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LA INSUFICIENCIA NORMATICA DE ECUADOR PARA LA PROTECCION DE SECRETOS
EMPRESARIALES!

ECUADOR'S REGULATORY INSUFFICIENCY FOR THE PROTECTION OF TRADE SECRETS

RESUMEN
Historicamente, los secretos
empresariales han representado un gran
valor para las personas en el ambito
comercial e industrial. Hoy en dia este
valor se ha aumentado exponencialmente
por lo que, a nivel internacional se
reconoce la  proteccion de esta
informacion bajo determinados estandares
que varian en cada legislacion. El derecho
ecuatoriano cuenta con varias
disposiciones sobre la proteccion de
informacioén confidencial, las cuales se
encuentran dispersas en leyes sobre
diferentes materias. No obstante, éstas
presentan deficiencias que se podrian
solventar con una legislacion
especializada en este dmbito. Ante esta
problematica, a través de un andlisis
cualitativo, se pretendié dilucidar los
principales incentivos para la proteccion
de secretos empresariales, asi como los
aspectos de mayor relevancia que
deberian ser contemplados en una norma
especializada en la materia. Con base en
este estudio se propusieron varios temas
que se recomiendan acoger al momento de
legislar sobre la proteccion de secretos
empresariales en Ecuador.

Mario Alberto Cedefio Andrade?
mcedeno@estud.usfq.edu.ec

ABSTRACT

Historically, trade secrets have been of
great value to people in business and
industry. Nowadays, this value has
increased exponentially, which is why at
the international level the protection of
this information is recognized under
certain standards that vary in each
legislation. Ecuadorian law has several
provisions on the protection of
confidential information, which are
scattered in laws on different matters.
However, these present deficiencies that
would be solved with specialized
legislation in this area. Due to this
problem, through a qualitative analysis, it
was intended to elucidate the main
incentives for the protection of trade
secrets, as well as the most relevant
aspects that should be contemplated in a
specialized regulation on the matter.
Based on this analysis, several issues were
proposed that it is recommended to
embrace when legislating on the
protection of trade secrets in Ecuador.
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1. Introduccion

Desde los inicios de las actividades comerciales en la historia, las personas han
pretendido tomar ventaja de sus competidores mediante el uso de informacion secreta, la
cual resguardan en la mayor medida posible para no perder esta delantera en el mercado.
Activos como la formula de la Coca-Cola o el algoritmo de busqueda de Google, sirven
como ejemplo de informacion confidencial de alto valor comercial para sus titulares, la
cual esta sujeta al régimen de proteccion de los secretos empresariales. Ya sea esta una
formula, un procedimiento, un algoritmo o un listado de contactos o clientes, la
informacion confidencial historicamente ha significado un separador en la competencia

por ganar cuotas de mercado.

Autores como Schiller remontan la proteccion de la informacion no divulgada a
la antigua Roma, en la cual, a través del Actio Servi Corrupti se sancionaba por corrupcion
a quién compraba esclavos con la finalidad de obtener informacion privilegiada del
vendedor’. Posteriormente, en la edad media, entre los siglos XV y XVI, Europa fue

testigo de la llamada “Guerra de los Espejos™. En este conflicto, el Rey Luis XIV de

3 Arthur Schiller, “Trade Secrets and the Roman Law; The Actio Servi Corrupti”, Columbia Law Review 30,
no. 6 (1930), 837-45.
4 Victor Hugo et al, El Siglo De Luis XIV (Barcelona: Biblok Book Export, 2016), 155-160.



Francia intent6 a través de practicas de espionaje industrial acceder a las técnicas de
produccion de espejos cristalinos, desarrolladas en Venecia y resguardadas bajo
confidencialidad®. En esta época los artesanos de Venecia eran los unicos que conocian
el secreto de como producir vidrio, por esta razon el Consejo de Venecia aisld a estos
vidrieros en la Isla de Murano para evitar que las fugas de informacion, llegando al

extremo de asesinar a quiénes trataban de salir de isla.

La proteccion juridica que se reconoce en la actualidad a los secretos
empresariales se empezo6 a configurar a raiz del crecimiento del capitalismo en el siglo
XIXS. Esta proteccion surgié como una respuesta a la falta de resguardo legal para la
informacion, que al no estar protegida bajo el sistema de patentes, estaba sujeta a intentos
de apropiacion ilegitima por parte de los competidores del titular. A raiz de los avances
tecnologicos y de la liberacion de informacion a la colectividad en general, los secretos
empresariales han cobrado una importancia nunca antes vista, razon por la cual han sido
objeto de regulaciones especiales y especificas en las legislaciones avanzadas como
Estados Unidos, la Unién Europea, entre otras. Si bien en el ordenamiento ecuatoriano si
existen disposiciones normativas referentes a los secretos empresariales, estas resultan

insuficientes, lo cual dificulta la proteccion de este tipo de activos en el pais.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, ADPIC , norma internacional vinculante para Ecuador
como miembro de la Orgénizacién Mundial de Comercio, OMC, menciona la obligacion
de los estados partes de proteger la informacion confidencial con aplicacion industrial o
comercial de las empresas. En esta misma linea, cuerpos normativos como la Ley
Organica de Regulacion y Control del Poder de Mercado, LORCPM, en lo que
corresponde a las practicas desleales’; el Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos Creatividad e Innovacion, COESCCI, en referencia a la proteccion de
informacion no divulgada?; el Codigo de Comercio, en referencia a las elementos de las

empresas’; y, el Codigo del Trabajo, en lo atinente a las obligaciones de confidencialidad

SId.

¢ Robert G. Bone, “A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification”, California Law
Review 86 no. 2 (1998), 241-313.

7 Articulo 27, Ley Organica de Regulacion y Control del Poder de Mercado [LORCPM]. R.O. Suplemento
555 de 13 de Octubre de 2011.

8 Articulo 506, Codigo Orgéanico de los Conocimientos, Creatividad e Innovaciéon [COESCCI]. R. O.
Sumplemento 899 de 9 de Diciembre de 2016.

? Articulo 15, Cédigo de Comercio, R.O. Suplemento 497 de 29 de mayo del 2019.



los trabajadores!?; establecen disposiciones referentes a los secretos empresariales en
diferentes ambitos. Sin embargo, como se detallard en el desarrollo de este ensayo, esto

no es suficiente.

Mediante un andlisis cualitativo se pretende evidenciar la importancia de contar
con una normativa especifica que regule todo lo atinente a los secretos empresariales,

para lo cual se analizaran los siguientes aspectos.

Primero, se hara referencia al concepto de secreto empresarial, abarcando las
principales caracteristicas reconocidas por la doctrina, asi como los fundamentos tedricos
para la proteccion de este tipo de activos. Segundo, se analizara la importancia que tiene
este tipo de informacion en la actualidad. Como tercer punto, se analizara el fundamento
de proteger secretos empresariales como un incentivo para la innovacion. En el punto
cuatro, se examinaran los principales cuerpos normativos del ordenamiento juridico
ecuatoriano en los cuales se hace referencia a la proteccion de informacion confidencial,
analizando por qué estos no son suficientes. Y, por ultimo, se propondrd un conjunto de
aspectos que deberian ser tomados en consideracion por el legislador ecuatoriano al
momento de crear una ley, que en concordancia con la tendencia mundial, regule aspectos

neuralgicos en la defensa de este tipo de informacion.

Una vez analizados los puntos mencionados, se podra concluir que el Ecuador
debe prestar mayor atencion a la proteccion de secretos, toda vez que la legislacion
nacional no cuenta con los mecanismos, ni el desarrollo normativo adecuado para realizar
un tutela eficaz de la informacion confidencial. Caso contrario, el pais no seria atractivo
para que los titulares de esta informacion reservada realicen negocios en Ecuador, ni
mucho menos transfieran tecnologia al pais por el temor de perder la reserva de su

informacion y por lo tanto su derecho de uso exclusivo.
2. Marco teodrico y estado de la cuestion de los secretos empresariales

Para analizar el concepto de secreto empresarial, industrial o comercial, resulta
valido analizar el fundamento teérico que justifica la proteccion de esta informacion. Las
teorias en las que se fundamenta este estudio son similares a la de los derechos de

propiedad intelectual, éstas son la teoria utilitaria y la teoria del dafio. Autores como

10 Articulo 45, Codigo del Trabajo, R.O. Suplemento 167 de 16 de diciembre del 2005.



Merges, Landes, Posner y Lemley, basandose en las teorias de fines utilitarios,
concuerdan que la proteccion juridica de los secretos empresariales se justifica en los
incentivos que se generan para que las personas inviertan sus recursos en el desarrollo de

esta obtencion!!.

Robert Merges, analizando la doctrina de Locke sobre los bienes comunes,
sostiene que ésta también opera como una justificacion para el régimen de propiedad

intelectual!?

. La informacion que utilizan los creadores de activos intangibles se enmarca
dentro del concepto de bienes en el estado de la naturaleza, cuya propiedad es asignada a
las personas que ejercen una accion para transformar estos bienes de su estado natural'.
En el Segundo Tratado sobre Gobierno Civil, Locke afirma que seria injusto privar a una
persona de gozar de forma exclusiva de los frutos de su esfuerzo'*. Subsumiendo esto al

caso de los secretos empresariales, seria injusto que el creador de un secreto empresarial

no pueda excluir a terceros que pretendan aprovecharse de su esfuerzo.

