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1. INTRODUCCION

| contrato de licencia de know how y, en general, todos
Elos contratos que transfieren tecnologfa, constituyen des-

de hace mucho los vehiculos ideales para transmitir in-
formacién y conocimientos de aplicacién industrial y comercial,
entre las empresas.

Hoy en dia la importancia del krow bowno estd en discusion,
pero si lo referente a su naturaleza juridica y si debe o no ser
considerado un derecho de propiedad, pues, dependiendo de
ello, la proteccién juridica variard. Por eso hemos creido conve-
niente abordar en primer lugar el tema mencionado, asi como lo
referente al contrato de licencia y luego, en los items posterio-
res, analizar la importancia del cumplimiento de las obligaciones
poscontractuales de confidencialidad y no competencia, y la ne-
cesidad de su regulacién en el Peri.

El objetivo del presente articulo no es s6lo cuestionar la pro-
teccién, muchas veces insuficiente, de las normas sobre propie-
dad industrial y de represién de la competencia desleal, sino
también analizar posibles soluciones a problemas que podrian
presentarse.
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2. CONSIDERACIONES EN TORNO
AL RKNOW HOW'Y AL CONTRATO
DE LICENCIA

2.1 Qué es el know how?

Know how es un término inglés cuya
traduccion literal al castellano es saber co-
mo. Segin la definicién de la Cimara de
Comercio Internacional, krnow how es el
art of fabrication, es decir, los conocimien-
tos del saber especializado y de la expe-
riencia volcados en el procedimiento y en
la realizacién técnica para la fabricacion de
un producto. Puelma!, complementa esta
definicién agregando que, adicionalmente,
comprende aquel conocimiento técnico re-
lativo a asuntos de comercio o merchandi-
sing, el cual implica el saber especializado
y la experiencia volcados en la organiza-
cién de la empresa y sus actividades, prin-
cipalmente en cuanto a ventas, aunque no
constituyan un invento. Esta definicion
comprende tanto los conocimientos de or-
den técnico y de aplicacion industrial co-
mo aquéllos de indole comercial y que re-
visten importancia empresarial. Ambos ti-
pos de know how involucran informacién
que puede ser susceptible de patentamien-
to 0 no, 0 que aun siendo patentable, por
decision propia de sus detentadores, no
llega a patentarse, manteniéndose en se-
creto.

La doctrina no se muestra pacifica o
uniforme al momento de brindar una defi-
nicién sobre know how, al punto de que
autores como Kors y Gomez Segade lo
identifican con el secreto industrial. Al res-

1 PUELMA ACCORSI, Alvaro. Contratacion comercial
moderng. Santiago: Temis, p. 123,
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pecto, Barbosa? reconoce que frecuente-
mente el know bow ha sido asimilado con
el secreto industrial, pero, en su opinién,
lo que vendria a definirlo no es el secreto
de una técnica sino la falta de acceso por
parte del piblico al conocimiento del mo-
delo de produccién de una empresa. Otros
competidores pueden tener y hacer uso
del mismo secreto, pero el krow how es-
pecifico no es accesible a cualquier com-
petidor real o potencial. No es algo que
nadie, salvo quien lo posee, sabe, sino al-
go que ciertas personas no saben.

Nosotros consideramos acertada la opi-
nién de quienes consideran el know how
como ese cimulo de conocimientos -lla-
mese también fecnologic— de naturaleza
técnica, aplicacién industrial e indole co-
mercial pero que, de modo general, reviste
importancia empresarial®. Tal afirmacién
nos lleva a admitir la existencia de aquel
know how comercial, constituido por tec-
nologia aplicada al establecimiento de po-
liticas de organizacién empresarial, de ven-
tas, de administracién, etc, que hoy en dia
pueden tener incluso mayor importancia
que los conocimientos puramente técni-
cos. 8in embargo, el legislador peruano ha
considerado como objeto de proteccion ju-
ridica s6lo a lo que hemos identificado co-
mo know how técnico, mediante la figura
de la patente, una vez que es de conoci-
miento publico, asi como al secreto indus-
trial?, dejando el know bow comercial en

2 BORGES BARBOSA, Denis. "El comercio de tecnolo-
£ia; Aspectos juridicos, transferencia, licencia y know
how". Revista del Derecio Industrial 30, 1988, p. 535.

=} AZA CORNEJO, Gloria. "Medios de proteccién y
transmision de la wenologia”. Alta Direccion 188, Li-
ma: julio-agosto, 1996, p. 43,

4 Articulo 117 del decreto legislativo 823: “Son suscep-
tibles de proteccidn como secreto industrial tanto el
conocimiento tecnoldgico integrado por procedi-
mientas de fabricacién y produccién en general, co-
mo el relativo al empleo y aplicacién de téenicas in-
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el limite de la indefensién, pues algunos
aplican por analogia el articulo 117 y el
dltimo parrafo del articulo 116 del decreto
legislativo 823, el cual refiere:

... que la informacién de un secreto indus-
trial necesariamente deberd estar referida a
(...) los métodos o formas de distribucion
o comercializacion de productos o
prestacién de servicios...

expresion que considera omnicomprensiva
del secreto comercial, sin tomar en cuenta
que esa mencién no otorga proteccion a
esta figura, por cuanto su contenido no s6-
lo es distinto al del secreto industrial, sino
que es mucho miés extenso que la defini-
cién que contiene la norma, y otros consi-
deran que como el secreto comercial no
estd regulado expresamente en la ley, no
serfa pasible de proteccion.

