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El “know how” empresarial: mas que un contrato

Por Hesbert Benavente Chorres

1. Introduccién

“El que anda en chismes descubre el secreto; mas el de espiritu fiel lo guarda
todo” (Proverbios 11, 13). La importancia que tienen los secretos no reside solamen-
te en el &mbito personal, sino también, en el desarrollo de actividades empresaria-
les; asimismo, no sélo afecta a la intimidad personal la revelacién de algo que tenia
el caracter de reservado, sino también, el espionaje o la revelacion indebida, por
ejemplo de una férmula secreta, puede afectar el ambito econémico de una determi-
nada empresa o grupo empresarial; asi que, el consejo biblico, en el contexto que
estamos hablando, obtiene una importancia Unica.

Por otro lado, es objetivo del presente trabajo, presentar en forma sucinta® un
estudio del know how o secreto empresarial, el cual rebasa la simple subsuncién de
esta figura a un tipo contractual. Para el logro de tal objetivo, analizaré las opiniones
doctrinales de especialistas en la materia, asi como, la recepcién de esta figura en
determinadas legislaciones (p.ej., Union Europea).

2. Antecedentes del “know how”

Como punto de partida metodoldgico en la investigacion de un tema, hay que
considerar los antecedentes del mismo, con el fin de indicar la forma como ha surgi-
do, los cambios que ha experimentado y la situacion actual del mismo; hay que mirar
el pasado, para entender el presente y mejorar el futuro.

En principio, la figura juridica del know how nace en el sistema juridico del
common law %, especificamente en el derecho angloamericano; sin embargo, las di-
vergencias entre los autores surgen en lo que respecta al momento y motivo exacto
de su aparicion. En primer lugar, un sector de la doctrina indica que el know how
surge después de la Segunda Guerra Mundial, a raiz de que, a partir de ese momen-
to la tecnologia sufre constantes cambios, los cuales hacen imperativo que determi-
nados conocimientos técnicos sean mantenidos en secreto y que no se encuentren
en dominio publico.

Entre los que afirman este postulado estan Chulia Vicent y Beltrdn Alandete,
guienes sefalan que surge “en consecuencia de los grandes avances industriales y
tecnolégicos ocurridos en el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Las carac-
teristicas de los mismos, y en algunas ocasiones su fugacidad, hacen que no pue-

! Este tema ha sido analizado con mayor profundidad en mi tesis de pregrado, El know how
empresarial: ¢cOmo proteger los secretos de las empresas?, Lima, Perd, 2001, alcanzando la maxima
calificacion por el jurado calificador.

% En un sentido amplio, common law significa el derecho tradicional que rige en los paises an-
glosajones por oposicion a los cuerpos legales y cédigos de raiz romana que se aplica en varios pai-
ses europeos. Ver, Enciclopedia Juridica Omeba, t. lll, Bs. As., Driskill, 1975, p. 408.
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dan acogerse a los antiguos derechos de patentes; sin embargo, las empresas en
posesiéon de técnicas fuera de lo corriente, de nuevas invenciones, de eficaces mé-
todos de trabajo, guardan celosamente esas innovaciones, ya que les permite com-
petir con ventaja en los respectivos mercados... como la mayor parte de los contra-
tos atipicos que estamos examinando, el know how es de origen anglosajon,
comenzando a desarrollarse en los Estados Unidos, pero se expansiono rapidamen-

te a otros paises industrializados, especialmente en Inglaterra y Alemania™,

De igual forma, Cogorno indica que “la expresion know how tiene su origen en
el lenguaje colonial norteamericano y aproximadamente se puede estimar que se
hizo comun en el afio 1943™. Asimismo, Max Arias Schreiber® siguiendo a Chulia
Vicent, sefiala lo mismo sobre el momento en que surgié el know how. Por otro lado,
el jurista aleman Tiedemann indica un momento distinto en que surge el know how,
sobre la base de la época en que comenz0 su analisis y tratamiento legal, es asi que
precisa lo siguiente: “la ley contra la competencia desleal (utilizacion no autorizada o
comunicacion de proyectos confiados en la vida comercial) debié haber servido a
principios del siglo XX para aplacar las quejas de la industria del tejido y las puntillas
por la insuficiente proteccion penal de patrones, modelos y proyectos™.

Por ultimo, para aumentar los puntos del debate, planteo la siguiente situacion:
si en un sentido amplio el know how es considerado como aquel conocimiento reser-
vado, adquirido por la experiencia y que posibilita la eficacia de alguna actividad,
entonces, se puede pensar que en las antiguas culturas p.ej., egipcia, fenicia, cal-
deo-asiria, griega o romana, emplearon algun tipo de know how, porgue sobresalie-
ron en determinadas actividades.

Esta situacion tiene validez, si a la vez la historia revela la existencia de secre-
tos en medicina, arquitectura, agricultura, entre otras actividades en las antiguas cul-
turas, o acaso ¢ es imposible pensar que los fenicios tenian técnicas especiales en el
manejo de la navegacion, o el conocimiento de nuevas rutas para el comercio, las
cuales, estaban en secreto para evitar la competencia? Por lo tanto, los referidos
conocimientos adquiridos por la experiencia y mantenidos en reserva, encuadrarian
en cualquier concepto de know how que los autores formulen. Todo ello, revolucio-
naria las perspectivas que se tienen sobre sus origenes, lo cual trae como conse-
cuencia suponer que la referida figura es tan antigua como el hombre, ademas, que
desde esa época hasta la actualidad no ha sido regulado en todos sus ambitos.

Sin embargo, antes de quedar por asentado lo afirmado, se debe realizar una
investigacion historica a partir de los primeros comentarios realizados, es decir, con
gué concepto surgio, ademas, con una vision paralela de los antecedentes de otras
figuras afines al know how; es asi, que se analizara el sistema juridico del common
law, especificamente en dos paises: los Estados Unidos de América e Inglaterra y
por ultimo, su empleo historico a través de otras figuras juridicas.

® Chulia Vicent, Eduardo - Beltran Aladente, Teresa, Aspectos juridicos de los contratos atipi-
cos, t. |, Barcelona, Bosch, 1999, p. 251.

4 Cogorno, Guillermo E., Teoria de los nuevos contratos, Bs. As., Meru, 1987, p. 255.

® Arias Schreiber Pezet, Max - Arias Schreiber Pezet, Angela, Los contratos modernos, t. Il
Gaceta Juridica, 1996, p. 106.

® Tiedemann, Klaus, Naturaleza juridica y significado penal del know how técnico, en “Temas
de derecho penal econémico y ambiental”, Lima, Idemsa, 1999, p. 318.
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a) Su evolucion juridica en los Estados Unidos de América

La primera referencia sobre el know how en ese pais es la que ofrece la juris-
prudencia. Asi, tenemos el caso “Peabody vs. Norfolk” (Massachussets, 1868), el
cual originé una serie de jurisprudencia que hasta 1964 reconocian la validez de las
normas y principios jurisprudenciales, elaborados por los tribunales estaduales, en
virtud de los cuales se protegia al mantenimiento en secreto de los conocimientos
técnicos y se daba pleno valor a los contratos cuyo objeto era la transmisién de tec-
nologia no patentada. Por tanto, el know how estaba reconocido; dejandose a la ju-
risprudencia la regulacion del mismo. En cambio, la jurisprudencia de 1964 hasta
1970, cuestionaba su situacion y validez juridica, dejando la protecciéon legal del
mismo a lo normado en las patentes, al respecto, se tienen los siguientes casos:

1) “Sears, Roebuck & Co. vs. Stiffel Co.” (1964). En este caso se asento6 la no
validez de la proteccion 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.

2) “Titelock Carpet Strip Co. vs. Klasner” (California, 1964). En este caso, el tri-
bunal admiti6 la existencia de evidencia suficiente para establecer el robo de partes
de unas maquinarias por el demandado, careciendo esta situacién de poder suficien-
te para prevenir o restringir copias de tales partes, y que el demandante debia recu-
rrir a tal efecto a la proteccion de sus ideas mediante patentamiento. Analizando di-
cha jurisprudencia, todo régimen legal que sobre el know how deberia recaer gira en
torno a las patentes.

3) “Lears Inc. vs. Adkins” (1969). En este caso se indicé en que no se debe in-
tentar definir, ni siquiera en grado limitado, el &rea, si es que existe, dentro del cual
los Estados pueden actuar dando efectos a los derechos contractuales de los inven-
tores de ideas no patentadas.

Para finalizar esta etapa indicaré la opinion del juez Black: “...aquel que hace un
descubrimiento, puede claro esta, mantenerlo en secreto si asi lo desea, pero
acuerdos privados mediante los cuales individuos autotitulados inventores no man-
tienen 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...”’; de esta forma se negaba toda validez a los dere-
chos sobre tales conocimientos que no provinieran de la legislacion federal de paten-
tes. El cambio de pensamiento jurisprudencial se produjo tras una intensa discusion
en el caso “Painton Ltd. vs. Bourns Inc.” de 1970, en donde la demandada Bourns
habia concedido una licencia a la demandante Painton, la licencia cubria procedi-
mientos patentados, asi como conocimientos técnicos (know how), lo cual, después
de seis afnos de vigencia de esa licencia, la demandada decide no renovarla, obli-
gando que se le entregue toda la documentacion respectiva, es asi, que la deman-
dante plantea este proceso para que se interprete el contrato. El Tribunal del Distrito
Sur de Nueva York sefialo, que si los Estados daban validez a esos tipos de contra-

" Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Régimen juridico de los conocimientos técnicos, Bs.
As., Heliasta, 1982, p. 75.
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tos, 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 plan-
tearon 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.

La doctrina que emana del caso “Painton”, fue reafirmada y reforzada con ar-
gumentos adicionales por la Corte Suprema federal de los Estados Unidos en el ca-
so “Kewanee Oil Co. vs. Bicron Corp.” de 1973, donde exponen los siguientes pun-
tos:

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 aumentarla.

Este fallo representa la posiciéon actual de la jurisprudencia norteamericana so-
bre know how 8, la cual consiste en la aplicacién de reglas ajenas a la legislacion de
patentes, convalidando las normas y decisiones estaduales que protegen los secre-
tos comerciales y dan validez a los contratos de know how o de conocimientos técni-
cos (como se lo denomina en dicho pais). De lo expuesto, se observa que el know
how aparece en la jurisprudencia norteamericana a partir de la segunda mitad del
siglo XIX, a raiz de la revision de contratos que contenian patentes y conocimientos
técnicos distintos de las patentes (eran aquellos reservados o secretos y no inscrip-
tos en el registro correspondiente), cuyo fin era la mejor explotacién de las invencio-
nes patentadas”.

Sin embargo, ¢cémo surgieron los referidos conocimientos técnicos que mejo-
raban la aplicacién de las invenciones patentadas (si s6lo eso era su finalidad) y c6-
mo fueron objeto de contrato?, la jurisprudencia analizada no responde estos
interrogantes, aunque si ofrece indicios que los mismos son mas antiguos que lo

8 Otros fallos donde proclamaron la validez de los contratos de know how, asi como de los co-
nocimientos técnicos, “Timely Products Corp. vs. Arron” (1975), “In re Sarker” (1978).

° Entre los autores gue argumentan que ésta fue la finalidad de la aparicion del know how, te-
nemos a: Gémez Segade, José A., El secreto industrial (know how). Concepto y proteccién, Madrid,
Tecnos, 1974, p. 147 y Cabanellas de las Cuevas, Régimen juridico de los conocimientos técnicos, p.
36.
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expresado por algunos autores, al afirmar que el know how aparece en el trafico ju-
ridico después de la Segunda Guerra Mundial.

b) Su evolucién econdémica en Inglaterra

Si la jurisprudencia norteamericana sefiala que desde 1868 existian casos judi-
ciales sobre el know how, entonces hay que ver la raiz de él, es decir, dentro de qué
contexto socioeconémico se enmarca el analisis de los referidos conocimientos téc-
nicos.

Durante los siglos XVIII y XIX en Europa se daba la denominada “Revolucién
Industrial” (contexto socioecondmico) especificamente en Inglaterra, por lo tanto, el
analisis en este acapite debe ser desde el punto de vista econémico, con mayor ra-
z6n si en la época en que se daban los precedentes judiciales norteamericanos aun
tenian influencia preponderante los conocimientos técnicos europeos.