Landes y Posner, contemplan que esta asignacion de propiedad opera como un
incentivo para que la persona invierta sus recursos en transformar dicho bien de su estado
natural a un producto con valor'>. Subsumiendo esta idea a la proteccion de secretos
empresariales, la proteccion a este tipo de activos opera como un incentivo para que las

empresas arriesguen sus recursos para poder suplir necesidades propias o de la sociedad'.

Sumado a esto, la proteccion de secretos empresariales también se justifica en la
teoria del dafo ya que, una vez reconocido el derecho de exclusividad, se deben prohibir
conductas ilegitimas que lesionen derechos del titular de la informacion confidencial'’.
Esta doctrina fue la que se utiliz6 en las primeras sentencias que sancionaban la infraccion
de secretos empresariales en las cuales al no existir una normativa especifica en la
materia, se debia recurrir a la teoria general del dafio'®. A diferencia de la teoria de los

incentivos, esta se enfoca en una finalidad disuasiva de intentos de apropiacion ilegitima

' Mark A. Lemley, "The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights", Stanford Law
Review 61, no. 2 (2008), 311-53.

12 Robert Merges, Justifying Intellectual Property (Cambridge: Harvard University Press, 2011), 31-68.
Brd.

14 John Locke, Segundo Tratado Sobre El Gobierno Civil (Madrid: Alianza, 1990), 10-12.

15 William Landes y Richard Posner, La estructura econémica del derecho de propiedad intelectual e
industrial (Madrid: Fundacion Cultural del Notariado, 2006), 21-25.

16 Lemley, “The Surprising Virtues”, 311-353.

17 Kim L. Scheppele, Legal Secrets (Chicago: University of Chicago Press, 1990), 263.

18 E.I du Pont de Nemours & Co. c. Christopher, Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados
Unidos, 20 de julio 1970.



de informaciéon confidencial. Sin perjuicio de estas diferencias, ambas teorias son

complementarias e, incluso pueden considerarse como consecuentes entre si.

Si bien hay posiciones contrarias como la de Kinsella, quién sostiene que es
inadecuado reconocer facultades de exclusion sobre activos intangibles, ya que estos no
son escasos e implicarian una afectacion a los derechos individuales de las personas!®, los

argumentos expuestos en éste andlisis se basan en las primeras posiciones expuestas.

La doctrina contempla que se entiende como secreto empresarial a toda aquella
informacion que reune los siguientes tres elementos. Primero, como su denominacion lo
contempla, se debe tratar de informacion que sea de cardcter secreto o confidencial,
segundo, esta informacion secreta debe tener un valor comercial para su titular; y, tercero,
ésta debe ser objeto de una proteccion adecuada con miras a mantenerla como secreta®’.
Es decir, se entiende por secreto empresarial a toda aquella informacion confidencial, que
tiene un valor comercial y cuya reserva se encuentra protegida por los mecanismos

correspondientes.

El primer requisito es el principal diferenciador con el régimen de patentes, en el
cual se establece el requisito de divulgacion de la informacion. El segundo requisito,
referente al valor comercial, puede entenderse también como la aplicacion practica que
debe tener dicha informacion. Si la informacidn no tiene ningun valor no se justifica su
proteccion. Por tultimo, el tercer requisito atafie a los mecanismos de proteccion
adecuados, los cuales pueden abarcar desde convenios de confidencialidad, hasta guardias
de seguridad o bovedas para proteger la informacion. Si estos mecanismos no son los
correctos y de forma accidental la informacion pierde su cardcter de confidencial, se

pierde la proteccion reconocida por la Ley.

Analizando el ultimo requisito surge la interrogante de si en realidad, sobre los
secretos empresariales recae un derecho de dominio en el sentido que establece la doctrina
civilista y el Cédigo Civil ecuatoriano. La respuesta para esta interrogante es no. A pesar
de las confusiones que pueden generarse, el secreto empresarial no es un bien sobre el

que recaiga un derecho de dominio?!. Si bien, en los primeras sentencias sobre proteccion

19 Stephan Kinsella, Against Intellectual Property (Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2008).
20 Bone, “A New Look at Trade Secret Law”, 241-313.
2! Landes y Posner, La estructura econémica del derecho de propiedad intelectual e industrial, 459-483.



de secretos empresariales se fundamentaban en un derecho de propiedad sobre el
22 i debid 1 titular d ial

secreto~“, esto era equivoco debido a que el titular de un secreto empresarial no cuenta

con las facultades de exclusion que asisten al titular del derecho de dominio en relacion

al uso y disfrute de la cosa.

Como menciona, Pooley, a diferencia de otro tipo de activos, la proteccion del
secreto empresarial se cifie a prohibir apropiaciones ilegitimas?. Hilton, afirma que
generalmente las cortes entienden que existe apropiacion ilegitima en cualquiera de los
siguientes tres supuestos: 1) Si se configura la violacién de obligaciones o deberes de
confidencialidad en personas que han tenido acceso legitimo a la informacion, como un
trabajador o un contratista; ii) si el acceso a la informacién se da por una conducta
catalogada como ilegal como fraude, estafa, robo, entre otras; y, iii) si el acceso a la
informacion se da por conductas anticompetitivas para violar las seguridades del titular

del secreto®*.

La consecuencia logica de esta limitacion es que, si se accede por vias legitimas
al secreto en cuestion, el titular no tendria accion en contra del tercero que lo haga. La
proteccion del secreto empresarial, no surte efectos ante terceros que, por su propia
cuenta, o incluso a través de procesos de ingenieria inversa, logren alcanzar la
informacion materia del resguardo de confidencialidad®®. En el primer aspecto, no existe
mayor conflicto. Si una persona realiza un proceso de investigacion y desarrollo,
obteniendo como resultado el secreto de un tercero, no se configuraria ningtn ilicito y
por lo tanto no habria lugar a exclusion alguna. Sin embargo, en el segundo supuesto, si
vale la pena analizar si es adecuado que se autorice a un tercero para realizar procesos de
ingeniera inversa, sustancialmente menos costosos que el proceso de investigacion y
desarrollo que realiz6é el creador de la informacion secreta, sin que esto conlleve

ilegalidad alguna.

Si nos centramos en el fin utilitario de la proteccion de este tipo de informacion,
se podria inferir que al permitirse la ingenieria inversa se estan eliminando los incentivos

para inventar, toda vez que los empresarios optarian por esperar que sus competidores

22 E.I du Pont de Nemours & Co. c. Christopher.

23 James Pooley, Trade Secrets (New York: Law Journal Press, 2002), 55.

24 William Hilton, “What Sort of Improper Conduct Constitutes Misappropriation of a Trade Secret”, 30
IDEA J.L. & TECH (1990), 287-288.

23 Bone, "A New Look at Trade Secret Law”, 241-313.



desarrollen la invencion, para después replicarla a un menor costo, configurandose asi un
problema de free rider. No obstante de que éste es un razonamiento valido, a criterio de
Landes y Posner, prohibir la ingeniera inversa eliminaria los beneficios sociales que
generan los empresarios al crear nuevos productos que se derivan de la informacion
obtenida de este tipo de ingenieria?®. Dichos autores, sostienen que si el invento en
cuestion no es facil de replicar se constituiria una proteccion de facto para su titular, toda
vez que sus competidores deberian gastar muchos recursos para llegar a este resultado,
dejando de ser atractivo; sin embargo, si el invento es facil de replicar la via adecuada de
proteccion no es la del secreto empresarial, sino la del régimen de patentes, asi si el
invento no es patentable, no ameritaria proteccion alguna por su poco aporte de valor a la

sociedad?’.

Por estas peculiaridades, Landes y Posner afirman que el régimen de secretos
empresariales no se asemeja ni siquiera al de los bienes de propiedad intelectual, como
las patentes o los derechos de autor?®. Si el titular de una patente ve afectado su derecho
al uso exclusivo de su invento, incluso por un tercero que ha desarrollado por su cuenta 'y
de buena fe toda la informacion patentada, éste si tendria derecho a prohibir el uso del
tercero, toda vez que su derecho de dominio conlleva una facultad de exclusioén. Sin
embargo, cabe suscribir la apreciacion de Lemley, al afirmar que por los incentivos que
se generan, vale la pena tratar a los secretos empresariales como si fueran objeto de

derecho de propiedad, a través de un cuasi derecho de propiedad®.

El COESCCI, contempla que “los derechos intelectuales comprenden
principalmente a la propiedad intelectual, y los conocimientos tradicionales®.
Considerando esto, se infiere que los facultades que asisten al creador de un secreto

empresarial, son meros derechos intelectuales, mas no derechos de propiedad intelectual.

26 Landes y Posner, La estructura econémica del derecho de propiedad intelectual e industrial, 459-483.
.

BId

2 Lemley, "The Surprising Virtues", 53.

30 Articulo 85, COESCCI.



3. Relevancia de los secretos empresariales en la actualidad

3.1. Valoracion intangible de los negocios

La relevancia de los secretos empresariales en el &mbito comercial e industrial ha
ido aumentando, a tal punto de que, para muchas compafias €stos representan su activo
mas importante®!. Para 19735, los activos de propiedad intelectual de las compaiiias del
S&P 50072, incluyendo sus secretos empresariales, representaban solamente el 17% del
valor total de dichas compaiiias; para el 2009 estos activos intangibles representaban el
81% del valor total de las mismas®’. En las tltimas tres décadas, en Estados Unidos se
han duplicado exponencialmente los litigios sobre secretos empresariales’*. Para la
década de los setenta existian aproximadamente veintiséis articulos en Law Reviews
acerca de secretos industriales, a partir del aflo dos mil este numero aumentd a mas de

1546 aproximadamente?>.