2.2 Naturaleza juridica

Mucho se ha discutido en doctrina acer-
ca de la naturaleza juridica del know how),
unos lo consideran un derecho de propie-
dad y otros no. En tal sentido, nos parece
pertinente analizar las tesis formuladas por
los doctrinarios y compararlas con la posi-
cién adoptada por nuestro legislador en el
decreto legislativo 823.

2.2.1 El know how es un bien

Gomez Segade®, se opone a quienes
afirman que el know bowes una simple si-

cdustriales, resultantes del conocimiento, experiencia
o habilidad intelectual que guarde una persona con
cardcter confidencial y que le permita obtener una
ventaja competitiva o econdmica frente a terceros”.
5  GOMEZ SEGADE citado por LAQUIS, Manuel Anto-
nio. ¢Es el know bow un derecho de propiedad? Re-
vista del Derecho Industrial 10-12, 1982, p. 291.

tuacién de hecho. Segin la opinién de es-
te autor estarfamos frente a un bien que
posee valor patrimonial y aptitud para ser
objeto de negocios juridicos; estariamos en
presencia de un auténtico bien inmaterial,
de una idea fruto de la mente humana que
se plasma en objetos corpéreos (férmulas,
disefios, apuntes, esquemas, €tc.), pero so-
bre el cual no recae un derecho de exclusi-
va. Este bien inmaterial se identifica con la
figura del secreto industrial, el cual estd
protegido por normas de competencia des-
leal que no otorgan derechos de exclusiva,
constituyéndose en una proteccién funda-
mental, a diferencia de otros bienes inma-
teriales.

2.2.2 No es un bien susceptible de dominio

Tras esta posicién se encuentra Correa,
para quien el que dispone de un conoci-
miento técnico secreto no es duerio de és-
te, porque no se trata de un bien suscepti-
ble de un derecho de dominio o propie-
dad. Todo lo que existe es un monopolio
de becho fundado en el secreto guardado
por su beneficiario, ante cuya violacién na-
cen ciertos derechos que no se refieren a
los conocimientos técnicos en si. En ese
sentido, no puede hablarse ni de cesién y
menos de venta.

Para Laquis®, el derecho de propiedad,
como todo derecho subjetivo sobre bienes
materiales o inmateriales, no debe ser in-
corporado o reconocido en el mundo del
derecho con sus prerrogativas, mientras no
es amparado por el Estado y otorgado po-
sitivamente por el orden juridico; antes de
ello, su sustrato no es mis que un hecho
carente de juridicidad. En esa medida, el
conocimiento técnico no patentado cons-
tituye una situacién de hecho objetiva, pe-

6 LAQUIS, M. Op. cit., p. 310.
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1o carente de juridicidad mientras no se le
otorgue el ordenamiento juridico por im-
perio de los principios que rigen el dere-
cho subjetivo y las limitaciones del nu-
merus clausus.

En tal virtud, no seria juridicamente po-
sible considerar la creacién de una dispo-
sicién legal que instituye un derecho de
propiedad sobre el know bow, atendiendo
al grado actual de divulgacién del conoci-
miento cientifico y técnico, ya que ello im-
portaria instituir privilegios sobre conoci-
mientos secretos, en contra de la orienta-
cién predominante, que tiende a la elimi-
nacién de privilegios o derechos ocultos
en favor de la estabilidad y seguridad en
las relaciones juridicas.

En cuanto a la situacién de hecho, el ti-
tular del secreto de fibrica goza de la tute-
la juridica s6lo indirectamente, en su rela-
cién contractual y mientras el secreto sub-
sista, o en virtud de la legislacion sobre
competencia desleal en cuanto le sea apli-
cable.

De ahi que desaparecido el secreto, el
conocimiento entra en el uso general sin
6bices para su utilizacién. No existiendo,
pues, dominio o propiedad, la prohibicién
de utilizacion del secreto es arbitraria
cuando ella se establece una vez expirado
el término del contrato, salvo en los casos
en que se encuentra amparado por dere-
chos de propiedad industrial.

2.2.3 5t constituye un derecho de
propiedad

Algunos juristas sostienen que si se trata
de un derecho de propiedad, pues implica
un verdadero derecho subjetivo en virtud
de los fundamentos siguientes:

e Eltitular del krnow how tiene el derecho
de que nadie use ni disponga de su
know how contrario a derecho, con el
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deber correlativo si los terceros lo ob-
tuvieron impropiamente.

e El titular tiene el privilegio de usar y
disponer del know bow y los terceros
deben respetarlo lo haga o no.

« El titular tiene la facultad de disponer
del krow bow por venta y licencia, y de
obtener una orden judicial contra el
uso o disposicién del know how por
parte de terceros, que lo obtengan im-
propiamente; asimismo, por los danos
Y perjuicios correspondientes.

* El titular tiene, erga omnes, la inmuni-
dad de que su exclusivo uso o disposi-
cién no le sea impedido, limitado o
controlado por terceros, que obtengan
el know how impropiamente.

2.2.4 Posicién del legislador peruano

Nosotros nos inclinamos a pensar que
el decreto legislativo 823 (Ley de Propie-
dad Industrial) en el titulo VIII, referente a
secretos industriales, si considera que el
know how es un bien inmaterial y, como
tal, susceptible de constituirse en objeto de
contratos. Pero no constituye necesaria-
mente un derecho de propiedad. En ese
sentido, nuestra ley se cuida de pronun-
ciarse al respecto, estableciendo en su ar-
ticulo 116, que otorga proteccién a aquella
persona que licitamente tenga control de
un secreto industrial, contra la revelacién,
adquisicién o uso de tal secreto sin su con-
sentimiento, con lo cual, en forma expre-
sa, no se reconoce derecho de propiedad
alguno al detentador de esa informacién o
conjunto de conocimientos industriales, si-
no mas bien titularidad sobre éste.

