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PRESENTACION

El desarrollo tecnoldgico en la actualidad y su ritmo de difusion han generado
un modelo social, cuyo progreso depende, en gran medida de los sistemas de
informacién y comunicacion. Hace tiempo que la lucha por el poder politico y
economico se ha desplazado al dominio de la informacion. Esta se configura
como un bien de incuestionable valor.

Para acceder a la informacion privilegiada, al conocimiento especializado las
“grandes corporaciones que han triunfado en los diferentes mercados, y que se
consolidan | cada vez mas, deben sus resultados a esfuerzos, trabajo,
dedicacién, experiencia e inversion. Este tipo de activo intangible al cual se
conoce como know how, constituye lo mas valioso que una empresa pueda
tener, pero de manera paraddjica, resulta ser también el mas dificil de proteger.
Dado que las empresas se basan cada vez mas en activos intangibles o
basados en el conocimiento que en activos tangibles para generar y mantener
su cépacidad competitiva en el mercado, su capacidad para crear, utilizar y
gestionar de manera estratégica dichos activos se esta convirtiendo en un
factor decisivo para el éxito empresarial.

En la actualidad ha aumentado la importancia de proteger los secretos
empresariales y se han desarrollado y establecido practicas de proteccion de la
informacion, conocimientos técnicos secretos. Estas practicas tratan de afrontar
los riesgos que conlleva el mercado mundial, los rapidos progresos efectuados
en el ambito de la tecnologia y las telecomunicaciones, la movilidad y elevada
especializacién profesional, asi como el establecimiento de relaciones
industriales estratégicas y concertadas, que incluyen el recurso cada vez mayor
a la subcontratacién. En estas circunstancias, los secretos empresariales se
estan convirtiendo, en una de las posibles formas de protegerlos conocimientos
de la empresa.

En Ia sociedad de la informacion, la proteccion de los secretos empresariales
es, en algunos casos, el derecho de propiedad industrial mas interesante,
eficaz y facil de conseguir.

Mientras que en el ambito empresarial ha aumentado la importancia de
proteger los secretos industriales, también ha elevado la probabilidad de que
sin el consentimiento del titular utilicen o divulguen el secreto empresarial

ocasionandole perjuicio para la empresa titular del conocimiento secreto. La
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mayor movilidad profesional, el aumento en el nimero de contratistas y
asesores a los que se recurre' y el incremento de la infraestructura de la
contratacion externa son factores que propician que la informacion que
constituye un secreto industrial escape al control de la compafiia. La tecnologia
de la informacion contribuye por si misma a la movilidad de la informacion.
Cada vez mas, la informacién se almacena en archivos informaticos faciles vde
~copiar, asi como la conectividad de Internet y los medios de alta densidad
como los. CD-ROM vy el USB consiguen que estos archivos resulten faciles de
transportar. Cualquier empleado descontento puede salir literaimente por la
puerta con la empresa en su bolsillo.

La creacion, proteccion, gestion y utilizacion adecuada y eficaz de los secretos
~ empresariales — know how, es el punto de partida en el camino para desarrollar
y gestionar con éxito una estrategia e integraria en la estrategia de negocios
general de la empresa.

En nuestro Pais asi como en las demas legislaciones la figura juridica del
know how se esta tutelando permitiendo de esta forma proporcionar
mecanismos de proteccion para las empresas y tener mercados mas
competitivos de tal forma que se pueda atraer la inversiébn nacional y
extranjera.

La institucion a analizar es de suma importancia en el ambito empresarial
porque permite proteger el conocimiento especializado que posee la empresa.
Es importante considerar que quien crea un procedimiento, una férmula, una
invencion, una estrategia o mecanismo empresarial competitivo tenga la
facultad de hacerlo plblico o mantenerlo en secreto. Y si desea mantenerlo en
secreto se le proporcione las condiciones necesarias para protegerlo. En suma
el know how es ese secreto empresarial que una persona natural o juridica ha
desarrollado y le permite tener en el mercado una gran ventaja econémica y ser
~mas competitiva.

El trabajo de investigacion busca analizar la institucion del krnow how o
provision de conocimientos técnicos secretos, como se origino, cual fue su
evolucién, como esta regulado en la legislaciobn comparada y cual es el

tratamiento jurisprudencial que se le'da en el Derecho comparado.



ESQUEMA DEL PROYECTO DE TESIS:
ESQUEMA DEL PROYECTO DE TESIS:
TITULO:

ANALISIS DE LA PROTECCION JURIDICA DE LOS CONTRATOS DE
PROVISION DE CONOCIMIENTOS TECNICOS SECRETOS - KNOW HOW
EN EL DERECHO COMPARADO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION
1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

En la actualidad nos hallamos inmersos en una época de constantes cambios
debido al gran avance tecnolégico, la transmisién de la tecnologia dentro de los
nuevos esquemas de organizaciéon mundial se ha vuelto mas flexible y variada.
Es por ello que la actual transferencia de la tecnologia no solo implica el
traspaso de conocimientos protegidos por un derecho de exclusiva como son
las marcas y las patentes. Existen también conocimientos de gran valor
comercial y técnico que aunque no estan amparados por un derecho de
exclusiva son de mucha importancia para el desarrollo comercial y tecnolégico,
uno de estos conocimientos es el contrato de know how. Figura que en
principio fue utilizada exclusivamente por los industriales, pero que en la
actualidad es utilizada indistintamente por otros sectores como el comercial,

financiero, contable, administrativo, entre otros.

Esta figura juridica sirve para referirse a todos aquellos conocimientos
reservados productos de la experiencia, que tienen valor econémico y que no

son protegidos por un derecho de exclusiva

Tal cual afirma Belfran Alandete, el know how es consecuencia de los grandes
avances industriales y tecnoldgicos ocurridos en el mundo debido a las
caracteristicas de dichos avances y en algunas ocasiones por su fugacidad no
hace. permisible acogerse a los antiguos derechos de patente, sin embargo las
empresas en posesion de técnicas no comunes, de nuevas innovaciones, de
eficaces métodos de trabajo. Guardan celosamente estas innovaciones, ya que

les permite lidiar ventajosamente en l0s mercados réspectivos.



Se ha sostenido permanentemente que la proteccion de la informacién
especializada juega un papel importante en el fomento de la innovacion y
desarrollo tecnolégico y que la falta de una proteccién adecuada global puede
impedir el progreso técnico y causar distorsiones y limitaciones en el comercio
internacional. Por ello, en el presente trabajo de investigacion del contrato de
provision de conocimientos técnicos secretos o contratos de know how se

evidencia la falta de una reglamentacion adecuada de este tema.

Considero que el problema para regular la institucién juridica del know how en
nuestra legislacion nacional es debido a la deficiente y escasa legislacion que
existe y también por la ausencia de una sistematizacion adecuada de la
institucién juridica existente. Porque: el know how estd consignado
erréneamente en la legislacion laboral, en el cédigo civil se reconoce el know
how a través de los contratos atipicos e innominados, y el cédigo penal no
brinda proteccion juridica a esta institucion como lo hacen las demas

legislaciones del mundo.

Por consiguiente considero la importancia de realizar un analisis desde sus
origenes hasta la actualidad del contrato de know how, indagar la regulacion
que le dan en otros paises y en base al estudio de esta institucion juridica
contractual y al analisis de la legislaciébn comparada ver la necesidad de
regular éste tipo de contratacion moderna, acorde con el tratamiento del
derecho comunitario, teniendo en cuenta que en la actualidad no tenemos una
regulacién legal adecuada, lo cual se demostrara en el desarrollo del trabajo de

investigacion.

Debemos considerar que la investigacion esta referida a la proteccion juridica
existente en el derecho nacional e internacional, al tratamiento de la institucién
juridica contractual del know how. La importancia del estudio de la institucion
juridica del know how, es debido a las nuevas exigencias econémicas de un
mercado global, a las nuevas necesidades existentes en el trafico comercial,
ello implica una regulacién adecuada de esta institucién juridica contractual.
Estos contratos Modernos, como el contrato de know how, constituyen
importantes instrumentos juridicos que permiten el intercambio y la circulacion
acelerada, masiva de los valores patrimoniales y la produccion de los bienes
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necesarios derivados de las crecientes y cambiantes relaciones econémicas

juridicas.

Se ha sostenido permanentemente que la proteccion de la informacion
especializada juega un papel importante en el fomento de la innovacion y
desarrollo tecnoldgico y que la falta de una proteccién adecuada global puede
impedir el progreso técnico y causar distorsiones y limitaciones en el comercio
internacional, ello generara una desventaja competitiva de nuestra economia

Nacional,
1.2 JUSTIFICACION

El tema referido al contrato de know how empresarial -0 provision de
conocimientos técnicos secretos se plantea dado el interés que se tiene de
conocer las nuevas modalidades de contratacion, los contratos modernos que
se dan en la actualidad. Cabe sefialar las implicancias que tiene este hecho,
tanto en la creacién cientifica' y tecnoldgica, asi como en la economia del pais.
Se justifica la investigacién en la medida que se conoce que existen situaciones
en las cuales no se puede hacer publico el conocimiento técnico especializado,
sea una formula espeécial, un procedimiento técnico, u otro. Porque ello genera
una ventaja competitiva de la empresa que posee ese conocimiento, y el no dar
condiciones adecuadas para proteger estos procedimientos o secretos que
tienen las empresas, generaran una desventaja con otras economias glob'ales

quienes tendran mayor inversion econémica que nuestro pais.

Estos acontecimientos deben ser identificados en la realidad, a partir del cual
sera posible recomendar y adoptar acciones correctivas a efectos de frenar la

vulneracion que se pueda dar a los secretos empresariales.

Ademas debemos de analizar por qué los empresarios no protegen los
conocimientos de know how bajo el derecho de patentes y por qué prefieren

mantener en reserva estos conocimientos especializados que es dificil de

proteger.

Al realizar un analisis de la legislacién comparada del contrato de know how se
tendra mayores conocimientos para poder comprender de manera mas
adecuada este contrato.

1



1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA
1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL

¢ Como se desarrolla los contratos de provisidon de conocimientos técnicos
secretos - know how en el derecho comparado y en la legislacion nacional?

1.3.2. PROBLEMA ESPECIFICO

¢ Qué es el contrato de know how?

¢Doénde y como se inicio el know how?

¢ Por qué el contrato de know how no tiene una regulacién especializada?
¢ Por qué el know how no es protegido por el derecho de patentes?

¢Es necesario que los contratos de provision de conocimientos técnicos

secretos - know how este regulado en la legislacion nacional?
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1.4.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es implementar el contrato de provision de conocimientos

técnicos secretos - know how empresarial en la legislacion nacional.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar un estudio analitico del contrato de know how y determinar la
importancia que tiene esta institucion juridica contractual en el ambito-

empresarial.

Establecer si es necesaria la proteccion juridica especializada de los contratos
de provision de conocimientos técnicos secretos - know how en el

ordenamiento juridico nacional.
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1.5 FORMULACION DE HIPOTESIS

e La proteccién juridica del contrato de provision de conocimientos
técnicos secretos - know how empresarial es regulado de manera similar

en la legislacién comparada y en el derecho comunitario internacional.

VARIABLE INDEPENDIENTE
La protecciéon juridica del contrato de provision de conocimientos

técnicos secretos — know how empresarial.

VARIABLE DEPENDIENTE
Es regulado de manera similar en la legislacion comparada y en el

derecho comunitario internacional.

e La regulacién del contrato de provision de conocimientos técnicos
secretos - know how empresarial permitirda brindar mayor seguridad
juridica y seguridad economica a las inversiones nacionales y

extranjeras que se den en nuestro pais.

VARIABLE INDEPENDIENTE
Contrato de provision de conocimientos técnicos secretos.

Know how empresarial.

VARIABLE DEPENDIENTE
Seguridad juridica.
Seguridad econdémica.

Inversiones nacionales y extranjeras.

1.6 TECNICAS DE INVESTIGACION

El presente proceso de investigacion se iniciara con una recopilacion
documental que nos informe sobre toda la configuracion tedrica sobre el tema
del contrato de know how, tanto en el ambito nacional e internacional. Teniendo
en consideracién que el preéente proyecto de tesis obedece al tipo de

investigacion analitico — descriptivo, en base a los métodos hermenéutico,
13



comparativo e historico. Asi también se utilizaran los métodos dialectico,

método de sintesis y el método de contrastacion.

1.7 SELECCION DE DATOS, POBLACION Y MUESTRA

La muestra representativa del trabajo de investigécién se realizara tomando en
consideracion la especializacién de los profesionales del derecho y estudiantes
de la carrera profesional de derecho de las dos universidades mas
representativas de la ciudad de Cusco. Por consiguiente se tomara en
consideracion como elemento de muestreo a profesionales expertos en la
materia y estudiantes de la facultad de derecho y ciencias politicas de la
universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y de la universidad
Andina de Cusco. La poblacion estara constituida por los profesionales del

derecho y estudiantes de derecho de las universidades de Cusco.

Para elaborar el presente trabajo de investigacion se tomara en cuenta las
muestras dirigidas o no probabilisticas tales como la muestra de sujetos
voluntarios y la muestra de expertos. Las cuales estan referidas a situaciones
fortuitas que llegan a manos del investigador de forma casual y a la opinion de

sujetos expertos en un tema.

La investigacion se complementara con encuestas y entrevistas que estaran
correlacionadas con los problemas de investigacion, objetivos, hipétesis y

variables de investigacion.

Se aplicard una encuesta a estudiantes de la facultad de derecho de la
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Universidad Andina de
Cusco y Abogados a fin de determinar el nivel de conocimiento que se tiene de
esta institucion juridica, la encuesta también tendra como propdsito conocer la
opinion de los encuestados ante una futura positivizacién en la legislacion
nacional del contrato de provision de conocimientos técnicos secretos - know

how.

La entrevista se llevara a cabo con una guia de entrevista tomando en cuenta
las variables del problema de investigacién. La entrevista se efectuara a

profesionales especializados en las ramas del derecho civil, financiero,
' 14



econbémico y empresarial. Al finalizar las entrevistas se hara una interpretacion

dé los datos.
1.8 TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS

La técnica sera desde el enfoque cualitativo - cuantitativo el trabajo global
consistira en la revision y consulta de la literatura respectiva, es decir seran
consultados la bibliografia especializada haciendo una recolecciéon documental
. de los libros, articulos, revistas, leyes, fuentes disponibles en linea y

jurisprudencias.
1.9 DEFINICION DE TERMINOS BASICOS

Tipicidad.- Es el mecanismo juridico que tomando como base el tipo de la

realidad social, culmina con la creacién de un tipo juridico.

Contrato.- El contrato es el acuerdo de voluntades de dos 0 mas partes con el
objeto de crear, modificar, regular o extinguir obligaciones cuyo elemento
-esencial tiene contenido patrimonial. Etimolégicamente el contrato proviene del
latin “contractus”, derivado de contrahere que significa reunir, lograr, concertar.

Contratos modernos.- Los contratos modernos es una nueva modalidad de
contratacion y son aquellos negocios juridicos que crean, regulan, modifican y
extinguen relaciones juridicas patrimoniales en el sector financiero y econémico
nacional e internacional. Son contratos modernos no en razén de su origen,
sino en cuanto a su aplicacion, ya qué en nuestro pais son pocos los anos que
se conocen éstas modalidades y pocos los afios que se estan practicando.

Contratos nominados.- Los contratos hominados son aquelios contratos que se
encuentran previstos y regulados por la ley. Por ello, en ausencia de acuerdo
entre las partes, existen normas dispositivas a las que acudir. En el caso de
nuestro pais se encuentran regulados en el Codigo Civil, en el libro VII fuente

de las obligaciones, seccion segunda.

Contratos innominados.- los contratos innominados son aquellos que no
cuentan con una regulacion legal propia y tendran que remitirse a normas de
orden supletorio, en el caso de nuestro pais a las enmarcadas en el Cadigo
Civil. Articulo IX del titulo preliminar del Cédigo Civil “las disposiciones del

15



Cadigo Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones juridicas
reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su
naturaleza” y articulo 1353 “todos, los contratos de derecho privado, inclusive
los innominados, quedan sometidos a las reglas generales contenidas en esta
seccidn, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de

cada contrato.”

Clausulas generales de contratacion.- son aquellas condiciones, clausulas o
estipulaciones formadas preventivamente en forma unilateral por una empresé
o grupo de empresas, en forma general y abstracta, publicadas o dadas a
conocer con miras a que, en base a ellas, se celebren una indefinida serie de
contratos individuales, las cuales sélo tendran caracter vinculatorio cuando se
celebren los respectivos contratos.

Las clausulas generales de contratacion provocan una reduccion de los costos
de celebraciéon y una regulacién de los contratos. Adicionalmente facilitan la
coordinacion y hacen posible el calculo anticipado del costo de produccion de

los bienes y servicios que ofrece la empresa.

Contratos de Adhesion.- El contrato de adhesion son aquellos en que las
condiciones del mismo son pre redactado unilateralmente por una de las partes
de tal manera que el otro sélo puede aceptarlas o rechazarlas. La adhesion es
una forma de expresar su consentimiento.

En el contrato de adhesion se da la aceptaciéon, asentimiento -0 expresiéon de
una voluntad. Aceptacion dirigida a ldgrar' la celebracion de un contrato,
admitiendo las clausulas y condiciones de su contenido preparado previa y
unilateraimente por el oferente proponente. Esta modalidad de contratacion
evita las tratativas, las negociaciones, las objeciones y sélo exige del
destinatario de la oferta una aceptacion total de los términos ofrecidos. El
consentimiento prestado por adhesiéon resulta de condiciones econdémicas y

sociales que exigen esa modalidad contractual.
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MARCO TEORICO

CAPITULO |
EL CONTRATO DE KNOW HOW

1.1 Determinacion de la naturaleza juridica del know how

El know how por ser un bien inmaterial, en el cual no recae un derecho de
exclusividad ha generado en la doctrina varias posiciones respecto a la
naturaleza juridica, en torno a ella se ha creado una serie de teorias que
explican dicha naturaleza juridica dentro de las cuales tenemos a las mas
importantes:

Teoria de la personalidad.- El autor Gomez Segade en su obra el “Secreto
Industrial” menciona sobre la naturaleza juridica, Una de las teorias mas
clasicas es la del derecho de personalidad; entendiendo por estos derechos
aquellos referidos a los derechos personalisimos o garantias sociales, o de
atribuciones humanas, que conforman la esfera juridica no patrimonial de toda
persona. Pero -esta tesis se encuentra completamente superada. En primer
término, porque resulta demasiado vago e impreciso acudir al derecho de la
personalidad. En segundo lugar, cabria argumentar que la violacién de un
secreto industrial no perjudica la personalidad del empresario, sino que tiene
efectos patrimoniales. Por ultimo, el know how, no puede constituir un derecho
de personalidad porque puede ser objeto de negocios juridicos y como es
sabido los derechos de la personalidad son intransferibles.

Teoria del derecho contractual.- El cual sostiene que el know how existe solo si
se le reconoce dentro de un contrato, y los derechos comerciales, industriales
contienen tacitamente la obligacion de fidelidad, es decir derivan de las
obligaciones ex contractu. Para el argentino Ledesma esta teoria parte del
hecho de que la violacion de la reserva es perpetrada por las personas que se
encuentran bajo dependencia, en este caso se produce un atentado contra el -
contrato que rige sus relaciones profesionales, debido a que contiene
tacitamente dicho contrato la obligacién de fidelidad la que se considera
transgredida al faltar el subordinado a los deberes de defender y favorecer los
intereses del principal. Esta teoria presenta muchas limitaciones debido a que

existen multiples normas aparte de las derivadas del régimen contractual que
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protegen al titular de los conocimientos respectos a una supuesta divulgacion,
apropiacion, o utilizacion de los conocimientos de manera indebida.

Teoria del bien inmatefial.- en el cual se afirma que el know how no es un
derecho sino un hecho; por lo tanto el problema consiste en determinar cuales
son los derechos patrimoniales que pueden ejercitarse con relacion a él.

Lo que existe en el caso de proteccion y uso del know how es una situacién de
hecho protegida por el derecho, pero no hablamos de un derecho amparado en
extenso. Segin Gémez Segade, estariamos frente a un bien que posee valor
patrimonial y aptitud para ser objeto de negocios juridicos; estariamos en
preéencia de un auténtico bien inmaterial.

Bien inmaterial en sentido amplio implica varias cosas asi tenemos que para el
autor francés Tamburino define al bien inmaterial idea objetiva que puede ser
objeto auténomo de derechos con independencia de los otros bienes que lo
identifican.

Los bienes inmateriales estan relacionados a la propiedad intelectual' los
cuales son derechos conferidos a las personas sobre las creaciones de la
mente, suelen dar a su creador un derecho exclusivo sobre la utilizacion de su
obra.

Gomez Segade opina que quienes sostienen que el know how es una situacion
de hecho se equivocan, ya que esta figura posee las caracteristicas del bien
juridico: valor patrimonial, aptitud para ser objeto de negocios juridicos, por elio
dicho contrato constituye autentico bien inmaterial -que al igual que los -demas
bienes inmateriales es una idea fruto de la mente humana, que se plasma en

objetos corpéreos.

Teoria del Derecho de propiedad.- esta teoria es sostenida ampliamente por
la doctrina Norteamericana para quienes el know how es un derecho de
propiedad, pues implica un derecho subjetivo. Los fundamentos de esta teoria
radican en que quien posee el know how tiene el derecho a que nadie use ni
disponga contrario a derecho, es decir es erga omnes, por consiguiente los
terceros deben respetar las decisiones del titular del derecho, quien tiene la

facultad de disponer del know how por venta y licencia. Del mismo modo quien

1 Los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos sectores principales, derechos de autor y los
derechos con el relacionado vy lo referido a la propiedad industrial.
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es titular del know how en caso se viole el derecho de propiedad tiene la
facultad de obtener una orden judicial contra el uso o disposicion del know how,
por parte de terceros, que lo obtengan impropiamente; asimismo pedir una
reparacion por los dafios y perjuicios correspondientes.

Teoria de provision de conocimientos técnicos.- esta teoria también es
conocida en el ambito doctrinario como contrato de cesién de tecnologia y tiene
su sustento en la transmisiéon temporal o definitiva de conocimientos técnicos
no patentados los cuales constituyan secretos empresariales, conocimientos
patentables, conocimientos no patentables o derechos de exclusiva sobre
determinadds conocimientos. La empresa asistente se obliga a poner a
disposicion de la otra, personal técnicamente capacitado y a instruir al personal
de esta (ltima en la correcta utilizacién de la técnica, comprobando en forma
periddica los resultados mediante ensayos y experimentaciones.

Esta teoria puede ser conceptuada como la asesoria brindada al beneficiario,
“...] tanto en lo relativo al proceso de fabricacidon o prestacion de servicios

como a la instruccién de su personal [...]"

También existe una corriente en el ambito juridico de entender que la
‘naturaleza juridica de este contrato es la de ser un “contrato sui géneris”, cuyo
argumento es la funcion de la diversidad de los posibles contenidos vy
modalidades de transmisién del contrato de know how, la imposibilidad de una
nota dominante comin a todas estas especialidades. Sobre esta posicion
existen varias criticas siendo la principal objecion es la tendencia moderna de
tratar a los nuevos contratos, que van surgiendo en el mundo juridico, como sui
generis.®> No obstante, no deja de tener razén dicho argumento; en efecto, la
moderna técnica contractual permite la aparicion  de figuras poco tratadas en la
doctrina y no por ello se debe concluir que su naturaleza es sui géneris,

perderiamos €l analisis respectivo y argumentos para su regulacion juridica.

Lo expuesto en los puntos anteriores respecto a las posiciones y teorias sirve
para elaborar la naturaleza juridica de la figura objeto de estudio en esta tesis.

2 MASSAGUER, José, op. Cit., p.163.
8 Magnin es uno de los principales criticos a la posicién sui géneros, establecié este argumento, el cual,
objeta la tesis de caracter sui géneris del contrato de know how, propugnando equipararlo con el contrato

de locacion de obra.
28



En principio hay que decir que el contrato de know how es, un bien de
caracter inmaterial. Se trata de una creacién del talento humano con valor
patrimonial para su autor o fitular.

Es un bien que se enmarca dentro de los derechos de propiedad intelectual,
para ser un bien perteneciente a la propiedad intelectual a excepciéon de la
exclusividad.

Por las caracteristicas de su contenido se ubica dentro de los derechos de la
propiedad industrial, por tratarse de un bien de naturaleza industrial y comercial
que hace parte de los bienes del empresario, por lo tanto puede estar dentro de

los elementos del derecho industrial o elementos del derecho mercantil.

1.2 Nociones generales

Para adentrarnos en el estudio de esta figura contractual, creemos
indispensable efectuar algunas consideraciones previas de caracter general, en
principio cabe comentar que actualmente nos hallamos inmersos en una época
de constantes cambios, principalmente debido al avance de la tecnologia
existente y la globalizacién. Estos cambios se deben a la asidua lucha por
modernizar el mundo en todo sentido. Se busca que las empresas cada vez
sean mas competitivas, es en este contexto donde surgen nuevas figuras-
contractuales o contratos atipicos como la franquicia, joint venture?, el know
how, entre otros. ,

La expresion know how, procede del inglés el cual traducida literalmente al
castellano significa “saber cdmo”, es decir, tener el conocimiento acerca de la
manera de hacer algo. Otros sostienen que esta expresion en el comercio
internacional procede del término know how to do it5, “saber cémo hacer algo o
saber como hacerlo. En diversos paises se ha tomado denominaciones
distintas, podemos citar a manera de ejemplo Francia, donde se denomina

4 En una traduccion forzada de! inglés significa “unidos en la aventura” o “aventura conjunta” en una
traduccion literal de la palabra inglesa venture es un significado de riesgo o ventura, definiendo a dicho
contrato como el que contiene determinada forma de “empresa o negocio arriesgado”, sin que
l6gicamente, elio implique la realizacién de actividades extremadamente peligrosas. Cfr. RUIZ TORRES,
Gustavo. Joint Venture, Revista Juridica Magistri Et Doctores, N° 1. Ed. Universidad Mayor de San
‘Marcos, Lima, 1995. p. 89.
5 ANTAY BOLANOS, Antonio. Sostiene que la palabra know how proviene del vocablo anglosajon know
how to do it, es decir el saber de cdmo hacer algo y cuya caracteristica es un plus o valor agregado al
momento de su aplicacion.
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‘connaissances spéciales” y también “savoir faire”, conocida como “arte de
fabricacion”, en Alemania, betriebliche Erfabrungen.

“El término resulta sumamente significativo, y sin perjuicio de las discrepancias
existentes en cuanto a su definicion, podemos adelantar que €l know how esta
siempre referido a un ¢onocimiento deé orden técnico, econémico o comercial,
no protegido por la legislacion industrial, que se mantiene en secreto entre las
partes, y cuya explotacién facilita que el beneficiario produzcay venda objetos
y realice otras actividades empresariales™.

En el mundo se produjeron grandes avances de caracter industrial, tecnolégico
y cientifico, que fueron guardados en secreto por estrategia esperando el
momento de utilizar dichos descubrimientos. Estos avances cientificos con
posterioridad pasaron a la aplicacion mercantil en la fabricaciéon de productos
de alta fecnologia. En tanto no produjese dicha transicion estos avances eran
guardados celosamente por quienes lo realizaban.

Este secreto industrial tiene dos caracteristicas lo reservado y oculto de la
materia. “El secreto depende de dos aspectos uno es el interno es decir la
aptitud positiva del propietario para mantener algo en reserva y oculto, o desde
el punto de vista externo, la imposibilidad natural que tienen las otras personas
de conocer determinadas circunstancias, cosas o0 hechos por su propia
limitacion o falta de condiciones del ambiente en que desarrolla las
actividades™. Al ambito interno y externo del secreto empresarial también se
conoce como elemento subjetivo referido al ambito interno u oculto del secreto
y el elemento objetivo relacionado con el ambito externo del know how.

“El secreto tiene su campo de accion en la concurrencia de varias personas
que estén en capacidad de acceder a comprender y captar el conocimiento que
se pretende mantener oculto por decision del titular de ese derecho, a efecto de
mantenerio fuera de! dominio publico. El titular del derecho lleva una actitud
mental de reserva de conocimiento respecto de una cosa o de los
conocimientos respecto de ésta. La reserva tiene una relacion directa con las
personas naturales o juridicas, y su relatividad esta en funcién de la capacidad

de esas personas para captar la trascendencia del secreto™.

6 ARIAS-SCHREIBER PETEZ, Max. Contratos Modernaos, Ed. Gaceta Juridica, Lima, 1999, p. 239
7 MONTOYA MANFREDI, Ulises. Derecho ‘Comercial, Tomo 1lll, Editora Juridica Grijley, Lima, 2006, p.
553.
8 |bidem.
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Otro criterio de la doctrina se ubica en la relacién directa o indirecta de las
personas frente al conocimiento materia de reserva, sin importar su disposicién
en la captacién de los efectos del conocimiento materia de reserva, sin importar
su disposicion en la captacion de los efectos del conocimiento que se pretende
mantener en reserva. “Se afirma en ese sentido que, en una sociedad en Ia que
la posibilidad de obtener beneficio econémico del conocimiento y en la que el
mismo es la base del poder, todos resultan siendo potenciales usuarios del
know how y en consecuencia, la proteccién se constituye sobre un universo
indefinido de probables usuarios o interesados en el conocimiento, es decir,
sobre todos y no sobre un determinado grupo -que esta vinculado a ese tipo de
¢onocimiento™.

“Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial se produjeron en el mundo
occidental grandes avances de caracter industrial y tecnolégico, los mismos
eran guardados celosamente por quienes los realizaban. Una parte de dichos
conocimientos se amparaba en la proteccion brindada a las patentes, pero
existian sin embargo innovaciones de indole técnica o cientifica que por su

naturaleza no eran susceptibles de dicha proteccion™®,

Para entender mejor este conocimiento técnico secreto desarrollaremos un
ejemplo simple el cual es el siguiente: A un automovilista se le par6 el motor en
el medio del campo y pidié6 ayuda a un herrero, éste le pegd al rodado dos
buenos martillazos. El auto arrancé y el herrero pidié un precio exagerado, a lo
que el furioso automovilista comentd: ;tanto por dos martillazos? El herrero
replicé: no, por haberlos dado, sino por saber dénde darlos. Esto es el know
how. Ese conocimiento secreto que genera ventaja competitiva para quien lo

posee.

Ya sobre la esencia del know kow, se asegura que consiste en un secreto
sobre un conjunto de conocimientos de caracter industrial (de productos o
procedimientos), comercial o para la prestacion de un servicio, que
proporcionan una ventaja competitiva a quien los posee, y cuyo titular se
esfuerza por no divulgarlos. Se trata de un contrato de gran importancia desde

® Ibidem.-
10 ARIAS-SCHREIBER PETEZ, Max. Op. cit., p. 239.
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el punto de vista econdmico, y en especial desde el aspecto del desarrollo
industrial, puesto que constituye un valioso mecanismo de transmision de
conocimientos y de innovaciones que facilitan el proceso productivo.

En nuestro pais los llamados contratos modernos no se encuentran regulados
por normas legales en forma expresa y reciben la denominacién de contratos
atipicos porque “no se ajusta a ninguno de los tipos establecidos, en cuyo caso
se esta ante un contrato innominado™! .En este orden de ideas, es menester
revisar algunas nociones generales del contrato en razon a que los llamados
contratos modernos, atipicos o innominados'® se regulan por las normas ‘

generales de contratacidn.

Se trata en suma, de un contrato de gran importancia desde el punto de vista
econdémico y en especial desde el aspecto del desarrollo tecnolégico, puestoe
gue constitiyé un valioso mecanismo de transmision de conocimientos y de
innovaciones que facilitan el proceso productivo. Y permite que las empresas

sean mas competitivas y brinden un mejor servicio en el mercado.
1.3 Antecedentes Histéricos

Para poder comprender mejor el tema de investigacion se tiene que tomar en
ha iniciado a lo largo de la historia, los cambios que ha tenido en el transcurso

del tiempo y el estado actual en el que se encuentra.

La figura juridica del know how tiene su inicio en el sistema juridico del
common law'®, en el derecho angloamericano, tuvo su -evolucién

primigeniamente en Norteamérica e Inglaterra luego se extendié por los demas

11 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, 24 edicion, Editorial
Heliasta, Buenos Aires, 1996, p. 340.

12 El que carece de denominacion o nombre especial en el ordenamiento juridico. El derecho Romand los
designé indirectamente, al establecer cuatro categorias, dentro de las cuales entendia que todos habian
de entrar. En el derecho historico, los contratos innominados, es evidente adaptacién del enfoque
Romano, aparecian clasificados asi en la Part. V, titulo VI, ley 5% Cfr. CABANELLAS, Guillermo. Op. cit,,
p.355.

por oposicion a los cuerpos legales y cédigos de raiz romana que se aplica en varios paises europeos.
Enciclopedia Juridica Omeba, tomo. I, Editorial Driskill S.A., Buenos Aires, 1992, p. 408.
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paises Europeos y posteriormente se desarrollo a nivel mundial; sin embargo
existe un debate en la doctrina debido a que hay dos posiciones respecto al
origen del know how.

La primera posicion menciona que el know how surge después de la segunda
guerra mundial. “con posterioridad a la segunda guerra mundial se produjeron
en el mundo grandes avances de caracter industrial, tecnolégico y cientifico,
que fueron guardados en secreto por estrategia esperando el momento de usar
dichos descubrimientos.”'* El sustento de esta postura es que después de la
segunda guerra mundial, a partir de ese momento la tecnologia sufre
constantes cambios, los cuales hacen imperativo que determinados
conocimientos técnicos sean mantenidos en secreto y que no se encuentren en
dominio publico. Los autores que sustentan esta posicion en el ambito nacional
son Max Arias Schreiber y Ulises Montoya Manfredi. Del mismo modo en el
ambito internacional esta posicion es sustentada por Cogorno para quien en el
afio de 1943 aparece el know how y surge en el lenguaje colonial
Norteamericano. En la misma linea de direccion Chulia Vicent y Beltran
Alandete, sustentan lo siguiente ‘los grandes avances industriales y
tecnoldgicos ocurridos en el mundo luego de fa segunda guerra mundial. Las
caracteristicas de los mismos, y en algunas ocasiones su fugacidad, hacen que
no puedan acogerse a los antiguos derechos de patentes; sin embargo, las
empresas en posesion de técnicas fuera de lo corriente, de nuevas
invenciones, de eficaces métodos de trabajo, guardan celosamente esas
innovaciones, ya que les permite competir con ventaja en los respectivos
mercados [...] como la mayor parte de los contratos atipicos que estamos
examinando, el know how es de origen anglosajon™®.

En la otra posicion esta el jurista Aleman Tiedemann, quien indica un momento
distinto en que surge el know how, el sustenta la aparicion del know how a
principios del siglo XX para contrarrestar los problemas de la industria de tejido,
por ello sustenta que en esa época se dieron los primeros andlisis sobre el
tema y la regulacion legal.

Benavente Chorres, considera que su origen es mucho mas antiguo y se

remonta a las culturas que sobresalieron en la antigliedad, parte de la hipétesis

4 MONTOYA MANFREDI, Ulises. Op. cit., p. 551.
5 Chulia Vicent, Eduardo (y) Beltran Aladente, Teresa. Aspectos Juridicos de los Contratos Atipicos,
tomo |, editorial Bosch, Barcelona, 1999, p. 251
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de que €l know how en un sentido amplio es aquel conocimiento reservado,
adquirido por la experiencia y que posibilita la eficacia de alguna actividad. En
ese entendido plantea que el know how es tan antigua como el hombre, y esta
figura aparecié en las antiguas culturas como egipcia, fenicia, caldeo- asiria,
griega o romana el sustento radica en que segun el autor citado ut supra estas
culturas sobresalieron en determinadas actividades como la medicina,
arquitectura, agricultura, pone como ejemplo a los fenicios quienes tenian
técnicas especiales en el manejo de la navegaciéon lo cual mantenian en

secreto para evitar la competencia.

El know how en el derecho norteamericano aparece por primera vez en
Massachussets en el afio de 1868, en el famoso caso “Peabody vs. Norfolk™®
donde se reconocia el know how y se protegia el secreto de los conocimientos
técnicos, dandose pleno valor a los contratos cuyo objeto era la transmision de
tecnologia no patentada. Esto tuvo reconocimiento en diversas jurisprudencias
hasta el afio de 1964. Sin embargo; posterior a ello las jurisprudencias
comprendidas entre los afios de 1964 a 1970 cuestioné la validez juridica del
know how, y dejo que esta figura sea protegida por las patentes, a modo de
ejemplo citamos las siguientes sentencias:

e "Sears, Roebuck & Co. vs. Stiffel Co." (1964). En este caso se asent6 la
no validez de la proteccién legal del know how (entendido, en ese
entonces, como un conocimiento técnico reservado) por la existencia del
régimen legal de las patentes, por lo tanto, todo conocimiento técnico
mantenido en secreto no se lo debia proteger legalmente porque
desnaturalizaria la situacion juridica de las patentes.

o '"Titelock Carpet Strip Co. vs. Klasner" (California, 1964). En este -caso,
él tribunal admiti6 la existencia de evidencia suficiénte para establecer el
robo de partes de unas maquinarias por el demandado, careciendo esta
situacion de poder suficiente para prevenir o restringir copias de tales
partes, y que el demandante debia recurrir a tal efecto a la proteccién de
sus ideas mediante una patente. Analizando dicha jurisprudencia, todo

régimen legal sobre el know how deberia recaer en torno a las patentes.

16 ANGELES MORALES, Enrique. El Secreto Empresarial, en Revista de Posgrado en Derecho de la
Universidad Nacional Auténoma de México, Volumen 2, nimero 2, 2008, p. 84.
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» "Lears Inc. vs. Adkins"'” (1969). En esta jurisprudencia se llego a {a
conclusion de que el descubrimiento se puede mantener en secreto
pero no puede haber acuerdos privados para revelar los secretos a
cambio de regalias debido a que ello es contrario al derecho de
patentes, ese fue el sustento al cual llego el juez Black, cuya opinion fue
la siguiente: "...aquel que hace un descubrimiento, puede claro esta,
mantenerlo en secreto si asi lo desea, pero acuerdos privados mediante
ios cuales individuos auto titulados inventores no mantienen sus
descubrimientos en secreto, sino que los revelan a cambio de regalias
contractuales, son contrarios al plan de nuestro derecho de patentes que
regula cuidadosamente el tipo de invenciones que pueden ser
protegidas y la manera en que se realizara tal proteccion...”;

- En toda esta época no se reconocia el derecho que se tenia a mantener en
secreto tales conocimientos por ello se negaba a todos los conocimientos que
no estaban regulados por la legislacién de patentes, este pensamiento en la
jurisprudencia norteamericana fue hasta la década de los setenta donde se dio
un debate en el caso "Painton Ltd: Vs Boums Inc." En el mencionado caso se
concedié una licencia a Painton, esta licencia cubria procedimientos
patentados y no patentados es decir conocimientos técnicos o know how, en el
cual después de haber tenido seis afos de vigencia de esa licencia, Boums
decide no renovarla por lo que obliga a la otra parte a que entregue toda la
documentacién respectiva.

Es por ello que Painton decide demandar a Boums ante los tribunales

Norteamericanos para que interprete este contrato. El Tribunal del Distrito Sur

de Nueva York sefiald, que si los Estados daban validez a esos tipos de

contratos, los inventores podrian soslayar la manera en que las invenciones

pueden ser protegidas, por lo que, los inventores se verian incentivados a

eludir la presentaciéon de solicitudes de patentes y a suscribir contratos de

licencia a largos plazos. En el referido caso, al llegar a la Corte Suprema

federal, los magistrados plantearon en su resolucion los puntos favorables y

7 En 1952 lLears Inc. Contrata a un ingeniero inventor para ayudar a resolver los problemas del
giroscopio. Estuvieron de acuerdo en que las nuevas ideas, descubrimientos e inventos se convierten en.
propiedad del inventor y que &l concederia licencia a lear como a todas las ideas que se puedan
desarrollar en forma de regalias mutuamente satisfactorias, sin embargo adkins no pudo registrar su
patente por lo cual lears se negd a pagar las regalias al ingeniero inventor. Cfr. Corte Suprema
de EE. UU. Disponible en: http://supreme.justia.com/cases/federal/us/395/653/, [fecha de
consulta: 15 de octubre del 2011}.
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desfavorables del reconocimiento legal del know how, ademas de las teorias
juridicas que analizaban la naturaleza del mismo, es asi, que llegaron a las
siguientes conclusiones:

1. La ley de patentes no deja sin efecto a las normas especificamente
aplicable a los secretos industriales y demas conocimientos técnicos no
patentados.

El derecho aplicable es pro-competitivo.
Un secreto comercial puede ser utilizado por quien 16 haya desarrollado
O por quienes se encuentren unidos por contratos, sin que el objeto del
secreto pierda su caracter como tal ante el orden juridico.
Del mismo modo en el afio de 1973 esta tendencia se siguid reforzando en el
caso "Kewanee Oil Co. Vs Bicron Corp"8. En cuyo caso se expuso los
siguientes argumentos:
1. La extension deé la proteccion sobre secretos comérciales a conocimientos
no patentables es beneficiosa, pues incentiva la investigacion e innovacion en
areas no cubiertas por el derecho de patentes.
2. Al darse validez a los contratos de provisién de conocimientos técnicos,
quienes poseyeran tales conocimientos tendrian a guardarlos para si,
restringiendo la competencia, en lugar de aumentarla. |
Este fallo representa la posicidn actual de la jurisprudencia norteamericana
sobre know how'®, la cual consiste en la aplicacién de reglas ajenas a la
legislacion de patentes que protegen los secretos comerciales y dan validez a
los contratos de know how o de conocimientos técnicos.
En Inglaterra en 1946 se efectué un analisis de la institucién juridicay el "Juez
~ Coleman, D.C. [...] resolvié el caso Mycalex Corporation of America v. Pemco
Corporation, y define el know how como el conocimiento de hecho, no
susceptible de una descripcién precisa y separada, pero que usado en forma
acumulada después de haber sido adquirido como resultado de experiencias y

errores, proporciona al que lo adquiri6 la habilidad para producir algo que de

18 Cfr. Corte Suprema., Justicia.com disponible en: http:/supreme.justia.com/cases/federallus/416/470/
[Fecha de consulta: 18 de octubre del 2011}

19 £} contrato de know how es conocido en el derecho estadounidense como conocimientos técnicos que
son ajenas a la legislacion de patentes, en esta época las jurisprudencias norteamericanas empiezan a
diferenciar ambas instituciones juridicas y dan pleno reconocimiento a la voluntad del inventor a mantener

en secreto su know how.
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otra manera no sabria como producir con la misma exactitud y precision
necesarias para el éxito econémico"?°,

El Tribunal Supremo Espafiol en la sentencia dél 24 de Octubre de 1974, define
" el know how, en uno de sus considerandos, como: "...l1a serie de conocimientos
o métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles, significativo de
lo que doctrinalmente se denomina "know how", es decir, el saber hacer, [...]
puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se
considera que sea un bien en sentido [...] econémico [...], 0 ya que se trata de
un bien en sentido juridico, por poseer las caracteristicas propias de estas
ideas, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios
juridicos, integrantes de un auténtico bien inmaterial..." 21

Si la jurisprudencia Norteamericana sefala que desde 1868 existian casos
judiciales sobre el know how, entonces hay -que ver la raiz de €l, es decir,
dentro de qué contexto socioecondmico se enmarca el analisis de los referidos
conocimientos técnicos. Durante los siglos XVIll y XIX en Europa se daba la
denominada "Revoluciéon Industrial” especificamente en Inglaterra, por lo tanto,
En la segunda mitad del siglo XVIII se inici6 en Inglaterra una profunda
transformacién de la estructura econdémica, con grandes repercusiones
sociales, las cuales se fueron extendiendo a otros paises europeos. Se
considera que tres fueron los puntos de apoyo de la Revolucion Industrial, los
cuales son:

1) Una poblacién que crecia rapidamente;

2) la existencia de materias primas imprescindibles, y

3) el descubrimiento de nuevas fuentes de energia que facilitaban Ia
elaboracién de dichas materias primas. A estos factores dinadmicos se le
sumaron el desarrollo de la técnica, la acumulacioén del capital para invertir y el
espiritu capitalista. Sin embargo, lo mas importante es que la sociedad de esa
época experimentaba nuevas necesidades, las cuales posibilitaban la aparicién
de nuevos bienes para satisfacer. |

Los historiadores dividen en dos momentos la revolucion industrial, siendo la
primera la explicada anteriormente, y que trajo consigo la aparicion de nuevas

fuerzas motrices como la maquina de vapor, ademas del fortalecimiento de la

20 CHULIA VINCENT, Eduardo. (y) BELTRAN ALANDETE, Teresa. Aspectos Juridicos de los Contratos
Atipicos. Op. cit., Pag. 245.
2 bidem.
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industria del algodén y especialmente la siderargica, ya que en €lla se orientd
su renovacién tecnolégica. No obstante, lo que permitié6 todo ello fue un
aumento de la oferta de capitales que posibilité la financiacion de las
invenciones industriales, la que provino principalmente de la agricultura y del
comercio ultramarino, teniendo en esto un papel importante el
perfeccionamiento de la banca, al facilitar los créditos industriales.

En lo que respecta a la segunda revolucién industrial o a su segundo momento,
ésta se enmarca a mediados del siglo XIX, presentando un progreso técnico y
organizativo de las empresas industriales, el desarrolio de otros paises como el
de Francia, Alemania y el espectacular despegue de Estados Unidos y Japén.
A finales del siglo XIX, la industria mecanizada Europea se habia convertido en
una fuerza capaz de conquistar el mundo; ademas, los productos llegaban a
todas partes gracias a la revolucion de los transportes, dando lugar al inicio de
la "era del mercado mundial".

Dentro del contexto econdémico se presentan nuevas fuentes de energia como
el petroleo, la electricidad, la revoluciéon de la nueva metalurgia, la quimica
industrial moderna.y el desarrollo de las comunicaciones. No obstante, lo mas
importante de las revoluciones' industriales es el impacto en la concentracion
industrial y financiera, es decir, que en los albores de 1870 la industria deja de
ser un sisterma de pequenas empresas independientes, dando paso a los
grandes conjuntos industriales y financieros. La acumulacién y concentracion
de capitales se acentu6 en la década de los afios setenta mediante férmulas
como el trust y los holdings.

