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RESUMEN

El presente articulo analiza la figura del 4zow-how como se encuentra caracteri-
zada en el Cédigo de Comercio de 2019, contrastdndola con aquella del secreto
empresarial que ya se encontraba arraigada en nuestra legislacién mucho antes
de la expedicién de dicho Cédigo. Conforme demuestra el andlisis, la principal
diferencia que podria establecerse entre ambas figuras reside en su dmbito de apli-
cacién, que es mayor en el secreto empresarial. En consecuencia, la introduccién
del know-how en el Cédigo de Comercio parece innecesaria e inconveniente, pues
lo adecuado hubiese sido que el Cédigo se refiriese al secreto empresarial en lugar
de al know-how.
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KNOW-HOW OR TRADE SECRET WITH REGARD
TO THE NEW COMMERCIAL CODE OF ECUADOR

ABSTRACT

This article analyzes the concept of know-how, as it is delineated in the Com-
mercial Code of 2019, comparing it with that of trade secret, which was already
rooted in our legislation long before the issuance of the mentioned Code. As the
analysis shows, the main identified difference between the two concepts lies in
their scope of application, which is greater in the trade secret. Consequently, the
introduction of the know-how in the Commercial Code seems unnecessary and
inconvenient, since it would have been appropriate for the Code to refer to the
trade secret instead of the know-how.

Keywords: Know-how, Trade Secret; Undisclosed Information; Intellectual Property,
License Agreement.

INTRODUCCION

En el afio 2019, se expidié el vigente Cddigo de Comercio de la Republica del
Ecuador. Entre los nuevos tipos de contratos que se recogen en el mencionado
Cédigo se encuentra el denominado Contrato de Permiso de Usar Conocimiento
o Know-how. Las disposiciones pertinentes a este contrato, ademds de delinear su
contenido, definen y caracterizan al conocimiento que puede constituir know-
how. Sin embargo, al tiempo de la expedicién del mencionado cuerpo legal, ya se
encontraba arraigada en la normativa ecuatoriana la figura del secreto empresarial,
que no parece que se haya tenido en cuenta a la hora de introducir aquella del
know-how en el Cédigo de Comercio.

La innovacidn legislativa sefialada en el pdrrafo anterior genera incertidumbre.
En efecto, la introduccién del 4now-how en la normativa ecuatoriana impone la
necesidad de deslindarlo del secreto empresarial. Para ello, corresponde analizar
los rasgos caracteristicos del know-how y contrastarlos con aquellos del secreto
empresarial. Este andlisis permite concluir que la principal diferencia que podria
establecerse entre el know-howy el secreto empresarial, bajo la normativa aplicable
en nuestro pafs, reside en su dmbito de aplicacidn, pues el abanico de conocimientos
susceptibles de proteccién como secreto empresarial es mayor que el de los cono-
cimientos constitutivos de £now-how. En consecuencia, lo adecuado hubiese sido
que el nuevo tipo contractual regulado en el vigente Cédigo de Comercio tuviese
por objeto al secreto empresarial en lugar de al know-how'.

1 Si bien la introduccién del know-how en el Cédigo de Comercio parece innecesaria
e inconveniente —por las razones expuestas en el texto—, las normas sobre el contrato
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I. NORMATIVA APLICABLE

Ecuador cuenta con un nuevo Cédigo de Comercio desde el afio 2019 La an-
terior normativa —también denominada Cédigo de Comercio— databa del afio
19065 y fue objeto de varias reformas y una codificacién* —también sometida a
numerosas modificaciones—.

Entre otras novedades, el actual Cédigo regula lo concerniente al Contrato
de Permiso de Usar Conocimiento o Know-how, en los articulos 577 a 584, que
se ubican en el Capitulo Cuarto del Titulo Séptimo, “Sistemas de Distribucién y
otros contratos relacionados”, del Libro Quinto, “De los Contratos Mercantiles”.
A este efecto, el Cddigo establece —aunque de manera dispersa— los caracteres
de lo que constituye know-how’.

En lo que concierne a la normativa previa a la expedicién del Cédigo de Co-
mercio de 2019, la Decisién 344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena® regulé
lo relativo a secretos industriales, en su Capitulo IV, “De los secretos industriales”,
articulos 72 a 80"\, Este régimen, bajo la denominacién de secretos empresariales,
pasé a la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina®, Titulo XVI,
“De la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”, Capitulo II, “De
los secretos empresariales”, articulos 260 a 266.

Con relacién a la legislacién nacional, la Ley de Propiedad Intelectual’ normé
esta materia en su Libro II, “De la propiedad industrial”, Capitulo VII, “De

de licencia de dicho know-how podrian tener una importante funcién integradora re-
specto de contratos de licencia de secretos empresariales, asf como de otros derechos de
propiedad intelectual que protegen conocimientos técnicos y que se mantienen atipicos
bajo la normativa aplicable en nuestro pais. Al respecto, vale recordar que, entre las
normas aplicables a los actos innominados (atipicos), suele recurrirse a “las reglas propias
del contrato tipico mds préximo o semejante”. Ospina Ferndndez, Guillermo & Ospina
Acosta, Eduardo. Teoria general del contrato y del negocio juridico (7* ed.). Bogotd: Temis,
2009, p. 51.

2 Ecuador, Cddigo de Comercio, Registro Oficial 497, Suplemento, 29 de mayo de 2019.

3 Ecuador, Cddigo de Comercio, Registro Oficial 143, Suplemento, 30 de julio de 1906.

4 Ecuador, Cédigo de Comercio (Codificacién), Registro Oficial 1202, Suplemento, 20
de agosto de 1960.

5 Con notable previsién, José Antonio Gémez Segade, varias décadas atrds, comentd:
“A mi juicio, no debe intentarse una definicién del know-how vilida universalmente,
sino que la definicién de la figura y la delimitacién de sus contornos precisos deben
dejarse a cargo de las legislaciones nacionales”. Gémez Segade, José Antonio. El secreto
industrial (know-how): concepto y proteccién, Biblioteca Tecnos de Estudios Juridicos.
Madrid: Tecnos, 1974, p. 132.

6 Acuerdo de Cartagena, Decisidn 344: Régimen Comiin sobre Propiedad Industrial,
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 142, 29 de octubre de 1993.

7 “La Decisién 344 regula por primera vez a nivel andino lo concerniente al secreto
industrial, siguiendo al pie de la letra las disposiciones adoptadas por la nueva ley
mexicana que coinciden con lo sefialado en la ley interna peruana que regfa al entrar
en vigencia la Decisién 344”. Pachén, Manuel & Sdnchez Avila, Zoraida. E/ régimen
andino de la propiedad industrial. Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena. Bogotd:
Gustavo Ibdfiez, 1995, p. 181.

8 Comunidad Andina, Decisién 486: Régimen Comiin sobre Propiedad Industrial, Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 600, 19 de septiembre de 2000.

9 Ecuador. Ley de Propiedad Intelectual (Codificacién), Registro Oficial 426, Suplemento,
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la informacién no divulgada”, articulos 183 a 193. Estas disposiciones fueron
derogadas por la Disposicién Decimosegunda —de las Disposiciones Reformato-
rias y Derogatorias— de la Ley Orgdnica de Regulacién y Control del Poder de
Mercado'. Esta Ley regula los secretos empresariales en el Capitulo II, “Régimen
de Regulacién y Control”, Seccién 5, “De las prdcticas desleales”, articulo 27,
numeral 7, cuyos literales ¢) y d) fueron derogado y reformado, respectivamente,
por la Disposicién Derogatoria Tercera y la Disposicién Reformatoria Novena
del Cédigo Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad
e Innovacién''. Este dltimo Cédigo trata de la informacién no divulgada en su
Libro III, “De la gestién de los conocimientos”, Titulo V, “De otras modalidades
relacionadas con la propiedad intelectual”, articulos 506 a 510.

II. DENOMINACIONES DE LA FIGURA

Un aspecto preliminar del andlisis reside en la denominacién de la figura. Ademds
de la normativa mencionada en el numeral anterior, la legislacién aplicable en
Ecuador contiene referencias tanto a kzow-how'* —o su traduccién saber hacer'>—,
por un lado, como a secretos industriales', comerciales® o empresariales'®, por otro".

28 de diciembre de 2006.

10 Ecuador, Ley Orgdnica de Regulacién y Control del Poder de Mercado. Registro Oficial
555, Suplemento, 13 de octubre de 2011.

11 Ecuador. Cddigo Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacién. Registro Oficial 899, Suplemento, 9 de diciembre de 2016.

12 Ecuador. Ley de Régimen Tributario Interno. Registro Oficial 463, Suplemento, 17
de noviembre de 2004, tercer articulo agregado a continuacién del articulo 15 (mediante
Ecuador. Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. Registro Oficial 242,
Tercer Suplemento, 29 de diciembre de 2007, articulo 78); Ecuador. Reglamento a la
Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de la Inversién y de los Mecanismos
e Instrumentos de Fomento Productivo, establecidos en el Cédigo Orgdnico de la Produccidn,
Comercio e Inversiones. Registro Oficial 450, Tercer Suplemento, 17 de mayo de 2011,
articulo 1; y, varios convenios de promocién y proteccién de inversiones.

13 Ecuador. Cddigo Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacién, articulo 81; y Ecuador. Cddigo de Comercio, 2019, articulo 567.

14 Ecuador. Cédigo Orgdnico General de Procesos. Registro Oficial 506, Suplemento,
22 de mayo de 2015, articulo 83; Ecuador. Reglamento General a la Ley Orgdnica de
Defensa del Consumidor (Reformado por Decreto Ejecutivo 1206 de 2006). Registro
Oficial 287, 19 de marzo de 2011, articulo 53; y, varios convenios de promocién y
proteccién de inversiones.

15 Ecuador, Reglamento a la Ley Orgdnica de Regulacidon y Control del Poder de Mercado,
Registro Oficial 697, 7 de mayo de 2012, articulo 65; Ecuador. Manual de Metodologia
de Valoracién de Activos Intangibles de Propiedad Intelectual. Registro Oficial 277, Edicién
Especial, 27 de febrero de 2015; y varios convenios sobre promocién y proteccién de
inversiones, asi como para evitar la doble tributacién.

16 Ecuador. Ley de Compaiiias (Reformada por Ley 0 de 2014). Registro Oficial 312,
5 de noviembre de 1999, articulo 440; y Ecuador. Reglamento de Clasificacién de Infor-
macidén Reservada de la Secretaria Nacional de Planificacién y Desarrollo. Registro Oficial
622, Suplemento, 6 de noviembre de 2015, articulo 3.

17 También existen referencias a secretos industriales o empresariales (Ecuador. Ley
Orginica de Regulacidn y Control del Poder de Mercado, numeral 8 del articulo 27) y
a secretos comerciales ¢ industriales (Ecuador. Reglamento para la Aplicacién de la Ley
Orginica de Régimen Tributario Interno. Registro Oficial 209, Suplemento, 8 de junio
de 2010, articulo 140).
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Adicionalmente, y en el mismo contexto, se utilizan también las expresiones de
conocimientos técnicos'™ e informacion no divulgada®.