En la segunda mitad del siglo XVIII se inicié en Inglaterra una profunda trans-
formacion de la estructura econdémica, con grandes repercusiones sociales, las cua-
les 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 poblacion que
crecia rapidamente; 2) la existencia de materias primas imprescindibles, y 3) el des-
cubrimiento de nuevas fuentes de energia que facilitaban la elaboracion de dichas
materias primas. A estos factores dindmicos se le sumaron el desarrollo de la técni-
ca, la acumulacién del capital para invertir y el espiritu capitalista. Sin embargo, lo
mas importante es que la sociedad de esa época experimentaba nuevas necesida-
des, 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 fuer-
zas motrices como la maquina de vapor, ademas del fortalecimiento de la industria
del algodon y especialmente la siderudrgica, ya que en ella se orientd su renovacion
tecnologica. No obstante, lo que permitié todo ello fue un aumento de la oferta de
capitales que posibilitd la financiacion de las invenciones industriales, la que provino
principalmente de la agricultura y del comercio ultramarino, teniendo en esto un pa-
pel importante el perfeccionamiento de la banca, al facilitar los créditos industriales.

En lo que respecta a la segunda Revolucion Industrial o a su segundo momen-
to, ésta se enmarca a mediados del siglo XIX, presentando un progreso técnico y
organizativo de las empresas industriales, el desarrollo de otros paises como el de
Francia, Alemania y el espectacular despegue de Estados Unidos y Japon. 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 gra-
cias a la revolucion de los transportes, dando lugar al inicio de la “era del mercado
mundial”. Dentro del contexto econdmico se presentan nuevas fuentes de energia
como el petréleo y la electricidad, asi como la revolucion de la nueva metalurgia y 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 sistema de pequeias empresas independientes, dando paso a los grandes con-
juntos industriales y financieros. La acumulacion y concentracion de capitales se
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acentud en la década de los afios setenta mediante férmulas como el trust y los hol-
dings.

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 norteamericano,
empero, la jurisprudencia demuestra que no todas las invenciones fueron patenta-
das, es decir, habian conocimientos técnicos no patentados altamente valiosos
(know how), debido que coadyuvaban al surgimiento y operatibilidad de los inventos
gue han aparecido en las revoluciones industriales.

La Revolucién 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 con el derecho ya desde esa época.

Concluyendo la exposicion de este primer punto sobre los antecedentes del
know how, indico que el mismo surgio en el sistema del common law debido a las
consecuencias de la Revolucion Industrial; es decir, al aparecer descubrimientos e
inventos que revolucionaron las distintas actividades econémicas surgieron conoci-
mientos 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 debido a su in-
sercion en el negocio contractual.

c) Su evolucién bajo la perspectiva de su utilizacién dentro de otras figuras
afines

Este punto sobre los antecedentes y la evolucién del know how parte de las
consecuencias de los puntos anteriores; es decir, si se acepta que en los contratos
de licencia de patentes formulados a partir del siglo XIX se insertaban clausulas que
afectaban los conocimientos técnicos o know how, y, segun los tratadistas del dere-
cho de patentes que han analizado los antecedentes de ésta, han considerado su
aparicion desde la Edad Antigua hasta nuestros dias, se puede acaso inferir que: ¢ el
know how mediante su interrelacién con las patentes puede aparecer aun en la Edad
Antigua?, y si es asi, ¢con qué otras figuras de antafio ha sido empleado? Estos in-
terrogantes justifican el estudiar los antecedentes del know how en funcién a otras
figuras afines.

1) El “know how” y las patentes de invencion

El tratadista argentino Ledesma afirma que “la historia del derecho de los in-
ventores es parte de la historia general de la industria a la cual esta intimamente li-
gada™®. Este autor analiza la evolucion juridica de las patentes de la siguiente ma-
nera:

a) Edad Antigua. En esta época no existia una mentalidad de reconocer dere-
chos a la actividad intelectual, mas bien el trabajo fisico estaba sometido a los escla-

1% | edesma, Julio, Patentes de invencién, en “Enciclopedia Juridica Omeba”, t. XXI, Bs. As.,
Driskill, 1975, p. 655.
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vos Yy 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 aruspice.
En Roma la proteccion juridica recaia a lo sumo en la cosa material en que el inven-
to se exteriorizaba; aunque los romanos crearon la categoria de las cosas incorpora-
les rerum quee intelliguntur, nunca incluyeron la idea de solucion de un problema
técnico.

b) Edad Media. Esta época esta caracterizada por la aparicion de las corpora-
ciones de artes y oficios, configurdndose un sistema monopélico, en el cual el poder
real tomo y fungio el sistema de los privilegios a favor del soberano, obviandose todo
mérito al inventor.

c) 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
gue se decretd recompensar el trabajo del inventor, luego en 1548 (también en Ve-
necia) se introduce el principio de “caducidad por falta de explotacion”, y por ultimo,
en 1603 se da todo un sistema de recompensas al inventor, dicho sistema es el an-
tecedente de la patente, el cual fue recogido en otros paises como Inglaterra y Fran-
cia.

d) Edad Contemporanea. Comienza en la regulacion legal francesa de la paten-
te a partir de 1791, consagrando que toda idea nueva que es util a la sociedad, per-
tenece primitivamente a aquel que la ha concebido, surgiendo asi derechos para el
inventor.

De igual forma en el derecho norteamericano el reconocimiento legal del dere-
cho de los inventores se da el 10/4/1790 con la “ley sobre patentes”. Pero, es en el
siglo XIX donde se consagra plenamente el derecho a la patente, tanto en los Esta-
dos Unidos, Francia, Inglaterra e Italia, formandose en 1884 la “Unién de los Estados
para la Propiedad Industrial”, cuya oficina central esta en Berna.

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 0 postu-
lados sobre las cosas inmateriales, sin embargo, aun 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,
pero 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 rela-
cion a las patentes ha transcurrido en tres etapas:

a) Primera etapa. En esta etapa el know how depende de la patente, es decir,
gue en un primer momento se lo concebia totalmente subsumido en los contratos de
licencia de patentes.

b) Segunda etapa. Aqui el know how esta separado totalmente de las patentes,
empero, en vez de proclamar su autonomia e importancia, buscan invalidar su efica-
cia, validez e importancia econdmica y juridica, debido que, es a través de las paten-
tes (el instrumento juridico) en que se regulan las invenciones y descubrimientos.

c) Tercera etapa. En esta etapa el know how es autbnomo e interrelacionado,
es decir, se le reconoce su autonomia juridica de otras figuras y su importancia eco-
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noémica. En los momentos actuales se complementa esta figura en su interrelacion
con figuras contractuales modernas.

2) El “know how” y la franquicia

Otra figura que tiene afinidad con el know how es la franquicia (entendida como
“sistema de negocio” y no como un simple contrato), debido a que en la actualidad
ésta es una de las formas de transmisién de los conocimientos técnicos. La franqui-
cia, al igual que la patente, ha tenido una evolucion tanto en su naturaleza como en
Su esencia, y sin entrar al terreno de los conceptos, solo indicaré en forma sucinta
sus antecedentes y la etapa en que el know how interviene.

a) La franquicia en la Edad Media. Se manifestaba como un privilegio o una au-
torizacion que el soberano concedia a alguno o algunos de sus subditos, referido a
derechos de mercado, pesca o forestales™. En Inglaterra, algunos siervos recibieron
derechos y privilegios especiales, incluyendo el derecho a la ganancia que se obtu-
viese de la tierra, el que estaba sujeto a las cuotas o impuestos que se pagaban al
rey o a la nobleza, segun fuera el caso. Estas cuotas se llamaban “diezmo real” y
conforman la raiz etimolégica de la palabra “regalias”.

b) La franquicia en el siglo XIX. Durante ese siglo, las industrias norteamerica-
nas cruzaban por serios problemas para distribuir los bienes en todo su territorio,
dando forma a la franquicia de producto. Segun la historia, . M. Singer and Co. tenia
dificultades debido a su bajo indice de ventas, siendo uno de sus principales obsta-
culos la poca presencia en el territorio de la Union debido a lo costoso que suponia
penetrar con sus bienes en tan vasto espacio territorial, poniendo en riesgo la sub-
sistencia de la empresa; es asi, que en 1851, la compafia cambid su estructura ba-
sica de funcionamiento, es decir, a partir de ese momento, comenzo a cobrarle a sus
vendedores en vez de pagarles, con lo cual eliminé su carga de asalariados y creoé o
que hoy podriamos denominar como el primer esquema de concesionarios en Esta-
dos Unidos, sirviendo como fundamento para los elaborados sistemas de franquicias
en la actualidad.

En 1898 la compafia General Motors tenia los mismos problemas de ventas y
de distribucién por los que habia cruzado Singer, debido a que como compafia jo-
ven gue no contaba con los recursos para abrir puntos de comercializacion propios,
se vio obligada a otorgar concesiones, esquema que como se sabe, se utiliza exito-
samente en la industria automotriz actualmente. Asimismo, en 1886 Coca Cola em-
pled igual sistema.

c¢) La franquicia en el siglo XX. Ya en ese siglo se desarroll6 en forma rapida,
donde la gran explosion (el boom de las franquicias) se produjo después de la Se-
gunda Guerra Mundial. Confluyeron en tal situacién, factores sociales, econémicos,
politicos, tecnoldgicos y legales, a los que se sumaron el regreso de miles de solda-

' Chervin de Katz, Marta, ¢Qué es el franchising?, Bs. As., Abeledo Perrot, 1995, p. 7. Sobre
esta figura, véase: Caceres Barraza, César A., El contrato de franquicia, Lima, Cultural Cuzco, 1997.
Diez de Castro, Enrique C. - Galan Gonzalez, José L., Practica de la franquicia, Barcelona, Mc Graw-
Hill, 1998. Kleidermacher, Jaime L., Franchising. Aspectos econdmicos y juridicos, Bs. As., Abeledo
Perrot, 1995.
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dos estadounidenses y el nacimiento de una generacién emprendedora conocida
como baby boom.

Estudiado los antecedentes y la evolucion de la franquicia, ahora brevemente
indicaré una clasificaciéon de las franquicias, pues en ésta se denota en toda su
magnitud la intervencion del know how .

a) Franquicias de primera generacion. Son aquellas que hacen referencia a las
primeras franquicias que se pusieron en funcionamiento, en donde los elementos
basicos que se franquiciaban eran marcas y productos. Estos tipos de franquicias,
surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX, siendo su principal objetivo el de
asegurar la distribucién de los productos. Las franquicias de primera generacién o
“franquicia de producto”, pueden ser definidas como aquel sistema de franquicias
rudimentario, que soélo implicaba una red de comercializacion de determinado articu-
lo o servicio, sin transferencia de know how ni autorizacion de un plan negocial.

b) Franquicias de segunda generacion. Se consideran como franquicias de se-
gunda generacion a las “franquicias de formato” o “franquicias con formato de nego-
cios”, las cuales surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial, debido a que el co-
mercio minorista comenzo a orientarse mas a los servicios que a los productos. Los
franquiciantes vendian el derecho de adoptar un concepto comercial (desde carteles
y publicidad hasta recetas y uniformes) a los licenciatarios, quienes eran personas
sin ninguna experiencia comercial previa. Aunque algunos duefios de franquicias
con formato de negocio (como llegé a denominarselo) requerian que los franquicia-
dos les compraran ciertos suministros y productos, su principal fuente de ingresos
era la venta de su sistema comercial de demostrada eficacia. En otros términos, es-
tas franquicias suponen la explotacion de articulos identificados mediante una mar-
ca, ademas se incluian el modo de dirigir con éxito un negocio en todos sus aspec-
tos, es decir la utilizaciéon de un know how comercial.

Desde la evolucién juridica y la clasificacion de las franquicias, se colige que el
know how ingresa al trafico comercial recién en las franquicias de segunda genera-
cion, es decir después de la Segunda Guerra Mundial, de lo cual se infiere que se
encuentran raices mas lejanas del know how en las patentes. El know how actual-
mente abarca mucho mas, es decir, comprende desde los conocimientos técnicos
como objeto del derecho, pasando por los ambitos contractuales como actos juridi-
cos patrimoniales y concluyendo con sus efectos dentro del contexto empresarial.