Este criterio se hace mis evidente cuan-
do analizamos el articulo 119, el cual per-
mite la elaboracién o adquisicién legitima
de secretos industriales facultando a aquél
que accedi6 a éstos a divulgarlo o comuni-
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carlo libremente. Esto significa que no
otorga un derecho de exclusiva y que cual-
quier persona o tercero ajeno a aquél que
mantenia en secreto determinada informa-
cién de caricter industrial, puede desarro-
llarla por su parte y, de ninglin modo, esta
conducta serd considerada practica desleal.
Sin embargo, si tal adquisicién, revelacién
o uso fuera contrario a derecho de un se-
creto industrial por parte de terceros, serfa
sancionable como acto de competencia
desleal, sin perjuicio de las acciones civiles
y penales a que diera lugar.

Por otro lado, es en el articulo 122 que
se considera el krow how como objeto pa-
sible de contratacién, pues, reconoce el de-
recho de aquél que guarde un secreto in-
dustrial de licenciarlo o cederlo a terceros.

2.3 ;Como se transfiere?

Toda informacién o conocimiento nece-
sario para el funcionamiento de una em-
presa es tecnologia. Por lo tanto, la trans-
ferencia del krow how no es otra cosa que
la transmision de tecnologia. Menudo pro-
blema es aclarar el panorama relativo a la
operatividad de dicha transferencia cuando
existen diferentes opiniones. Por ejemplo,
el informe Public Policy in Technology
Transfer’, elaborado por el Departamento
de Estado de los Estados Unidos de Amé-
rica en 1978, precisa que:

... la transferencia tiene lugar cuando el co-
nocimiento es comunicado de una persona
a otra. Esto puede ocurrir por medio de li-
cencias, inversion directa, asistencia técni-
ca, contratos de administracién, consultoria
y por medio de comunicaciones personales
o por difusién de la educacion general. La
transferencia no significa necesariamente

7  DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA. Public Policy in Technology
Transfer. Vol. 1, 1978, pp. 40-42.

transferir en forma permanente la propie-
dad de la tecnologia; muy frecuentemente
se refiere a transferencias temporales del
derecho a usar la tecnologia por un perio-
do limitado de tiempo y bajo ciertas condi-
ciones, permaneciendo la tecnologia bajo
el control de la empresa que la ha desarro-
llado.

Segin esta definicién, la transferencia
opera como simple comunicacion y no
como cambio de titularidad.

Para el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial del Brasil, la nocién de transfe-
rencia se usa como fransferencia de pro-
pledad. Ademis de la exigencia de otros
requisitos, como:

* Que no haya tecnologia en el pais.

* Que signifique un aumento de capaci-
dad productiva de la empresa recep-
tora.

= Que el proveedor se responsabilice por
la tecnologia.

» Que haya absorcién o se logre autono-
mia tecnoldgica.

e Que el bien transmitido sea de natura-
leza inmaterial, no admitiéndose la tec-
nologia incorporada a la maquinaria o
equipo.

Nosotros coincidimos con el sector de
la doctrina que considera que la tecnologia
se transfiere mediante contratos de licen-
cia, bien de patentes, si ésta ha sido paten-
tada, bien de krow bow, si no ha sido o no
es patentable. La licencia no es mas que
una autorizacién dada por quien tiene de-
recho sobre la patente o cierta informacién
mantenida en secreto, para que otra perso-
na haga uso del objeto del privilegio, Da-
do que el know how es un objeto de nego-
cios juridicos ¥ no un negocto juridico en si
mismo, el medio idéneo para su transmi-
sion es el contrato de licencia, afirmacion
que nos lleva a contradecir la opinién de
aquellos autores que lo denominan sim-
plemente contrato de know how, pues pa-
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receria que éste es el negocio juridico,
cuando en realidad lo es la licencia.

Luego de consultar las variadas opinio-
nes de juristas reconocidos, consideramos
que la definicién que brinda Massaguer®
sobre el contrato en cuestion es la mis
completa, Para este autor, el contrato de /i-
cencia de know how es el negocio juridico
celebrado entre personas fisicas o juridicas,
en virtud del cual una de ellas (el licencian-
te), titular de un know how (el know how li-
cenciado), autoriza a su contraparte (el li-
cenciatario o receptor) a explotarlo durante
un tiempo determinado y, con este fin, se
obliga a ponerlo en su efectivo conoci-
miento; en virtud del cual el licenciatario o
receptor también se obliga, por su lado, a
satisfacer un precio cierto en dinero o en
especie, fiado normalmente en forma de
suma de dinero calculada en funcién del
volumen de fabricacién o ventas de pro-
ductos o servicios realizados con empleo
de know bow licenciado.

El contrato de licencia de krow how se
caracteriza, en principio, por ser atipico,
pues no se halla regulado en nuestro orde-
namiento juridico, por lo tanto, le son apli-
cables las disposiciones generales de con-
tratacion contenidas en el Cédigo Civil. El
bien a transferirse es de esencia inmaterial
y estd constituido por un valor de orden
econémico, condicién que segin Argeri®
posibilita su transmisién. Es normalmente
secreto, siendo que su valor radica en su
inaccesibilidad, por lo tanto, su valuacién
considera la oportunidad comercial que re-
sulta de esa falta de acceso.