Todas estas invenciones en el campo de la tecnologia fueron en su mayoria
acogidas en un sistema de patentes, sea del derecho Inglés o del
Noitéamericano, empero, la jurisprudencia demuestra que no todas las
invenciones fueron patentadas, es decir, habian conocimientos técnicos no
patentados altamente valiosos (know how), debido que coadyuvaban al
surgimiento y operatividad de los inventos que han aparecido en las
revoluciones industriales.

La revolucidn industrial ha traido consigo distintas consecuencias: auge en lo
econdmico, el fortalecimiento del sistema politico en esos paises y el
favorecimiento de la labor de los lawyers en aplicar el marco legal

correspondiente; por lo tanto, se demuestra la interrelacién de lo econémico
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con el derecho ya desde esa época. Concluyendo la-exposicion de este primer
punto sobre los antecedentes del know how, indico que surgid en el sistema del
common law debido a las consecuencias de la revolucién industrial; es decir, al
aparecer descubrimientos e inventos que revolucionaron las distintas
actividades econémicas surgieron conocimientos técnicos no patentados,
debido a su importancia o relevancia econémica (la llave que hacia operar con
mayor eficacia los inventos patentados), consagrandose posteriormente los
mismos en las jurisprudencias Norteamericanas por su insercién en el negocio
contractual.

El tratadista argentino Ledesma afirma que "la historia del derecho de los
inventores es parte de la historia general de la industria a la cual esta
intimamente ligada"?2. Este autor analiza la evolucién juridica de las patentes
de la siguiente manera:

Edad antigua: En esta época no existia una mentalidad de reconocer derechos
a la actividad intelectual, mas bien el trabajo fisico estaba sometido a los
esclavos y vencidos, en cambio, la actividad intelectual estaba ligada a la
accion de los jefes de mercenarios y a la supuesta obra sobrenatural del
sacerdote o del arlspice.

En Roma la proteccion juridica recaia a 1o sumo en la cosa material en que €l
invento se exteriorizaba; aunque los romanos crearon la categoria de las cosas
incorporales rerum quae intelliguntur, nunca incluyeron la idea de solucién de

un problema técnico.

Edad media: Esta época esta caracterizada por la aparicion de las
corporaciones de artes y -oficios, configurandose un sistema monopélico, en -l
cual el poder real tomé y fungié el sistema de los privilegios a favor del
soberano, obviandose todo mérito al inventor.

Edad moderna: Los primeros reconocimientos del derecho de los inventores se
produjeron a principios de la edad moderna, siendo en Venecia el primer lugar
en que se decreté recompensar el trabajo del inventor, luego en 1548 (también
en Venecia) se introduce el principio de "caducidad por falta de explotacién”, y

por ultimo, en 1603 se da todo un sistema de recompensas al inventor, dicho

2 | edesma, Julio, Patentes de Invencion, en “Enciclopedia Juridica Omeba”, tomo XXI, editorial Driskill,
Buenos Aires, 1975, p. 655.
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sistema es €l antecedente de la patente, el cual fue recogido en otros paises
cormo Inglaterra y Francia. _

Edad contemporanea: Comienza en la regulacion legal francesa de la patente a
partir de 1791, consagrando que toda idea nueva que es util a la sociedad,
pertenece primitivamente a aquel que la ha concebido, surgiendo asi derechos
para el inventor. De igual forma en el derecho Norteamericano el
reconocimiento legal del derecho de los inventores se da el 10 de abril de 1790
con la "ley sobre patentes". Pero, es én el siglo XIX doride se consagra
plenamente el derecho a la patente, tanto en los Estados Unidos, Francia,
Inglaterra e Italia, formandose en 1884 la "Union de los Estados para la
Propiedad Industrial".

Desde la evolucion juridica de las patentes, se colige que el know how ha sido
extrafio tanto en la Edad Antigua y Media, debido que sélo existian axiomas o
postulados sobre las cosas inmateriales, sin embargo, ain no se vislumbraba
ni siquiera incipientemente el know how, sélo cuando se proclama en la Edad
Moderna que el inventor tenia derechos a su invento se establecieron las bases
sobre las patentes, péro no del know how. Es en la Edad Contemporanea, y
después de la consagracion legal de las patentes en que se comienza a
distinguir determinados conocimientos técnicos no patentables, distincion que
surge en el siglo XIX.

El know how con relacion a las patentes ha transcurrido en tres etapas.

En la primera etapa el know how dependia de la patente, se lo concebia
totalmente subsumido en los contratos de licencia de patentes.

En una segunda etapa el know how se desvincula de las patentes, empero ya
~no se le da importancia porque las jurisprudencias Norteamericanas prevalecen
la licencia de patentes y no dan validez al know how, reconocen que pueden
mantener en secreto algin conocimiento pero no pueden obtener ventajas
econoémicas por ser contrario al derecho de patentes.

Ya en la tercera etapa el know how es auténomo e interrelacionado, es decir,
se le reconoce su autonomia juridica de otras figuras y su importancia
econdémica. En los momentos actuales se complementa esta figura en su
interrelacion con figuras contractuales modernas.

De lo analizado en las diferentes jurisprudencias Norteamericanas tenemos

que el contrato de know how no surge como alegan la mayoria de autores
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nacionales e internacionales después de la. segunda guerra mundial sino mas
bien surge dicha modalidad a partir de la segunda mitad del siglo XIX, porque
desde esa época los juristas norteamericanos revisaban procesos que
contenian conocimientos técnicos - distintos a las patentes es decir
conocimientos reservados o secretos los cuales no estaban inscritos como
derechos de patentes.

1.4 Definicion del Contrato de know how

Anibal Sierralta, sostiene que “... el contrato de know how es un acuerdo de
voluntades formal, por el que ée transmite el uso, disfrute y la explotacién de
una férmula, procedimiento, técnica generalmente secreta y no patentada
intermediando el respectivo pago en dinero o un porcentaje sobre el valor de
las ventas del usuario”?

Celia Plate lo conceptia como: “El acuerdo por el cual una persona, fisica o
juridica, se obliga acceder al co-contratante los derechos que posee sobre
ciertas formulas y procedimientos secretos durante un tiempo determinado y a
cambio de un cierto precio que aquél se obliga a abonarle”.

Por ofro lado, el jurista argentino “Cogorno define al contrato de know how
cuando un proveedor se compromete a trasmitir un conocimiento técnico mas o
menos secreto a un receptor que gozara de los beneficios del mismo y quien se
obliga a no devolverlo a terceros, a cambio de un precio denominado Royalty o
Regalia?

Gomez Segade lo define como “el contrato en virtud del cual el licenciante
autoriza al licenciatario (de ordinario a titulo oneroso), a utilizar una técnica
desarrollada y mantenida en secreto por el primero”.?®

José Massaguer, define el contrato de know how como “[...] aquél negocio
juridico celebrado entre personas, fisicas o juridicas, en virtud del cual una de
ellas (el licenciante), titular de un know how (el know how licenciado), autoriza a

su contraparte (el licenciatario o receptor)a explotarlo durante un tiempo

23 GIERRALTA RIOS, Anibal, “El Contrato de Know How”, en Revista Juridica del Per, Lima, Septiembre
2002, N° 38. p. 189 - 199. ANO LII. p. 190.
% Cogorno, Eduardo Guillermo, Teoria y Practica de los Nuevos Contratos. Editorial Meru, Buenos Aires,
1987, p. 263.
% GOMEZ SEGADE, José Antonio. El Secreto Industrial. (know how) Concepto y Proteccion, Primera
Edicion, Madrid: Editorial Tecnos, 1974, p. 137.
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determinado y , con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; y
en virtud del cual el licenciatario o receptor se obliga, por su lado a satisfacer
un precio cierto en dinero calculada en funcion del volumen de fabricacion o
ventas de productos o servicios realizados con el empleo del know how
licenciado”® Massaguer brinda una definicion mas extensa de esta figura
contractual, dandole mayor énfasis a las prestaciones que la misma genera. En
ese sentido, para el jurista espariol la “licencia de know how” es aquel negocio
juridico celebrado entre personas fisicas o juridicas, en virtud del cual, una de
ellas titular de un know how autoriza a su contraparte a explotarlo durante un
tiempo determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo
conocimiento, y en virtud del cual, el licenciatario o receptor, se obliga por su
lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente
en forma de suma de dinero calculada en funcién del volumen de fabricacién o
ventas de productos o servicios realizados con el empleo del know how
licenciado.?’

La Union Europea, refiriéndose al tratamiento del know how, propone la
siguiente definicion: “El Contrato de know hdw; es un contrato empresarial, por
el cual la proveedora o dador transmite de modo temporal un conocimiento
especializado no patentado o patentable, caracterizado por ser de indole
confidencial, sustancial e individualizado, a un benéeficiario, en mérito delo cual
el adquiriente debera efectuar el pago de un royalty calculado en virtud de la
productividad y ventaja adquirida”.

A pesar de los pocos estudios existentes en torno al contrato de know how, se
le define como el acuerdo - que tiene relevancia contractual autdnoma - con los
cuales un contratista comunica a otro contratista los conocimientos dirigidos a
la solucion de problemas técnicos y que no se hallan cubiertos por patentes, a
fin que este Gltimo pueda efectivizarlos en su propia actividad empresarial.?®

Asimismo, Stumpf lo conceptiia como el contrato que trata sobre un saber
(técnico, comercial, econémico) no protegido por derechos de tutela

industriales, usualmente mantenido como secreto, y cuya explotacion le

26 MASSAGUER, José, El Contrato de Licencia de Know How, editorial Bosch, Barcelona 1989.p. 32.
27 |bidem., p. 69.
28 Articulo N° 81 del reglamento 772/2004 de la-Comunidad Europea.
29 BJANCHH, Alessandro, Tutela de los Conocimientos Técnicos no Patentados. Contratos de Know How y
Obligacién de no Comunicacién a Terceros, Derecho Industrial, 7-9, p. 351.
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permite al beneficiario no sélo la producciéon y la venta de objetos sino también

otras actividades empresariales.3°

1.4.1 Denominaciones del contrato de know how en la doctrina

Las denominaciones con las que se conoce en la doctrina a la institucion
juridica del contrato de know how, son diversas. Para algunos autores como
Stumpf Herbert?? y Bravo Melgar®? lo denominan como “contrato de know

how”.
Por otra parte autores como Massaguer®, Arias-schreiber34 y Castillo Freyre3%
consideran que el titulo apropiado para estos contratos es de “licencia de know
how”.

Ulises Montoya®, denomina al contrato de know how como “contratos de
transferencia de tecnologia”.

Mabarak Cerecedo3  considera que son ‘“contrato de transferencia
tecnoldgica”.

Masnatta38, los denomina como “contratos de transmision de tecnologia’.

Para Gémez Segade®® y Pefia Torres?? el know how es un “secreto industrial”.
Cabanellas de las Cuevas*!, denomina al know how como “conocimientos
técnicos”.

Para los autores De miguel Asencio*? y Pérez Miranda*?, la institucién juridica
del contrato de know how es denominada como “conocimientos técnicos

secretos”.

30 STUMPF, Herbert. El Contrato de Know How. Editorial Temis, Bogota, 1984, p.12.
31 Ibidem. ,
32 BRAVO MELGAR, Sidney Alex, Contratos Modernos Contratos Atipicos e Innominados, editorial
Ediciones Legales, Lima, 2010, p. 150.
33 MASSAGUER, José, op. cit., p. 69.
34 ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max, op. cit., p. 239.
35 CASTILLO FREYRE, Mario, Estudios Sobre el Contrato de Compraventa, editorial Ediciones Legales,
Lima, 2003, p. 201.
% MONTOYA MANFREDI, Ulises, Op.cit., p. 551.
37 MABARAK CERECEDO, Doriciela, Contratos de Transferencia de Tecnologia, p. 6.
38 MASNATTA, Héctor, Los Contratos de Transmision de Tecnologia, Coleccion Astrea de Rodolfo
Depalma y Hermanos, Buenos Aires, 1971
39 GOMEZ SEGADE, José Antonio. op. cit., p.64.
4% PENA TORRES, Marisol, Proteccién Constitucional del Secreto Industrial, en revista Chilena de
Derecho vol. 2, N° 2, 2001, p. 413.
41 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Régimen Juridico de los Conocimientos Técnicos,
Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1984, p. 24.
42 DE. MIGUEL- ASENCIO, Pedro Alberto, Contratos Internacionales Sobre Derechos de Propiedad
Industrial y Know How (Conocimientos Técnicos Secretos): Estudio de Derecho Aplicable, Volumen |,
Tesis para optar el grado de Doctor en Derecho, universidad Complutense, Madrid, 1994,
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Y Benavente Chorres*4, denomina al contrato de know how como “provision de

conocimientos técnicos”.

Al analizar diversas jurisprudencias y leyes sobre la materia, también se
considera a la institucién juridica del know how, como secreto empresarial,
secreto industrial, secreto comercial y arte de fabricacion. Sin embargo
considero que denominar al know how como; secreto industrial, secreto
comercial o arte de fabricacion no es adecuado porque por ejemplo el secreto
industrial se refiere a la transformacién de materia en producto y deja de lado la
comercializacion, los procedimientos, los conocimientos, entre otros. Por ello
considero que el término mas adecuado es el de secreto empresarial porque

engloba toda la actividad de caracter reservado que se efecttia en la empresa.

1.5 Diferencias y similitudes del know how frente a otras modalidades

contractuales proximas

Con el Contrato de Locacién de Servicios.- La similitud que existe entre ambos
contratos radica en que el objeto del contrato de locacion es la prestacion de
servicios materiales e intelectuales. Sin embargo la locacién de servicios*® se
caracteriza por ser una forma contractual en el que las obligaciones son de
medios, caracterizada por resaltar un aspecto de éste tipo de contratacion la
cual consiste en poner determinados conocimientos especializados a favor del
beneficiario mediante la prestaciéon de servicios. La prestacion de servicios se
configura en las obligaciones del dador del know how. Ademas tenemos que
agregar que a tenor del articulo 1768 del cédigo civil la locacion de servicios
esta sujeta a una limitaciéon temporal de seis afos para el caso de servicios
profesionales 0 de fres anos si son dé ofra clasé deé sérvicios; empero el
contrato de know how no tiene limitacion temporal porque el plazo puede ser

indeterminado sujeto a factores distintos del tiempo.

43 PEREZ MIRANDA, Rafael, Régimen Juridico del Secreto Industrial en México, en revista de Derecho
Industrial, afio 4 N° 10-12, Albeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, p. 573.
4 BENAVENTE CHORRES, Hesbert, El Contrato de Know How o de Provision de Conocimientos
Técnicos: Aspectos a ser Considerados para su Regulacion Normativa, en Revista lus Et Praxis, Vol. 14,
N° 2, Universidad de Talca — Chile, Talca, 2008.
4 Articulo 1764 del codigo civil.- por la locacién de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al
comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una
retribucion.
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Con el Contrato de Locacioén de obra.- En el contrato de locacién de obra o
confrato de obra se encuentra regulado en el articulo 1771 del codigo civil, es
aquel por el cual el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el
comitente a pagar una retribucién. Por consiguiente las obligaciones que se
establecen son de resultados, considerando que el locador realizara la obra
bajo su cuenta y riesgo, a diferencia de lo que sucede en el contrato de know

how.

Con el Contrato de Suministro.- La vinculacion que se establece entre estos
dos contratos se origina en virtud de que ambos pueden ser considerados
como contratos de tracto sucesivo o de ejecucion continuada de ciertas
prestaciones; sin embargo, debemos sefalar que si bien el contrato de know
how implica el establecimiento de determinadas prestaciones que suceden en
el tiempo, el conocimiento especializado, al que se ha obligado a transferir el
titular del know how forma una unidad.

Con el Contrato de Ingenieria.- también conocido como engineering*® o “llave
en mano”’ existe con el objetivo de transmitir conocimientos 'pero cuya
diferencia fundamental es que se obliga a transmitir conocimientos, a realizar
estudios y a ejecutarlos. En cambio en el contrato de licencia de know how hay
obligacién de transmitir conocimientos y procurar la viabilidad de los
conocimientos de acuerdo al fin pactado por las partes.

En el contrato de know how, la empresa que realiza el trabajo de consultoria
pone a disposicion del beneficiario los conocimientos especializados con los
que cuenta, para que éste los explote; en el caso de la consultoria por contrato
de ingenieria, la consultora- asume el éxito- de la obra, situdndonos ante

obligaciones de resultados.

Con el contrato de licencia de patentes.- la similitud entre ambas radica en que

ambos son contratos de transferencia de tecnologia por consiguiente la funcion

econdmica es similar. Se diferencia de una licencia de patentes en que toda
]

invencion patentada esta, no sélo protegida, sino que deja de ser un secreto

% En el contrato de ingenieria existe una fase de estudio y otra de ejecucién, ademéas que puede tener por
objeto diversas prestaciones y en la practica no necesitan ser titular de todos los conocimientos que

transmiten.
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para la empresa que lo ha efectuado, lo que no sucede en los contratos de
know how, ya que el secreto de la nueva técnica o de la invencién para éstos
ultimos es fundamental, por lo que no se liegan a patentar la mayoria de las
veces. Ademas en la licencia de patentes implica la mera autorizacion 'qﬁe se
concede al licenciatario para la explotacion del invento patentado, en cambio
en la licencia de know how es mucho mas que una simple autorizacion puesto
que siendo la informacién inaccesible a terceros al no estar registrada se debe

suministrar al licenciatario de forma mas detallada.

Con el contrato de asistencia técnica.- en el contrato de asistencia técnica una
empresa se compromete a suministrar datos, informes y experiencias técnicas
que no son secretos. En cambio en los contratos de know how, el caracter
reservado de los datos técnicos se consideran como esencial a este. Es decir
en el coritrato de asistencia técnica trata esencialimiente prestaciones futuras y
en el segundo caso el contrato de know how se otorga el derecho de explotar
un procedimiento de fabricacién. Héctor Masnatta establece que para algin
sector de la doctrina la asistencia técnica es la transmisién del know how, no
efectuandose ninguna distincion entre ello. Para el autor citado existe
diferencia, en el cual alega que si el titular se obliga al suministro de
informacion sin intervenir en la aplicaciéon de formulas ni garantizar el resultado.
Estamos ante el contrato de know how en cambio si el acuerdo obliga a
suministrar el concurso técnico necesario para efectuar un proceso de
fabricacién, por consiguiente constituye para la empresa una obligacion de

hacer y de resultado estamos ante el contrato de asistencia técnica.

Con el contrato de Compraventa.-Conforme dispone, el articulo 1529 del
Cadigo Civil Peruano, por el contrato de compraventa una de las partes se
obliga a entregar un bien determinado y la otra a pagar un precio cierto en
dinero o en signos que lo representen.’” En el Contrato de know how el
transmitente, no enajena sus conocimientos, sélo permite su utilizacion, lo que
se produce mediante entrega de informes, maquinaria, planos y otros medios

de reproduccion y de conocimiento.

47 Articulo 1529 del Codigo Civil Peruano.- Por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la

propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero.
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Otra diferencia radica en que el contrato de licencia de know how, normaimente
es de tracto sucesivo, estableciéndose una duraciéon en el tiempo que las
partes desean, puesto que generalmente tiene lugar en el transcurso de un
proceso productivo: “[...] lo fundamental es que la distribucion de la ejecucion
esta dada en el tiempo y éste es su caracter relevante o esencial [...]"48

A lo expuesto cabe aclarar que el contrato de compraventa es disimil al del
know how, ya que por medio del primero de los mencionados el vendedor se
obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su
precio en dinero. En el know how no se dan estos supuestos, puesto que el
otorgante de los conocimientos no los vende, sino mas bien autoriza su empleo
por un tiempo determinado y a cambio de un precio convenido.

‘En cuanto a su regulacion como sabemos, la compraventa es un contrato
tipico, tanto en el aspecto social como en el aspecto legal. El contrato de
licencia es atipico, ya que no estd regulado por el ordenamiento legal
peruano™?®, Para Castillo Freyre la diferencia de ambos contratos también se
da en cuanto al area o contenido que abordan, es asi que la compraventa es
un contrato civil, mercantil o comercial empero el contrato de licencia es
mercantil.

“En cuanto a su autonomia tanto la compraventa como |a licencia son contratos
principales, pues para existir no dependen de la pre-existencia de algun otro
contrato™?,

El autor supra también manifiesta que la compraventa y la licencia son
contratos individuales, debido a que sdlo vinculan a las partes que la celebran,
la compraventa al comprador y vendedor y la licencia al licenciante y
licenciatario.

“En cuanto a sus efectos. Por sus efectos, tanto la compraventa con el

contrato de licencia son meramente obligatorios u obligacionales™’.

48 ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, Contratos Modernos, Lima: Gaceta Juridica, 1999, p. 243.
49" CASTILLO FREYRE, Mario, Estudios Sobre el Contrato de Compraventa, ediciones legales, Lima,
2003, P. 202
50 Ibidem. , p. 204.
5t ibidem. , p. 206.
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Con el contrato de arrendamiento de bienes y servicios.-ambos negocios son
semejantes en cuanto se trata de contratos de tracto sucesivo, y por lo tanAto
suponen una relacion duradera entre las partes.

Una de las modalidades contractuales que mas se asemeja al contrato de know
how es el arrendamiento, ello en merito a que el articulo 1666 del codigo civil,
establece que por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder
temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. Sin
embargo existe una diferencia sustancial entre estas dos modalidades
contractuales, ya que “en el know how el cedente o licenciante no pierde la
posibilidad de utilizar, salvo pacto en contrario, la tecnologia que transfiere en
el contrato y asimismo su obligacidbn no es poner a favor del licenciatario o
cedido, bienes muebles, servicios sino meramente es la transmisién de un
cimulo de conocimientos técnicos de fabricacion o elaboracion de un item”™2.
En el contrato de know how se transmiten elementos de caracter inmaterial,
mientras que en el arrendamiento se transmiten bienes materiales, transferidos
por la traditio. Ademas, en el contrato de know how el proveedor no pierde la
posibilidad de usar los conocimientos materia del contrato, salvo pacto en
contrario, en cambio, en el arrendamiento de bienes se transfiere el bien para
-que el arrendatario lo use y de esta manera no es posible que el arrendador
pueda usar €l mismo bien objeto de contratacion.

En cuanto al arrendamiento de servicios existe semejanzas porque las
prestaciones corren a cargo del dador del know how; sin embargo, en el
contrato de know how es esencial el derecho a la explotacion comercial de los
conocimientos que recibe el beneficiario, este elemento estad ausente en el

arrendamiento de servicios.

Con el contrato de franchising.- conocido también como franquicia®® es un
contrato principal y autdnomo puesto que su existencia no depende de otros en

cambio el know how es un contrato accesorio enmarcado en la franquicia, sin

52 BRAVO MELGAR, Sidney Alex, Contratos Modernos Contratos Atipicos e Innominados, Ediciones
Legales, Lima, 2010, p. 153.
53 E| contrato de frariguicia se puede définir de una manera sencilla, conio un contrato atipico, en el cual
una persona duefia de un negocio exitoso (franquiciante) concede a otra (franquiciado) la explotacion de
éste, en una zona y tiempo determinados , obligandose a poner a su disposicion todo el know how o
conocimiento necesario para su desarrollo y a brindar ayuda y capacitacion permanente, a cambio del
pago de un canon de entrada y de unas regalias (o royalty) generalmente mensuales, unidas a la cantidad
de ventas. Vid.: VELASQUEZ RESTREPO, Carlos A. Aspectos Juridicos del Modelo Empresarial de
Franquicia. [s.n.], {s.l.], 2007 p. 2.
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embargo si el know how es contraido en forma independiente puede ser un
contrato principal. La franquicia constituye una de las formas de contratos de
concesion de una marca producto o servicio a la cual se agrega la concesion
del conjunto de métodos y medios de venta, por lo tanto este contrato es de
gran complejidad en donde van mdiltiples prestaciones entre las cuales esta la
transmision del know how, que en la mayoria de los casos va acompafiado de
una marca que distingue los productos o servicios que fueron objeto del know
how. Hay dos elementos que son caracterisﬁcos de estos contratos, los que
poseen una proteccion exclusiva, marcas y patentes, y otros que no cuentan
con esta proteccion, como los medios de comercializacién, canales de
distribucion y otros elementos de mercadeo, formulas secretas sobre la
elaboracion de determinados alimentos o prestacion de servicios, que por
carecer de proteccion legal se transmiten en forma de know how.

Con el Contrato de Joint Venture: “los Joint Venture se originaron como
empresas maritimas o comerciales con fines de intercambio. Efectivamente son
una de las maneras mas antiguas de hacer negocios y ya recurrian a ellos los
mercaderes del antiguo Egipto, Babilonia, Fenicia y Siria para realizar
operaciones comerciales; a menudo en el extranjero. El contrato de Joint
Venture se origina en el Derecho anglo — sajon.”4

El contrato de joint venture es un contrato de asociaciébn empresarial
estratégica entre dos 0 mas empresas que a través de la combinacion de sus
actividades, recursos y a la coordinacion de sus operaciones dan lugar a la
existencia de una nueva organizacion encargada de la ejecucion de una
actividad especifica. Es decir es una cooperacién industrial o unién temporal
de empresas que participan de manera conjunta en los resultados, existiendo
por ende division de trabajo, riesgos y responsabilidades; asociacion en los
intereses y por ende control de las empresas; asi como una responsabilidad
mancomunada entre las partes, lo cual no se configura en el contrato de know
how, en el cual la posibilidad de la unién temporal de empresas para fines de
transmisién de conocimientos especializados no es una premisa fundamental

en su configuracion. El contrato de joint venture aparece por la concentracion

54 BRAVO MELGAR, Sidrigy Aléx, op. Cit. pp. 262-253.
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econdmica y el contrato de know how como complemento en el empleo de

patentes.

1.6 El contrato de know how como contrato empresarial

En nuestro ordenamiento juridico nacional, el contrato de know how es un
contrato atipico ello porque no existe disposicion legal alguna, que regule su
tratamiento y las caracteristicas especiales que posee.

Este contrato es sumamente importante, en la actualidad nos hallamos en una
época de revolucién empresarial, merced a las grandes transformaciones de la
economia orientada a {a produccién vy a {a comercializacién masiva de bienes y
servicios, a la realizacién de obras de gran envergadura y riesgo que exigen
que se unan capitales, tecnologias, y organizacion empresarial, que se
intercambian informacién entre empresas. Las cuales les permitira ser
competitiva dentro de ello esta el know how, el secreto que posee la empresa
para tener éxito en el ambito empresarial.

Como sostiene Servan Schreiber “la fuerza moderna es la capacidad de
inventar, es decir, la investigacion y la capacidad de insertar las invenciones en
los productos, la tecnologia. Y, precisamente, lo que transforma la investigacion
en tecnologia no es sino el know how, estos es el saber técnico practico
aplicable industrialmente de manera que se obtenga un beneficio en la
competencia econémica”

En lo que se relaciona a la naturaleza juridica, la posicion que se sostiene es la
de considerar al contrato de know how como un contrato de caracter
empresarial; por consiguiente no se puede desnaturalizar ni aplicar de manera
inadecuada intentando comparar con determinadas instituciones contractuales
en referencia al tratamiento del know how, como por ejemplo la calificacion de
contratos para la transmision de know how, contratos de alquilér, franquicia,
venta o cesion. Ninguna de estas figuras brinda un encuadre legal apropiado
para dichos contratos, pues lo que les da sustancia es la obligacion de hacer
del proveedor del know how, consistente en su revelacién al receptor, a cambio
de una contraprestacion, lo cual es (nicamente un breve acapite de la
estructura contractual del know how. Por consiguiente el contrato de know how
es un contrato de caracter eminentemente empresarial, es un contrato de tipo

negocial, es complejo con causa Unica. Su complejidad se manifiesta a nivel
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morfolégico, en tanto que desde el punto de vista de su funcionamiento, éste
responde a-una unidad causal, que va mas alla de las causas particulares de .
cada uno de los contratos o prestaciones aisladas.

El contrato de know how es, un contrato complejo y con causa Unica, entre
cuyos elementos o prestaciones existe una fusion de tal naturaleza que
resultaria imposible respecto de cada uno de ellos, mantener su estructura y

finalidad si se pudiera escindir.

Una aplicaciéon adecuada del know how nos va dar una ventaja competitiva,
“...]1a transferencia rapida del know how [...]" permitira “[...] crear una nueva
fuente de ingresos basada en el know how que se posee [...]"°.

Por consiguiente este contrato debe ser entendido, como un contrato especial
atipico que involucra aspectos relacionados, en cierta forma, con los contratos
de propiedad intelectual, EI contrato de know how debe ser entendido en
nuestros dias como un contrato de empresa internacional en el que la primacia
de la oportunidad comercial es clave para tener éxito, las empresas requieren
contar con grandes capitales, transferencias de tecnologia y organizacion

empresarial en donde prima la importancia de poseer un buen know how.

1.7 Caracteristicas del contrato de know how

En el Derecho Peruano, asi como en la mayoria de legislaciones extranjeras, el
contrato de licencia de know how es atipico, al carecer de normatividad propia.
No obstante ello, reviste caracteristicas propias que configuran su naturaleza

juridica y que pasaremos a analizar.

1. Desde el punto de vista de su autonomia es un contrato principal, porque su
nacimiento no depende de la celebracién de negocio juridico alguno; sin
embargo, es comin que se transfiera acompafiado de otras figuras juridicas,
especialmente de indole contractual, como una asistencia técnica, una
franquicia, o un paquete de licencia, dentro de la transferencia tecnologica o
dentro de contratos de colaboracion empresarial. Ello en modo alguno supone

que no pueda existir de forma independiente de otros negocios juridicos.

55 REYES VALENCIA, Luis, Gerencia General y Alta Direccién, edit. Universidad Inca Garcilaso de la

Vega, Lima, 2003, p.332.
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2. Por su estructura, es un contrato atipico al no estar regulado en el
ordenamiento juridico; esta caracteristica se encuentra en-la mayoria de
legislaciones. No obstante, en otras latitudes existen instrumentos legales que

norman a esta figura contractual; asi tenemos en la Unién Europea.

Es importante sefialar que la atipicidad no significa en modo alguno que nos
encontremos frente a un negocio juridico sin nombre o sin identidad. En razéon
de su atipicidad, el know how se regira principalmente por la autonomia de la
voluntad de las partes, expresada en las condiciones pactadas. Evidentemente,
estara también normado por las disposiciones generales aplicables a la
contratacion conforme a lo dispuesto por el articulo 1354 del Codigo Civil. Es
preciso tener en cuenta, ademas, que deberan observarse las regulaciones
aplicables a la transferencia de tecnologia contenidas en el régimen de
inversiones extranjeras, si el cedente fuera una persona natural o juridica

extranjera.

3. Es un contrato complejo, porque su estructura y objeto pueden revestir
distintos esquemas negociables, por ejemplo una cesidon de know how con
opcién exclusivo de venta del mismo o la concesién de los conocimientos
- técnicos reservados conjuntamente con entrenamiento de personal, tecnologia

adicional.

4. Por su forma, es un contrato consensual, porque se perfecciona con el
consentimiento de las partes, es decir, basta con el ciuce de la oferta y
aceptacion para el nacimiento del mismo, no requiriendo de ninguna formalidad
o requisito adicional. Ulteriores requisitos como entrega o inscripcién debe ser
entendida como mecanismos de publicidad y proteccién juridica a favor de los
contratantes. “Es importante sefialar, empero, que si el cedente del know how
fuese extranjero, habra que observar las normas de la Decision N° 291 que
imponen la literalidad del contrato, al establecer que éste deba ser celebrado

por escrito y registrado ante el organismo nacional competente™®.

56 ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max. Op cit. p. 246.
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5. Por su funcién, es un contrato constitutivo, porque crea relaciones juridicas
entre los contratantes, en contraposicion a los contratos extintivos o resolutivos,
cuyo fin es poner fin a relaciones existentes. Aunque es factible la celebracion
de un contrato modificativo o regulatorio del 'mismo, tendiente a modificar,

anadir o especificar algunos elementos del contrato primigenio.

6. Por sus prestaciones, es un contrato de prestaciones reciprocas, debido
que, cada parte debe realizar una prestacion a favor de la otra, de alli que cada
contratante sea, respecto del otro y reciprocamente, deudor y acreedor. Asi por
ejemplo la prestacion del transmisor en suministrar el know how y la
contraprestacion del receptor de realizar y utilizar mejoras del mismo, o la
prestacion del transmisor en suministrar conocimientos adicionales y Ila
contraprestacion del receptor en emplear el nombre 0 marca del transmisor o
del titular o de un tercero. En suma, existe una reciprocidad de prestaciones
gue no siempre puede ser el pago de regalias - en el caso de cesion del know
how -, aunque la misma sea la mas usual y que aporta interesantes beneficios

econdmicos.

7. Es un contrato conmutativo, porque “desde el mismo momento de la
celebracion del mismo las partes tienen la posibilidad de conocer por anticipado

los sacrificios y beneficios que importa la celebracién del contrato™’.

8. Es un contrato que por sus efectos es generalmente de ejecucion inmediata,
aunque las partes pueden convenir que los efectos del mismo (cumplimiento

del sinalagma especifico) sea después de celebrado el contrato.

9. Es un contrato que por el tiempo de ejecucién de las prestaciones puede ser
de ejecucioén Unica o por tracto sucesivo; por ejemplo: ante la venta del know
how o la entrega de documentacion relativa aun secreto industrial. La ejecucion
es Unica, nos encontrariamos con un contrato de ejecucién instantanea, puesto
que una vez celebrado el negocio se produciria la entrega de los documentos y
el pago de la contraprestacion a cargo del beneficiario, con lo que quedaria

57 BRAVO MELGAR, Sidney Alex. Op. cit. p. 157.
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integramente cumplido, es decir, se suministra el know how y se paga el
respectivo precio; Puede suceder, aunque sea menos frecuente, que se
celebre un contrato de licencia de know how que tenga por objeto tnico. Sin
embargo, en la cesion de los conocimientos tecnicos la ejecucion de las
prestaciones sera diferida (ej.: el pago periddico de regalias), configurando una
ejecucion continuada o bien periédica o escalonada.

El contrato de licencia de know how es usualmente de tracto sucesivo, pues su
ejecucion esta diferida en el tiempo. En efecto, las prestaciones que supone la
cesion del know how generalmente se llevan acabo a lo largo de un proceso
productivo. El contrato puede configurarse como uno de ejecucién continuada o

bien como uno de ejecucion periddica o escalonada.

10. Es un contrato ya sea de cambio, cuando se estipula la venta del know

how, o de goce, cuando sélo se estipula el uso y disfrute del mismo.

11. Es un contrato que puede ser paritario, es decir, que exista una
negociacién previa; no obstante, el transmisor puede de antemano haber
déterminado las clausulas y estipulaciones, en donde sélo el receptor le queda
aceptarlas o rechazarlas, es decir, puede darse un contrato por adhesion
(como usualmente se da en el know how comercial en relacion con otras

figuras juridicas como una franquicia).

12. En lo que respecta a su valoracion, este contrato puede ser oneroso o a
titulo gratuito, es decir, la reciprocidad de prestaciones entre las partes puede
significar un enriquecimiento o empobrecimiento correlativo o solamente una
parte sufre el sacrificio. Esta caracteristica no es esencial porque como se
menciono también puede ser gratuito, sin obligacién de pago por parte del
adquirente. Por ejemplo en la mayoria de contratos de suministro de bienes de
equipamiento industrial incluyen clausulas de cesion gratuita de know how
como parte integrante de los mismos. Sin embargo, lo usual es que se trate de

un contrato que implique una obligacion de pago por parte del adquirente.
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Por otro lado, el contrato de know how en lo que respecta a su formalidad es ad
probatio-nem, es decir, la libertad de forma que tiene las partes solo es de
materia de probanza, como el de ser escrito - documento privado o publico -,

inscribirlo.

Asimismo, el area en que se ubica dicho contrato, es decir, civil 0 mercantil, es
discutible, debido que, perfectamente puede encajarse en las dos areas. No
obstante, las UGltimas corrientes doctrinales y legislativas tienden a:la unificacion
de ambas areas: tesis de la media luna. Sin embargo, la tesis que propugna la
predominancia del Derecho Civil es complementada con la existencia de leyes
especiales que regulan determinados actos mercantiles o de los sujetos del

comercio.

1.8 Tipos del contrato de know how
El contrato de know how tiene dos clases o tipos dentro de ellos tenemos al
contrato de know how puro y al contrato de know how mixto. Al respecto
Castillo Freyre manifiesta "que los autores distinguen entre dos tipos de
contratos: el de know how puro, en el cual no se da ninguna otra figura juridica,
y el mixto, en el que concurre la transmision de otro tipo de derechos"®,
> Contrato de know how puro, en el que una empresa cede a otra la
asistencia o conocimientos técnicos necesarios para el proceso de
produccién. En este caso, los conocimientos trasferidos no son
propiedad de quien los vende, sino que en principio dichos
_conocimientos pueden ser utilizados comercialmente por cualquier
persona experta en la materia. Es decir este contrato puro solo se da la
transferencia de conocimiento o secreto que se posee sin ninguna
complementacién adicional que se pueda dar con otros contratos.
> Contrato de know how mixto, en el que una empresa, ademas de la
transmision de tecnologia cede a otra el derecho a la utilizaciéon de
patentes, marcas, rétulos, nombres comerciales, entre otros. En estos
casos, quien transfiere los conocimientos tiene un derecho exclusivo de

propiedad sobre ellos, es decir, que es titular de un derecho de patente

58 CASTILLO FREYRE, Mario, Estudios Sobre el Contrato de Compraventa, ediciones legales, Lima,

2003, p. 203.
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sobre dichos conocimientos. Es lo que se denomina tecnologia
patentada. Existen tantos contratos de transferencia de tecnologia como
objetos se pretendan. Este tipo de contrato forma parte de la moderna
contrataciéon de caracter internacional. Las prestaciones son mﬂltiples:
cesién de conocimientos técnicos o industriales, el derecho a usar un
método de fabricacibn o un procedimiento industrial y cesién de
conocimientos  administrativos, comerciales vy financieros. Por
consiguiente es de indole complementaria, en merito al desarrollo del

comercio internacional.

El autor ut supra manifiesta "que el reglamento de la comunidad Econémica
Europea N 556/89 del 30.11.89 define los contratos puros como "aquellos por
los que una empresa, el licenciante, accede a comunicar el know how, a otra
empresa, el licenciatario, para su explotacion en el territorio concedido”
(articulo 1.7.5); y los mixtos, "por los que se concede una tecnologia constituida
a la vez por elementos no patentados y patentados en uno o mas estados

miembros"®°,

1.9 El contrato de know how como objeto de la transferencia
tecnoldgica

La tecnologia se incorpora como una transferencia de tebnologia concepto que
en su uso general constituye un prdceso por el cual los conocimientos
desarrollados en una organizacién o un area, con un propésito determinado, no
de manera directa, sino a través de conocimientos y experiencias son
asimilados y adaptados a las necesidades del contorno social al cual son
transferidos.

“La transferencia de tecnologia, o las actividades de comercializaciéon de las
empresas transnacionales, adoptan diversas formas y se llevan a cabo por
diversos canales. La inversion extranjera directa ha sido tradicionaimente una
de las vias mas importantes de la transferencia de tecnologia; ya que implica la
reubicacion fisica de sistemas de produccién, capital y diversas formas no
integradas de tecnologia, a partir del decenio de 1970, otras vias de
transferencia de tecnologia han adquirido rapidamente importancia, entre elias,

%9 Ibidem.
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las empresas mixtas, los proyectos llaves en mano y los acuerdos de
concesion de licencias industriales, sean estos representativos de derechos
exclusivos conocimientos adquiridos a través de la experiencia™®.

Para Santiago Aguilar Canosa Se denomina tecnologia en el mundo del
comercio internacional “a la aplicacion de conocimientos cientificos o los
medios técnicos, a fin de obtener nuevos productos .y servicios, mejor calidad
en ellos, menores costos, 0 menores tiempos para su obtencion, asi como
procedimientos técnicos complejos para lograr productos de calidad dificiles de
imitar.”

La transferencia tecnolégica es un elemento necesario para poder implementar
determinados conocimientos o técnicas industriales y comerciales en un sector
determinado, elemento que en palabras de Aracama Zorraquin “constituye un
saber practico de cdmo realizar, de manera econémicamente competitiva,
deteérifiinadas prestacionies irdustriales.” Sin eibargo también seé considera
que el know how tiene caracter comercial.5'

Dentro de la organizacion de una empresa, existe una serie de elementos
adicionales que contribuyen al éxito comercial de la misma, tales como: el
planteamiento de politicas de compra, venta y produccion; el adecuado manejo
del mercado; el asesoramiento técnico y de organizacion, y los demas
elementos que de una u otra forma constituyen parte de este saber cémo, para
obtener un nivel optimo de competencia o un resultado empresarial eficaz.
Dicho saber, poseido por ciertas empresas, es objeto de negociaciones y
actualmente es transferido de unas a otras mediante formas especiales de
contratos de transferencia de tecnologia, como lo es el contrato de know how a
través de las diferentes modalidades que este presenta, contrato que ha
proliferado por el aumento en el nimero de empresas locales no subsidiarias
que tienen como sustento la asistencia técnica de empresas extranjeras. El
Aleman Herbert Stumpf comenta sobre el tema que, el know how constituye
junto con el restante progreso técnico general que una empresa puede haber

alcanzado en su producciéon, un factor decisivo para determinar su

80 NACIONES UNIDADAS, las empresas transnacionales en el desarrollo mundial tercer estudio, Nueva
York 1983, p. 187.
81Fsta hipétesis es sustentada por el tratadista Aleman Herbert Stumpf, para quien ademas del know how
técnico también existe el know how comercial, que en ambos casos son productos de la experiencia e
investigacion mas que de la imaginacién. este puede existir por ejemplo en la organizacion de una
empresa.
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competitividad, por lo cual, para el desarrollo en conjunto, un empresario
debera hacer costosas inversiones. Si le parece excesivo el gasto para su
establecimiento o bien excesivo el riesgo de una blsqueda y experimentacion
infructuosa, intentara participar de los conocimientos adquiridos por otra
empresa, comprando a esta el know how necesario. Transmitiendo su know
how posibilitan sobre todo a las pequefias empresas y medianas una
explotacién moderna y nacional, que estas no podrian realizar valiéndose
solamente de sus propios recursos.

De esta manera, la transferencia de know how conduce a una meta que puede
estimarse deseada desde el punto de vista de la economia global. Se puede
concluir sobre este punto, que el know how constituye uno de los elementos
que puede ser objeto de la transferencia de la tecnologia, destacandose por la
diversidad de conocimientos que esta especial figura puede abarcar. Cuando
existeé una transferencia de tecnologia que involucra el know how, se esta
dando la transferencia de conocimientos sobre las experiencias de naturaleza
técnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables
en la practica a la explotacién de una empresa. Estos conocimientos se
destacan por ser de vital importancia para el desarrollo de cualquier sector
industrial o comercial, distinguiéndose esta clase de conocimientos de otros
gue también son objeto de transferencia de tecnologia, porque estas carecen
de un conocimiento de exclusividad para su titular, por lo que su proteccién y
transferencia estan revestidos de caracteristicas especiales. Cabe acotar que
también la transferencia tecnolégica puede ser objeto de algunos derechos
exclusivos sobre las creaciones de la mente representados en los derechos de
propiedad intelectual, en especial los que se refieren a los derechos de
propiedad industrial como las patentes, los modelos de utilidad y los disefios

industriales.

1.10 Teoria triptica del know how |

Esta teoria, triptica del know how esta sustentada por Benaventes Chorres,
para quien el know how es mas que una institucién contractual es mas amplia
que una relacion confractual. Una empresa puede tener determinados
conocimientos técnicos, los cuales mantiene en secreto y no necesariamente
va a conceder permiso para que otros los utilicen, lo cual demuestra que la
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figura del contrato no es un elemento esencial del objeto know how. En cambio,
si se ubica en la posicion de aquel empresario que desea transmitir su know
how a terceros, entonces recién aparecera la figura de un contrato; es decir, el
contrato surge en la etapa de la transmisibilidad y, siguiendo esta linea de
pensamiento, se puede identificar una tercera etapa de analisis del know how,
que consiste en los efectos del mismo, los cuales pueden ser de diferente
naturaleza.

Por lo tanto, el autor sostiene que al know how o conocimiento técnico se lo
debe estudiar desde tres perspectivas: a) objeto; b) transmision, y c) efectos.

Porgque estos van mas alla de un contrato.