3. Lateoria triptica del “know how”

Leyva sefiala que “en las Ultimas décadas nuestro mercado empresarial se ha
visto inundado por un conjunto de instituciones contractuales, muchas de ellas origi-
nadas en el common law y perfeccionadas en el laboratorio negocial norteamerica-
no™?% entre las cuales el autor cita al leasing, factoring, underwriting, franchising,
know how, merchandising, joint venture, securitization, swap, catering, trading, leve-
raged, buy-out, cash and carry, etc. Al respecto, es interesante lo que indica el autor

sobre el origen de estas instituciones, tanto en el common law y en el laboratorio

12 Leyva Saavedra, José, Factoring, un negocio de autofinanciamiento, en “Revista Normas Le-
gales”, n° 276, Lima, 1999, p. A-31.
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negocial norteamericano, porque tal parecer fue desarrollado en esta obra, pero en
lo que discrepo con el tratadista es el encuadrar al know how como una “institucion
contractual™?®, porque el objetivo de este trabajo es demostrar que el know how es
mas amplio que una relacién contractual.

En efecto, una empresa puede tener determinados conocimientos técnicos, los
cuales mantiene en secreto (por ser la llave del éxito de su actividad) y no necesa-
riamente va a conceder permiso para que otros los utilicen, lo cual demuestra que la
figura del “contrato” no es un elemento esencial del objeto know how. En cambio, si
se ubica en la posicién de aquel empresario que desea transmitir su know how a ter-
ceros, 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, antes de desarrollar el presente punto, quiero dejar sentado que al
know how se lo debe estudiar desde tres perspectivas: a) objeto; b) transmision, y c)
efectos. Todo ello, rebasa el simple “cliché” de un contrato.

Precisado lo que se quiere sefialar en este punto, empezaré por explicar la
terminologia de la palabra know how. Este es un vocablo inglés que traducido puede
indicar las siguientes expresiones: hacer-como, hacer-saber, querer-hacer, saber-
hacer, saber-recibir o saber-como. Ante esta amplitud de significados, tanto en los
paises de habla hispana como en Francia, Alemania y en otros paises europeos, se
utiliza el término know how **

El término ha cobrado rapida y universal generalizacion, empero su traduccion
difiere segun los paises y autores. Ashley propone connaissances spéciales, Van de
Velde, betriebliche erfabrungen, Bertin, secreto o savoir faire técnico, y la Camara de
Comercio Internacional de Paris emplea el término “arte de fabricacion>.

Algunos autores tratan de utilizar substitutivos como equivalente a la voz know
how; asi Cabanellas de las Cuevas utiliza la expresién “conocimientos técnicos™®,
por ser un término que encuadraria las diferentes formas que esta figura puede re-
vestir. Pérez Miranda emplea el término “conocimientos técnicos secretos™’. Laquis
adopta la voz de “conocimiento técnico no patentado™®. Asimismo, Gémez Segade
recurre a la frase “secreto industrial™*®. La presente obra empleara tanto la expresion
know how o conocimiento técnico, por ser este ultimo, el término que abarca mejor el

3 En la doctrina peruana, quienes opinan que el know how sélo es un contrato tenemos a: Sid-
ney Bravo, César Caceres, Hernan Figueroa, Luis Guzman, Max Arias Schreiber Pezet; en tanto que
en la doctrina extranjera se encuentran: Jaime Kleidermacher, Eduardo Chulia Vicent, Hebert Stumpf,
y Marla Llobregat entre otros.

Magmn Know how et propieté industrielle, en donde los franceses también emplean la voz
savoir falre En Alemania, el tratadista Stump emplea el titulo: der know how.

® Masnatta, Héctor, Know how y asistencia técnica, en “Revista Derecho Comercial y de las
ObllgaC|ones" afio 4, n° 19-24, Bs. As., Abeledo Perrot, 1971, p. 699.

Cabanellas de las Cuevas, Reglmen juridico de los conocimientos técnicos, p. 24.

" pérez Miranda, Rafael, Régimen juridico del secreto industrial en México, en “Revista Dere-
cho Industrlal" afio 4, n° 10-12, Bs. As., Abeledo Perrot, 1982, p. 573.

Laqms Manuel A., ¢Es el know how un derecho de propiedad?, en “Revista Derecho Co-
mermalyde las Obligaciones”, afio 4, n° 19-24, Bs. As., Abeledo Perrot, 1971, p. 287.

¥ Gémez Segade, El secreto industrial (know how) Concepto y proteccion, p. 132.
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objeto de esta figura juridica. Determinada la terminologia de esta figura juridica,
pasaré a delimitarlo conceptualmente segun la perspectiva triptica de su naturaleza
indicada ut supra.

a) Objeto del “know how”. Ventajas y desventajas

En este punto trataré de responder la pregunta ¢ en qué consiste el know how?,
la misma que ha permitido que varios organismos internacionales y tratadistas for-
mulen diversos conceptos sobre él. Por razones metodoldgicas los agruparé en gru-
pos segun su orientacién, dado que debido a lo que sefalé en el capitulo anterior,
existe mucha divergencia entre los autores al tratar de definir el know how .

1) Teoria del conocimiento. Los que siguen esta corriente dan mayor preponde-
rancia al conocimiento o saber que reviste al know how y no a su caracter secreto o
reservado. El Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago indica
gue 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 (empirica o cientifica) y utiliza-
do en diversos ambitos de la sociedad, sin embargo, conlleva un error metodol6gico
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 sélo asegura la con-
servacion y transmisién del know how; por lo tanto, es preciso evitar la confusién
entre el objeto en si del know how con los diferentes elementos destinados a propor-
cionarlo, porque puede suceder que el mismo se incorpore en un elemento corporal
p.ej., 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 pri-
mera 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 experiencia individual .

La segunda precisa que “el know how consiste en un conjunto de conocimien-
tos empiricos, no susceptibles de descripcion precisa y separada, 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"?%.

Con lo sefialado se puede inferir que el sistema juridico norteamericano se ba-
sa en el conocimiento individual adquirido por la experiencia con el fin de obtener el
éxito en su actividad. Asimismo, el jurista francés Mathely sefiala que “el know how

% |nstituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago, Actas de derecho industrial,
1981, Madrid, Montecorvo, 1982, p. 207 y 209.

2L «gtevenson Jordan and Harrison vs. Mac Donald and Evans” (1951).

22 “Mycalex Corp. vs. Peinco Corp.” (Maryland, 1946).
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consiste en conocimientos y experiencias que fueron adquiridos para la aplicacion

préctica de una técnica”®.

En la doctrina argentina quien se identifica con esta corriente es Le Pera al de-
finir al know how como “aquel conjunto de informacion, instrucciones, consejos y
asesoramientos que sélo pueden ser proporcionados persona a persona, frente a
situaciones concretas y con el objeto de asegurar la concreta ejecucién de una téc-
nica o proceso™*; siendo esta definicion aprobada por el Congreso que traté el tema
“el contrato de licencia industrial”, llevado a cabo en la ciudad de Rosario en 1969.
Ademas, no solo precisa el elemento cognitivo del know how sino la transmisibilidad
del mismo, sin embargo no debe confundirse entre el know how en si (objeto) con el

contrato de know how (transmision).

De esta teoria se desprende otra vertiente que emplea términos como “inven-
ciones”, “procedimientos” o “métodos” en vez de conocimiento, por ser estas expre-
siones mas concretas y referirse al &mbito propio del know how.

Entre los autores que siguen esta vertiente esta Mendoza Canepa quien sefiala
gue “el know how esté referido a la pericia y habilidad practica necesarias para eje-
cutar una operacion orientada a la produccién de bienes o servicios, siendo una exi-
gencia clave la eficiencia de la ejecucién”®, aqui el autor indica que el fundamento
del know how es el resultante de la experiencia, es decir, aquel conocimiento adqui-
rido o la pericia y habilidad obtenida, tendientes a la eficacia en la produccion de
bienes y servicios, ademas, el concepto de Mendoza Canepa indica la amplitud de
los conocimientos técnicos tanto en el ambito industrial, comercial, financiero, admi-
nistrativo, entre otros, y por ultimo, el caracter de eficaz que el autor exige para el
know how es interesante, porque revela el sentido utilitario y por ende econémico del
mismo, maxime si esta figura se desarrolla dentro de un mercado competitivo.

El Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propieté Industrielle,
Littéraire et Artistique precisa al know how como “procedimientos de fabricacion o

conocimientos para la utilizacién y aplicacion de técnicas industriales?®.

En lo que respecta a la doctrina alemana cito a Ludecke quien afirma que “hay
know how cuando un productor trabaja en determinado procedimiento o fabrica de-
terminados productos y amplia asi ciertas experiencias... no se trata de resultados
de actividad inventiva, ni siquiera de algo que es ‘casi’ susceptible de constituir una
patente o un modelo de utilidad, sino de experiencias adquiridas en un lapso prolon-
gado, que otro desea obtener para economizar tiempo”?’; asi el autor contrapone a
su concepto todo lo referido al procedimiento secreto y es quien tiene la posicion
mas extrema sobre la importancia del conocimiento en la formulacién del know how.
Asimismo, autores como Nash, Creed y Bangs siguen esta vertiente de la teoria del
conocimiento al conceptualizarlo como “las invenciones, procedimientos, formulas,
disefios, métodos, manuales diestros, secuencias preferidas de operaciones indus-

23 Stumpf, Herbert, El contrato de know how, Bogota, Temis, 1984, p. 274.

24 Cogorno, Teoria de los nuevos contratos, p. 256.

> Mendoza Canepa, Radl, El contrato de know how, en “Diario El Peruano”, Lima, 12/11/96, p.
B-6.

%6 Bureau for the Protection of International Property (BIRPI), Modelo de ley para paises en de-
sarrollo para la proteccién de invenciones, p. 4.

" Stumpf, El contrato de know how, p. 8.
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triales aprendidas de la experiencia practica, patentables o no, que no pueden ser
puestos en evidencia mediante cualquier forma de material fisico y puede compren-
der experiencia técnica acumulada y habilidades que pueden ser comunicadas Opti-
mamente o solamente con servicios personales®.

De lo indicado, se puede extraer que 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. Sin embargo, conformarse con este
concepto es peligroso, porque el término “conocimiento” o “saber” es muy amplio y
vasto, a tal punto que lo que se imparte en las aulas de colegio hasta en las univer-
sidades son conocimientos adquiridos por la experiencia e investigacion, pero no por
ello se estéa ante un know how.

Asimismo, la vertiente que equipara al know how con las invenciones, métodos
0 procedimientos tiene un sentido amplio y otro restringido. El sentido amplio es
inadecuado porque cae en la generalidad, es decir, comprenderia lo que se extrae
en la vida ordinaria (piénsese lo que significa literalmente “procedimiento”). En lo que
respecta al sentido restringido (reducirlo al ambito industrial) se estaria recortando
su utilidad econémico-funcional, porque como se vera mas adelante, la misma es
aplicable al &mbito comercial, financiero, administrativo, cientifico, artistico, profesio-
nal, sin embargo, lo que lo distingue de los demas es su utilidad en las actividades
empresariales (por eso el tenor del presente trabajo).

Frente a esta situacién, los que siguen la linea de la teoria del conocimiento
han pretendido restringirlo utilizando las siguientes expresiones: a) expresion de su
habilidad individual; b) aplicacion practica de una técnica, y c) produccion de bienes
0 servicios. Sin embargo, estas expresiones no son suficientes filtros que limitan al
conocimiento propio del know how, porque “la habilidad individual” se da en cual-
quier situacion ordinaria y no siempre constituye know how, por ejemplo, puedo ser
h&bil en pintar una pared y ¢acaso es un know how?, ¢ podria cederlo contractual-
mente para que terceros lo utilicen?; asimismo, “la aplicacion practica de una técni-
ca” es muy ambiguo y vago y, como en el anterior, origina situaciones que no conlle-
van a un know how; y en lo que se refiere al conocimiento que facilita “la produccion
de bienes o servicios” puedo afirmar que un catedratico que imparte sus conocimien-
tos de derecho penal, esta brindando un servicio mediante la utilizacion del conoci-
miento, entonces ¢ se estara ante un know how ? pienso que la respuesta es un ca-
tegdrico no. Por lo que las expresiones indicadas no limitan al conocimiento propio
del know how, al contrario, lo amplian innecesariamente.

Por lo tanto, se debe encontrar otros elementos que complementen y restrinjan
el conocimiento para que configure propiamente un know how, debido a que una
teoria absoluta del conocimiento es improductiva a instancias de determinar el con-
cepto del know how en si.