Nuestra Ley de Propiedad Industrial (de-
creto legislativo 823) ha adoptado tales cri-

8  MASSAGUER, citado por CHULIA VICENT, E. Aspec-
tos furidicos de los contratos atipicos. Tomo [ Barce-
lona: Bosch, 1994, p. 220.

9 ARGERI, Sadl. "Contrato de know bow!. Revista furi-
dica Argentina La Ley. Tomo C, 1981, p. 1.225.

terios, pues en el articulo 116 sefala los re-
quisitos que debe reunir toda informacién
para ser pasible de proteccién juridica. En
primer lugar, tal informacién debe ser se-
creta, es decir, no ser conocida por el pu-
blico en general ni ser facilmente accesible
a las personas integrantes de aquellos cir-
culos que normalmente manejan el tipo de
informacién de que se trate. En segundo
lugar, el know how debe tener un valor co-
mercial efectivo o potencial por ser secreto
y, por iltimo, que la persona que legal-
mente lo tenga bajo control, haya adopta-
do medidas razonables para mantenerlo en
secreto.

El tema de las obligaciones de las partes
contratantes: licenciante y licenciatario, es
complejo, pues ambos deben cumplir con
variadas prestaciones durante la vigencia
del contrato y después de expirado éste in-
clusive. He aqui las principales:

» Obligaciones del licenciante o transmi-
tente.

— Obligacién de suministrar el know
how.- Implica la plena comunicacién
de los conocimientos técnicos o avan-
ces que constituyen la esencia del
know how. De acuerdo con cada con-
trato, esta obligacién se traducird en
la entrega de objetos como maquina-
rias, herramientas, muestras, etc.

— Asistencia técnica.- Supone el envio
de personal técnico especializado
con el objeto de realizar las transfor-
maciones adecuadas con el fin per-
seguido.

— Obligacion de garantia de resulta-
dos.- Algunos autores, como Cogor-
no, por ejemplo, suelen afirmar que
esta obligacién es frecuente en esta
clase de contratos, en virtud de la
cual el licenciante garantiza el au-
mento en la produccién y ventas del
licenciatario como consecuencia de
la tecnologia transmitida. Sin embar-
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go, aun cuando asi ocurriera, nos pa-
rece que el licenciante estd asumien-
do de modo exagerado todos los
riesgos de la contratacién, pues el re-
sultado satisfactorio, incremento en
el nivel de ventas o, en general, el
éxito empresarial, no dependen del
titular de la tecnologia o de ésta, si-
no del mercado dentro del cual se
pretende aplicar.

Pacto de exclusiva (Exclusive Use).-
Es frecuente que el licenciatario exija
al licenciante abstenerse de celebrar
contratos con terceros que tengan
por objeto la transmisién de la tec-
nologia licenciada. Se le conoce co-
mo licencia tinica, sin embargo, és-
ta no es un elemento esencial del
contrato, debiendo entenderse por
tanto, que si no consta expresamente
en éste, no se entenderd concedido
tal derecho al adquiriente.

e Obligaciones del licenciatario o adqui-
riente.
— Retorno de conocimientos.- Obliga-

cién consistente en que durante el
transcurso el contrato y una vez fina-
lizado éste, el licenciatario deberd
comunicarle a su licenciante las ven-
tajas o perfecciondmientos que el
uso del know how le ha proporcio-
nado. A esta cliusula se le conoce
como grant back, implica, ademas
de la comunicacidn de las mejoras y
modificaciones, la autorizacién al li-
cenciatario para la explotacién de to-
da patente desarrollada por las mejo-
ras obtenidas en la produccion por
el krow how. Si ello da origen a una
patente pueden producirse dos situa-
ciones: a) el adquiriente se obliga a
ceder al transferente el derecho a ob-
tener la patente, o b) se compromete
a otorgarle una licencia sobre la nue-
va patente (conocida como cldusula
license back).

— Acuerdos enlazados.- Se les conoce

como lying arrangments y consisten
en la obligacién del licenciatario de
adquirir del licenciante las materias
primas, equipos o servicios que co-
adyuven a la aplicacién de la tecno-
logia transmitida, ya sean propios o
de un tercero por él designado.
Obligacion de pago. El licenciatario
del know bow asume como obliga-
cién principal frente al licenciante la
del abono de la remuneracién acor-
dada. Respecto del pago de esta o-
bligaci6n existen varias modalidades:
en primer lugar, las cantidades a
abonar se denominan regalias o ro-
yalties. En segundo lugar, existen los
denominados forfaits , que consisten
en el pago de una suma Unica o su-
mas aplazadas fijadas de antemano.
Sobre el pago de regalias, se debe fi-
jar en el contrato el momento del pa-
g0 y su cuantia, entre otros.
Obligacion de guardar el secreto o de
confidencialidad.- Dada la importan-
cia de la informacién o conocimien-
tos transferidos, su divulgacion signi-
ficaria la pérdida de la ventaja com-
petitiva alcanzada por el licenciante.
Obligacién de explotacion.- Es de
gran interés para el licenciante que
la técnica o conocimientos que trans-
mite sean explotados adecuadamen-
te dentro de los limites del contrato,
en el periodo pactado. Sin embargo,
ello no obsta que se presenten situa-
ciones excepcionales como el que
haya sido superado por otra inven-
ci6én aparecida durante el periodo de
vigencia, y que no haya perdido por
el transcurso del tiempo las ventajas
que le proporcionaba.