1.10.1 Objeto del know how

Teoria del conocimiento. Los que siguen esta corriente dan mayor
preponderancia al conocimiento que reviste al know how y no a su caracter
secreto o reservado. El Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de
Santiago indica que el “know how es la serie de conocimientos o métodos con
posibles aplicaciones industriales o mercantiles [...] y que puede tener como
objeto elementos materiales e inmateriales”. Al respecto, debo indicar que este
concepto parte del conocimiento aplicativo, es decir de lo adquirido en la
investigacion y utilizado en diversos ambitos de la sociedad, sin embargo,
conlleva un error metodolégico al afirmar que el objeto puede contener
elementos materiales e inmateriales, debido a que el conocimiento siempre es
inmaterial, intangible, de naturaleza intelectual y no debe confundirse con los
soportes materiales, porque éste s6lo asegura la conservaciéon y transmision
del know how; por lo tanto, es preciso -evitar la confusion entre el objeto en si
del know how con los diferentes elemerntos destinados a proporcionarlo, porque
puede suceder que el mismo se incorpore en un elemento corporal por e;j.,
plano o disefio. En el derecho norteamericano, los tribunales de justicia han
tomado parte en esta teoria. Asi, cabe citar dos tendencias jurisprudenciales
norteamericanas: la primera entiende que “el know how indica algo
esencialmente diferente a la informacion secreta y confidencial. Indica la forma
en que un hombre experto realiza su tarea y es una expresion de su habilidad y

experienc\;j%\ individual”.%2

62Cfr.Stevens.oh Jordan and Harrison vs. Mac Donald and Evans.(1951).
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La segunda precisa que “el know how consiste en un conjunto de
pero que, al ser utilizados en forma acumulada, después de haber sido
adquiridos como resultado de ensayo y errores, dan a quienes los adquieren la
habilidad para producir algo que en caso contrario no hubiera sabido producir
con la exactitud y precision necesaria para tener éxito comercial’®3. Con lo
sefialado se puede inferir que el sistema juridico norteamericano se basa en el
conocimiento individual adquirido por la experiencia con el fin de obtener el
éxito en su actividad. De lo indicado, lo positivo de la teoria del conocimiento es
el fundar al know how en el conocimiento adquirido, ya sea por el resultado de
la experiencia o de una investigacion cientifica.
Teoria del secreto. Esta teoria trata de formar un concepto de know how sobre
la base del caracter secreto o reservado del mismo y asi distinguirlo de
cualquier figura juridica. Asi, tenemos a Max Arias Schreiber quien sefiala que
el know how: “esta siempre referido a un conocimiento de orden técnico,
econémico o comercial, no protegido por la legislacion industrial, que se
mantiene en secreto entre las partes [...]"%*. Para Van Notten el know how
consiste en “los procedimientos practicos industriales y comerciales, que no
pueden ser descriptos con precision, los que derivan su valor como
consecuencia de un determinado grado de novedad y secreto”. El autor
manifiesta que el know how adquiere valor tanto por la novedad como por el
grado de secreto, que es inseparable de él, por lo que se deduce que a menor
nimero de personas que conozcan el know how, este ultimo tendra mayor
valor econémico y utilidad. Esta ventaja fundamenta el mantener en secreto el
know how, permitiendo identificar completamente a esta figura como reservada.
Adériias el know how no s6l6 es importante porque es secreto o reservado,
sino por su utilidad en una determinada actividad, y esa utilidad conlleva un alto
valor econémico dentro de un mercado competitivo y agresivo, el cual genera
que el titular lo mantenga en secreto, por eso no [o patenta porque caeria en
dominio publico; por ende estructurd la transmision del conocimiento técnico
desde la o6ptica del total beneficio para el titular del know how. Asimismo, el

carécter de secreto qué poses &l know how €s susceptible dé incorporarlo en

BMycalex Corp. vs. Peinco Corp.” (Maryland, 1946).
®Arias Schreiber Pezet, Max, Contratos Modernos, Gaceta Juridica, Lima, 1999, p. 239.
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no los derechos que sobre la utilizacion de tales conocimientos tiene el
transmisor, pudiendo ser la transferencia a titulo temporal o definitivo™®.

1.10.3 Efectos la ultima perspectiva de la teoria triptica del know how son los
efectos. Estos efectos son de propiedad intelectual, absolutos y 'personéles. A
la vez cada uno de estos tres tipos de efectos se encuadra en tres ambitos que
son las consecuencias, obligaciones y responsabilidades.

En la propiedad intelectual

Consecuencias.-El know how eéncuadra dentro de la propiedad intelectual. En
Pert, el derecho de la propiedad intelectual se divide en dos ramas: 1)
propiedad industrial, y 2) derechos de autor, el know how industrial es
considerado dentro de la propiedad industrial. Por lo tanto, como sélo el know
how industrial estd regulado legalmente, este tipo de conocimiento técnico
reservado puede ser encuadrado dentro de la propiedad industrial. En lo que
respecta al know how comercial, su falta de regulacion legal obliga a
considerario sélo dentro de la propiedad intelectual.

Obligaciones.- Las consecuencias sefialadas repercuten frente a terceros como
obligaciones que enunciamos a continuacion.

1) No restringir el desarrolio, empleo o transferencia del know how; esta
obligacion se exige aun en aquellos que legitimamente tengan la titularidad de
un mismo know how.

2) Mantener en reserva el know how; esta obligacion es exigiblé en contra de
aquellos que no tengan ninguna relacién con el titular o poseedor del know
‘how.

3) Observar los derechos que la propiedad intelectual brinda al titular de un
know how.

Absolutos

a. Consecuencias.

1) El goce, uso y disfrute del know how en armonia con las leyes, el orden
publico y las buenas costumbres.

2) Los derechos patrimoniales, como el cobro de regalias, el pago por la venta
del know how, entre otros.

b. Obligaciones.

% Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Los contratos de licencia y de transferencia de tecnologia en el
derecho privado, Bs. As., Heliasta, 1980, p. 31.
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una de las clausulas del contrato de know how, no obstante, lo que debe
quedar bien asentado es que el objeto del conocimiento técnico es el reservado
y no el contrato. Para Hesbert Benavente Chorres existe una teoria ecléctica
por el cual el autor citado considera que “el know how es el saber o
conocimiento técnico aplicable en el ambito empresarial, de caracter secreto
por su alto valor econémico y susceptible de contratacién”.65

1.10.2 Transmision.- el conocimiento técnico se puede transferir porque uno
de los elementos del objeto del know how es el ser susceptible de contratacion,
es decir que pueda ingresar en el negocio contractual.

Ademas se debe tomar en cuenta que la transmision del know how implica
tanto la cesion del know how como de otros derechos.

en los contratos de transmision del know how existen prestaciones reciprocas
.entre las partes, las cuales para el receptor de los conocimientos técnicos
reservados consisten en el pago de regalias, entre otras obligaciones, siendo
en la mayoria de los casos onerosas, asi tenemos el pago por diversos
conceptos, por ej., pagos continuos durante el periodo de vigencia del acuerdo
en aquellos casos en q.ue ambas partes sean perfectamente conscientes de
que la primera venta del producto divuigaria necesariamente el know how.

En consecuencia, en este tipo de contrato siempre hay una reciprocidad de
prestaciones, siendo regla general la onerosidad en estas prestaciones, pero
existe la posibilidad de que sean sblo actos gratuitos que incidan en las mismas
segun la libertad contractual de las partes. Por lo tanto siempre se estara ante
una prestacién y una contraprestacion.

Cabanellas de las Cuevas define a los “contratos de provision de
conocimientos técnicos” como “aquellos que tiene por objeto aquellos
conocimientos que no han sido patentados [...] la naturaleza de Ia
contraprestacion por el transmisor de la tecnologia no afecta a la naturaleza del
contrato, éste puede ser a titulo gratuito {...] se puede aplicar a transmisiones
definitivas como meramente temporales [...] en conclusién son aquellos por los
que se transfieren ciertos conocimientos técnicos no patentados, alterandose o

85 Esta teoria ecléctica es intermedia entre la teoria del conocimiento y la teoria del secreto, ademas
toma- en cuenta- el caracter técnico;, el valor econémico y el ser susceptible de- transmision. Los-
fundamentos de esta teoria ecléctica son: limita el conocimiento a lo estrictamente. técnico, limita el
secreto a lo estrictamente empresarial, la importancia econémica o la utilidad y permite una clasificacion

adecuada.
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1. No restringir el uso, disfrute y disposicion del objeto del know how; esta
obligacién se exige aun en aquellos que legitimamente tengan la titularidad de
un mismo know how.

2. Cumplir con el pago de regalias o el precio de la venta del objeto del know
how.

Personales

a. Consecuencias.

1. La cesién o venta del conocimiento técnico reservado a terceros.

2. La contraprestacion por parte del receptor del conocimiento técnico
reservado; la cual puede consistir en el pago de regalias o el precio por la
venta del know how.

3. Clausulas contractuales, las cuales configuran la relacidén juridica de las
partes contratantes.

b. Obligaciones.

Dichas consecuencias del know how repercuten frente a terceros como
obligaciones.

1. Entregar los conocimientos técnicos reservados que hanh sido cedidos o
vendidos.

2. Entregar o realizar la contraprestacion pactada.

3. Cumplir con las clausulas contractuales que han sido especificados en el
contrato.

Las responsabilidades en los efectos de propiedad intelectual, absolutos y
personales estan referidos a la inobservancia de las obligaciones indicadas, en
caso que no se cumpla con estas obligaciones conllevara a una
responsabilidad juridico-civil, especificamente del ambito contractual, por lo
tanto, el titular o poseedor del know how puede ejercer las acciones civiles

correspondientes.
1. 11 Funcion econémica del know how

La clase de conocimiento al que nos referimos debe poder ser usado en la
industria o el comercio y este uso o aplicacién nos debe poner un paso delante
de nuestros competidores. Debe otorgarnos, en buena cuenta, una ventaja al

momento de competir en el mercado, es esta ventaja la que genera el interés
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sobre su adquisicion; es ese algo innovador, diferente, desconocido para otros,
el que le otorga su especial atractivo. Por consiguiente de nada serviria que por
el sélo hecho de que cierta informacién industrial o comercial se mantenga en
secreto, ésta merezca tutela por parte de la sociedad mediante el ordenamiento
juridico. Para que el know how tenga la debida proteccion juridica debera,
ademas de los elementos anotados lineas arriba, ser susceptible de valoracion
econdmica, y esto sera consecuencia dela ventaja competitiva que nos ofrece.
En efecto, si el know how es capaz de poner a quien lo posea a la vanguardia
en la fabricacion de determinado producto o el desarrollo de la prestacién de un
servicio, sea porque reduce los costos de produccién o minimiza el tiempo de
consecucion de los objetivos planteados en la empresa, esto necesariamente le
otorgara una ventaja competitiva. Y como consecuencia de esa ventaja, la
informaciéon adquiere un determinado valor econdémico, susceptible de
intercambio en el mercado.

En ese orden de ideas, el know how tendra valor econémico en el mercado
s6lo si aporta un mejoramiento para el desarrollo de la actividad comercial o
industrial, ya que de otro modo no tendria ningdn atractivo para su obtencion
por parte de los agentes econémicos.

Cabanellas refiere en este sentido: “Esos conocimientos técnicos capaces de
adquirir' valor son de muy distinta naturaléza. Los habra con aplicacién
industrial, utilizables en la agricultura, requeridos por la mineria, empleables en
la prestacion de servicios. Todos ellos presentan la caracteristica comuin de
cumplir una funcién econdmica, de poder ser protegidos mediante su
mantenimiento en secreto y de requerir de tutela juridica para su elaboracion,
uso y diseminacion. Esa caracteristica es la que justifica la protecciéon de la
tecnologia industrial y la que debe igualmente fundamentar la extension del

régimen juridico de los conocimientos técnicos a todos ellos™’.

Al respecto Chamorro Dominguez menciona que “la posicién del know how
confiere a su titular una ventaja competitiva que obtiene cada vez una mayor
significacion. En conexién con ello, los contratos de know how tienen una

especial relevancia en el ambito del comercio entre los paises mas

67 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Régimen Juridico de los Conocimientos Técnicos,
Editorial Heliasta, Buertos Aires, 1984, Pag.17, 18.
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industrializados y aquellos en proceso de desarrollo™®. En otras palabras este
conocimiento secreto permite a la empresa ser mas competitiva y como
consecuencia de ello incrementa los activos, los recursos econdémicos. Ademas
que el know how tiene una gran importancia econémica en primer lugar para
quien los posee, para el creador, titular del conocimiento y los transfiere de
cuyo acto tendra una retribucion econémica, y en segundo lugar para quien los
adquiere porque al adquirir el secreto tendra una ventaja econémica al
" incrementarse la produccion, la demanda de lo que ofrece. “La tecnologia,
principalmente en forma de conocimientos practicos y secretos comerciales,
constituye un factor fundamental en este proceso. El “comercio de tecnologia”
se optimiza a través de la celebracion de contratos de licencia de know how"e®,

Para Caceres Barraza la ventaja competitiva se obtiene a través de técnicas
innovadoras después de haber invertido gran cantidad de tiempo, esfuerzo y
dinero. Al respecto discrepamos con el autor citado porque no solamente el
know how se obtiene a través de tiempo, esfuerzo y dinero, el conocimiento

secreto también puede ser producto del azar.

8 CHAMORRO.-DOMINGUEZ, Concepcion, Aspectos Juridicos de los Contratos de Cesion y Licencia de
Know-How en Derecho Espafiol, en revista Mercatoria, volumen 10, N° 1, Universidad Externado de
Colombia, Departamento de Derecho Comercial, junio 2011, p. 7.
%Ibidem.
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Los elementos del contrato de know how esta constituido por los elementos
esenciales, elementos personales, elementos tipicos y también para algunos
autores existen los elementos subjetivo y elementos objetivos, todos estos
elementos seran desarrollados a continuacion.

2.1.1Elementos Esenciales

Dentro de los elementos esenciales tenemos a fa voluntad, manifestacion,
objeto, causa y la forma de este contrato.

“La voluntad es la posibilidad de los seres de tomar sus propias decisiones en
torno a circunstancias que se le presentan. La voluntad es protegida por
nuestro ordenamiento juridico, y la establece como uno de los elementos
fundamentales a la hora de realizar un contrato. Tanto es asi que si esta se
viera viciada y asi se pudiera demostrar judicialmente, se puede declarar la
nulidad o anulabilidad de un negocio juridico.

La voluntad de un sujeto para que no esté viciada debe de ser libre y
claramente manifestadas””°.

“La manifestacién tiene su vinculacion esencial al elemento de la voluntad en el
negocio juridico, ya que se integran mutuamente, es decir, que tiene que haber
una manifestacion de la voluntad del contrato.

La manifestacion debe ser objetiva y con posibilidad de ser percibida
socialmente para que ingrese en el mundo juridico mediante la exteriorizacion
de los intereses™".

El Objeto de este contrato, es otorgar por un plazo de tiempo determinado un
conocimiento especializado, caracterizado por ser confidencial, sustancial e
individualizado, cual es el know how.

La causa de este contrato es el otorgamiento por un plazo determinado de
conocimientos especializados, que en la mayoria delos casos, es el know how
del proveedor, persiguiendo dar al receptor la ventaja de mantenerse y
prevalecer en el mercado en el que actta frente a sus competidores.

“Es en si la esencia o la motivacion por las cuales las partes se obligan, es algo

que nos es inherente a las partes sino inherente al contrato. La causa variara

70 GOMEZ BARRANTES, Nelson Antonio, Estrategias de Proteccién del Know How en el Contrato de
Franquicia de Servicios en Costa Rica, Tesis para optar el titulo profesional de licenciado en Derecho,
San José, Universidad de Costa Rica, 2010, pp. 47-48.
™ tbidem., p. 48.
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de acuerdo al contrato de que se trate. La causa es lo que aportan las partes
en cuanto al origen del contrato”’2.

En cuanto a la forma del contrato algunas legislaciones consideran que el
contrato de know how es un contrato, ad solemnitatem, ya que atribuyen como
de indole constitutivo la inscripcién de estos tipos contractuales, en registros
oficiales, sin embargo, en el caso de los autores nacionales, a los cuales nos
adherimos, el contrato de know how es consensual, siendo la formalidad de
indole ad probationem, con el fin de brindar seguridad juridica a las partes

contratantes.

2.1.2 Elementos Personales

“El contrato de know how es contraido por dos personas, las cuales
indistintamente pueden ser o bien personas naturales o personas juridicas,
nacionales o extranjeras [...] Son de aplicaciéon a este contrato las normas
generales sobre capacidad de las partes, de manera que para las personas
naturales se exigira la capacidad plena a que se refiere el articulo 42 del
Cadigo Civil’3, y tratandose de las personas juridicas sera necesario que estas
actien representadas por los drganos que se encuentren debidamente
facultados para obligarlas validamente.”” En los elementos subjetivos o
personales esta el dador y el beneficiario, el dador es el propietario del
conocimiento técnico a quien también sele denomina dador, proveedor o
cedente. Por otra parte el beneficiario es el adquirente, a quien también se le
denomina como benéficiario, usuario o receptor. Debe sefialarse que la
relacion de los sujetos es intuito personae, ya que el acto de contratacién por
know how a terceros implica el riesgo de pérdida del control que el dador

poseia sobre ella.

2.1.3 Elementos Tipicos
Precio: El pago o precio de este contrato se denomina regalia, los cuales son:

72 Ibidem.

TBartfculo 42 del C.C.-Tienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles las personas que hayan
cumplido dieciocho afios de edad, salvo lo dispuesto en los articulos 43° y 44°,

T“MONTOYA MANFREDI, Ulises, Derecho Comercial, Tomo ill, Editora Juridica Grijley, Julio 2006, p. 566
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Una cantidad fija mensual o anual, también puede ser una parte proporcional
al uso o explotacién que se haga de dicho conocimiento; puede asumir una
serie de variantes:

Que se trate de un porcentaje de las ventas totales; que se trate de un
porcentaje de las ventas brutas; o un porcentaje sobre cada mercancia
vendida; o un porcentaje sobre cada mercancia producida; e incluso un
porcentaje sobre cierto tipo de unidades de medidas, que salgan de la fabrica o
empresa beneficiada.

Este porcentaje, como es obvio, es enteramente arbitrario y sujeto a lo que
determinen las partes en cada caso durante el periodo de negociacion
contractual, ello en mérito del principio constitucional de la libertad de
contratacion. Es frecuente, ademas que se fijen regalias maximas y minimas
para periodos determinados. A decir de Eduardo Cogorno: “La regalia minima
permite al proveedor asegurar su inversion [....] Mientras que la regalia maxima
estimula al receptor para que éste haga uso. mas eficaz de la Tecnologia
- transferida...”

En los casos de cesacion de la confidencialidad de la informacién especializada
se debera tener en consideracién en primer término si dicho supuesto fue
establecido en los términos contractuales, caso contrario se debera resolver
acorde & 10s princCipios generales de la contratacion civil y los principios
generales del derecho. Es menester considerar, que en la doctrina y la
contratacion internacional se considera en primer término que después de
extinguida la confidencialidad de la informacién el beneficiario debera hacer
entrega de las contraprestaciones respectivas, durante el tiempo en que el
secreto se mantuvo y es justo que se abone por ello, de acuerdo a lo que
dispone incluso la Ley Alemiana contra restricciones a la Competenicia’s.

Segun Anibal Sierralta (“AI momento de determinar el precio, es menester
precisar los costos. Lo mismo que incluyen varios elementos que pueden
agruparse en tres categorias: costos previos a la contratacién, tales como los
representados por la explotacién del mercado internacional con el fin de
adquirir conocimientos técnicos no patentados (Know-how), la creaciéon de
capacidades tecnolégicas y de negociacion interna (en el caso del comprador)
o la generacion de los conocimientos objeto de la transaccion (en el caso del

5STUMPF, Herbert. Ei Contrato de Know How, op. cit. p. 86.
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vendedor), costos directos correspondientes al proceso mismo de Ia
transferencia yal pago propio del contrato, costos indirectos correspondientes a
los insumos y recursos atados al contrato de transferencia de tecnologia, venta
de patente, o asistencia, segiin el caso”®.

Forma de Pago’”: Existen diversas formas de pagar el acceso al know how, ya
sea en lo que corresponde al momento de pago o en el mecanismo de
compensacion.

Cuando se trata de un pago adelantado al momento de suscribirse el contrato,
se esta hablando de una clausula internacionalmente conocida como down
payment out of pocket expenses.

Cuando el precio y el pago pactado es una suma total, se conviene que vaya
variando conforme a indices preestablecidos ajustados peri6dicamente, en este
caso la doctrina refiere al denominado pago de dinero en una sola armada;

Otra forma es la cesién de acciones. De este modo, se puede establecer que al
monto total o parcial de la regalia se capitalice en el beneficiario del know how,
en la.empresa receptora de la tecnologia mediante la contratacién propuesta, la
emision de acciones liberadas.

2.1.4. Elemento subjetivo y elemento objetivo

Tanto el elemento subjetivo y el elemento objetivo del know how intervienen en
la celebracion del contrato sea de forma directa estipulada en alguna clausula o
intrinsecamente por su naturaleza de secreto y reservado de los contratos de
know how. Es decir, debido a que el titular o poseedor del conocimiento secreto
quiere que dicho conocimiento siga en reserva, le exige al beneficiario del know
how que mantenga este conocimiento en reserva, ademas también exige al
beneficiario la realizacion de medidas necesarias de seguridad para proteger

el know how. Estos elementos internos y externos explicamos a continuacion.

2.1.4.1 Elemento subjetivo

75SIERRALTA RIOS, Anibal. Contratacion Internacional de Marcas, Patentes y Know-How, en Revista
Vniversitas, nimero 107, ISSN: 0041-9060. Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, 2004, p. 435.
77 La moneda con que se efectlia el pago es otro asunto a tratar en esta clausula, siendo ésta con
frecuencia la del cedente o propietario [...] se puede insertar, como témmino de garantia monetaria, que
las regalias aumentaran en proporcion a la desvalorizacion monetaria. SEERRALTA RIOS, Anibal. Op. cit.,
pp. 435- 436.
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“‘En la doctrina reina total acuerdo en torno a la necesidad de que exista (en el
secreto industrial) un elemento subjetivo o voluntad del titular de mantener
oculto el mismo™8,

“Aquella exige como ulterior requisito para la existencia del secreto, la voluntad
de su titular en orden a mantener ocultos determinados conocimientos”?®.

Se trata de la voluntad que tiene el poseedor o titular del know how de
mantener aquella informacion oculta; sabe que tiene entre sus manos un
elemento que lo puede hacer mas competitivo en el mercado y quiere
aprovechar esa ventaja a fin de optimizar los resultados de sus actividades
industriales, comerciales o empresariales. Tiene .entonces, el deseo de que la
informacién que posee no sea de conocimiento de terceros (sin su autorizacion
o consentimiento) y no desearia que un competidor tenga acceso a la misma.
El, ha pensado en el valor econémico de esa informacion e intencionalmente
decide que no debe ser conocida por terceras personas.

Puede ocurrir sin embargo, que el poseedor del know how sepa que éste
conocimiento secreto tiene algun valor industrial, comercial o empresarial pero
no le interesa por su vocacion filantrépica, ocultarlo, y lo transmite a sus
colegas de profesién u oficio o a cualquiér otra persona; o lo publica en algun
medio de difusiéon. En este supuesto, no existiria el elemento subjetivo del que
hablamos, ya que el poseedor del know how no tiene voluntad alguna de-
mantener en secreto su informacion, y seria un conocimiento publico.
“Asimismo, la casualidad o el azar no pueden ser elementos sobre los que se
construya la figura del secreto. La persona que desee proteger su secreto
industrial debera manifestar claramente su voluntad en tal sentido”0,

Este elemento subjetivo es determinante para asegurar la proteccién legal del
know how, ya que sin el animo manifiesto, de preservar secreta una
informacién determinada, no concurriran todos los requisitos imprescindibles
para configurar el secreto empresarial. Esta voluntad debera en todo caso de
manifestarse a través de una clausula contractual, en donde se especifique

debidamente en qué consiste el secreto a guardar.

78Gomez Segade, José; “El Secreto Industrial” (Know How), Editorial Tecnos, Madrid, 1974, p. 224.
7% |bidem., p. 222.
8 Ibidem., p. 224.
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Sin embargo, “para que exista auténtica voluntad de mantener el secreto no
basta una expresa declaracion de ello o una conducta de la que se deduzca a
primera vista su intencion.

Es preciso, ademas, que la voluntad vaya acompafiada de medidas
complementarias que traten de lograr su efectividad™®'.

El maestro Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al referirse sobre este
aspecto, sefiala: “Ese deseo constitutivo -del elemento subjetivo, sin el cual no
cabe hablar de secreto, se manifiesta en la esfera juridica de diversas formas
tangibles, aprehensibles por los érganos encargados de la aplicacion de la
proteccién legal concedida a los poseedores de secretos. Los titulares de
conocimientos tomaran precauciones para que éstos no lleguen a poder de
terceros, impondran obligaciones de no divulgacion sobre sus empleados o
sobre las firmas a las que transmitan tales informaciones, adaptaran su
produccion a la intencidn de que los procedimientos reservados permanezcan
desconocidos por terceros”®2.

En tal sentido, se hace necesario llevar a cabo una serie de acciones para
asegurar la confidencialidad del conocimiento que se quiere resguardar, asi,

aparece otro elemento que pasaremos a revisar a continuacion.

2.1.4.2 Elemento objetivo

A fin de mantener el caracter secreto de la informacion, el poseedor del know
how no sdlo debera tener la voluntad (elemento subjetivo) de que ésta no
llegue a conocimiento de terceros no autorizados, sino que debera llevar a
- cabo una serie de actos tendentes a conservar fuera del alcance de éstos tal
informacion.

Gomez Segade sefala que, “los secretos industriales constituyen valores
incorporales de la-empresa; muchas veces incluso son un elemento de
importancia decisiva en el conjunto de valores empresariales. De ahi que los
secretos en alguna ocasion hayan sido denominados “alma de la empresa™s,

En suma, el elemento objetivo del secreto esta constituido por el interés de la

81 |bidem., p. 232.
52Gabanellas de las Cuevas, Guillermo, Régimen Juridico de los Conocimientos Técnicos, Editorial:
Heliasta, Buenos Aires, 1984. p. 56.
83 Cfr. Gomez Segade, José Antonio, op. cit. p. 246.
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empresa en el mantenimiento de su capacidad competitiva; es decir, el interés
por mantener su posicion o situacion en el mercado.

Debe entenderse entonces, que al referimos al interés como elemento objetivo,
estaremos hablando de conocimientos Utiles para la empresa cuyo
conocimiento por personas no autorizadas podria causar perjuicio a su
poseedor legitimo al ver vulnerada su capacidad competitiva.

En' ese sentido como veremos mas adelante, el poseedor del know how debera
tener sumo cuidado y extremar sus precauciones a fin de no verse perjudicado
con la divulgacion de su secreto.

Este interés debe entenderse también, como la actitud que adopta el titular del
conocimiento técnico. Es la diligencia con que el poseedor de este
conocimiento lo protege a fin de que no se conozca su contenido. Es decir, el
poseedor del know how debe tomar las precauciones razonables para eliminar
eri 1o posible €l riesgo de que la informacion confidencial que maneja sea
procurada por personas no autorizadas. Por ejemplo, en una empresa u oficina
debera agotar los medios para sefialar los lugares donde no puede tener
acceso libremente todo el personal. De igual modo, plasmada la informacion
confidencial en papel u otro soporte técnico, tendra que sefialar en forma clara
y visible el caracter secreto de la misma, a fin de evitar poner en riesgo dicha

informacion, al actuar con indiferencia en la proteccién y manejo de la misma.

2.1.5 Clausulas Especiales

También considerada por algunos autores como elementos especiales. Segun
Ulises Montoya Manfredi los elementos especiales son el conocimiento y el
secreto, entendiendo por el primero a la manifestacion del pensamiento
humano, un saber relacionado con una actividad el cual tiene que estar
materializado porque las ideas no son susceptibles de proteccion, debe
concretarse en un documento, en el caso del secreto que el propietario del
conocimiento debe estar en aptitud mental de reserva respecto del mismo de
forma tal que esta aptitud impida tener acceso facil, ademas se debe adoptar
diligencias para su acceso y mecanismos de seguridad.

En las clausulas especiales tenemos aquellas que son mas utilizadas en este

tipo de contrato, dentro de ello tenemos:

73



Clausula de amarre.- Esta clausula obliga al beneficiario del know how a
adquirir materias primas, productos semielaborados o bienes de capital del
mismo dador o a terceros por el sindicado, que generalmente son empresas
vinculadas al mismo. |

Clausula de Paquete de Licencias.- Esta clausula, atribuye la obligacion por
parte del dador a proveer la totalidad de la tecnologia, para satisfacer
plenamente el objeto del contrato, de modo de permitir que el adquiriente
contintie con la fabricacion o dacién del servicio especializado de una manera
auténoma hasta el fin del contrato.

Clausula de Absorcion de Tecnologias.- Todo contrato de know how incluye por
antonomasia Ia necesidad de un periodo de entrenamiento y capacitacién.
Dicho periodo permite la posibilidad que la empresa dadora tenga acceso de
manera exclusiva y sin retribucion a parte de la tecnologia, a fin de que una
empresa beneficiaria.

Clausula de Exclusividad.- La exclusividad es una clausula optativa en Ila
contratacion referida al Know how, si bien se estima que debe haber una
exclusividad en el contrato, ésta refiere al extremo en que el dador debe
abstenerse de realizar contratacion sobre el mismo know how a dos receptores
ubicados en un mismo territorio, incluso a dos usuarios que estén actuando en
un mismo mercado.

Si esto ocurriera, es decir si no se estableciera la clausula de exclusividad, el
beneficiario debera exigir del dador las mejores condiciones que pueda haber
con terceros, ya sean éstas de caracter técnico o de caracter econémico.

Al respecto Chulia indica que “Es también frecuente que el adquirente exija del
cedente el compromiso mediante el cual se obliga a no concluir con un tercero,
un contrato que tenga por objeto la transmision y autorizacién de uso del know
how objeto del contrato: es lo que se denomina clausula de licencia Unica, y a
no explotarla dentro de un ambito territorial determinado. No obstante, la
exclusividad no es un elemento esencial del know how, por cuyo motivo de no
figurar expresamente en el pacto no se entendera concedido tal derecho al

adquirente” 8

8Chulia Vicent, Eduardo, Ob. Cit., p. 258.
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Clausula de Provision de Tecnologias.- De este modo, se denomina a la
clausula que precisa que la provision de una tecnologia, refiere su
conformacién a mas de un proceso o sistema en propiedad plural o diversa. La
tecnologia para elaborar un producto o brindar un servicio, es la suma de varios
procesos, las mismas que son de propiedad de igual nimero de personas. En
esta situacion se puede dar:

Los cedentes se asocien formando un pool para la adecuada explotacion; El
proveedor principal, contrate a nombre y representacion de los otros; o El
proveedor principal otorgue su tecnologia.

Clausula de Escape.- Por ésta clausula, se entiende que el adquiriente del
know how, en el caso que los resultados no logren ser los esperados podra
resolver el contrato en mérito de la forma establecida por las partes. A la fecha
su utilizacion en el marco de la contratacidn internacional, viene incursionando

con mucha utilidad.

2.1.6 Clausulas post contractuales de proteccion del know how

Esta referido a las clausulas de no competencia post contractual o no
concurrencia contractual, es decir a través de esta clausula se prohibe al
trabajador de una empresa a laborar en -otras empresas que se dediquen en
trabajador a no ejercer su profesion u oficio en competencia directa contra su
antiguo empleador durante un plazo determinado, también se obliga a no
utilizar los conocimientos adquiridos en el desemperio de sus labores.

Para Magdalena Noguera estas clausulas son “la restriccion de la actividad
econémica del trabajador, por cuenta ajena o propia, en un area espacial
determinada y por un determinado periodo, con la intencién de limitar la
actividad competitiva que pudieran ejercer en contra de los intereses de su
antiguo trabajador’®.

Segtin la doctrina Espafiola estas clausulas deben cumplir requisitos basicos;
ademas que se limita en el tiempo estas clausulas:

El pacto de no concurrencia después de extinguido -el contrato de trabajo, no
pOdr‘é tenér una duracion superior a los dos afios para los técnicos y de seis

8 NOGUERA GUSTAVINO, Magdalena, El Pacto Laboral de no Competencia Post Contractual, Editorial
MC Graw Hill. Madrid, 1998, p. 178. Citado por GOMEZ BARRANTES Nelson Antonio. Op. cit., p. 153.
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meses para los demas trabajadores, sélo sera valido si concurren los requisitos
siguientes:

a- Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial.

b- Que se satisfaga al trabajador una compensaciéon econémica adecuada.

A pesar que la legislacién o jurisprudencia no se ha manifestado al poner un
plazo de validez a las clausulas de no competencia post contractual, la doctrina
si lo ha manifestado; y se tiene extendido el término de tiempo por un plazo de
2 afos a partir de la culminacién de la relacién laboral.

“La clausula Lleva consigo la exigencia de una indemnizacion que dura todo el
tiempo que dure el pacto, y que opere, naturalmente, como una compensaciéon
de lo que dejaria de ganar en caso contrario, y el limitado en cuanto al tiempo,
debiendo entenderse limitado también en cuanto a la materia dela misma clase
de actividades a las que se extiende, que seran las de la empresa y al espacio

en que surtira efectos”®,

2.2 Derechos y obligaciones de las partes contratantes
Los derechos y obligaciones del cedente y del licenciante son comunes a
ambos, “debiendo no obstante distinguirse éstas en que el cedente se
desprende de la ftitularidad del know-how cedido, no pudiendo explotarlo
mientras no se divulgue y pierda su caracter secreto, mientras que el
licenciante no pierde la titularidad del know-how licenciado ni la posibilidad de
explotarlo, a menos que se haya acordado contractuaimente limites a ia
utilizacion de los conocimientos técnicos por parte del licenciante™’.
2.2.1 Derechos del dador
e El principal derecho es recibir el respectivo pago a su favor por su
transmision de conocimientos, salvo que el contrato sea a titulo gratuito,
lo cual, es posible pero poco frecuente. Es indispensable considerar, que
uno de los presupuestos del contrato de know how es €l referido al pago

también conocida como regalias, esta regalia suele ser porcentual sobre

8 \bidem., 157.

87 CHAMORRO DOMINGUEZ, M? de la Concepcién. Aspectos Juridicos de los Contratos de Cesién y
Licencia de Know-How en el Derecho Espafiol, en Revista Juridica de la Universidad Externado de
Colombia, Revist@ e — Mercatoria, Volumen 10, N 1, Bogota, 2011, p. 10.

76



los ingresos del beneficiario aunque también puede ser de una cantidad
fija.

Exigir que el beneficiario guarde reserva de los conocimientos otorgados
En este extremo es recomendable a fin de preservar la reserva y
confidencialidad de los conocimientos otorgados, la tutela de los mismos
con anterioridad y posterioridad a la suscripcion del contrato de know
how. De este modo, la suscripcion de precontratos de know how, resulta
recomendable en la posibilidad que un posible beneficiario, quiera
evaluar la calidad del know how, objeto de contratacién; por ende, la
posibilidad que voluntaria o involuntariamente los conocimientos puedan
ser filtrados y pierdan de éste modo la exclusividad que los
caracterizaria perjudicando al dador. Este derecho de confidencialidad
en caso de no ser respetado, le dara facultad de exigir la reparacion de
los darios y perjuicios, incluyendo el dafio personal.

Exigir un informe sobre los avances y desarrollos de sus conocimientos,
es de consideracion mayoritaria en la doctrina, que la informacion
referida a los avances y desarrollo de conocimientos por parte del
beneficiario, sea en referencia a rendicion de cuentas en mérito de la
produccién, del volumen de ventas, la calidad de los productos o
servicios, introduccibn de mejoras, debe ser una informacidén
constantemente en poder y conocimiento de la parte dadora, con la
finalidad no de brocurar que el servicio o producto conserve su posicion
en el mercado, y por ende en fe de la preservacion de la oportunidad
comercial.

Tiene derecho a exigir que se cumplan con las exigencias de calidad de
los productos o servicios sobre los que se aplica el know how y ha sido
impuesto en el contrato. Sera bueno estipular en los contratos de know
how, cuales habran de ser las pautas de calidad para la elaboracion del
producto o servicio. Sera imprescindible por ende determinar cuales
seran las cualidades o nivel de rendimiento y optimizacion del objeto del
know how. Para ello se debera tener en cuenta todas las pautas
tendientes a la elaboracién del servicio o bien, de este modo en aquellos
casos que sea necesario, el beneficiario debera proveerse de

77



determinadas piezas o materias primas del mismo dador a fin de cumplir
con esta finalidad.

¢ Tiene derecho a recibir informacién sobre las mejoras producidas durante
la explotacion de la técnica transmitida. Como también tiene derecho a
gue se explote la técnica transmitida por parte del beneficiario.

e Por (ltimo tiene derecho a exigir al beneficiario el cumplimiento de los
llamados “acuerdos enlazados”, entendiendo por ellos el suministro de

materias primas, equipos o0 servicios.

2.2.2 Derechos del beneficiario
consiguienté tiene el derecho de recibir toda la informacién necesaria para el
desarrollo de la actividad empresarial respectiva, el dador se comprometera,
dentro de los apartados contractuales y teniendo en consideracion la
caracteristica del convenio en particular, el otorgamiento de todos los
instrumentos técnicos, documentales e inclusive la posibilidad de recibir
asistencia técnica por parte del dador o licenciante en todo aquello que esté
relacionado directa o indirectamente con el know how. La entrega de los
mismos, se encontrara sujeta no sélo a las pautas contractuales sino también a
la necesidad de reserva y confidencialidad respectiva a fin de preservar para
beneficio de las partes contratantes la oportunidad comercial en un
" determinado mercado. Con respecto a la confidencialidad el dador se
abstendra de ceder los conocimientos a terceros, es decir tendra el deber de
abstencion o de no hacer siempre y cuando se haya estipulado en el contrato
mediante una clausula de exclusividad, por el cual el licenciante no podra

otorgar el know how a dos personas o empresas distintas.

2.2.3 Obligaciones del dador

v’ “La obligaciéon del transmitente, cedente o licenciante incluye Ila
obligacién principal de poner a disposicién el know-how; es decir,' el
cedente/ licenciante de know-how debe hacer todo lo necesario para que
el cesionario/ licenciatario pueda recibir los conocimientos técnicos

secretos cuya transmision ha sido objeto del contrato y esté en
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condiciones de explotarlos™8. la principal obligacion del dador es la
transmisién del know how, esta obligado a poner en conocimiento del
beneficiario todo el bagaje de informacion necesaria para ponerlo en
practica, la forma como se llevara esta obligacion por parte del dador
dependera de los términos del contrato y las caracteristicas que revistan
los conocimientos secretos objetos del negocio. En estos contratos de
conocimientos técnicos debe existir plena comunicaciéon de los avances
que se da en la implementacion ello se dara en documentacion o
elementos técnicos que contenga la informacion relevante a transmitir,
como es €l soporte material de know how que puede ser esquemas,
muestras, memorias explicativas, calculos, manuales de instrucciones.

v Se obliga a brindar asistencia técnica®® al beneficiario, la misma que se
encontrara condicionada a lo estipulado por las partes. La modalidad de
la asistencia técnica puede ser la formacioén del personal, tanto mediante
su seleccibn como su entrenamiento, la asistencia a la explotacion, la
asistencia a largo plazo. La asistencia técnica no puede ser confundida
con el objeto del contrato del know how, pero con mucha frecuencia
forma parte de las obligaciones asumidas por el licenciante, como forma
de complementar la informacién puesta a disposicion del adquirente de
la tecnologia. Sobre el particular Massaguer sostiene que “existe una
enorme diferencia, tanto en la configuracién contractual como en la
finalidad de la asistencia técnica que habra de prestar el cedente, segun
ésta se incluya en el marco de una transmision de know how entre
empresas de un nivel tecnolégico similar o a favor de una empresa sin
un nivel tecnoldgico avanzado. En el primer caso la asistencia reviste un
caracter puntual, puramente accesorio y se estructura como clausula de
contrato principal. En el segundo, la asistencia técnica adquiere un
caracter casi tan esencial como el contrato de know how."%°

v' Otra obligacion que pueda asumir el licenciante, es la garantia de
resultados. En virtud de ella, el transmitente puede garantizar un

88 tbidem.
89 | a asistencia técnica implica las actividades necesarias que debe realizar el dador y ello dependera del
nivel tecnolégico que posea el beneficiario, porque si ambas empresas tienen el mismo nivel tecnolégico
sblo se entregara documentos técnicos, sin embargo si €l receptor tiene un nivel tecnol6gico inferior
entonces sera necesaria una mayor intervencion del cedente, quien tendra que prestar asistencia técnica,
formar al personal, suministrar componentes para la ejecucion y asesorarlo en la comercializacion.
80 MASSAGUER, José. Op. Cit., p. 169.
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aumento en la produccién del licenciatario. Puede ser frecuente en estos
tipos de contrato que el beneficiario imponga una clausula mediante la
cual se le garantice un aumento de produccion y de ventas, a
consecuencia de la tecnologia que adquiere. Es conveniente que
cuando en un contrato de know how se pacte la responsabilidad del
cedente por los resultados, se determine minuciosamente los criterios a
seguir como aumento de ventas en porcentaje determinado, menores
costos de produccion, los resultados que se garantizan especificamente;
las modalidades de garantia asumida y como debera satisfacerse la
misma.

v" Es también posible que el licenciante asuma la obligacion de abstenerse
de ceder el know how a terceros, de manera que se configura un pacto
de exclusividad a favor del adquirente. Por lo general dicha obligacién de
abstencién tiene unos limites geograficos, pactandose por ejemplo que
el licenciante no podra transmitir los conocimientos a ninguna persona
natural o juridica en un territorio. La exclusividad no -es, -empero,
inherente al contrato, y nada impide que éste no se pacte con ese -
caracter.

v Aun cuando no se pacte la exclusividad, debe entender que el
licenciante esta obligado a mantener en secreto la informacién objeto
del contrato, de tal manera que esta no pase a dominio publico. En estos
casos es frecuente que el beneficiario exija del cedente €l compromiso
mediante el ¢ual se obliga a no ¢oncluir con un tercero un contrato que

tenga por objeto la transmisién y autorizacién de uso del know how.

2.2.4 Obligaciones del beneficiario
> La principal obligacién que tiene el beneficiario radica en el pago que
debera efectuar al licenciante por los conocimientos cedidos, este pago
se puede resumir de diversos modos, las dos modalidades mas
comunes son: el pago total en un solo bloque, o a través de regalias
generalmente mensuales deducidas de las utilidades que genere a favor
del beneficiario o licenciatario. En cuanto al porcentaje ello queda sujeto
a la liberalidad de las partes. “Salvo cuando expresamente se haya



decision 291 del acuerdo de Cartagena (régimen comun de tratamiento
de los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y
regalias) prohibe esta clase de acuerdos. A tal efecto el articulo 14° de
la decisién 291 prohibe las siguientes clausulas:

- Obligacién del licenciatario de transferir al licenciante los inventos
0 mejoras obtenidos con el uso de la tecnologia objeto del know
how. ‘

- Obligacion de pagar regalias por patentes o marcas no utilizadas
o vendidas. Cualquier limitacion a la explotacion de productos
elaborados en base a la tecnologia respectiva; en lo concerniente
a esta limitacién, cabe la posibilidad que pueda dispensarse en
casos excepcionales y antelada mente calificados por el
organismo nacional ad-hoc.

- Obligacion del licenciatario de adquirir bienes, tecnologias o
productos de una fuente determinada, o de utilizar
permanentemente personal indicado por el licenciante.

> El beneficiario esta obligado a facilitarle las labores de supervision que
realice el dador, a fin de verificar si se estan cumpliendo las clausulas
del contrato, a su vez con la finalidad de efectuar el control de calidad
del producto respectivo. Por consiguiente el beneficiario tiene que
acatar las exigencias de calidad que le imponga el dador del know how,
es por ello que debe someterse a los controles de calidad en la forma y
condiciones que se pacten de tal forma que el dador pueda supervisar

el cumplimiento de esta condicion.

2.3 Objeto del contrato

El objeto® del contrato de provision de conocimientos técnicos secrétos esta
considerado como un propésito, es decir la creacion, regulaciéon, modificacion o
extincién de una obligacién, de modo tal que una vez lograda esta intenciéon el
contrato ha cumplido su cometido y lo que sigue es el desenvolvimiento de la

relacion obligacional.

3 E] objeto del contrato es la creacién de obligaciones con prestaciones de dar, hacer o no hacer algo, asi
como de regularlas, modificarlas o extinguirlas. ARIAS-SCHREIBER PETEZ, Max, Exégesis del Cédigo
Civil Peruano de 1984, Tomo |, Editorial Gaceta Juridica, Lima, 2000, p. 175.
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pactado la gratuidad del contrato de cesi6n o licencia de know-how™?.
Esta obligacién de pago no se efectuara cuando la transferencia del
know how sea a titulo gratuito.

Otra de las obligaciones que tiene el licenciatario es la de guardar los
conocimientos transferidos 0 mantener en secreto estos conocimientos
que se le transfieren, esta es una obligacidn de suma importancia
porque es una condicion inherente al objeto mismo del know how. ello
debera estar estipulado en el co‘ntrato; naturalmente si se divulgan, se
estaria desnaturalizando el contrato de know how; a su vez cabe
comentar que los contratos son ley para las partes y es obligatorio su
cumplimiento, siempre y cuando no se contravenga el orden publico ni
las buenas costumbres. Esta obligacion de confidencialidad debe darse
mientras esté vigente el contrato e incluso cuando culmine éste, a
menos que el conocimiento pase a dominio publico, ademas el
licenciatario no solo debe guardar el secreto de la informacién adquirida,
sino adoptar las medidas necesarias para protegerio de terceros. En el
caso que el licenciatario sea una persona juridica, la obligacion
comprende también por posibles divulgaciones hechas por parte de su
personal, lo cual es consecuencia logica del articulo 1981 del codigo
civil2,

Una de las relevantes obligaciones que enmarca el licenciatario radica
en la devolucion de los conocimientos cedidos por parte del licenciante y
ello al cabo de la conclusion del contrato, asimismo durante la vigencia
del contrato cedido el beneficiario esta en la obligacién de comunicar al
licenciante las ventajas o perfeccionamientos que el empleo del know
how le ha generado, a esta clausula los anglosajones la denominan
“grant back”. Es decir el usuario debe realizar la comunicacion de todas
las mejoras y modificaciones -que requiere el know how -esta clausula
debe estar expresamente estipulada en el contrato debido a que no es
un elemento esencial de este contrato. En los contratos de know how,

cuando el licenciante es extranjero como expone Arias Schereiber la

91cfr. CHAMORRO DOMINGUEZ, M? de la Concepcion. Op. cit. p. 12.

92 Articulo 1981 del C.C.- aquel que tenga a otro bajo sus érdenes responde por el dafio causado por éste
ditimo, si este daiio se realizé en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor
directo y el autor indirecto estan sujetos a responsabilidad solidaria.
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“Creada la obligacion, ésta se manifiesta mediante prestaciones de dar, hacery
no hacer.

En el contrato de licencia de know how caben, por lo tanto, prestaciones de
dar, hacer y no hacer®®. Ello dependera de la tecnologia que se quiera
transmitir en el contrato. En la mayoria de los casos se trata de obligaciones de
dar y de hacer, y no se concretan obligaciones de no hacer porque ellas no
contribuyen al desarrollo y finalidad del contrato, la informacién confidencial
que se va adquirir debe ser Util para elaborar un producto, mejorar un proceso
entendido como parte de su funciéon econémica.

Arias-Schreiber considera que las prestaciones derivadas de las obligaciones
de este contrato son:

En primer lugar, la doctrina® estima que debe tratarse de conocimientos con
posible aplicacién industrial o comercial. En otras palabras, la informacion debe
servir para fabricar un producto o para intervenir en el proceso productivo
haciéndolo mas eficaz o solucionandolo algun problema que en él pueda
presentarse.