Como ejemplos de secretos empresariales de alto valor se pueden enumerar la
formula de la Coca-Cola, la receta del pollo frito de KFC, la salsa secreta de Mc Donalds,
el algoritmo de busqueda de Google o la formulacion del WD-40. Seria dificil imaginar
el éxito de estas compaiias y el valor actual de las mismas, sin tomar en consideracion
sus secretos empresariales. En un andlisis realizado por Forrester se estima que los

secretos empresariales representan al menos dos tercios del valor de las compaiiias?®.

3.2. Revolucion tecnologica

En la actualidad, gran parte de los avances en materia de innovacion se dan por el
desarrollo de nuevos softwares o hardwares, los cuales no pueden protegerse por el
régimen de patentes®’. Por lo tanto ,las compaiiias optan por guardar bajo reserva la mayor

parte de los resultados de sus procesos de investigacion.

31 Michael A. Epstein y Stuart D. Levi, "Protecting Trade Secret Information: A Plan For Proactive Strategy",
The Business Lawyer 43, no. 3 (1988), 887-914. http://www.jstor.org/stable/40686934.

32 El indice SP500, es la clasificacion creada por Standard&Poor en la cual se enlistan las 500 compatiias
mas representativas del mercado bursatil en Estados Unidos.

3 David S. Almeling, "Seven Reasons Why Trade Secrets Are Increasingly Important", Berkeley
Technology Law Journal 27, no. 2 (2012), 1091-1117. http://www jstor.org/stable/24119482.

34

s g

36 “Forrester Consulting: The Value Of Corporate Secrets”, Forrester Research Inc., acceso el 12 de
septiembre del 2020, https://www.nsi.org/pdf/reports/The%20Value%200f%20Corporate%20Secrets.pdf.
37 Articulo 104, COESCCI.



Un ejemplo de esto, es el sistema de manejo auténomo de vehiculos desarrollado
por la compafita WAYMO LLC. En 2017, esta empresa demandd6 a UBER
TECHNOLOGIES, INC., acusandola de haber infringido su secreto empresarial. La
demandante afirmaba, que su ex trabajador Anthony Lewandoski, quién fue contratado
por Uber por mas de 500 millones délares, sustrajo mas de 14000 archivos confidenciales
de la empresa antes de su cambio de empleador. A criterio de Waymo, de esta forma Uber
tuvo acceso a tecnologia que le permitid desarrollar su circuito LiDAR (Laser
Imagination Detection and Ranging). En el proceso, Lewandoski se acogio a la Quinta
Enmienda, absteniéndose de declarar para evitar autoincriminacion. Si bien Uber negd
hasta el final las acusaciones, accedid a pagar a Waymo con el 0.34 de sus acciones, lo

cual equivalia a aproximadamente de 245 millones de dolares.

Antes de que la revolucion tecnoldgica irrumpa en el mundo, la apropiacion de
secretos empresariales se cefiia a actos fisicos, como filtrarse en las instalaciones del
titular del secreto, o robar una formula de una caja fuerte *. Sin embargo, a raiz del
desarrollo de nuevas herramientas electronicas se han facilitado tanto el acceso a
informacion confidencial, como los mecanismos para extraerla. En la actualidad, basta
con que un empleado acceda a una base de datos y se reenvie por correo la informacion
confidencial para que se configure una violacion a los secretos de la empresa. Cundiff
menciona que el mundo digital es quizd el principal enemigo de los secretos

empresariales®”.

3.3. Movilidad laboral

Otro aspecto que evidencia la necesidad de proteger de forma optima los secretos
empresariales es la tendencia creciente de movilidad laboral a nivel mundial. Un estudio
realizado por la encuestadora estadounidense Robert Half, indica que los millenials o
generacion Y, tienen una clara tendencia a optar por una constante movilidad laboral o
Job Hopping?’. Esta encuestadora indica que el 75% de las personas entre 18 y 34 afios,
ve al cambio de trabajo constante como beneficioso*!. Es decir, la lealtad hacia los

empleadores es cada vez menor. Si a esto se le afiade la facilidad que tienen las personas

38 Almeling, "Seven Reasons Why Trade Secrets Are Increasingly Important”, 91-117.

3 Victoria A. Cundiff, Reasonable Measures to Protect Trade Secrets in a Digital Environment (New
Hampshire: IDEA, 2009), 359- 361.

# “Does Job Hopping Help or Hurt Your Career?”, Robert Half, acceso €l 29 de septiembre de 2020,
http://rh-us.mediaroom.com/2018-04-05-Does-Job-Hopping-Help-Or-Hurt-Y our-Career.

d.
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de las nuevas generaciones para el manejo de herramientas tecnologicas, se evidencia un

riesgo de transmision de informacion confidencial muy alto.

Ante una proteccion ineficaz de la informacion confidencial por parte del Estado,
las compaiiias se ven en la necesidad de utilizar sus propios mecanismos, los cuales
pueden ser abusvisos. Por ejemplo, en en el afio 2011 en Sillicon Valley, las compaiiias
Apple, Google, Adobe e Intel acordaron no contratar a ex trabajadores de alguna de estas
compaiiias, para evitar fugas de informacion confidencial®?. Se infiere que estas
compafiias consideraron que la proteccion estatal que se le daba a sus secretos
empresariales no era idonea, por lo que suscribieron este acuerdo que derivd en una
demanda de los trabajadores afectados, que terminaria en una transacciéon por 415

millones de dodlares a favor de los demandantes.

Gran parte de las infracciones en materia de secretos empresariales se configuran
por la salida de un empleado que tuvo acceso a informacion confidencial, el cual una vez
terminada la relacion la utiliza para su propio beneficio o para el de su nuevo empleador.
Este riesgo se acrecienta tomando en cuenta el alto indice de optar por una vida laboral
con constantes movimientos. Por lo tanto, si no se crea una norma adecuada que proteja
la informacion confidencial de las compaiiias y que a su vez establezca cuales son los
limites de esta proteccion en relacion con la movilidad laboral se podria incurrir en abusos

como el que ocurrid con las compaiiias de Sillicon Valley.

3.4. Absorcion de capacidades y costos de transaccion

Gran parte de las transacciones que se realizan en el &mbito industrial y comercial
versan sobre tecnologia. En la actualidad, muchas compafiias optan por comprar o acceder
a licencias de tecnologias desarrolladas por terceros, evitando de esta forma incurrir en
costos de investigacion y desarrollo. Si bien la transferencia de tecnologia se realiza mas
en el ambito de las patentes, esto no obsta que no pueda realizarse sobre secretos

empresariales. Incluso, la facultad de celebrar negocios juridicos sobre los secretos

42 David Streitfeld, “Bigger Settlement Said to be Reached in Sillicon Valley Antitrust Case”, The New
York Times, 14 de enero de 2015, https://www.nytimes.com/2015/01/15/technology/silicon-valley-
antitrust-case-settlement-poaching-engineers.html.
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empresariales es a su vez un desincentivo para la violacion de estos, ya que se otorgan

vias legitimas para terceros interesados en acceder a la informacion en cuestion®*.

Sin perjuicio de esto, la configuracion de negocios sobre secretos empresariales
implica costos de transaccion altos por la dificultad de avaluar la informacion que se esta
licenciando**. Desde la etapa de tratativas se genera la denominada “Arrow s Information

Paradox ™%

. Esto consiste en que; por un lado, el titular del derecho no querra revelar
ningun tipo de informacion hasta que no se suscriba algun acuerdo de confidencialidad
y/o no competencia; y, por otro lado, la parte interesada en acceder a la informacién no
suscribira estos acuerdos hasta conocer de que trata el secreto empresarial*®. En este caso
si se suscribe dicho acuerdo, el tercero estaria supeditado a obtener la informacion de su

contraparte, ya que estaria prohibido de realizar incluso actos de ingenieria inversa.

Si bien, Bone considera que la creacion de una ley de secretos empresariales no

mitiga estos costos de transaccion?’

, esto podria resultar beneficioso si se toma en
consideracion el particular régimen juridico de este tipo de activos. Para esclarecer este
tipo de particularidades seria adecuado contar con una norma que esclarezca reglas
especificas, a fin de que las partes que participan en este tipo de transacciones, estén

consientes de la naturaleza del activo sobre el que estan contratando.
4. La doctrina de la divulgacion inevitables

Como se ha mencionado previamente, una de las situaciones mas comunes en el
ambito de las infracciones de secretos empresariales se da cuando un empleado que ha
tenido acceso a informacion confidencial de su empleador, deja la empresa para colaborar
con la competencia o para volverse ¢l mismo un competidor. Casos como el de Waymo,
son el ejemplo de incontables conflictos que se han suscitado entre empleadores y
empleados por el uso no autorizado de secretos empresariales, conocidos por una relacion

laboral.

43 Bone, “A New Look at Trade Secret Law”, 101-123.

4 Steven N. S. Cheung, “Property Rights in Trade Secrets”, Economic Inquiry Vol. XX (1982), 44-45.

# Kenneth J. Arrow, Economic Welfare And The Allocation Of Resources For Invention, In The Rate And
Direction Of Inventive Activity, (New Jersey: Princeton University Press, 1962), 614.