Obligaciones a la terminacion del
contrato.- Son aquéllas cuya exigibi-
lidad se mantiene aun después de
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vencido el plazo de vigencia del
contrato. Entre éstas se encuentran,
por ejemplo, la obligacién del licen-
ciatario de devolver al licenciante,
una vez terminado el contrato, los
planos y documentos que contengan
los conocimientos técnicos y/o co-
merciales transmitidos, quedando
prohibido de guardar o mantener co-
pia alguna de éstos.

Entre las obligaciones poscontractuales
que reviste importancia se encuentra la
obligacion de confidencialidad la cual,
ademis de cumplirse durante el lapso de
ejecucién del contrato, debe también ob-
servarse después de vencido éste. En prin-
cipio, un sujeto que ya no esta autorizado
a utilizar determinada informacion en su
provecho, desarrollada por otro con todos
los gastos y riesgos que ello conlleva, no
puede quedar en libertad absoluta de di-
fundir tales conocimientos a terceros y lu-
crar con ello, sin que se le dé participacion
al verdadero titular.

La obligacién de no competencia, cuya
vigencia se presenta también en dos etapas
de la vida del contrato, durante su ejecu-
ciéon y luego de vencido éste, es igualmen-
te importante e incluso trascendental en el
impulso hacia la innovacién tecnolégica. A
través de esta obligacién se estipula la pro-
hibicién de producir y/o comercializar los
bienes y servicios que requieran el know
how licenciado por un lapso, que en algu-

nas legislaciones puede llegar hasta los tres
anos.

3. LAS OBLIGACIONES
POSCONTRACTUALES:
CONFIDENCIALIDAD Y
NO COMPETENCIA

Las obligaciones poscontractuales son
las que habiéndose pactado desde el mo-

v
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mento de la celebracién del contrato, per-
manecen vigentes y, por tanto, exigibles,
aun cuando éste hubiera vencido o su pla-
zo de vigencia haya expirado.

Tema de controversia en la doctrina
comparada es el régimen de responsabili-
dad a aplicirseles. Las opiniones estin di-
vididas entre los autores que consideran
que concluido un determinado contrato,
las obligaciones poscontractuales que na-
cen, ya sea de la rescisién o resolucién,
pierden su condicién contractual porque el
contrato como tal ya no existe!?, Segiin es-
ta posicion, el contrato debe presentarse
como el instrumento en el que se descri-
ben las conductas u omisiones cuyo acae-
cimiento genera dafios para cualquiera de
las partes. En otras palabras, el contrato no
impondria o exigiria el cumplimiento de
determinadas prestaciones, sino que pro-
ducida la omisién de la conducta pretendi-
da y ocasionado el dafio, su reparacién se
efectuara a través de una accién por danos
y perjuicios. Siguiendo la logica de este
pensamiento, la responsabilidad adquiere
caracteres de extracontractualidad.

Kleidermacher!l, tiene una opinién
contraria. De acuerdo con este autor, la de-
terminacion del régimen de responsabili-
dad aplicable se define por la fuente de la
que nacen las obligaciones incumplidas,
careciendo de importancia si el contrato ha
expirado o no. Segin su criterio:

.. Si estamos a la evidencia de que las obli-
gaciones postcontractuales han sido conve-
nidas por las partes contractualmente, nin-
guna duda puede caber con respecto a que
la naturaleza juridica de tales obligaciones
es contractual y por ello, ése seri el régi-
men de responsabilidad aplicable.

10 ALTERINI, Atlio Anibal citado par KLEIDERMA-

CHER, J. Franchising. Aspectos econdmicos ¥ furidi-
cos. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1993, p. 181.
11 KLEIDERMACHER, J. Op. cit, p, 181,
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Obligacion de confidencialidad

La clausula que contiene la obligacicn
de confidencialidad es introducida a
menudo en contratos de licencia, de
franquicia y de colaboracion empresa-
rial en general. Dessemontet? la deno-
mina acuerdo de confidencialidad y la
define como el convenio entre dos o
mis partes para establecer las condicio-
nes por medio de las cuales se preser-
vari el secreto de las informaciones
que en ellas se comuniquen. Segin es-
te autor, el convenio de marras puede
presentarse como cldusula inserta en
otro contrato o como un acuerdo mi-
nucioso y auténomo.

Tal clausula estd destinada no sélo a
proteger secretos de fabricacién o co-
merciales —estos tiltimos también cono-
cidos como trade secrets- sino funda-
mentalmente a conjuntos organizados
de documentos o de datos que, consi-
derados separadamente, pueden cons-
tituir secretos. Por si mismo, este acuer-
do determina que el propietario de los
datos confidenciales no se aventure a
comunicarlos sin tomar precauciones
razonables. La voluntad de salvaguar-
dar el secreto del know how es una de
las dos exigencias fundamentales para
obtener su proteccion legal; la otra es
su caricter realmente confidencial, el
hecho de que no sea accesible al pibli-
co en general.