En segundo término, se trata dé conocimientos que no son protegidos por la
legislacion industrial. No son, pues, sujetos a la proteccion de registro alguno,
por su propia naturaleza, o porque, siendo patentables, no han sido registrados
como tales. 2

En tercer lugar los conocimientos deben ser secretos. Este caracter debe ser
globalmente considerado, lo que significa que no hace falta que todas y cada
una de las informaciones transmitidas sean secretas, sino que lo sea el
conjunto de ellas.

Finalmente, podemos sefalar la necesidad de que se trate de conocimientos
con valor patrimonial. En otras palabras, la informacién fransmitida debe tener
un valor econémico para el licenciatario, y ser relevante para el proceso
productivo o comercial de que se trate. Esta caracteristica guarda estrecha
relacién con la calidad secreta de los conocimientos, la misma que determina

que sean ventajosos para quien los adquiere, al no ser de dominio publico.

%4 ARIAS-SCHREIBER PETEZ, Max, Contratos Modemos, Editorial Gaceta Juridica, Lima, 1999, p. 253.
% QOriginalmente se consideré que: los conocimientos objeto- del contrato siempre debian estar referidos
al desarrollo de una patente, concepto actualmente superado, pues se entiende que puede tratarse de
informacién que no guarde relacion alguna con ia explotacién de una patente, y sea autbnoma en si
misma y no complementaria. MONTOYA MANFREDI, Ulises, 6p. cit., p. 566.
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2.4 Extincion o terminacion del contrato
El contrato de know how estd sujeto a su vez, a las figuras tipicas
determinacién contractual, puede concluir por diversas causas, asi se

considera pertinente los siguientes supuestos que pasamos a exponer.

2.4.1Terminaciéon Normal

“Cumplimiento del plazo de duraciéon™8, si se cumplié el plazo estipulado por
las partes contratantes, el licenciatario debera dejar de utilizar los
conocimientos transferidos por el licenciante, estando obligado a la devolucion
de los mismos ya que el know how encarna meramente una transferencia en
uso, mas no de propiedad. El contrato de know how es, por su propia
naturaleza, de duraci6n limitada en el tiempo. Cuando el contrato es mixto, es
decir know how y cesién o licencia de patentes. Si no se hubiera pactado un
plazo determinado, y se trata de un contrato de tracto sucesivo nos remitiremos
a lo dispuesto por el articulo 1365 de nuestro ordenamiento civil, el cual
- establece que en los contratos de ejecucién continuada que no tenga plazo
convencional o legal determinado, cualquiera de las partes puede ponerle fin
mediante aviso previo remitido por la via notarial con una anticipacién no menor
de treinta dias. Transcurrido el plazo correspondiente el contrato queda
resuelto de pleno derecho. De manera que cualquiera de las partes podra
ponerle fin mediante aviso notarial remitido con treinta dias de anticipacion.
Esta norma no regira, como es obvio, tratandose de un contrato de ejecucion
inmediata, lo cual también es posible en el know how.

Algunos autores consideran que también es una causa natural de extincion del
contrato de know how aquella que se da por liquidacién en su caso de las

partes.%”

2.4.2 Terminacion Anticipada
Por resolucién contractual.- En lo que respecta al incumplimiento o
imposibilidad de la prestacion, las obligaciones surgidas de este contrato
quedaran extinguidas por resolucién, al tratarse de un contrato con

% CHAMORRO DOMINGUEZ, M2 de la Concepcion. Op. cit. p. 13.
’Es importante anotar que tratdndose de personas naturales, el fallecimiento de una de las partes en
principio no determina la extincion de las obligaciones a su cargo pues éstas son transm|s1bles a los
herederos, salvo que hubiesen sido pactadas con el caracter de intuitu personae.
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prestaciones reciprocas. Es de aplicacion las normas generales de resolucion
por incumplimiento o imposibilidades de la prestacion contenidas en los
articulos 1428 y siguientes de nuestro Codigo Civil, tratandose de considerar
que en estos casos la relacion contractual nace pura, y que sélo después de su
celebracién se presentan determinadas situaciones o acontecimientos, que
determinan o producen la pérdida de su eficacia. Asi tenemos el caso de la
excesiva onerosidad de la prestacion que configuraria la aplicacion de la
resolucion, al tratarse de un supuesto en que la obligacion de uno de los
contratantes se torna extremadamente rigurosa frente a la contraprestacion,
debido a que se producen acontecimientos que no existian ni se habian hecho
presentes en el momento de celebrarse el contrato y que ademas ostentan
caracteres imprevisible, extraordinarios.

Por ejemplo: que el know how otorgado haya sido superado por otra invencion
aparecida durante el periodo de vigencia. Otro tipico caso es la pérdida de
confidencialidad de la informacion especializada implique el menoscabo de
ventajas que le proporcionaba, y que motivaron el suscribir el contrato a una de
las partes. Asi también, podria configurarse el caso de resoluciéon por
imposibilidad sobreviviente de la prestacion, pudiendo ser aqui sin culpa de las
partes; por culpa del deudor 0 acreedor. '
También puede ser por incumplimiento de obligaciones; por falta de
saneamiento, por vicios ocultos en el know how transmitido o por hechos
propios del titular; a su vez 1a resolucion a cargo del dador sera por la falta de
pago de royalties pactados o retraso de los mismos; por comunicar a terceros
la tecnologia objeto de la transferencia; en general por no cumplir las

condiciones pactadas.

Por rescision contractual.- Es importante considerar que “la rescisién deja sin
efecto un contrato por una razén que existe al momento de su celebracion™,
Tal como lo establece el articulo 1370 del cédigo civil. En la rescisidon el
contrato no esta viciado en su origen, pero podemos decir que tiene un defecto
de nacimiento, que puede conducirlo a su disolucion, por ejemplo, en la

confratacién por know how, puede darse una necesidad donde el dador se

% BRAVO MELGAR, Sidney Alex. Contratos Modernos: Contratos Atipicos e Innominados, Ediciones
Legales, Lima, 2010, p. 158.
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aprovecha del beneficiario y ofrece un precio exagerado a las condiciones
reales del mercado. Para que se configure un caso de lesion, la desproporcién
entre las prestaciones se da al instante en que se perfecciona el contrato y no
con posterioridad, por ende seran también aplicables las disposiciones
generales referidas a la lesion, Art.1447 y siguientes del Cadigo Civil.

Por Nulidad o Anulabilidad del Acto Juridico.- “El know how, a su vez, puede
terminar por nulidad, idem por anulabilidad del mismo, a tal efecto nos
remitiremos a lo dispuesto por nuestro ordenamiento civil en los articulos 219°
y 221°"%, Ejemplo si la contratacion por know how, no se efectua por el titular
del mismo, corresponderia al perjudicado pedir la anulabilidad por dolo. Si la
contratacion contraviene alguna norma imperativa, de orden publico o contra
las buenas costumbres, es l6gico que el contrato fuera nulo.

Cabe acotar que para Arias Schreiber también se da otro tipo de. causales
como son las causas generales aplicables a la extincion de las obligaciones,
asi se extinguirdn las obligaciones nacidas del contrato de know how por

compensacion, condonacion, transaccién, consolidacién, novacién, mutuo.

2.5 Ventajas y desventajas del contrato de know how

Antes de desarrollar las ventajas y desventajas del contrato de know how es
necesario primero entender cuales son los beneficios que tenemos con el know
how como también comprender las dificultades o desventajas que presenta, es
en ese sentido que primero desarrollaremos las ventajas y desventajas del
know how de manera general y en base a lo desarrollado podremos deducir

cuales son las ventajas y desventajas que posee el contrato de know how.

Ventajas
< Los conocimientos técnicos secretos, pueden proteger cualquier
creacion, exigiéndose solo el requisito de caracter secreto; es decir, el
know how admite conocimientos de aplicacion empresarial que sean
reservados por su valor econdmico, no siendo necesarios ulteriores
requisitos, llamese novedad, susceptibles de ser patentados entre otros,
esto permite que aquellos que desarrollen o utilicen un conocimiento

% |bidem.
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técnico reservado no se preocupen por exigencias que otras figuras
juridicas de similar ambito exigen, dado que sin su cumplimiento caerian
en una zona de desproteccion legal.

Los conocimientos técnicos, a diferencia de las patentes, presentan una
duracién indefinida, las legislaciones de los paises del mundo atribuyen
un monopolio legal al titular de una patente, sin embargo, es por un
cierto tiempo; en cambio, el know how permite a su titular el uso, goce y
disfrute del mismo sin un limite de tiempo fijado, solamente esta
atribucién exclusiva desaparece si otros han desarrollado legitimamente
aquel know how y lo patentan, entonces aquella exclusividad
desaparece en beneficio de quien lo patentd.

Los conocimientos técnicos permiten, en el ambito empresarial
facilidades en las operaciones de sus actividades; entraran al mercado
con una ventaja competitiva que sus competidores no poseen y
desarrollaran en su interior un conocimiento de alto rendimiento
econoémico, el cual puede ser objeto de asistencia técnica para ellos
mismos o para otros, asimismo, la proteccion que se brinda al know how
recae en defender la esfera reservada de la empresa.

Representan una “garantia de éxito”, el know how es producto de la
experiencia. y del empleo de otros conocimientos, que en el franscurrir
del tiempo permite la introduccién de innovaciones y constantes mejoras
que son contrastadas con la realidad, rechazandose lo que no producen
mejores resultados e incorporando los que consigan buenos resultados.
En lo que respecta al empleo y a la transmision, el know how es
susceptible de ingresar al negocio contractual, el conocimiento técnico
puede ser usado por quien lo haya desarrollado o por quienes se
encuentran unidos por vinculos contractuales con este ultimo sin que el
objeto del secreto pierda su caracter de tal ante el orden juridico,
asimismo, permite a su titular una ganancia econémica adicional al

adquirir una contraprestacion por la informacién otorgada.

La existencia del secreto obliga a los competidores a trabajar para

conocerlo o encontrar un método que lo supere, y de estos esfuerzos se
beneficia la sociedad; en suma, es una situacién pro-competitiva que
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beneficia a los titulares de un know how y el pais en que se emplea al

% Los conocimientos técnicos permite a su titular no sélo un monopolio de

hecho, sino el ejercicio de los derechos de propiedad inherentes a él, y
la proteccién del ordenamiento legal en su conjunto en caso de perjuicio

a la empresa en que le han divulgado ilegitimamente su know how.

Desventajas

O
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No tiene la misma proteccion que las patentes, es decir no tienen una

expresa titularidad legal que facilite la probanza de la propiedad del

know how y un sistema normativo de regulacion directa del mismo. Sin
embargo, no requieren un acto expreso de los organismos estatales,
precedido de un procedimiento especifico destinados a comprobar las
condiciones de fondo, ni se le exige a su titular gastos administrativos
sustanciales y el pago de sumas peridédicas como en las patentes (tanto
en su obtencién como en su mantenimiento).

La transmision de conocimientos técnicos puede ser realizada de
diferentes maneras, originando a su fitular serios riesgos y perjuicios
cuantiosos, es decir que la transmisiéon de derechos sobre el know how
puede tener lugar mediante la simple revelacion voluntaria de tales
conocimientos, la cual privard a quien la realiza de las acciones contra
quien la recibe, por lo tanto es necesario en la etapa de negociacién un
sumo cuidado en la revelacidon de los conocimientos técnicos porque
corre el riesgo que la otra parte concluya las tratativas y emplee en su
provecho aquel know how, en cuestiones de probanza y nivel de
responsabilidad se debe de tomar las precauciones necesarias.

La proteccion de los conocimientos técnicos en las diversas ramas del
derecho origina un sistema legal integrado por normas de diferentes
naturaleza: civiles, administrativa, penales, de regulacién econémica, las
cuales originarian una falta de unidad. No obstante, existen conductas
humanas que el derecho regula de diferentes formas, y su aplicacién no

es problema sino que implica la protecciéon sistematica y la base de la

unidad dél ordenamiento juridico que sobré una figura determinada
puede recaer.
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De lo expuesto tenemos las ventajas que presenta el contrato de know how:

El contrato de provisiéon de conocimientos técnicos secretos permite trasferir
tecnologia, transmitir conocimientos especializados de forma temporal,
permitiendo al beneficiario tener mayor competitividad empresarial y con ello
gozar de una posicién preferente en el mercado porque ingresaran al mercado
con una ventaja competitiva que sus competidores no poseen y desarrollaran

un conocimiento de alto valor econdmico.

El contrato de know how incrementa el valor de la empresa titular del know
how, porque, debido a estos conocimientos técnicos secretos la empresa titular
podra transmitilos a otras empresas que quieren ser mas competitivas,
teniendo a su vez la empresa propietaria de los conocimientos especializados
ingresos por las trasmisiones efectuadas e incrementando el activo de la

empresa. Es decir la empresa se capitaliza mas en el mercado.

Otra ventaja del contrato de provisién de conocimientos técnicos secretos es la
flexibilidad. del contenido del contrato, es decir estos contratos se celebran de
acuerdo a las necesidades y a los acuerdos arribados por las partes, debido a
que el contrato de know how es un contrato donde prima el principio de
autonomia de la libertad contractual por ser un contrato atipico.

Las desventajas que presenta el contrato de know how son las siguientes:

Una vez finalizado el contrato de provision de conocimientos técnicos secretos
cabe la posibilidad que el beneficiario no entregue todo los conocimientos
especializados transferidos por el titular y que a pesar de que haya finalizado el
contrato el beneficiario siga utilizando el know how transmitido, ocasionandole
perjuicio al titular. Por ello se debe tomar medidas de seguridad y establecer

clausulas en el contrato para garantizar la entrega total del know how a su

titular.

‘Otra desventaja en el contrato de know how puede darse cuando el beneficiario
lo divulga o no guarda el deber de reserva del conocimiento trasferido o no

toma las medidas necesarias de seguridad para mantenerio en secreto, por
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ejemplo un trabajador de la empresa beneficiaria puede acceder faciimente a
los conocimientos transmitidos y entregarlos a otra empresa perjudicando tanto
a la empresa beneficiaria como al titular de los secretos empresariales, por ello
se debe tomar todas las medidas necesarias de seguridad para proteger el
know how, consignandose en el contrato las clausulas de confidencialidad, el
deber de reserva, las sanciones, clausulas de no competencia por parte de la
empresa beneficiaria posteriormente a la culminacién del contrato, también la
empresa beneficiaria debe tomar medidas para proteger ante sus trabajadores
el know how y también una vez que los trabajadores dejen de laborar en la

empresa deben mantener la reserva del conocimiento.
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CAPITULO Ilf
LA PROTECCION JURIDICA DEL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL
DERECHO INTERNACIONAL

3.1 La transferencia de tecnologia dentro del desarrollo de los paises

En los ultimos anos el desarrollo de los paises a nivel mundial se esta
realizando por la apertura de mercados, el cual ha generado el comercio
internacional a través de los negocios internacionales que es un area que
comenzd a desarrollarse en la década de 1950.1%° Estos negocios
internacionales se basan en las transacciones que tienen lugar en el extranjero
para satisfacer las necesidades de los individuos, mercados y organizaciones.
Estas actividades econdémicas son operaciones comerciales entre empresas
transnacionales y paises o también entre paises. Este avance galopante se da
en gran medida en la tecnologia, a la informacién privilegiada que tienen
algunos paises y empresas los cuales los hacen diferentes y les da mayor
competitividad en el mercado por ese conocimiento secreto reservado que
poseen. Esta claro que en el mundo existe desigualdad en el desarrollo
tecnolégico, unos paises son mas avanzados tienen mejores tecnologias,
mejores conocimientos que otros.

Estos conocimientos son propicios para contribuir al desarrollo global y
uniforme de las naciones a través de los conocimientos industriales y
comerciales que los paises mas avanzados les pueden proveer a los menos
desarrollados como es el caso de nuestro Pais.

Como manifiesta Ulises Montoya “El desarrollo de las actividades
empresariales requieren de costosas inversiones. Una forma de minimizar el
riesgo en la inversién es lograr el financiamiento en 1a investigacién, cuyo fruto
sera materia del secreto para ser utilizado bajo la forma de un contrato de know
how. La transferencia de know how conduce a una meta que puede estimarse
deseada desde el punto de vista de la economia global. "101

De tal forma que el desigual desarrollo tecnolégico, industrial y comercial entre

los paises se reducira en la medida en que la tecnologia que se posee se

100 En esta época no habia muchas empresas multinacionales o transnacionales y la mayor parte de ellas

eran estadounidenses, muchas naciones entre ellas Japon y los paises Europeos, se preocupaban mas’

por la reconstruccién que por invertir en el extranjero.

101 Ulises Montoya Manfredi, Derecho Comercial tomo lil, Editora Juridica Grijley, julio 20086, pp. 559-560.
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incorpore como licencia de know how o contrato de transferencia de
tecnologia, concepto que en su uso general constituye un proceso por el cual
los conocimientos desarrollados en una organizaciéon o en un area con un
propésito determinado, es aplicada a otra organizacion no de manera directa
sino a través de conocimientos y experiencias los cuales son asimilados y
adaptados a las necesidades del contorno social al cual son transferidos.

Se denomina tecnologia en el mundo del comercio internacional a la aplicacion
de conocimientos cientificos o los medios técnicos, a fin de obtener nuevos
productos y servicios, mejor calidad de ellos menores costos o menor tiempo
para su obtencién, asi como procedimientbs técnicos complejos para lograr
productos de calidad dificiles de imitar. Por su parte transferencia no significa
traslado de algo de un lugar a otro, sino mas bien se utiliza para designar los
contratos en los que una de las partes concede a la otra la posibilidad de
utilizar su know how.

‘la transmision de know how de las empresas grandes a las empresas
pequeiias posibilitan a estas pequefias y medianas empresas una explotacion
moderna, racional, pero sobre todo eficiente y rentable, que éstas no podran
realizar valiéndose solamente de sus propios recursos. De esta manera, la
transferencia de know how conduce a una meta que puede estimarse deseada
desde el punto de vista de la economia global, eficiencia y rentabilidad”.102

La transferencia de tecnologia puede tener varios significados en diferentes
situaciones; en algunas situaciones, se refiere a transferencia de derechos
legales que reconoce el uso exclusivo sobre creaciones de la mente, en otros
casos constituye el movimiento espontaneo de informacién, conocimientos y
habilidades a través de la interaccidén entre empresas o personas.

La expresion transferencia de la tecnologia debe ser concebida como el
proceso por medio del cual un conjunto de conocimientos se transmiten de un
area o sector determinado a otro, siendo este un concepto que engloba los
diferentes tipos de transmision de conocimientos.

Los beneficios econdmicos de la trasferencia tecnolégica a un pais se
acrecientan cuando un producto, proceso o servicio es traido al mercado

donde puede ser vendido o usado para aumentar la productividad, se trata de -

102 |bidem., p. 561.
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ver si la tecnologia a aplicar en un pais determinado, es percibida como una
necesidad de mercado.

Cuando una trasferencia de tecnologia es exitosa, nueVos y diferentes
productos o procesos llegan a ser disponibles para incluir o cubrir la demanda
en el mercado, creando un ambiente de crecimiento y prosperidad econémica
dentro de un sector o pais determinado.

Todos los hechos anotados se dan sin esperar a que largas investigaciones
desarrollen tecnologias implementadas ya en otros paises o regiones con
resultados concretos, sélo basta un proceso de trasferencia de tecnologia y su
posterior adaptacion para lograr los resultados esperados.

En la actualidad, bajo los nuevos esquemas mencionados existe la necesidad
de integracién comercial, el cual conlleva a la necesidad de un contenido
mucho mayor en la trasferencia de la tecnologia, que no sé6lo abarque derechos
reconocidos como exclusivos, como sucedia anteriormente, sino ofras
experiencias y conocimientos que no son reconocidos como derechos y que
hoy en dia juegan un papel de vital importancia tales como el establecimiento
de centros educativos, fabricas, programas de entrenamiento industrial, ambito
comercial, agricola y otros servicios que en términos generales no tienen una
proteccion especial frente a terceros en el momento de incursion a un area
determinada.

En la actualidad firmas de negocios internacionales buscan socios posibles en
otros paises, ofreciendo sus experiencias tecnologicas e industriales para
poder acceder a los mercados exiranjeros, todas favorecidas por las nuevas
leyes de inversidbn extranjera que flexibilizan y en algunos casos liberan
totalmente el manejo de las regalias por concepto de inversidén en trasferencia
de tecnologia.

Estas asociaciones con empresas nacionales son las que se imponen y en
estas asociaciones es cuando se presenta la trasferencia de la tecnologia que,
€n su mayor parte, se refiere a experiencias y secretos de negocios adquiridos
en mercados mas activos y dinamicos, esta trasferencia de la tecnologia se
convierte en un medio eficaz para los paises con bajo nivel tecnolégico y
comercial, por medio del cual estos pueden alcanzar conocimientos que ya han
sido desarrollados por haciones mas industrializadas, evitando de esta manera

que se hagan cuantiosas inversiones en el desarrollo de tecnologias ya
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implementadas. Es mejor dedicar esfuerzos a desarrollar nuevas tecnologias y
adecuar aquellas existentes a las necesidades del pais.

En resumen la importancia de la transferencia tecnologica o know how en los
paises radica en que podran mejorar la tecnologia, informacion, comercio,
entre otras y esta mejora sera para los paises menos desarrollados por el cual
ya no gastaran recursos econdémicos los paises o empresas de paises menos
desarrollados en tecnologia que ya ha sido desarrollada ampliamente en otros
paises sino mas bien a fravés del know how van a podér acceder a dicha
informacion que les va beneficiar para ser mas competitivos.

Habra menor costo para la adquisicion de conocimientos para la explotacion de
actividades industriales o de servicios, y podran destinar sus recursos
econémicos a mejorar su calidad, cumplir con estandares a nivel global.

3.2 El contrato de know how en el ordenamiento juridico Aleman

Eduardo Chulia Vicent expresa que para la Ley Alemana el know how es
sinénimo de adelanto inventivo, procedimiento de fabricacion, construcciones y
demas adelantos enriquecedores de la técnica, que deben ser secreto de
empresas.

En Alemania el know how se encuentra estipulado en la “La Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (ley de defensa de la competencia, BGBI.2004 |,
p.1414, UWG) tiene por objeto, segin su articulo |, la proteccion de los
competidores, los consumidores y los demas operadores econémicos frente a
la competencia desleal. Asimismo, defiende el interés general en una
competencia libre de falseamientos™%, A esta Ley de competencia desleal se
le conoce como UWG. También podriamos considerar que los secretos de
empresa se encuentran regulados en el Cédigo Penal Aleman conocido como
StGB.

103 PEREZ MOSTEIRO Amelia Maria, La Reforma de la Ley de Competencia Desleal, editorial Difusion
Juridica y Temas de Actualidad S.A. Madrid, 2011. P. 324 Disponible en- linea:
http://books.google.com.pe/books?id=0AD_d0ilHv4C&printsec=frontcover&dg=inauthor:%22Amelia+Maria
+Perez,+Moseiro%228&hl=es&sa=X&ei=SxoPT_WJCMj9ggeu3tXKAw&ved=0CDIQGAEWAA#v=0nepage&
qdf=false. Pagina consultada el 23 de Febrero del 2012.. Pagina consultada el 23 de Febrero del 2012.
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En cuanto a la UWG. El know how esta regulado en los articulos del 17 al 20 y
tal como afirma Benaventes Chorres'® [a UWG tiene una tipificacién penal de
los secretos empresariales.
El articulo 17 se refiere a la traicion de los secretos comerciales y
empresariales y contempla cuatro parrafos los cuales son:
(1) Cualquier empleado, obrero o aprendiz de una empresa de negocios que,
durante la duracion de su relacion laboral, comunica un secreto comercial o
mismo por razdn de su relacidn laboral, sin autorizaciéon a cualquier persona a
los efectos de la competencia, en beneficio propio, para el beneficio de un
tercero o con la intencién de causar perjuicio al titular de la empresa de
negocios, sera sancionado con prisién de hasta tres afios o una multa.
(2) Del mismo modo, cualquier persona que a los efectos de la competencia, en
beneficio propio, para €l beneficio de un tercero o con la intencion de causar un
perjuicio al titular de la empresa de negocios:
1. Obtiene o mantiene sin autorizacién a través

(A) el uso de medios técnicos;

(B) la fabricaciéon de una reproduccién incorporada del secreto; o

(C) el traslado de un objeto en el que el secreto se plasma, o
2. hazafas o se comunica con otra persona, sin autorizacién, un negocio o
secreto industrial que ha adquirido o en alguna otra forma, sin autorizacion,
obtenido o asegurada a través de una comunicacién que se refiere el inciso (1)
o a fravés de su propia u otra de actuar bajo punto 1, sera castigado con la
misma pena.
3) La tentatva de cometer tal acto sera castigado.
(4) En los casos particularmente graves, la pena sera de prision de hasta cinco
afios o una multa. Un caso particularmente grave sera normaimente el caso en
que la persona que comete el acto sepa la hora de hacer la comunicacién que
el secreto esta en ser explotada en el extranjero o si él mismo explota en el
extranjero.
La Ley esta disefiada para proteger a los competidores, consumidores y

participantes en el mercado de la competencia desleal. Al mismo tiempo el

104 BENAVENTE CHORRES, Hesbert, el Delito de Divulgacion y Explotaciéon de Secretos de Empresa: un
estudio sobre la necesidad de tipificaciéon de esta figura en-el codigo penal Peruano. En el- XVII congreso
latinoamericano, IX iberoamericano y I nacional de derecho penal y criminologia.
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interés publico en una competencia no falseada estd protegido.
Se prohibe poner en peligro los actos desleales, asi desleales de competencia,
los competidores o de otros participantes del mercado. La explotacion de la
reputacion, la obstruccién de los competidores, la publicidad engafiosa y el
acoso injusto son sblo unas cuantas consignas que se mencionan en este
contexto y para examinarla base de los requisitos legales. Ademas, la UWNG
sabe como la publicidad del derecho penal punible, la traicién de los negocios y
los secretos comerciales, o el uso de plantillas.

El articulo 187% sanciona la explotacion de los conocimientos a la persona que
se le confia el secreto de la empresa.

El articulo 19% de la UWG estipula la indemnizacion de los darios causados.

El articulo 20'%de la UWG establece como ilicitos auténomos algunos casos
peligrosos de tentativas de induccién y preparaciones para cometer un abuso
de un kfow how, asi como actuar como cémiplice dé una conducta ilicita de
este tipo. La seccién 20 a su vez, considera punible el intento de induccion
incluso cuando ese intento ha fracasado. También establece un principio de
derecho internacional en el parrafo20 a. Esta norma establece que la seccion
5.7.St.GB se impondra a las violaciones de las disposiciones recogidas en las
secc. 17,18, y 20 de la UWG, si el titular del secreto de empresa violado es una
desleal Alemana no se aplica Unicamente a las fronteras de ese pais, sino que
seran aplicables a cualquier extranjero, aunque actie en otros territorios,
siempre que resulte afectada una empresa Alemana.

Con respecto al Cédigo Penal en Alemania se denomina StGB y regula la
figura del delito por violacion al secreto de empresa, en este caso nos

Wsarticulo 18. Cualquier persona que, a los efectos de la competencia o para beneficio personal, explota
sin autorizacion o se comunica con otros documentos de la persona o las instrucciones de caracter
técnico, en particular, dibujos, modelos, patrones, secciones o métodos que se han confiado a él en el
curso de negocio sera sancionado con prision de hasta dos afios 0 una muita.
108Articulo19. Cualduier persona que actila en violacién de las disposiciones de las Secciones 17 y 18
también podran ser objeto de indemnizacion de los daiios causados. Cuando hay mas de una persona
responsable, que seran responsables conjunta y solidariamente responsables.
107 Articulo 20 -. (1) Toda persona que a los efectos de la competencia o para beneficio personal tiene por
objeto inducir .a otra persona a.cometer un delito bajo la-Seccion 17 o0 18 afios 0 que acepta la propuesta
de otra persona para cometer este delito serd castigado con pena de prision de hasta dos afios o una
multa.
(2) Del mismo modo, cualquier persona que a los efectos de la competencia o para obtener beneficios
personales se propone para la comision de un delito previsto en la Seccién 17 o0 18 o si declara su
voluntad de cometer ese delito a instancias de otra persona sera castigado con el mismo castigo.
(3) ElI  articuo 31 del Coédigo Penal se aplicaran de 1la misma manera.
20a. En el caso de los delitos previstos en las secciones 17, 18 y 20, Secci6n 5, inciso 7 del Codigo Penal
se aplicaran de la misma manera.,
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remitimos a los apartados legales contenidos en los articulos 202 a), 203 y 204
StGB, ubicados en la seccion XV de la parte especial, bajo la denominacion
“Lesion del ambito personal de la vida y del secreto”. Esta clasificacion es
confusa, ya que llega a equipararse el tratamiento del secreto de empresa o
know how con el secreto profesional, lo cual es erréneo, contradiciendo la Ley
de competencia desleal Alemana. En el articulo 202 a) se sanciona el
espionaje en general, siendo posible aplicarlo a conductas de espionaje
empresarial.

El articulo 203, hace referencia expresa a la criminalizacion de la divulgacion
del secreto de empresa dentro del delito de violacién de secretos privados.

En cuanto a la critica del articulo, se precisa:

El legislador Aleman tipifica expresamente |la conducta de divulgar un secreto
de empresa.

El articulo 203 de la StGB, detalla que el Cédigo Penal Aleman realiza un
erréneo tratamiento entre el secreto perteneciente a la vida personal y la de un
secreto 0 negocio.

La norma es limitada, ya que se trata de un delito. de caracter especial, que
unicamente puede ser cometido por una agente con estado de dependencia,
careciendo de regulacion la infraccién Penal cometida por tercero.

La accion tipificada como conducta ilicita es la divulgacion, careciendo de
regulacion otras acciones como: revelar, ceder, otorgar, explotar.

El articulo 204.1. StGB, se presenta como un tipo cualificado respecto del

anterior cuando el sujeto utiliza un secreto ajeno a cuya reserva esta obligado.
3.3 El contrato de know how en el ordenamiento juridico Colombiano

La legislacion Colombiana al regular este tema sélo hace menciéon al secreto
industrial sin que a la fecha se haya regulado de manera especifica el know
how, autores Colombianos como Manuel Pachon indican que la legislacién da
al secreto industrial, el caracter de bien inmaterial y lo ubica como parte de la
propiedad industrial.

La propiedad industrial ha sido protegida desde 1811 con la Constitucion de la
Republica de Tunja y la del Estado soberano de Antioquia de 1812 que

reconocia derechos a los inversores, pero sin hacer ninguna diferencia al
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secreto industrial. En el afio de 1993 entra en vigencia la decision 344 del
acuerdo de Cartagena el cual es reglamentada por los decretos 117 y 2875 en
este decreto 2875 por primera vez en el pais de Colombia la legislacion hace
referencia y reconoce el secreto industrial como objetos de derechos vy
proteccion por parte del estado en el ambito comercial como derechos
comprendidos dentro de la propiedad industrial.

Esta decisibn no contiene como tal una definiciébn de lo que es secreto
industrial y ademas en ninglin momento hace referencia al know how, pero si
hace una enumeracién de los elementos o caracteristicas de lo que para la
decision vendria a conformar el secreto industrial. Solo menciona el secreto
industrial y dentro de ello incluye los secretos comerciales. Establece que la
informacién debe contar en documentos, medios electronicos o magnéticos,
discos Optimos, microfilmes peliculas u otros elementos similares, y perdurara
mientras existan las condiciones establecidas.

También menciona que estos secretos industriales deben tener valor comercial
efectivo o potencial por ser secretos y quien lo tiene bajo su control debe tomar
medidas razonables para su proteccion.

La decision 344 del acuerdo de Cartagena es resultado de la Comunidad
Andina de Naciones, organizacién subregional con personalidad juridica
internacional, creada por el pacto andino.

Por dltimo en la doctrina Colombiana asimilan al know how como un secreto
industrial, tal como manifiesta Manuel Pachén, es un bien inmaterial cuyo titular
puede transmitirlo por acto de disposicidn o facultar a otro para usarlo e
inclusive también denfro de esta figura los conocimientos comerciales o
empresariales. Y los conocimientos que no sean secretos, asi sean de dificil
acceso por parte de otras empresas no constituyen un secreto industrial o
empresarial, quien esta dispuesto a pagar un precio por poderios utilizar, solo
. lo hace por estar en un nivel inferior, él precio se paga entonces por la
prestacion de un servicio'y no por tener acceso a un secreto industrial. Ademas
al referirse al secreto industrial, comenta el autor que la decision al exigir el
conocimiento no sea de total dominio publico, quiere decir que el conocimiento

no lo tenga una persona distinta al poseedor.
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En cuanto a la Jurisprudencia Colombiana tenemos la sentencia T. 381/93 el
cual se pronuncié sobre la proteccion del secreto industrial y lo identifican
también con el know how.

Primera instancia: la accién de tutela fue interpuesta por la empresa Bavaria
S.A. contra la direccidn de impuestos y aduanas nacionales de Colombia;,
debido a que ella por razones ftributarias solicitd a Bavaria el cuadro de
estandares para cervezas y maltas que producia, también le fue solicitada la
segun la empresa versaban sobre el mapa de distribucién de cervezas en la
zona y equivalia también al secreto industrial; Bavaria invoco como derecho
amenazado su derecho fundamental a la propiedad en este caso la industria.
Por lo cual el tribunal superior del distrito judicial de Santafé de Bogota sala
Civil concedié a Bavaria la tutela en merito a los siguientes fundamentos:

“El derecho de propiedad industrial invocado como amenazado por el
accionante, tiene el caracter de fundamental, pues es parte del patrimonio de la
sociedad demandante. Hacen parte del patrimonio y por ende constituyen
derecho de propiedad, aquellos planes, reglas y métodos utilizados en
actividades econdémico comerciales y que hacen parte de lo que se conoce
como “know how” y tienen reconocimiento en nuestro ordenamiento juridico, al
tipificarse como delito de divulgacion por quien no tenga facultad para ello, y al
configurar hecho constitutivo de competencia desleal obtener secretos
industriales y comerciales ajenos”.

En segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de
Casacién Civil de la Corte Supremé de Justicia revocé el fallo del tribunal y
denegé la tutela.

Los-argumentos fueron los siguientes:

“La propiedad industrial como manifestacion de la propiedad privada encuentra
amparo en la constitucién pero se encuentra sujeta a las limitaciones que a ese
derecho lo impongan los derechos de los demas y el orden juridico articulo 16
de la C.N.

Puede afirmarse que el secreto industrial es aquel aspecto de la érbita privada
de la actividad industrial o comercial, que en desarrollo de la privacidad y
proteccidn solo se conoce por ciertas personas y se mantiene reservado para
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los demas, con la facultad de conservarlo de esa forma, siempre que no se
atente contra el orden publico de la nacion.

La investigacion tributaria constituye una limitacion al derecho de propiedad en
sus diferentes manifestaciones, en desarrollo del orden publico, por el poder
impositivo del estado y ello tiene su razén de ser en la prevalencia del interés
puablico sobre el interés privado y del interés general sobre el particular,
articulos 18 y 1 de C.N [...] Ademas, el articulo 15 de la constitucion nacional
faculta al estado para verificar las situaciones facticas que constituyen la base
de la imposicion con la obligacién de darle el uso tributario en lo pertinente, y
no admitiflo asi seria limitar la actividad fiscal del estado so pretexto de
divulgacion del secreto industrial o que resulta contrario a la naturaleza y fines
del estado. Por lo tqnto, los conocimientos obtenidos por una investigacion
fiscal de elementos no tributarios, no implican ningin desbordamiento del
estado en la medida que no se utilicen para fines distintos y no se hagan

publicos.”

Consideraciones de la corte constitucional.- caracter fundamental pero no
absoluto de la propiedad industrial.- “la propiedad es un hecho economico y
comercial a la vez y su posibilidad de considerarlo como derecho fundamental
depende de las circunstancias especificas de su ejercicio. De ahi que su
caracter de fundamental solo puede ser definido en el caso concreto y solo en
el evento en que la violacion de la propiedad desconozca para su titular los
principios y valores constitucionales fundémentales, la propiedad adquiere
naturaleza de derecho fundamental.

De otra parte, todo derecho es garantizado por la constitucion siempre que no
dafie a los demas o no obstruya la actividad del estado, por eso oponer la
propiedad industrial al normal ejercicio de las funciones publicas, desnaturaliza
el correspondiente derecho. La propiedad industrial goza de garantia
constitucional pero sujeta al régimen que le imponga la ley (articulos 159
numeral 14 y 24 de la C.N.) y las obligaciones y restricciones que implican la

funcién social y prevalencia del interés general’.

“A su vez la propiedad industrial hacen parte los secretos industriales, es decir,
los que se refieren a factores técnicos o cientificos que, combinados de cierta
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manera, permiten una fabricacion o transformacion de productos con
resultados especificos y caracteristicos de la empresa industrial que los posee.
Lo que se conoce como “know how” es objeto de proteccion juridica en razon
precisamente del vinculo que establece entre el proceso y su resultado, cuyo
conocimiento y manejo pertenecen a la empresa y forman parte de su
patrimonio”.

“La garantia a esta forma de propiedad particular no rifie, con la funcién que
cumplen las autoridades tributarias para el logro de sus fines que le interesan a
la comunidad y que prevalecen sobre el interés privado, los funcionarios que
tengan acceso a dichos conocimientos, estan obligados a utilizarlos solo con
fines tributarios, a no divulgarlos y no aprovecharlos ilicitamente. Debe tenerse
en cuenta que el estado no puede ser privado de su poder de indagacion
tributaria ni de su capacidad investigativa, las cuales por ser de orden publico

prevalecen sobre la voluntad de los particulares y se imponen a ellos”.

De la jurisprudencia tenemos que en primera instancia el tribunal superior del
distrito judicial de Santafé concede a Bavaria la tutela y argumentaron que el
cuadro de estandares podian poner en descubierto el esquema de produccion
de la empresa y no tenian relevancia para el ambito tributario fos porcentajes
de los elementos que componen cada tipo de cerveza. Ademas el tribunal
considera al know how como secreto industrial y dentro de ello menciona a los
conocimientos industriales y comerciales.

En segunda instancia la corte suprema de justicia no le da la razén a Bavaria y
no hace ninguna mencion del know how y alega que la propiedad privada cede
ante el interés general el cual es la actividad fiscal del estado. Reconoce la
proteccion de los secretos, empero ello solo se utilizara para fines tributarios y

no se podran hacer publicos.

En cuanto a la Corte Constitucional, deniega la tutela interpuesta por Bavaria.
La Corte menciona el know how como secretos industriales y lo limita a
conocimientos relacionados con factores técnicos y cientificos, ademas
garantiza el secreto industrial protege ante divulgaciones o violaciones
indebidas, pero no frente a la facultad que tiene el estado de investigacion
tributaria conferido por la constitucion donde el interés particular cede ante el
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interés general y que los funcionarios que tienen acceso a la reserva industrial

deben mantener el secreto y utilizando la informacion solo para fines tributarios.

3.4 El contrato de know how dentro de la legislacion Costarricense

En Costa Rica se protege el know how a través del Codigo Penal, la Ley de
Informacién no Divulgada y la Ley de Procedimientos de Observancia de los

Derechos de Propiedad Intelectual.

El Codigo Penal de Costa Rica regula la divulgacion de los secretos en el
articulo 203'%. Donde se reprime a quien divulgue un secreto sin justa causa y
esta divulgacién pueda causar daino. La agravante de este articulo se da para
los funcionarios publicos y profesionales. Quienes seran inhabilitados para

ejercer sus cargos Yy oficios publicos.

Como se puede apreciar este articulo tiene cierta aproximacion a tutelar el bien
juridico del know how, sin embargo es muy ambiguo porque sélo de forma
general aborda el secreto sin especificar la clase de secreto que se protege
quedando a merced del juzgador para poder interpretarlo. “no quedamos muy
convencidos de que este tipo penal brinde la suficiente tutela que estamos
requiriendo, o que necesitan los franquiciantes a la hora de transferir su know
how a un franquiciado en un contrato de franquicia. Este tipo penal no da la

proteccion deseada a este bien juridico inmaterial”.

También se protege el know how en Costa Rica a través de la Ley de
Informacién no divulgada.

El objetivo de la ley es proteger la informacion no divulgada, contribuir a
promover la innovacién- tecnoldgica, transferencia y difusién de la tecnologia.

de modo que favorezca el bienestar socioecondémico.

18ARTICULO 203.- Sera reprimido con prision de un mes a un afio o de treinta a cien dias multa, el que
teniendo noticias por razén de su estado, oficio, empleo, profesion o arte, de un secreto cuya divulgacion
pueda causar dafio, lo revele sin justa causa. Si se tratare de un funcionario piblico 0 un profesional se
impondra, ademas inhabilitacion para el ejercicio de cargos y oficios publicos, o de profesiones titulares,
de seis meses a dos afios.
109GOMEZ BARRANTES, Nelson Antonio. Op. cit., p. 160.
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Esta Ley protege la informacion no divulgada relacionada con los secretos
comerciales e industriales. La informacién debe tener un caracter confidencial y
esta informacién debe ajustarse a lo siguiente:

1.- sea secreta; no sea conocida ni facilmente accesible.

2.--esté legalmente bajo control de una persona que haya adoptado medidas
razonables y proporcionables para mantenerla secreta.

3.- tenga un valor comercial por su caracter secreto.

El articulo 4 esta referido a la informacién excluida de proteccién; no protege a
la informacién de dominio publico, la informacion evidente para un técnico
versado en la materia y la informacién que debe ser divulgada por disposicion
legal u mandato judicial.

La autorizacion de uso esta consignada en el articulo 5 y permite al titular de la
informacién no divulgada transmitirlo a un tercero o autorizar el uso y el
beneficiario queda obligado a no divulgar salvo pacto en contrario.

El articulo 6 esta referido a la responsabilidad; por lo cual se considera
responsable a quienes hayan utilizado, adquirido o divulgado informacion
confidencial sin autorizaciéon del titular. Y también son responsables los que
obtengan ventajas econdmicas de estos actos. El articulo en comentario
también menciona que las acciones administrativas, civiles y penales seran
reguladas en una ley posterior. Lo cual sera desarrollado ut infra. .

El articulo N° 7 de la Ley citada, regula la confidencialidad en las relaciones
laborales o comerciales. Prohibe divulgar la informacion confidencial al
personal que labora en una empresa cuando se le haya comunicado de forma
expresa dicha confidencialidad. Esta prohibicion perdura aun cuando su
relacién laboral, el desempefio de su profesién o la relacion de negocios hayan

cesado.

Ley N° 8039 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual.

La Ley establece que la violaciébn de cualquier derecho sobre propiedad
intelectual, dara lugar al ejercicio de las acciones administrativas ejercidas ante
el registro de propiedad industrial o el registro nacional de derechos de autor y
derechos conexos. Y las acciones judiciales. También permite adoptar medidas

cautelares, para-ello quien- solicita debe acreditar ser titular del derecho.
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Con referencia a la institucién juridica que estamos desarrollando la Ley
establece las sanciones a los que incurriran los sujetos responsables de
divulgar informacién confidencial es asi que regula en el Capitulo V los Delitos
Penales, y referentes al know how lo regula en la seccién 1l Delitos Contra
Derechos de Informacion no Divulgada. Articulos 49 y 50.

El articulo 4910 esta referido a la divulgacion de secretos comerciales o
industriales. Y sanciona con prision de hasta tres anos a quien divuigue
informacion confidencial sin la autorizacion del titular de los secretos
comerciales conocidos por razéon de su oficio, empleo, relacién contractual o
profesion.

La agravante en la divulgacién de secretos comerciales se da para el caso de
los funcionarios publicos a quien a demas de la pena privativa de libertad se le
inhabilitara de uno a dos afos para el ejercicio de cargos publicos.

También el articulo 50 sanciona la obtencién de secretos comerciales a través
de medios ilicitos estableciendo una pena de hasta tres afos. El articulo
expresa lo siguiente: \

Articulo 50.- Obtencion de informacion no divulgada por medios ilicitos. Sera
sancionado con prisiébn de uno a tres anos quien, por medios ilicitos o
desleales, obtenga informacién no divulgada.

El bien juridico’! tutelado es la capacidad competitiva de la empresa. Porque
la divulgacion del secreto comercial ocasionara un perjuicio para la empresa
titular de la informacién no divulgada.

118Articulo N° 49.- divulgacion de secretos comerciales o industriales.-
Sera- sancionado- con prision de- uno- a-tres- afios- quien divulgue; sin autorizacion del titular de- secretos-
comerciales o industriales, informacion confidencial conocida por razén de su oficio, empleo, relacién

contractual o profesion, de modo que pueda causar perjuicio al titular.
Para los efectos del presente articulo, asi como de los subsiguientes de esta seccién, se utilizaran, para
fines de interpretacion, los conceptos de secreto comercial o industrial e informacion no divulgada,
contenido en la Ley de Informacién no divulgada, N° 7975, de 4 de enero de 2000.
Si un funcionario ptiblico es quien revela la informacion no divuigada, se le impondra, ademas de la pena
privativa de libertad, inhabilitacion de uno a dos afios para el ejercicio de cargos y oficios publicos.
u1Bacigalupo considera que el bien juridico que se tutela es la capacidad competitiva de la empresa: “...
el secreto se presenta como un claro valor de empresa, cuyo descubrimiento puede aumentar la
capacidad econémica de los rivales o disminuir la propia capacidad [...] Como secreto debemos de
entender toda informacion sobre la competitividad de la empresa, conocidos por unos pocos con caracter
de secretos- aquellas- informaciones que por.su entidad puedan afectar a la capacidad competitiva de la
empresa, descartandose las que pese a su caracter reservado no son aptas para lesionarla.
"BACIGALUPO, (Enrique). Derecho Penal Econémico. Editorial Hummurabi SRI. Buenos Aires, 2000.
P381. Citado por GOMEZ BARRANTES, Nelson Antonio. Op cit., p. 171.
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3.5 La proteccion juridica del contrato de know how en los Estados
Unidos de Norte América

La proteccion de los secretos comerciales. en los Estados Unidos de
Norteamérica se construyé en torno a dos teorias que se complementan
parciaimente:

a) Teoria utilitarista: Se basa en la idea de que los secretos comerciales son un
tipo de propiedad, por lo que debe existir un medio de proteccién que impida el
robo de informacién contenida en secreto y cuyo titular ha invertido medios
para lograrla. Tiene como objetivo resguardar el estudio y alentar el
emprendimiento. b) La segunda teoria es la “disuasiva” tiene por objetivo
.prevenir y sancionar los actos ilicitos y mantener un estandar razonable de
buenas practicas comerciales.