46 Id.

47 Bone, “A New Look at Trade Secret Law”, 272-281.
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Para mitigar este riesgo se acostumbra suscribir acuerdos de confidencialidad o
acuerdos confidencialidad y no competencia, dependiendo de cada caso. Sin embargo,
esto puede resultar no suficiente ya que le corresponderia al afectado probar que su ex
empleado esta utilizando la informacién confidencial a la que tuvo acceso en virtud de la
relacion laboral ya extinta, lo cual es dificil o hasta imposible. Como solucidn a esto, la
jurisprudencia estadounidense ha desarrollado la doctrina de la divulgacion inevitable, la
cual consiste en presumir de hecho que el trabajador que tuvo acceso a secretos
empresariales y que ingresa a trabajar con la competencia, utilizard la informaciéon en

perjuicio del titular del secreto*®.

Esta doctrina creada a raiz del caso Pepsi Inc. V. Redmond, ha sido analizada con
detenimiento por la jurisprudencia estadounidense, tomando en cuenta la delicada tension
que se configura con la presuncion de inocencia y el derecho al trabajo del ex empleado.
En este sentido, Rowe sostiene que para evitar abusos en la aplicacion de esta doctrina

deben analizarse los siguientes aspectos.

Primero, debe verificarse la existencia de un acuerdo de confidencialidad o de no
competencia para acreditar el interés del empleador de mantener su informaciéon como
secreta, caso contrario éste estaria siendo negligente*’. Luego debe considerarse si entre
el rol que ejercia el trabajador y el nuevo cargo que ocupara en la competencia, existen

1°°. Por otro lado, se

similitudes que puedan comprometer la informacion confidencia
debera verificar si el empleador ha delimitado expresamente el tipo de informacion a la
que tuvo acceso el empleado, de lo contrario se podrian generar abusos®!. Por ultimo, se
tendrd que corroborar si existen indicios de conductas de mala fe por parte del ex
trabajador o si existe interés en la nueva compafiia de contar con la informacion

confidencial especificada’?.

Al analizar todos estos elementos, el juez deberia tener la presuncion de si es
inevitable o no que el ex empleado comprometa la informacion confidencial a la que tuvo

acceso en su anterior relacion de dependencia. Cabe enfatizar que el término “inevitable”

48 PepsiCo, Inc. v. Redmond, Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos, 11 de mayo
de 1995.

49 Claire Flowers, “Facing the Inevitable: The Inevitable Disclosure Doctrine and the Defend Trade Secrets
Act of 2016, Wash & Lee Law Review 2207 (2018), 75.

014
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no significa que sea imposible evitar la divulgacion, basta con que exista una amenaza

probable de divulgacion para que se configure el ilicito™.

Este estandar fue desarrollado por la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de
Estados Unidos, en el caso Bimbo Bakeries USA, Inc. contra Botticella. Chris Botticella
era vicepresidente de operciones de Bimbo, por lo cual tenia acceso a informacion
confidencial, incluyendo la férmula del producto “nooks and crannies” de Thomas’
English Muffins, el cual generaba aproximadamente 500 millones de dolares anuales para
Bimbo>*. Contraviniendo su obligacion de reserva, Botticella renuncié a Bimbo para
trabajar en el competidor Hostess Brands, Inc. Ante este hecho, Bimbo demand6 al ex
trabajador alegando que era inevitable que éste comparta informacion confidencial con
su nuevo empleador®®. En este caso la Corte prohibio a Botticella trabajar para la
competencia, fundamentandose en que existia un riesgo sustancial de divulgacion ilegal,

por la doctrina mencionada®®.

Por su complejidad, ésta doctrina amerita mayor investigacion y analisis, sin
embargo, vale la pena considerarla al momento de pensar sobre una nueva legislacion de
secretos empresariales, ya que podria traer beneficios en la defensa de este tipo de

informacion.

5. El equilibrio perfecto entre el régimen de patentes y el de secretos

empresariales para impulsar la innovacion

El régimen de proteccion de secretos empresariales, al igual que el régimen de
propiedad intelectual de las patentes, tiene como justificacion principal incentivar la
innovacion, garantizandole al inventor poder gozar de forma exclusiva de los réditos de
su esfuerzo®’. Caso contrario, éste no tendria incentivos para invertir sus recursos en
desarrollar activos intangibles que aporten valor a la sociedad. Adicionalmente, la
proteccion de secretos empresariales opera como una alternativa que suple las
deficiencias del sistema de patentes, toda vez que, esta abarca informacion que sin ser

patentable representa un valor tanto para su creador, como para la sociedad, o que, aun

53 Bimbo Bakeries USA, Inc. c. Botticella, Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, 27
de julio del 2020.

M d.

S Id.

6 1d.

57 Merges, Robert. Justifiying Intellectual Property, 15.
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siendo objeto de una patente, es mas valiosa si se la mantiene bajo reserva. Con base en
esto, cabe analizar la complementariedad que existe entre estos dos &mbitos, para de esta

forma entender los beneficios de garantizar la proteccion de secretos empresariales.

El régimen de patentes se cred ante la necesidad de que los inventores destinen
sus recursos a desarrollar nuevas creaciones y, a su vez, compartan dicha informacion con
la sociedad para generar mas innovacion®®. Antes de que se instaure el régimen de
patentes en Venezia, muchos inventos permanecian en la confidencialidad, por el temor
que tenia el creador de que le roben su invencion y de perder cualquier beneficio
econdomico derivado de la explotacion de ésta. Asi, el gobierno optd por otorgarle
proteccion a dichos inventores, concediéndoles un monopolio temporal sobre su
invencion, a cambio de que estos divulguen toda la informacion del invento. De esta
forma, se lograria que los nuevos procesos de invencién eviten gastar recursos en
solucionar problemas que ya habian sido solventados, lo cual impuls6 de forma
exponencial la innovacién. A este fendmeno se lo denomind como la teoria de la

prospeccion®.

Podria entenderse que, por la finalidad de prospeccion seria indeseable tener un
régimen de secretos empresariales en el que se promueva que los operadores oculten su
informacion, en lugar de divulgarla para la obtencion de una patente. Parte de la doctrina,
sostiene que los secretos empresariales son nocivos para la sociedad, toda vez que se
omite la divulgacion de informacion, beneficiosa para la colectividad®®. Sin embargo, esto

es inadecuado.

La proteccion de secretos empresariales, lejos de ser nociva para el sistema de
patentes, es una alternativa que presenta otro tipo de beneficios para el inventor, sin dejar
de lado la justificaciéon econdmica de garantizar el retorno de los recursos invertidos

mediante la facultad de excluir a terceros®!. La Corte Suprema de Estados Unidos, en

58 Benjamin N. Roin, “The Disclosure Function of the Patent System (Or Lack Thereof)” , Harvard Law
Review, n.6, (2007), 118.

59 Edmund Kitch, "The Nature and Function of the Patent System, " The Journal of Law & Economics 20, no. 2
(1977), 265-90. http://www jstor.org/stable/725193.

60 Elizabeth A. Rowe, “The Experimental Use Exception to Patent Infringement: Do Universities Deserve
Special Treatment?”, Hastings Law Journal 921 (2006), 57.

ol Landes y Posner, La estructura econémica del derecho de propiedad intelectual e industrial, 459-483.
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relacion a un potencial conflicto entre el sistema de patentes y el de secretos empresariales

contempla:

La politica de patentes de fomentar la invencion no se ve perturbada por la existencia
de otra forma de incentivo a la invencion. Al respecto, los dos sistemas no son
excluyentes y nunca estarian en conflicto [...]

La ley de secreto comercial fomentara la invencion en areas donde la ley de patentes no
alcanza, y hara que el innovador independiente proceda con la descubrimiento y
explotacion de su invento. Se fomenta la competencia y el publico no se ve privado del
uso de invenciones valiosas [...]%

En contraposiciéon con el argumento de que los secretos empresariales son
indeseables para la sociedad, porque desalientan la solicitud de patentes y, por lo tanto,
la prospeccion de la informacion, se debe tomar en consideracion que este fin no siempre
se alcanza. El problema principal que se genera con el régimen de patentes, es que los
solicitantes intentan por todos los medios divulgar la menor cantidad de informacion
posible para que, sin poner en riesgo la concesion de la patente, sus competidores tengan
la mayor cantidad de dificultades para no superar al solicitante, con base en su propia
informacion®. Es por esta razon, que Fromer pone en evidencia que gran parte de los
investigadores optan por no basar su investigacion en patentes preexistentes®. Analizado
esto, se debe aclarar que no se pretende argumentar que el régimen de patentes es mejor
o peor que el de secretos empresariales, toda vez que lo adecuado es que estos se

complementen entre si.

Esclarecida esta complementariedad, corresponde analizar que incentivos tiene el
inventor para optar por la figura de secreto empresarial en lugar de la obtencion de una
patente, sumado a las consecuencias que esto genera en la sociedad. Landes y Posner
exponen tres supuestos en los cuales un inventor preferiria no patentar, resguardando su
informacion bajo reserva: i) Cuando la informacién no es patentable, pero tiene un valor
economico; i1) cuando el costo de obtener la patente es superior al del valor del invento;
ii1) Cuando el invento es de una complejidad tal que sin su divulgacion, le seria imposible

a los competidores replicarlo en un plazo mayor a veinte afios®.

62 Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp. Corte Suprema de Estados Unidos, 9 de enero de 1974.

63 Sean B. Seymore, “The Teaching Function of Patents”, Notre Dame Law Review 621 (2010), 85.

¢ Jeanne C. Fromer, “Patent Disclosure”, Jlowa Law Review Vol 94 (2009),
539. https://ssrn.com/abstract=1116020.