2) Teoria del secreto. Esta teoria trata de formar un concepto de know how so-
bre 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, econdmico o comercial,

8 Aracama Zorraquin, Ernesto, EI know how técnico (tesis doctoral presentada en 1969 en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA), p. 29.
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no protegido por la legislacién industrial, que se mantiene en secreto entre las par-
tes...”®. Aqui, el tratadista vislumbra el caracter de secreto que tiene el know how
desde la perspectiva de un contrato, lo cual no permite inferir si el autor considera
también que el caracter de secreto se da en el objeto del know how.

Para Van Notten el know how consiste en “los procedimientos practicos indus-
triales 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 (lo que seria en las
patentes la originalidad) como por el grado de secreto, que es inseparable de él, por
lo que se deduce que a menor namero de personas que conozcan el know how, este
altimo tendra mayor valor econémico y utilidad.

Bertin define al know how como “todo conocimiento técnico aplicable a la indus-
tria, considerado como nuevo para su poseedor, quien desea mantenerlo en secreto,
ya sea para su uso personal, para su transferencia de manera confidencial a un ter-
cero o combinando ambos métodos”. Ademas, Mousseron lo conceptlia como “co-
nocimiento técnico secreto y completado por los dos calificativos de transmisible y
no patentado™’.

Asimismo Mac Donald indica que el know how “es la informacion técnica que
es secreta porque permite a su titular una oportunidad de obtener una ventaja com-
petitiva sobre quienes no la poseen™?; esta ventaja fundamenta el mantener en se-
creto el know how, permitiendo identificar completamente a esta figura como reser-
vada.

Al respecto, el jurista espafiol GoOmez Segade precisa que el concepto de:
“know how coincide con el de secreto industrial... la inclusion de conocimientos téc-
nicos no secretos perjudicaria gravemente los intereses de los paises en via de de-
sarrollo... el know how es todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o pro-
cedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa
lo desea mantener oculto™?

Chervin senala lo siguiente: “es necesario que el know how sea secreto para
los fines de proteccidn... la regulaciéon de la CEE 4087/88 sobre la aplicacion del art.
85 del Tratado de Roma define al know how como un cuerpo de conocimientos prac-
ticos, no patentados, resultantes de la experiencia... que son secretos, sustanciales
e identificados™*

Masnatta opina que el know how es “el conocimiento técnico, procedimiento,
conjunto de informaciones necesarias para la reproduccién industrial, que proceden

Arlas Schreiber Pezet, Max - Arias Schreiber Pezet, Angela, Los contratos modernos, p. 105.

% van Noten, Know how licensing, en Cabanellas de las Cuevas, “Régimen juridico de los co-
n00|m|entos técnicos”, p. 26.

! Plate, Celia - Boglino, Ménica, Know how, en “Revista de Derecho Comercial y de las Obli-
gacmnes” afio 12, n° 67-72, Bs. As., Abeledo Perrot, 1979, p. 485.

> Mac Donald, Know how Ilcensmg and the antitrust, en Cabanellas de las Cuevas, “Régimen
jurIdICO de los conocimientos técnicos”, p. 27.

® Gémez Segade, El secreto industrial (know how). Concepto y proteccion, p. 159. Sin embar-
go, el citado autor en un articulo posterior a su obra cambia de opinién al equiparar el know how co-
mo el secreto empresarial.

% Chervin de Katz, ¢Qué es el franchising?, p. 46.
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de la experiencia en el proceso de produccién y que su autor desea guardar en se-

creto, sea para su uso personal, sea para transferirlos confidencialmente a un terce-
»n35

ro™>.

Frente a lo indicado, se observa que hay un sector de la doctrina que pone en
relieve el caracter de secreto de los conocimientos técnicos; sin embargo, dentro de
esta teoria existe una variante (igual como en la teoria del conocimiento), la cual in-
dica que no se necesita un secreto total del know how. Al respecto, los economistas
Tamanes y Gallego sefialan que el know how se refiere “a los conocimientos tecno-
I6gicos u organizativos mas o menos secretos, generalmente protegidos por el dere-
cho de la propiedad industrial de que dispone determinada persona natural o juridica
y que se haga preciso para el desarrollo de una determinada actividad "°.

De igual parecer es el tratadista argentino Cogorno al afirmar que “el know how
es todo conocimiento técnico, mas o0 menos secreto, susceptible de un valor econo6-
mico y pasible de ser objeto de contratacién”;*’ asimismo explica que existen cono-
cimientos que si bien no son tan reservados, no pueden ser aprehendidos mediante
un método aprioristico y, por lo tanto, éstos también pueden ser objeto de un contra-
to de know how.

Ademas, Stumpf define al know how como “el saber no protegido por derechos
de tutela industriales. Por lo comun existe un secreto. Pero esto no es una condicion.
Lo que interesa es si el beneficiario del know how tendria 0 no acceso a ese saber
de no mediar un contrato™®. Fundamenta el autor su parecer, al indicar un ejemplo
en el gue una empresa industrial de un pais altamente industrializado transfiere un
know how hacia un pais en desarrollo, y en esa relacién puede seguir teniendo un
valor considerable, ain cuando en el mismo pais industrializado ya haya pasado
desde hace tiempo a engrosar el patrimonio comun de la industria. Sin embargo, el
autor ha prescindido de importantes datos en su ilustracion, por ejemplo, no indica
coémo ha engrosado el conocimiento técnico en el patrimonio comun de la industria,
porque si hubiese sido por patente, entonces la transmision se hubiera realizado
mediante un contrato de licencia de patente, o en el extremo que una tercera empre-
sa lo haya patentado, y la industria, en el ejemplo del autor, lo hubiera transmitido
mediante contrato de know how, entonces este Ultimo estaria incurriendo en una in-
fraccidon de la ley de patentes, ahora, desde la perspectiva del pais receptor del co-
nocimiento técnico, el mantener en secreto el know how es de vital importancia, por-
gue si se hace publico perdera toda la inversion realizada en la transferencia del
know how importado, por lo tanto, el ejemplo del autor no fundamenta el secreto co-
mo excepcidén, maxime si también ha tratado de justificarlo con el argumento de que
medie un contrato, porque como ya lo he indicado no es necesario que exista un
contrato para que una empresa posea un know how.

Frente al argumento de la teoria del secreto, tanto en su variante absoluta co-
mo en la relativa, se colige que el conocimiento técnico adquiere mayor valor solo si
es conocido por un menor nimero de personas, sin embargo, discrepo porque el

% Masnatta, Know how y asistencia técnica, p. 699.

% Tamanes, Ramon - Gallego, S., Diccionario de economia y finanzas, Madrid, Limusa Norie-
ga, 1994, p. 317.

3" Cogorno, Teoria de los nuevos contratos, p. 256.

% Stumpf, El contrato de know how, p. 12.
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know how no sélo 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 lo patenta porque caeria en dominio publico; por ende estructurd
la transmision del conocimiento técnico desde la Optica del total beneficio para el
titular del know how.

Asimismo, el caracter de secreto que posee el know how es susceptible de in-
corporarlo en una de las clausulas del contrato de know how (segunda perspectiva),
no obstante, lo que debe quedar bien asentado es que el objeto (primera perspecti-
va) del conocimiento técnico es el reservado y no el contrato. Sin embargo, formular
un concepto de know how como aquel conocimiento reservado o secreto es muy
ambiguo o vago, porque existen muchas clases de secreto: el secreto personal, el
profesional, el religioso, entre otros*®, y no necesariamente se esta ante un know
how, incluso es innecesario reducirlo sélo al ambito industrial (como lo propugna la
mayoria de autores de esta teoria), porque a pesar de que en sus inicios se trabaja-
ba con lo que era el trade secret y, lo que respecta al espionaje industrial, el mismo
en la actualidad reviste mayores ramificaciones, especificamente en las actividades
de empresas.

Frente a los postulados de ambas teorias propugno una ecléctica tanto de la
tesis del conocimiento y del secreto, empero complementado con otros elementos
esenciales que limiten lo que es en si un know how.

Estos elementos o filtros son: el caracter técnico, el valor econémico y el ser
susceptible de transmision. Por ende, un concepto del know how seria: “el saber o
conocimiento técnico aplicable en el ambito empresarial, de caracter secreto por su
alto valor econémico y susceptible de contratacién”. A continuacion argumentaré lo
favorable de este concepto.

El primer argumento es que limita lo que se entiende por conocimiento a lo es-
trictamente técnico, es decir propio de un determinado ambito tecnolégico, industrial,
comercial, etcétera. Asimismo, depende de su eficacia (traducida en utilidad econ6-
mica) para una persona natural o juridica y, por su caracter reservado, excluye el
conocimiento que se ensefia o los adquiridos para una actividad diaria o corriente,
maxime si lo complementamos con “susceptible de contratacion”. Ademas, al indicar
conocimiento o saber se estd agrupando a los procedimientos, métodos, férmulas,
experiencia, habilidad u otra forma que indique la resultante de un procedimiento de
abstraccion de algo.

El segundo argumento es que limita lo entendido por secreto a lo estrictamente
empresarial, debido a su caracter técnico y econdmico, excluyendo los otros tipos de
secreto sefalados ut supra. Por el término “empresarial” circunscribo a los conoci-
mientos aplicables a las diversas actividades que son objeto de las empresas (indi-
viduales o las diversas formas colectivas), debido a que el contexto de reservado no

¥ Un tipo de secreto tratado en la doctrina y que se presta a confusion es el insider trading que
consiste en la informacion privilegiada en el mercado de valores llevado a cabo por quienes tienen
acceso a la misma en el marco de su actividad profesional o empresarial, lo cual es un tipo de secreto
econdémicamente Util, porque es un mecanismo de generacion de informacién y como férmula de
compensacion de administradores eficientes, empero su naturaleza y procedencia son diferentes al
know how.
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tiene su fundamento principal en una aptitud personal sino en ser valuables econé-
micamente en forma objetiva.

El tercer argumento es que pone de manifiesto su importancia econémica, de-
bido a que el know how es importante por su utilidad pecuniaria; asimismo, su valor
econdémico lo hace susceptible de ser transferido, ya sea en una forma pura (el de-
nominado contrato de know how) o en forma mixta (a través de otras figuras juridi-
cas como puede ser una franquicia, licencia de patente o de marca, asistencia técni-
ca, entre otros).

Finalmente, este concepto permite una clasificacion apropiada del know how,
porque no se reduce al &mbito industrial (lo que la doctrina llama know how técnico),
sino que se presenta en diversas manifestaciones.

El know how, como obijeto, presenta las siguientes ventajas*’:

a) Los conocimientos técnicos pueden proteger cualquier creacion, exigiéndose
sélo el requisito del caracter de secreto; es decir, el objeto del know how admite
aquellos conocimientos de aplicacién empresarial que sean reservados por su valor
econémico, no siendo necesarios ulteriores requisitos, llamese novedad, suscepti-
bles de ser patentados entre otros, esto permite que aquellos que desarrollen o utili-
cen un conocimiento técnico reservado no se preocupen por exigencias que otras
figuras juridicas de similar &mbito exigen, dado que sin su cumplimiento caerian en
una zona de desproteccion legal.

b) Los conocimientos técnicos, a diferencia de las patentes, presentan una du-
racion potencialmente 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 limi-
te de tiempo fijado, solamente esta atribucién exclusiva desaparece si otros han
desarrollado legitimamente aquel know how y lo patentan, entonces aquella exclusi-
vidad desaparece en beneficio de quien lo patento.

c) Los conocimientos técnicos permiten, en el ambito empresarial en que se
desarrolla, 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 econdmico, el cual puede ser objeto de
asistencia técnica para ellos mismos o para otros, asimismo, la proteccién que se
brinda al know how recae en defender la esfera reservada de la empresa.

d) Los conocimientos técnicos representan una “garantia de éxito”, debido a
gue el know how es producto de la experiencia y del empleo de otros conocimientos,
gue en el transcurrir del tiempo permite la introducciéon de innovaciones y constantes
mejoras que son contrastadas con la realidad, rechazandose los que no producen
mejores resultados e incorporando los que consigan buenos resultados, por lo gene-
ral son experimentados en centros pilotos, constituyendo el mejor test para contras-
tar la validez del know how.

e) En lo que respecta al empleo y a la transmisién, el know how presenta una
naturaleza que lo hace susceptible de ingresar en el negocio contractual, el conoci-

“° para mayores detalles, véase, Benavente Chorres, ElI know how empresarial: ¢cémo prote-
ger los secretos de las empresas?, p. 99 y siguientes.
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miento técnico puede ser usado por quien lo haya desarrollado o por quienes se en-
cuentran unidos por vinculos contractuales con este Ultimo sin que el objeto del se-
creto pierda su caracter de tal ante el orden juridico, asimismo, permite a su titular
una ganancia econémica adicional al adquirir una contraprestacion por la informa-
cion otorgada.

f) La proteccion de los conocimientos técnicos no supone una concepcion indi-
vidualista (los intereses del empresario), también la sociedad esta interesada en que
se proteja el know how porque desea satisfacer sus necesidades presentes y futuras
en la forma mas completa, y por otro lado, la existencia del secreto obliga a los com-
petidores a trabajar para conocerlo o encontrar un método que la supere, y de estos
esfuerzos se beneficia la sociedad; en suma, es una situacion pro-competitiva que
beneficia a los titulares de un know how y el pais en que se emplea al conseguir la
prosperidad econdmica para todos.

g) La naturaleza de los conocimientos técnicos permite a su titular no un mero
monopolio de hecho, sino el ejercicio de los derechos de propiedad inherentes a él, y
la proteccion del ordenamiento legal en su conjunto en caso de perjuicio a la empre-
sa en que le han divulgado ilegitimamente su know how; en suma, posee un efecto
erga omnes que se concretiza en una forma de publicidad (que no afecta el caracter
de secreto del know how) creada por el derecho, la cual consiste en la detentaciéon
del conocimiento técnico, sin embargo ello no ofrece una garantia completa porque
aquella posesion del know how lo puede ejercer la empresa autorizada para em-
plearlo, no obstante la proteccion completa del efecto erga omnes es una cuestion
de mecanismo que el Estado facilita y que los propios particulares crean en conso-
nancia con el orden juridico, interés publico y buenas costumbres.

