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LAS CLAUSULAS DE NO COMPETENCIA (“NON COMPETE PROVISIONS”)
Y LOS LAPICES AZULES

;Como lograr que no se transmita a los competidores la informacion confidencial en
manos de un empleado o directivo o de quien la genero?

Juan Ortiz invent6 una féormula para disolver
metales con resultados excelentes. Daniel
Gomez, luego de afios de experimentos, lo-
gro desarrollar un herbicida de alcance muy
preciso sin efectos colaterales que impidie-
ran el crecimiento de otras especies vegeta-
les. Elisa Garcia, empleada de una empresa
alimenticia, cred un tipo de harina leudante
que permitia una coccion rapida con enorme
ahorro de energia.

Gracias a sus inventos y descubrimientos,
los dos primeros crearon sendas empresas e-
xitosas que, a poco andar, fueron adquiridas
por sus respectivos competidores; asi, pudie-
ron retirarse a disfrutar del precio obtenido.
Elisa, por su parte, recibié una atractiva o-
ferta de empleo de otra empresa que mul-
tiplicaria varias veces sus ingresos.

Tanto los abogados de quienes compraron
las empresas de Juan y Daniel como el em-
pleador de Elisa quisieron asegurarse de que
la informacion que los tres poseian no afec-
tara el desarrollo futuro de sus respectivos
negocios.

En el caso de Juan y Daniel, no tendria sen-
tido pagar un precio suculento por sus em-
presas para luego convertir a ambos en pode-
rosos competidores. La motivacion misma
para adquirir las empresas de Juan y Daniel
caeria por su base.

Con Elisa las cosas eran aiin mas complica-
das: después de todo, la formula de la “ha-
rina milagrosa” la habia desarrollado mien-
tras trabajaba para su empleador inicial.

En los tres casos, se decidid acordar clausu-
las de no competencia, para impedir a cada
uno el uso de sus inventos, ya sea por su
cuenta o asociados con competidores y pro-
hibirles captar clientes sobre la base de sus
conocimientos (tanto técnicos como del mer-
cado y clientes de sus empresas).

En el caso de Elisa, la cuestion parecia rela-
tivamente sencilla: la ley laboral establece
que “las invenciones o descubrimientos per-
sonales del trabajador son propiedad de éste,
aun cuando se haya valido de instrumentos
que no le pertenecen”, pero también dice que
“las invenciones o descubrimientos que se
deriven de los procedimientos industriales,



métodos o instalaciones del establecimiento
[...] son propiedad del empleador”.

En la duda acerca de la propiedad del inven-
to, el empleador de Elisa le pagd un buen
precio para poder patentarlo a su nombre.
Todos contentos. Pero... ;y de alli en ade-
lante?

La ley argentina tiene normas expresas acer-
ca de la no competencia de un empleado con
la empresa para la que trabaja, mientras esta
vigente la relacion laboral. Pero la preocu-
pacion del empleador original de Elisa se
concentraba en qué pasaria después que ella
dejara de trabajar para ¢él: ja cuantos clientes
podria contactar y “seducir”?

No hay ninguna norma al respecto en la
Argentina. No so6lo eso: existe una disposi-
cion que establece que “sera nula y sin valor
toda convencion [...] que suprima o reduzca
los derechos [del empleado]”.

Hay, sin embargo, algunos antecedentes al
respecto. En uno de ellos', un alto funciona-
rio de Ducilo fue demandado por, supuesta-
mente, suministrar informacion confidencial
a otras empresas fabricantes de hilados sinté-
ticos a pesar de haber firmado un acuerdo de
no competencia por cinco afos luego de su
desvinculacion de la empresa.

La justicia resolvié que el convenio, en prin-
cipio “no era violatorio de la libertad de las
acciones del demandado mientras no se le
exigiera un compromiso demasiado prolon-
gado en el tiempo que no redundase en una
injustificada restriccion de la libertad de tra-
bajar.”

"' In re “Ducilo SA c¢. Barcia”, CNCiv (A), 1971, ED
38:407.

Pero... ;serviria un precedente de ese tipo en
un caso como el de Elsa, en el que la in-
formacion sobre la “harina magica” fue ge-
nerada por ella misma y no suministrada por
su empleador, como habia ocurrido en el ca-
so “Ducilo”?

En otro caso’, un alto funcionario de Nidera
SA, una empresa dedicada, entre otras cosas,
a la produccion de semillas, al retirarse lue-
go de veinticinco afos de servicios firmd un
convenio de no competencia por diez afios.
Como contraprestacion, recibido jun millén
de dolares!

El convenio impedia al funcionario dedicar-
se a la investigacion, creacion, produccion y
comercializacion de semillas en competencia
directa con la empresa para la que habia tra-
bajado tanto tiempo.

Algunos pocos afios después, en violacion a
lo acordado, ese exfuncionario, al asumir la
presidencia de otra empresa, expandid las
actividades de ésta precisamente al mismo
rubro en el que se desempenaba la anterior.
Para poder hacerlo, demand¢é la nulidad del
acuerdo firmado con Nidera, pero éste fue
considerado valido por los tribunales.

En términos generales, para que ello ocurra,
un acuerdo debe cumplir con las siguientes
condiciones: (a) la limitacion temporal que
establezca debe ser razonable en funcion de
los derechos que se intenta proteger; de lo
contrario, podria interpretarse que afecta la
garantia constitucional de trabajar y ejercer
industria licita; (b) por las mismas razones,
debe describir con precision las actividades
restringidas (que deberan mantener cierta
congruencia con las tareas que llevaba ade-
lante el empleado) y el ambito concreto de la

?Inre “L.E.L.M. c. Nidera SA”, CNTrab (), 2006



restriccion, de modo que no se pueda inter-
pretar que se trata de una limitacion genérica
a un derecho constitucional; y (c) incluir una
contraprestacion razonable, que guarde cier-
ta relacion con los anteriores ingresos del
funcionario y el plazo de la restriccion.