En Norte América se aplica el principio de que existe una propiedad del titular
sobre su secreto comercial. Lo que se puede sostener en cuanto a la propiedad
de un secreto comercial se puede afirmar igualmente respecto a la propiedad
de una marca comercial.

En el ordenamiento Juridico estadounidenses se protege al know how a través
de las leyes estaduales que estan basadas, en la primera declaracion sobre
dafios, en-la Ley uniforme sobre secretos industriales, en donde se protege al
know how y esta protegido contra la apropiacién indebida.'?

Esta Ley uniforme sobre secretos industriales, provee un listado parcial de “los
medios impropios”; sin embargo es pertinente sefialar que esta normativa
contiene a su vez una clara enumeracion de medios considerados apropiados
para tener acceso a la informacién de indole especializada, de este modo se
establece la legalidad y licitud del acceso sea por investigacion independiente,
por ingenieria inversa, por medio de contratacién por know how, o por
publicacion de los elementos que componen el know how.

En el sistema Estadounidense en material de acuerdos relacionados con
transferencia de tecnologia la competencia es ejercitada por la autoridad
federal Antitrust y la normativa de referencia es the Antitrust Guidelinesfor the

12| a apropiacion resulta de la adquisicion ilegal de la informacion secreta, de su revelacion o
usos ilegales. 1a adquisicién ilegal puede -ser una de las causas de revelaciéon o uso ilegal
porque la adquisicion puede ser legal, pero la utilizacién que realicen con esta adquisicion o la revelacion

incorrectos.
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Licensing of Intellectual Property de 1995. Tal sistema normativo se aplica a
todo los contratos de licencia de tecnologia, retenidos generalmente Utiles al
desarrollo tecnolégico y a la libre concurrencia. La valuacion de un acuerdo es
realizada sélo a través de un examen en concreto del documento contractual
con la normativa imperante, en el extremo de no ser considerado contrario al
mismo.

The Uniform Trade Secrets Act (UTSA) es la legislacién que en Estados Unidos
de América se destina a la proteccion de los secretos industriales, y que
textualmente determina:

“Un secreto industrial podra consistir en cualquier formula, patrén, dispositivo o
comipilacion de informacién que se usen en una empresa y que den al
empresario la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que
no lo conocen o no lo usan. Puede ser la férmula de un compuesto quimico, un
proceso de manufactura, de tratamiento o conservacién de materiales, el
patron para una maquina u otro dispositivo, o una lista de clientes.”

De esta definicion se desprenden tres elementos y que son: el secreto en si, la
novedad y el valor econémico que representa en si el secreto.

El primer elemento consiste en guardar la informaciéon de forma secreta, las
medidas internas y externas que se deben tomar, celebrar contratos de
confidencialidad con empleados, con proveedores, asi como también con
cualquier persona que deba tener conocimiento de la informacion.

El segundo elemento, la novedad, quiere decir que la informacién no debe
estar en el conocimiento general de la industria.

El tercer elemento es el valor econémico. Si la informacién no representa algun
valor para el empresario que la posee, tampoco lo representa para la
competericia, esta informacién necesariamente debe traducirse en valor
econémico y en ventaja frente a la competencia.

“Es importante mencionar que la ley castiga al que haya robado un secreto
industrial hasta con 10 afios de prisiéon y con multas [...] entre otros castigos.
Para concluir, existen otras leyes en las que también se norma esta figura, pero
la mas utilizada y la mas comun es esta “Uniform Trade Secrets Act (UTSA)"113,
En cuanto a la jurisprudencia Estadounidense, para algunos autores dentro de
ellos Llobregat Hurtado consideran que la primera sentencié en Estados Unidos

113 ANGELES MORALES, Enrique. Op. cit., p. 98.
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sobre proteccion al know how es la de Vickey vs Welch'* en el afio de 1837
por la Corte Suprema de Massachussets; sin embargo esta sentencia sélo
hace mencion al secreto empresarial y no lo considera como una titularidad de
quien lo invento dando mayores derechos al beneficiario demandante. Para
Benavente Chorres la primera jurisprudencia del know how en el derecho
norteamericano se da en el caso Peabody vs. Norfolk en el afio de 1868, en
Massachussets. Porque en esta sentencia se establecen los principios para
proteger al know how.

“La Jurisprudencia Estadounidense, tiene una clara inspiracion de la doctrina
jurisprudencial inglesa. De este modo, en el ambito inglés las primeras
sentencias constituyen el antecedente inmediato de las modernas teorias que
se han ido desarrollando en los Estados Unidos, sobre aspectos controvertidos
como Aspectos relacionados con la protecciéon del secreto empresarial con el
derecho de patentes; La dificultad de calificar el secreto o know how, como un
derecho de propiedad las medidas de proteccién al know how; La colision entre
el principio de libre competencia y el principio de dominio publico.”'5

Caso Vickey vs. Welch.

El demandado Welch vendid a Vickey su fabrica de chocolate, en cuyo contrato
se transmitia la fabrica con el derecho exclusivo de hacer chocolate, al firmar el
contrato Welch no queria transmitir la exclusividad porque queria conceder
licencia del secreto de fabricacion a otras personas. El Tribunal hizo cumplir el
acuerdo a Vickey gue tuvo que otorgar la exclusiva de fabricacién del chocolate
al comprador sin entrar a considerar la violacion o no del secreto.

Caso Peabody vs. Norfolk.

“Peabody habia desarrollado en secreto un procedimiento y unas maquinas
para producir textiles. Contraté como maquinista a “Nolfolk”, el cual firmé un
contrato en el que estaba de acuerdo en mantener el secreto del
funcionamiento de tales maquinas como “sagrado”, comprometiéndose a

utilizarlas en exclusivo beneficio de “Peabody” con posterioridad se rescindi6 el

114 | os secretos comerciales estan protegidos en Estados Unidos de Norte América desde el caso
Vickery contra Welch. Y el concepto de secreto comercial como propiedad fue desarrollado en Peabody
v Norfolk en 1868, desde esa época es protegido el know how en Estados Unidos. Cfr. KOHLER, Rainer
M. Trade Secrets, Revista digital de la facultad de Derecho de Boston, volumen 7, segunda publicacion.
1966., p 324. Disponible en: http:/Nawdigitalcommons.bc.edu/bcli/ vol7/iss2/13.
115 LLOBREGAT HURTADO, Maria Luisa, La Proteccion del Secreto Empresarial en el Marco de la
Competencia — Una aproximacion al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano.
Barcelona: Cedecs Editorial S.L., 1999. p. 169
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contrato e inicid6 negociaciones con “Cook” el cual conocia los acuerdos de
confidencialidad entre “Peabody y Nolfolk” para construir una fabrica utilizando
los modelos y procedimientos secretos de “Peabody”. El Tribunal en este caso
consagro la siguiente doctrina:

Primero, reconoce el secreto como un derecho de propiedad industrial con
independencia de que este fuera o no patentable.

En segundo lugar, el Tribunal reconoce la idoneidad de interponer la accién de
cesaciéon. Establecié la introduccion del principio de equidad “cuando se
producia una violacién o una abuso de confianza”, cuando el dafo fuera
irreparable y los remedios de la Ley inadecuados, reconociendo Ila
indemnizacién por dafos y perjuicios. El secreto debe ser conocido por un
nimero determinado de personas a fin de preservar su confidencialidad y valor
economico comercial. Por ende, el know how, no pierde su valor por ser de
conocimiento de agentes, trabajadores o personal de confianza que tengan un
grado de dependencia con el titular del derecho.”16

“Painton Ltd. vs. Bourns Inc.” de 1970, en donde la demandada Bourns habia
concedido una licencia a la demandante Painton, la licencia cubria
procedimientos patentados, asi como conocimientos técnicos (know how), lo
cual, después de seis anos de vigencia de esa licencia, la demandada decide
no renovarla, obligando que se le entregue toda la documentacion respectiva,
es asi, que la demandante plantea este proceso para que se interprete el
contrato. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York sefal6, que si los Estados
daban validez a esos tipos de contratos, los inventores podrian soslayar la
manera en que las invenciones pueden ser protegidas, por lo que, los
inventores se verian incentivados a eludir la presentacion de solicitudes de
patentes y a suscribir contratos de licencia a largos plazos. En el referido caso,
al llegar a la Corte Suprema federal, los magistrados plantearon en su
resolucion los puntos favorables y desfavorables del reconocimiento legal del
kiiow how, ademas de las teorias juridicas que analizaban la naturaleza del
mismo, es asi, que llegaron a las siguientes conclusiones:

1. La ley de patentes no deja sin efecto a las normas especificamente aplicable
a los secretos industriales y demas conocimientos técnicos no patentados.

2. El derecho aplicable es pro-competitivo.

H6ibidem., p.171.
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3. Un secreto comercial puede ser utilizado por quien lo haya desarrollado o
por quienes se encuentren unidos por contratos, sin" que el objeto  del secreto
pierda su caracter como tal ante el orden juridico.

4. Existen tres categorias de secretos empresariales: Los secretos
empresariales cuyo duefo considera que pueden ser invencionés validamente
patentables Los secretos empresariales cuyo duefio sabe que no son
patentables; y Los Secretos empresariales cuya patentabilidad validamente se
considera dudosa.

La doctrina que emana del caso “Painton’, fue reafirmada y reforzada con
argumentos adicionales por la Corte Suprema federal de los Estados Unidos en
el caso “Kewanee Oil Co. vs. Bicron Corp.” de 1973, donde exponen los
siguientes puntos:

1. La extension de la proteccion sobre secretos comerciales a conocimientos
no patentables es beneficiosa, pues incentiva la investigacion e innovacion-en
areas no cubiertas por el derecho de patentes.

2. Al darse validez a los contratos de provision de conocimientos técnicos,
quienes poseyeran tales conocimientos tenderian a guardarlos para si,
restringiendo la competencia, en lugar de aumentaria.

Este fallo representa la posicion actual de la jurisprudencia norteamericana
sobre know how, la- cual consiste en la aplicacién- de reglas ajenas a la
legislacion de patentes, convalidando las normas y decisiones estaduales que
- protegen los secretos comerciales y dan validez a los contratos de know how o

de conocimientos técnicos.

Sears, Roebuck & Co. vs. Stiffel Co.
09 de marzo de 1964.

Stiffel Co. Era un fabricante de lamparas que creé la “lampara de polo”, un
tubo vertical con instalaciones de luz unidos, que va desde el suelo hasta el
echo. El cual fue Un gran éxito comercial y ténia la patente otorgada en 1957,
Sears Roebuck & co puso en el mercado copias de las lamparas de Stiffel co.
Y siendo una tienda minorista de gran tamafio y operaciéon de ventas a nivel
nacional fue capaz de vender a un precio mas bajo que el de Stiffel co. Por lo
cual fue demandado por infraccién de patentes y competencia desleal.
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protegidas, por lo que, los inventores se verian incentivados a eludir la
presentacion de solicitudes de patentes y a suscribir contratos de licencia a
largos plazos. En el referido caso, al llegar a la Corte Suprema federal, los
magistrados plantearon en su resolucion los puntos favorables y desfavorables
del reconocimiento legal del know how, ademas de las teorias juridicas que
analizaban la naturaleza del mismo, es asi, que llegaron a las siguientes
conclusiones:

1. La ley de patentes no deja sin efecto a las normas especificamente aplicable
a los secretos industriales y demas conocimientos técnicos no patentados.

2. El derecho aplicable es pro-competitivo.

3. Un secreto comercial puede ser utilizado por quien lo haya desarrollado o
por quienes se encuentren unidos por contratos, sin que el objeto del secreto
pierda su caracter como tal ante el orden juridico. '

4. Existen tres categorias de secretos empresariales: Los secretos
+ empresariales cuyo dueno considera que pueden ser invenciones validamente
patentables Los secretos empresariales cuyo duefio sabe que no son
patentables; y Los Secretos empresariales cuya patentabilidad validamente se

considera dudosa.

Cataphote Corporation v. Hudson
Estados Unidos, Tribunal de Apelaciones
01 de julio de 1971.

Cataphote corporation fabricante de perias de vidrio microscopicas demand6 a
Cecil W. Hudson, e industrias Hudson. Para prohibir el uso de ciertos presuntos
secretos comerciales.

Hudson era un empleado de confianza y adquirié experiencia en la produccion
de perlas de vidrio, cuando Cataphote lo empleo él participo en las actividades
de ensayo y error para encontrar un método de fabricacién de perlas de este
tipo. El cual tuvo éxito empresarial durante su empleo, Hudson fue importante
en ayudar a la empresa en la produccion de perlas de vidrio por el método de
horno vertical, después de ocho afios como gerente de la planta de Cataphote,
Hudson dejo su empleo y siete afios después a través de industrias Hudson
Incorporated comenzé la construccion de una planta para la fabricacién de

perlas de vidrio en competencia con Cataphote.
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El tribunal federal del distrito norte de lllinois manifestd que se dio la patente
sobre un articulo que carecia el nivel de invencién requerida para ser
patentada. Sin embargo considero que Sears Roebuck & co era culpable de
competencia desleal debido a que las lamparas eran confusamente similares.
La corte de apelaciones del séptimo circuito prohibié a Sears Roebuck & co. La
venta de lamparas similares a los disefiados por el fabricante y también tuvo
que pagar por indemnizacion de dafos y perjuicios por la violaciéon de la ley
estatal de competencia desleal.

En este caso se asentd la no validez de la protecciéon legal del know how
(entendido, en ese entonces, como un -conocimiento técnico reservado) por la
existericia del régimen legal de las patentes, por lo tanto, todo conocimiento
técnico mantenido en secreto no se lo debia proteger legalmente porque

desnaturalizaria la situacion juridica de las patentes.

Titelock Carpet Strip Co. vs. Klasner
California, 1964.
En este caso, el tribunal admitid la existencia de evidencia suficiente para
establecer el robo de partes de unas rﬁaquinarias por el demandado,
careciendo esta situacién de poder suficiente para prevenir o restringir copias
de tales partes, y que el demandante debia recurrir a tal efecto a la proteccion
de sus ideas mediante patentamiento. Analizando dicha jurisprudencia, todo
régimen legal que sobre el know how deberia recaer gira en torno a las

patentes.

Painton Ltd. Vs. Bourns Inc.
Tribunal de Apelaciones, 04 de febrero de 1970
Bourns concedié una licencia a el demandante Painton company Lid., la
licencia cubria procedimientos patentados, asi como conocimientos técnicos
secretos — know how lo cual, después de seis afios de vigencia de esa licencia,
la demandada Bourns decide no renovarla, obligando que se le entregue toda
la documentacién respectiva, es asi, que la demandante plantea este proceso
para que se interprete el contrato. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York
sefialé, que si los Estados daban validez a esos tipos de contratos, |ps

inyentores podrian soslayar la manera en que las invenciones pueden ser
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El tribunal de distrito determino que los procesos y técnicas en disputa eran
comunes y necesarios para todos los hornos de tipo vertical y este proceso es
utilizado en el comercio en general.

Los tribunales de justicia en EE.UU. han aclarado que la novedad estricta no
constituye requisito para lograr la proteccién via secreto. La idea se le pudo
incluso haber ocurrido a otro antes e incluso ser usada por otros previamente,
pero si no es generalmente conocida por los competidores de la industria
todavia puede calificar para ser protegible por el secreto.

La ausencia del requisito de novedad en la ley de secreto comercial viene a ser
lo contrario a lo que ocurre con una patente, ya que el requisito de novedad
que se establece en la ley de patentes tiene sentido ya que la ley de patentes
esta disefiada para fomentar las invenciones, mientras que la ley de secreto
comercial tiene por objeto protegerse de las infracciones de confianza. No
obstante, el secreto comercial debe poseer al menos la minima originalidad que
lo separe del conocimiento comin, pero no es un elemento esencial para el
secreto comercial. Por lo cual el tribunal de apelaciones manifesté que no hubo
error de derecho o abuso de discrecion en la negacion del tribunal de distrito de

desagravio por mandato judicial.

Kewanee Oil Co. vs. Bicron Corp
13 de mayo de 1974.

Harshaw Chemical co. Una divisiéon no incorporada del peticionario, durante un
periodo de aiios, desarrollo ciertos procesos en el crecimiento y encapsulacion
de los cristales sintéticos y purificacion de materias primas, estos procesos
fueron considerados como secretos comerciales. El cual tuvo éxito en el
crecimiento de cristal de 17 pulgadas dtil en la detecciéon de radiacion
ionizante. El proceso era considerado como secreto y el gasto fue de un millén
de dolares en la investigacion. Los empleados de la compaiia firmaron
acuerdos de no revelar los secretos comerciales obtenidos como trabajadores.
Sin embargo la corporacién Bicron que competia directamente con Harshaw
contrato a sus ex trabajadores, Bicron después de ello desarrollo también con
éxito el cristal de 17 pulgadas, por lo cual es demandado por Kewanee Oil Co.
Quien presento una demanda alegando que sus secretos comerciales fueron
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utilizados por los empleados de Bicron, el peticionario solicito medidas

cautelares e indemnizacion por apropiacion indebida de secretos comerciales.
El tribunal expuso los siguientes puntos:

1. La extensién de la proteccion sobre secretos comerciales a conocimientos
no patentables es beneficiosa, pues incentiva la investigacion e innovacion en

areas no cubiertas por el derecho de patentes.

2. El secreto comercial fomenta la invencién, la competencia se fomenta y el
pablico no se ve privado del uso de invenciones de gran valor. El secreto
comercial juega un papel importante en la industria y en el conocimiento. Por

los cual se le dio la razén al peticionario.

Elevador Company Armor, Inc. V. Maatschappij voor industriale waaden
Tribunal de apelaciones, 01 de abril de 1976.

El 24 de julio de 1975 Maatschappij voor industriale waaden (MVIW) pide llevar
a arbitraje las disputas surgidas entre Elevador Company Armor, Inc. (Armor) y
MVIW, referentes a licencia de patentes y know how, acuerdo que fue suscrito
por ambas partes. MVIW argumentdé que Armor no pudo realizar sus
compromisos de conformidad con los acuerdos celebrados para fabricar y
vender ascensores sin engranajes que emplean las patentes concedidas y
know how, y que dejo de pagar las regalias a MVIW establecidas en el
acuerdo, que indebidamente intentd divuigar conocimientos técnicos
confidenciales a terceros, en violacién del acuerdo suscrito. Que participdé en
una conspiracion para mantener los productos fuera de MVIW de los estados
unidos y los mercados canadienses. MVIW pidi6 que la corte de arbitraje
ordene a Armor no revelar informacion confidencial conocimientos durante la
tramitacién de los procedimientos de arbitraje.

Armor afirmé que no habia accedido a presentar ninguno de los asuntos en
disputa a arbitraje. También presento reconvencion solicitando la rescisién del
contrato por dafios y perjuicios, alegando que no habia suministrado MVIW
conocimientos suficientes para permitir a Armor la fabricacibn de los
ascensores con licencia y que las patentes concedidas por MVIW infringid las

patentes de otros de propiedad de terceros.
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El juez ordené a Armor someterse a arbitraje y no divulgar los conocimientos
técnicos secretos.

Armor argumento que el acuerdo celebrado no era valido porque violaba las
leyes antimonopolio de los estados unidos, afirmo que el acuerdo ilegal divide
los mercados mundiales y las restricciones impuestas a los compradores
ilegales de reventa y que prohibio la divulgacion indebida por Armor de ciertos
conocimientos técnicos que se conoce publicamente.

La combinacion de factores presentes en este caso, lo avanzado de la
afirmacion de las reclamaciones antimonopolio, la naturaleza de las defensas
antimonopolio y de patentes y su divisibilidad probable que distingue a los
casos anteriores citados, y lleva a la conclusién de que el juez Bonsal no
estaba en un error cuando permitié el arbitraje se realice en primer lugar. En

consecuencia ambas ordenes del juez se afirman.

Rohm & Haas Co. v. Adco Chemical
Tribunal de apelaciones de los estados unidos, 21 de setiembre de 1982.

Rohm & Haas Co. Se embarco en una campana de investigacion para
desarrollar una segunda generacion de vehiculo pintura latex con cualidades
mejoradas, como resultado de un esfuerzo de siete afios el demandante
desarrollo el proceso para utilizar en la producciéon de un vehiculo de la pintura
con las cualidades deseadas. El demandante utilizo este vehiculo en la
fabricacion de cuatro productos de gran éxito. Hawéy se unié en 1959 como
técnico de laboratorio. Desde el comienzo de su empleo, Harvey trabajo con
- cientificos de la empresa en el desarrollo de las pinturas de tatex. En marzo de
1967 Harvey firmo un contrato de trabajo en el que reconocié que “cualquier
tipo de negocio o los secretos comerciales, incluidos los procesos secretos de
fabricacion de Rohm and Haas company, son propiedad de la compaiiia y
acordé no divulgar dicha informacion a los exiranjeros u ofras personas no
autorizadas ya sea mientras sea empleado de la compaiiia o después de
laborar en la compaiiia”. Adco es una empresa que se dedica a la fabricacién y
venta de diversos productos quimicos, en 1968 Adco pone en marcha un
programa para copiar dos productos del demandante para ello contratan a

Harvey. La primera demandé a un ex empleado que fue contratado
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directamente por la competencia para copiar un proceso de produccion que
permitia aplicar pintura con mucha facilidad sobre la carroceria un auto. En el
juicio en cuestion no existia ninguna duda que el ex erhpleado se habia
memorizado la férmula del reclamante y la habia entregado a la competencia.
En su defensa, el demandado ofrecid como evidencia que €l secreto del
proceso de Rohm & Haas Co. habia sido divulgado en una serie de
publicaciones anteriores. El tribunal, sin embargo, concluyé que iguaimente era
un secreto comercial protegible, ya que en realidéd los demandados nunca

obtuvieron la informacién de esas publicaciones.

Caso Ruckelshaus v Monsanto Co. (1984)
467 EE.UU. 986

La agencia de proteccién ambiental (EPA) utiliza los datos presentados por la
empresa Monsanto para registrar su producto de pesticidas, esta informacion lo
hace publico en la evaluacién de aplicacién de un solicitante posterior y da a
conocer pulblicamente algunos de los datos presentados por Monsanto. EPA
alega que la ley federal''” de insecticidas, fungicidas y rodenticidas autoriza,
en la divulgacion general, publico de toda salud, la seguridad y los datos
medioambientales a pesar de que puedan dar lugar a la divulgacién de
secretos comerciales.

Por lo cual Monsanto sostuvo que invertia importantes sumas de dinero en el
desarrollo de ingredientes activos de plaguicidas y en la produccion de
productos de uso final que se combinan esos ingredientes con los ingredientes
inertes los datos revelados por EPA es una expropiacion de la propiedad sin
una compensacion justa, en violacion de la quinta enmienda''8, y que lo
dispuesto en la consideracién de datos violaba la enmienda, ya que realizaba

‘una expropiacioén de la propiedad de una empresa privada.

117 La Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas exige el registro de todos los productos
pesticidas antes de ser usados. El fabricante debe probar que los productos no causan un irrazonable
riesgo de peligro. Los insecticidas, fungicidas y rodenticidas debén sér probados para detérminar si esos
productos son la causa de defectos de nacimiento, cancer y/o dafios a los nervios.
118 { a quinta enmienda de los Estados Unidos esta relacionada con procedimiento legal. La enmienda
dice: Nadie estara obligado a responder por un delito castigado con la pena capital o con otra infamante,
si es que un gran jurado no lo denuncia o lo acusa, a excepcion de los casos presentados en las fuerzas
de mar o tierra, o0 en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o en
peligro pablico; tampoco se puede poner a una persona dos veces en peligro de perder la vida, o algin
miembro con motivo del mismo delito; ni tampoco se le compelera a declarar contra si misma en ningun
juicio criminal; tampoco se le privara de la vida, la libertad o la propiedad sin un debido proceso legal;
tampoco se ocupara la propiedad privada para uso publico sin una justa indemnizacién.
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En este caso la Corte Suprema Americana adopto el principio de propiedad del
titular sobre su secreto comercial al considerar que la ley federal que exigia a Ia
empresa Monsanto la divulgaciéon de sus secretos importaba una violacion de
la propiedad privada y por ser una infraccién a ésta, la Quinta Enmienda
consideraba una indemnizacién. También se establecié por dicho tribunal que
los secretos comerciales tienen muchas de las caracteristicas de las categorias

tangibles de propiedad, entre otras el hecho de ser cesible.

El que se considere al secreto comercial como una forma de propiedad,
reafirma el interés que representa para su titular y también con ello se logra
incentivo adicional para la innovacién aparte de esos que entrega una patente y
con la que particularmente se compleméntan muy bien, ya que el secreto
comercial estimula la invencion en areas que la patente no alcanza y a su vez
profpueve al innovador independiente para seguir con el descubrimiento y la

explotacioén de su invento.

3.6 El contrato de know how y su proteccion en Espana
El know how se encuentra protegido en la legislacion espafiola en:
e laley de competencia desleal la Ley 3/1991, de 10 de enero.
e Texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, Real Decreto
legislativo 171995, de 24 de marzo.
e Texto refundido de la ley de sociedades de capital, Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
¢ Cobdigo Penal.
En la Ley de competencia desleal, se protege el know how en los articulos N°
13 y N° 14. El articulo 13 consigna lo siguiente:
Articulo 13. Violacién de secretos.
1. Se considera desleal la divulgaciéon o explotacion, sin autorizacion de su
titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos
empresariales a los que se haya tenido acceso legitimamente, pero con deber
de reserva, o ilegitimamente; a consecuencia de alguna de las conductas
previstas en el apartado siguiente o_eh el articulo 14.
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2. Tendran asimismo la consideracién de desleal la adquisicion de secretos por
medio de espionaje o procedimiento analogo.
3. La persecucién de las violaciones de secretos contempladas en los
apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos
establecidos en el articulo 2. No obstante, sera preciso que la violacién haya
sido efectuada con animo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de
perjudicar al titular del secreto.
El articulo considera que la actividad del infractor consiste en la divulgacion o la
explotacion del secreto sin autorizacién del titular. Y tiene como finalidad:

> obtener un provecho en beneficio propio.

> obtener un provecho en beneficio de un tercero.

> perjudicar al titular de un secreto.
Puede ser a través de un acceso legitimo con deber de reserva o mediante un
acceso ilegitimo el cual puede realizar por espionaje o procedimiento analogo.
Mediante induccién a la infraccion contractual establecida de los deberes
adquiridos con competidores por parte de trabajadores, clientes, proveedores y
demas obligados.
El articulo 14'1° de la ley ut supra considera que inducir a terminar un contrato
de forma regular o aprovecharse de una infraccidn contractual ajena es desleal
cuando exista la intencién de difundir o explotar el secreto que se posee de la
empresa.
El texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores’?°
Regula los secretos empresariales en el articulo 5, referido a los deberes
laborales manifiesta que se debe cumplir con las obligaciones concretas de su
puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia.
El articulo 65 del estatuto de los trabajadores contempla la capacidad y sigilo

profesional. En el inciso 2 sefala:

19Articulo 14.- Induccion a la infraccién contractual.

1. Se considera desleal la induccién a trabajadores, proveedores, clientes y demas obligados, a infringir

los deberes contractuales basicos que han contraido con los competidores.

2. La induccién a la terminacién regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un

tercero de una infraccion contractual ajena sélo se reputard desleal cuando, siendo conocida, tenga_por

objeto la difusiébn o explotacion de un_secreto industrial o empresarial o vaya acompafiada de

circunstancias tales como el engafio, la intencién de eliminar a un competidor del mercado u otras

analogas.

120Cfr, Titulo I, Cap. |, Secc.22.Derechos y deberes laborales basicos Articulo 5. Deberes laborales. Y

Titulo ll, Cap. |.- Del derecho de representacion colectiva Articulo 65. Capacidad y sigilo profesional. del

texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores (real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo).
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[...] 2. Los miembros del comité de empresa y éste en su conjunto, asi como,
en su caso, los expertos que les asistan, deberan observar el deber de sigilo
con respecto a aquella informacién que, en legitimo y objetivo interés de la
empresa o del centro de trabajo, les haya sido expresamente comunicada con
caracter reservado.

3. En todo caso, ningtn tipo de documento entregado por la empresa al comité
podra ser utilizado fuera del estricto ambito de aquélla ni para fines distintos de
los que motivaron su entrega. El deber de sigilo subsistira incluso tras la
expiracion de su mandato e independiente mente del lugar en que se
encuentren.

4. Excepcionalmente, la empresa no estara obligada a comunicar aquellas
informaciones especificas relacionadas con secretos industriales, financieros o
comerciales cuya divulgaciéon pudiera, segun criterios objetivos, obstaculizar el
funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo u ocasionar graves
perjuicios en su estabilidad econémica. [...]

Es decir el personal que labora en la empresa no debe divulgar la informacion
de caracter reservado que se le haya comunicado y deber guardar el deber de
reserva incluso después de haber expirado el vinculo laboral. También la
empresa de forma excepcional no estad obligada a brindar informacién del

know how que posee.

El Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, texto refundido dela ley de
sociedades de capital. Regula el deber de secreto en el articulo 232

En el Titulo VI, Cap. lll.- Los deberes de los administradores

Art. 232. Deber de secreto.

1. Los administradores, aun después de cesar en sus funciones, deberan
guardar secreto de las informaciones de caracter confidencial, estando
obligados a guardar reserva de las informaciones, datos, informes o
antecedentes que conozcan como consecuencia del éjercicio del cargo, sin que
las mismas puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de divulgacion
cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el interés social.

2. Se excepttian del deber a que se refiere el apartado anterior los supuestos
en quelas leyes permitan su comunicacion o divulgacion a tercero o que, en su

caso, sean requeridos o hayan de remitir a las respectivas autoridades de
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supervision, en cuyo caso la cesién de informacion debera ajustarse a lo
dispuesto por las leyes.

3. Cuando el administrador sea persona juridica, el deber de secreto recaera
sobre el representante de ésta, sin perjuicio del cumplimiento de la obligacién
que tengan de informar a aquélia.

Este articulo protege el deber de secreto, y obliga al administrador de una
empresa a no divulgar la informacion que le fue revelada de manera
confidencial y al igual como estipula el estatuto de los trabajadores, esta
obligacion perdura incluso después de haber dejado de trabajar en la empresa
o después de haber cesado del cargo. El articulo sefiala que si el administrador
de la empresa es una persona juridica el obligado a mantener el deber de
reserva de la informacién confidencial es el representante legal de la empresa

administradora.

La proteccion del secreto empresarial en el Cédigo Penal Espariol

“Con la promulgaciéon de un nuevo Cédigo Penal, en vigor desde el 24 de mayo
de 1996,se imponen multas e ingresos en prisiéon (de hasta un maximo de 5
afios) para una serie de delitos nuevos relacionados con los secretos
industriales como son, por ejemplo, el robo de informacién para descubrir un
secreto, la divulgacién de secretos industriales por parte de la persona que los
robd, el incumplimiento de acuerdos de no divulgacion y la divulgacion por
pérté de terceros de secretos industriales robados”1!.

El secreto empresarial en el Cédigo Penal Espariol se encuentra regulado en la
'seccion 32 referido a los delitos relativos al mercado y los consumidores.
Aunque el delito de espionaje industrial y comercial estaba ya penado en el
derogado Cédigo Penal Espariol de 1973, que los regulaba en los articulos 498
y 499, pero en el Cédigo Penal de 1995, actualmente en vigor, le otorga a
estos delitos un mayor protagonismo -dado el pujante valor de la informacion
como patrimonio empresarial, separandolos de los tipos de revelacion de
secretos personales, que afectaban a la intimidad, y ubicandolos en el ambito

de los delitos contra el mercado y los consumidores.

121 {PR-Helpdesk Derechos de Propiedad intelectual de la Comisién Europea, La Proteccién Juridica de
los Secretos Industriales, p. 4.pagina consultada el 14 de enero del 2012. disponible en linea:
http:/Avww.navactiva.com/es/descargas/pdf/avtec/proteccion_juridica.pdf.
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Es asi que en los articulos 278, 279 y 280 del vigente Cédigo Penal, esta
sancionado el delito de revelacion de secretos de empresa en sus distintas
modalidades.

Por un lado, el articulo278, sanciona las conductas de aquellas personas que,
cori aniriio de descubrif un secreto de empresa, “se apoderare por cualquier
medio de datos, documentos escritos o electrc')‘nicos, soportes informaticos u
otros objetos que se refieran al mismo”, imponiéndoles una pena compuesta
dedos a cuatro afos de prision y multa  de doce a veinticuatro meses, una pena
entendida como grave por el propio Cédigo Penal por ser superior a tres afios,
y que podria provocar, en caso de condena, el ingreso en prision. Este delito,
destinados a los “espias externos” 0 ajencs a la empresa o al menos ala
informacioén, se ve ademas agravado, hasta una pena de tres a cinco afos, y
multa, si el secreto es difundido, revelado o cedido a terceros.

A continuacién, el articulo 279, castiga la “difusion, revelacién o cesion de un
secreto de empresa llevada a cabo por quien tenga legal o contractualmente
obligacion de guardar reserva”, imponiendo una pena igual a la del anterior tipo
y sancionando, como conducta atenuada, imponiendo la pena en su mitad
inferior, cuando el secreto se utilizare en provecho propio.

Por ultimo, el articulo 280 sanciona la conducta del receptor de la informacion
secreta, regulando como delito las conductas de quien, con conocimiento de su
origen ilicito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna
de las conductas descritas en los dos articulos anteriores, a los que se
impondra una pena de prision de uno a tres afios, y multa de doce a

veinticuatro meses.
En cuanto a la Jurisprudencia Espafiola tenemos:

“El Tribunal Supremo, precisa en multiples sentencias como la de 30 de mayo
del 2002 que el know how puede transmitirse de dos maneras: a) mediante el
contrato de licencia de know how que es un negocio juridico celebrado entre
personas fisicés o juridicas en virtud del cual una de ellas, el licenciante, titular
del know how licenciado, autoriza a su contraparte, el licenciatario o receptor, a
explotarlo durante un tiempo determinado, y, con tal fin, se obliga a ponerlo en

su efectivo conocimiento; quedando constreiiido el licenciatario, por su lado, a
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satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en
funcion del volumen de fabricacion o ventas de productos o servicios realizados
con empleo del know how licenciado; y b) mediante el contrato de cesion del
know how, que es un negocio juridico celebrado entre personas fisicas o
juridicas por el que el cedente, titular del know how cedido, lo transmite al
cesionario o receptor y se obliga, con tal fin, a ponerlo en su efectivo
conocimiento; quedando constrefiido el cesionario a satisfacer un precio en

dinero, normalmente, o en especie”?2,

En el contrato de licencia de know how, -el licenciante no pierde la titularidad del
know how y en el contrato de cesién de know how el cedente se desprende

definitivamente de |a titularidad del know how.

STS 1110/2012'23, Tribunal Supremo

ONDUPACK denuncia a la asociaciéon espafola de fabricantes de cartén
ondulado (AFCO) y a Cartonajes Internacional, S.A. (CARTISA) por supuestas
practicas restrictivas de la competencia prohibidas -en el articulo 1 de la LDC.
consistentes en la adopcion dé un acuerdo de estandarizacion (“Sello de
Calidad Plaform”) que prohibe la fabricacion o comercializacion de productos
no sometidos a sus normas de calidad y obliga a adquirir las maquinas de
CARTISA o a empresas seleccionadas por ella.

AFCO y CARTISA suscriben un contrato de licencia por el que se obliga a
adquirir maquinas neumaticas de montaje a Cartisa o a fabricantes
seleccionados por esta empresa y del que se derivan tres contratos de
sublicencia cuyos anexos contienen la prohibicién de fabricar y/o comercializar
embalajes distintos 0 no sujetos a las normas de calidad Plaform, y que el
modelo de contrato de sublicencia no podia ser modificado sin la previa
aprobacién de Cartisa.

CARTISA alega que la clausula esta justificada “por el papel esencial que

cumplen las maquinas neumaticas a la hora de fabricar el producto final”,

22 CHAMORRO DOMINGUEZ, M2, De la Concepcion, Aspectos Juridicos de los Contratos de Cesion y
Licencia de Know How en Derecho Espaiiol, Edit. Universidad Externado de Colombia Revist@ e-
Mercatoria, vol. 10 N°1, Bogota, p. 4.
123 Poder Judicial — Tribunal Supremo. Pagina consultada el 29 de abril del 2012. Disponible en:
http:/Amww.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6300703&
links=KNOW%20HOW8&optimize=20120309
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cuando se firmé el contrato de licencia entre AFCO y CARTISA, “las Unicas
maquinas que garantizaban la fabricacién con calidad de los embalajes Plaform
eran las fabricadas conforme a la patente de CARTISA". Sin embargo, el
desarrollo técnico permitié que otras maquinas fueran homologadas.

El objetivo de la clausula, es garantizar que las cajas con sello Plaform
respondan al estandar de calidad y prestigio que goza la marca. “durante la
vigencia del contrato entre AFCO y CARTISA ha habido cuatro fabricantes
homologados. No se ha limitado el desarrollo tecnolégico, las relaciones
contractuales implican transferencias de “know how” y de propiedad industrial,
por lo que resulta admisible la imposicion de ciertas limitaciones o restricciones.
No ha hecho referencia a los efectos pro competitivos y a las ventajas para los
consumidores, aparte de las eventuales restricciones por razones de ‘know
how” y derechos de propiedad industrial.

AFCO, alego lo siguiente: Para que las cajas hortofruticolas de carton ondulado
puedan competir deben cumplir con requisitos de calidad que garanticen su
resistencia. Estas cajas han contribuido a hacer mas competitivo el mercado’.

- Ante la éscasa aceptacion de los envases de carton para uso agricola, AFCO
organizé un concurso, resultando elegido el platé presentado por CARTISA.
AFCO y CARTISA establecieron normas de calidad a las que denominaron
“Reglamento del Sello de Calidad: Plaform”.

- Los contratos firmados con ONDUPACK incluye clausula de exclusividad a
favor de cajas Plaform. ONDUPACK tras recibir los derechos de Plaform, los
incumplié por lo que €l contrato con la misma se resolvio.

- El Reglamento 240/96 de la Comision, sobre Acuerdos de Transferencia de
Tecnologia, permite al licenciatario exigir que el “know-how” concedido no se
utilice para productos y servicios distintos de los bajo licencia (articulo 2.1.18).
La Comision ha autorizado clausulas de exclusividad cuando:

Estan justificadas: para proteccién de la marca, el know how y el good will*%4.

- Se limitan a las restriéciones realmente necesarias.

- Los usuarios se benefician de una mayor oferta.

124 Ef Good Will es un anglicismo que significa o hace referencia al buen nombre de una empresa,
producto, servicio, persona. El buen nombre o prestigio que tiene una empresa o establecimiento frente a
terceros, es un activo de gran valor, puesto que ese buen nombre le permite obtener clientes,
proveedores, créditos.
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ONDUPACK, expone: El SDC acredité que existe intimaciéon a las empresas
fabricantes de cajas distintas a Plaform para que abandonen la fabricacion de
envases no homologados. Sélo ONDUPACK fue expulsada del Grupo, por
desatender las intimaciones, mientras el resto prefirieron obedecer.

En 1998, ONDUPACK firma contrato de sublicencia con AFCO. A partir de
enero de 2000 se discute el contrato, proponiendo la empresa uno nuevo en el
que se utilizaba la marca Plaform para cajas fabricadas con la marca, pero con
libertad para fabricar otras cajas sin la referida marca. AFCO no acepto el
cambio de contrato. ONDUPACK reitera su solicitud de modificar el contrato. Y
en octubre de 2000, AFCO resuelve el contrato existente con ONDUPACK.

El TDC manifestd que los contratos de licencia y los de sublicencia son de
naturaleza mixta, porque incorporan licencias de patente, de know-how y de
marca. consideré acreditado las clausulas que prohiben la fabricacion o
- comercializacién de embalajes de cartén ondulado para uso hortofruticola no
sometidos a las normas de calidad Plaform, que se han producido intimaciones
a los miembros del Grupo Plaform para que abandonen la fabricacion de
embalajes de cartdén ondulado no sujetos a las normas de calidad de la marca.
El SDC ha constatado la “prohibicién para la fabricaciéon de productos no
ajustados a las normas de calidad establecidas en el Sello de Calidad Plaform.
CARTISA alega efectos procompetitivos y ventajas para los consumidores,
aparte de las restricciones “know-how” y derechos de la propiedad industrial.
El tribunal de defensa de la competencia resuelve lo siguiente’?5:

Declara que el contrato de licencia suscrito entre AFCO y CARTISA [...]
constitdyen un acuerdo restrictivo de la competencia contrario al articulo 1.1 de
la LDC., responsables de la infraccion AFCO y CARTISA, esta ultima porque el
contrato de sublicencia no podia modificarse sin su previa aprobacién.

Declara que el acuerdo de estandarizacién "Sello de Calidad Plaform"
establecido por AFCO para los miembros del Grupo Plaform [...] constituye una
infraccion del articulo 1.1 de la LDC.

Ordena a los autores de dichas practicas abstenerse en lo sucesivo de realizar

las mismas y modificar en el sentido procedente los contratos de licencia y

125 \fid. Resolucién (Expediente 575/04, fabricantes de carton) del Tribunal de Defensa de Ia
Competencia, pagina web. consultada el 29 de abril del 2012. Archivo pdf. Disponible en:
http:/fwww.google.com.pe/search?q=RESOLUCI%C3%93N+%28Expt.+575%2F 04 &ie=utf-8&oe=utf-
8&ag=t&rs=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
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sublicencia, asi como el Sello de Calidad para que no vulneren la normativa de
defensa de la competencia.

El Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso expone lo siguiente:

"El segundo motivo de impugnacion se sustenta en el "erréﬁeo analisis de los
principios de derecho relevantes a efectos de los contratos de licencia y
sublicencia”. Su tesis es que el Grupo Plaform constituye una franquicia
industrial a la que se aplican los principios expuestos en el Reglamento
2790/99 de la Comision: Directrices relativas las restricciones verticales.

La franquicia industrial se caracteriza por la cesién por parte del franquiciador
al franquiciado del derecho de fabricacion, la tecnologia, la comercializacion de
los productos, la marca, los procedimientos administrativos y de gestion y las
técnicas de venta. No aprecia la Sala la concurrencia en el "Grupo Plaform” de
los elementos que segun la doctrina caracterizan a la franquicia iﬁdustrial.
Plaform pone de manifiesto que se firma un "contrato de licencia”, siendo
considerados los fabricantes como "licenciatarios Plaform", si bien es cierto
que, se trata de un contrato de naturaleza mixta en cuanto incorporan licencias
de patente, de know-how y de marca.

"Se alega que no hay restricciones graves de la competencia porque las
clatisulas limitativas del derecho de los miembros del grupo Plaform estan
amparadas por la proteccion de los derechos de propiedad industrial de
CARTISA. Esta justificada a su juicio la obligaciébn de utilizar maquinas
designadas u homologadas. Manifestando que las clausulas por las que se
obliga al uso de maquinas aprobadas por CARTISA son eximidas por el
Reglamento 2790/99; y teniendo en cuenta que tenian el objeto de proteger el
know-how de CARTISA las clausulas que limita a fabricar otro tipo de cajas
estarian amparadas por las Directrices de la Comision para proteger los
derechos de propiedad intelectual del franquiciador.

Estas afirmaciones no se acredité: no resulta del Reglamento 2790/99 la
proteccion de una clausula como la enjuiciada, ni sé ha acreditado que de este
modo se garanticen el know-how de CARTISA; no se ha demostrado que solo
elaborando el embalaje con las maquinas CARTISA o los fabricantes que ella
designe se alcanza el estandar que se pretende proteger.

Se sostiene igualmente que no hay un riesgo de eliminacién de la competencia

y la conducta seria merecedora de autorizacion. El precepto del articulo 3
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parrafo 1LDC establece que se podra autorizar una practica contraria a la libre
competencia si se justifica sobre la base que supondra una mejora, en la
produccion o comercializacion de bienes y servicios, o en la promocion del
progreso técnico o econdmico; [...] no ha quedado probado que se hayan
respetado los limites impuestos por el articulo 3 LDC citado.
El Fallo del Tribunal Supremo fue declarar no haber lugar al recurso de
casacion interpuesto por la ASOCIACION ESPANOLA DE FABRICANTES DE
CARTON ONDULADO (AFCO) contra la- sentencia de la Seccién Sexta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictado el 27
de junio de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo nimero
246/2005.[...]
STS 1324/2012126
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Madrid
CONSULTING FORMAPLAN S.L. (Formaplan) demanda contra la compaiiia
mercantil ALBEA TRANSENERGY S.L. (Albea) y contra D2 Cecilia, D. Horacio,
D2 Leticia, D. Maximo y D. Sabino solicitando:
1.- Declare la conducta de los demandados acto de competencia desleal. Y
condene a los demandados a indemnizar de forma solidaria a Formaplan. Los
demandados desestimaron las pretensiones formuladas en su contra. el juez
dict6 sentencia estimando parcialmente la demanda y condena a 1) La entidad
mercantil Albea; 2) Cecilia; 3) don Horacio; 4) dofia Leticia 5) don Maximo; y 6)
don Sabino declarando que la conducta de los demandados es constitutiva de
un acto de competencia desleal consistentes en la coincidencia de voluntades
de la Sra. Cecilia, con los Sres. Maximo, Sabino y Leticia de abandonar
Formaplan de modo coordinado, antes de abandonar la empresa relanzar el
proyecto de Albea como titular de proyectos que en realidad eran de Formaplan
la voluntad de perjudicar al Sr. Vicente y a su compafiia aprovechando sus
desplazamientos a Madrid y su situacién personal, el contacto con clientes o
posibles clientes de Formaplan vinculados al proyecto de Albea. Condenando a

los demandados a indemnizar de forma solidaria a la mercantil Formaplan.