Asimismo, el know how presenta las siguientes desventajas:

a) Los conocimientos técnicos no tienen la misma proteccion que las patentes,
es decir no tienen una expresa titularidad legal que facilite la probanza de la propie-
dad del know how y un sistema normativo de regulacion directa del mismo. Sin em-
bargo, los conocimientos técnicos reservados no requieren un acto expreso de los
organismos estatales, precedido de un procedimiento especifico destinados a com-
probar las condiciones de fondo, ni se le exige a su titular gastos administrativos
sustanciales y el necesario pago de sumas periddicas como se presenta en las pa-
tentes (tanto en su obtencién como en su mantenimiento); asimismo, no esta sujeta
a la explotacion del know how en un tiempo determinado como si se le exige a las
patentes.

b) La transmisién de conocimientos técnicos puede ser realizada de diferentes
maneras, originando a su titular serios riesgos y perjuicios cuantiosos, es decir que
la transmision de derechos sobre el know how puede tener lugar mediante la simple
revelaciéon voluntaria de tales conocimientos, la cual privara 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 revelacion de los conocimientos técnicos porque corre el
riesgo que la otra parte concluya las tratativas y emplee en su provecho aquel know
how, sin embargo una de las protecciones sobre este punto es la responsabilidad
precontractual o culpa in contrahendo, no obstante en cuestiones de probanza y ni-
vel de responsabilidad se debe de tomar las precauciones necesarias.
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c) El régimen legal de proteccion de los conocimientos técnicos en determina-
dos paises no esta desarrollado, perjudicando la transmision de know how entre
empresas de diferentes paises, y esta situacion se complica ante la falta de un régi-
men legal internacional sobre know how, en suma, no sélo incide en esta materia la
falta de normas supranacionales sino por la inexistencia de normatividad nacional, y
si la hay, ésta es muy escasa o inadecuada, originando a su titular desproteccion,
falta de seguridad juridica y la posibilidad de ser objeto de conductas abusivas.

d) La proteccion de los conocimientos técnicos en las diversas ramas del dere-
cho origina un sistema legal integrado por normas de diferentes naturaleza: civiles,
administrativa, penales, de regulacién econémica, etc., las cuales originarian una
falta de unidad. No obstante, existen conductas humanas que el derecho regula de
diferentes formas, y su aplicacion no es problema sino que implica la proteccion sis-
tematica y la base de la unidad del ordenamiento juridico que sobre una figura de-
terminada puede recaer.

b) El contrato de “know how”. Modalidades de venta

Antes de empezar a desarrollar este punto, planteo una pregunta: ¢puedo
transferir el conocimiento técnico? La respuesta es si, porque uno de los elementos
del objeto del know how es el ser susceptible de contratacién, es decir que pueda
ingresar en el negocio contractual. Por esta razén aqui se explicara ya no el objeto
del know how sino su transmisiblidad*!, debido a que el contrato de know how tiene
caracteristicas, naturaleza y efectos especificos que lo diferencia con cualquier mo-
dalidad contractual, asimismo, se distingue de las otras dos fases del know how, es
decir, del objeto y de los efectos del mismo.

En el apartado anterior precisé el concepto del objeto del know how, ahora in-
dicaré el concepto del contrato del know how; asimismo, para continuar la linea me-
todolégica seguida, primero citaré algunas definiciones dadas sobre este punto y
luego sefialaré el concepto personal.

En la doctrina italiana, Bianchi define el contrato de know how como “los acuer-
dos —que tienen relevancia contractual autbnoma— con los cuales un contratista co-
munica a otro contratista los conocimientos dirigidos a la soluciéon de problemas téc-
nicos y que no se hallan cubiertos por patentes, a fin que este ultimo pueda

efectivizarlos en su propia actividad empresarial "*%.

En la doctrina alemana Stumpf lo conceptla de la siguiente forma: “es un con-
trato que trata sobre un saber (técnico, comercial, econémico) no protegido por de-

*! Esta distincion entre objeto y transmision o contrato de know how es una de las criticas de
Bugallo, quien siguiendo a Gémez Segade indica que: “es criticable la expresiéon ‘contrato de know
how’, por no estar indicando ninguna modalidad contractual, sino simplemente el objeto de un contra-
to que puede ser calificado como una concesion, una licencia u otra modalidad” (Bugallo, Beatriz,
Transferencia de tecnologia: el contrato de know how, en “Revista Notarial”, afio 102, Bs. As., 1996,
p. 487). Sin embargo existe un contrato de know how independiente de su objeto, porque el primero
es un derecho personal entre las partes que difiere del conocimiento en si, por tanto, el primero re-
quiere ser estudiado desde el ambito del derecho de los contratos.

*2 Bianchi, Alessandro, Tutela de los conocimientos técnicos no patentados. Contratos de know
how y obligacién de no comunicacion a terceros, en “Revista de Derecho Industrial”, afio 3, n° 7-9, Bs.
As., Depalma, 1981, p. 351.
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rechos de tutela industriales, usualmente mantenido como secreto, y cuya explota-
cion le permite al beneficiario no sélo la produccién y la venta de objetos sino tam-
bién otras actividades empresariales™. Asimismo, Linden indica que: “el contrato de
know how se aplica a una figura juridica que debe denominarse ‘licencia de fabrica-
cion™ 4,

En la doctrina espafiola Massaguer quien define a la “licencia de know how”
—término empleado por el autor en lugar de contrato de know how— como “el 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 contra-
parte (el licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con
este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento, y en virtud del cual, el li-
cenciatario 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 fabricacion o ventas de productos o servicios realizados con el empleo
del know how licenciado™®.

Asimismo, Chulia Vicent citando al Instituto de la Mediana y Pequefa Industria
Valenciana considera que “es el negocio juridico en virtud del cual, una de las partes
(transferente) se compromete a poner a disposicion de la otra parte los conocimien-
tos técnicos constitutivos del know how de modo definitivo, desprendiéndose de ella
en todo o en parte, o bien a comunicar dichos conocimientos, posibilitando su explo-
tacion por un tiempo determinado, a cambio de una contraprestacion determinada
normalmente en forma de cantidad de dinero calculada como porcentaje sobre pro-
duccion o venta™®. Gémez Segade define el “contrato de licencia de know how” co-
mo aquel “mediante el cual se transmiten conocimientos técnicos secretos a cambio
de un precio™’.

En la doctrina argentina, Cogorno afirma que “existe contrato de know how o
asistencia técnica: 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 ro-
yalty o regalia™®. Masnatta sefiala lo siguiente: “es una convencién por lo cual una
persona fisica o juridica, se obliga a hacer gozar al cocontratante los derechos que
posee sobre ciertas formulas y procedimientos secretos, durante un cierto tiempo y
mediante determinado precio que aquél se obliga a pagarle”49

Cabanellas de las Cuevas define a los “contratos de provisién de conocimien-
tos técnicos” como “aquellos que tiene por objeto aquellos conocimientos que no han
sido patentados... la naturaleza de la contraprestacion por el transmisor de la tecno-
logia no afecta a la naturaleza del contrato, éste puede ser a titulo gratuito... se pue-
de aplicar a transmisiones definitivas como meramente temporales... en conclusion
son aquellos por los que se transfieren ciertos conocimientos técnicos no patenta-
dos, alterandose o no los derechos que sobre la utilizacién de tales conocimientos

Stumpf El contrato de know how, p. 12.

Llnden Der know how im juristischen deutungsversuch, p. 111.

Massaguer José, El contrato de licencia de know how, Barcelona, Bosch, 1989, p. 69.
Chulla Vicent - Beltran Aladente, Aspectos juridicos de los contratos atipicos, p. 254.
Gomez Segade, El secreto industrial (know how). Concepto y proteccion, p. 154.
Cogorno Teoria de los nuevos contratos, p. 263.

® Masnatta, Know how y asistencia técnica, p. 700.
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tiene el transmisor, pudiendo ser la transferencia a titulo temporal o definitivo™®.
Asimismo, Plate lo conceptia como “el acuerdo por el cual una persona, fisica o ju-
ridica, se obliga a ceder al cocotratante los derechos que posee sobre ciertas formu-

las y procedimientos secretos durante un tiempo determinado y a cambio de un cier-
to precio que aquél se obliga a abonarle™",

En la doctrina peruana Max Arias Schreiber sefiala que “el contrato de know
how se refiere a la licencia de conocimientos de orden técnico, econémico o comer-
cial, no protegidos por la legislacién industrial”®?. Beaumont Callirgos sefiala “el con-
trato intuitu personae, pues ante la obligacion de confidencialidad por parte del re-
ceptor, el proveedor debera tener en especial cuenta las cualidades de la
contraparte al momento de celebrar el contrato™?

Guzman Espiche indica que “...puede generar ambigledad el denominarlo o
concebirlo como una ‘licencia’, toda vez que existe como se sabe el genuino contrato
de licencia de patente... se trata por tanto de un permiso que una parte (cedente)
confiere a la otra parte (beneficiario), tal permiso puede equivaler sensu lato a una
Iicenciga\4 sin embargo, por las razones ya indicadas debe soslayarse utilizar el con-
cepto™”.

Bravo Melgar precisa esta figura juridica de la siguiente forma: “es un contrato
innominado atipico a través del cual una parte conviene con otra el otorgamiento de
un conocimiento industrial, tecnolégico, etc., de caracter secreto”™>. Figueroa Busta-
mante lo conceptia como “el contrato de transferencia de tecnologia, en virtud del
cual, el licenciante concede el uso de la tecnologia a favor del licenciatario que esta
obligado a pagar las regalias, en relacién a las ventas netas™®.

Sierralta Rios lo define como “un contrato comercial necesariamente escrito y a
plazo determinado por el que se transmite el uso, disfrute y la explotacion de un co-
nocimiento técnico, comercial, cientifico o industrial, usualmente secreto y cuyo be-
neficiario se obliga a no develarlo a terceros y a un pago obligatorio que puede ser
fijo o un porcentaje sobre el valor de las ventas del usuario. Se diferencia del contra-
to de licencia no porque no tenga patente, sino por el caracter secreto, formal, a tér-
mino y oneroso, en ese estricto orden™”’.

% Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Los contratos de licencia y de transferencia de tecno-

logia en el derecho privado, Bs. As., Heliasta, 1980, p. 31.

! Plate - Boglino, Know how, p. 509.

Arlas Schreiber Pezet, Max - Arias Schreiber Pezet, Angela, Los contratos modernos, p. 108.

® Beaumont Callirgos, Ricardo, Derecho comercial y reestructuraciéon empresarial, Lima, Alter-
natlvas 1994, p. 284.

* Guzman Espiche, Luis, Algunas consideraciones sobre el contrato de know how, en “Revista
de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega”, n° 2,
Lima, 1993 p. 52.

Bravo Melgar, Sidney A., Contratos modernos empresariales, t. I, Lima, Fecat, 1997, p. 503.