Como se observa, la normativa no es univoca ni sistemdtica en este punto.
Junto con la denominacién de know-how se emplean también otras para referirse
—aparentemente— a una misma figura u otras de naturaleza muy similar. Las
diferentes denominaciones podrian, segin el dmbito de que se trate, conllevar
asimismo diferencias de contenido. Ello, sin embargo, escapa de los limites del
presente andlisis, que se enfoca en el concepto de know-how en el marco del Cédigo
de Comercio, contrastdndolo con el de secreto empresarial, en la Decisién 486 de
la Comisién de la Comunidad Andina.

III. DEFINICION DE KNOW-HOW

En torno del know-how, se ha dicho que “nadie sabe con exactitud cudles son los
contornos precisos de esta figura™’ y que constituye “un término cémodo que sirve
para designar cosas muy diversas™'. A pesar de esta ambigiiedad, es preciso delimitar
el concepto de know-how del Cédigo de Comercio, no solo para los propésitos del
presente estudio —esto es, deslindarlo del secreto empresarial—, sino también por
otras razones. En efecto, el “conocimiento empleado en la actividad desarrollada”
es parte integrante de la empresa®, por lo que se encontrarfa comprendido en los
negocios juridicos que se celebren sobre esta®. Asimismo, una de las prestaciones
del contrato de franquicia—esquema contractual de notable importancia y actua-
lidad— gira en torno a los conocimientos técnicos que el franquiciante se obliga
a transmitir al franquiciado®.

18 Ecuador. Ley Orgdnica de Emprendimiento e Innovacidn. Registro Oficial 151, Suple-
mento, 28 de febrero de 2020, articulo 27; Acuerdo de Cartagena. Decisidn 291: Régi-
men Comiin de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y
Regalias, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 80, 4 de diciembre de 1991, articulo
1; y Comunidad Andina. Decisién 457: Normas para prevenir o corregir las distorsiones
en la competencia generadas por pricticas de subvenciones en importaciones de productos
originarios de Paises Miembros de la Comunidad Andina, Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 436, 7 de mayo de 1999, articulo 15.

19 Ecuador. Reglamento para la Aplicacién de la Ley Orgdnica de Régimen Tributario
Interno, articulo 140.

20 Gémez Segade, José Antonio. “En torno al concepto de know-how”. En: Estudios
Jjuridicos en homenaje a Joaquin Garrigues (vol. 1I: pp. 409-431). Madrid: Tecnos, 1971,
p- 411. También en Gémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., p. 138.

21 Gémez Segade, “En torno al concepto de know-how”, op. cit., p. 414.

22 Ecuador. Cédigo de Comercio, 2019, articulo 15: “Se entenderd que forman parte
integrante de una empresa: [...] d) El conocimiento empleado en la actividad desarrol-
lada [...]".

23 Ecuador. Cédigo de Comercio, 2019, articulo 375 y ss.

24 Ecuador. Cddigo de Comercio, 2019, articulo 567, literal ¢) y articulo 572, literal a).
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Asi pues, con respecto al concepto de know-how?®, lo primero a destacar es que
proviene de la lengua inglesa, como abreviatura de la frase zo know how to do it*°. Si
bien el Diccionario de la lengua espariola no incluye dicha expresién, si define saber
hacer —traduccién de know-how— como un “conjunto de conocimientos y técnicas
acumulados por una persona o una empresa’?’, lo cual evoca su adquisicién por la
experiencia®®. En sus inicios, el k7ow-how se referia a los conocimientos necesarios
para lograr una mejor explotacién de las invenciones patentadas®, no obstante
lo cual pasé luego a aplicarse a “elementos de muy distinta naturaleza™®. Ahora
bien, aun cuando la expresién know-how pueda considerarse inclusive sinénima
de conocimientos técnicos®, parece mds adecuado conceptualizar a la figura por los
caracteres de los conocimientos que el Cédigo de Comercio considera suscepti-
bles de licenciarse como know-how. Al respecto, segun el articulo 577 del Cédigo
de Comercio, dichos conocimientos son “no patentados, de indole industrial,
confidencial, no divulgados e individualizados, para los cuales el licenciante le ha
atribuido un valor patrimonial importante para el desarrollo y explotacién de su
negocio”.

En cuanto se refiere al secreto empresarial, el Diccionario de espariol juridico define
secreto de empresa como “informacion relativa a la organizacién de una empresa, a
su produccidn o a la comercializacién de sus productos o servicios, reservada por su
interés para la competencia™?. En esa misma linea, la doctrina entiende por secreto

25 “El estudio de régimen juridico aplicable a los conocimientos técnicos se ha visto
innecesariamente complicado, en los paises de habla hispana, por la introduccién en la
prédctica comercial y en la doctrina de la expresién inglesa know-how. Se trata de un uso
también frecuente en Francia y Alemania, ademds de otros paises ecuropeos, pero no por
ello menos innecesario y causante de inttiles confusiones”. Cabanellas de las Cuevas, Gui-
llermo. Régimen juridico de los conocimientos técnicos. Buenos Aires: Heliasta, 2013, p. 14.

26 Gémez Segade, “En torno al concepto de know-how”, p. 412.

27 Real Academia Espafiola. “saber”. Diccionario de la lengua espanola [en linea].
Disponible en: https://dle.rac.es/saber.

28 En efecto, varias definiciones de know-how ponen de relieve que es resultado de la
experiencia. Lépez Guzmdn, Fabidn. Contratos internacionales de transferencia de tecnolo-
gia: el know how. Bogotd: Ibdfiez, 2002, pp. 70-72. Sin embargo, desde ya es pertinente
anotar que los conocimientos protegibles como know-how incluyen no solo experiencias
y prdcticas manuales, sino también procedimientos de fabricacién e invenciones en ge-
neral (Gémez Segade, “En torno al concepto de know-how”, op. cir., p. 421) e inclusive
descubrimientos cientificos, ensayos e investigaciones, dibujos y modelos industriales
(Gémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., pp. 90-116).

29 “Respecto del origen del concepto de know-how, es correcta la observacién de
que éste se referfa inicialmente a los conocimientos necesarios para lograr una mejor
explotacién de las invenciones patentadas y de otros tipos de conocimientos industriales
bdsicos. Sin embargo, la evolucién que ha seguido el uso de la expresién know-how ha
llevado a aplicarla a todo tipo de conocimientos no patentados, independientemente de
su relacién con invenciones patentadas, de su mayor o menor altura inventiva y novedad,
y del campo econémico en que resultan aplicables”. Cabanellas de las Cuevas, Régimen
Juridico de los conocimientos técnicos, op. cit., pp. 30-31.

30 Ibid., p. 25.

31 Ibid., p. 20.

32 Ecuador. Cédigo de Comercio, 2019, articulo 577.

33 Real Academia Espafola. “secreto de empresa’. Diccionario panhispdnico del espaiiol
juridico [en linea]. Disponible en: https://dej.rae.es/lema/secreto-de-empresa.
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empresarial “codo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimien-
tos industriales o comerciales que el empresario, por su valor competitivo para la
empresa, desea mantener oculto™. Por su parte, el inciso primero del articulo 260
de la Decisién 486 —al igual que el primer inciso del numeral 7 del articulo 27 de
la Ley Orgdnica de Regulacién y Control del Poder de Mercado— califica como
secreto empresarial a “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”.

Como se observa, a primera vista, surgen varias coincidencias entre ambas
figuras. Su delimitacidn, por lo tanto, requiere considerar otras caracteristicas —a
saber, requisitos y exclusiones— de la informacién susceptible de considerarse know-
how o secreto empresarial. Dichas caracteristicas, en el caso de los conocimientos
que constituyen know-how, se encuentran en los articulos 577 a 580 del Cédigo
de Comercio, mientras que, en cuanto a los secretos empresariales, se ubican en
los articulos 260 y 261 de la Decisién 486. El estudio de estas caracteristicas se
realiza a continuacidn, contrastando —en cuanto corresponda— sus peculiaridades
en una y otra figura.

IV. REQUISITOS

Segtin se anticipé en el apartado anterior, para delinear los contornos juridicos de
las figuras en comento, know-how 'y secreto empresarial, parece adecuado el andlisis
de los requisitos de la informacién bajo cada una de dichas figuras.

No obstante, como nota previa, vale destacar que know-how y secreto empre-
sarial, como parte de una categorfa general de secretos, comparten ciertos rasgos
que hacen posible construir una nocién prejuridica comun. En este marco, secreto,
en general, consiste en la (7) posesién de (i) informacién () oculta (7v) que se
mantiene de forma custodiada (v) por parte de una persona o de un conjunto ce-
rrado de ellas®®. Como se aprecia en el andlisis que sigue, esta nocién se encuentra
en la base tanto del £row-how como del secreto empresarial, base sobre la que la

34 Galdn Corona, Eduardo. “Articulo 13. Violacién de secretos”. En: Comentarios a la
Ley de Competencia Desleal (pp. 351-378). Navarra: Aranzadi, 2011, p. 356. Esta defi-
nicién se basa en la de secreto industrial, de acuerdo con José Antonio Gémez Segade:
“Todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que
el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos”. Gémez
Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., p. 66.

35 Comunidad Andina, Decisién 486, articulo 260.

36 Riofrio Martinez-Villalba, Juan C. E/ derecho de los secretos. Bogotd: Temis, 2008,
pp- 6-11. El autor esboza una teorfa general del secreto y postula “un par de defini-
ciones prejuridicas de secreto: a) Secreto como informacién, es la informacidn oculta y
custodiada que posee una persona, o un conjunto determinado de ellas; y, b) Secreto
como conocimiento, es la posesidn por parte de una persona o de un conjunto cerrado
de ellas, de informacién con el 4dnimo de mantenerla oculta. Si la informacién no retine
estas caracterfsticas, simplemente no existe secreto, y, consecuentemente, tampoco dere-
cho al mismo, ni obligacién de guardarlo”. Riofrfo Martinez-Villalba, E/ derecho de los
secretos, op. cit., pp. 11-12.
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normativa adiciona caracteres especificos que, en el caso de estas dos figuras, son,
en muchos aspectos, bastante cercanos.

A. INMATERIALIDAD

El articulo 577 del Cédigo de Comercio establece que el £row-how estd constituido
por conocimientos. De manera similar, el articulo 266 de la Decisién 486 considera
que el secreto empresarial recae sobre informacién. Asi pues, know-how y secreto
empresarial son, en sf mismos, entidades inmateriales’” que se externalizan a través
de elementos corpdreos®. En tal virtud, la “proteccién juridica [...] se orientaa la
tutela de los elementos inmateriales y a la de los objetos corporales que les sirven
de soporte™, con la advertencia de que “las normas no estdn dirigidas a objetos
materiales sino en cuanto ellos son necesarios para la existencia y transmisién de
los conocimientos™ o la explotacién de los derechos sobre dichos conocimientos®.

B. ESTRUCTURACION

Este requisito parece encontrarse implicito en el articulo 577 del Cédigo de Co-
mercio, cuando determina que el know-how tiene por objeto conocimientos. Al
respecto, puede establecerse una relacién jerdrquica entre dato, informacién, cono-
cimiento y saber*?. Asf, se considera que los datos son los hechos, que, organizados

37 “Los secretos empresariales constan de un elemento inmaterial o intelectual y de
un elemento material o corpéreo. Su elemento inmaterial es una informacién o cono-
cimiento, fruto de la experiencia en el desempefio de una actividad industrial o comercial
o bien fruto de la investigacién y experimentacién relativa al dmbito de lo industrial
o de lo comercial. El elemento material, por su lado, son los escritos, soportes infor-
mdticos, cintas electromagnéticas, fotografias, planos, proyectos, modelos, maquinaria...
que incorporan la informacién técnica. El secreto empresarial, en realidad, es el primer
elemento; el segundo es mero soporte material, que no aporta a la informacién técnica
un valor intrinseco adicional. De ahi que los secretos empresariales tengan la naturaleza
de bienes inmateriales”. Massaguer Fuentes, José. “Los secretos industriales y comerciales
y su transmisién: régimen juridico”, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores
de Comercio, Cuadernos de Derecho y Comercio, 1994, p. 171.