Como se ve, las situaciones derivadas de la
preexistencia de un contrato laboral no son
exactamente idénticas a las que pudieran
desprenderse de una mera relacion comer-
cia. De alli que resulta determinante
analizar las circunstancias del caso antes de
aplicar un principio general. Pero si el dere-
cho laboral, generalmente mas restrictivo
que el mercantil, muestra cierta tolerancia,
es razonable pensar que las restricciones que
acuerde el comprador de una empresa con el
vendedor puedan ser mas severas que las que
se impongan a Elsa.

En ese sentido, en algiin caso se ha sostenido
que “nada impide, entre otras hipdtesis ad-
misibles, que cldusulas convencionales se
pacten a fin de restringir la competencia fu-
tura que pudiera asumir un ex socio con mo-
tivo de su separacion de la sociedad; es de-
cir, para asegurar la abstencion de que com-
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pita con la empresa a la que pertenecid™.

Obviamente, las restricciones que se impon-
gan deberan tener en cuenta también las dis-
posiciones de la ley de defensa de la compe-
tencia, por lo que el camino a seguir no esta
exento de algunas dificultades.

En algunas ocasiones ciertos colegas han op-
tado —a nuestro juicio, equivocadamente—
por sujetar estos convenios a algin derecho
extranjero, con el argumento de que la ley

3 In re “Rodriguez c. Pereiro”, CNCom (B), 2009,
SAIJFA09989356

argentina es exageradamente restrictiva. Mas
alla del error conceptual de someter un con-
trato cuyos efectos tendran lugar en nuestro
pais a un derecho extranjero (por las compli-
caciones que ello acarreara al momento de
intentar ejecutarlo), la presuncion de que
fuera de la Argentina las cosas son mas
flexibles no es necesariamente cierta.

Tanto es asi que en alguna resefia reciente’
se ha sefialado cudn comunes y generali-
zadas son estas restricciones, que, a grandes
rasgos, siguen exactamente las limitaciones
que también establece la ley argentina.

Para intentar obviarlas se ha llegado, inclui-
so, a insertar las llamadas “garden leave
clauses” (que, en una traduccion burda, po-
driamos llamar “clausulas para la practica de
la jardineria) que permiten que un empleado
o funcionario siga cobrando su sueldo pero
sin tener que ir a trabajar —y poder asi
cuidar el jardin de su casa—durante todo el
tiempo que dure la prohibicion de competir
con su empleador.

En algunas jurisdicciones, como Inglaterra,
las restricciones son validas si se puede
probar que han sido establecidas para pro-
teger un interés concreto del empleador o
comprador de una empresa, para lo cual es
necesario demostrar la existencia de un ries-
go cierto de que el uso de la informacion
confidencial pone en peligro un negocio es-
pecifico y de que la restriccion es razonable
ante ese riesgo en particular.

En algunos estados de los Estados Unidos,
muchos tribunales —y no sin grandes discu-
siones— han recurrido al llamado “principio

Banerjee, A. y otros, “Non-compete clauses:
protection or restraint? E-Bulletin, IBA Corporate and
M&A Law Committee, noviembre 2020.



o regla del lapiz azul” (“blue pencil prin-
ciple” o “blue pencil rule”) segun el cual los
jueces pueden reducir el alcance irrazonable
de un contrato sin necesidad de declararlo
nulo en su totalidad. Hasta existe el verbo
“to bluepencil”: la facultad del juez de mo-
dificar un contrato para adecuarlo a lo que
considera razonable.

La referencia a los lapices azules deriva del
hecho de que, en el pasado, eran los utiliza-
dos para corregir pruebas de galera. En la
Argentina lo llamariamos “el principio del
lapiz rojo”, que es el que usualmente se usa
aqui para tachaduras.

La regla del 1apiz azul fue establecida en el
derecho anglosajon a partir de una sentencia
de 1894, luego incorporada a varias leyes so-
bre proteccion al consumidor.

(En la Argentina una regla semejante seria
posible? La respuesta rapida es si.

Seglin el Codigo Civil y Comercial, como
principio general “los jueces no tienen facul-
tades para modificar las estipulaciones de los
contratos”. Pero cuando se trata de los cele-
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brados por medio de formularios o con-
diciones predispuestas, donde se sospecha la
existencia de una parte mas fuerte que la
otra, que pudo haber impuesto sus condi-
ciones, “cuando el juez declara la nulidad
parcial del contrato, simultdneamente lo de-
be integrar, si no puede subsistir sin compro-
meter su finalidad”.

Estas reglas son idénticas a las aplicables
en muchas jurisdicciones de los Estados
Unidos.

Las reglas de nuestro Codigo Civil y Comer-
cial nos llevan a pensar que, (aunque sea con
un lapiz rojo) un juez argentino puede
“ajustar” una cldusula de no competencia si,
por ejemplo, implicara restricciones geogra-
ficas mas amplias de lo necesario, sin anular
todo el acuerdo.

Quizas las partes de un convenio semejante,
ademads de tener en cuenta los requisitos que
ha establecido la jurisprudencia para su va-
lidez, harian bien en estipular, por las dudas,
que la nulidad de una de sus clausulas no
implicard la nulidad de las restantes.

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para mas informacion sobre este tema
pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electronico a
np@negri.com.ar.
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