%5 Landes y Posner, La estructura econémica del derecho de propiedad intelectual e industrial, 459-483.
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En relacion con el primer supuesto, el razonamiento 16gico es evidente. Si una
invencidn no es susceptible de proteccion bajo una patente, porque no cumple con los
requisitos de novedad, nivel inventivo o aplicacién industrial, el inventor tratara de
resguardar la confidencialidad de la misma, para de esta forma evitar que terceros puedan
replicar su invento y entrar a competir con costos mas bajos. Por lo tanto, si no existe una
proteccion legal adecuada para desicentivar que terceros intenten acceder al secreto por

vias ilegitimas, el inventor no tendria ninglin tipo de proteccion®®.

El segundo supuesto en el que se justifica tener un régimen de proteccion de
secretos empresariales se verifica cuando los costos de solicitar una patente, son mayores
a los beneficios que obtendria el creador por la explotacion del invento. Se estima que los
costos para solicitar una patente en Estados Unidos, incluyendo los honorarios de
abogados, fluctGan entre los diez mil y treinta mil dolares®’. Ante una potencial
infraccion, el enforzamiento de la patente tiene un costo estimado de US$ 1,503,000 hasta
el final del juicio y las apelaciones correspondientes®. Tomando en consideracion estos
valores, se puede inferir que existiran inventores que desistan del sistema de patentes,
porque los beneficios que pretenden obtener son inferiores al costo de proteccion. Como
consecuencia de esto, el creador optard por resguardar el secreto bajo confidencialidad,

invirtiendo razonablemente recursos que le permitan tener un margen de ganancia.

En este punto cabe hacer énfasis en que las patentes ofrecen una proteccion
limitada en el ambito territorial. El titular de una patente Unicamente podra ejercer su
derecho de ius prohibendi en los paises en los que haya reivindicado su patente, para lo
cual debera observar un costo adicional en cada pais. Para realizar esta reivindicacion, el
inventor tendra unicamente un plazo de 12 meses, si la solicitud se presente con base en
el Convenio de Paris, y de 30 meses si present6 via PCT (Patent Cooperation Treaty). Es
decir, si se opta por el derecho de patentes, es improbable gozar de una proteccion
internacional integra; siempre habra un pais en el que la patente sea de acceso publico y

su explotacion comercial no esté restringida. Sin embargo, si se opta por un sistema de

% Gordon L. Doerfer, “The Limits on Trade Secret Law Imposed by Federal Patent and Antitrust
Supremacy”, Harvard Law Review (1967), 1432-1441.

7 Erwin F. Berrier, “Global Patent Costs Must Be Reduced”, 36 IDEA J.L. & TECH (1996), 473, 476-477.
%8 Gideon Parchomovsky y Wagner Polk, “Patent Portfolios”, University of Pennsylvania Law Review 154
no. 1 (2005), 1-77.
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proteccion por secreto empresarial, el titular puede utilizar sus propios medios para

resguardar la reserva de la informacion en cada pais en el que decida explotarla.

Por ultimo, un inventor podria optar por el régimen de secretos empresariales en
lugar del sistema de patentes, en el caso de que considere que su secreto a pesar de ser
patentable, se encuentra mejor protegido bajo la confidencialidad. Como se menciond
previamente, una de los deberes del inventor al momento de solicitar una patente es
desclasificar la informacion del invento. Esto implica que los competidores podrian
superar al creador sin inventir la cantidad de recursos que habrian necesitado si no tenian
acceso a la informacion revelada o, incluso puede servirles para identificar como violar
la patente®. Entonces, si un empresario considera que su secreto es de una complejidad
tal, que a su competencia le tomaria mas de 20 afios en desarrollar por su cuenta dicha

informacion, es mas conveniente que acceda al régimen de secretos empresariales.

De no existir el régimen de secretos empresariales, el inventor tendria que gastar
recursos sustanciales en mecanismos de seguridad extremos que protejan su informacion
en la mayor cantidad de supuestos posibles, legitimos e ilegitimos. Esto a criterio de
Landes y Posner, genera una pérdida de valor para la sociedad, la cual puede evitarse si
se prohiben por mandato de la Ley, conductas ilegitimas, de mala fe y/o anticompetitivas,
encaminadas a violar la confidencialidad de la informacién de las empresas’. De esta
forma, el creador del secreto empresarial unicamente invertiria en mecanismos diligentes
que impidan la divulgacion del secreto, manteniendo un margen de ganancia para si
mismo. Caso contrario, éste se veria obligado a no explotar comercialmente su secreto o
a explotarlo con precios abusivos, pretendiendo recuperar su inversion en el menor tiempo

posible antes de que los terceros interesados repliquen su informacion.

En sintesis, el régimen de proteccion de secretos empresariales opera como un
complemento para el sistema de patentes. Si bien estos tienen en ltima instancia la misma
finalidad de incentivar la innovacion, ambos optan por mecanismos distintos. La
diferencia principal radica en la divulgacion propia del sistema de patentes, y ajena a la

proteccion por confidencialidad. Cada mecanismo tiene ventajas y desventajas, que

% Landes y Posner, La estructura econémica del derecho de propiedad intelectual e industrial, 459-483.
.
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deberan ser consideradas en relacion con la naturaleza y complejidad de la invencion,

sumado al costo de proteccion por una u otra via.

6. El ordenamiento juridico ecuatoriano

Como se menciono en la introduccion, Ecuador si cuenta con normas referentes a
la proteccion de secretos empresariales, sin embargo, estas presentan deficiencias que
impiden una proteccion adecuada. A diferencia de paises como Estados Unidos, Canada
o los paises miembros de la Union Europea, en el ordenamiento juridico ecuatoriano no
hay una normativa especifica que abarque en su integridad todos los aspectos
relacionados con la proteccion de secretos empresariales. Para abordar esta problematica
corresponde analizar los mecanismos de proteccion y diferentes disposiciones del
ordenamiento juridico ecuatoriano sobre este tema, para asi verificar su conveniencia o

insuficiencia.

6.1. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio

A diferencia de paises como Estados Unidos, Canadé o los paises miembros de la

Unidn Europea, en el ordenamiento juridico ecuatoriano no hay una normativa especifica

que abarque en su integridad todos los aspectos relacionados con la proteccion de secretos

empresariales. Para abordar esta problematica corresponde analizar los mecanismos de

proteccion y las diferentes disposiciones del ordenamiento juridico ecuatoriano sobre este

tema, para asi verificar su conveniencia o insuficiencia.

La norma de mayor jerarquia en materia de secretos empresariales son los ADPIC,
constantes en el Anexo C del Convenio constitutivo de la OMC. Desde el afio 1996,
Ecuador empez6 a formar parte de esta organizacion obligandose a cumplir con este
convenio, el cual establece los estindares minimos que deben observar los paises
miembros de la OMC en relacion con la proteccion de activos de propiedad intelectual.
Lo referente a secretos empresariales se contempla en la Secciéon No. 7 del Convenio,

271

articulo 39, “Proteccion de Informacién no Divulgada™’’, abarcando tres cuestiones

principales.

" Seccion No 7, Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacién Mundial del Comercio
Anexo 1C Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, 15
de abril 1994, ratificado por Ecuador el 21 de enero 1996.
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En primer lugar, los ADPIC se remiten al articulo 10 bis del Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el cual versa sobre “Competencia Desleal”’?
3. En el segundo punto del mismo articulo, se recogen los tres elementos contemplados
por la doctrina para acreditar la proteccion de un secreto empresarial’*. Estos son, que la
informacion sea de caracter confidencial, que tenga un valor comercial y que haya sido
objeto de medidas de proteccion para que se mantenga en reserva. Por ultimo, en su tercer
punto, el articulo 39 establece que, en los casos en los que el Estado requiera la
divulgacion de la informacion confidencial para autorizar la comercializacion de algin
producto farmacéutico o agricola, éste debera proteger dicha informacion contra todo uso

comercial desleal.

En este ultimo punto llama la atencion la disposicion referente a la divulgacion
ante las autoridades de control y el deber del estado de proteger dicha informacion. Esto
es relevante, ya que suele plantearse el conflicto entre el valor de la informacion
confidencial para su titular versus el interés de la sociedad de conocer los componentes
de los productos que se consumen. A pesar de que el Convenio relaciona esto con la
industria farmacéutica y la quimica-agricola, también puede configurarse la misma
tension en otras areas de productos de consumo humano. Como solucion a esto, se obliga
a las autoridades estatales a resguardar la confidencialidad de la informacion entregada

para verificacion, cautelando que no se configuren practicas desleales sobre ésta’.

Las disposiciones de los ADPIC no abarcan todos los supuestos de hecho que
podrian configurarse en relacion con los secretos empresariales, sin embargo, se debe
tomar en cuenta que este convenio Unicamente establece lineamientos generales que
direccionan a los Estados para la promulgacion de su propia regulacion interna. Es decir,
le corresponde al Estado desarrollar las normas que estime convenientes para cumplir con

la finalidad de proteccion de la informacion no divulgada con valor comercial.

6.2. Ley Organica de Regulacion y Control del Poder de Mercado

En el ambito de la legislacion interna, el principal cuerpo normativo en el que se

regula la proteccion de secretos empresariales es la LORCPM. Esta Ley limita la tutela

72 Articulo 39, ADPIC.

3 Articulo 10 ibid, Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Intelectual, 20 de marzo de 1883,
10 ibid, ratificado por Ecuador el 22 de junio de 1999.

74 Articulo 39, ADPIC.

B Id.
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de estos activos a la esfera del derecho de competencia, enmarcando la infraccion de

secretos empresariales dentro de las conductas catalogadas como précticas desleales-.