38 Gémez Segade, “En torno al concepto de know-how”, op. cit., p. 420. También en
Goémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., p. 137.

39 Cabanellas de las Cuevas, Régimen juridico de los conocimientos técnicos, op. cit., p. 28.

40 Ibid.

41 En linea con la normativa comunitaria europea, la legislacién espafiola contempla
que “la proteccién de los secretos empresariales se extiende también de forma novedosa
a las llamadas ‘mercancias infractoras’ incluyéndose los actos de explotacién de estas
mercancias entre los que constituyen violacién de secreto empresarial” (Espafa. Ley
1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, Boletin Oficial del Estado 45, 21 de
febrero de 2019. https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-2364-consolidado.
pdf, predmbulo III), por lo que “la produccién, oferta o comercializacién de mercancias
infractoras o su importacién, exportacién o almacenamiento con tales fines constituyen
utilizaciones ilicitas de un secreto empresarial cuando la persona que las realice sepa o, en
las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan
se habfa utilizado de forma ilicita [...]” (Espafia. Ley 1/2019, articulo 3, numeral 4).

42 Se conoce como el modelo o pirdmide DIKW, por las iniciales en idioma inglés de
dato (data), informacién (information), conocimiento (knowledge) y sabiduria (wisdom).
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y relacionados en funcién de un determinado propdsito, constituyen informacién,
la cual, a su vez, pasa a ser conocimiento cuando se comprenden los patrones de
esas relaciones. Saber, por su parte, es un estadio superior que involucra el enten-
dimiento de los principios fundamentales que rigen dichos patrones®. Ademds,
en el contexto de esta jerarquizacién, conocimiento se mira como la suma de
informacién y experiencia®. La consideracién del krow-how como conocimientos
tiene inclusive connotaciones juridicas. En efecto, la exigencia de estructuracién
de los conocimientos que constituyen know-how se relaciona con su cardcter con-
fidencial, pues, si bien los datos pueden ser conocidos, no necesariamente lo serdn
los conocimientos que se extraigan de ellos.

A la misma conclusién que la sentada en el pdrrafo anterior se arriba, en ma-
teria de secretos empresariales, cuando el articulo 260 de la Decisién 486, a pesar
de referirse a informacién, precisa que la misma debe ser secreta “en el sentido
que como conjunto o en la configuracidn y reunidn precisa de sus componentes, no sea
generalmente conocida ni ficilmente accesible” [cursivas afiadidas]®.

C. AMBITO DE APLICACION

El articulo 577 del Cédigo de Comercio sefiala que los conocimientos constitutivos
de know-how son de indole industrial®®, mientras que, por lo que respecta a los se-
cretos empresariales, el articulo 260 de la Decisién 486 dispone que la informacién
puede referirse a “alguna actividad productiva, industrial o comercial™.

De acuerdo con el Diccionario de la lengua espaiola, industrial es aquello per-
teneciente o relativo a la industria®®, y esta dltima se define como “conjunto de
operaciones materiales ejecutadas para la obtencidn, transformacién o transporte
de uno o varios productos naturales™ y también como “negocio o actividad

Véase la entrada “Jerarquia del conocimiento”, en Wikipedia, la enciclopedia libre, 11
de octubre de 2022, https://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa_del_conocimiento.

43 Valhondo, Domingo. Gestidn del conocimiento. Madrid: Ediciones Dfiaz de Santos,
2003, pp. 43-53.

44 Mora Pérez, José Juan. “Gestién del conocimiento” [en linea], 1 de julio de 2010.
Disponible en: http://jjmora.es/gestion-del-conocimiento/

45 Comunidad Andina, Decisién 486, articulo 260, literal a).

46 Al contrario de lo que sucede en el caso de patentes de invencién, no se exige que
los conocimientos protegibles como know-how tengan una aplicacién industrial directa.
Entre otras consecuencias, esto permitirfa la proteccién via know-how de descubrimientos
cientificos. Véase Gémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., pp. 117-120.

47 Por lo tanto, bajo nuestra normativa, no es pertinente aquello de que “know-how,
anglicismo notablemente arraigado en la prdctica, y secreto empresarial son sinénimos, al
menos en la medida en que [...] el know-how comprenda conocimientos secretos referidos
indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de
la empresa”. Massaguer Fuentes, “Los secretos industriales y comerciales y su transmisién:
régimen juridico”, op. cit., p. 170.

48 Real Academia Espafiola. “industrial”. Diccionario de la lengua espaiola [en linea].
Disponible en: https://dle.rac.es/industrial.

49 Real Academia Espafiola. “industria”. Diccionario de la lengua espaiola [en linea].
Disponible en: https://dle.rac.es/industria.
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econémica”. En cuanto a la primera de las acepciones indicadas, en sus origenes,
el know-how estaba referido exclusivamente a informacién técnica’, al punto que
la doctrina negaba la existencia de un Anow-how comercial, pues era solamente de
cardcter técnico (know-how técnico)?, llegando a establecer una sinonimia entre
know-how y secreto industrial®. Si bien industrial, en el contexto del Cédigo de
Comercio, podria entenderse bajo esta limitacién, el articulo 578 ibidem parece
inclinarse mds bien hacia la segunda de las acepciones citadas:

El conocimiento aludido en el articulo anterior, es aquel que [...] sirve para: a) la
fabricacién de un determinado producto, por ejemplo, férmulas, recetas, utensilios y
herramientas; b) desarrollar un determinado procedimiento de servicio o atencidn; o,
¢) solucionar determinados problemas técnico-empresariales mediante la instalacién y
organizacién de un establecimiento industrial o comercial, seleccidn de materias primas

y de proveedores, formacién de personal especializado y métodos de control de calidad*.

El dmbito del secreto empresarial, por su parte, es mds amplio. Si bien el inciso
final del articulo 260 de la Decisién 486 establece que un secreto empresarial
puede estar referido “a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos;
a los métodos o procesos de produccién; o, a los medios o formas de distribucién
o comercializacién de productos o prestacion de servicios™, el inciso primero
de la misma disposicién, en términos mds generales, menciona “alguna actividad
productiva, industrial o comercial™®. La razén es que

50 /bid.

51 La jurisprudencia espafiola revela esta evolucién del concepto de know-how. Asi, en
la STS 46/1979, se destaca que el ““Know How’ que es el saber hacer [comprende] una
serie de conocimientos o de métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles
[que] cuando recae sobre o tiene por objeto conocimientos de indole técnico industrial,
normalmente se refiere a conocimientos que constituyen secretos industriales de los que
estd en posesién una de las partes”. Espafia, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Mayo
S.A. vs. Thomson Brandt, S.A., STS 46/1979 (1979). Luego, en otro pronunciamiento,
se sefiala: “La doctrina pone de relieve la evolucién de su dmbito, que circunscrito pri-
mero a los ‘conocimientos secretos de orden industrial’, se extendié posteriormente a los
de ‘orden comercial’, es decir, pasé a identificarse con conocimientos secretos referidos
indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de
la empresa —secreto empresarial-". Espafia, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Jacadi
S.A. vs. S.K. Uno, S.L. y otros, STS 754/2005 (2005). Y, en un pronunciamiento mds
reciente, se conceptualiza al know-how, en el contexto del contrato de franquicia, como
“un conjunto de conocimientos prdcticos no patentados, derivados de la experiencia del
franquiciador y verificados por éste, que puede ser protegido como secreto empresarial,
sustancial e identificado, y que tiene valor patrimonial, pudiendo ser considerado como
un auténtico bien inmaterial susceptible de ser objeto de negocio juridico”. Espafa,
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Global Nagampra, S.L.U. vs. Dasarva 92, S.L., STS
254/2020 (2020).

52 Gémez Segade, “En torno al concepto de krow-how”, op. cit., pp. 423-424. También
Gémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., pp. 143-148.

53 Gémez Segade, “En torno al concepto de know-how”, op. cit., pp. 427-431. También
Goémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., pp. 159-163.

54 Ecuador, Cédigo de Comercio, 2019), articulo 578, inciso primero.

55 Comunidad Andina, Decisién 486, articulo 260.

56 Ibid.
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el objeto de ese conocimiento reservado es todo lo relacionado con la empresa; es
decir, se trata de secretos empresariales en sentido lato, de conocimientos reservados
relativos a la empresa en cualquiera de sus aspectos o dimensiones y no necesariamente

de conocimientos de cardcter industrial o relativos al sector comercial®’.

En efecto, al interior de una empresa pueden distinguirse tres grupos de conoci-
mientos: técnico-industriales, de naturaleza comercial y de naturaleza organizativa
(o de gestién)>®:

De esta manera podriamos decir que la informacién que se mantiene en secreto puede
ser de cardcter técnico industrial, por ejemplo relativa a procedimientos de fabricacidn,
reparacién, montaje, cadenas de produccién en la empresa, también reglas técnicas,
disefios adin no divulgados, etc.

También podria referirse a cuestiones comerciales, como pueden ser listados de clientes,
de proveedores, planes de desarrollo y estrategia de la empresa, posibles desarrollos de
ofertas comerciales.

Y podriamos afirmar, como un tercero grupo de secretos aquellos que se refieren a la

organizacién interna de la empresa, como puede ser informacién del personal contra-

tado, situacién financiera, proyectos o planes de reorganizacién empresarial®.

En esta linea, la denominacién de secretos empresariales comprende los secretos
industriales, los secretos comerciales y la demds informacidn reservada de la em-
presa®, por lo que bajo dicha figura podria incluirse “cualquier informacién o

57 Galdn Corona, “Articulo 13. Violacién de secretos”, op. cit., p. 357. (El autor explicita
su aseveracién en los siguientes términos: “Baste apuntar aqui que el objeto del secreto
pueden ser invenciones patentables o no patentables, descubrimientos cientificos, dibujos
y modelos industriales, disefios, técnicas de venta, planes financieros, experiencias técnicas
o comerciales, relaciones de clientes o proveedores, etc. [...] Se trata, en suma, de que
la informacién no divulgada, reservada, recae sobre un objeto, sobre una materia que no
solo puede ser relativa al sector técnico industrial o al sector puramente comercial de la
empresa, sino también puede incidir sobre otros aspectos de la organizacién interna de
la empresa y de sus relaciones o, incluso, de la politica o estrategia empresarial, presente
o planeada, como es la de naturaleza fiscal, financiera, laboral, etc. [...]”).

58 Goémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., pp. 51-54. También Lépez
Guzmdn, Contratos internacionales de transferencia de tecnologia, op. cit., p. 71. Guillermo
Cabanellas de las Cuevas se refiere a la clasificacién propuesta por José Antonio Gémez
Segade, pero trata de conocimientos técnicos como una categorfa comprensiva de informacién
de variada indole. Véase Cabanellas de las Cuevas, Régimen juridico de los conocimientos
técnicos, op. cit., pp. 26-46, 55-57.