Flgueroa Bustamante, Hernan, Temas de derecho financiero, bancario y bursatil, Lima, San
Marcos 1998, p. 110.

" Sierralta Rios, Anibal, Aspectos juridicos-econémicos de las inversiones extranjeras, en “De-
recho Internacional Econémico”, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catdlica del Perq,
1993, p. 115.
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Asimismo, tenemos otras definiciones® como la de Demin quien define al con-
trato de know how como “una convencion por la cual una persona fisica o juridica, se
obliga a hacer gozar al otro contratante los derechos que pone sobre ciertas formu-
las y procedimientos secretos, durante un cierto tiempo y mediante determinado
tiempo”.

Ademas, en la legislacion brasilefia tenemos el acta normativa 15, art. 4.1 en
donde lo conceptia como “un contrato para la provisién de tecnologia industrial
cuando su propdsito especifico sea la adquisicién de conocimientos y técnicas para
ser aplicados para la produccién de bienes de consumo o de insumos en general,
empero, que no estén protegidos por derechos de propiedad industrial, gestionados
u otorgados en el pais”.

Finalmente, Magnin precisa que “son contratos de know how los que tienen por
objeto sea la alienacion a titulo definitivo por su titular de los derechos sobre tal
know how, de los que se desprende en todo o en parte, sea la simple comunicacion
limitada en el tiempo y que no da lugar a renuncia alguna del titular respecto de su
know how”.

De las definiciones indicadas ut supra se debe apreciar que no existe uniformi-
dad en la doctrina sobre este punto (como ocurre en el objeto del know how).

1) En lo que respecta a la terminologia: ¢,contrato o licencia? La doctrina mayo-
ritaria denomina a esta figura contractual como “contrato de know how”; sin embargo
existe un sector especificamente en la doctrina espafola y autores como Linden,
Arias Schreiber, Figueroa Bustamante, entre otros, que emplean la terminologia: “li-
cencia de know how”; asimismo, un sector minoritario emplea otros términos: “cesion
de know how”, “licencia industrial”, “cesion de tecnologia”, “contratos de asistencia

técnica” o “contrato de engineering”®.

No obstante, es en el empleo de las voces: “contrato” y “licencia” las que susci-
tan mayores discusiones.

En efecto, los argumentos que formulan para fundamentar el empleo de la ter-
minologia “licencia de know how” consisten en: a) el know how no es ningun tipo
nuevo de contrato, sino que es el posible objeto de diversos contratos (compraventa,
licencia, cesion, etc.), hablar de contrato de know how resulta tan absurdo como po-
dria ser hablar de contrato de patente. La mayoria de los llamados contratos de
know how son contratos de licencia o cesién de know how®®; b) sélo se concede el
derecho de explotacién a cambio de una contraprestacion®, y c) es totalmente dife-
renciable con la licencia de patentes: registrada y protegida (al ser ésta susceptible
de registro igual que la marca), asimismo, la licencia de patente implica una mera

%% Cabanellas de las Cuevas, Los contratos de licencia y de transferencia de tecnologia en el
derecho privado, p. 30 y siguientes.

*Enlo gue respecta a los “contratos de asistencia técnica y engineering”, la equiparacion es
equivocada, debido a que éstos constituyen otros tipos de contratos distintos al de know how.

© Gomez Segade, El secreto industrial (know how). Concepto y proteccion, p. 152. Asimismo,
indica que existe una colaboracion de la misma forma que la patente y marca y una obligacion negati-
va de no ejercitar acciones.

®* Massaguer, El contrato de licencia de know how, p. 69.
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autorizacion que se concede al licenciatario para la explotacion del invento patenta-
do, siendo la licencia de know how méas que una simple autorizacién®.

Los que consideran inaplicable el empleo del término “licencia” argumentan lo
siguiente: @) se confunde con el genuino contrato de licencia de patente®; b) se dife-
rencia del contrato de licencia porque el contrato de know how es secreto, formal, a
término y oneroso®, y c) los contratos de licencia estan dados por los derechos pri-
vativos, otorgados o reconocidos por el Estado bajo las leyes de patentes, modelos
o disefios industriales, en cambio, los de conocimientos técnicos se fundan sobre la
informacion no patentada®.

Al respecto, los argumentos que fundan el empleo de la acepcion “licencia de
know how” incurren en un error sustancial. En primer lugar, es cierto que el know
how puede ser objeto de un contrato, es decir, se debe hacer el deslinde tridimen-
sional del know how (objeto, instrumento y efectos), en donde el objeto del know
how es independiente de toda faz contractual, de igual forma ocurre con la patente o
marca, éstas requieren para su configuracion material la inscripcion registral y se las
puede distinguir de su ambito contractual, sin embargo, cuando p.ej., una marca
aparece en un sistema de negocios como la franquicia, o el know how, se transmite
conjuntamente con la asistencia técnica en contratos de transferencia de tecnologia
o de colaboracién empresarial, entonces ingresamos a otros elementos y requisitos,
incluso estos nuevos elementos surgen en contratos puros como el sélo uso de una
patente o de un disefio industrial, teniendo una naturaleza distinguible de otras figu-
ras contractuales.

La similitud con otros contratos sélo estaria en los derechos a transmitir, no
obstante, su estructura negocial es diferente, por lo tanto, cuando Gémez Segade
indica que el know how puede ser objeto de diversos contratos, resta toda autono-
mia a un contrato de transmisién de know how puro y confunde los diversos dere-
chos que en esa relacion contractual se transmite, aun asi, si la transmisiéon del
know how se establece conjuntamente con otros bienes corporales (distintos al so-
porte material del know how), servicios o bienes incorporales distintas al know how
—contratos mixtos— no resta autonomia, ni se subsume las peculiaridades propias de
la transmision del know how, p.ej., clausulas de exclusividad, de confidencialidad,
etcétera.

En segundo lugar, cuando se argumenta que sélo se transmite el derecho de
explotacién (uso o licencia en sentido estricto) del know how, también es erréneo,
porque es posible (de lege ferenda) la transmisién de una serie de derechos que el
simple uso; asimismo, el argumento de distincion entre la licencia de patente y una
“licencia de know how” por la susceptibilidad de inscripcion registral es relativo, de-
bido a que el objeto del know how puede cumplir los requisitos legales para patentar-
lo, por lo tanto, es susceptible de registro, sin embargo por motivos de su titular, éste
no la considera conveniente, es decir, la sola distincién del registro no es suficiente

®2 Arias Schreiber Pezet, Max - Arias Schreiber Pezet, Angela, Los contratos modernos, p. 108
a 110.

® Guzman Espiche, Algunas consideraciones sobre el contrato de know how, p. 52.

® Sierralta Rios, Aspectos juridicos-econdmicos de las inversiones extranjeras, p. 115.

® Cabanellas de las Cuevas, Los contratos de licencia y de transferencia de tecnologia en el
derecho privado, p. 17.
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motivo para el empleo del término licencia en la transmision de los conocimientos
técnicos.

Por lo indicado, habria un error terminolégico con el empleo de la acepcion “li-
cencia”’, debido a que la misma incide en el caracter instrumental de la tecnologia y
el know how no siempre implica transferencia de tecnologia, incluso puede com-
prenderse dentro de los contratos de colaboracion empresarial; asimismo, implicaria
sélo el permiso de usar y explotar el know how, lo cual es incompatible con lo que se
pretende en este punto, esto es afirmar la posibilidad de venta, es decir transmision
de propiedad, lo que haria casi imposible encuadrarlo bajo el epigrafe de “licencia”.

Sin embargo, en el derecho comparado se han realizado trabajos tendientes a
encuadrar una variedad de acuerdos bajo el término “licencia”; asi tenemos en la
Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, “en un acuerdo
de licencia normal, el licenciante (duefio de la tecnologia) otorga, vende o permite al
licenciatario, el derecho de usar ciertos derechos de propiedad industrial y/o expe-
riencias técnicas (know how) que posee. Estos derechos pueden incluir patentes,
marcas, know how y asistencia técnica”®; incluso la legislacién de la Comunidad
Europea (hoy Union Europea) al regular las licencias de know how, implica la posibi-
lidad de venta, aunque deja su regulacion a la libertad contractual en desmedro de
reglamentarlos en normas legales.

No obstante, la variedad de acuerdos (p.ej., venta) que comprende la “licencia”
es incompatible con la legislacion nacional, asi como con varios sistemas legales
sudamericanos y acuerdos regionales como la decision 85 del Acuerdo de Cartage-
na, siendo ésta otra razén para no emplear el término “licencia”. En suma, el contra-
to de conocimientos técnicos o de provisién de know how configura elementos que lo
distingue de cualquier figura contractual y por esos elementos configuradores no se
lo puede equiparar al contrato de licencia porque la misma estd estructurada para
objetos distintos al de la transmision del know how.

2) Con relacién a los derechos transmitidos: ¢,cesién o venta? A simple vista
pareceria una innecesaria distincion porque es opinién mayoritaria y casi zanjada
gue solo se cede el uso y otros derechos conexos como la explotacion o exclusivi-
dad del know how, sin embargo, es punto inevitable que se trate en todo texto que
estudie a los conocimientos técnicos la distincion con el contrato de compraventa,
concluyendo que existen ciertas similitudes aunque determina la existencia de dife-
rencias insuperables, siendo uno de los autores quien ha estudiado con profundidad
esta distinciéon Cabanellas de las Cuevas. No obstante, si indico que la naturaleza
del objeto del know how consiste en un derecho de propiedad que recae sobre un
bien inmaterial, lo cual dota a su titular de una serie de derechos subjetivos, ¢ acaso
seria factible transmitir aquel derecho de propiedad?

Esta pregunta es valedera, maxime si Cabanellas de las Cuevas comparte tal
posicion al admitir que “la naturaleza juridica de los conocimientos técnicos como
propiedad coexiste con la de los derechos subjetivos de propiedad industrial y con

® United Nations Industrial Development Organization, Licensing agreements for various con-
tracts, Unido/Isid del 23/4/72.
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los bienes inmateriales. Las tres no son sino distintas facetas de un mismo conjunto

de elementos normativos™’; por lo tanto se deben establecer ciertos puntos.

En primer lugar, la transmision del know how implica tanto la cesion del know
how como de otros derechos. En segundo lugar, no existe similitud entre el contrato
de compraventa y el contrato de transmision de know how, especificamente de lege
lata (la regulacion legal de la compraventa impide aplicarlo al caso de venta del
know how); sin embargo, entre los derechos del know how es perfectamente posible
transmitir el de propiedad, no obstante, sélo de lege ferenda es posible su venta, por
lo cual, si surgen problemas legales sobre este punto seran de aplicacién otros ins-
trumentos legales hasta la sancion de una legislacion que regule todas las peculiari-
dades del know how.

3) La contraprestacion: ¢onerosidad o contraprestacion? Es vox populi que en
los contratos de transmision del know how existen prestaciones reciprocas entre las
partes, las cuales para el receptor de los conocimientos técnicos reservados consis-
ten en el pago de regalias, entre otras obligaciones, siendo en la mayoria de los ca-
SOS onerosas, es decir, hay un enriquecimiento para una de las partes y empobreci-
miento para la otra, asi tenemos el pago por diversos conceptos, p.ej., pagos
continuos durante el periodo de vigencia del acuerdo en aquellos casos en que am-
bas partes sean perfectamente conscientes de que la primera venta del producto
divulgaria necesariamente el know how.

No obstante, el problema comienza cuando Cabanellas de las Cuevas indic6
en su concepto del contrato de provision de conocimientos técnicos que “la contra-
prestacion recibida por el transmisor de la tecnologia no afecta la naturaleza del con-
trato, puede ser a titulo gratuito... estos contratos que carecen de contraprestacion
explicita a cargo del receptor de la tecnologia, lo cual aparentemente los alejaria del
area comercial, sin embargo, no dejan de ser comerciales pues la contraprestacion y
el consiguiente propdsito de lucro del receptor surge indirectamente, es el caso de la
casa matriz que licencia a su subsidiaria o la que encarga la fabricacion sin cobrar
expresamente regalias... admitimos la oportunidad que se otorgue una licencia con
animus donandi... son generalmente onerosos, aunque excepcionalmente pueden
ser gratuitos™®.