En el numeral séptimo del articulo 27, se define a los secretos empresariales como
“cualquier informacién no divulgada que una persona natural o juridica legitimamente
posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea
susceptible de transmitirse a un tercero”’®. Sumado a esto, se contempla que para que se
entienda que una informacion constituya un secreto empresarial debe cumplir con los
mismos requisitos delimitados por la doctrina y recogidos por gran parte de la legislacion

internacional; es decir, confidencialidad, valor comercial y proteccion adecuada’”.

Una vez abordado el concepto de secreto empresarial, la LORCPM establece dos
supuestos que configuran la conducta desleal tipificada. Por un lado se entiende como
desleal la “adquisiciéon” de informacion confidencial por medio de vias ilegitimas como:
espionaje, incumplimientos contractuales o legales, abuso de confianza, induccion a la
infraccion contractual o adquisicion consiente de secretos empresariales de terceros’®. Por
otro lado, se prescribe como practica desleal el uso, la divulgacion y la explotacion no
autorizada de informacion confidencial que debia ser resguardada o a la cual se tuvo

acceso por alguna de las conductas ya mencionadas”.

Por altimo, en el mismo numeral del articulo 27 de la LORCPM, se definen varias
reglas especificas que complementan las prohibiciones mencionadas en el parrafo previo,
las cuales se resumen a continuacién. Primero, se establece, que los poseedores de
informacion confidencial podran trasmitir o autorizar su uso a terceros, los cuales estaran
obligados a guardar la reserva de esta informacion por mandato legal, salvo pacto en
contrario®’. En este sentido, si se celebra una licencia o cualquier otro negocio juridico
cuyo objeto sea autorizar el uso de la informacidn, se configura una obligacion de
confidencialidad de fuente legal, indiferentemente de si se suscribe un convenio de

confidencialidad o no. Esto reduce sustancialmente los costos de transaccion analizados

76 Articulo 27, LORCPM.
7 Id.
Id.
" Id.
80 1d.
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en los puntos previos y desincentiva las iniciativas ilegitimas de infraccion de secretos

empresariales®!.

La segunda regla que dicta la LORCPM establece que las personas que tengan
acceso a secretos empresariales en virtud de su relacion laboral o contractual, deberan
guardar la debida confidencialidad por mandato de la Ley, nuevamente, sin perjuicio de
si existe o no un convenio privado al respecto. En este punto cabe enfatizar que, por el
principio general de carga de la prueba el titular de la informacion deberia probar el uso
ilegitimo de su secreto. Esto, como se analiz6 previamente, conlleva ciertas dificultades
que se podrian evitar si se adopta la doctrina de la divulgacion inevitable, ajena a la

legislacion ecuatoriana.

Replicando la disposicion contenida en los ADPIC, la LORCPM contempla que
las autoridades que tengan acceso a informacion confidencial por motivos de verificacion
o certificacion de productos, tienen el deber de resguardar esta informacion ante usos
desleales. Como se menciond en el punto previo esto soluciona la contraposicion que se

genera entre el derecho del titular de la informacion con el derecho de la colectividad.

Como se puede evidenciar la normativa de competencia abarca los supuestos de
hecho basicos, desarrollados por la doctrina. Sin embargo, la legislacion ecuatoriana
restringe la cautela de la SCPM a los casos en los que se configura una afectacion al
mercado o a los consumidores. La LORCPM establece que las practicas desleales,
incluyendo la violacion de secretos empresariales, se entenderan como ilegales siempre
que “impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la
eficiencia econdmica, o el bienestar general o los derechos de los consumidores o
usuarios™®?. Asi, la SCPM no podria conocer, ni sancionar, conductas que aun siendo

ilegitimas no constituyen una afectacion al interés general.

Esto ha sido ratificado por la Intendencia Nacional de Investigacion y Control de
Practicas Desleales, en la Guia de Aplicaciéon de las Conductas Desleales la cual

contempla lo siguiente:

Es decir, constituye una obligacion de la Superintendencia de Control del Poder de
Mercado, la determinacion del mercado relevante en todos los casos que sean objeto de

81 Arrow, Economic Welfare, 614.
82 Articulo 26. LORCPM.
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su conocimiento, incluidos aquellos en los que traten asuntos relativos a conductas de
competencia desleal.

De esta manera, el analisis de las conductas contenidas en los articulos 25 y 27 de la
LORCPM, debe ser necesariamente concatenado con los parametros de cualificacion
contenidos en el articulo 26, y en el ya indicado, articulo 5 del mismo cuerpo legal.

Por lo tanto, para que una posible conducta desleal sea prohibida o sancionable, a la luz

de la LORCPM, no basta con que dentro de la investigacion la autoridad acredite la

simple existencia del acto o hecho deshonesto ocurrido en el desarrollo de la actividad

econdmica, sino que, ademas resulta indispensable que pueda determinar si la conducta

investigada impide, restringe falsea o distorsiona el orden publico en el mercado
relevante que para cada caso sea definido®.

El presente analisis no pretende dilucidar si es conveniente o no, que la sancioén

de practicas desleales se restrinja a aquellas conductas que afectan al orden ptblico en el

mercado relevante. Esto debera ser analizado en otro estudio a profundidad sobre este

tema.

Sin embargo, si una start-up, que concentra gran parte de su valor en un secreto
empresarial, no tiene una participacion relevante en el mercado y es victima de un acto
de espionaje industrial ésta no tendria ningtin tipo de accion en contra del infractor. Como

solucion a esto, la Ley en su articulo 26 establece que:

Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares,
publicos o privados, sin que exista afectacion al interés general o al bienestar de los
consumidores, seran conocidos y resueltos por la autoridad nacional competente en la
materia®,

Sin embargo, como se detallaré en el siguiente punto, el Codigo Orgénico de los

Conocimientos, Creatividad e Innovaciéon no contempla disposiciones detalladas y

adecuadas que viabilicen la observancia en materia de informacion confidencial.

6.3. Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacion

El COESCCI contiene referencias leves hacia la proteccion de la informacion no

divulgada, reconociendo que este tipo de informacioén “goza de una proteccion eficaz

contra su divulgacion a terceros y ante practicas desleales”. No obstante, lejos de ser

8 Pablo Carrasco, Guia de aplicacion de las conductas desleales contenidas en la Ley Orgdnica de
Regulacion y Control del Poder de Mercado, (Quito: Intendencia Nacional de Investigacion y Control de
Practicas Desleales, 2020), 16.

8 Articulo 26, LORCPM.

85 Articulo 506, COESCCI.
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eficaz, esta disposicion es insuficiente. Primero, porque no se define que constituye una
“divulgacion a terceros” y, segundo, porque al remitirse al campo de las practicas

desleales se generan las restricciones analizadas en el punto previo.

A diferencia del tratamiento que se le da a las patentes, las marcas y las obras
protegidas por derechos de autor, las disposiciones sobre secretos empresariales se
encuentran contenidas en tres articulos que regulan supuestos muy limitados. Estas
disposiciones se limitan a esclarecer la obligatoriedad de las autoridades de control de
proteger la informacion confidencial a la que tengan acceso para la validacion de

productos farmacéuticos y quimico agricolas®®.

El COESCCI contiene disposiciones que convendrian aplicarlas a la proteccion
de secretos empresariales, como por ejemplo, la posibilidad de solicitar medidas
cautelares como la retencion de productos infractores. No obstante, resulta incierto si se
podria iniciar una accion de tutela administrativa por violacion de secretos empresariales,
cuando el COESCCI no establece ni los derechos que asisten al titular de la informacion,

ni las conductas, que sin ser practicas desleales afectan al derecho del titular.

En este punto cabe recordar, que el COESCCI reconoce la protecciéon no
solamente de la propiedad intelectual, sino de los derechos intelectuales como los que
recaen sobre los secretos empresariales. En este sentido, bien se podrian aplicar los
mecanismos de proteccion de los activos de propiedad intelectual ya que, como menciona
Lemley, hay casos en los que se debe tratar a los secretos empresariales como si fueran

objeto de derechos de propiedad®’.

Las escuetas aproximaciones del COESCCI no implican una proteccion adecuada
para los secretos empresariales. En este Cdodigo no se contemplan ninguna de las
particularidades que distinguen a los secretos de los activos de propiedad intelectual. Por
lo tanto, esta disposicion aislada referente al goce de una proteccion eficaz no es mas que
una simple declaratoria, la cual no esta articulada con otras normas que viabilicen su

cumplimiento y le den eficacia.

8 Articulo 507, COESCCL
87 Lemley, "The Surprising Virtues”, 311-353.
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6.4. Codigo de Trabajo y Codigo de Comercio

El Cddigo del Trabajo, establece como una de las obligaciones del trabajador, la
de “Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricacion de los
productos a cuya elaboracion concurra, directa o indirectamente, o de los que €l tenga
conocimiento por razon del trabajo que ejecuta”®®. En concordancia con esto, se prescribe
como una causal de terminacion de los contratos de trabajo, el hecho de que el empleado

“revele secretos o haga divulgaciones que ocasionen perjuicios al empleador”®’.

De configurarse un incumplimiento a esta obligacién de confidencialidad, el
empleador estaria facultado para terminar la relacion laboral, siguiendo los
procedimientos propios de esta materia. Luego de esto, podria plantear una demanda civil
por responsabilidad contractual, exigiendo una indemnizacioén por dafios y perjuicios. Sin
embargo, esta proteccion estaria restringida inicamente a las violaciones realizadas por

dependientes del titular de la informacion.