59 Jiménez Valderrama, Fernando. Proteccion juridica del conocimiento y la tecnologia en
la empresa. Bogotd: Temis, 2018, pp. 103-1044; con referencia a secretos empresariales
y en cita a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en el concepto
13-211365-00002-0000, de 18 de octubre de 2013.

60 Gémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., pp. 53-54. Véase también
Lépez Guzmidn, Contratos internacionales de transferencia de tecnologia, op. cit., p. 81 y
Massaguer Fuentes, “Los secretos industriales y comerciales y su transmisién: régimen
juridico”, op. cit., p. 169. En la normativa comunitaria andina, el concepto de secreto
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conocimiento, incluido el tecnoldgico, cientifico, industrial, comercial, organizativo
o financiero”®. Por esta razdn, la doctrina llega a sefialar que:

El secreto empresarial es una suerte de cajdn de sastre donde pueden tener cabida la
informacién téenica (procesos industriales, férmulas o planos), la informacién de
negocio (listado de clientes, informacién financiera, plantes de negocio) el cldsico
know-how (métodos, pasos o procesos para alcanzar resultados eficientes). Y por eso los
ejemplos de secretos empresariales abarcan fenémenos tan dispares y antagénicos como
la férmula de uno de los refrescos mds populares del mercado, de una salsa de tomate

o del rebozado de un pollo frito, al lado de los mds complejos algoritmos que rigen

la actuacién de las principales plataformas de busqueda o de compras en Internet®.

Como se aprecia, reside aqui la principal diferencia entre el know-how y el secreto
empresarial. Si bien el inciso primero del articulo 578 del Cédigo de Comer-
cio parece extender el dmbito de aplicacién del know-how mis alld del campo
estrictamente industrial que establece el articulo 577 ibidem, dicho dmbito es,
en todo caso, mds restringido que el que corresponde al secreto empresarial. Este
ultimo comprende informacién de muy variada naturaleza, pudiendo inclusive
considerarse que el know-how —segin lo caracteriza el Cédigo de Comercio— es
una especie de secreto empresarial.

empresarial comprenderia “los dos conceptos de Know-how industrial y Know-how co-
mercial”. Pachén & Sdnchez Avila, E/ régimen andino de la propiedad industrial, op. cir.,
pp- 181-182.

En este punto, y siguiendo aquella definicién amplia de secreto empresarial, cabrfan
también los secretos relativos a los profesionales, pues “dado que el Derecho contra la
competencia desleal se aplica igualmente a los profesionales liberales (¢fi. Predmbulo
LCD sub II.2 pdrrafo 2.°), nada ha de impedir extender el concepto de lo empresarial a
lo profesional: en efecto, la lista de clientes encierra, si es su caso, una informacién de
valor competitivo tanto para el librero como para el auditor de cuentas; de otro lado,
nada ha de impedir construir un caso de violacién de secretos profesionales al amparo
de la cldusula general (articulo 5 LCD)”. Massaguer Fuentes, “Los secretos industriales
y comerciales y su transmisién: régimen juridico”, op. cit., p. 175. Esta reflexién resulta
aplicable al régimen de competencia desleal en Ecuador, pues la ley de la materia dis-
pone que, a estos efectos, “la expresién actividades econdémicas se entenderd en sentido
amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras”. Ecuador,
Ley Orgdnica de Regulacion y Control del Poder de Mercado, articulo 25, inciso primero.

61 Asi lo define la normativa espafiola: “A efectos de esta ley, se considera secreto
empresarial cualquier informacién o conocimiento, incluido el tecnolégico, cientifico,
industrial, comercial, organizativo o financiero [...]”. Espafia, Ley 1/2019, articulo 1,
numeral 1.

Al comentar esta disposicién, la doctrina pone de relieve que “esta nueva sistem-
atizacién ampararfa la proteccién de activos tales como: planes de negocios, marketing
o publicidad; politicas internas de costes, de precios, de salarios; acuerdos comerciales;
férmulas; cédigos fuente; caracteristicas de productos, etc. Pero de manera muy especial
hay que destacar la industria del Big Data y los mecanismos tecnolégicos de andlisis que
dimanan de ella, como son los algoritmos y la IA”. Salva, Joan. “Un secreto a voces en
la U.E.: la nueva proteccién juridica del know-how en Espafia”. En: Derechos intelectu-
ales (pp. 142-183). ASIPI, 2020. https://www.ponti.pro/wp-content/uploads/2021/02/
DI-25-ASIPL-T1.pdf, p. 153.

62 Castdn Pérez-Gémez, Antonio. El derecho de patentes en el ecosistema digital y otros
estudios sobre propiedad industrial. Madrid: Reus, 2021, p. 32.
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D. No PATENTAMIENTO

El Cédigo de Comercio contiene tres disposiciones que desarrollan la relacién
entre los conocimientos objeto de know-how y aquellos protegidos via patente. En
primer lugar, el articulo 577 establece la exigencia de que los conocimientos inte-
grantes del know-how sean “no patentados”. Luego, el inciso primero del articulo
578 preceptia que estos conocimientos no “necesariamente deb[en] reunir los
requisitos necesarios para acceder al sistema de patentes”. Y, por dltimo, el inciso
segundo del mismo articulo 578 sefiala:

Igualmente, se reputa parte del concepto anterior: la informacién complementaria
obtenida en la explotacién de una tecnologfa protegida por patente, que por si misma
no puede gozar de esta tutela, pero que permite obtener el mdximo aprovechamiento
del proceso o producto patentado; y, la informacién que encierra invenciones paten-
tables, pero que permanece fuera del sistema de patentes, sea porque su titular carece
de medios financieros para obtener y mantener patentes paralelas en diversos estados
o porque lo considera mds conveniente para su politica empresarial, dada la brevedad
del ciclo vital de la tecnologfa en cuestién o, por el contrario, su longevidad®.

El contexto resenado plantea algunas cuestiones de interpretacién. Asi, un primer
punto que requiere interpretarse es la exigencia de que los conocimientos que
integran el Anow-how sean “no patentados”. En propiedad industrial, una patente
“es un derecho exclusivo a la explotacién de una invencién durante un periodo
determinado™®. Invencidn, a su vez, se considera como una regla técnica que so-
luciona un problema técnico®. En este contexto, por “no patentados” se entiende
conocimientos que no se encuentran dentro del 4mbito de las reivindicaciones de
una patente concedida®. Bajo nuestra normativa de propiedad industrial, existen
dos tipos de patente: de invencién y de modelo de utilidad. Las patentes de inven-
cién protegen, en general, productos y procedimientos®. Por su parte, las patentes
de modelo de utilidad se dirigen hacia cambios de forma en objetos conocidos de
uso prdctico que permiten una mejora en su utilizacién o funcionamiento®, encon-
trédndose los procedimientos expresamente excluidos de proteccién mediante esta
figura®. As{ pues, cuando el articulo 577 del Cédigo de Comercio indica que debe
tratarse de conocimientos no patentados, la referencia parece ser indistintamente

63 Ecuador, Cédigo de Comercio, 2019, articulo 578, inciso segundo.

64 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Derecho de las patentes de invencién. Buenos
Aires: Heliasta, 2001, ¢. I, p. 17.

65 Ibid., t. 1, p. 681.

66 “El alcance de la proteccién conferida por la patente estard determinado por el tenor
de las reivindicaciones. La descripcién y los dibujos, o en su caso, el material biolégico
depositado, servirdn para interpretarlas”. Comunidad Andina, Decisién 486, articulo 51.

67 Comunidad Andina, Decisidn 486, articulo 14.

68 [bid., articulo 81.

69 Ibid., articulo 82.
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a patentes de invencidn y patentes de modelo de utilidad. Esto se corrobora con
la mencién de “proceso o producto patentado” en el inciso segundo del articulo
578 del mencionado Cédigo. Mds importante todavia, el trdmite de una solicitud
de patente —sea de invencién o de modelo de utilidad— incluye la publicacién
de la solicitud” y la disponibilidad del expediente para consulta publica luego de
dicha publicacién”. Por lo tanto, dicho trdmite conlleva necesariamente que se
pierda el cardcter de confidencialidad —que es otra exigencia para la proteccién del
know-how, que se analiza mds adelante—, sea que la patente hubiese sido denegada
o concedida y, en este dltimo caso, se encuentre o no vigente. En consecuencia, el
requerimiento de que los conocimientos no hayan sido objeto de patentamiento
se muestra innecesario.

Un segundo aspecto que corresponde interpretar es la mencién de que los
conocimientos que integran el know-how no “necesariamente deb[en] reunir los
requisitos necesarios para acceder al sistema de patentes”, debido a que podria
entenderse de manera distinta en funcién de qué se considere por tales requisitos.
En efecto, para que una invencién merezca el privilegio de patente, se requiere:

1) que el objeto para el que se solicita proteccién constituya materia protegible
—un producto o procedimiento en el caso de patentes de invencién o un producto
en el caso de patentes de modelo de utilidad—;

2) que no se encuentre comprendido dentro de las condiciones negativas de
patentabilidad’> —materias que se consideran no invenciones—/° ni las excepciones
a la patentabilidad’™® —invenciones no patentables—""; y,

3)que se acredite el cumplimiento de los requisitos positivos de patentabilidad’,
que son novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicacién industrial”.

Entonces, aquello de que los conocimientos no “necesariamente deb[en] reunir
los requisitos necesarios para acceder al sistema de patentes” podria interpretarse
tnicamente en relacién con los requisitos positivos de patentabilidad (numeral 3)
o con todos los presupuestos arriba indicados (numerales 1 a 3). Si se adopta la
primera interpretacién, los conocimientos susceptibles de considerarse know-how
deberfan constituir materia protegible via patente y no encontrarse comprendidos
dentro de las condiciones negativas de patentabilidad ni las excepciones a la pa-
tentabilidad, no siendo necesario que acrediten el cumplimiento de los requisitos
positivos de patentabilidad. Esta interpretacion restringirfa considerablemente
el dmbito de los conocimientos aptos de tutelarse como know-how (dejando por
fuera, a manera de ejemplo, descubrimientos, métodos matemdticos, métodos

70 En efecto, el trdmite de una patente de invencién involucra la relevacién de su
objeto (la invencién). Gémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., p. 166.

71 Comunidad Andina, Decisidn 486, articulo 40.

72 Cabanellas de las Cuevas, Derecho de las patentes de invencién, op. cit., t. 1, pp. 686-687.

73 Comunidad Andina, Decisidn 486, articulo 15.

74 Cabanellas de las Cuevas, Derecho de las patentes de invencién, op. cit., t. 1, pp. 688-690.

75 Comunidad Andina, Decisidn 486, articulo 20.

76 Cabanellas de las Cuevas, Derecho de las patentes de invencidn, op. cit., t. 1, p. 686.

77 Comunidad Andina, Decisién 486, articulos 14, 16, 18 y 19.
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para el ejercicio de actividades econémico-comerciales, plantas, usos y nuevos
usos). En cambio, si se adopta la segunda interpretacidn, resulta irrelevante que
los conocimientos susceptibles de catalogarse como know-how constituyan materia
protegible via patente, se encuentren comprendidos dentro de las condiciones
negativas de patentabilidad o las excepciones a la patentabilidad, o cumplan con
los requisitos positivos de patentabilidad. Esta segunda interpretacién, se aprecia,
extiende considerablemente el abanico de los conocimientos susceptibles de cons-
tituir know-how. Tanto la doctrina’® como una interpretacion sistemdtica de las
disposiciones del Cédigo de Comercio” permiten concluir que esta tltima inter-
pretacién es la apropiada.