Sin embargo, los fundamentos de este autor parecen confundir la onerosidad
con la reciprocidad de las prestaciones, en principio, porque el cobro de regalias no
excluye la posibilidad de otras prestaciones a cargo del receptor del know how, por
lo tanto siempre se estara ante una prestacién y una contraprestacion, pero esta
contraprestacidon no necesariamente puede implicar una ventaja (enriquecimiento)
sobre quien asume la carga (empobrecimiento) es decir onerosidad, por lo tanto el
acto es a titulo gratuito. No obstante, Cabanellas de las Cuevas confunde la falta de
contraprestacion con actos gratuitos. Por ende, los actos gratuitos surgen tanto en
las relaciones contractuales con prestaciones reciprocas (contraprestacién) o en
prestaciones a cargo de una sola parte, siempre y cuando no exista onerosidad,
asimismo, la onerosidad surge tanto en relaciones de prestaciones reciprocas o en
prestaciones a cargo de una de las partes, siempre que no exista un acto gratuito;

®7 Cabanellas de las Cuevas, Régimen juridico de los conocimientos técnicos, p. 377.
® Cabanellas de las Cuevas, Los contratos de licencia y de transferencia de tecnologia en el
derecho privado, p. 48 a 61.
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finalmente, sobre los ejemplos aportados por el autor, se debe deslindar si realmente
existen posiciones contractuales que distingan entre transmisor y receptor del know
how bajo clausulas propiamente dichas de este contrato, caso contrario, podria ser
sélo traslacion de personal de la casa matriz a la filial, asistencia técnica u otras fun-
ciones de la primera, las cuales son distintas a las de un contrato de transmision de
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 sélo actos gratuitos que incidan en las mismas segun la
libertad contractual de las partes.

4) La estructura del contrato. Aqui, la falta de uniformidad recae sobre distintos
aspectos de este contrato, asi un sector de la doctrina exige la formalidad del contra-
to p.ej., que sea escrito 0 que se registre, sin embargo, las mismas son solo cuestio-
nes de probanza y seguridad juridica mas que la manifestacién de la esencia del
contrato de know how. Asimismo, tenemos otros aspectos como el precio, tiempo, la
existencia o0 no de clausulas restrictivas, entre otros, que son objeto de discrepancia
doctrinal.

En conclusién, para una armonia de los elementos esenciales del contrato de
know how, facilitando la practica de estas transacciones que continuamente admiten
mayores circunstancias, y a fin de evitar los errores descriptos ut supra, indico como
concepto del contrato de conocimientos técnicos el siguiente “es el negocio juridico
cuyo objeto es la cesidon o transmision del derecho sobre un conocimiento técnico
reservado, realizada por su titular a favor de la otra parte, a cambio de una contra-
prestacion”.

En cuanto al contrato de “know how” en la modalidad de venta este punto esta
referido a la transmision del derecho de propiedad del titular del know how, lo que se
traduce en la venta del conocimiento técnico —el bien y el derecho—, situacion poco
tratada en la doctrina. No obstante, ha sufrido una contundente negativa el punto de
la venta del know how, asi Cabanellas de las Cuevas indica que “no se puede hablar
de venta sino cesion porque lo que se transmite son derechos y no cosas™. Este
argumento se basa en que el Cadigo Civil de Argentina habla de compraventa sobre
cosas (arts. 1323 y 1444), por lo tanto de lege lata no se puede hablar de venta del
know how —al ser un bien inmaterial—, igual circunstancia se da en textos legales que
sélo regulan la compraventa de cosas como el espafiol y el aleman, sin embargo, el
citado autor no realiza el deslinde necesario, es decir que cuando su texto legal indi-
ca sélo la venta de cosas, regula el objeto del contrato de compraventa (contrato
distinto al contrato de provision de conocimientos técnicos) asimismo, si codigos civi-
les como el italiano (art. 1470) y el peruano (art. 1529) sefialan la venta de bienes
(concepto mas amplio que el de “cosas”) se tendra que realizar las mismas distincio-
nes, las cuales radican en el objeto y naturaleza del contrato de compraventa.

% Cabanellas de las Cuevas sefiala gue “no se podran adquirir mas derechos que los que po-
seia el transmisor, los cuales estan siempre sujetos a la eventualidad de que un tercero los descubra
por su cuenta... Nos encontramos ante una cesién tanto si el transmisor retiene el derecho a utilizar tal
tecnologia posteriormente, como si renuncia validamente a sus derechos” (Los contratos de licencia y
de transferencia de tecnologia en el derecho privado, p. 32).
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Por lo tanto, si se admite la venta de conocimientos técnicos es porque se con-
sidera la estructura propia de este negocio juridico, independiente de otros contratos
(como el de compraventa).

En suma, se admite la posibilidad de venta de los conocimientos técnicos. En
primer lugar, porque el titular del know how tiene la garantia constitucional de ser
propietario de sus conocimientos técnicos reservados (arts. 8 y 16, Const. peruana),
asi como, de la libre disposicion de aquél mediante su venta o uso (art. 59, Const.
peruana). En segundo lugar, es el ejercicio de las atribuciones del derecho de pro-
piedad (disponer —art. 923, Céd. Civil peruano-) lo que posibilita la venta del know
how. Y en tercer lugar, por los costos y beneficios que ella permite, que sefialamos a
continuacién’.

a) Para el pais. Costo: precio o cuota que sera pagado; beneficio: mas costoso
desarrollar que comprar.

b) Para el permisionario. 1) Costo: precio o cuota que ha de pagarse; beneficio:
rapido desarrollo del producto o servicio, y 2) costo: utilidades para el permisionario
en relacion con la cuota; beneficio: se invierte activo en la produccién y ventas.

c) Para el permitente. Costo: pérdida de secretos; beneficio: precio o cuota que
sera pagado.

No obstante, de estas consideraciones se puede aplicar la doctrina de la com-
praventa (sin entrar en el estudio de las clausulas y rasgos propias de este contrato).

Al respecto, existe un sector de la doctrina que considera que la compraventa
es sobre los derechos mas que del bien; asi tenemos a Albaladejo que indica “casi
se podria decir que la compraventa lo es siempre de derechos, ya que cuando se
vende una cosa, se trata —al menos tendencialmente— de transmitir la propiedad de
la misma, es decir, un derecho sobre ella, razén por la que la compraventa tenderia
en todo caso —como ya lo ha puesto en relieve incluso algun cédigo moderno— al

cambio de un derecho (de propiedad o de otra clase) por un precio”’*.

En suma, més que transferir el bien se transfiere el derecho de aquel bien, doc-
trina que ha sido recogida en el art. 1470 del Céd. Civil italiano de 1942, al indicar
gue “la venta es el contrato que tiene por objeto la transferencia de propiedad de una
cosa o la transferencia de otro derecho”; por lo tanto, la venta se equipara a la trans-
ferencia de derechos: propiedad, autor, inventor, etcétera.

Sin embargo, el legislador peruano malinterpreto6 el art. 1470 del Céd. Civil ita-
liano, regulando el art. 1529 del CAd. Civil Peruano de la siguiente manera: “por la
compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador
y éste a pagar su precio”; teniendo como antecedente el art. 1556 del Proyecto de la
Comisién Reformadora que precisaba: “por la compraventa el vendedor se obliga a
transferir al comprador la propiedad de un bien u otro derecho”; y el error radica en
gue se entendié que la venta es sobre un bien: corporal (cosa) o incorporal (dere-

® Estudio realizado por Hope Camp jr. y Clarence Mann en Ley mexicana que regula el traspa-
so de tecnologia, en “Revista Propiedad Intelectual y Artistica”, n° 25-26, México DF, 1975, p. 199 a
225. Aqui se utiliza los términos de permisionario (receptor del know how) y permitente (titular del
know how).

& Albaladejo, Manuel, Compendio de derecho civil, t. II, vol. 2, 102 ed., Barcelona, Bosch, 1997,
p. 8.
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chos). No obstante, cuando el legislador italiano se referia a “derechos” que el orde-
namiento legal reconoce y engloba en toda venta, no la entiende como “bien” (objeto
de la venta) sino como poder, potestad o facultad del adquiriente del bien, llamese
derecho de propiedad, de inventor, etcétera.

Esta confusién se desprende en los comentarios realizados por Arias Schreiber
al art. 1529 del Céd. Civil peruano quien indica: “si bien ordinariamente el objeto de
la prestacion esta representado por cosas o bienes corporales, nada impide que los
incorporales o derechos forman parte de ella y se puede vender, en consecuencia,
derechos personales, intelectuales y universales... lo primero que debemos destacar
es gque la compraventa no se limita a las cosas sino que se extiende a los derechos,
Messineo pone algunos ejemplos de la transferencia de derechos y cita los de autor,
inventor, el derecho sobre signos distintivos... debe hacerse notar que la opinién de
Messineo acerca de la transferencia de derechos reales de goce se sustenta en la
redaccion del art. 1470 del Cdadigo Civil italiano... lo que no es aplicable a nuestro
c6digo”’?. Aqui el autor indica que el objeto de venta son los bienes, tanto como co-
sas 0 como derechos, malentendiendo que la venta son bienes (corporal e incorpo-
ral) y derechos.

Al respecto, La Puente indica lo siguiente: “la Comision Revisora tuvo muy pre-
sente que el concepto de bien comprende tanto el derecho como la cosa... sustituia
la palabra ‘cosa’ por la palabra ‘bien’... consideré que se estaba comprendiendo la
transferencia de la propiedad de una cosa o derecho, con lo cual resultaba superflua
la expresion ‘o transferencia de otro derecho’ consignado en el Cédigo italiano. Sin
embargo, al parecer la Comision Revisora no se percatd que con esta frase no se
esta refiriendo a la transferencia de la propiedad de otro derecho sino a la transfe-
rencia de un derecho distinto al de propiedad, como puede ser el usufructo, derecho
de autor, derecho de inventor, etc., de esta manera la modificacion efectuada por la
Comision Revisora determind que se perdiera la posibilidad de transferir por com-

praventa derechos distintos al de propiedad de un bien"’>.

Frente a lo indicado, se puede recapitular que la venta versa sobre bienes y
sobre los derechos de aquellos bienes; no obstante las incongruencias legales del
Cddigo Civil peruano y la vision de un sector de los civilistas al considerar que los
bienes incorporales son sélo los derechos (cuando uno es diferente del otro), perju-
dica el considerar la venta de un know how (al no ser un derecho sino un bien: obje-
to). En efecto, el bien incorporal del know how es el conocimiento técnico —el cual
debe reunir los otros elementos configuradores— traducido en la experiencia, descu-
brimiento, invenciones, formulas, etc., que conforman el corpus mysticum y el corpus
mechanicum o soporte material del know how, y estas peculiaridades constituyen el
“bien” del know how estudiado en otro punto’®; éste puede ser objeto de venta, por-

2 Arias Schreiber Pezet, Max, Exégesis del Cddigo Civil peruano de 1984, t. Il., Lima, San Je-
rénimo, 1988, p. 23, 40y 41.

™ De la Puente y Lavalle, Manuel, Estudios sobre el contrato de compraventa, Lima, Gaceta
Juridica, 1999, p. 37.

™ Asimismo, para reforzar lo indicado, la doctrina alemana considera que el objeto de disposi-
cion para el know how consiste en el derecho de disponer (Forkel y Tiedemann); ademas, en el citado
pais, aquellos que consideran al know how como una situacion factica (rechazando un derecho abso-
luto), enfatizan la necesidad de, por lo menos, aceptar un derecho de exclusidon sobre éste, cuya
transferencia se adecua a los principios de la transferencia de exigencias (arts. 398 y siguientes,
BGB) (Gaul - Bartenbach).

Benavente Chorres, El “know how” empresarial: mas que un contrato 28



EDITORIAL
ASTREA ll II

gue es consenso doctrinal que la venta versa sobre bienes (frase equiparable en el
Cddigo Civil interpretada en forma incorrecta por un sector de la doctrina) y su facti-
bilidad es aiin mayor porque no reune las peculiaridades de otras figuras que con-
forma la propiedad intelectual, llamese derechos de autor —aspecto moral— o dere-
chos de propiedad industrial: patentes o marcas.

Sin embargo, como el know how puede estar tanto en conocimiento del trans-
misor del know how como del adquiriente para prevenir el uso arbitrario por parte del
primero es que ademas de la transferencia del bien se da la transferencia del dere-
cho de propiedad, es decir, el adquiriente tiene la titularidad exclusiva del know how
y detenta derechos subjetivos; por lo tanto éste decidira si cede o no algunas de las
atribuciones de este derecho, incluso si le otorga o no permiso a aquel que le transfi-
rio el know how (porque este Ultimo ya no es el propietario).