Sin embargo, a pesar de las precaucio-
nes tomadas para acceder a su protec-
cién juridica, si el convenio es violado
o incumplido, comunicindose los se-
cretos a terceros, entonces tales actos
serin considerados actos desleales y

DESSEMONTET, Frangois. “Los acuerdos de confi-
dencialidad”. Revista de Derecho Industrial 4, setiem-
bre-diciembre 1992, p. 166,

pasibles de sancién por la ley que re-
prime la competencia desleal.
No toda informacién serd pasible de
ser protegida por la legislacién de pro-
piedad industrial y competencia des-
leal; en tal sentido, debemos considerar
de por si excluidos de toda proteccion:
— los conocimientos que ya son de do-
minio piblico, y
— las informaciones que posteriormen-
te llegan a ser de dominio pudblico
sin que el licenciatario o receptor
tenga la culpa.
Como vemos, la proteccion de un
acuerdo de confidencialidad sélo pue-
de extenderse a las informaciones se-
cretas, siempre que continden siéndolo.
Obligacion de no competencia o no
concurrencia
Al igual que la obligacién de confiden-
cialidad, ésta se presenta como una
cldusula inserta en un contrato general-
mente de colaboracién empresarial, Es
mediante el cumplimiento de la obliga-
cion poscontractual de no competencia
que el ex beneficiario en un contrato
de transferencia de tecnologia no pue-
de, o se ve impedido, de competir con
su licenciante, utilizando la tecnologia
a la que tuvo acceso en igualdad de
condiciones.
Todos sabemos que la tecnologia brin-
da ventajas competitivas en un merca-
do a aquél que la desarrolla. En efecto,
ese conjunto de conocimientos aplica-
dos a algo, bien a la fabricacién de un
determinado producto, bien orientados
a mejorar el régimen de administracion
en una empresa o a incrementar el ni-
vel de sus ventas con tacticas novedo-
sas de publicidad, otorgan ventajas en
comparacion con aquéllos que los des-
conocen, convirtiéndose de este modo
en una suerte de tesoro, cuya explota-
cién y licenciamiento a terceros debe
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beneficiar a su creador, pues de no
ocurrir asi, éste no tendria incentivo al-
guno para seguir investigando.
Kleidermacher'? nos explica que el ori-
gen de esta singular obligacién se cen-
tra en evitar que aquél que en virtud de
un contrato tuvo acceso a la tecnologia
durante un lapso determinado, aprove-
che en forma gratuita los beneficios re-
siduales que surgen de los secretos
aprendidos.

3.1 Proteccion juridica en el derecho
comparado: Leyes comunitarias

La legislacién extranjera reconociendo
la importancia de las obligaciones poscon-
tractuales de confidencialidad y de no
competencia, las regula estableciendo pro-
hibiciones temporales con el objeto de in-
centivar el desarrollo de la tecnologia y ga-
rantizarle a su creador la absorcién de los
beneficios econémicos que ésta produce.

El reglamento comunitario 556/1989,
aplicable a ciertas categorias de acuerdos
de licencia de know bow, senala que el ob-
jeto del know bow es una informacion téc-
nica no protegida por patente, como des-
cripciones de procedimientos de fabrica-
cion, recetas, formulas, diserios o dibujos.
La calificacién de las informaciones objeto
del know how con el término técnico, evi-
dencia que sélo el know how industrial se
considera relevante para los efectos del re-
glamento. Sin embargo, esta afirmacion, se-
gin Massaguer'¥, no significa que la licen-
cia de un know bow comercial, al lado de
la licencia de un krow bow industrial en un

13 KLEIDERMACHER, ]. Op. cit, p. 183,

14 MASSAGUER, José. “El reglamento 556/1989, relativo
a la aplicacion del apartado 3 del articulo 85 del Tra-
tado, a cawegorias de acuerdos de licencia de know
bow". Actas de Derecho Mndusivial. Vol, XIII, 1989-
1990, p. 323.
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mismo contrato, impida la aplicacién de la

exencién en bloque.

Una informacion técnica es sustancial si
no es irrelevante, trivial u obvia. La sustan-
cialidad se aprecia en términos econdmi-
cos, revelados por el valor competitivo,
por la utilidad del krnow how para la em-
presa. Valor competitivo y utilidad se cifran
en la posibilidad de aplicacién inmediata
al tiempo de celebrar el contrato de licen-
cia. El know how seri sustancial si mejora
la posicién del licenciatario, permitiéndole
entrar en un nuevo mercado o dandole
una ventaja sobre los competidores, sea
porque carecen de los conocimientos téc-
nicos en cuestién o porque no cuentan
con otros comparables.

Este reglamento permite que ciertas
précticas restrictivas de la competencia se
utilicen en contratos de know how. Estas
son:
® la obligacién del licenciatario de no

explotar el know how licenciado en los

territorios del mercado comin que el
licenciante se haya reservado.

* La prohibicién de aplicar el know bow
licenciado en el territorio del mercado
comun atribuido a otros licenciatarios.

* Prohibicién de efectuar ventas activas y
pasivas de los productos licenciados en
el territorio asignado a otros licencia-
tarios.

El reglamento comunitario 4087/88 (Re-
glamento Comunitario de Exencién en Blo-
que de los Acuerdos de Franquicia) prohi-
bia al franquiciado competir con su ex fran-
quiciante una vez terminado su contrato,
por un periodo no superior a un ano. Se
establecia ademis, en el articulo 3, la pro-
hibicién de divulgar a terceros el krow bow
comunicado, incluso con posterioridad a la
finalizacién del contrato de franquicia.

Sin embargo, debemos precisar que la
proteccién juridica al know how se mantie- |
ne vigente mientras éste permanezca en
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secreto o no haya entrado en la esfera del

dominio piblico, pues, de lo contrario, no

podria impedirsele al franquiciado su uti-
lizacion,

El Cadigo suizo de las Obligaciones
prohibe a aquél que tomé conocimiento
de secretos o férmulas en mérito de una
relacién de trabajo, que los utilice en la
instalacion de su propio negocio en per-
juicio de los intereses del empresario.