Y, una tercera cuestién que debe elucidarse se relaciona con el inciso segundo
del articulo 578 del Cédigo de Comercio, que expresamente incluye en el concepto
de know-how dos tipos de informacién:

1) aquella “complementaria obtenida en la explotacién de una tecnologfa prote-
gida por patente, que por si misma no puede gozar de esta tutela, pero que permite
obtener el mdximo aprovechamiento del proceso o producto patentado™; vy,

2) aquella “que encierra invenciones patentables, pero que permanece fuera
del sistema de patentes”.

En relacién con aquella informacién “complementaria obtenida en la explo-
tacién de una tecnologfa protegida por patente”, el articulo 28 de la Decisiéon
486, como un requisito de la divulgacién de la invencién objeto de una solicitud
de patente, establece que “la descripcién deberd divulgar la invencién de manera
suficientemente clara y completa para su comprensién y para que una persona

78 El profesor José Antonio Gémez Segade considera que los conocimientos que
pueden protegerse via know-how incluyen no solo las experiencias y prdcticas manuales,
sino también las invenciones patentables y no patentadas, asi como las invenciones no
patentables. Gémez Segade, “En torno al concepto de know-how”, op. cit., p. 422. Tam-
bién en Gémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., p. 140.

Ello obedece a que “es justamente el hecho de esta imposibilidad juridica de proteccién
mediante patentes lo que justifica, en buena parte, la existencia de un cuerpo adicio-
nal de normas destinado a tutelar los secretos industriales y otras formas de tecnologfa
no patentada”. Cabanellas de las Cuevas, Régimen juridico de los conocimientos técnicos,
op. cit., p. 46.

79 En efecto, bajo la primera interpretacién, los métodos para el ejercicio de activi-
dades econémico-comerciales no serfan susceptibles de considerarse know-how (pues no
constituyen invenciones de acuerdo con el literal d) del articulo 15 de la Decisién 486).
Sin embargo, el inciso primero del articulo 578 del Cédigo de Comercio enlista como
know-how ciertas materias que podrian calificar como dichos métodos, tales como el de-
sarrollo de un procedimiento de servicio o atencidn, la instalacién y organizacién de un
establecimiento industrial o comercial, o la seleccién de materias primas y de proveedores.

80 La doctrina acepta la proteccién como know-how de esta informacién complemen-
taria, pues “en la mayorfa de los casos, actualmente, el licenciatario no estd interesado
tan sélo en la autorizacién para utilizar los derechos de exclusiva que se derivan de una
patente. Necesita, ademds, una informacién complementaria sobre conocimientos espe-
ciales y experiencias que se encuentran fuera del dmbito de proteccién de la patente.
Tales conocimientos y experiencias serdn los que hardn posible la explotacién en forma
rentable de una patente o incluso de una empresa’. Gémez Segade, “En torno al concepto
de know-how”, op. cit., p. 414. En este contexto, “el know-how no seria una antitesis de
la patente, sino, por el contrario, un valioso complemento de la misma”. /bid., p. 419.
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capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla [...] e incluird
[...] una descripcién de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar
o llevar a la préctica la invencién™!.

Prima facie, esta exigencia podria mirarse como contraria a que se catalogue
como know-how aquella “informacién complementaria [...] que permite obtener
el mdximo aprovechamiento del proceso o producto patentado”. De existir tal
contradiccién entre la normativa nacional y la comunitaria andina, la misma se
resolverfa a favor de la norma andina y la inaplicabilidad de la legislacién nacional,
en virtud de los principios que gobiernan la relacidn entre ambos regimenes —par-
ticularmente, el de supremacia del ordenamiento comunitario—*. Sin embargo,
tal contradiccién se muestra relativa y depende, mds bien, del tipo de informa-
cién de que se trate®. En cualquier caso, no debe olvidarse que la regulacién del
Cédigo de Comercio recae sobre el contrato de licencia de uso de know-how, por
lo que la mencién de que es parte de dicho know-how “la informacién comple-
mentaria obtenida en la explotacién de una tecnologfa protegida por patente, que
por si misma no puede gozar de esta tutela, pero que permite obtener el mdximo
aprovechamiento del proceso o producto patentado”, podria tener incidencia en
negocios juridicos —tales como cesién o licencia— alrededor de productos o
procedimientos patentados®.

Finalmente, por lo que interesa a la inclusién dentro del concepto de know-how
de aquella informacién “que encierra invenciones patentables, pero que permanece
fuera del sistema de patentes”, hoy por hoy, teniendo a la vista las diferencias entre
ambos regimenes en términos de proteccién®, pacificamente se acepta que el titular

81 Comunidad Andina, Decisién 486, articulo 28, literal e).

82 Sobre estos principios, véase Gémez Apac, Hugo Ramiro ez al. Apuntes de derecho
comunitario andino: a propdsito de los 50 anos de la Comunidad Andina y los 40 asios de
creacidn de su tribunal de justicia. Portoviejo, Ecuador: Editorial San Gregorio, 2019,
pp- 47-55.

83 “La creencia convencional de que, debido al requisito de la ‘mejor manera’, la pro-
teccién de secreto comercial no puede coexistir con la proteccién de patente, es un error
grave. Este requisito se aplica solo al momento de la presentacién y solo al conocimiento del
inventor(es) y solo a la invencidn reivindicada” [“The conventional wisdom that because of
the ‘best mode’ requirement, trade-secret protection cannot coexist with patent protection,
is a serious misconception. This requirement applies only at the time of filing and only
to the knowledge of the inventor(s) and only to the claimed invention”.]. Kahn, Edward.
Innovate or perish. Managing the enduring technology company in the global market. John
Wiley & Sons, 2007, p. 65 [traduccién propia].

84 Asi lo dispone el articulo 84 de la Ley de Patentes de Espafia: “1. Salvo pacto en
contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia
sobre las mismas, estd obligado a poner a disposicién del adquirente o del licenciatario
los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a
una adecuada explotacién de la invencién.- 2. El adquirente o licenciatario a quien se
comuniquen conocimientos secretos estard obligado a adoptar las medidas necesarias
para evitar su divulgacién”. Espana. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Boletin
Oficial del Estado 177, 25 de julio de 2015. https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-
A-2015-8328-consolidado.pdf.

85 Sobre las diferencias entre el régimen de patentes y el de los conocimientos técni-
cos no patentados, véase Cabanellas de las Cuevas, Régimen juridico de los conocimientos
técnicos, op. cit., pp. 57-62.
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de una invencién patentable tiene la opcién de obtener o no proteccién para ella
via patente y, en caso de no hacerlo, protegerla mediante su mantenimiento en
secreto®. Las razones que el inciso segundo del articulo 578 del Cédigo de Co-
mercio enlista son pocas en consideracién de todas las que pudieran esgrimirse®.

En materia de secretos empresariales, se puede arribar a las mismas conclusiones
que las sentadas en torno de la relacién del £row-how con el régimen de patentes, a
pesar de que la Decisién 486 —a diferencia del Cédigo de Comercio— no contiene
disposiciones expresas al respecto. Asi pues, tampoco es posible la proteccién via
secreto empresarial de invenciones patentadas —por la divulgacién que conlleva
el trdmite de una solicitud de patente—. Ademds, el secreto empresarial ofrece
asimismo una proteccién alternativa® y complementaria a aquella que brindan
las patentes®.

E. CONFIDENCIALIDAD

Otra de las caracteristicas de los conocimientos que pueden constituir kzow-how,
de acuerdo con el articulo 577 del Cédigo de Comercio, es su confidencialidad.
La misma disposicidn reitera esta exigencia al sefialar que los conocimientos deben
ser “no divulgados™. En otras palabras, los conocimientos necesitan ser secretos’”,

86 Cabanellas de las Cuevas, Régimen juridico de los conocimientos técnicos, op. cit.,
pp- 71-77. También Gémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., pp. 93, 142.

87 En efecto, se pueden mencionar, entre otras, las siguientes: “la longitud y costo del
procedimiento de obtencién de patentes, dificultad préctica de controlar la usurpacién
de las invenciones una vez que han sido publicadas como parte del proceso de paten-
tamiento, el peligro de que se dispongan licencias obligatorias y de oficio por falta de
explotacién [asf como también] los inconvenientes que, para la opcién de patentamiento,
representan la necesidad de divulgar el conocimiento, la vida limitada de las patentes y
las tasas de concesién y anualidades gravan a los titulares de estos derechos exclusivos
de propiedad industrial”. Cabanellas de las Cuevas, Régimen juridico de los conocimientos
técnicos, op. cit., p. 75. Véase también Gémez Segade, El secreto industrial (know-how),
op. cit., pp. 168-171.

88 “Las empresas utilizan diferentes medios para hacer suyos los resultados de sus
actividades asociadas a la innovacién cuando optar por la apertura no permite la plena
explotacién de sus inversiones en investigacién e innovacién. Uno de esos medios es
recurrir a los derechos de propiedad intelectual, como las patentes, los derechos sobre
dibujos y modelos y los derechos de autor. Otro medio para apropiarse de los resultados
de la innovacién consiste en proteger el acceso a los conocimientos que son valiosos
para la entidad y que no son ampliamente conocidos, y explotarlos. Esos conocimientos
técnicos y esa informacién empresarial de gran valor, que no se han divulgado y que se
quieren mantener confidenciales, se conocen con el nombre de secretos comerciales”. Unién
Europea. Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de
2016, relativa a la proteccidén de los conocimientos técnicos y la informacidn empresarial no
divulgados (secretos comerciales) contra su obtencidn, utilizacidon y revelacidn ilicitas, Diario
Oficial de la Unién Europea, L 157/1, 15 de junio de 2016, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/ALL/?2uri=CELEX%3A32016L0943, considerando primero.

89 Castdn Pérez-Gémez, El derecho de patentes en el ecosistema digital y otros estudios
sobre propiedad industrial, op. cit., pp. 37-38.

90 Ecuador, Cédigo de Comercio, 2019, articulo 577.

91 En efecto, “es lo mismo exigir que el krow-how sea secreto que indicar que debe tener
cardcter confidencial”. Gémez Segade, E/ secreto industrial (know-how), op. cit., p. 151.
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esto es, consistir en informacién oculta®. La importancia de esta exigencia es tal
que se ha considerado como el presupuesto bdsico para la proteccién®.