126 Poder Judicial — Tribunal Supremo. Pagina consultada el 1 de abril del 2012. Disponible en:
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdfé&databasematch=TS&reference=6308187&
links=KNOW%20HOW&optimize=20120316
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El recurso de casacion se articula por infraccion de los arts. 12 Y 5 de la LCD;
por indebida aplicacién del principio de libre imitacion, por infraccion del art. 13
de la misma ley, sobre el secreto empresarial; y por "deficiente comprension o
conceptualizacion juridica del supuesto de hecho en cuanto al caracter
concurrencial de la actividad desarrollada por los demandados.

El recurso de casacion interpone Formaplan, contra la sentencia de apelacion
que, estimando en parte la demanda, y manteniendo que los demandados
habian incurrido en competencia desleal, las cinco personas naturales
demandadas, pasan a integrar la compariia mercantil codemandada, Albea, a
fin de competir en el mercado con Formaplan dedicandose a la misma actividad
(en eséncia, estudios y proyectos para mejorar el trafico de vehiculos en las
ciudades) pero aprovechandose de los conocimientos adquiridos mientras
trabajaban para Formaplan y presentando como proyectos de Albea los que
eran de Formaplan. La sentencia de primera instancia, declaré que la conducta
de todos los demandados era constitutiva de un acto de competencia desleal.
Recurrida la sentencia en apelaciéon tanto por la demandante Formaplan como,
corijuritamente, por todos los déemandados, el tribunal mantuvo la condena de
todos los demandados por competencia desleal, al considerar como Unica
conducta el "aprovecharse de los medios y conocimientos comerciales de la
actora para, mientras trabajaban en ella, dirigirse a un posible cliente de la
actora Coperfil con la intencion de captarlo para la nueva empresa, Albea.
Fundamentos de este fallo son: Sra. Cecilia desarrollaba funciones de gerente
en Formaglan mediante un contrato mercantil de prestaciéon de servicios que
facturaba por medio de la compaiia codemandada Albea, constituida en 2002
por la Sra. Cecilia junto con su marido, el codemandado D. Horacio, siendo ella
la administradora y estando el Sr. Horacio apoderado; en el mismo mes de- abril
de 2005 los demas codemandados, D? Leticia, D. Maximo y D. Sabino,
prestaban servicios en la oficina de Formaplan en Terrasa; en abril de 2005
Formaplan "tenia en marcha tres proyectos que habian sido adjudicados a la
entidad Albea, quien los subcontrataba a Formaplan; la Sra. Cecilia como el Sr.
'~ Sabino y la Sra. Leticia tenian intencion de abandonar Formaplan "para trabajar
juntos dentro de una estructura empresarial titularidad- de Albea", habiéndose
probado, mediante distintos correos electrénicos, que "desde hace tiempo

estaban preparando salir de la empresa para trabajar juntos", asi como "el
p
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sigilo o conducta engafiosa que frente a los demas de la empresa
desarrollaban"; se habia probado el Sr. Vicente elabor6 una propuesta a la
empresa Coperfil para adjudicarse un proyecto, se dirigi6 a Coperfil
presentando a Albea como una empresa que contaba en su equipo de trabajo
con los coderhandados Sr. Horacio, Sra. Cecilia, Sr. Sabino, Sra. Leticia y Sr.
Maximo y adjuntando sus respectivos curriculum en los que figuraban como
experiencia profesional proyectos realizados en Formaplan, ya que "la
estrategia- para marchar de la empresa actora pasaba por conocer si podian
llegar a conseguir este cliente"; la conducta de los demandados tampoco era
encuadrable en el art. 13 LCD, como explotacion de secretos empresariales,
ni en su art. 5, como aprovechamiento del esfuerzo ajeno, los demandados,
podian aplicar en su nueva empresa los conocimientos y relaciones con
proveedores y clientes adquiridos cuando trabajaban para Formaplan, sin que
esta pudiera impedirlo mas que en el caso "de un know how o de una
informacién que tenga la condicién de secreto empresarial”; en la LCD la
proteccion del know how se contiene esencialmente en su art. 13 "siempre que
tenga la condicion de secreto empresarial", pero en el caso enjuiciado "no
consta ni siquiera se ha alegado la existencia de medidas adoptadas por
quienes dirigen la empresa para impedir que sea conocida la supuesta
informacion secreta"; en definitiva, "la ilicitud de la conducta de los
demandados radica en que, mientras trabajaban para la actora y
aprovechandose de los medios de ésta, han tratado de captar un posible
cliente que’l en realidad se habia puesto en contacto con Formaplan®,
comportamiento encuadrable en el art. 5 LCD y que no habria sido ilicito "si los
demandados hubieran tratado de captar el cliente después de cesar en su
relacion laboral o mercantil con la actora"; como el resultado final de Ila
injerencia de los demandados fue que Coperfil no encargara el proyecto ni a
Formaplan ni a Albea, no procedia indemnizacion por los gastos derivados de
la sustitucion de los demandados por otros empleados, porque el ilicito
concurrencial apreciado no era la marcha de los demandados de Formaplan
sino el aprovechamiento del esfuerzo ajeno. La sentencia de apelacion fue
impugnada por la demandante Formaplan, mediante recurso de casacion.

El fundamento (i) del recurso alega infraccion de los arts. 12 y 5 LCD y de la

doctrina jurisprudencial. Las personas naturales demandadas "realizaron
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alusiones a estas cuestiones al crear todos ellos un Dossier de presentacion de
Albea para su efectiva promocién en el mercado, donde falsean y simulan un
conjunto de datos para aparentar una trayectoria empresarial y una reputacion
de la que Albea carecia, atribuyéndose trabajos que eran de Formaplan”, la
sentencia impugnada se opondria a la doctrina jurisprudencial invocada al no
haber apreciado la conducta ilicita del art. 12 LCD.

Segun esta doctrina, el acto seria desleal "cuando se actGa vulnerando los
elementales principios de respeto a lo ajeno, o se obtengan logros no por el
esfuerzo propio sino por la apropiacion de los asi conseguidos por los demas".
y toda vez que los demandados, mientras trabajaban en Formaplan, se
concertaron para abandonarla y formar otra empresa dedicada a la misma
actividad, utilizando los medios de Formaplan, la sentencia impugnada se
opondria a la doctrina jurisprudencial invocada al no haber apreciado
deslealtad por no existir una clausula de no concurrencia y no haberse
denunciado en la demanda ninguna induccién a la terminaciéon regular o
irregular de los contratos de trabajo o mercantiles de los demandados con
Formaplan. _

Lo que la parte recurrente pretende no es una nueva aplicacion del art. 5 LCD
como configurador de un tipo autbnomo de competencia desleal, sino la
aplicacién del art. 12 de la misma ley interpretada conforme a la pauta de la
buena fe establecida en dicho art. 5

El planteamiento ha de ser desestimado porque, debido a la doctrina
jurisprudencial sobre el art. 5 LCD atribuirse trabajos y proyectos que eran de
Formaplan, no se declara probada por la sentencia recurrida, que Unicamente
da por probado, al tratar del dosier remitido a la empresa Coperfil, que en los
curriculum de los demandados figuraban como experiencia profesional
"proyectos realizados en la empresa actora". No hubo, pues, aprovechamiento
de las ventajas de la reputacién de Formaplan en el mercado, en el sentido que
contempla la inclusion en el curriculum de la experiencia profesional que
suponia haber trabajado para Formaplan.

el fundamento (jii) del recurso, que impugna la sentencia de apelacién por
infringir el art. 13 LCD "en cuanto no aplica correctamente el concepto de
secreto empresarial" , ya que su desarrollo argumental se limita a transcribir
parte del contenido de las SSTS 24-10-79 y 21-10-05 relativo al know how
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("saber como" o "saber hacer") para, sin mas, dar por sentado que los
demandados se apropiaron de secretos empresariales de Formaplan, pero
sin concretar cuales serian esos secretos empresariales. Parece alegarse que
los secretos empresariales eran el "cierto bagaje de habilidades, capacidades y
experiencias profesionales” adquiridas por los demandados miientras
trabajaban en Formaplan a que alude la sentencia recurrida. Pero claro esta
que la experiencia profesional del empleado no puede considerarse un secreto
empresarial de la empresa empleadora ni, desde luego, es exigible que quien
deja una empresa para trabajar en otra dedicada a la misma actividad
prescinda absolutamente, de todo lo aprendido, esto equivaldria a la
eliminacion del propio concepto de experiencia profesional como factor
relevante de todo curriculum orientado a obtener un puesto de trabajo. La
sentencia de 22 de noviembre de 2011 (1617/08) declara que "el trasvase de
trabajadores de una empresa a otra de la misma actividad negocial no supone
ningun ilicito competencial, tampoco cuando hay aprovechamiento de la
experiencia y formacioén profesional adquirida, e incluso de informacién sobre el
desarrollo del negocio cuando ésta no es secreta o reservada”.

considera que no infringe el art. 5 de la LDC quien abandona una empresa para
la que trabajaba, funda otra, capta clientes y vende a precios mas bajos, no
constituyendo en general secretos empresariales los relativos a la clientela.

El Fallo del Tribunal Supremo fue DESESTIMAR EL RECURSO DE
CASACION interpuesto por la compafiia mercantil demandante CONSULTING
FORMAPLAN S.L. contra la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2008.

STS 1327/20121%7
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
GRAN PERCA S.L. demanda a SAN MIGUEL FABRICA DE CERVEZAS Y
MALTA S.A. (San Miguel) y FOOD SERVICE PROJECT S.L. (FSP) solicitando:
Declarar la nulidad del cortrato entre GRAN PERCA y SAN MIGUEL, la
restitucion de las prestaciones, debiendo entregar, las demandadas los

derechos de canon de entrada, royalties e inversion realizada en el negocio

127 poder Judicial Espafiol ~ Tribunal Supremo. 'Pégiha consultada el 30 de abril del 2012. Disponible en:
http:/www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6308188&
links=KNOW?%20HOW&optimize=20120316

130



franquiciado. Declarar el incumplimiento de SAN MIGUEL vy, de FSP del
contrato de franquicia y la resolucién por incumplimiento de las codemandadas.
San Miguel solicitd se desestimara la demanda. Y FSP, se opuso en el fondo
de la demanda y solicité poner fin al proceso, formulé reconvencion contra la
demandante y se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos:
Resolver el contrato por incumplimiento de la franquiciada GRAN PERCA.
Pagar a FSP los importes adeudados por GRAN PERCA al momento de la
resolucion, por los royalties y canones de publicidad. Mas la indemnizacién por
dafios y perjuicios. Condene a GRAN PERCA Al cese del uso de todas las
marcas, rétulos, logotipos, nombres comerciales y demas signos distintivos
titularidad de FSP. Condene a GRAN PERCA. A restituir todos los soportes
fisicos a los que se incorporen los signos distintivos titularidad de FSP.
Soportes ostentados en calidad de depositario, toda la documentacién a la que
se haya incorporado el know-how de FSP.

El juez desestimé la demanda. Condend al actor a las costas y estimé en parte
la reconvencion de FSP declard la resolucion del contrato de franquicia por
incumplimiento contractual condenando al actor reconvenido al pago de royaltis
y canon de publicidad [...] asi como condeno al cese inmediato del uso de las
marcas, rotulos, logotipos y demas signos distintivos.

La parte actora-reconvenida interpuso recurso de apelacion.

El litigio versa sobre un contrato de franquicia en la red comercial del sistema
Carias y Tapas para la explotacién de bares y restaurantes. Demandante inicial
fue el franquiciado, GRAN PERCA, explotaba un establecimiento Canas y
Tapas en Madrid, y las demandadas SAN MIGUEL, parte franquiciadora y
FSP, cesionaria y subrogada en la posicion de la cedente San Miguel. .

FSP, formulé reconvencion [...] restituya los soportes fisicos de signos y la
documentacion incorporara en el know how de FSP [...].

Fundamentos de la sentencia: Gran Perca concertdé con San Miguel un contrato
de franquicia para ser desarrollado por Gran Perca con caracter exclusivo en
un local de Madrid, bajo la denominacion, signos distintivos, marca y rétulos
Carias y Tapas, e instalacion, venta, suministro de cerveza y publicidad; FSP
procedio a subrogarse en la posicién que ostentaba San Miguel. San Miguel y
FSP comunicaron a Gran Perca la subrogaciéon; FSP comunic6 a Gran Perca la

resolucion del contrato de franquicia por incumplimiento consistente en el
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impago, desde octubre de 2001, de los royalties y canon de publicidad
pactados; no resultaba que la franquicia Cafas y Tapas se creara Ginicamente
para asegurar la venta de la cerveza San Miguel, finalidad alegada por Gran
Perca, y ademas la propia Gran Perca alegaba en su recurso de apelacion que
para ella habia sido determinante, a la hora de suscribir el contrato de
franquicia, la presencia de San Miguel; no cabia dolo ni falsedad en las
informaciones precontractuales, causa de nulidad, porque no estaba probado
que las comisiones que percibia San Miguel de los proveedores autorizados
para acondicionar el local se repercutieran en el precio a pagar por Gran Perca
a dichos proveedores, los precios no eran superiores a los del mercado y Gran
Perca podia elegir entre varios proveedores autorizados; tampoco cabia
apreciar dolo ni falsedad por deficiente verificacién, experimentaciéon o ensayo
del desarrollo de la franquicia, ya que los administradores de la franquiciada
Gran Perca tenian experiencia en el sector de la hosteleria y no podian ser
engafiados acerca del tiempo que los tres establecimientos pilotos de Caias y
Tapas llevaban funcionando en Madrid y cual podia ser razonablemente el
importe de-la inversion y la cuantia de previsible facturacién y beneficios del
negocio franquiciado, sin que, exista regulacién alguna o pacto que obligue al
franquiciador a poseer sus propios centros, no estando probado que San
Miguel ocultase a Gran Perca, datos esenciales del negocio ni que engafiara a
sus administradores con informaciones que no pudieran analizar, det contenido
del propio contrato de franquicia se desprendia que Gran Perca habia podido
informarse y asesorarse, no habiéndose probado, finalmente, que San Miguel
presentara como propios los tres establecimientos piloto de Canas y Tapas que
en realidad eran franquiciados ni que el hecho de que fueran propios de San
Miguel hubiera sido decisivo para que Gran Perca firmara el contrato; tampoco
podia apreciarse dolo ni falsedad derivados de que los planes de inversion y de
viabilidad facilitados por San Miguel fueran irreales, pues Gran Perca tenia que
saber, antes de firmar el contrato de franquicia, que los establecimientos mas
antiguos de Cafias y Tapas no llevaban mas de un afio en actividad y sus
resultados contables no podian ser significativos, a Gran Perca se le habia
facilitado toda la informacién disponible. el "sistema exclusivo de explotacién de
bares y restaurantes” que en el contrato de franquicia se decia desarrollado por

el franquiciador existia realmente y estaba en funcionamiento "al menos en tres
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centros pilotos en Madrid desde hacia un afio cuando se hizo el contrato de
franquicia” los socios de Gran Perca pudieron constatar directamente; la cesién
del contrato por San Miguel a FSP no constituia incumplimiento contractual,
porque su posibilidad fue expresamente pactada en el contrato de franquicia,
pues "admitia la sustitucion de la franquiciada por un tercero con
consentimiento de la franquiciadora y la sustitucién de la franquiciadora por un
tercero, sin necesidad de consentimiento de la franquiciada, puesto que hay un
consentimiento anticipado a una futura cesion que pudiese otorgar la
franquiciadora"; hubo notificaciéon de la cesion a Gran Perca, en relacion con
las estipulaciones del contrato preveian la resolucion automatica por falta de
pago de dos mensualidades de royalties, y Gran Perca habia dejado de pagar
las correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2001; en cuanto a
los dafios y perjuicios irrogados a FSP, eran evidentes los causados por el uso
indebido y sin pagar merced de las marcas, signos distintivos, rétulos y
logotipos de la franquicia, "actuando Gran Perca en el mercado como
establecimiento franquiciado sin serlo", impidiendo a FSP contratar otra
franquicia en el mismo ambito. La sentencia de apelacién ha sido impugnada
por la demandante reconvenida Gran Perca mediante recurso extraordinario
por infraccioén procesal y recurso de casacion.

RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL.

Alegé que, de haberse apreciado la finalidad encubierta del contrato de
franquicia, habria procedido "tanto la nulidad como subsidiariamente la
resolucién de los contratos, sin que pueda tener efectos validos la subrogacion
en el contrato de franquicia de la codemandada FSP”. El motivo fue
desestimado por las siguientes razones:

1 Como alega San Miguel, el motivo no cumple los requisitos formales
minimamente exigibles a los motivos de un recurso extraordinario.

2 Pretexto de un presunto error del tribunal sentenciador en la valoracion de la
prueba documental, solo excepcionalmente- cabe plantear como infraccion
procesal, lo que materialmente se discute es la interpretaciéon de los contratos
litigiosos por el propio tribunal, cuestién del todo ajena al ambito del recurso
extraordinario por infraccién procesal.

3 Si, la incongruencia de la sentencia recurrida por haberse negado a conocer

una cuestién que consideré nueva sin serlo realmente, el motivo carece de
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consistencia, pues la demanda revela que, su infraccién nunca se alegd como
causa de nulidad de los contratos litigiosos. Asi, las razones de dicha nulidad
alegadas en la demanda fueron el error y el dolo, y la cita del Reglamento (CE)
en los fundamentos de derecho de la demanda no se hizo en apoyo de la
nulidad pretendida- sino, por considerar que los contratos quedaban amparados
por dicho Reglamento. Por tanto la sentencia, lejos de infringir se atuvo a lo
que dispone el apdo. 1 de su art. 456, al imponer al recurso de apelacion el
limite representado por "los fundamentos de hecho y de derecho de las
pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia".

En cualquier caso, el que la conexion del contrato de franquicia con el de venta
y suministro de cerveza pudiera comportar una falta de exenciéon, no
determinaria sin mas la nulidad de los contratos litigiosos, pues previamente
seria preciso considerarlos prohibidos.

El motivo segundo se funda en infraccién porque, la sentencia impugnada
descarta el error y el dolo por la falta de prueba del perjuicio causado, y el art.
1300 CC contempla la posibilidad de anulacién de los contratos por vicio del
consentimiento aunque no haya lesiébn para los contratantes. Se niega la
experiencia de Gran Perca en ninguna actividad similar a la de los
establecimientos Carias y Tapas. También procede desestimar este motivo,
porque no es cierto que la sentencia impugnada confunda el perjuicio como
causa del error, lo que hace es descartar la relevancia o caracter esencial del
error alegado, caracter que la propia sentencia de esta Sala citada en el motivo
exige para que vicie el consentimiento. era la propia recurrente la que en su
demanda ponia en relacién el dolo y el error con el perjuicio econémico sufrido
por ella, consistente en haber pagado por el acondicionamiento del local mas
de lo que habria pagado si hubiera conocido el pacto de comision, del mismo
. modo la recurrente aduce contradicciones de la sentencia impugnada acerca
de la viabilidad del negocio Cafias y Tapas, habria existido un vicio del
consentimiento sobre los planes de viabilidad y expectativas del negocio, dicho
vicio seria excusable porque las personas que integraban la sociedad
recurrente solo tenian experiencia en regentar una sala de conciertos, no un
bar ni un restaurante.

Este motivo ha de ser igualmente desestimado por tergiversar la motivaciéon de

la sentencia recurrida. Como claramente resulta de la motivacion de la
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sentencia impugnada, lo que se declara probado es que los administradores de
la sociedad tenian experiencia en el sector de la hosteleria; que los planes de
viabilidad no carecian de realismo [...] En suma, lo que parece querer alegar la
parte recurrente es que todo sistema de negocio objeto de la franquicia debe
tener una experiencia tan constatada que, practicamente, elimine cualquier
riesgo para el franquiciado.

El fallo del Tribunal Supremo fue desestimar el recurso extraordinario por
infraccion procesal y recurso de casaciéon interpuestos por la compania
mercantil demandante-reconvenida GRAN PERCA S.L.

3.7 El contrato de know how en el ordenamiento juridico Italiano

El know how en la legislacion ltaliana esta tutelado en el Cédigo Civil, él
Codigo Penal y en la Ley de propiedad industrial.

“Los activos técnicos y los activos del negocio de la compariia, mas conocido
como know how, se compone de toda informacion confidencial, incluyendo la
industria técnica que la empresa adquiere mediante la creacion y el
perfeccionamiento de nuevos productos y el uso de materias primas que dia
tras dia, perfecciona sus procedimientos de fabricacién, logistica y ventas. La
necesidad de proteger el know how es comprensible porque en realidad los
conocimientos técnicos, dan a la compafiia una ventaja competitiva sobre otras
entidades que compiten que operan en el mismo mercado y por lo tanto su
patrimonio debe protegerse mediante el uso de todas las herramientas

proporcionadas por las normas vigentes en el Derecho Italiano™28,

“El know how es una entidad capaz de evaluacién econdmica, para la corte de
casacion se trata de un bien econémico que es relevante como un objeto

independiente de la propiedad”?®

128 TROIANI, Marco, la Tutela de los Bienes de Propiedad industrial dentro de la Industria Alimentaria,
Milan, 2010, p. 1.
129 |bidem.
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El Cédigo Penal Italiano brinda proteccion del secreto a disposicion del titular
de la informacién, y esta tutelado en tres articulos, concedida en los tres

delitos, es decir, aborda:

La revelacién de los contenidos de documentos secretos. (Art. 621130 CP),

La revelacion de secreto (art. 622131 CP), y

Secretos cientificos o industriales (art. 623 CP), todos los persiguen por
querella.

Articulo 623.- Revelacion de los secretos cientificos o industriales.- Cualquiera
que haya tenido conocimiento por razén de su estado u oficio, o de su
profesién o arte, conozca noticias destinadas a permanecer secretas, sobre
descubrimientos o invenciones cientificas, o aplicaciones industriales, las
revela o emplea en beneficio propio o ajeno, es sancionado con la reclusion de
hasta dos afios.

El delito es punible-a querella de la parte ofendida.

El Cédigo Civil ltaliano en su articulo 2105 referido al deber de lealtad.- el
empleado no debe realizar transacciones comerciales en nombre de terceros,
en competencia con la empresa, o revelar informacién sobre la organizacion y
los métodos de produccion de la empresa, o usarlos con el fin de causar dafio.
Por ende hay un deber de confidencialidad que se espera que tenga el
trabajador.

El articulo 2598 del Codigo Civil es aplicable a los empresarios que compiten,
este articulo establece que “cualquier persona que participe en actos de
competencia desleal [...] es directa o indirectamente, otros medios que no

130 Articulo. N° 621 del codigo penal contiene la revelacién de los documentos secretos.- Quien después

de haber llegado ilegalmente al conocimiento de los contenidos, que deben mantenerse en secreto, los

documentos o actos de otros, publicos o privados, no constitutiva de correspondencia lo revela sin justa

causa, o lo utiliza para su propio beneficio o el de otros, es sancionado si resulta un daiio, con pena de

prision de hasta tres afios o una multade  doscientos mil a dos millones de liras.

A los efectos de lo dispuesto en el parrafo primero también se considera un documento cualquier medio

que contiene datos de ordenador, informacién o programas.

El delito es punible a querella de la victima.

131 Articulo 622 Revelacion del secreto.- cualquier persona que tenga lnformacmn por razon de su estado

u oficio, profesion o arte, de un secreto lo revela sin justa causa, o lo utiliza para su propio beneficio o el
" de otros, sera sancionado si del hecho puede derivar un dafio, con la reclusion de un afio o con la multa

de sesenta mil liras a un millén de liras.

El delito es punible a querella de la persona ofendida.
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estan en conformidad con los principios de integridad profesional y capaz de
darios a la compaiiia del otro.”

Esta regla protege el negocio secreto, no en si mismo, pero sdlo en presencia
de conducta impropia profesional que esta en la presencia de:

-El robo de secretos por un empleado de la competencia, un consultor u otro
empleado.

-El robo de secretos a través del espionaje.

-El robo de secretos a través de la transferencia de empleados; por ejemplo la
competencia efectia contrataciones desleales de trabajadores de la empresa
que posee el secreto empresarial con el (nico propédsito de utilizar dichos
conocimientos secretos de la empresa.

-La competencia del ex empleado contra el ex empleador.

En la Ley de invenciones, el secreto ha sido incluido explicitamente en el tema
de la competencia desleal, bajo este articulo constituye competencia desleal la
divulgacion a terceros, la adquisicion o el uso por terceros de una manera
contraria a la actividad profesional negocio de la informacién o los secretos
comerciales, asi como los datos relacionados con las pruebas, o otros datos
secretos que implica un esfuerzo considerable.

También es desleal la divulgacion a terceros o la adquisicion o el uso por
terceros de una manera contraria a la integridad profesional de los datos
relativos a las pruebas u otros datos secretos que implican un considerable
compromiso.

Este articulo, analiza dos hipétesis principales de proteccion. El primero se
refiere a la conducta de terceros que, por actos contrarios a la integridad
profesional, son conscientes de la informacién de una empresa, incluso
comercial. Para que esto se materialice en un caso de competencia desleal el
secreto de informacion debe estar:

No debe ser faciimente conocido o facilmente disponible.

Tiene un valor econdmico y por ello es una buena competencia por ser secreto.
Estaran sujetas a la protecciéon, adecuada para mantener en secreto, por los
gue gestionan la empresa y son responsables.

El segundo caso de competencia desleal se lleva a cabo con la revelacién a
terceros, la adquisicion y/o con el uso de datos de ensayos, estudios, analisis

de las deficiencias de los productos, y otros datos secretos. Para que haya un
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caso de competencia desleal, estos datos se deben derivar en una cantidad
considerable de procesamiento.
De hecho, la expresion del articulo 6 bis “las personas que se encuentren
legalmente en el control” significa que la disposicién legislativa también abarca
a quienes reciben la informacion del propietario de la empresa, por ende
quienes estan autorizados a divulgar a terceros con discrecion y para las
necesidades de producciéon de la empresa. En este caso, estas personas se
llevan a cabo en la adopcion de medidas adecuadas que garantice la

proteccion de la informacion legal secreta que se revela a terceros.
3.8 Regulacion del know how en la Comunidad Andina de Naciones

Al referirnos al ordenamiento juridico comunitario abordaremos la Comunidad
Andina de Naciones y la Unién Europea. En cuanto a la Comunidad Andina de
Naciones, la Comunidad Andina de Naciones es una organizacioén sub regional
que tiene personalidad juridica internacional, fue creada por el pacto andino e
integrado por los estados de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perd y Venezuela.
Tiene identidad y autonomia propia. El objetivo de la Comunidad Andina de
Naciones es la integracion de las economias de los paises miembros hasta
convertirse en un solo bloque economico. Los acuerdos que adoptan se
conocen como decisiones.

Dentro de estas decisiones tenemos la decisién 344 del acuerdo de Cartagena.
Esta decisién no tiene una definicion del secreto industrial, tampoco de la
transferencia tecnolégica o know how pero enumera las caracteristicas del
secreto industrial.

La decisiéon 344 en el articulo 72.- Quien licitamente tenga control sobre un
secreto industrial estara protegida contra la revelacion, adquisicién o uso de tal
secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las practicas leales de
comercio, por parte de terceros, en la medida que:

a) la informacion sea secreta en el sentido que como conjunto o en la
configuracién o composicion precisas de sus elementos no sean conocidas en
general ni facilmente accesible a las personas integrantes de los circulos que
normalmente manejan el tipo de informacién de que se trate;

b) la informacién tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y
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¢) en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control
haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

La informacién de un secreto industrial necesariamente debe estar referida 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
comercializacion de productos o prestacion de servicios.

En el articulo 73-A no considera secreto industrial la informacién de dominio
publico,'® la que es evidente para un técnico en la materia o la divulgada por
orden legal o mandato judicial.

En cuanto a la transmision y utilizacion el articulo 76 establece que quien
posea el secreto industrial podra transmitilo a un tercero o autorizar su
utilizacién y el beneficiario tiene la obligaciéon de no divulgar dicha informacion.
Esta decision no hace ninguna referencia al know how, solo desarrolla el
secreto industrial y dentro del secreto industrial esta el secreto comercial.
Ademas como menciona Stumpf “para nosotros los conocimientos que
conforman el know how aunque pueden y generalmente contienen una
informacion secreta, no es indispensable, lo importante es que el contenido sea
especializado y al cual no tendria acceso quien lo pretende de no mediar un

contrato o sea reservado.”

El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) fue adoptado por la Comunidad Andina
de Naciones, a través de la decision 486. El fundamento para adoptar este
acuerdo por los paises de la Comunidad Andina de Naciones es el de reducir
los obstaculos al comercio internacional y fomentar la eficaz protecciéon a los
derechos de propiedad intelectual, asegurar que los medios y procedimientos
encaminados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en
trabas u obstaculos para el comercio legitimo. Esta decision esta vigente y fue
aprobada el 14 de setiembre del 2000, y “entré en vigencia el 1 de diciembre
del 2000.Con su aprobacioén, se da una buena sefal a los inversionistas

nacionales y extranjeros al establecer una mejor proteccién a los derechos de

132 No se consideraréd que entra al dominio publico o que es divulgada por disposicion legal, aquella
informacion que sed proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la
proporcione a efecto de obtener licenclas, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos
de autoridad.
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propiedad intelectual y procedimientos mas agiles y transparentes para los
registros de marcas y el otorgamiento de patentes™®, La nueva norma adecua
al régimen comun lo estipulado en el marco internacional de la organizacion
mundial de comercio, desarrolla la propiedad intelectual, las informaciones no
divulgadas, secretos comerciales y los datos sobre prueba.’34 '
La Comunidad Andina de Naciones reconoce que los derechos de propiedad
intelectual son derechos privados y manifiestan el derecho de establecer
relaciones de mutuo apoyo con la Organizacion Mundial de Comercio OMC y la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. Por consiguiente el
acuerdo de Cartagena y a partir de la entrada en vigencia del ADPIC son las
normas reguladoras para la Comunidad Andina de Naciones.

Los Paises solo entran a desarrollar fas regulaciones de caracter internacional,
las cuales establecen los principios y normas basicas a partir de ello los
estados miembros solo pueden hacer su propia normatividad pero siempre
dentro de los marcos de acuerdos internacionales que el determinado pais
haya suscrito.

El articulo 260 de la decision 486 considera como secreto empresarial a
cualquier informacion no divulgada que una persona natural o juridica
legitimamente posea que pueda usarse en alguna actividad productiva,
industrial o comercial, y sea susceptible de transmitirse a un tercero.

Tienen la posibilidad de impedir la informacién que este legitimamente bajo su
control se divulgue a terceros, sea adquirida o utilizada por terceros sin su
consentimiento de forma contraria a los usos comerciales honestos. Esta
informacion debe ser secreta de dificil acceso, debe tener valor comercial por
ser secreto, y haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias,
para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legitimamente las
controla.

El articulo 265 se refiere al vinculo laboral o de -dependencia que tiene el
trabajador y si ellos tienen acceso a conocimientos de informacién no
divulgada deben guardar reserva de dicha informacién, para ello deben ser

prevenidos de la confidencialidad del conocimiento.

138 Comunidad Andina, [en linea], pagina consultada el 25 de mayo del 2012, disponible en:
http://ww.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=83&tipo=TE&title=propiedad-intelectual
134 | os datos sobre prueba son estudios realizados por las autoridades reguladoras para
otorgar a licencia o registro para su elaboracion y comercializacion de un medicamento.

140



El articulo 266 de la decision 486 se refiere al secreto empresarial el cual es
referido como aquella informacién importante para el desarrollo de la actividad
empresarial que obliga a las firmas a mantenerlo fuera del alcance de terrenos
ajenos a la empresa, es la informacion no divulgada que se encuentra en
posesion de una persona y puede ser transmitida a terceros. Los actos
contrarios al secreto empresarial o know how son la explotacion, la
comunicacién o divuigacién sin autorizaciébn de su poseedor legitimo; la
adquisicion de un secreto empresarial por medios ilicitos o contrarios a los usos
comerciales.

El capitulo 11l se refiere a las acciones por competencia desleal; en el articulo
267 expresa que aquel que tenga legitimo interés podra pedi'r a la autoridad
nacional competente que se pronuncie sobre la ilicitud de algun acto o practica
comercial. Y el articulo 268 establece que la accion por competencia desleal
prescribe a los dos afios contados desde que se cometié el acto desleal.

Como se puede apreciar no se menciona el termino secreto industrial, algo que
si lo hace la decision 344. Ninguna de las dos decisiones se refiere al know
how de forma especifica. En este ultimo acuerdo solo expresa el término de
informacion no divulgada. En suma los secretos empresariales estan regulados

en la decision 486, en los articulos comprendidos del 260 al 266.
3.9 Legislacion del know how en la Union Europea

El antecedente mas remoto de la unién Europea se da en 1951 con la creacion
de la comunidad econdmica del carbdn y el acero. Posterior a ello se creé la
Comunidad Economica Europea en 1957 y la comunidad econémica de
energia atomica en 1957 Aunque seglin el doctor Béjar Quispe no son
antecedentes porque tenian como ideal dominar a los pueblos “en realidad
ninguno de los intentos anteriores al siglo de unificar Europa bajo un solo poder
se puede considerar como antecedente de lo que hoy entendemos por Unidn
Europea, puesto que todos tienen como ideal el dominio de los pueblos y no la
convivencia en comun.”13%

La Comunidad Econémica Europea, nacidé en 1957 con la firma del Tratado de
Roma. “La segunda guerra mundial que dejaria a Europa en ruinas y a merced

135 BEJAR QUISPE, José, Derecho Internacional Piblico Convencional, volumen |, Cusco, 2009, p. 184.
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de EEUU y la URSS. Es en esta época cuando se toma conciencia clara de la
necesidad de una unién politica y econémica para recuperar su status de gran
potencia. Sin embargo, no sera hasta 1957 cuando se firme el tratado de
Roma.”136
“Los objetivos que se plantea el tratado de Roma [...] se establece un arancel
comun, el objetivo fundamental es la libre circulacion de mercancias |[...] libre
circulacion de personas y servicios [...] la libre circulacién de capitales [...]
también se lleva una politica comun en investigacion y desarrolio
tecnoldgico™%.

Es asi que al referirse el tratado de Roma en su articulo 2 a la libre circulacion
de mercaderias, capitales y desarrollo tecnolégico hace referencia y le da

proteccién al know how.

En el Articulo 85° del Tratado de Roma prohibe bajo pena de nulidad, todas las
estipulaciones y resoluciones aptas para menoscabar el comercio entre los
estados miembros y que tengan la finalidad o el efecto de impedir, restringir o
falsear la competencia en el mercado comdn. Este articulo regula de forma
indirecta y general del contrato de know how el cual fue desarrollado de
manera mas detallada en los reglamentos referidos al tratamiento del know
how,

El primer Reglamento que regula el know how, fue el N° 556 / 1989, el cual
consideraba relevante el know how industrial. Establecia a su vez, que una
informacion técnica es sustancial por el valor competitivo y por su utilidad para
la empresa.

El anterior reglamento es sustituido por el Reglamento Comunitario 4087/88,
entre las innovaciones inmersas, se establecia la prohibicién de divulgar a
terceros el khow how comunicado por contrataciéon. Asimismo, se establecia
que la proteccion juridica al know how se mantiene vigente mientras éste

permanezca en secreto 0 no haya entrado en la esfera del dominio publico.

El Reglamento Comunitario N° 240/ 1996 reconoce la contratacion por know

how, siendo considerado un elemento de importante estimulo para el sector de

136 |bidem.
137 |bidem., p. 187..
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la investigacién técnica, cientifica o empresarial, e indica una lista de clausulas
las cuales establecen la posibilidad por parte del dador del know how de
asumir aquéllas obligaciones a exclusivo beneficio del beneficiario, asi como la
limitaciobn al beneficiario de explotar la tecnologia fuera del territorio
contractualmente determinado. Esta limitacién no era indefinida debia ser por
un tiempo maximo de diez afios, contados desde la fecha que ingresaron en el
mercado comunitario los productos 0 servicios. También el beneficiario estaba

...........

otorgada a un tercero el know how.

“El Reglamento772/2004'38, hace una valoracion positiva de los acuerdos de
transferencia de tecnologia, da mayor importancia al analisis econémico para
evaluar los acuerdos de transferencia de tecnologia y determinar los posibles
efectos anticompetitivos. Este reglamento busca ampliar las categorias de los
derechos de propiedad intélectual desarrollando programas para proteger
mejor esta informacion; utiliza las  clausulas especiaimente graves y
restricciones excluidas, elimina el limite de diez afios a la duracién de la
excepcion respecto de las restricciones de las ventas activas en las licencias
de know-how por restricciones a las ventas pasivas; amplia las clausulas de no

competencia con limitaciones.”3?

“Estos reglamentos dados por la Uni6bn Europea buscan compatibilizar la
cooperacion empresarial entre los estados miembros y la proteccién de la libre
competencia. “La integracién de la Unién Europea produce importantes efectos
en el ambito del derecho mercantil, que se manifiestan, sin perjuicio de otros
mecanismos, en el establecimiento de una legislacion uniforme, a escala
comunitaria. Se trata de poner fin a las distorsiones e incertidumbre que la

disparidad de normas de los estados miembros ocasionaba”!40.

138 En este Reglamento de la Comunidad Europea los acuerdos de transferencia tecnoldgica abarcan a un
acuerdo de licencia de patentes, un acuerdo de licencia de conocimientos técnicos, un acuerdo de
licencia de los derechos de autor de programas de ordenador, o un acuerdo mixto de licencia de
patentes, de conocimientos técnicos..., Cfr. Reglamento (CE) N° 772/2004. Disponible en linea: hitp://eur-
lex.europa.eu/l exUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:1:2004:123:0011:0017:es:PDF. Pagina consultada el 23
de mayo del 2012,

139 | | OBREGAT HURTADO, Maria Luisa, op. cit., p. 198.

MOpEREZ MOSTEIRO Amelia Maria, La Reforma de la Ley de Competencia Desleal, editorial Difusion
Juridica y Temas de Actualidad S.A. Madrid, 2011, pp. 85-86.
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3.10. Leyes modelo sobre proteccion del know how

Las Leyes Modelo, han sido estudiadas y desarrolladas por organizaciones de
las Naciones Unidas especializadas en propiedad industrial e intelectual, cuyos
estudios tienen por objeto unificar la legislaciéon de los paises emergentes o
naciones en desarrollo, es por ello que las pautas basicas para su regulacion
de los conocimientos referidos a transferencia tecnoldgica, secretos de
empresa, secretos industriales o propiamente dicho know how han sido
propuestas por las organizaciones internacionales, dentro de ellas tenemos a
ONUDI (Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial),
BIRPI (Oficinas Internacionales reunidas para la Proteccion de la Propiedad
Intelectual), OMPI (La organizacién mundial de la propiedad industrial).

La Ley modelo creada por la OMPI, es considerado uno de los mejores
estudios para las naciones en desarrollo. La organizacion mundial de la
propiedad industrial (OMPI) es un organismo especializado del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas, tiene por objeto desarrollar un sistema
de propiedad intelectual internacional, se establecié en 1967. La OMPI'#! cre6
en 1980 la Ley tipo de la OMPI para los paises en desarrollo sobre
invenciones. Esta Ley desarrolla los conocimientos técnicos, constituye el
marco juridico para ias naciones de tal forma que permité el control de
practicas restrictivas para la transferencia de tecnologia.

En el articulo 204 menciona los procedimientos relacionados con ciertos actos
concernientes al know how donde expresa que esta informacion, el know how
sea confidencial y que ademas el poseedor, el titular del know how adopte
medidas necesarias de seguridad para proteger el conocimiento secreto y sea
de dificil acceso para un tercero y evite que se haga publico.

También este articulo 204 expresa las medidas judiciales, extrajudiciales e
indemnizaciones que deben adoptar los paises en vias de desarrollo para
proteger el know how, estas normas también comprende la adquisicién no legal

o ilegal, la mala fe en el uso, revelacion y comunicacion ilegal.

41 La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es el organismo del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas dedicado al uso de la propiedad intelectual (patentes, derecho de
autor, marcas, disefios (dibujos y modelos), y otros.) como medio de estimular la innovacion y la
creatividad. Tiene como funciones fomentamos el desarrollo y el uso del sistema internacional de P.l. por
medio de: servicios, legislacion, infraestructura y desarrollo.
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Lamentablemente la aplicacion de estas Leyes dadas por la OMPI no han sido
adoptadas de forma adecuada por las legislaciones de los paises en vias de
desarrollo porque estas Leyes son blandas, son propuestas, recomendaciones
que se da para reducir las diferencias que existe entre las Leyes de distintas

naciones.

También se tiene los aportes dados por Los derechos intelectuales
relacionados con el comercio, conocido como acuerdo TRIPS'42 en el cual se
hace un avance al incorporar en este acuerdo la clausula arbitral para los casos
en los cuales se tenga que dirimir alguna discrepancia entre las partes
contratantes cuyos estados carecen de normativa idénea para el tratamiento de
los casos a dilucidar en la esfera contenciosa. Los derechos intelectuales
relacionados con el comercio en la seccion siete parte H regula el know how,
aunque no propiamente con esta denominacion. Es asi que en el articulo 39
hace alusion a la informacién no revelada (know how) con valor comercial y su
poseedor a tomado medidas necesarias para mantenerla secreta. Este articulo
impone obligaciones a los paises que carecen de leyes de proteccion contra la
competencia desleal o que teniéndola no han previsto la violacion de la

informacion secreta.

A la vez en su apartado tercero protege la comercializacién de productos
farmacéuticos y productos quimicos agricolas que utilizan nuevas entidades
quimicas cuya elaboracién suponga un esfuerzo considerable, teniendo la
necesidad de proteger esta informaciéon contra todo uso comercial desleal,

debiendo los paises miembros proteger estos datos contra toda divulgacion.

142 £} acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
(Acuerdo sobre los ADPIC o, en ingles, Acuerdos TRIPS).
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CAPITULO IV
CONSIDERACIONES PARA REGULAR EL CONTRATO DE KNOW HOW Y
ANALISIS ECONOMICO DEL DERECHO

4.1 Consideraciones generales

Como se pudo apreciar en los capitulos anteriores en varias legislaciones de
los paises se regula esta institucion juridica sea en el ambito penal, civil,
administrativo o laboral. O en todas a su vez. Consideramos que se debe
brindar mayor proteccion juridica a los inversionistas que utilizan el know how
permitiendo de ese modo una seguridad juridica que este a la par con las
demas legislaciones del mundo de tal forma que se pueda atraer mejor la
inversidon en nuestro pais. Si bien es cierto que existe una relativa regulacion
de la institucion juridica materia de -estudio consideramos que no es adecuada
ni suficiente y por eso se debe efectuar modificaciones necesarias para tener
Leyes acordes con los demas paises que proporcionan mayor seguridad para

sus inversionistas.
4.1.1 Vacio Legislativo del contrato de know how

El Derecho de patentes'#®, otorga exclusividad de conocimientos por un
determinado tiempo, a diferencia de la contratacién por know how el privilegio
de determinada informaciéon es de indole ilimitada, en mérito a la posicion
dominante de un sujeto de derecho que es titular del conocimiento secreto y
posee un monopolio de hecho impuesto en virtud de un régimen de
confidencialidad indeterminado.

Es necesaria una proteccién de la instituciéon juridica del know how, que
permita velar por una adecuada tutela, lamentablemente en nuestra legislacion
la proteccion de la institucion juridica del know how resulta escasa y no esta
acorde con la proteccién que brindan otras legislaciones del mundo, quienes

brindan mayor tutela juridica, protegiendo con normas mucho mas claras y

143 E| Derecho de patentes otorga exclusividad por un determinado tiempo, en el caso peruano esa
exclusividad es por veinte afios, a esta exclusividad también se le conoce en el ambito doctrinario como
un monopolio legal para el caso de las patentes y un monopolio de hecho para los conacimientos técnicos
secretos — know how, el cual durara mientras se mantenga en secreto el conocimiento.
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proporcionan mayor abanico de posibilidades para proteger los conocimientos
técnicos secretos que poseen, ademas en el caso que estos sean vulnerados
otorgan mecanismos para sancionarlos penaimente.

El configurar la proteccion del secreto empresarial permitira que el empresario
vea amparado la informacion especializada, técnica, secreta desarrollada con
el paso de los afios y que le permita obtener una posicioén preponderante en el
mercado.

La ausencia de una legislacion de los conocimientos técnicos secretos
ocasiona inconvenientes para los que poseen los secretos empresariales. Y
efectuar una proteccion del secreto empresarial permitira:

a. Contar con normas que confieran seguridad a dichos conocimientos técnicos
secretos, contribuyendo de éste modo a incrementar el desarrollo tecnolégico y
empresarial, considerando que la tecnologia es primordial en -el desarrollo de
una empresa y permiteé el progreso de nuestro pais.

b. Permitira proteger de una manera adecuada los conocimientos no
patentables, sin desconocer su valor como elementos sustanciales de las
empresas y como incentivos para el avance tecnologico.

c. Permitira en el ambito internacional la uniformizaciéon normativa, teniendo en
consideracion, que nuestro pais y los paises en vias de desarrollo tienen una
relacion de dependencia y désventaja con relacion a Ios paises desarroliados,
que son los que cuentan con el monopolio de los conocimientos especializados
y avances tecnologicos, incrementando la situacion de desventaja. Una
regulacion adecuada de la institucion proporcionara mayor seguridad y
disminuira esa desventaja porque el mercado peruano sera atractivo para los

inversionistas.
4.1.2 Deficiente regulacion legislativa del contrato de know how

La regulacion de esta institucion juridica es deficiente, existe s6lo una
regulacion indirecta de la contratacién por know how, regulado basicamente por
las relaciones contractuales en el ambito civil, laboral, o en la regulacién de la
leal competencia en el mercado. A la fecha la regulacién o amparo en la via
penal es inexistente de una figura que regule la divuigacién o consecuente

explotacion del know how o secreto empresarial. En el ambito laboral tampoco
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se establece el deber de sigilo que debe tener todo trabajador de confianza en
referencia al secreto empresarial.

Por ello se debe de tomar en cuenta como las demas legislaciones del mundo
protegen los secretos empresariales tomando en consideracion:

El uso del know how después de expirado el plazo de transferencia de
tecnologia. Existen las clausulas post contractuales para proteger el secreto
empresarial como se da en Espafa. Por ende cabe la posibilidad de constituir
éste tipo de clausulas en las contrataciones de nuestra normativa nacional, sin

que las mismas sean consideradas pautas de competencia desleal.