El reglamento comunitario 240/1996 re-
lativo a la aplicacién del apartado 3 del
articulo 85 del tratado, aplicable a determi-
nadas categorias de acuerdos de transfe-
rencia de tecnologia, que deroga el regla-
mento 556/1989, se aplica a los contratos
de licencia y cesién de patentes y know
how. Este reglamento no regula en forma
expresa la prohibicién temporal de un afio
al ex franquiciado o ex licenciatario, pero
en su articulo 1 establece claramente cua-
les son las obligaciones de aquél que acce-
de al conocimiento de determinada tecno-
logia. En tal sentido, constituirdn obligacio-
nes del licenciatario:

e No fabricar o utilizar el producto bajo
licencia en territorios del mercado co-
mun concedidos a otros licenciatarios.

+ No podrd practicar una politica activa
de comercializacién del producto bajo
licencia en territorios del mercado co-
miin concedidos a otros licenciatarios.

* No podra publicitar los productos en
tales territorios, asi como tampoco po-
dra establecer en ellos ninguna sucur-
sal ni mantener en éstos ningin alma-
cén de tales productos.

Estas prohibiciones no podrin superar
los diez arios a partir de la fecha en que
uno de los licenciatarios hubiere comercia-
lizado por primera vez el producto bajo li-
cencia en el mercado comun.

Consideramos que aun cuando en este
reglamento no se establecen prohibiciones
temporales tendentes a garantizar el cum-

plimiento de las obligaciones poscontrac-
tuales inherentes a todo contrato que
transfiere tecnologia, de presentarse situa-
ciones problemdticas que involucren con-
tratos de franquicia, de licencia de know
how o licencias de signos distintivos, po-
dria aplicirseles ademis de la presente
norma, el reglamento 4087/88 que si reco-
noce la necesidad de impedir la competen-
cia del ex licenciatario o ex franquiciado
por el periodo de un ano.

3.2 Tratamiento legislativo en el Perii:
Decreto ley 26122 y decreto
legislativo 823

Como hemos expresado, es necesario
distinguir las obligaciones de confidencia-
lidad y no competencia exigibles durante
la vigencia del contrato, que se traducen
en conductas dirigidas a mantener en sc-
creto o reserva los conocimientos adquiri-
dos y/o en el aprovisionamiento de los in-
sumos o materias primas de las fuentes
que indique el licenciante o franquiciante;
de aquellas obligaciones que llevan el mis-
mo nombre, pero su ejecucién se produce
a la terminacién del vinculo contractual.

Nuestro ordenamiento otorga protec-
cién juridica a los secretos no s6lo a través
de la Ley de Represion a la Competencia
Desleal y de Propiedad Industrial, sino
también mediante normas penales que
sancionan la adquisicion ilicita de éstos.
Tal es el caso de los delitos tipificados en
los articulos 161 y 240 del Cédigo Penal.

A diferencia del decreto legislativo 823
que en su articulo 117 protege sélo el se-
creto industrial, el decreto ley 26122, en
opini6én de Kresaljal® se interesa en los se-

15 KRESALJA, Baldo. “Comentarios al decreto ley 26122
sobre represién de la competencia desleal”. Derecho
47. Lima, 1993,
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cretos empresariales, es decir, los que pue-
den tener caricter tecnolégico, comercial o
financiero. La proteccién juridica estd
orientada a evitar, en primer lugar, su utili-
zacion ilegal y, fundamentalmente, prote-
ger la posicién adquirida por un competi-
dor en base a su propio esfuerzo.

Las diferentes normas que amparan el
cumplimiento de estas obligaciones sélo
brindan proteccién juridica mientras la re-
lacién juridica se encuentre vigentels. Cla-
ro ejemplo de ello es el articulo 15 del de-
creto ley 26122, norma que considera las
siguientes conductas como actos violato-
rios de secretos y, por tanto, desleales:

a) La divulgacién o explotacién, sin autori-
zacion de su titular, de los conocimientos,
informaciones, ideas, procedimientos técni-
cos o de cualquier otra indole, de propie-
dad de éste, y a los que un tercero haya te-
nido acceso legitimamente, pero con deber
de reserva, o ilegitimamente, como resulta-
do de alguna de las conductas previstas en
el inciso siguiente o en el Articulo 16.

b) La adquisicién de secretos por medio de
espionaje, acceso indebido a microformas
bajo la modalidad de microfilm, documen-
tos informiticos u otros analogos, utiliza-
cién de la telemitica, por medio de espio-
naje o procedimiento anilogo.

La persecucién del infractor, incurso en las
violaciones de secretos sefialados en los in-
cisos anteriores se efectuard independien-
temente de la realizacion por éste de activi-
dades comerciales o de su participacién en
el trifico econémico.

Dos son las conductas sancionables: la
divulgacion y la explotacion de los secre-
tos, en ambos casos, obtenidos de manera
legitima pero con deber de reserva, e ilegi-

16 Coincide con nuestro parecer Baldo Kresalja, quien
ademis afirma que en el Peri no existe norma algu-
na que se ocupe de la violacién de secretos después
de la terminacién del vineulo, quedando sujeto a lo
que las partes puedan directamente acordar.

ad

tima, induciendo a la infraccién contractual
para que se incurra en las conductas mate-
ria de sancién. Se presenta también el su-
puesto de la adquisicién de los secretos
mediante espionaje o algiin procedimiento
anilogo.