En el ambito mercantil se recogen dos disposiciones referentes a los secretos
empresariales. En primer lugar, se establece que forman parte de las empresas: los activos
que le permitan desarrollar su actividad mercantil el conocimiento empleado en la
actividad desarrollada y la cartera de clientes®. Cualquiera de estos elementos puede
constituir un secreto empresarial, razén por la cual el codigo concibe la posibilidad de
que en las transferencias de empresas se incluyan los secretos empresariales

correspondientes al negocio”!.

Por otro lado, en los articulos referentes al contrato de franquicia, se prescribe la
obligacion del franquiciado de “guardar total secreto sobre las informaciones que tengan
el cardcter de confidencial segtin el contrato de franquicia, incluso de aquellas que reciba
a lo largo de la relacion con el franquiciante y que se entiendan sometidas a esa reserva”™?.
Al igual que en materia laboral, el incumplimiento de esta obligacion, daria lugar a la

terminacion del contrato y al reclamo de las indemnizaciones a las que hubiese lugar por

88 Articulo 45, Codigo del Trabajo.

8 Articulo 310, Cédigo del Trabajo.
% Articulo 15, Cédigo de Comercio.
L Articulo 380, Cédigo de Comercio.
92 Articulo 571, Cédigo de Comercio.
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concepto de dafios y perjuicios. Nuevamente, la responsabilidad en este ambito se

supedita a una relacion contractual entre el titular del derecho y el infractor.

El Codigo de Comercio al tipificar el contrato de licencia de know-how, define a
este tipo de informacion como aquellos conocimientos “no patentados, de indole

industrial, confidencial, no divulgados e individualizados™*?

. Esto podria devenir en la
percepcion erronea de que es lo mismo know-how que secreto empresarial, mas aln si se
toma en consideracion las obligaciones de confidencialidad que establece el mismo

cddigo al respecto.

Para esclarecer la diferencia entre estos dos conceptos, Stumpf afirma que, a
diferencia del secreto empresarial, el valor del know-how no radica en su caracter secreto,
el cual si bien es importante no es determinante®®. El know-how puede ser un conjunto de
informacion que no sea secreta, sin embargo, al ser aglomerado y utilizado de una forma
no conocida por todos, amerita proteccion juridica®. En contraposicion, el secreto
empresarial mantiene su valor siempre y cuando, se mantenga bajo reserva. El derecho
ecuatoriano, parace haber optado por diferenciar estos conceptos. Esto toda vez que en
relacién con el know-how se establecen requisitos ajenos a los secretos empresariales
como que la informacion “no resulte evidente para un técnico versado en la materia con

base en informacion previamente disponible™®.

Esta diferenciacion amerita un estudio mas a detalle, toda vez que, la linea entre
lo uno y lo otro resulta sumamente estrecha. Incluso, hay autores que sostienen que
secreto empresarial y know-how, son lo mismo®’. Sin embargo, para los fines de este
ensayo vale hacer énfasis en que incluso si se entiende que este fragmento del Codigo de
Comercio opera como una proteccion de secretos empresariales, esto se sigue limitando

a una relacion contractual.

93 Articulo 577, Cédigo de Comercio.

94 Herbert Stumpf, The Know-How Contract In Germany, Japan, And The United States (Deventer: Kluwer
Law and Taxation, 1984).

S Id.

% Articulo 580, Cédigo de Comercio.

7 José Gomez, El Secreto Industrial (Know-How) (Madrid: Tecnos, 1974).
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6.5. Proteccion mediante el régimen de responsabilidad extracontractual

De acuerdo con Lemley, las infracciones de secretos empresariales se generan
generalmente en tres circunstancias: inteligencia competitiva, transacciones de negocios
y uso por ex empleados®®. En los casos de negocios y ex empleados, la proteccion de
secretos empresariales no presenta tantas dificultades ya que se aplicarian las reglas de
responsabilidad contractual. Ademads, en los casos mercantiles y laborales existen las
disposiciones legales expuestas previamente, las cuales pueden viabilizar las acciones en

contra de quién infrinja el secreto empresarial.

En el caso de la inteligencia competitiva, esto abarca las conductas que son
realizadas por terceros ajenos al titular del secreto empresarial, las cuales pueden ser
legales, como la ingenieria inversa, o ilegales como el espionaje industrial. En Ecuador
existen dos vias para accionar en contra de actos de esta naturaleza, denuncia por actos

de competencia desleal o demanda por responsabilidad extracontractual.

Un ejemplo de esto es el caso E.I du Pont de Nemours & Co. v. Christopher, en el
cual el competidor de E.I du Pont tomd fotografias aéreas de la fabrica de la compaiia
para acceder a sus secretos empresariales de ingenieria quimica®. En este caso, no se
habia configurado ninguna infraccién a la propiedad fisica de du Pont, ni tampoco se
habia violentado ninguna Ley en materia de aviacion. Por lo tanto, la Corte sancion6 al
infractor por haber afectado secretos empresariales. Esto no seria posible en Ecuador ya
que los ilicitos en materia de secretos empresariales estan supeditados a la configuracion

de practicas desleales en los términos de la LORCPM.

De acuerdo con lo contemplado en el punto 5.2., en la via de proteccion ante la
autoridad de competencia, la competencia de la SCPM para juzgar el ilicito estaria
supeditada a que el afectado tenga una cuota de mercado relevante tal que implique una
afectacion para este mercado. Caso contrario, el afectado estaria excluido de dicha

proteccion.

En caso de no cumplir con el requisito de afectacion al mercado, el afectado puede

optar por la via civil. Si bien esta no es una via muy utilizada, en Ecuador si han existido

%8 Lemley, “The Surprising Virtues”, 311-353.
9 E.I du Pont de Nemours & Co. c. Christopher.
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casos en los que se ha determinado responsabilidad civil por infringir secretos
empresariales. En el afio 1996, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Nacional, responsabiliz6 a dos ex gerentes de la compafiia TERMELEC CIA. LTDA.,
por haber infringido los secretos empresariales de esta empresa'®. Los demandados
sustrajeron informacion confidencial a través de un microcomputador, la cual utilizaron
para competir con TERMELEC, llegando incluso a quitarle clientes!?!. En este caso la
Corte resolvio que la apropiacion indebida de secretos empresariales contravenia los usos
y costumbres honestos en materia comercial, por lo cual configuraba un hecho ilicito que

debia ser sancionado.

Si bien esta sentencia cumplié con la finalidad de proteccion de la informacion
confidencial, llama la atencién que los jueces tuvieron que acogerse a las fuentes
doctrinarias para dilucidar que se trataba de un acto mercantil deshonesto. Es decir, se
supedita la procedencia de la accion a la configuracion de conductas de otras materias,
que a pesar de que pueden guardar una relacion estrecha con los secretos empresariales,
no dejan de ser independientes. Seria mas conveniente contar con una norma que
establezca los ilicitos propios de la materia en cuestion, evitando asi el reenvio necesario
en las actuales circunstancias. Sumado a esto, en la via de responsabilidad
extracontractual, necesariamente se debe acreditar la existencia de un dafno cierto, lo cual

impone una desventaja ya que, lo Optimo es que se pueda evitar la configuracion del dafio.
7. Soluciones para el modelo ecuatoriano

Contrastando los fundamentos teodricos expuestos con la realidad del
ordenamiento juridico ecuatoriano se evidencia que tiene las siguientes deficiencias:
Primero no cuenta con un detalle adecuado de los conceptos, supuestos de hecho y verbos
rectores de esta materia. Sumado a esto, no cuenta con mecanismos adecuados para
impedir o sancionar intentos de apropiacion de secretos empresariales por parte de
competidores o terceros ajenos al titular de la informacion. Por otro lado, la ley
ecuatoriana no contempla normas adjetivas que viabilicen la protecciéon de secretos

empresariales, como las medidas preventivas y la doctrina de la divulgacion inevitable.

100 Expediente No. 437-96 (R.O. 78, 3-VI-97), Corte Suprema de Justicia de Ecuador, Segunda Sala de lo
Civil y Mercantil, 7 de noviembre de 1996.
101 Id
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7.1. Detalle normativo sobre secretos empresariales

La LORCPM es el cuerpo normativo que regula en mayor medida lo atinente a la
proteccion de secretos empresariales en Ecuador. No obstante, esta norma se limita a
definir qué se entiende por secreto empresarial y a enlistar supuestos de hecho que
constituyen ilicitos en esta materia. De esta forma se estdn dejando de lado aspectos
relevantes, como la definicion de los actos que no conllevan una violacion de secretos
empresariales o la posibilidad de que existan mas de dos titulares de un mismo secreto
empresarial. Al tener una naturaleza juridica tan particular, seria conveniente contar con

una legislacion mas detallada que otorgue mayor certeza en este 4mbito.

Por ejemplo, en Espaiia, la Ley 1/2019 sobre Secretos Empresariales delimita en
su articulo 2 los casos en los que la “Obtencion, utilizacion y revelacion” de un secreto
empresarial se considera como licita, como en el caso la crecion independiente o de los

102 TLa ley espafiola contempla como licitos ciertos

procesos de ingenieria inversa
supuestos que a criterio del autor son inadecuados, como la divulgacion del secreto en
ejercicio de la libertad de expresion, no obstante haber delimitado un conjunto de actos

€s positivo.

Por otro lado, otro aspecto positivo de la Ley espafiola, ausente en la Ecuatoriana,
es el reconocimiento de que pueden existir dos o mas titulares sobre un mismo secreto
empresarial'®>, Como se analiz6 previamente, puede configurarse el caso en el que dos o
mas personas hayan desarrollado por sus propios medios el mismo secreto empresarial o
alguno sumamente parecido. En tal caso es adecuado que el derecho reconozca la

proteccion independiente que tiene cada uno de los creadores.

