inversa mds que a través
de la investigacién independiente; y los costos
administrativos son una restriccion importante en el
alcance de la responsabilidad legal. El segundo
argumento es que con frecuencia la ingenieria inversa
generara un conocimiento sobre el producto que se estd
sometiendo a ingenieria inversa que hard posible
mejorar dicho producto. Aqui la analogia a nuestro caso
de espionaje y al caso de la creatividad creciente en el
derecho de autor es muy estrecha’”. Ex ante los
miembros de una industria pueden acordar permitir la
ingenieria inversa de los productos de cada uno,
sabiendo que todos tendrian una ganancia esperada
neta puesto que la ingenieria inversa con frecuencia
resulta en el mejoramiento del producto. El
reconocimiento de este punto en la industria de los
semiconductores ha originado una distincidn,
codificada en una ley reciente!'V, entre la pirateria y la
ingenierfa inversa aceptable. Esta dltima supone una
inversion sustancial e innovacién (Raskind, 1985).
Ademds, el hecho de que la ingenieria inversa sea
costosa, automaticamente reduce la posibilidad de free
riding en el esfuerzo del primer inventor.

El robo y la ingenieria inversa son métodos
sustitutos de apropiacidn de un secreto comercial. Por
las razones que acabamos de explicar, queremos que
los competidores favorezcan la ingenieria inversa, y
una ley que penaliza el robo de secretos comerciales
pero no la ingenieria inversa crea un incentivo para
que lo hagan. Una ley que penalizara ambas formas
de apropiacion de secretos comerciales seria
estrechamente andloga al derecho de autor que penaliza
la copia. Probablemente seria mas débil que el derecho
de patentes, porque aln permitiria la invencién
independiente, cosa que no hace el derecho de patentes;
pero irfa mds lejos que el derecho de autor, porque

(10) Véase la discusion anterior sobre cémo el derecho prohibe s6lo los medios mds costosos de desenmascarar secrctos comerciales,

costosos debido a las medidas defensivas que incita.

(11 Semiconductor Chip Protection Act de 1984, 17 U.S.C. §§901 y siguientes. Véase también § 906.
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éste permite copiar ideas y prohibe sélo la copia de la
expresion. Una ley que prohibiera sin limitacion de
plazo la copia de ideas productivas supondria mayores
costos; se desconoce si habria o no beneficios
compensatorios. Posiblemente, aunque no
probablemente, una ley asi estaria mejor equilibrada
que el derecho de patentes, puesto que tendria un plazo
ilimitado y no requeriria revelacién pidblica, aunque
no prohibiria el descubrimiento independiente. El uso
del derecho de secretos comerctiales para crear dichas
superpatentes plantearia problemas obvios de conflicto
con el derecho de patentes, la cual al ser federal resulta
en nuestro sistema constitucional superior al derecho
estatal.

Notese que tanto en los casos de derecho de autor
como en los de secretos comerciales una alternativa
para permitir que se copie ampliamente es confiar en
las transacciones voluntarias. Un autor que quisiera
usar la linea argumental de la novela de otro autor
podria negociar una licencia por parte de aquél, y las
firmas que quisieran someter los productos de otras a
ingenieria inversa podrian celebrar licencias cruzadas
que lo permitan, éstas serian como los joint ventures
para investigacién y desarrollo. Sin embargo, es posible
que los costos de transaccion fueran altos y un efecto
seria hacer del robo de secretos comerciales un
substituto del contrato mis atractivo de lo que es segiin
el derecho actual.

Esta discusion plantea la pregunta mas amplia de
si, para volver al comienzo de este documento, los
secretos comerciales deberian tratarse como propiedad
y protegerse comprensivamente. Un tratamiento tal
resultaria similar a una regla de patentes perpetua sin
revelacidn piblica, y serfa inconsistente no s6lo con
la ley federal de patentes sino también con la teoria
del prospecto de Kitch, la cual atribuye ventajas de
eficiencia tanto al plazo limitado de las patentes como
al requerimiento de la revelacion publica. La estructura
actual del derecho de secretos comerciales puede ser
el mejor compromiso entre las consideraciones
econémicas en competencia. No es posible que haya

_ otra conclusion. En definitiva, tentativo y especulativo

como es nuestro andlisis, sugiere que el derecho de
secretos comerciales puede tener propiedades de
eficiencia sorprendentes que recompensarian una
mayor investigacién en este importante pero
descuidado campo del common law. Por ejemplo,
muchas naciones, especialmente Japén, Alemania y el
Reino Unido, tienen un derecho de secretos
comerciales mas débil que el nuestro, y seria
interesante investigar las adaptaciones que resultan.
Si nuestro andlisis es correcto, se puede esperar que
esas adaptaciones generen costos de informacién mas
altos comparados con las correspondientes practicas
de firmas estadounidenses. LE
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