En conclusion, la doctrina de la venta la concibe como la transmisién de bienes
(corporal e incorporal) y derechos (propiedad, inventor, etc.), concepto que es apli-
cable en la venta del know how; sin embargo, no es de aplicacion las reglas del con-
trato de compraventa porque su estructura es distinta, como los gastos de transporte
(art. 1530, Cdod. Civil peruano), compraventa sobre medida (arts. 1574 a 1579, CAd.
Civil peruano), entre otros; asimismo, no es de importancia la problematica del titulo
o del modo, asi como la transferencia de la propiedad por tradicién o consentimiento
(tematica propia del contrato de compraventa), sino que todo queda zanjado en la
libre voluntad de las partes contratantes; no obstante, debe haber mecanismos de
proteccion entre los intervinientes y a terceros, p.€j., registrarlo.

Frente a lo concluido, se deben precisar tres cuestiones: a) lo relativo a la pro-
piedad y dominio; b) soluciones de cuestiones especificas en la venta del know how,
y c) la recepcion de lo planteado a la luz de la legislacion comparada.

En la primera, debo de sefalar que el término correcto en la venta del know
how es la transferencia de propiedad y no el traslado de dominio, debido a que el
término dominio es diferente al de propiedad, porque el dominio hace referencia a la
titularidad sobre un objeto corporal, en cambio, propiedad, como término mas am-
plio, refleja titularidad o pertenencia de bienes. Al respecto Castafieda comenta lo
siguiente: “el término propiedad toma una significacion mas amplia... en cambio, el
vocablo ‘dominio’ se reserva para las cosas muebles e inmuebles””. Lafaille afirma:
“la pureza del léxico juridico impone reservar la palabra dominio para el derecho re-
al, que se aplica tan sélo a las cosas en el comercio; al paso que el sustantivo ‘pro-
piedad’ conviene a todo género de derechos, susceptibles de apreciacion pecuniaria,
es decir, a los bienes””®. Por lo tanto, cuando se conviene vender el know how, se
esta transfiriendo el bien y el derecho de propiedad, siendo impropio decir, que hay
un traslado de dominio.

En la segunda cuestion, surge inconvenientes, debido a que el contrato de co-
nocimientos técnicos, al ser un contrato atipico, sélo deja la regulacién a lo plasma-
do por los contratantes, contrastada con el ordenamiento juridico (en su conjunto y
No por normas concretas); sin embargo, si surgen problemas sobre la titularidad o
exclusividad entre las partes que configuran la transferencia del know how, no se

’® Castafieda, Jorge E., Instituciones del derecho civil, t. I. 32 ed., Lima, Comision Administrado-
ra del Fondo Editorial, 1965, p. 219 y 220.
"® Lafaille, Héctor, Derecho civil. Contratos, t. lll, Bs. As., Ediar, 1950, p. 356.
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puede recurrir a las reglas del contrato de compraventa, al ser éste de diferente na-
turaleza que el contrato de know how, tendriamos que irnos o bien a los principios
generales del derecho o a la imposicion de clausulas, como es la de exclusividad, en
la que se pacta que sélo el receptor del know how podra beneficiarse de éste, aln
una prohibicion de uso por parte del dador de los conocimientos técnicos, no obstan-
te, esta clausula puede tener muchas variables, como la exclusividad sé6lo en un te-
rritorio, la exclusividad en un plazo determinado o indeterminado, sobrecostos en el
pago de regalias, etc., que mas que referirse a una venta del know how son regula-
ciones del permiso de uso y explotacion —cesién— que impondria costos entre ambas
partes —mayormente en perjuicio de la parte mas débil-.

La tercera cuestion, es la admision de la venta en legislaciones extranjeras; asi
tenemos en Brasil en la acta normativa 15, que distingue entre la compraventa de
tecnologia entre empresas nacionales y la proporcionada por empresas extranje-
ras’’. Ademas, el Reglamento de la Comunidad Econémica Europea 556/89 de
“acuerdo sobre licencia de know how” indica: “no es conveniente incluir, dentro del
ambito de aplicacion del Reglamento, acuerdos cuyo Unico propésito sea la venta,
excepto cuando el licenciante se comprometa durante un periodo preliminar antes de
gue el propio licenciatario comience la producciéon de la tecnologia concedida a su-

ministrar los productos del contrato para que los venda el licenciatario”’®.

Esta declaracion admite acuerdos de venta del know how, aunque sélo regula
la venta de los productos originados por la utilizacién de los conocimientos técnicos
reservados. Sin embargo, es conveniente por seguridad juridica, admitir y regular
cuestiones esenciales sobre la venta del know how, por ello debe ser un punto en
consideracion sobre la futura legislacion de los secretos de empresa.

c) Efectos del “know how”

Descripto el objeto y el contrato de know how, sélo me queda precisar los efec-
tos del know how y asi terminar de fundamentar la teoria sobre el caracter triptico
del secreto de empresa o su tridimensionalidad. Los efectos son de tres tipos: de
propiedad intelectual, absolutos y personales.

1) De propiedad intelectual

En este punto analizaré los efectos relacionados con la propiedad intelectual,
los cuales se encuadran en tres @mbitos: a) consecuencias; b) obligaciones, y c) res-
ponsabilidad.

a) Consecuencias. Aqui tratamos el caso en que el know how (objeto y contra-
to) encuadra dentro de la propiedad intelectual.

La legislacion brasilefia comprende al know how dentro de la tecnologia y conjuga la cesion y
la venta del mismo dentro del contrato de suministro de tecnologia industrial. Para mayor detalles,
véase a Nicoletti, Helio, Normas legales sobre transferencia de tecnologia en Brasil, en “Revista de la
Propiedad Intelectual y Artistica”, n° 27-28, México DF, 1976, p. 197 a 209.

8 Reglamento aprobado en la Comision del 30/11/88 relativo a la aplicacion del ap. 3 del art.
85 del Tratado.
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En Peru, el derecho de la propiedad intelectual se divide en dos ramas: 1) pro-
piedad industrial, y 2) derechos de autor’® por mandato del art. 3, e, del decr. reg|.
823, el know how industrial es considerado dentro de la propiedad industrial. Por lo
tanto, como sélo el know how industrial esta regulado legalmente, este tipo de cono-
cimiento técnico reservado puede ser encuadrado dentro de la propiedad industrial.
En lo que respecta al know how comercial, su falta de regulacién legal obliga a con-
siderarlo sélo dentro de la propiedad intelectual, aunque en forma genérica, es decir,
sin especificar si esta dentro de los derechos de autor o de la propiedad industrial.
Por lo tanto, el encuadrar el objeto del know how en la propiedad intelectual trae las
siguientes consecuencias:

1) El objeto del know how es producto del intelecto humano, por lo que, su titu-
lar tiene derechos independientes de la propiedad del soporte material en el cual
esta incorporado.

2) Los derechos que el titular del objeto del know how posee no estan supedi-
tadas al cumplimiento de alguna formalidad (p.ej., registrarlo).

3) Los derechos de la propiedad intelectual que posee el titular del objeto del
know how son compatibles con otros tipos de derechos que la ley reconoce (reales,
obligacionales, industriales, etcétera).

4) Los derechos del titular de un know how industrial estan regulados en la ley
y no constituyen una practica monopodlica o acto restrictivo de la competencia.

En segundo lugar, en la transmisién del know how (el contrato de transmision
de conocimientos técnicos reservados) a pesar de que es una relacion contractual,
pueden pactarse diversas estipulaciones que contengan efectos de la propiedad in-
telectual; éstos son derechos del ambito de la propiedad industrial, confidencialidad,
abstencion, entre otros.

b) Obligaciones. Las consecuencias sefaladas repercuten frente a terceros
como obligaciones que enunciamos a continuacion.

1) No restringir el desarrollo, empleo o transferencia del know how; esta obliga-
cion 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 exigible no sélo entre
las partes de una relacion contractual, sino también en las relaciones familiares, la-
borales, etc.; ademas, en contra de aquellos que no tengan ninguna relacion con el
titular o poseedor del know how.

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

c) Responsabilidad. La inobservancia de las obligaciones sefaladas ut supra
conlleva a una responsabilidad juridica para el inobservante; sin embargo, como sélo
esta regulado legalmente el know how industrial, la responsabilidad que surgiria se-
ria la indicada por la ley de propiedad industrial.

" Esta divisién no es uniforme en derecho comparado; asi en Espafia no se da tal bifurcacion
de los derechos de la propiedad intelectual.
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De esta forma, se ha explicado las consecuencias, las obligaciones y la res-
ponsabilidad que configuran los efectos de la propiedad intelectual del know how.

2) Absolutos

Como en el apartado anterior, estructuramos estos efectos en consecuencias,
obligaciones y responsabilidad.

a) Consecuencias. El objeto del know how presenta consecuencias derivadas
de sus efectos absolutos, a diferencia del contrato del know how.

En efecto, reconocer el derecho de propiedad al titular del objeto del know how,
permite las siguientes consecuencias:

1) El goce, uso y disfrute del know how en armonia con las leyes, el orden pu-
blico 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. Lo indicado como consecuencias del efecto absoluto del know
how repercuten frente a terceros como obligaciones.

1) No restringir el uso, disfrute y disposicion del objeto del know how; esta obli-
gacion se exige aun en aquellos que legitimamente tengan la titularidad de un mis-
mo know how.

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

c) Responsabilidad. La inobservancia de las obligaciones indicadas ut supra,
conlleva una responsabilidad juridico-civil, por lo tanto, el titular o poseedor del know
how (en caso de cederse el conocimiento técnico reservado) puede ejercer las ac-
ciones civiles correspondientes.

Sin embargo, no estan reguladas acciones civiles de naturaleza real compati-
bles con el objeto del know how, por ser éste un bien inmaterial. No obstante, el per-
judicado por la inobservancia de sus derechos de naturaleza real puede recurrir a
figuras juridicas de caracter general, como las previstas en: art. 1l del T. P. del Cad.
Civil, arts. 219 y 221 del Céd. Civil, art. 629 del Cbéd. de Procedimientos Civil, entre
otros.

3) Personales

Observamos aqui la misma estructura utilizada en los puntos anteriores.

a) Consecuencias. También en este caso el contrato del know how presenta
consecuencias derivadas de los efectos personales; en cambio, el objeto del know
how no las presenta.

Al transmitirse contractualmente el know how se coligen las siguientes conse-
cuencias:

1) La cesion o venta del conocimiento técnico reservado a terceros.
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2) La contraprestacion por parte del receptor del conocimiento técnico reserva-
do; 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 relacion juridica de las par-
tes contratantes.

b) Obligaciones. Dichas consecuencias del know how repercuten frente a terce-
ros como obligaciones.

1) Entregar los conocimientos técnicos reservados que han sido cedidos o ven-
didos.

2) Entregar o realizar la contraprestacion pactada.

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

c) Responsabilidad. La inobservancia de las obligaciones indicadas ut supra,
conlleva una responsabilidad juridico-civil, especificamente del &mbito contractual®,
por lo tanto, el titular o poseedor del know how puede ejercer las acciones civiles
correspondientes.

La pretension del perjudicado por la inobservancia de sus derechos de natura-
leza personal, principalmente se manifiesta en dos formas: a) exigir que se cumplan
las obligaciones pactadas, y b) dar por extinguido el contrato donde se han transmi-
tido los conocimientos técnicos reservados, en ambas situaciones el actor puede
exigir el pago de una indemnizacién de dafios y perjuicios por responsabilidad con-
tractual.

Con lo precisado en este punto, he concluido en presentar la tridimensionalidad
del know how, es decir, se lo ha estudiado como objeto, instrumento (contrato) y
efectos, los cuales presentan diversos angulos de estudio, asi como derechos que el
titular detenta, los mismos permiten conjugar las diversas teorias que se han dise-
flado en el estudio de esta figura juridica.

Lo expresado en este trabajo solo es la presentacién de la teoria triptica del
know how. En la tesis que he desarrollado he analizado con mayor amplitud estos
puntos —entre otros—, asimismo he analizado los mecanismos de proteccion legales
existentes para los titulares de los secretos de empresa, asi como para los terceros
(y también se han propuesto nuevos mecanismos de proteccion).
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8 Considero gue la responsabilidad juridico-civil es una, que a su vez presenta dos ambitos: la
contractual y extracontractual; por lo tanto, he sefialado la responsabilidad juridico-civil del ambito
contractual.
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