Uso del know how por ex empleados después de concluido el contrato de
trabajo. Por ello se debe establecer que el ex trabajador no puede laborar en
otra empresa dedicada al mismo rubro y que compita directamente con la
antigua empresa donde laboraba el ex trabajador, existiendo una prohibicién
para los trabajadores de confianza que conocen los secretos empresariales.

Establecer sanciones en el ambito penal para quienes violan el secreto
empresarial, o efectian €l espionaje industrial, divulgandolo o utilizandolo de
forma desleal. Con el cual géneran un perjuicio econémico para la empresa

titular del secreto empresarial, compitiendo deslealmente con ella.

El Coédigo Penal Peruano no sanciona la divulgacion de los secretos
empresariales - know how, no se encuentra tipificado la violacién de los
secretos empresariales y el Cédigo Penal sélo limita a regular en el libro
segundo, titulo VII capitulo Il los delitos contra la propiedad industrial. El
articulo N° 222 del Coédigo Penal fue madificado €l 6 de mayo del 2002,
cambiando el aspecto genérico que tenia el articulo modificado por uno mas
especifico con lo cual se sanciona la violacién de las normas y derechos de
propiedad industrial cuando se vulnere:

a) los productos amparados por una patente de invencion o un producto
fabricado mediante la utilizacion de un procedimiento amparado por una
patente.

b) Un producto amparado por un modelo de utilidad obtenido en el pais.

c) Un producto amparado por un disefio industrial registrado en el pais.
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d) Una obtencion vegetal registrada en el pais, asi como su material de
reproduccion, propagacion o multiplicacién.

e) Un esquema de trazado (tipografia) registrado en el pais, un circuito
semiconductor que incorpore dicho esquema de trazado (topografia) o un
articulo que incorpore tal circuito semiconductor

f) Un producto o servicio que utilicen una marca no registrada idéntica o similar
a una marca registrada en el pais.

Como se puede apreciar la Ley N° 27729 que modificé el articulo 222 del
Cédigo Penal no ha incluido el secreto empresarial.

Sin embargo tenemos que en la legislacion comparada la violaciéon de los
secretos empresariales, industriales, “know how ha sido regulado por las
distintas Leyes penales asi tenemos que “en Alemania, Brasil, Chile, Ecuador,
Espaia, ltalia, México, Noruega y Venezuela, entre otros se ha sancionado
penalmente la divulgacion de los secretos empresariales™!44.

Los secretos empresariales en ofros paises han sido tipificados como delitos
por la importancia que tiene proteger los desarrollos tecnolégicos e
invenciones, por ejemplo:

En México, el Codigo Penal federal en el articulo 210 referido a la revelacién
de los secretos donde se sanciona con jornadas de trabajo al agente que
perjudica y revela sin consentimiento algun secreto reservado. Y su agravante
esta regulado en el articulo 211 donde se sancionara hasta cinco afos, multa y
suspension de su profesién o cargo cuando el secreto revelado -0 publicado es
un secreto de caracter industrial.

En Chile, esta tipificado los secretos de fabrica, el Cédigo Penal en su articulo
284 referido a los delitos relativos a la industria y al comercio sanciona a quien
comunica los secretos de la fabrica en el que ha estado o esta empleado, con
reclusion y multa de hasta veinte sueldos vitales.

En Venezuela, se sanciona la revelacion de invenciones, descubrimientos
articulo 340 del Cdédigo Penal Venezolano sanciona a quien revela las

invenciones, descubrimientos cientificos o aplicaciones industriales que deban

144 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. El Delito de Divulgacion y Explotacion de Secretos de Empresa: un
~ Estudio Sobre la Necesidad de Tipificacion de esta Figura en el Cédigo Penal Peruano; Conferencia en el:

XVIl Congreso Latinoamericano, IX Iberoamericano y | Nacional de Derecho Penal y Criminologia,
Guayaquil, 2005.
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permanecer en secreto cuyo castigo sera con prision de hasta tres meses. Y
el caso agravante se da para los extranjeros no residentes con una prision de
hasta seis meses. |

Consideramos que en el Cédigo Penal Peruano se debe tipificar el delito de
divulgacion y explotacion de secretos de empresa. Al respecto Benavente
Chorres manifiesta que el bien juridico protegido debe ser la lealtad en la
competencia y el patrimonio.

La lealtad en la competencia radica porque los actos van destinados a obtener
indebidamente la posicidon que el titular de los secretos de empresa posee en el
mercado y afectando uno de los principios rectores de la competencia y de la
actividad econdémica, en cuanto al bien juridico del patrimonio el dafio
producido incide en los valores econémicos de una persona, los delitos contra
el patrimonio “se construyen sobre la idea de un enriquecimiento injusto del
sujeto activo a costa de un perjuicio patrimonial en el sujeto pasivo™45. Hay un
beneficio patrimonial para quien cometié el delito o para un tercero y un

perjuicio del titular del secreto empresarial del patrimonio lesionado.

El gobierno del Pert, a través del Poder Ejecutivo por delegacion de facultades
de legislar y a fin de implementar el Acuerdo de Promocién Comercial suscrito
entre el Peray los Estados Unidos de América, ha promulgado con fecha 26
de junio de 2008 la nueva Ley de Represién de la Competencia Desleal, donde
se unifica y legisla en forma conjunta e integral las normas sobre represion de
la competencia desleal y las normas de Proteccién al Consumidor.

La norma legal indica que estan prohibidos y seran sancionados los actos de
competencia desleal cualquiera que sea la forma que adopten y cual’qdiera,sea
el medio que permita su realizacion, sin importar el sector de la actividad
econdmica en el que se manifiesten. La Ley es de aplicacion sobre cualquier
acto de competencia desleal que produzca o pueda producir eéfectos en todo o
en parte del territorio peruano, aun cuando dicho acto se haya originado en el

extranjero. La Competencia desleal es un término empleado para indicar toda

145 MUNOZ CONDE. Citado por CASTANEDA SANCHEZ, Miguel, Derecho Penal Parte Especial Delitos
Contra el Patrimonio, imprenta Amauta, Cusco, 2003, p. 31.
151



practica comercial deshonesta. Esta ley sobre competencia desleal busca
prevenir todo acto contrario al comportamiento comercial honesto.
En el Capitulo Il se consigna un listado enunciativo de los actos de
competencia desleal, encontrandose los actos que alteran indebidamente la
posicién competitiva propia o ajena.
La ley de Represidon de la Competencia Desleal regula la violacion de los
secretos empresariales know how en el articulo N° 1346 sefialando como actos
de violacibn de secretos empresariales. La violacion de los secretos
empresariales consiste en la realizacion de actos donde se divulga o explota
los secretos empresariales sin la autorizacion del titular de estos secretos
empresariales y también son actos de violacion de secretos de empresa
adquirir estos secretos por medios de espionaje, induccion al incumplimiento de
deber de reserva o procedimiento analogo.
Los sujetos que incurren al acto desleal de violacién del know how acceden de
diversos modos:

» de forma legitima y con deber de reserva

de manera ilegitima

>
> mediante espionaje

> através de induccién al incumplimiento de deber de reserva
>

a través de un procedimiento analogo.
4.2 Mecanismos juridicos

4.2.1 Sancion en la violacién del contrato de know how
Se debe establecer un sistema legislativo represivo y tuitivo en el ambito
administrativo, penal civil y laboral referido a la proteccion del know how, ello a
través de una propuesta que corresponda a los intereses de nuestra economia
y el bienestar social.
A la fecha existe sélo sancion represiva a nivel administrativo.

148 Articulo 13°.- Actos de violacion de secretos empresariales.- Consisten en la realizacion de actos que
tengan como efecto, real o potencial, lo siguiente:
a) Divulgar o explotar, sin autorizacién de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya
tenido acceso legitimamente con deber de reserva o ilegitimamente,
b) Adquirir secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, induccion al incumplimiento de deber
de reserva o procedimiento analogo.
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La sancién penal por la violacion del know how debe estar regulada en nuestro
Cadigo Penal, estableciendo la figura de la divulgacién o explotacion del know
how, la provisién de conocimientos técnicos secretos es un tipo penal que
requiere de regulacién en nuestra legislacion penal. Como se da en otras
legislaciones que ya fueron analizadas en capitulos ut supra.

La tutela de la institucién juridica no s6lo debe abarcar el establecimiento de
ciertos apartados o clausulas contractuales obligatorias que modifiquen
considerablemente nuestra normativa nacional, también se debe regular para
establecer mayores penalidades en el caso de infraccion a la relacién de
confidencialidad emergente de una relacién laboral, de dependencia o de
confianza; asi como pactos de no competencia y de no divulgacién a posteriori
de la culminaciéon del contrato, regulados y entendidos como actos no
contrarios a la leal competencia como es entendido en determinados paises, de
este modo se encuadraria de una manera adecuada que conductas son
contrarias al desarrollo del know how y su contratacion.

Esta regulacion va permitir brindar mayor seguridad juridica y econémica a los
inversionistas tanto nacionales y extranjeros permitiendo a su vez que el pais

sea mas atractivo para las empresas y sea un-mercado competitivo y atractivo.
4.2.2 Registro obligatorio de los contratos de know how

El secreto empresarial, es la antitesis a la patente. A diferencia del titular de
una patente que tiene garantizado y protegido su derecho en virtud de una Ley
por cuanto él ha divuigado y hecho publico el contenido de su invencion, a
través de su inscripcion en el registro de marcas y patentes.

El poseedor de un secreto empresarial basa su proteccién en mantener la |
confidencialidad de su conocimiento. Se considera, que la mejor proteccion que
se puede otorgar al conocimiento técnico que una persona desarrolla en base a
sus experiencias a través del tiempo y a un esfuerzo considerable, lo
constituyen las patentes de invencién, en la medida que dicho conocimiento
reline los requisitos objetivos de patentabilidad como es la novedad. Empero la
realidad es otra, muchas veces la proteccién que por la via del secreto
empresarial se obtiene puede ser extraordinariamente fuerte y efectiva, que es

mucho mas considerable en cuanto a su calidad de ilimitada en el tiempo a
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diferencia de una patente de invencion cuya duracién es temporal,
refiriéndonos a un maximo de 20 afios.
En la actualidad la oficina de invenciones y nuevas tecnologias es la encargada
de recibir la solicitud por la que se deja constancia de la existencia de un
secreto empresarial, bastara Unicamente dirigir una solicitud. Tanto el depdsito
ante notario, como la comunicacion de la certificacion a fa OINT, no son de
obligatorio cumplimiento.
No estamos hablando de un registro sino de una comunicacién meramente
formal, cuya razén de ser responde a la probanza que se requerira frente a una
eventual denuncia por actos de competencia desleal.
La naturaleza del secreto empresarial sera determinada por sus caracteristicas
y determinaciones, no asi por su depésito ante notario o comunicacion del
depésito a la OINT.
Es necesario tener en consideracion la necesidad de la existencia de un
registro de los secretos empresariales de caracter obligatorio y no facultativo
como se da en la actualidad, ello permitiria tener un control adecuado de la
autoridad administrativa competente frente a actos de competencia desleal, con
la finalidad de poder acreditar una posesion legitima. En la practica se ve que
cuando una empresa ha sido vuinerada en el secreto empresarial que posee y
desea efectuar un proceso judicial los tribunales manifiestan que la empresa ha
debido de efectuar medidas razonables de proteccidbn y mecanismos para
mantener en reserva los conocimientos, en ese sentido consideramos que un
registro obligaforio de los procedimientos del secreto serd una prueba
importante para demostrar el secreto que se posee.
La presencia de un o6rgano regulador y supervisor activo de dichas
contrataciones, es imprescindible, es necesario dotar al 6rgano competente de
una serie de atribuciones con la finalidad de regular adecuadamente esta
institucion.
En el caso de Corea del Sur, por otro lado es apreciable la regulacién de
contrataciones por transferencia de tecnologia, a través de un ente regulador
denominado Fair Trade Comision of South Korea, érgano encargado de evaluar
las contrataciones aludidas y por ende otorgar la aprobacién y la posibilidad de
realizar operaciones comerciales de una manera libre y legal en el mercado, en
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este caso la regulacién y registro en un padron es de indole obligatoria y

constitutiva de derechoé.

4.3. Fundamentos para Legislar el contrato de know how
Las razones por las cuales se debe regular el know how son las siguientes:

- Dota de seguridad juridica al know how.- El regular positivamente el secreto
empresarial, permitiria y facilitaria al empresario un conjunto de reglas
aceptables que permitan un desarrollo mas seguro de esta figura. En efecto, si
el sistema legal establece los lineamientos sobre el concepto, naturaleza y
caracteristica de los conocimiento técnicos reservados, coadyuvara que
cualquier persona natural o juridica tenga conocimiento, a través de reglas
'claras, de la utilizaciébn y proteccion de su secreto empresarial, asi como,
permitira que otras personas conozcan el rol o competencia que pueden
establecer con el know how y su titular (ej. conozco que divulgar indebidamente
el secreto de empresa es delito, por lo tanto, no lo divulgo). En suma, ni el
nacional ni el extranjero se veria desprotegido o podrian abusar de su derecho

o posicién en el mercado.

- Facilita el desarrollo del know how.- El marco legal estableceria el desarrollo
del know how en la sociedad, debido que, reduciria los riesgos u obstaculos
que originarian un mal uso de los secretos de empresa ej. Competencia
desleal, abuso del derecho, permitiendo -que las personas tengan confianza en
mejorar y/o perfeccionar la utilizacién del know how, el grado y forma de
transferirlo y el hallazgo de otros tipos de conocimientos reservados, los
cuales, se pueden afirmar que son un tipo de know how. En consecuencia, la
presencia de una norma legal que regule y proteja el secreto empresarial,
permitiria una gama de posibilidades de desarrollo de esta figura, las cuales,

pueden escapar a lo imaginado por el autor.

- Concede igualdad de trato.- la Ley no concede privilegios ni distinciones a
funcion de factores personales, por el contrario, rige para todos sea nacional o
extranjero; por lo que, regular legalmente el know how evitaria abuso de
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~ posicién dominante, es decir, si el titular que transmite su secreto de empresa

no podra dominar al receptor del secreto, ni viceversa.

- Brinda poder de negociacion.- Al legislar el know how, permitira, en el caso
que se tranisfiera los secrétos de eniprésa, un poder de negociacion para las
partes intervinientes en la transferencia; es decir, el marco legal reduciria

situaciones de abuso.

Por lo tanto, una legislacién reguladora preventiva permitird un grado de
equidad entre ambas partes, la cual se traduce en el poder de negociacién en-

el proceso contractual.

4.3.1 Exposicion de motivos

El mundo competitivo permite una constante revisiéon y adaptacion de sus
marcos institucionales para estar al nivel de los nuevos retos que nos impone
el desarrollo tecnoldgico.

El descubrimiento de nuevas tecnologias informaticas y de informacion
especializada, asi como técnicas, mecanismos de mercadeo, produccion,
fabricacién otorgamiento de un servicio tanto en el ambito industrial, comercial
asi

Como empresarial, es un fendmeno tendiente a un incremento considerable en

Mérito de la incursion de contratos-empresariales de gran envergadura, como
la contratacion por joint venture, franchising, entre otras, que de por medio nos
esta remitiendo a la consideraciéon de un know how indispensable para brindar
determinada oportunidad comercial- empresarial a los receptores de los mismo
'en un determinado mercado, por ende, la contratacion por know how se ha
configurado con €l devenir del tiempo -en un instrumento idéneo para asegurar
deé una rianera ras estricta la proteccion de la informacion de indole secreta,
sustancial , individualizable y con cierto valor econdmico en el ambito nacional.

La contrataciéon por know how, y el instituto juridico del know how se
encuentran claramente marcados por su regulaciéon en un marco legislativo de
indole especial, ya que la forma alude a una nueva modalidad contractual cual

corresponde a los contratos modernos de indole empresarial.
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A su vez, debemos tener en consideracion que la informacién considerada
inmersa en el contexto del know how alude a una serie de conocimientos
relacionados con una serie de normas dispersas en nuestro medio, lo que
complica atin mas la atipicidad de esta figura contractual y la inseguridad de las
partes contratantes, frente a un panorama juridico sinuoso y fragmentario.

A la fecha la regulaciéon brindada a este tipo de contratacion y cualquier
relacion emergente de la misma, se encuentra regulada bajo el area del
derecho de la competencia, considerando que cualquier tipo de infraccion a la
institucion juridica del know how implicaria una aplicabilidad de la normativa

desarrollada en esta esfera a nivel nacional.

La garantia de los derechos consagrados en la Constitucién, no pasa
Gnicamente por la buena voluntad de los agentes del Estado para el
cumplimiento normativo de la Constitucién, sino también por el empleo de
mecanismos que permitan una adecuada orientacion de la normatividad
Nacional frente a informacién especializada'de indole confidencial relacionada
con las innovaciones, tecnologias y aplicacion de técnicas de mercadeo,
produccion o seleccion de algin servicio que coadyuvan a una efectiva
proteccion de dicha informacién objeto de contratacion.

Es en este contexto es imperioso para el Estado:

- incorporar una regulacion juridica novedosa y relativa a la contratacion por
know how,

- La incorporacion en el Codigo Penal de esta institucion juridica, dentro del
~ titulo de los delitos contra el orden econémico, del tipo penal de divulgacion o
explotacion de know how. ‘

- La necesidad de establecer de manera obligatoria la inscripcién de
determinados datos basicos de los contratos de know how, en el registro de la
oficina de invenciones y nuevas tecnologias del Indecopi

Los principios elementales que animan al presente proyecto de ley se vinculan
a garantias basicas del Estado democratico de derecho.

De igual forma, la iniciativa de ley potencia la seguridad juridica en el marco de
una ademada contratacion, libre de los riesgos que la atipicidad otorga a las

nuevas instituciones juridicas en nuestro medio.
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4.3. 2 Propuesta regulativa del contrato de know how

MODELO DE REGULACION LEGAL DEL KNOW HOW

TiITULO |

ALCANCES

Articulo 1°.- Finalidad de la Ley.-

La presente Ley protege la contratacién por know how y todo lo relacionado al
know how. Tiene por efecto, real o potencial, llevar el adecuado funcionamiento
del proceso competitivo, garantizando la debida proteccion del secreto

empresarial que posee la empresa nacional o internacional.

Articulo 2°.- Ambito de aplicacion.-

La presente Ley se aplica a todos los sectores de la actividad econémica. A
actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, sea concurrir en el
mercado.

La presente Ley se aplica a todas las personas naturales o juridicas que
realicen actividad econdmica en el mercado. Se aplicara a los contratos
celebrados en el territorio nacional, sea entre personas naturales, juridicas,

nacionales o extranjeras, de indole publica o privado.

Articulo 3°.- Definicion.- A los efectos de la presente ley las expresiones

tendran el significado siguiente:

- know how.- Es el saber o conocimiento especializado no divulgado aplicable
a nivel empresarial, de caracter secreto por su alto valor econémico y
susceptible de contratacion. El cual posee legitimamente la persona natural o
juridica. El término know how es equivalente a provisiébn de conocimientos
técnicos secretos, transferencia tecnolégica, secretos  industriales,
conocimientos técnicos reservados, secretos comerciales y secretos

empresariales.
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- Contrato de know how.- Es el contrato empresarial de alto valor econémico
23

por el cual el titular del conocimiento secreto transmite al beneficiario el kno

how de forma temporal y a cambio de una contraprestacion.

- Clausula de confidencialidad.- Es la obligacion que tiene el beneficiario del
contrato de know how de mantener en secreto el conocimiento cedido, el
beneficiario del secreto empresarial tiene el deber de reserva y no debe
divulgar el conocimiento, tiene que realizar las medidas razonables para

mantenerlo en secreto.

- Clausula de exclusividad.- Es la obligacion que tiene el titular del secreto
empresarial de no transmitir o celebrar contratos de know how con terceras
personas naturales o juridicas en perjuicio del beneficiario. La exclusividad de

utilizar el secreto empresarial en el territorio nacional lo tiene el beneficiario.

- Valor econémico.- Significa que el secreto empresarial tiene un valor

comercial efectivo o potencial, por lo que, es secreta.

TiTULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 4.- Se protege como secreto empresarial a todo conocimiento técnico,
especializado cuyos procedimientos comerciales, industriales y de fabricacion,
resultan del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual, asi como los
descubrimientos, inventos y practicas manuales. El titular desea mantenerio en
secreto por la ventaja competitiva que le genera frente a terceros y por el valor

comercial o econdémico del know how para la empresa.

La informacion de un secreto empresarial necesariamente debera estar referida
a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos o
procesos de producciéon; o, a los medios o formas de distribuciébn o

comercializacion de productos o prestacion de servicios.

Articulo 5.- Toda persona natural o juridica que haya elaborado, aprehendido o
adquirido legitimamente un conocimiento técnico reservado, se le reputara

titular de éste, pudiendo emplearlo, transferirlo, divulgarlo o comunicarlo
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libremente, en ejercicio de su derecho de propiedad. El secreto de empresa
debera constar en documentos, medios electronicos o magnéticos, discos
opticos, microfilmes, peliculas u otros elementos similares para hacer valer su

titularidad en caso de controversia.

Articulo 6.- No se considera secreto empresarial a los conocimientos que son
de dominio publico, los conocimientos que son evidentes para un técnico o
especialista en la materia. Tampoco constituye secreto empresarial la habilidad
que posee el trabajador de una empresa para efectuar sus labores de manera

eficiente.

Articulo 7.- Toda persona a quien se le haya revelado el secreto empresarial o
accedid a la informacién confidencial por motivo de su trabajo o cargo sabiendo.
que el conocimiento es confidencial y reservado debera guardar el secreto. Y
deberd tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la

reserva y confidencialidad de la informacion.

Articulo 8°.- Los secretos empresariales se depositaran ante notario publico
con la finalidad de proteger el know how y acreditar 1a titularidad legitima del
secreto empresarial. Se presentara ante notario en un sobre cerrado y lacrado,
conteniendo la descripcién del secreto empresarial.

Asimismo, debera remitirse a la oficina compétente de Indecopi una
certificacion del notario en la que se dé fe que el secreto empresarial se
encuentra bajo custodia del notario.

A fin de brindar seguridad juridica .a los contratos de transferencia tecnolégica

deberan ser remitidos a Indecopi para su constatacion respectiva.

TiTULO I
CONTRATO DE KNOW HOW

Articulo 9.- El titular del secreto de empresa puede transmitir el know how a un
tercero a través de una licencia de uso o venta.

En el contrato de know how el titular y el beneficiario pueden estipular las
clausulas que vean por conveniente de acuerdo a la autonomia de voluntad de

las partes siempre que no sean contrarias al' ordenamiento juridico.
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Articulo 10.- El titular del know how estd obligado a entregar el secreto
empresarial y brindar la asesoria necesaria. El beneficiario estd obligado a
cumplir con la contraprestacion pactada y guardar reserva del secreto

empresarial transmitido.

Articulo 11.- En el contrato de know how se debe estipular de forma obligatoria
la clausula de confidencialidad, exclusividad y territorialidad a fin de evitar

conflictos posteriores.

Articulo 12.- Las partes celebrantes del contrato de know how deben
consignar en el contrato de transferencia tecnologica el plazo de duracion del
contrato sea este contrato determinado o indeterminado. También se
estipulara las modalidades de pago de las regalias para el cumplimiento de la

contraprestacion pactada.

TiTULO IV
PRETENCION DE INDEMNIZACION

Articulo 13.- El titular del secreto empresarial o el beneficiario de la
transferencia tecnologica que se considere perjudicado y sea declarado como
tal por Indecopi. Podra demandar ante el poder judicial la pretensién civil de
indemnizacién de dafos y perjuicios contra el responsable.

Quienes hayan sido denunciados falsamente, con dolo o negligencia, también

podran ejercitar dicha accion.

Arficulo‘ 14.- Quien pretenda una indemnizacién de dafios y perjuicios no
podra fecurric al poder judicial sin antes haber agotado la instancia
. administrativas ante el instituto nacional de defensa de la competencia y de la

propiedad intelectual.
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TiTULO V
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Adicidénese el articulo N° 238 al capitulo IV de otros delitos
economicos, titulo IX delitos contra el orden econémico. Del Cédigo Penal

vigente, en los siguientes términos:

Articulo 238° -El que, en beneficio propio o de terceros, adquiere por medio
del espionaje, di\iul'g'a’, explota o transfiere a terceros un secreto de empresa,
originando perjuicio a su titular, sera reprimido con pena privativa de libertad no
menor de dos ni mayor de cuatro afios y con ciento ochenta a trescientos

sesenta y cinco dias-multa.

Cuando la divulgacion, explotacion o transferencia de terceros de un secreto de
empresa, fuese llevada a cabo por quien tuviese legal o contractualmente
obligacién de guardar reserva, sera reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de cinco afios y con trescientos sesenta y cinco a

setecientos treinta dias-multa e inhabilitacion conforme al articulo 36° inciso 4.

Las penas sefaladas en el parrafo anterior seran de aplicacion si el agente
adquiere por medio del espionaje, divulga, explota o transfiere a terceros un

secreto de empresa con fines de competencia.

TITULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. —Los contratos de know how que se hubiesen celebrado con
anterioridad a la vigencia de la presente Ley, subsistiran por el tiempo por el
qgue fueron concedidos. Las solicitudes de registro del secreto empresarial
sujetas a esta Ley que se hubieren presentado con anterioridad ala entrada en
vigor de la misma, seran tramitadas conforme a la normas de ésta, en el estado

en que se encuentren.

SEGUNDA. -Las normas de procedimiento de las acciones por infraccion,
contenidas en la presente Ley seran de aplicacion a los procedimientos

iniciados luego de la entrada en vigencia del mismo.
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Derogacién genérica, esta Ley es de orden publico y deroga todas,
las disposiciones legales o administrativas, de igual o inferior rango, que se le

opongan o contradigan.

4.4 Analisis econémico del Derecho

‘De manera general, el Analisis Econémico del Derecho se puede definir como
la aplicacién de la teoria economica y sus herramientas de analisis, como la
teoria de los precios y los métodos estadisticos, para examinar la formacion e
impacto de las leyes y sus instituciones”47.

“La utilidad del Analisis Econdmico del Derecho ofrece una metodologia
racional de disefar las Leyes ya que provee informaciéon sobre sus efectos,
costos y beneficios, identificando de esa manera la forma menos restrictiva y
mas eficiente de implementar la regulacion.

El objetivo de toda politica publica es lograr sus propésitos y que los mismos se
logren con a menor dilapidacion de recursos posible”48,

En los contratos el papel del derecho contractual es asegurar que no se
produzcan obstaculos a los movimientos de los recursos hacia sus usos mas
valiosos. Es decir, el derecho contractual debe ser un catalizador de las
transacciones y no crear obstaculos a las mismas, ya que esto incrementa los
costos de transaccidén y reduce el bienestar derivado de los intercambios
comerciales.

Los contratos facilitan que recursos escasos pasen de agentes que le asignan
un uso menos valioso a aquellos que le asignan usos mas valiosos.

El analisis econdémico del derecho contractual estudia la funcién de las
instituciones juridicas contractuales, en cuanto actiian como determinantes de
pautas de comportamiento, y sus posibles consecuencias. Lo hace para
comprobar si conducen a resultados eficientes o no, determinando si hay

influencia o no del sistema juridico sobre los incentivos que tienen para la

147 INFANTE HENRIQUEZ, Monika. Notas Sobre el Analisis Econémico del Derecho en la Reptiblica
Dominicana. Edicion Fundacion Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS), Santo Domingo, 2009 p. 5
148 |bidem., p. 6.
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celebraciéon de contratos, asi como de sus consecuencias generales sobre las
variables econémicas.

Se puede decir entonces que el derecho contractual cumple con el objetivo
principal de institucionalizar el intercambio de los derechos de propiedad,
sometiéndolo a reglas preestablecidas. La finalidad es que la titularidad sobre
esos derechos de propiedad recaiga en quienes mas los valoren y estén
dispuestos a pagar mas por ellos fruto de las negociaciones.

Los agentes econdmicos reputados como serios y cumplidores tendran mas
oportunidades en el mercado de los intercambios, a diferencia de aquellos
reconocidos como incumplidores. Esta situacion se traduciria en menores y
mas restringidos intercambios, y en una reduccion significativa de la eficiencia
en el mercado.

El analisis econdmico del derecho afirma que el derecho contractual es un
catalizador de los intercambios en la medida en que facilita las transacciones y
expande su alcance, con lo que se posibilita el aprovechamiento de las
ventajas de la division y especializacion del trabajo. Ademas que permite
proveer futuras disputas. En ausencia del derecho contractual, el comercio y

los intercambios se realizarian en un nivel muy reducido y a un costo mas alto.

4.4.1 Externalidades
Las acciones se consideran que tienen un efecto externo o causan una
externalidad cuando influyen en otra.
Las externalidades pueden variar. Pueden considerarse beneficiosas o
perjudiciales.
1. Molestia.- implementar una nueva ley puede ocasionar incomodidad en las
empresas.
2. gastos.- ocasionara gastos al efectuar medidas razonables de proteccion.
3. Conducta creadora de riesgos peligrosos.- Una instituciéon que actda de una
manera que no causa un dafio puede causarlo bajo ciertas circunstancias. Por
ejemplo, una fabrica que almacena las férmulas para elaborar un producto en
caso de desastre podria ocasionar dafios considerables.
4. Procesos beneficiosos.-Cuando una empresa respeta los procesos técnicos

de otras empresas.
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En particular, seria beneficioso dedicarse menos a los actos que causan
efectos dafiinos, y dedicarse mas a los actos que causan efectos externos
beneficiosos. Utilizando un modelo simple en el cual el objetivo es maximizar la
suma de las utilidades para las partes, se considerara 6ptimo que se cometa un
acto si la utilidad y el efecto externo en la utilidad de otros es, en términos
netos, positiva.

Una accién para mejorar o eliminar una molestia sera deseable cuando el costo
de la accién es menor que el dafio adicional que seria causado en caso de que
no se realice ninguna accién para mejorar o eliminar la molestia. A estas

acciones se les conoce como resolucion 6ptima de los efectos externos.

4.4.2 Costos de Transaccion
Los economistas reconocen la existencia de costos de transaccion en el
proceso de negociacion de los intercambios. El acuerdo plasmado en un
contrato esta precedido de una serie de costos que aumentan en la medida en
que aumenta la complejidad de la transaccion. Los costos de busqueda de
suplidores, vendedores, compradores; los costos de negociacion, de redaccion,
de honorarios legales, legalizaciones, instrumentaciones de actos, fegistro,
entre muchos costos involucrados con la suscripcidbn de un contrato, se ven
incrementados en l[a medida en que aumenta €l numero de partes, la
sofisticacion de la transaccion o la necesidad de prever en el documento todas
las contingencias potenciales y asignar todos los riesgos posibles. El analisis
econdémico del derecho considera como perfecto aquel contrato que puede
prevenir todas las contingencias y asignar todos los riesgos. Por tanto, el
mismo debe cumplirse y resultar apto para satisfacer todas las expectativas de
las partes. La condicidbn de perfeccion supone ademas que el contrato
maximiza el bienestar en conjunto de las partes, por lo que promueve la

eficiencia.

En el contrato perfecto las parteé han podido prever, en el momento dela
transaccion, todos los posibles beneficios y perjuicios que se pueden derivar de
la misma, y han podido asignar todos los riesgos involucrados negociando cual
de ellas esta en una mejor posicién para asumir la contingencia en caso de que

ella se produzca. En este contrato se prevé la imposibilidad de entrega por

165



hecho de terceros, los dafios que pueda ocasionar el producto, incrementos de
precios de los elementos necesarios para producir el producto, casos fortuitos,
etc. Como se decide ex ante cual de las partes asumira los riesgos y las
contingencias, el contrato no requiere de interpretacion alguna ex post.

Siendo el contrato perfecto un concepto ideal, en la practica sélo se celebra
contratos que no se encuentran totalmente especificados. Las partes pactan
sobre aquellos asuntos mas previsibles y dejan al sistema juridico la solucidon
de aquellas cuestiones que no se encuentran en condiciones de prever. De ahi
la importancia de un sistema juridico general de caracter supletorio que

complemente los contratos ante la ocurrencia de contingencias no pactadas.

4.4.3 Anilisis costo-beneficio del proyecto de Ley

El analisis costo-beneficio'*® permite determinar si la ley incrementa o no el
bienestar de la sociedad, por lo que es indispensable para determinar la
conveniencia 0 no de una ley. Es decir, permite evaluar si el beneficio de
quienes ganan es mayor que el perjuicio de los que pierden, de esta forma
determinar si la ley sera eficiente y su aprobacién conveniente o si por el

contrario la misma seria ineficiente.

Si no se evalian los costos y beneficios de una ley, pueden existir incentivos a
favorecer propuestas con costos menos evidentes o con efectos negativos.
Aprobar una propuesta ineficiente implica costos innhecesarios, y la posibilidad

de empeorar la situacién de los sectores que se intentaba proteger.

La ley puede afectar favorable o desfavorablemente la eficiencia del sistema
econémico-por medio de los costos o beneficios que le ocasiona al sector
produc’:t'ivo,' al Estado y a la sociedad. Si los beneficios son mayores que los
costos, la ley aumentara la eficiencia. Lo contrario sucederia si los costos

exceden a los beneficios.

143 E} andlisis costo-beneficio de la ley consiste en determinar cual de los dos efectos es mayor. Permite
evaluar si los beneficios de la promulgacién y apropiada aplicacion de una ley justifican sus costos y si
existen alternativas menos costosas para lograr los objetivos. Asimismo, este analisis busca medir el
impacto econémico y administrativo que tiene toda norma propuesta, con el propésito de asegurar que
sean eficientes y que realmente logren el objetivo para el cual son formuladas.
E! analisis econémico del derecho, puede aportar un modo de razonar que hace explicito tanto los
supuestos como las relaciones entre los mismos.
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4.4.3.1 Beneficios al implementar la Ley

- La ley, al brindar mayor proteccion proporciona seguridad juridica y
permite el desarrollo de nuevas empresas.

- Elimina fos actos anticompetitivos.

- Disuade las practicas consideradas anticompetitivas.

- Efecto macroeconémico; porque el mercado crecera al tener mayor
seguridad juridica y econémica.

- Generara efectos positivos al decidir una inversion.

- Efectos sobre la innovacion.

La Ley generara crecimiento econémico porque enviara una sefal positiva al
mercado de futuros inversionistas, aumentando la capacidad de atraccién de la
economia respecto de la inversion extranjera y con la recepcién de inversiones
y capital se impulsara el desarrollo econémico.

Asimismo la promulgacién de la Ley podra permitir que aumente el nimero de
empresas dispuestas a invertir, incrementando con ello la rentabilidad y la

eficiencia de las empresas, en la innovacién e iniciativa empresarial.

4.4.3.2 Costos de implementacion de la Ley

Los costos de implementacién de una ley, en general, se pueden considerar
elevados. Sin embargo, en nuestro pais estos costos pueden ser mucho mas
significativos, las caracteristicas del mercado y las dificultades juridicas,

pueden ser de dificil aplicacién en comparacién con otros paises desarrollados.

Promulgaciéon de la ley.- Para la promulgacién y publicaciéon de una ley los
costos de transaccion siempre son mayores que cero, por lo que no estamos

ante un modelo de Coase'50.

150 Ronald Coase en su trabajo denominado “The Problem of Social Cost” (El Problema del Costo Social)
(1960), establecié una proposicion que mas tarde fue denominada el Teorema de Coase. Segtn él, en un
mundo sin costes de transaccién, es decir, donde realizar un acuerdo no tiene costo alguno para las
partes, los derechos de propiedad gravitarian hacia sus usos mas valiosos. En ofras palabras, recaerian
sobre las personas que estuvieran dispuestas a pagar un mayor precio por ellos. En situaciones de
mercado perfecto y de costos de transaccion cero, cualquiera sea la titularidad asignada por el derecho
de propiedad, siempre se dara la solucién mas eficiente, en términos tales, que las partes pueden transar
y alcanzar libremente un-acuerdo conforme-con la racionalidad econémica: Cfr. LIZAMA PORTAL, Luis. EI
Andlisis Econémico del Derecho y la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Edit.
Revista de Derecho y Humanidades N° 10, 2004. p. 88.
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Dentro de estos costos se pueden incluir los costos de coordinacion, de
es decir, a los posibles afectados. El niimero de interesados es decisivo a la
hora de determinar este costo. A mayor nimero de afectados, mayor sera el

costo para lograr ponerse de acuerdo en la necesidad o no de la ley.

En el caso de la ley, dado los beneficios y costos que genera a las empresas,
existiran arduas negociaciones, debido a los distintos incentivos de cada grupo
para la aprobacion o no del proyecto o bien respecto a las disposiciones que se
contemplen. Es por ello que existen elementos que dificultan y elevan los

costos de transaccion para la aprobacién de la ley.

Costos operacionales y administrativos.- Para que una ley sea eficiente. El
Estado debe incurrir en costos para hacer cumplir la ley. Estos costos
dependeran del nimero y la complejidad de las actividades que realizara el
Estado, pueden abarcar aspectos administrativos, de supervision y otros. El
Estado debe tratar de optimizar su actuaciéon para que la ley se cumpla y
procurar la maxima efectividad al menor costo posible. Dentro de los costos
gue se derivan de la aplicacién de la ley se encuentran: personal calificado,

tecnologia de informacién, elaboracién de estudios técnicos.

Capacitaciones.- La carencia de conocimiento de esta institucién juridica sera
un impedimento para la aplicacion eficaz por ello se tendra que promover y
educar sobre los nuevos mecanismos legales para proteger esta institucion,

ello también implica un costo de implementacion.

Forma de financiacion de los costos.- A los costos de implementacion de la ley
se suman los costos relativos al impacto en el presupuesto del Estado. La
aplicacién de una ley es un drenaje en las finanzas del Estado. Cuando la ley
determina que el Estado debe de gastar o invertir en una actividad, ese gasto
implica también costos y beneficios para la sociedad. Es por ello que debera de

evaluarse su conveniencia.
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El problema es que los recursos son escasos y aquellas inversiones que se
destinan no pueden dedicarse a otras actividades prioritarias para el Estado.
Todas las asignaciones tienen un coste de oportunidad, es decir, aquella
alternativa que se sacrifica al escoger o decidir invertir en lo que se considera
la mejor opcion.

Costos que se extienden al sistema judicial.- La promuigacién de la ley, supone
mayores costos a la administraciéon de justicia debido a que las decisiones de
los 6rganos administrativos seran apeladas ante las jurisdicciones judiciales.

Ademas que un proceso también genera gasto para el Estado.
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CAPITULO V
TRABAJO-DE CAMPO DE ACUERDO AL OBJETIVO Y VARIABLES DE
INVESTIGACION

5.1 Seleccion de poblacion y muestras

Para determinar la poblacion y ld seleccion deé la muestra precisaremos la
unidad de analisis de la investigaciéon, es decir en base a las variables que
definen el problema de estudio y los objetivos de la investigacion elegiremos la

poblacion para realizar el estudio.

5.1.1 Seleccion de poblacion
de personas el cual constituira el universo de la investigacion. Por consiguiente
el problema de la investigacién y los objetivos estaran relacionados con la
poblacién especifica y las preguntas que se desarrollaran tanto en la encuesta
como en la entrevista estaran referidas al comportamiento de la poblacién en el
tiempo, espacio y lugar. La poblacion en el trabajo de investigacién son las
personas conocedoras del derecho en la ciudad de Cusco, al referirnos a
personas conocedoras del derecho nos referimos a estudiantes de derecho y a

profesionales del derecho.

5.1.2 Seleccion de muestras
Como no es posible observar a todos los individuos del universo se identificara
a una poblacion accesible, es decir a una parte de individuos del universo o sub
grupo de la poblacién, el cual sera nuestra muestra'>! y es nuestro subconjunto
o parte representativa de eventos de universo de estudios el cual se
desarrollara de acuerdo a las siguientes técnicas de investigacion la encuesta y

la entrevista.

151 Sub grupo de la poblacion [...], sub conjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en
sus caracteristicas al que llamamos poblacién. Basicamente hay dos tipos de muestras las muestras
probabilisticas y las no probabilisticas. HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO,
Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar, Fundamentos de Metodologia de la Investigacion, Ed. Mcgraw-Hill,
Madrid, 2010, p. 159.

171



5.2 Técnicas e instrumentos de recolecciéon de datos

5.2.1 Encuestas

En la encuesta'™? efectuada se tuvo en cuenta como poblacion a las personas
relacionadas con el conocimiento juridico, entre ellos abogados y estudiantes
de derecho del Cusco.

Y la muestra esta conformada por los estudiantes de derecho de la universidad
nacional de San Antonio Abad del Cusco 'y de la universidad particular andina.
Se realiz6 cincuenta encuestas entre estudiantes y abogados, cuya distribucion
es la siguiente:

Estudiantes de la universidad nacional de San Antonio Abad del Cusco
Dieciocho personas encuestadas, cuyo porcentaje del total de la poblacion
encuestada es de treinta y seis por ciento.

Estudiantes de la universidad andina de Cusco veintidds personas
encuestadas, cuyo porcentaje del total de la poblacion encuestada es de
cuarenta y cuatro por ciento.

encuestadas es de un veinte por ciento.

El objetivo de la encuesta es ver el nivel de conocimiento que se tiene sobre la

institucion juridica del know how.
5.2.1.1 Determinacion de los indicadores

Las preguntas formuladas en la encuesta se efectuaron tomando en
consideracion los siguientes indicadores:

1.- problema especifico.

2.- objetivos especificos

3.- hipotesis.

v Problema especifico

Preguntas formuladas:

52 En la entrevista hay una bateria de preguntas articuladas e impresas que se formulan at entrevistado
con’ el objeto de recopilar datos acerca de las variables de las hipotesis de la investigacion. Si las
preguntas son respondidas directamente por el entrevistado se llama propiamente entrevista. Si las
preguntas son respondidas por el entrevistado pero llenadas por el entrevistador se denomina cédula.
Centro de Estudios de Postgrado , Manual par la Elaboracion de Tesis Doctorales, Trabajos de Grado y
Trabajos Especiales, Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas Universidad Central de Venezuela ,
Primera Edicion, Caracas, 2004, p. 87.
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1.- ¢ Qué es el contrato de know how?
2.- ;Dénde se inicio el contrato de know how?
3.- Por qué considera usted que el contrato de know how no tiene una
regulacion especializada en la legislacion nacional.
4 - Por qué los secretos empresariales o know how no estan protegidos por el
derecho de patentes.
v Objetivo especifico
Pregunta formulada:
5.- Considera usted que los contratos de provision de conocimientos técnicos
secretos deben estar regulados en la legislacién nacional.
v' Hipétesis
Preguntas formuladas:

6.- Cree usted que los contratos de provision de conocimientos técnicos
secretos son regulados de forma similar en la legislacion comparada y en el
derecho comunitario internacional.

7.- Cree usted que la regulacién de los contratos de provisién de conocimientos
técnicos secretos know how empresarial permitird brindar mayor seguridad
juridica y mayor seguridad econdémica a las inversiones nacionales y
extranjeras que se den en nuestro pais.

5.2.1.2 Procesamiento y analisis estadistico

Preguntas:
1.- ;Qué es el contrato de know how?

Alternativas: respuestas
a) Es un contrato referido a la proteccion de los secretos empresariales. 9

b) Es un contrato nominado regulado en el codigo civil peruano. 0

c) Es un contrato atipico e innominado. 20

d) Es un contrato que brinda proteccion a los trabajadores de una empresa. 3

e) No sabe. 18

2.- ;Donde se inicio el contrato de know how?

Alternativas: respuestas
a) Estados Unidos de Norte América. 22

b) Inglaterra. 18

¢) Alemania. , 0
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d) ltalia. 2
e) No sabe. 8

3.- Por qué considera usted que el contrato de know how no tiene una
regulacion especializada en la legislacion nacional.

Alternativas: respuestas

a) Porque no es importante. 17
b) Porque no es necesario. 3
c) No sabe. 4
d) Porque no hay muchos casos sobre esta materia. 26

4.- Por qué los secretos empresariales o know how no estan protegidos
por el derecho de patentes.

Alternativas: , respuestas
a) Porque es otra institucion juridica. 19

b) porque no es importante. 5

c¢) No esta regulado por el derecho de patentes 24

Porque no cumple con los requisitos
Exigidos para su proteccion.
d) No sabe. 2-

5.- Considera usted que los contratos de provision de conocimientos
técnicos secretos deben estar regulados en la legislacion nacional

Alternativas: respuestas
a) Si. 25

b) No. 19

c) no sabe. 6

6.- Cree usted que los contratos de provision de conocimientos técnicos
secretos son regulados de forma similar en la legislacion comparada y en
el derecho comunitario internacional

Alternativas: : respuestas
a) Si. . 28

b) No. 15

¢) No sabe. , 7

7.- cree usted que la regulacion de los contratos de provision de
conocimientos técnicos secretos know how empresarial permitira brindar
mayor seguridad juridica y mayor seguridad econémica a las inversiones
nacionales y extranjeras que se den en nuestro pais.

Alternativas: respuestas
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a) Si 31
b) No 16
c¢) No sabe. 3

5.2.1.3 Resultados e interpretacion de las encuestas

En el grafico se puede apreciar la cantidad de encuestados y el porcentaje de
los mismos, asi como la condicién de los encuestados entre estudiantes
universitarios de la universidad nacional de San Antonio Abad de Cusco,

universidad andina de Cusco y abogados encuestados.

100%
100%
99%

& Porcentajes
99% ® Encuestados
98%

98%

97%

Unsaac Andina Abogados

El siguiente grafico esta referido a la primera pregunta de la encuesta. ; Qué es
el contrato de know how? Del grafico se tiene que para un 40% de los
encuestados es un contrato atipico, un 36% de los encuestados refieren que no
saben de qué trata esta institucién juridica, un 18% refieren que protege los
secretos empresariales, un 40% manifiestan que es un contrato atipico, y un
6% manifiestan que protege a los trabajadores.

175




contrato de know how

K protege los secretos
empresariales

B contrato nominado

B contrato atipico

W protege a los trabajadores

H no sabe

El grafico ut infra’ se refiere a la segunda pregunta de la encuesta, referida a
dénde se inicio el contrato de know how.