Una precisién necesaria en relacién con la confidencialidad es que no cabe
asimilarla con novedad”. Este requisito —de la novedad—, propio del régimen
de patentes, implica que la regla técnica constitutiva de la invencién no haya sido
accesible al publico”, mientras que la confidencialidad requiere que la informa-
cién no sea de dominio puiblico’® —lo cual se analiza mds adelante—"". Con esta
precisién en mente, cabe afirmar que el cardcter secreto involucra dos elementos:
primero, que los conocimientos se encuentren en poder de un ndmero limitado de
personas —por oposicidn a que sean de conocimiento generalizado—"%; y, segundo,

92 “Esta es una caracteristica de hecho de la informacién. El secreto presupone una
exclusividad de facto. Por un lado, esto implica la no posesién de la informacién por
parte de la mayorfa de los individuos (cardcter oculto), y por otro lado, el conocimiento
o posesién de la informacién por unos pocos. En esto consiste el cardcter oculto: en un
desconocimiento generalizado de cierta informacién, que terceros no pueden adquirir
fédcilmente.- Si la informacién pudiera adquirirse fdcilmente, no serfa oculta [...] El cono-
cimiento del que se habla debe resultar imposible, dificil o considerablemente costoso de
adquirir sin el consentimiento del poseedor de la informacién”. Riofrio Martinez-Villalba,
El derecho de los secretos, op. cit., pp. 7-8.

93 Galdn Corona, “Articulo 13. Violacién de secretos”, op. cit., p. 358.

94 “Otro elemento que ha sido considerado por algunos autores, especialmente en
la doctrina francesa, como necesario para que se configure un secreto industrial, es el
de la novedad de la técnica que se mantiene en forma reservada. Esta posicién ha sido
actualmente abandonada por la inmensa mayorfa de los regimenes juridicos aplicables a
los conocimientos técnicos. Estos reciben la proteccién que corresponde a los secretos
industriales aun cuando hayan estado previamente en poder de otras personas y hayan
sido utilizados publicamente por éstas, siempre que al momento de efectuarse la con-
ducta, cuya ilicitud se examina, carezcan de la divulgacién destructiva de su cardcter de
secretos. Puede asi ocurrir que ciertos conocimientos que hayan perdido su naturaleza
de secretos industriales o comerciales la retomen con el paso del tiempo”. Cabanellas de
las Cuevas, Régimen juridico de los conocimientos técnicos, op. cit., p. 432.

En términos mds generales, “ni el know-how ni el secreto industrial han de tener por
objeto, necesariamente, una creacién industrial nueva. Basta con que se trate de co-
nocimientos que son conocidos en un sector industrial pero no se habfan aplicado en
otro; o que habfan sido abandonados, pero se vuelven a emplear con las modificaciones
oportunas. En este caso, el know-how o el secreto industrial dunicamente introducen de-
terminadas reglas técnicas en un sector industrial. Pero, aunque el objeto del know-how
no represente un progreso técnico, no por eso dejard de ser importante para la empresa”.
Gémez Segade, “En torno al concepto de know-how”, op. cit., pp. 428-429. También
Gémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., pp. 143, 166.

95 Comunidad Andina, Decisién 486, articulo 16, inciso segundo.

96 El siguiente ejemplo ilustra la diferencia: “Un conocimiento que ha sido divulgado,
en el futuro no puede ser objeto de patente [...]. En cambio, si una regla o conocimientos
técnicos que fueron difundidos con anterioridad caen en el olvido, este conocimiento
o regla podrdn volver a constituir un secreto industrial cuando concurran los requisitos
antes estudiados y sin necesidad de que transcurra un plazo legalmente determinado”.
Gémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., p. 120.

97 Infra, apartado V, literal A.

98 Galdn Corona, “Articulo 13. Violacién de secretos”, op. cit., p. 358. Al respecto,
la doctrina ensefia: “No cabe exigir, en este sentido, que los conocimientos secretos sélo
sean accesibles a su titular, pues ello no sélo va en contra de la acepcién corriente del
concepto de secreto, sino que impedirfa la utilizacién econémica de esos conocimientos,
la cual requiere su comunicacién a empleados, proveedores u otros circulos limitados de
personas”. Cabanellas de las Cuevas, Régimen juridico de los conocimientos técnicos, op. cit.,
p- 48. En efecto, “el secreto no exige conocimiento individual de la informacién; el hecho
de que una pluralidad de personas disponga de ella no destruye esta condicién cuando se
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la voluntad de quien posee dichos conocimientos de que no sean divulgados®, para
lo cual deben adoptarse las respectivas medidas, tanto técnicas como juridicas'®.

Lo dicho respecto del know-how es también aplicable en materia de secretos
empresariales. En efecto, en este dmbito, conforme el articulo 260 de la Decisién
4906, se exige que la informacién protegible como secreto empresarial sea “secreta,
en el sentido que [...] no sea generalmente conocida’'®' y que su titular hubiese
adoptado “medidas razonables [...] para mantenerla secreta”'*%.

E INDIVIDUALIZACION

El articulo 577 del Cédigo de Comercio sefiala que los conocimientos que integran
el know-how deben ser individualizados. En principio, pareceria ser una exigencia de
tipo instrumental a los efectos de los negocios juridicos sobre dichos conocimientos,
que es lo que precisamente regula el Cédigo de Comercio. En otras palabras, la
necesidad de individualizacién de los conocimientos es un presupuesto para que
constituyan objeto de actos juridicos'®. Sin embargo, no es la tnica razén. En
efecto, la proteccién del know-how no estd sujeta a un sistema registral'**
lo estdn la mayoria de los derechos de propiedad industrial— que brinde seguridad
y certidumbre!®, por lo que es pertinente su individualizacién a los mismos fines
y también a los efectos de determinar el cumplimiento de los demds requisitos
aplicables'®.

——como si

trata de un conjunto de sujetos relacionados por su pertenencia a una organizacién, factor
que explica su conocimiento, y sometidos, por virtud de las relaciones que gobiernan su
pertenencia a la organizacién, a un deber de confidencialidad, o bien cuando se trata de
personas a las que les ha sido revelada la informacién bajo el deber legal o convencional
de mantener su cardcter confidencial”. Massaguer Fuentes, “Los secretos industriales y
comerciales y su transmisién: régimen juridico”, op. cit., p. 172.

99 La voluntad de mantener el secreto se evidencia claramente a través de cldusulas
contractuales, sin perjuicio de que pueda también manifestarse tdcitamente, precisdndose
en ambos casos de medidas complementarias que acompafien a dicha voluntad. Véase
Gémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., pp. 229-238.

100 Galdn Corona, “Articulo 13. Violacién de secretos”, op. cit., p. 359.

101 Comunidad Andina, Decisién 486, articulo 260, literales a) y ).

102 7bid.

103 “La prestacién o prestaciones que son materia de un acto juridico deben ser su-
ficientemente claras para que cada uno de los agentes sepa exactamente qué es lo que
puede exigir y qué sacrificios tiene que hacer en virtud de aquel. Quiere esto decir que el
objeto de los actos juridicos debe estar claramente determinado”. Ospina Ferndndez &
Ospina Acosta, 7eoria general del contrato y del negocio juridico, op. cit., p. 241.

104 Sistema registral que, dicho sea de paso, “es la antitesis de lo que representa el
secreto”. Castdn Pérez-Gémez, El derecho de patentes en el ecosistema digital y otros estudios
sobre propiedad industrial, op. cit., p. 33.

105 Rangel Ortiz, Horacio. La observancia de los derechos de propiedad intelectual. Ju-
risprudencia Ginebra: Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, 2011, p. 287.

106 Al respecto, el Reglamento No. 4087/88, en su articulo 1, numeral 3, letra f),
definfa al know-how como “un conjunto de conocimientos prdcticos no patentados,
derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto,
substancial e identificado”, cardcter este ultimo que la letra i), a su vez, conceptualizaba
como: “‘identificado’, el hecho de que el ‘know-how’ deba estar descrito de una manera
suficientemente completa para permitir verificar que cumple las condiciones de secreto
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Por las mismas razones, esta exigencia de individualizacién se puede predicar
también de los secretos empresariales, aun cuando la legislacién no la contemple
expresamente.

G. VALOR PATRIMONIAL

Segtin el articulo 577 del Cédigo de Comercio, el licenciante debe haber atribuido
a los conocimientos “un valor patrimonial importante para el desarrollo y explo-
tacién de su negocio”'?”. Al respecto, la doctrina defiende que:

El nuevo factor de produccién hoy en la era de la globalizacién es el conocimiento. Las
ventajas competitivas de las naciones y de las empresas en la sociedad post-capitalista
se miden por su desarrollo tecnoldgico. La empresa del siglo XXI es la empresa del
conocimiento. En este orden de ideas, el Know-how se perfila como la piedra angular

en el esquema productivo y organizacional de las empresas'®.

Como se observa, la exigencia de valor patrimonial no se refiere al conocimiento en
s{ mismo, en abstracto, sino en relacién con el desarrollo y explotacién del nego-
cio'”. Ello obedece a que el “valor patrimonial es el valor econémico que encierra

y substancialidad. La descripcién del ‘know-how’ puede ser hecha en el acuerdo de fran-
quicia, en un documento separado o en cualquier otra forma apropiada”. Comunidades
Europeas. Reglamento (CEE) No. 4087/88 de la Comision de 30 de noviembre de 1988
relativo a la aplicacién del apartado 3 del articulo 85 del Tratado a categorias de acuerdos
de franquicia. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 359/46, 28 de diciembre
de 1988. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/2uri=CELEX:31988R408
7&from=ES.

En términos generales, la misma definicién pasé al articulo 1, letra g), del Reglamento
No. 330/2010, al tratar de los conocimientos técnicos (Unién Europea. Reglamento (UE)
No. 330/2010 de la Comisidn, de 20 de abril de 2010 , relativo a la aplicacién del articulo
101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea a determinadas ca-
tegorias de acuerdos verticales y prdcticas concertadas. Diario Oficial de la Unién Europea
L 201/1, 23 de abril de 2010. https://eur-lex.curopa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32010R0330&from=ES) y consta asimismo en el actual Reglamento No.
2022/720, en su articulo 1, letra j): “‘conocimientos técnicos’: conjunto de informacién
prédctica no patentada derivada de la experiencia y los ensayos realizados por el provee-
dor y que es secreta, sustancial y determinada; ‘secreta’: significa que los conocimientos
técnicos no son de dominio publico o ficilmente accesibles; ‘sustancial’: significa que los
conocimientos técnicos incluyen informacién que es indispensable al comprador para el
uso, la venta o la reventa de los bienes o servicios contractuales; ‘determinada’: significa
que los conocimientos técnicos son descritos de manera suficientemente exhaustiva para
permitir verificar si se ajustan a los criterios de secreto y substancialidad”. Unién Euro-
pea. Reglamento (UE) No. 2022/720 de la Comisién de 10 de mayo de 2022 relativo a la
aplicacién del articulo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unidn Europea
a determinadas categorias de acuerdos verticales y prdcticas concertadas. Diario Oficial de la
Unién Europea L 134/4, 11 de mayo de 2022. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0720&from=ES.

107 Ecuador, Cédigo de Comercio, 2019, articulo 577.

108 Lépez Guzmdn, Contratos internacionales de transferencia de tecnologia, op. cit., p. 78.

109 “No es preciso que el objeto del secreto sea una cosa o un procedimiento especial-
mente valioso. Puede tratarse de algo sencillo y poco valioso intrinsecamente, pero que
adquiere gran relevancia por el hecho de ser empleado en un establecimiento industrial
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la ventaja competitiva de que goza la empresa que conoce y aplica la informacién
secreta frente a las empresas que carecen de ella”''®. Naturalmente, este valor es

consecuencia del mantenimiento del cardcter secreto de la informacién''. As{ lo
reconoce el inciso final del articulo 583 del Cédigo de Comercio''*.
Este requerimiento de valor patrimonial es, asimismo, aplicable en materia

de secretos empresariales, por el que se exige que la informacién “tenga un valor

comercial por ser secreta”'"%.