Podria pensarse que es improbable que dos personas inventen lo mismo sin
conocerse, sin embargo, esto no es del todo descabellado. En 1885 Carl Benz disefi6 el
primer vehiculo de tres ruedas impulsado por un motor de combustion'®*. En 1886, sin

conocer a Benz, Gottlieb Daimler cred el primer vehiculo de cuatros ruedas impulsado

102 Articulo 2, Ley 1/2019, Boletin Oficial del Estado de Espafia No. 45, 21 de febrero de 2019.

103 Articulo 5, Ley 1/2019.

104 Informacion no Financiera Ejercicio 2019, Mercedes Benz Espafia, S.A.U., 17 de abril del 2020. Acceso
9 de noviembre del 2020: https://www.mercedes-benz.es/passengercars/the-
brand/corporate/einf/ jer content/downloadbox/downloadcolumnl/download copy.attachment.EINF M
BE_2019 KPMGvFinalwebA.pdf.
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por un motor a combustion'®. Afios después ambos inventores se fusionaron
constituyendo Mercedes-Benz. Si bien en este caso lo que tenian las partes no era un
secreto empresarial, sino una patente, el ejemplo ilutstra la posibilidad de que se creen

inventos similares de forma independiente.

7.2. Mecanismos probatorios

La LORCPM contempla que la informacién no divulgada podra ser objeto de
depdsito ante un notario publico en un sobre sellado y lacrado con fines probatorios de la
existencia del secreto106. Este mecanismo, ademas de resultar anacrénico por los avances
tecnologicos que existen en materia de proteccion de informacion por medios digitales,
presenta problemas en su ejecucion. La Ley Notarial no contempla dentro de las
facultades del notario, ninguna disposicion referente al depodsito de secretos
empresariales. Por lo consiguiente, no existe certeza de cual es el procedimiento que debe
seguirse, incluso, en el sistema notarial no consta ningiin item que permita realizar este

deposito.

Para acreditar la existencia de los secretos empresariales resultaria mas adecuado
validar la utilizacion de herramientas digitales como “WIPO PROOF”. Esta plataforma
avalada por la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, crea una huella digital
mediante el uso de blockchain, la cual acredita que un archivo digital en especifico existia,
en una fecha y hora determinada. Asi, el titular del secreto podria subir su informacion en
un documento encriptado y la plataforma certificaria la existencia del secreto en la fecha
y hora correspondientes, sin acceder a la informacion del secreto. Asi se cumpliria la
misma finalidad del depdsito ante un notario y la informacion no se tendria que entregar

a nadie.

7.3. Medidas preventivas

Para solucionar el problema de la configuracion del dafio, evidenciado en el
ambito de responsabilidad extracontractual, se debe contar con un mecanismo de medidas
preventivas, ya sea en sede judicial o en sede administrativa. Por esto, a diferencia del
modelo ecuatoriano, en otras legislaciones como la de Estados Unidos, con el Defend

Trade Secrets Act, se establece la posibilidad que los titulares de secretos empresariales

1034,
196 Articulo 27, LORCPM.
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que plantean acciones civiles, puedan solicitar medidas cautelares, para evitar la

configuracion de los dafios!?’.

El COGEP, contempla la posibilidad de solicitar Providencias Preventivas de
Propiedad Intelectual, las cuales bien podrian aplicarse al régimen de secretos
empresariales. Estas medidas abarcan la suspension o prohibicion de la conducta
infractora, la clausura de establecimientos, la incautacion de mercancias o el secuestro de

bienes!?®

. No obstante, debido a que el COESCCI no contempla disposiciones claras y
detalladas con relacion a la proteccion de secretos empresariales, se dificulta la aplicacion
de estas medidas en esta materia. En este sentido, seria adecuado que la legislacion
nacional establezca que dichas medidas también resultan aplicables al régimen de secretos
empresariales, el cual deberia detallar las particularidades de esta materia, conforme lo

analizado en el punto 5.6.

Adicionalmente, vale recordar que el COESCCI, prescribe la posibilidad de que
el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales otorgue medidas cautelares en
procedimientos de observancia administrativa. Por lo tanto, convendria esclarecer que
dichos procesos también pueden versar sobre informacion confidencial, lo cual hasta el

momento, no es claro.
8. Conclusion

De acuerdo con en el andlisis desarrollado de este trabajo, se puede evidenciar que
los secretos empresariales representan un activo de gran relevancia para las personas que
ejercen actividades mercantiles o industriales. Por esta razon, las regulaciones en materia
de secretos tienen como finalidad principal el incentivar a estos actores a innovar,
garantizandoles poder disfrutar de los frutos de su inversion, sin tener que incurrir en
costos exhorbitantes para la proteccion del secreto. Asi mismo, se pretende que estas
normativas operen como disuasivo para terceros con intenciones de realizar actos de

apropiaciones ilegitimas, cautelando asi una competencia leal en los diferentes mercados.

Si bien por la naturaleza intangible de la informacién confidencial, esta podria

confundirse con los bienes de propiedad intelectual como las patentes, se ha analizado

107 Seccion 2, Defend Trade Secrets Act of 2016, Public Law 114-153 114th Congress, 11 de mayo de
2016.
108 Art..., Codigo Organico General de Procesos, R.O. Suplemento 506, 22 de mayo de 2015.
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que esto no es correcto. Los secretos empresariales constituyen un activo sui generis,
sobre el cual se constituye una proteccion juridica, la cual no alcanza a convertirse en un
derecho de dominio, ya que el derecho de exclusion que tiene el titular de la informacion
estd limitado tnicamente a las conductas ilegitimas. Caso contrario, si terceros por vias
legitimas como la ingenieria inversa, logran replicar el secreto empresarial, el titular no
tendria accidon en contra de estos. Estas particularidades, ajenas a los demas activos de

propiedad intelectual, justifican la configuracion de normativas especificas.

La relevencia de la informacion confidencial se ha incrementado en los tltimos
afios por el avance acelerado de la tecnologia, lo cual genera mas riesgos para los titulares
de la informacion. Sumado a esto gran parte de los avances en materia de innovacion,
constituyen invenciones no patentables, como el software, lo cual acredita la necesidad
de prestarle atencion al régimen de proteccion de secretos. Es por esta razon que paises
como Estados Unidos y la Unién Europea han promulgado leyes especificas en esta

materia, recientemente.

Con base en las consideraciones planteadas, se concluye que el derecho
ecuatoriano no estd alineado con las necesidades del mercado en materia de secretos
industriales o comerciales. Es cierto que en el Ecuador, si hay normas que recogen los
aspectos basicos desarrollados por la doctrina internacional, sin embargo, la ley no

alcanza el nivel de eficacia esperado, por las deficiencias analizadas previamente.

El problema principal en Ecuador, radica en los limites que existen para la
proteccion de secretos ante conductas ilegitimas obserdvadas por terceros ajenos al titular.
Cuando la infraccidn se da en una relacion contractual, la tutela efectiva del derecho no
presenta mayores dificultades, mucho mas cuando existen de por medio obligaciones de
confidencialidad o no competencia. Por el contrario, cuando se trata de actos de espionaje
industrial, inducciéon a infracciones contractuales, robo de informacion, las vias de
proteccion se restrinjen a la tutela de la SCPM cuando existe afectacion al mercado y al
régimen general de responsabilidad extracontractual cuando existe un dafio cierto. Sin
embargo ;Qué accion podria plantearse si se sufren intentos de apropiacion ilegitima que

todavia no generan un dafio?

En materia de activos de propiedad intelectual el COESCCI presenta soluciones

convenientes para este tipo de casos, sin embargo, en este codigo Unicamente se hacen
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referencias escuetas a la proteccion de secretos empresariales, las cuales podrian resultar
inoperantes. En la investigacion que se realizd para este ensayo no se pudo acceder a
informacion exacta respecto de las acciones de observancia planteadas ante el SENADI
en materia de secretos, sin embargo, si se contrasta el desarrollo normativo que existe
para las marcas, las patentes o los derechos de autor, en relacion con el que se establece
para informacion confidencial, se puede inferir que la proteccion de secretos no esta del

todo definida en el ambito del COESCCI.

Sumado a esto, se deben detallar de mejor manera los supuestos de hecho e
implicaciones que se generan por las particularidades de los activos de informacion
confidencial. La LORCPM tiene una aproximacion aceptable, sin embargo, se omiten
suspuestos como la posibilidad de que existan varios titulares sobre un mismo secreto.
Por tultimo, la legislacion nacional debe adecuarse a la tendencia internacional creando
mecanismos de tutela que eviten la configuracion del dafio al titular. Estas vias existen en
el Ecuador, por lo tanto, solo se deberia disponer la aplicacion de estas en el régimen de
secretos, como por ejemplo, en el caso de las medidas preventivas de propiedad
intelectual contempladas en el COGEP o en las medidas cautelares en procesos de

observancia del COESCCI.

Para desarrollar una normativa adecuada se deben analizar otros aspectos, que a
pesar de que se han mencionado en este ensayo ameritan un mayor analisis, como la
diferenciacion entre know-how y secreto empresarial, o la apliacion de la doctrina de la
divulgacion inevitable. Sin embargo, se ha verificado la necesidad de contar con una
legislacion especifica, ya sea mediante una ley de secretos empresariales o una reforma
al Cddigo Ingenios, en la que se desarrollen las declaraciones aisladas relacionadas con

esta materia.
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