25 ]

44
20
15
10

M porcentaje

B Donde se inicio el know how

El siguiente grafico esta referido a la pregunta:

Por qué considera usted que el contrato de know how no tiene una regulacién
especializada en la legislaciéon nacional.
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Del gréfico se tiene que la mayoria de los encuestados consideran que no esta
regulada esta institucion juridica porque en la practica no hay muchos casos
sobre esta materia.

Por qué el know how no tiene una
regulacién especializada en la legislacion
nacional

M@l No es importante

No es necesario

No sabe

& No hay muchos casos sobre
esta materia

Del siguiente diagrama analizado, los encuestados consideran que €l know
how no esta regllado por el derecho de patentes porquée no cumple con Ios
requisitos para su proteccion y también porque es otra institucion juridica

diferente al derecho de patentes.
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Por qué el know how no esta protegido por
el derecho de patentes

= Es otra institucién

B No es importante

No cumple con los requisitos
para la proteccion

B No sabe

Del diagrama ut infra se tiene que un 50% de los encuestados consideran que

se debe regular la institucion juridica del know how en la legislacién nacional.

30
25
20 m los contratos de provision de
conocimientos técnicos
secretos deben estar regulados
15 en la legislacién nacional
M porcentaje
10
5
o 38%
50% 12%
O -1 T ¥ 1
si no no sabe

En el diagrama ut infra se puede apreciar que para el 56% de los encuestados

el know how esta regulado de forma similar en la legislacién comparada y en el
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derecho comunitario internacional y un 30% considera que esta regulado de

forma diferente.

4%
No sabe

30%
No

" Si

6%

40

50

60

El know how esta regulado de forma similar en
la legislacion comparada y en el derecho
comunitario internacional

M porcentajes

W respuestas

El siguiente diagrama esta referido a la pregunta séptima de la encuesta:

Cree usted que la regulacion de los contratos de provision de conocimientos

técnicos secretos know how empresarial permitird brindar mayor seguridad

juridica y mayor seguridad econémica a las inversiones nacionales y

extranjeras que se den en nuestro pais.

Un 62% de los encuestados consideran que la regulacion de la institucion

juridica del know how permitird dar mayor seguridad juridica y econdmica a las

inversiones que se den en nuestro pais y un 32% de los encuestados

consideran que no es relevante su regulacién para mejorar la seguridad a las

inversiones nacionales y extranjeras.
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Mayor seguridad juridica y economica

mSi
o No

No sabe

5.3 ENTREVISTAS
En esta técnica de investigacion se utilizara la entrevista's® como instrumento
de investigacién y técnica de recoleccién de datos lo cuales pertinente con las
variables de la hipédtesis y problemas deinvestigacion. Para lo cual el
procedimiento a seguir es la consulta a expertos en la materia para que den
su opinion sobre las diversas preguntas relacionadas con el tema de
investigacion. La modalidad de la entrevista sera la entrevista sistematica’®* o
estructurada en donde se fijan los puntos a interrogar, y la entrevista
focalizada's® donde la entrevista se centra alrededor de un caso especifico
(know how). El criterio para seleccionar a los entrevistados es Ia
especializacion de los entrevistados en la rama del derecho empresarial,

econémico y civil.

183 | a entrevista es una técnica de recoleccion de datos que consiste en una conversacion formal entre el
investigador y la persona entrevistada acerca de un problema previamente establecido. [...], MARAVI
LINDO Alfonso. Metodologia de Investigacion Cientifica, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima,
2013, p. 210.
La entrevista en profundidad, a través de preguntas dirigidas al actor social, busca encontrar lo que es
importante y significativo para los informantes y descubrir acontecimientos [...], RODRIGUEZ DE LOS
RIOS, Luis; ZEBALLOS CHQY, Carmen, Seminario de Investigacion |1, Universidad Inca Garcilaso de la
Vega, Lima, 2011, p. 173.
154 |bidem., p. 212.
155 |bidem.
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Antes de llevar a cabo la entrevista se elaborara la guia de entrevista'® y se
planteara las preguntas relacionadas con los objetivos generales y especificos

del trabajo de investigacion.

Entrevista N° 1
Magister en Derecho de la empresa y Derecho Corporativo. Magister en

Derecho Civil. Jorge Hernan Flores Estrella.

Pregunta N°1

correlacionada con el problema especifico y el objetivo general.

épara usted que es el contrato de know how o los contratos de provision
de conocimientos técnicos secretos?

El know how es un contrato moderno también conocido como contrato
empresarial o secretos empresariales, este contrato permite garantifar la
reserva de los conocimientos, la confidencialidad de la reserva de la
informacién, es un contrato que permite a las empresas ser mas competitivas
utilizando alianzas estratégicas y para ello se debe garantizar la reserva de los

conocimientos transferidos.

Pregunta N° 2

Relacionada con el tercer problema especifico y el segundo problema
especifico.

ilos contratos de provision de conocimientos técnicos secretos estan
regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulacién en el
ambito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados
en el ordenamiento juridico nacional?

En mi opinion, y de acuerdo a los estudios que tengo sobre el know how, esta
modalidad de contrato esta regulada en los paises con ecomomias mas
desarrolladas, donde la tecnologia y la informacion esta mas avanzada y seguin
cifras economicas, la economia peruana es una de las que tiene mayor

crecimiento, por eso considero que debe tener una regulacién adecuada como

1% En la guia de entrevista el entrevistador realiza su labor baséandose en una guia de preguntas
especificas y se sujeta exclusivamente- a- ésta. HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ
COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar, Fundamentos de Metodologia de la Investigacion, Ed.
Mcgraw-Hill, Madrid, 2010, p. 221.
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tienen otros paises mas desarrollados con mayor inversién en tecnologia,
ademas los capitales extranjeros antes de invertir en un pais hacen un estudio
de las leyes, economia y politica. Y si no les brindamos una seguridad en leyes
como lo dan otros paises simplemente no invierten porque no van a permitir

que sus conocimientos sean facilmente vulnerados.

Pregunta N° 3

Correlacionada con el tercer problema especifico y el objetivo general.

¢Por qué el know how no tiene una regulacion especifica en la legislacion
nacional como lo tienen otras legisiaciones en el derecho comparado?

La legislacion nacional es un poco obsoleta y no esta acorde con los avances y
cambios que se da en el mundo, ademas no olvidemos que el derecho por si
no es estatico esta en constante cambio y va evolucionando de acuerdo a la
etapa, al contexto de la sociedad, lamentablemente en nuestro pais los
cambios son muy lentos no tenemos un sistema adecuado y realizamos los
cambios cuando la mayoria de las legislaciones ya lo han realizado es por eso
que no tenemos una regulaciéon del know how. Ademas recuerda que este
contrato deberia estar regulado en el Codigo Civil, pero el Codigo Civil es del
afio 1984, es un cédigo antes de la constitucién vigente, es un Codigo que no
va con el sistema econdmico adoptado por la Constitucién, y es un Codigo
pensado en la Constitucion del 1979 que tenia otro sistema econémico por
ende es un Cadigo obsoleto, arcaico, de ello hay varios estudios donde
demuestran las conitradicciones que tiene €l Codigo Civil pero hasta ahora no
se regula de manera adecuada. Lo mismo ocurre con el know how, ésta
institucion ya esta regulada en Chile, en Costa Rica. En México y otros paises

Latinoamericanos pero en nuestro pais atin no.

Pregunta N° 4

Corrélacionado con el problema especifico y el objetivo general.

ipara usted por qué el know how no esta protegido por el derecho de
patentes?

Hay que diferencias las patentes con los secretos empresariales ambas son
instituciones distintas, en la patente el conocimiento que se transmite expira en
el tiempo; uno tiene la exclusividad para utilizar la patente por un tiempo
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determinado, en cambio el know how no tiene un limite de tiempo por eso la
importancia de’ mantenerlo en reserva, para algunos el know how expira
cuando es superado por otro conocimiento mejor desarrollado, esto es relativo
pero no esta regulado por la patente porque es una institucion juridica
diferente a ella.

Pregunta N° 5

Correlacionado con el problem principal, problema especifico y objetivos de
investigacion.

¢Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe
tener una regulacion en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el
Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?

El Derecho se interrelaciona ninguna rama del derecho es totalmente aislada,
debe estar regulado a través de una Ley especial donde en caso se viole el
know how tenga una sancion penal y se modifique el Codigo Penal incluyendo
la violacion de los secretos empresariales o know how, debe tener una
regulacion en el Cddigo Civil y también en la legislacion laboral. Se debe
regular en una Ley especial donde se hagan las modificatorias para el Cédigo

Civil, Penal y Laboral.

Entrevista N° 2
Doctor Leonel Quispe janahuire, especialista en derecho civil y derecho

administrativo.

Pregunta N° 1

correlacionada con el problema especifico y el objetivo general.

ipara usted que es el contrato de know how o los contratos de provision
de conocimientos técnicos secrefos?

Los contratos de provision de conocimientos técnicos secretos son aquellos
contratos referidos a los secretos comerciales, secretos industriales o secretos
empresariales que al ser celebrados permite proteger por las partes
celebrantes del contrato la confidencialidad de los conocimientos fransferidos
de tal forma que la proteccién de estos conocimientos recae en el beneficiario y

el debe tomar las medidas adecuadas para proteger la informacion trasferida.
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Pregunta N° 2

Relacionada con el tercer problema especifico y el segundo problema
especifico.

¢los contratos de provision de conocimientos técnicos secretos estan
regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulacién en el
ambito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados
en el ordenamiento juridico nacional?

Si, pero debe realizarce un estudio adecuado sobre el know how para que la
ley no sea letra muerta y una ley sobre los contratos empresariales debe de
estar acorde a los cambios y avances de informacion de conocimientos,

industriales e informaticos que se da en la economia global.

Pregunta N° 3

Correlacionada con el tercer problema especifico y el objetivo general.

¢Por qué el know how no tiene una regulacion especifica en la legislacion
nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?
Porque otros paises son mas desarrollados tecnologicamente y es légico que
ellos buscan mecanismos adecuados para proteger su tecnologia lo cual no
ocurre en nuestra realidad nacional, ademas en otros paises hay mayor

investigacion del derecho.

Pregunta N° 4

Correlacionado con el problema especifico y el objetivo general.

¢para usted por qué el know how no esta protegido por el derecho de
patentes?

Si bien es cierto ambas instituciones ambos conceptos son parte de los
contratos modernos tanto el know how y la patente tienen particularidades que
los diferencia una de la otra. La patente vende un proceso, transfiere una idea
de negocio, empresa, tecnologia que: es exitoso en el mercado o al menos
minimisa las perdidas, el margen de fracaso es minimo y esa ideal lo transfiere
por un periodo de tiempo. Este conocimiento es publico y por el uso se tiene
que pagar una contraprestacion econdémica. En cambio en el know how la

trasferencia es secreta, reservado, confidencial para las partes contratantes, la
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informacién no es- de conocimiento plblico- como la patente. Esa es la

diferencia sustancial entre ambas instituciones juridicas.

Pregunta N° 5

Correlacionado con el problem principal, problema especifico y objetivos de
investigacion.

¢Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe
tener una regulacion en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el
Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?

En una ley especial, que aborde los contratos modernos y tenga una regulacion
especifica y en esa ley especial tambien puede tener modificatorias si se da el

caso en el ambito civil, laboral, penal, entre otras disciplinas juridicas.

Entrevista N° 3
Doctor Rhonny Pacheco Arredondo, especialista en derecho contractual y’
contrataciones publicas. Director de la oficina de logistica y

abastecimientos del Gobierno Regional del Cusco.

Pregunta N° 1

correlacionada con el problema especifico y el objetivo general.

Zpara usted que es el contrato de know how o los contratos de provision
de conocimientos técnicos secretos?

Son aquellos contratos que transfieren conocimientos secretos de alto valor
econdémico para las empresas, estos conocimientos especializados permite a
una empresa ser mas competitiva que otra en el mercado y por el alto valor de
los conocimientos se transfieren mediante clausulas especiales de

confidencialidad y reserva de la informacion proporsionada.

Pregunta N° 2
Relacionada con el tercer problema especifico y el segundo problema

especifico.
¢los contratos de provision de conocimientos técnicos secretos estan

regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulacién en el

185



ambito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados
en el ordenamiento juridico nacional? -

Si, aunque todo contrato que no sea contrario al interes publico, las buenas
costumbres ni la moral y cumpla con los parametros establecidos por el codigo
civil es permitido su celebracion y se vuelve ley entre las partes celebrantes.
Pregunta N° 3 |

Correlacionada con el tercer problema especifico y el objetivo general.

éPor qué el know-how no-tiene-una regulacion especifica en la legislacién
nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?
Porque el derecho nace a través de la habitualidad mediante casos que se dan
en la practica y se perfecciona en el tiempo y al no haber una constante
necesidad de una norma no es necesaria su regulacion, en la legislacion
nacional no es tan necesario regular la institucion del know how porque no es
de constante aplicacion y hay otras instituciones que son empleadas
reiteradamente y le dan mayor preponderancia a ellas para regular y modificar

sus leyes.

Pregunta N° 4

Correlacionado con el problema especifico y el objetivo general.

ipara usted por qué el know how no esta protegido por el derecho de
patentes?

Son diferentes 1a ‘patente y el know how tiene sus caracteres diferentes el know
how es secreto la patente no. Esa es una de las diferencias mas sustanciales

entre ambas instituciones.

Pregunta N° 5

Correlacionado con el problem- principal, problema especifico y objetivos de-
investigacion.

¢Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe
tener una regulacion en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el
Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?

Debe tener una regulacién especial que sea adecuado con los grandes
avances tecnoldgicos y considero que se debe regular todos los contratos
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modernos, innominados y empresariales en una ley especial que desarrolle de

una forma adecuada cada una de estas instituciones modernas.

Entrevista N° 4

Doctor Juan Llacta Ramos, especialista en Derecho Financiero y Derecho
Econémico. Jefe del Area de recuperaciéon judicial de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Santo Domingo de Guzman.

Pregunta N° 1
“correlacionada con el problema especifico y el objetivo general.

ipara usted que es el contrato de know how o los contratos de provision
de conocimientos técnicos secretos?

El know how es un contrato innominado, referido a la reserva de los
conocimientos transferidos, €l secreto la confidencialidad. El know how no es
regulado de forma expresa en el cédigo civil pero puede ser celebrado porque

cumple con los presupuestos generales de contratacion.

Pregunta N° 2

Relacionada con el tercer problema especifico y €l segundo problema
especifico.

ilos contratos de provision de conocimientos técnicos secretos estan
regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulacion en el
ambito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados
en el ordenamiento juridico nacional?

Si, considero adecuada una regulacién de este tipo de contrato porque
cualquier aporte positivo para mejorar la legislacion y con ello lograr una
legislacion mejor estructurada es bueno para nuestro ordenamiento juridico.
Una adecuada legislacion evita ambiguedades, contradicciones y nos brinda

una legislacién mas adecuada.

Pregunta N° 3
Correlacionada con el tercer problema especifico y el objetivo general.
¢Por qué el know how no tiene una regulacion especifica en la legislacién

nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?
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Porque de alguna forma el contrato de know how es un contrato moderno en el
derecho, por eso es desarrollado dentro de los contratos innominados o
contratos modernos y nuestra legislacion nacional no es muy cambiante es
mas estatica, ademas es un contrato que no es celebrado frecuentemente, es

muy esporadico.

Pregunta N° 4

Carrelacionado con el problema especifico y el objetivo general.

épara usted por qué el know how no esta protegido por el derecho de
patentes?

El know how es un contrato nuevo que se desarrollé con posterioridad al
derecho de patentes por ello no se regula en el derecho de patentes. la patente

es mas genérico que el know how, el know how es mas especifico.

Pregunta N°5

Correlacionado con el problema principal, problema especifico y objetivos de
investigacion.

¢ Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe
tener una regulacion en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el
Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?

Debe regularse en la ley de competencia desleal porque la patente y el know
how se desarrolla por los avanves del derecho econdmico y estos estan
relacionados con la libre competencia, la libertad de empresa. La ley especial
pertinente es la ley de competencia desleal y tendria que ser modificada para

regular estos contratos.

Entrevista N° 5
Doctor Guillermo Oroz Cabrera, especialista en Derecho Civil y
Contractual, asesor legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo

Domingo de Guzman.

Pregunta N° 1
correlacionada con el problema especifico y el objetivo general.
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épara usted que es el contrato de know how o los contratos de provisién
de conocimientos técnicos secretos?

Es un contrato moderno que aparecio gracias al avance del derecho econémico
y la competitividad en el mercado de capitales y avances tecnologicos que

estan relacionados con los secretos de estos avances tecnoldgicos.

Pregunta N° 2

Relacionada con el tercer problema especifico y el segundo problema
especifico.

élos contratos de provision de conocimientos técnicos secretos estan
regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulacion en el
ambito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados
en el ordenamiento juridico nacional?

No, porque el derecho no mejora aumentando leyes sino por la calidad de las
leyes otorgadas ademas este contrato encaja perfectamente dentro de los
contratos innominados y una de las desventajas que hay en el ordenamiento
nacional es la excesiva cantidad de leyes y leyes que no se cumplen y son

violadas y en muchas de ellas hay contradicciones.

Pregunta N° 3

Correlacionada con el tercer problema especifico y el objetivo general.

¢Por qué el know how no tiene una regulacién especifica en la legislacion
nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?
Porque es un contrato moderno y su desarrolio se dio en Norteamerica y
Europa y no es necesario regular este contrato en el contexto actual de nuestro
derecho, este contrato es para paises con grandes avances tecnolégicos y es

ajena a nuestra realidad nacional.

Pregunta N° 4

Correlacionado con el problema especifico y el objetivo general.

ipara usted por qué el know how no esta protegido por el derecho de
patentes?

Porque son contratos totalmente distintos aunque en la doctrina algunos
autores consideran que es una modalidad de las patentes. Esta posicion ha
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sido superada y ambos son contratos diferentes que estan relacionadas porque
buscan proteger la informacion pero cada uno tiene un desarrollo establecido,
la patente protege el conocimiento por un intervalo de tiempo el know how

mantiene la informacién en reserva el mayor tiempo posibie.

Pregunta N° 5

Correlacionado con €l problem principal, problema -especifico y objetivos de
investigacion.

¢ Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe
tener una regulacion en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el
Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?

No es necesario una regulacioén y el know how esta regulado en el derecho civil
a través de los contratos innominados la libertad contractual o libertad de
configuracion interna, ello esta estipulado expresamente en el articulo 1354 del

codigo civil.

Entrevista N° 6
Doctor Yabar Alatrista Lawrenie Marlon, especialista en Derecho
financiero y Econémico, Recuperador Judicial de la Caja Municipal de

Ahorro y Crédito Cusco.

Pregunta N° 1 4

correlacionada con el problema especifico y el objetivo general.

ipara usted que es el contrato de know how o los contratos de provision
de conocimientos técnicos secretos?

Es un contrato innominado que no tiene una regulaciéon propia en nuestra
legislacion pero puede celebrarce a fravés de las clausulas generales de
contratacion y esta relacionado con transferir un conocimiento especializado o
técnico en alguna materia de manera secreta es decir que no se divulgue y el
conocimiento sélo sea entre las partes celebrantes y no sea de conocimiento

para terceros.

Pregunta N° 2
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Relacionada con el tercer problema especifico y el segundo problema
especifico.

Zlos contratos de provision de conocimientos técnicos secretos estan
regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulacién en el
ambito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados
en ei ordenamiento juridico nacional?

Si, el contrato de know how -es un contrato que forma parte de los contratos
empresariales y los contratos empresariales tienen un gran avance e
importancia en la actividad econémica, por ello considero que no sélo se debe
regular el know how sino los contratos empresariales en general para tener un
mercado mas competitivo y atractivo para los inversionistas y sea equitativo
para los consumidores.

Pregunta N° 3

Correlacionada con el tercer problema especifico y el objetivo general.

¢Por qué el know how no tiene una regulacién especifica en la legislacién
nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?
Porque no se toma mucha importancia a los contratos empresariales como si
se da en otros paises y porque los cambios que se dan en nuestra legislacion

son lentos.

Pregunta N° 4

Correlacionado con el problema especifico y el objetivo general.

ipara usted por qué el know how no esta protegido por el derecho de
patentes?

Porque ambos son contratos empresariales diferentes uno es publico el otro es
reservado, uno tiene un limite de tiempo y el otro no, en uno se toma medidas

para proteger y mantenerlo en reserva en el otro no.

Pregunta N° 5

Correlacionado con el problem principal, problema especifico y objetivos de
investigacion.

¢ Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe
tener una regulacion en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el

Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?
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En una ley especial que desarrolle los modernos contratos empresariales. Y
dentro de esta ley especializada en la materia de los contratos empresariales

se debe regular el know how como una institucion empresarial moderna.

Entrevista N° 7
Magister en Derecho Civil Carluis Hallasi Atasi, asesor legal de Freak

constructores y consultores S.R.L.

Pregunta N° 1

correlacionada con el problema especifico y el objetivo general.

épara usted que es el contrato de know how o los contratos de provision
de conocimientos técnicos secretos?

Los contratos de provisiéon de conocimientos técnicos secretos o know how son
contratos modernos, es una modalidad de celebrar los contratos modernos
relacionado con los secretos empresariales, relacionados con e sigilo de la
informacién trasferida, el sigilo de la informacién se plasma en un contrato de
know how donde se busca proteger la confidencialidad del conocimiento

trasferido.

Pregunta N° 2

Relacionada con el tercer problema especifico y el segundo problema
especifico.

¢los contratos de provision de conocimientos técnicos secretos estan
regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulacién en el
ambito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados
en el ordenamiento juridico nacional?

Si el know how es regulado tendremos mayores mecanismos juridicos para
proteger las inversiones y daremos seguridad juridica, econémica y politica a
las inversiones relacionadas con los avances tecnoldgicos, en suma es positiva

la idea de una adecuada regulacién del know how.

Pregunta N° 3
Correlacionada con el tercer problema especifico y el objetivo general.
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¢Por qué el know how no tiene una regulacién especifica en la legislacion
nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?
Por la falta de iniciativa de los legisladores, del sector empresarial e

interesados en el tema de impulsar una adecuada regulacion.

Pregunta N° 4

Correlacionado con el problema especifico y el objetivo general.

épara usted por qué el know how no esta protegido por el derecho de
patentes?

Son instituciones totalmente diferentes, no hay que mezclar la licencia, patente,
know how, contratos de ingenieria, franquisia, joint venture, son varios
contratos modernos que no estan regulados y cada uno tiene sus

peculiaridades que lo diferencian del otro.

Pregunta N° 5

Correlacionado con el problem principal, problema especifico y objetivos de
investigacion.

¢Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe
tener una regulaciéon en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el
Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?

Debe existir una legislacién especial para el know how y demas contratos

modernos como -ocurre €n otros paises.

Entrevista N° 8
Magister en Derecho Constitucional Hansel Emilio Mamani Aucca, asesor

legal de la Organizacion no Gubernamental Abriendo Caminos.

Pregunta N° 1

correlacionada con el problema especifico y el objetivo general.

épara usted que es el contrato de know how o los contratos de provision
de conocimientos técnicos secretos?

Es un contrato moderno producto de los grandes avances tecnolégicos y la
competitividad global. Ha sido desarrollado por las grandes empresas que
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mantienen sus conocimientos en secreto para abarcar mayor sector de

participaciéon en el mercado.

Pregunta N° 2

Relacionada con el tercer problema especifico y el segundo problema
especifico.

¢los contratos de provision de conocimientos técnicos secretos estan
regulados en varias legislaciones del mundo, tienen una regulacién en el
ambito del derecho comparado, considera usted que deben ser regulados
en el ordenamiento juridico nacional?

Considero que una regulaciéon de este contrato es positiva para nuestro pais
porque seria mas atractivo nuestro pais para las empresas que tienen un alto

avance tecnoldgico.

Pregunta N° 3

Correlacionada con el tercer problema especifico y el objetivo general.

¢ Por qué el know how no tiene una regulacion especifica en la Iegis.lacién
nacional como lo tienen otras legislaciones en el derecho comparado?
Por la falta de preparacion adecuada de nuestros parlamentarios que no saben
que la economia es cambiante y la tecnologia avanza rapidamente y al avanzar
la economia debe también adecuarse el derecho y no quedarse obsoleto en el

tiempo.

Pregunta N° 4

Correlacionado con el problema especifico y el objetivo general.

¢para usted por qué el know how no esta protegido por el derecho de
patentes? - |

Son instituciones diferentes y no se debe confundir entre ellas. La patente es
totalmente distinta al secréto comercial, empresarial o know how. Una patente
te proporsiona una licencia de uso, el know how te otorga un secreto de

informacion.
Pregunta N°5
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Correlacionado con el problema principal, problema especifico y objetivos de
investigacion.

¢ Si el know how esta regulado en el derecho comparado para usted debe
tener una regulacion en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, en el
Derecho Penal, en el Derecho empresarial o en una Ley especial?

Debe estar regulado en todas las ramas que se relaciona con los secretos
empresariales. Laboral, civil, penal, econémico, societario y empresarial. El
derecho no es una ciencia aislada el derecho es una ciencia que esta en
interaccién con otras ciencias y tambien interactua el derecho con sus diversas

ramas del derecho.

5.3.1 Resultados e interpretacion de las 8 entrevistas

El siguiente cuadro nos mostrara las respuestas de los entrevistados que en la
mayoria de los entrevistados las respuestas se asemejan unas de otras, las
preguntas abiertas elaboradas con la guia de entrevista y en base a la

operacionalizacion de variables se tiene que calificar de forma cualitativa.
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preguntas Entrevista Entrevista Entrevista Enfrevista Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista
01 02 03 04 05, 06 07 08
Jpara usted que | contrato moderno | contratos contratos que | contrato Contrato contrato contratos contrato moderno
es el contrato | contrato referidos a los | transfieren innominado, moderno innominado  no | modernos, producto de. los
de know how o | empresarial o | secretos conocimientos referidko a la | aparecio gracias | tiene una | modalidad de | grandes avances
los contratos de | secretos comerciales, secretos de alto | reserva de los | al avance del | regulacién propia | celebrar técnolégicos y la
provision de | empresariales, secretos valor econémico | conocimientos. derecho puede celebrarce | contratos competitividad
conocimientos permite garantifar | industriales 0 | para las | transferidos, el | econémico y la | a través de las | modernos globai.
técriicos la reserva de los | secretos empresas, se | secreto la | competitividad en | clausulas relacionado con
secretos? conocimientos, la | empresariales transfieren confidencialidad | el mercado de | generales de | los secretos
confidencialidad | que permite | mediante capitales y | contratacién empresariales,

proteger clausulas avances relacionado con | con e sigilo de la

confidencialidad especiales de tecnoldgicos transferir un | informacién

de los | confidencialidad relacionados con conocimiento trasferida,

conocimientos y reserva de la los secretos | técnico de

transferidos. informacion. tecnolégicos. manera secreta
Llos  contratos | debe terer una [ Si, y una ley | Si, aunhque todo | Si, Una | No, porque el | no sélo se debe | tendremos Considero  que
de provisién de | regulacion sobre los | contrato que no | adecuada derecho no | regular el know | mecanismos una regulacién es
conocimientos adecuada como | contratos sea contrario al | legislacion evita | mejora how siro los | juridicos ~ para | positiva para
técnicos tienen otros | empresariales interes  publico, | ambiguedades, aumentando contratos proteger las | nuestro pais para
secretos, paises mas | debe de estar | las buenas | contradicciones y | leyes sino por la | empresariales en | inversiones y. | las empresas que
considera usted | desarrollados con | acorde a los | costumbres ni la | nos brinda una | calidad de las | general para | daremos tienen un alto
que deben ser | mayor inversién | cambios que se | moral es | legislacién mas | leyes otorgadas | tener un mercado | seguridad avance
regulados en el | en tecnalogja. da en la | permitido su | adecuada. ademas este | mas competitivo | juridica, tecnolégico.
ordénamiento economia global. | celebracion. contrato encaja | y atractivo para | econdmica Y,
juridico perfectamente los inversionistas. | politica a las
nacional? dentro de los inversiones, en

contratos suma es positiva

innominados.

la idea.




g,Pdr qué el
know how no
tiene una
regulacién
especifica en la
legislacién

nacional como

La legislacion
nacional es un
poco obsoleta y
no esta acorde
con los avances
y cambios que se

da en el mundo.

otros paises son
desarrollados

tecnologicamente
y buscan
mecanismos

adecuados para
proteger su

el derecho nace
a través de la
habitualidad y se
perfecciona en el
tiempo y al no
haber una

constante

el contrato de
know how es un

contrato
moderno, es
desarrollado
dentro de los
contratos

es un contrato
moderno y su
desarrollo se dio
en Norteamerica
y Europa, no es
necesario regular
este contrato, es

Porque no se

toma mucha
importancia a los
contratos
empresariales
como si se da en

ofros paises vy

Por la falta de

iniciativa de los
legisladores, del
sector

empresarial e
interesaidos en el

tema de impulsar

Por la falta de
preparacion
adecuada de
nuestros
parlamentarios
que no saben

que la economia

lo tienen otras tecnologia lo cual | necesidad de una | innominados o | para paises con | porque los | una  adecuada | es cambiante y la

legislaciones en no ocure en|norma no es | contratos grandes avances | cambios que se | regulacién. tecnologia

el derecho nuestra realidad | necesaria su | modernos y | tecnolégicos y | dan en nuestra avanza

comparado? en otros paises | regulacion. nuestra es ajena a| legislacion son rapidamente y
hay mayor legislacion no es | nuestra realidad | lentos. debe adecuarse
investigacion del cambiante es | nacional. el derecho.
derecho. mas estatica.

lpara usted por | son instituciones | tienen Son diferentes la | EI know how es | Porque son | Porque ambos | Son instituciones | La patente es

qué el know | distintas, en Ia | particularidades patente y el know | un contrato | contratos son contratos | totalmente totalmente

how no estd | patente el | que los | how tiene sus | nuevo que se | totalmente empresariales diferentes, son | distinta al secreto

protegido por el | conocimiento que | diferencia. La | caracteres desarroll6  con | distintos aunque | diferentes uno es | contratos comercial,

derecho de | se transmite | patente vende un | diferentes el | posterioridad al | en la doctrina | pablico el otro es | modernos que no | empresarial o

patentes? expira en el | proceso, por un | know how es | derecho de | algunos autores | reservado, uno | estanreguladosy | know how. Una

tiempo, el know
how no tiene un
limite de tiempo.

periodo de
Este
conocimiento es

tiempo.

publico y por el
uso se tiene que
pagar. en el know
how la
trasferencia es
secreta,reservado
para las partes

contratantes.

secreto la
patente no. Esa
es una de las
diferencias mas
sustanciales

entre ambas

instituciones.

patentes por ello
no se regula en
el derecho de
patentes. la
patente es mas
genérico que el
know how, el
know how es
mas especifico.

consideran que
es una modalidad
de las patentes.
la patente
protege el
conocimiento por
un intervalo de
tiempo el know
how mantiene la
reserva el mayor

tiempo posible.

tiene un limite de
tiempo y el otro
no, en uno se
toma medidas
para proteger y
mantenerio  en
reserva en el otro

no.

cada uno tiene
sus
peculiaridades
que lo cliferencian

del otro.

patente te
proporsiona una
licencia de uso,
el know how te
otorga un secreto
de informacion.




¢ para usted | debe estar | En una ley | una regulacién | Debe regularse‘ No es necesario | En una ley | Debe existir una | en todas las
debe tener una | regulado a través | especial, que | especial en la ley de | una regulacién y | especial que | legislacién ramas que se
regulacion enel [ de una Ley | aborde los | adecuado con los | competencia el know how esta | desarrolle los | especial para el | rélaciona con los
Derecho Civil, | especial donde | contratos grandes avances | desleal, La ley | reguiado en el | modernos know how vy | secretos
en el Derecho | en caso se viole | modernos y tenga | tecnolégicos  y | especial derecho civil a | contratos demas contratos | empresariales.
Laboral, en el |el know how|una regulacion | se debe regular | pertinente es la | través de los | empresariales. modernos como | Laboral, civil,
Derecho Penal, | tenga una | especifica. todos los | ley de | contratos ocurre en otros | penal,
en el Derecho | sanciébn  penal, contratos competencia innominados paises. econémico,
empresarial o | debe tener una modemos, desleal y tendria | libertad de societario y
en una Ley | regulacién en el innominados  y | que ser | configuracién empresarial.
especial? Cdédigo Civil y empresariales en | modificada para | interna, en el

también en la una ley especial. | regular estos | articulo 1354 del

legistacion contratos. cédigo civil.

laboral.

5.3.2 Interpretacion de datos:

Las entrevistas estructuradas que se realizaron a ocho personas calificadas y relacionadas con el objetivo de la investigacién y
especializados en la materia de investigacion. Al tratarse de una apreciacion cualitativa mas cuantitativamente no se puede
describir estadisticamente, pero si se puede emitir una apreciacién respecto del cuadro.

Se observa que las respuestas se asemejan unas de otras en la mayoria de los entrevistados, hay una variacién en la respuesta
ante la interrogante de una futura positivizacién de los contratos de provision, de conocimientos técnicos secretos el entrevistado
nimero cinco considera que no es hecesaria una regulacion de la institucion juridica materia de estudio y los demas entrevistados
dan una opinién favorable a una futura positivizacién del know how y es mas de los contratos modernos y empresariales en
general. Las respuestas en las demas interrogantes son similares en cuanto a que es el know how, por qué no esta regulado. por
las patentes, sobre una regulacién de la institucion, juridica y eomo deberia de regularse el know how. Para la mayoria de
entrevistados el know how debe estar regulado en una ley especializada en la materia.
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CONCLUSIONES

v Los contratos de provision de conocimientos técnicos secretos
conocidos en el ambito doctrinario como know how es una institucion
juridica moderna el cual es regulado y desarrollado en el derecho
comparado. Sin embargo los contratos de provision de conocimientos
técnicos secretos know how en el derecho comparado tiene diversas
formas de regulacién. Asi tenemos que la institucion materia de estudio
es regulado por diferentes ramas del derecho'57.Por ejemplo en algunos
paises se regula en el derecho civil — contractual, en otras legislaciones
esta regulado en el derecho penal, en otras legislaciones en el derecho

laboral y en otras legislaciones en leyes especiales.

v' Los contratos de provision de conocimientos técnicos secretos en el
derecho comparado son regulados de forma similar ello porque existen
normas internacionales que proporcionan recomendaciones para que las
legislaciones de los demas paises regulen tomando en consideracion
esos alcances, con el propésito de unifidar la legislacion en el derecho

' comunitario.

v' En la actualidad el derecho juega un papel fundamental en el trafico
comercial que se vive, debiéndose acoplar a los muchos estilos de
actividades econdémicas y negocios que se realizan a diario, siendo
obligacion para la legislaciéon nacional el tener que regularlos mediante
la creacion de instituciones juridicas acordes con la época
contemporanea que vivimos y que requieren todo su desarrollo doctrinal,

que abran paso en las legislaciones para que puedan ser reguladas.

v" Los contratos de provision de conocimientos técnicos secretos — know
how son contratos atipicos y son aquellos que no estando definidos por

las legislaciones positivas estan reconocidos por la realidad social, y en

157La diferencia que existe en la regulacion del know how es solamente con referencia a la rama del
derecho que lo regula y no al contenido porque esta institucién juridica es desarrollada de manera
homogénea en el derecho comparado. En Alemania esta regulado en su cédigo penal y en la ley de
defensa de la competencia. En Espaiia esta regulado en la ley de competencia desleal, en el estatuto de
los trabajadores, en la ley de sociedades de capital y en el cédigo penal.
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ocasiones por leyes especiales, basandose en' la libertad contractual y
en la autonomia de la voluntad, rigiéndose por su afinidad con otros
contratos tipicos por los principios generales de las obligaciones y
contratos y subsidiariamente por los principios generales del Derecho.

El know how, es un contrato innominado idem atipico a través del cual
una parte conviene con otra en el otorgamiento de un conocimiento
industrial, tecnologico, administrativo, comercial, entre otros de caréacter
secreto. Como se puede apreciar en el presente trabajo de investigacion
el know how no se refiere a cualquier tipo de conocimiento, "es algo mas;
y para que merezca proteccion en el ambito juridico debe reunir
determinadas caracteristicas de la institucion estudiada que delimitan su

esencia.

La doctrina esta de acuerdo en el contrato de know how que se trata, es
un contrato mixto o complejo, y que por tanto su régimen juridico sera el
que se desprenda de lo pactado por las 'partes por analogia de las
normas que regulen los contratos mas afines, del que se trate; por
ultimo, seran de aplicacién los principios generales del derecho de las

obligaciones.

En el ambito comercial e industrial es donde se utiliza mas el know how
y la liberacién o divulgacion de la informacién secreta generaria un gran
perjuicio economico; debido a que esta peculiar forma de manejar la
informacién nos otorga una ventaja competitiva en el mercado; este
conocimiento oculto obtiene un valor muchas veces incalculable que de
otro modo no podriamos mantener, un ejemplo simbélico seria el caso
de la empresa fabricante de bebidas “Coca-Cola” y su mundiaimente
desconocida formula secreta, ¢Cudles serian las consecuencias
econdmicas si se divulgase dicha informacion secreta?, si solamente la
marca “Coca-Cola” esta valorizada hoy en el mercado mundial en mas
de cuarenta y cuatro mil millones de doélares.
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RECOMENDACIONES

v La regulacién de la institucion juridica del know how en la legislacion
nacional, debe efectuarse teniendo en cuenta el ambito laboral y penal

como se realiza en las demas legislaciones del mundo.

v Los empresarios y las corporaciones empresariales que celebren
contratos de provisidon de conocimientos técnhicos secretos — know how,
deben incluir en sus clausulas contractuales, la no divuigacion del
conocimiento transferido por ser de caracter reservado y secreto, ello en
virtud de que en las jurisprudencias analizadas se perdieron procesos

por no incorporar dicha clausula de reserva del conocimiento secreto.

v" También las instituciones que adquieren o desarrollan el know how al
suscribir contratos laborales con sus trabajadores deben incorporar la
clausula de no divulgacién de los conocimientos secretos cuya titularidad
tiene la empresa. Estos conocimientos reservados no deben divulgarlos
durante el periodo que laboren en la empresa como también posterior a

ella, es decir una vez que hayan cesado de sus funciones.

v Se recomienda a las empresas que desarrollan el know how tomar
medidas adecuadas para poder proteger los conocimientos técnicos
secretos, dentro de la empresa es decir ante los trabajadores como
también fuera de ella. En virtud del cual en un futuro proceso por la
violacion o divulgacion de los secretos empresariales se podra acreditar
que se efectuaron los procedimientos necesarios para mantenerlos en
reserva y nho era un conocimiento publico no protegido. Esta
recomendacion es debido a que muchos procesos referidos al know how
fueron desestimados porque el titular del know how no realizo medidas
necesarias para garantizar el secreto empresarial y solo lo designo como
informacion confidencial de la empresa sin tomar acciones para

protegerla.

201



BIBLIOGRAFIA

ANTAY BOLANOS, Antonio, el Know How: Concepto y Caracteristicas.
Universidad Nacional de Truyjillo. [s.n.], [s.L], [20- -].

ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Contratos Modernos. Lima. Editorial
Gaceta Juridica. 1999.

ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Exégesis del Codigo Civil Peruano de
1984. Contratos: Parte General. Tomo |. Tercera Edicion. Lima. Editorial
Gaceta Juridica. 2000.

BALDO DE CASTANO, Vicente. Conceptos Fundamentales del Derecho
Mercantil; las Relaciones Juridicas Empresariales. Tercera Edicion.
Editorial Marcombo. Barcelona. 1982.

BEAUMONT  CALLIRGOS, Ricardo. Derecho Comercial vy
Restructuracion Empresarial. Editoriales Alternativos. Lima. 1994.
BECERRA ACEVEDO, Hugo. Supuestos de Competencia Desleal en
Propiedad Industrial, Instituto de Investigaciones Juridicas. De la
Universidad Nacional Auténoma de México.

BEJAR QUISPE, José. Derecho Constitucional del Peri: (Segunda
Parte), {s.n.], Cusco, {20057].

BENAVENTE CHORRES, Hesbert. El “Know How” Empresarial: mas
que un Contrato. En Revista Juridica Magistri et Doctores. Universidad
Nacional Mayor de san Marcos. Lima. 2006.

BENAVENTE CHORRES, Hesbert, el Contrato de Know How o de
Provisiobn de Conocimientos Técnicos: Aspectos a ser Considerados
para su Regulacion Normativa. Edit. lus et Praxis, vol. 14, N° 2
Universidad de Talca, Chile, 2008.

BRAVO MELGAR, Sidney Alex. Contratos atipicos e innominados
Contratos modernos empresariales. Ediciones Legales. Lima. 2003.
BRAVO MELGAR, Sidmey Alex. Contratos Modernos Contratos Atipicos
e Innominados. Ediciones Legales. Lima. 2010.

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Buenos Aires:
. Bibliografica OMEBA, 1980.

-CABANELLAS, Guillermo. Régimen Juridico de los Conocimientos

‘Técnicos. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1984.
202



CASTILLO FREYRE, Mario, Estudios Sobre el Contrato de
Compraventa, Ediciones Legales, Lima, 2003.

COGORNO, Eduardo Guillermo, Teoria y Practica de los Nuevos
Contratos. Editorial Meru, Buenos Aires, 1987.

CONSTANTIN CASAS, Talia. TRUJILLO GARCIA, Jaime. El Know How.
Pontificia Universidad Javeriana. Bogota. 1986.

CORDOVA SCHAEFER, Jesls. “el Derecho Empresarial en la
Jurisprudencia”. Ediciones Caballero Bustamante. Lima. 2010.

CHULIA VICENT, Eduardo - BELTRAN ALADENTE, Teresa, Aspectos
Juridicos de los Contratos Atipicos, tomo. |, Editorial Bosch, Barcelona
1999.

CHAMORRO DOMINGUEZ, M2 de la Concepcion, Aspectos Juridicos
de los Contratos de Cesién y Licencia de Know-How en el Derecho
Espafiol, Edit. Revist@ e- Mercatoria, Vol 10 N° 1, Universidad
Externado de Colombia, 2011.

FERNANDEZ CASTELLANOS, José Ramén, MUNOZ DELGADO y
MERIDA, Jesus, LLEVAT, Jorge, Proteccion de los Secretos
Empresariales a través de los Derechos de Propiedad Intelectual y de la
Ley de Competencia Desleal, Edit. Cuestiéon Q215, Madrid, 2010.
FERNANDEZ FERNANDEZ, Luis Miguel, la Aportacion de Know-How
como Prestacion Accesoria en el Derecho de Sociedades Espaniol, edit.
Editorial de la Universidad de Granada, Tesis Doctoral Universidad de
Granada, 2009.

GUERRERO GAITAN, Manuel, Tipologia de los Contratos de
Transferencia de Tecnologia, Edit. Revista de la Propiedad inmaterial N°
13 de la Universidad de Alicante, 2009.

GOMEZ BARRANTES, Nelson, Estrategias de Proteccion del Know How
en el Contrato de Franquicia de Servicios en Costa Rica, Tesis para
optar el Titulo Profesional de Licenciado en Derecho, Universidad de
Costa Rica, 2010.

Concepto y Proteccién, Primera Edicion, Editorial Tecnos, Madrid, 1974.

203



GUZMAN ESPICHE, Luis Miguel, “Algunas consideraciones sobre el
Contrato de Know How” en Revista Juridica Universidad Inca Garcilaso
de la Vega. Lima. 1993, |
HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos;
BAPTISTA LUCIO, Pilar, Fundamentos de Metodologia de Ila
Investigacion, Editorial Mcgraw-Hill, Madrid, 2010.

JIMENEZ MARISCAL, Salvador, El Contrato de Franquicia, ‘Como
Negociar los Contratos de Franquicia, Universidad de Castilla Ia
Mancha, 1998.

LEDESMA, Julio, Patentes de Invencién, Edit. Driskill, Enciclopedia
Juridica Omeba, tomo XXI, Buenos Aires. 1975.

LOPEZ GUARNIDO, Rafael, el Delito de Espionaje Comercial: su
Repercusion en la Pequefia y Mediana Empresa, Edit. Gaceta Juridica
de Granada y Jaén.

MABARAK CERECEDO, Doricela, Contratos de Transferencia
Tecnoldgica. Revista del Departamento de Derecho del Tecnologico de
Monterrey.

MARAVI LINDO, Alfonso, Metodologia de Investigacion Cientifica,
Editorial Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2013.

MARTINEZ RINCONES, José, una Propuésta para la Proteccion Penal
de la Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, Revista Cenipec,
Universidad de los Andes Mérida-Venezuela, 2008.

MASNATTA, Héctor. Los Contratos de Transmision de Tecnologia,
Editorial Astrea, Buenos Aires, 1971.

MOMTOYA MANFREDI, Ulises. Derecho Comercial. Tomo lll. Editorial
Grijley. Lima. 2006. ‘

ORIOL RAMON, Miguel Vidad-Quadras, la Protecciéon del Know How en
la Legislacion Espariola y Jurisprudencial. '

PEREZ MOSTEIRO Amelia Maria, La Reforma de la Ley de
Competencia Desleal, editorial Difusién Juridica y Temas de Actualidad
S.A. Madrid, 2011.

PUENTE Y LAVALLE, Manuel de la; CARDENAS QUIROS, Carlos;
GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Contrato & Mercado. Gaceta Juridica.

Lima. 2000.
204



RUIZ TORRES, Gustavo, Joint Venture, Edit. Revista Juridica Magistri
Et Doctores, N° 1, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
RODRIGUEZ DE LOS RIOS, Luis; ZEVALLOS CHOY Carmen,
Seminario de Investigaciéon 1l, Ed. Universidad Inca Garcilaso de la
Vega, Lima, 2011.

ROJAS JAEN, Juan Padl, Traduccion del Cédigo Civil Italiano, Scribd,
Piura, 2010.

SIERRALTA RIOS, Anibal, Contrataciéon Internacional de Marcas,
Patentes y Know How, edit. vniversitas nimero 107, Pontificia
Universidad Javeriana, Bogota, 2004.

STUMPF, Herbert. El Contrato de Know How. Editorial Temis. Bogota.
1984.

VELAOCHAGA GIL, Carlota. Derecho Econémico Empresarial. Editorial
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima. 2003.

WITKER, Jorge. Bases Juridicas de la Transferencia de Tecnologia en
América Latina. Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM.

\

205