H. TRANSMISIBILIDAD

La transmisibilidad de los conocimientos calificables como know-how se encuen-
tra en varias disposiciones del Cédigo de Comercio''“. De inicio, se trata de una
exigencia de tipo instrumental a los efectos de los negocios juridicos sobre los co-
nocimientos objeto de know-how, como expresamente lo establece el articulo 577

concreto. Los secretos cuyo objeto posee escaso valor, son dignos de proteccién porque
no se protege el objeto del secreto en si, sino su relacién con una empresa determinada.
Por tanto, aunque el objeto del secreto no sea intrinsecamente muy valioso para una
empresa, el mantenerlo secreto puede representar un dato decisivo en la competencia con
sus rivales”. Gémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., p. 116.

110 Massaguer Fuentes, “Los secretos industriales y comerciales y su transmisién:
régimen juridico”, op. ciz., p. 172. También Galdn Corona, “Articulo 13. Violacién de
secretos”, op. cit., pp. 358-359.

111 “Desde un punto de vista subjetivo, el valor patrimonial depende de la voluntad
de conservar el secreto por parte de la empresa que lo posee, que habrd de haberse
manifestado a través de actos tendentes a evitar que los terceros competidores puedan
conocer la informacién. Desde un punto de vista objetivo, el valor patrimonial depende
del efecto mantenimiento del secreto tras la explotacién de la informacién, circunstancia
imprescindible para que no se pierda la ventaja econémica que proporciona. Por este
motivo no constituye secreto empresarial la informacién relativa a la composicién de un
producto o a un procedimiento de fabricacién que fuere revelada por el inmediato exa-
men del producto ni, en general, la informacién que se deprecia total o sustancialmente
con un solo acto de explotacién, como las informaciones financieras o los estudios de
mercado”. Massaguer Fuentes, “Los secretos industriales y comerciales y su transmisién:
régimen juridico”, op. cit., pp. 172-173.

José Antonio Gémez Segade, asimismo, sostiene que, ademds del elemento subjetivo
(voluntad de mantener el secreto), se exige un elemento objetivo que es el interés en el
mantenimiento del secreto, es decir, de la situacién de la empresa en el mercado. Gémez
Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., pp. 238-249.

Lo sefalado, sin embargo, no implica que la informacién no confidencial carezca de
valor, pues, si bien “los conocimientos no secretos, as{ sean de dificil acceso por parte
de otras empresas, no constituyen un secreto industrial; quien esté dispuesto a pagar un
precio por poderlos utilizar sélo lo hace por estar tecnolégicamente en un nivel inferior;
el precio se paga entonces por la prestacién de un servicio y no por tener acceso a un
secreto industrial”. Pachén & Sdnchez Avila, El régimen andino de la propiedad industrial,
op. cit., p. 183.

112 Ecuador, Céddigo de Comercio, 2019, articulo 583, inciso final: “Correlativamente,
deberd existir una obligacién del licenciante de no divulgar la informacién que forma parte
del know-how lo cual estd justificado en el hecho de que el licenciatario estd obligado a
un pago por tener acceso a informacién que, de ser divulgada y convertirse en publica,
no cumplird el mismo fin concebido en el marco del negocio”.

113 Comunidad Andina, Decisidn 486, articulo 260, literal b).

114 Ecuador, Cédigo de Comercio, 2019, articulos 577, 581, 583 y 584.
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del Cédigo de Comercio para el contrato de licencia de dichos conocimientos'”.
Sin embargo, esta caracteristica es también util para realizar una distincién im-
portante. En efecto, hay quienes diferencian entre know-how empresarial y know-
how personal. El primero “hace referencia a los conocimientos desarrollados en la
empresa para la mayor perfeccién de la fabricacién (y que) pueden comunicarse
a otras personas, y, en consecuencia, la empresa puede instruir a sus empleados
sobre la forma de realizar determinado proceso de fabricacién™'¢. El know-how
personal, en cambio, se refiere a “la habilidad y experiencia de un obrero para la
realizacién de determinados procedimientos dentro de la empresa; esta habilidad
personal es inseparable de la persona del empleado”". Dicha distincién, no obs-
tante ser rechazada por la misma doctrina''®, permite dar contenido al requisito
de transmisibilidad del £now-how. Asi pues, “esta informacidn, que es objeto de
conocimiento, es susceptible de ser transmitida, lo que permite excluir de su dmbito
las habilidades o cualidades subjetivas de las personas, en cuanto que las mismas, por
ser inherentes a uno o varios sujetos concretos, no pueden transmitirse a otros”'".

En el orden de los secretos empresariales, se requiere también que la informa-
cién “sea susceptible de transmitirse a un tercero”'?’. Por esta razén, y al igual que
ocurre con el know-how, se excluye de su cobertura “la experiencia y las compe-
tencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera

profesional”'?!.

I. INCORPORACION EN SOPORTE

El inciso final del articulo 579 del Cédigo de Comercio —que reproduce el articulo
74 de la derogada Decisién 344—'* dispone que la informacién objeto de know-
how “deberd constar en documentos, medios electrénicos o magnéticos, discos
épticos, microfilmes, peliculas u otros elementos similares”™?. Debe recordarse, sin
embargo, que el know-how como tal se caracteriza por su inmaterialidad'*, por lo
que este requerimiento de incorporacién en un soporte material resulta bastante

115 Ecuador, Céddigo de Comercio, 2019, articulo 577: “El contrato de permiso de
usar el conocimiento o de licencia del know-how es un acuerdo mercantil, por el cual
una persona, denominada licenciante, titular del know-how, autoriza y transmite a otra
denominada licenciatario o beneficiario el uso, disfrute y la explotacién de conocimientos
no patentados, de indole industrial, confidencial, no divulgados e individualizados [...]”.

116 Gémez Segade, “En torno al concepto de know-how”, op. cit., p. 424.

117 Ibid., p. 425.

118 Ibid., pp. 425-426.

119 Galdn Corona, “Articulo 13. Violacién de secretos”, op. cit., p. 356.

120 Comunidad Andina, Decisién 486, articulo 260, inciso primero.

121 Unién Europea, Directiva (UE) 2016/943, considerando decimocuarto.

122 Acuerdo de Cartagena, Decisidn 344, articulo 74: “La informacién que se considere
como secreto industrial deberd constar en documentos, medios electrénicos o magnéticos,
discos Spticos, microfilmes, peliculas u otros elementos similares”.

123 Ecuador, Cédigo de Comercio, 2019, articulo 579, inciso final.

124 Supra, apartado 1V, literal A.
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controvertido'®. Esta exigencia parece no ser pertinente para la consideracién
de los conocimientos como know-how'*, sino tener —al igual que el requisito
de individualizacién—'* mds bien una finalidad instrumental a los efectos de
los negocios juridicos sobre dicho 4row-how, que es lo que norma el Cédigo de
Comercio'*®. Muestra de ello es precisamente el literal a) del articulo 583, que
se refiere a “/now-how material e inmaterial” como parte de las obligaciones del
licenciante de los conocimientos en cuanto a la comunicacién de los mismos al
licenciatario'?.

Por lo que se refiere a los secretos empresariales, la normativa no requiere la
inclusién de la informacién en un soporte material, ni como exigencia para su
tutela ni como condicién para su transmision. No obstante, el requerimiento de
que el titular del secreto empresarial hubiese adoptado medidas razonables para
mantener su confidencialidad'®’, presupone, en la mayoria de los casos, que la
informacidn se encuentra incorporada en algtin medio.

V. EXCLUSIONES

Conforme se sefialé en el apartado tercero, el andlisis de las exclusiones que establece
la normativa para catalogar cierta informacién como know-how y secreto empre-
sarial sirve también para determinar los mdrgenes de cada una de dichas figuras.

125 En efecto, “dentro del dmbito del secreto empresarial alguna vez se ha exigido que
la informacién conste en un corpus mechanicus, en un soporte material. Este cuestionado
requisito resulta simplemente incomprensible, mdxime bajo la éptica panordmica del
derecho de los secretos: por ejemplo, es caracteristico del secreto periodistico no estar
fijado en ningin corpus mechanicus, y lo mismo puede decirse de muchos otros secretos
profesionales”. Riofrio Martinez-Villalba, E/ derecho de los secretos, op. cit., p. 6.

126 “A fin de que la informacién sea protegida, como secreta o confidencial, es
irrelevante el soporte material en que se encuentre. Inclusive, pude no estar volcada a
soporte alguno, como sucede con los conocimientos técnicos de ciertas actividades que
son transmisibles de persona a persona, formando parte de la capacidad técnica personal
de los correspondientes operarios”. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo ez al. Derecho de
la competencia desleal. Buenos Aires: Heliasta, 2014, p. 523.

127 Supra, apartado IV, literal F.

128 “La norma resulta inconveniente, el derecho sobre el secreto industrial debe prote-
gerse contra la indebida revelacién, adquisicién o uso por parte de terceros, aun cuando
nunca haya existido un corpus mechanicus en donde se plasme, toda vez que, el titular de
derecho sobre el secreto industrial puede demostrar su existencia utilizando cualquiera de
los medios probatorios establecido en la legislacién interna del respectivo Pais Miembro.
[...] La Decisién 344 confunde el objeto del secreto industrial que es un conocimiento
secreto, con los medios de comunicacién que son los elementos materiales en donde se
ha plasmado; estos pueden ser necesarios para su transmisién o autorizacién de uso por
parte de terceros, casos en que contractualmente se puede exigir al concedente la entrega
de un corpus mechanicus donde se incorpore el secreto industrial”. Pachén & Sdnchez
Avila, El régimen andino de la propiedad industrial, op. cit., pp. 186-187.

129 Ecuador, Cddigo de Comercio, 2019, articulo 583: “Ademds de las estipuladas
en el contrato, son obligaciones del licenciante, las siguientes: a) Poner a disposicién
del licenciatario todo el conocimiento que constituya y forme parte del know-how a
transmitirse, es decir, dando a conocer las condiciones necesarias para explotar tanto el
know-how material como intelectual [...]”.

130 Comunidad Andina, Decisién 486, articulo 260, literal c).
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En torno a estas exclusiones, el articulo 580 del Cédigo de Comercio —como
lo hacfa el inciso primero del articulo 73 de la derogada Decisién 344—"*" establece
que no se considera know-how la informacién que:

A. Sea del dominio publico.

B. Resulte evidente para un técnico versado en la materia con base en infor-
macién previamente disponible.

C. Deba ser divulgada por disposicion legal u orden judicial'®.

A continuacidn, se analizan estas exclusiones, que, como podrd apreciarse,
coinciden asimismo con aquellas en materia de secretos empresariales.

A. INFORMACION EN DOMINIO PUBLICO

Con relacidn al literal a) del ya citado articulo 580 del Cédigo de Comercio, el
cardcter de dominio publico de un determinado conocimiento excluye su conside-
racién como know-how. Esto va de la mano con la exigencia de confidencialidad.
La razén reside en que, en el caso de conocimientos en dominio publico, cual-
quiera puede servirse libremente de dichos conocimientos y los mismos no pueden
volver a convertirse en secreto'?. Recuérdese, sin embargo, que, a diferencia de
lo que sucede en el régimen de patentes, el requisito es la confidencialidad de la
informacién, no su novedad'*.

La cuestién, entonces, reside en determinar qué se entiende por dominio
publico. Una primera aproximacién es considerar que un conocimiento es de do-
minio publico cuando es conocido por la generalidad de los competidores o por el
publico'. No obstante, para una posicién diferente, no se requiere tal amplitud
ni difusién del conocimiento para considerarlo en dominio publico’. En todo

131 Acuerdo de Cartagena, Decisidn 344, articulo 73: “A los efectos de la presente
Decisién, no se considerard como secreto industrial aquella informacién que sea del do-
minio publico, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser
divulgada por disposicién legal o por orden judicial”.

132 Ecuador, Cédigo de Comercio, 2019, articulo 580.

133 Gémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., pp. 187-188.

134 Supra, apartado IV, literal E.

135 Gémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., p. 187. “La expresién
‘dominio publico’, aplicada a los conocimientos técnicos no secretos, refleja el hecho de
que estos conocimientos se encuentran juridicamente al alcance de todos los miembros
de la comunidad. En el caso de los conocimientos secretos, el acceso a ellos sélo es
posible mediante su adquisicién de las personas que de ellos gozan, mediante actos
juridicos dirigidos a tal efecto, o a través de su desarrollo mediante investigaciones
o experiencias independientes. Los conocimientos técnicos que se encuentran en el
dominio publico pueden ser adquiridos por cualquier medio legitimo: observacién,
copia, contratacién de personas familiarizadas con ellos, descripciones realizadas por
terceros, etc.”. Cabanellas de las Cuevas, Régimen juridico de los conocimientos récnicos,
op. cit., p. 51, n. 98.

136 “La nocién de dominio publico, cuando se refiere a secretos industriales, significa
que el conocimiento lo tenga una persona diferente a quien se dice ser poseedor del
secreto, asimildndose dicha nocién, en cierta forma, a aquellos conocimientos que hacen
parte del estado de la técnica, concepto utilizado en relacién con el requisito de novedad
en materia de invenciones. En algunos casos se ha considerado que el secreto deja de
existir cuando el producto se encuentra en el mercado y gracias al andlisis del producto
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caso, se admite que el conocimiento pasa al dominio publico por su divulgacién
—que puede ser oral o escrita, o inclusive mediante la utilizacién— que es una
nocién objetiva y en la que la simple posibilidad de conocimiento (accesibilidad)
no serfa suficiente'”.

Por lo que respecta a los secretos empresariales, la exigencia de no divulgacién
que dispone el articulo 260 de la Decisién 486 nos lleva a la misma conclusién en
el sentido que estd excluida de proteccién como secreto empresarial la informacién
en dominio publico.

B. INFORMACION EVIDENTE PARA UN TECNICO VERSADO EN LA MATERIA

El literal b) del articulo 580 del Cédigo de Comercio excluye del dmbito del
know-how a los conocimientos que resulten evidentes para un experto medio en
el respectivo campo. Al respecto, recuérdese, conforme se sefial$ antes', que los
conocimientos que constituyen know-how pueden o no ser susceptibles de paten-
tamiento y que una de las razones que justifica, precisamente, la existencia de un
régimen de proteccién de know-how es la imposibilidad de obtener privilegio de
patente sobre ciertos conocimientos. Sin embargo, aquellos conocimientos obvios
para un experto medio en la materia no constituirfan k#zow-how. Por esta misma
razén —su obviedad—, dichos conocimientos tampoco serfan merecedores de pa-
tente. De hecho, esta exigencia de no evidencia de los conocimientos constitutivos
de know-how “corresponde al criterio empleado para juzgar la actividad inventiva
(nivel inventivo) en materia de invenciones patentables”*’. Como se aprecia, este
requisito de no evidencia implica que, si bien la materia protegible como know
how es amplia'®®, no todo conocimiento se encontrard dentro de su dmbito'*'.

En materia de secretos empresariales, esta exigencia parece estar implicita en el
literal a) del articulo 260 de la Decisién 486, cuando dispone que la informacién
no debe ser “fdcilmente accesible por quienes se encuentran en los circulos que
normalmente manejan la informacién respectiva”. Al respecto, la doctrina realiza
una importante distincién:

(ingenierfa inversa) es posible conocer los secretos de su fabricacién”. Pachén & Sdnchez
Avila, El régimen andino de la propiedad industrial, op. cit., p. 183.

137 Gémez Segade, El secreto industrial (know-how), op. cit., pp. 190-212. Sobre la base
de estas premisas, el autor concluye que “la diferencia entre la divulgacién del secreto
industrial y la falta de novedad en materia de patentes puede resumirse en el siguiente
principio general: la divulgacién en materia de secreto es un concepto fdctico, mientras
que la novedad en materia de patentes es un concepto legal”. /bid., p. 218.

138 Supra, apartado IV, literal D.

139 Pachén & Sdnchez Avila, E/ régimen andino de la propiedad industrial, op. cir., p. 183.

140 Véase la nota 28.

141 Asf lo explica José Antonio Gémez Segade en relacién con las prdcticas manuales:
“Las prdcticas manuales constituyen el objeto tipico del secreto industrial en nuestro
Derecho al igual que en otros ordenamientos. El secreto empresarial constituye el dnico
medio de proteger las prdcticas manuales; para estar amparadas por una patente, de or-
dinario les faltard el requisito de la altura inventiva”. Gémez Segade, E/ secreto industrial

(know-how), op. cit., p. 126.
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Debe distinguirse entre la informacién simplemente confidencial y la que cabe calificar
objetivamente como secreta. La informacién calificable como simplemente confiden-
cial es aquella respecto de la cual se han tomado precauciones ficticas o juridicas a
fin de evitar que terceros no autorizados tengan acceso a ella. Desde este dngulo, la
confidencialidad es un aspecto fundamentalmente subjetivo, derivado de la posicién

y conducta del titular de la informacién.

La informacién calificable como secreta es aquella que, ademds de cumplir con los
requisitos propios de la informacién confidencial, estd objetivamente fuera del alcance
del comin de los técnicos correspondientes al dmbito en que esa informacién tenga
aplicacién. En otras palabras, si la informacién puede obtenerse simplemente contra-
tado a un técnico ducho en la materia a la que corresponde tal informacién, no es un

secreto, aunque se la mantenga confidencialmente.

Los derechos sobre la informacién confidencial son marcadamente mds amplios cuando

ésta es secreta que cuando es meramente confidencial'®,

La facilidad de acceso, que impide la proteccién de la informacién como secreto
empresarial, podrfa entenderse tanto en términos econémicos' como técnicos'*,
esto es, el costo o la dificultad de obtener el conocimiento por medios licitos para el
circulo de competidores. De estar presente dicha facilidad de acceso, no habria un
verdadero secreto'®. En este marco, la facilidad de acceso a la informacién desde
el punto de vista técnico se asimilarfa a su evidencia para las personas versadas en
el campo correspondiente.

C. INFORMACION QUE DEBA SER DIVULGADA POR DISPOSICION LEGAL
U ORDEN JUDICIAL

Por dltimo, el literal c) del articulo 580 del Cédigo de Comercio exceptia del
concepto de know-how aquella informacién que deba ser divulgada por disposicién
legal u orden judicial. Se tratarfa de situaciones en las que se da preeminencia a un
interés publico que justifica la divulgacién, como en el caso de “la descripcién de
la invencién que se exige para pedir una patente de invencién”'“.

142 Cabanellas de las Cuevas er al., Derecho de la competencia desleal, op. cir., pp. 521-22.

143 Galdn Corona, “Articulo 13. Violacién de secretos”, p. 358.

144 En efecto, de manera similar a la determinacién de obviedad en el contexto de
las invenciones patentables, esta accesibilidad “podria determinarse comparando [la infor-
macién] con el conocimiento de una persona ‘versada en la materia’ que tiene acceso a
fuentes normales de informacién especializada”. Gervais, Daniel. The TRIPS Agreement:
Drafting history and analysis (2* ed.). London: Sweet and Maxwell, 2003, pp. 274-275:
“This may be determined by comparing it with the knowledge of a person ‘skilled in
the art” who has access to normal sources of specialized information”.

145 Antequera Parilli, Ricardo. Estudios de derecho industrial y derecho de autor (2* ed.).
Bogotd: Temis, 2021, p. 146.

146 Pachén & Sdnchez Avila, El régimen andino de la propiedad industrial, op. cit., p. 183.
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La misma previsién ez comento se encuentra en el inciso primero del articulo
261 de la Decisidn 486 para el caso de secretos empresariales, con la salvedad de
“aquella informacién que sea proporcionada a cualquier autoridad [...] a efecto
de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos
de autoridad”'¥’, informacién a la que corresponde una tutela especifica'®®.

CONCLUSIONES

El presente articulo analiza el concepto de know-how en el Cédigo de Comercio
de 2019. Para este estudio, se identifican los caracteres de dicha figura, tanto
en términos positivos —requisitos— como negativos —exclusiones—, y se los
contrasta con aquellos correspondientes al secreto empresarial, figura que ya se
encontraba arraigada en nuestra normativa cuando se expidié el mencionado Cé-
digo. Si bien se destacan varias coincidencias entre las figuras estudiadas, no existe
una equivalencia exacta. La principal diferencia reside en el 4émbito de aplicacién,
que es mayor en el caso del secreto empresarial, pudiendo inclusive considerarse
al know-how como una especie de aquel.

Por lo tanto, la introduccién del krow-how en el Cédigo de Comercio se
muestra innecesaria e inconveniente: lo primero, debido a que la figura del secreto
empresarial ya se encontraba establecida y con un mayor dmbito de aplicacién; y,
lo segundo, en razén de la ambigiiedad que se ocasiona, pues unos conocimientos
calificardn a un mismo tiempo como know-howy secreto empresarial, mientras que
otros no. Por estas razones, mucho mejor habria resultado incluir en el Cédigo de
Comercio disposiciones sobre el contrato de licencia de secretos empresariales, no
de know-how. En todo caso, el régimen del Cédigo sobre el contrato de licencia
de know-how resulta aplicable, por via de integracidn, a aquellos actos cuyo objeto
consista en la autorizacién de uso de secretos empresariales.

147 Comunidad Andina, Decisién 486, articulo 261: “A los efectos de la presente
Decisién, no se considerard como secreto empresarial aquella informacién que deba ser
divulgada por disposicién legal o por orden judicial.- No se considerard que entra al
dominio publico o que es divulgada por disposicién legal, aquella informacién que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la propor-
cione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera
otros actos de autoridad”.

148 Comunidad Andina, Decisién 486, articulo 266: “Los Pafses Miembros, cuando
exijan, como condicién para aprobar la comercializacién de productos farmacéuticos o
de productos quimicos agricolas que utilizan nuevas entidades quimicas, la presentacién
de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboracién suponga un esfuerzo con-
siderable, protegerdn esos datos contra todo uso comercial desleal. Ademds, los Paises
Miembros protegerdn esos datos contra toda divulgacién, excepto cuando sea necesario
para proteger al publico, o salvo que se adopten medidas para garantizar la proteccién
de los datos, contra todo uso comercial desleal.- Los Paises Miembros podrdn tomar las
medidas para garantizar la proteccién consagrada en este articulo”.
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