En el dltimo parrafo, la ley regula una
situacién especial que puede también pre-
sentarse en la realidad. Se establece en la
norma que no es indispensable, para con-
figurar el supuesto de violacién de secre-
tos, la participacién del infractor en el trifi-
co economico y la relacién de competen-
cia con el titular del secreto. La deslealtad,
en todos los casos, se consuma por el he-
cho de la comunicacién, pues la ley, como
ya expresamos, estd destinada a proteger
la titularidad legitima sobre el secreto.

4. REGULACION DE LAS
OBLIGACIONES
POSCONTRACTUALES

4.1 Por qué deben regularse

Como hemos expresado en parrafos an-
teriores, la proteccion de la Ley de Repre-
sién de la Competencia Desleal sélo logra
su cometido mientras medie una relacion
juridica entre el titular y el infractor (sea
que éste actud por si mismo o inducido
por otro); pero, al no regular este mismo
supuesto al vencimiento de dicha relacién
juridica, deja en el limbo aquellas conduc-
tas destinadas a violar obligaciones de no
hacer, al término de una relacién contrac-
tual.

Desconocemos las razones por las cua-
les el legislador no se ocupé del tema, sin
embargo, pensamos que luego del trans-
curso de casi ocho anos de vigencia de la
Ley de Competencia Desleal es necesaria
una revision, toda vez que ya se han pre-
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sentado algunos casos de incumplimiento
poscontractual.

La soluciébn mds adecuada seria, en
principio, la regulacién legal; sin embargo,
aun cuando somos partidarios de esta po-
sicién, es necesario analizar sus ventajas y
desventajas. Todos sabemos que en aras
de la libertad contractual podemos obligar-
nos al cumplimiento de determinadas pres-
taciones, las cuales son establecidas y re-
guladas por las partes, tanto si se trata de
contratos tipicos, cuanto mds si son atipi-
cos. Este es precisamente el caso del con-
trato de licencia de know how, el cual, al
igual que otros contratos de transferencia
de tecnologia, como una forma de garanti-
zar la permanencia en secreto y la no utili-
zacién de la informacién una vez vencido
el contrato, obliga al licenciatario a mante-
ner reserva sobre lo adquirido y a no com-
petir con su licenciante, haciendo uso de
la tecnologia licenciada.

Sera el contrato el instrumento que re-
gule tales obligaciones y que imponga san-
ciones a su incumplimiento. Sin embargo,
¢/qué podria hacer el titular de la informa-
cién si su ex licenciatario decide incum-
plir? Si se pactdé en el mismo contrato una
sanciéon pecuniaria o indemnizacién por
dicha violacién, entonces el titular debera
exigir el pago o reparacién y la cesacién
de los actos violatorios, ya sea a través de
un procedimiento judicial o arbitral.

Si no se pacté una indemnizacion, en-
tonces se aplicarin en forma supletoria las
normas del Cédigo Civil. Normalmente,
cuando se incumplen las obligaciones na-
cidas de un contrato, la parte afectada pue-
de recurrir al juez y, en virtud del articulo
1428, solicitar el cumplimiento de lo pacta-
do o su resolucién, pero, en ambos casos,
una indemnizacién por dafios y perjuicios.

En ambas situaciones el titular de la tec-
nologia licenciada deberd probar que su
ex licenciatario ha violado o incumplido

sus obligaciones, tratando de encajar su
conducta en los supuestos regulados en el
contrato. Sin embargo, en forma simulta-
nea y hasta que se resuelva el conflicto, el
ex licenciatario seguird difundiendo y/o
explotando conocimientos ajenos, benefi-
cidndose gratuitamente de las ventajas
compeltitivas de éstos y causando dafios
irreparables al titular.

Consecuentemente, el titular de la tec-
nologia o know bow, se vera desincentiva-
do a seguir investigando, dado que el ins-
trumento contractual deviene en insufi-
ciente para otorgarle seguridad juridica.

Si existiera una regulacién legal adecua-
da, este problema tendria quizd una solu-
ci6n feliz. Veamos por qué.

Si en una ley especial o en la normati-
va sobre competencia desleal se estable-
ciera una prohibicién temporal de difusién
y/o explotacién para el licenciatario, por
ejemplo, de un ano una vez vencido el
contrato, éste sabria que su inobservancia
acarrearia la violaciéon de una ley y, por
tanto, una sancion.

Sin embargo, esta disposicién, justa pa-
ra el titular de la tecnologia, es injusta para
el ex licenciatario, pues le prohibe su in-
cursién en actividades iguales o similares
por un periodo de tiempo determinado, y
le impone la obligacién de no divulgar los
conocimientos una vez adquiridos. Nos
parece que, de algin modo, se atenta con-
tra la libre competencia, pues se le estd
prohibiendo el acceso al mercado a un
agente econémico para proteger a otro.

Cabria preguntarnos quién o quiénes
serian, en buena cuenta, los beneficiados o
perjudicados con disposiciones legales de
esta naturaleza. 5i optamos por la ausencia
de regulacién, los perjudicados serian tan-
to el titular del know how como la socie-
dad en general, pues al no existir un incen-
tivo al desarrollo y transferencia de tecno-
logia, no habria motivo alguno para que

v
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las empresas o personas titulares inviertan
en ello, de tal modo que la sociedad no
podria disfrutar del confort y comodidad
que la tecnologia provee hoy en dia.

Veamos qué ocurriria si nos pareciera
que la regulacion legal es la mejor de las
opciones. Si las disposiciones legales ga-
rantizan que el licenciante del knrow how
percibird los beneficios econémicos de la
tecnologia que transfiere y que su titulari-
dad no se vera afectada, ni durante ni des-
pués de fenecido el vinculo contractual, se
le estard incentivando a producir, generar
e invertir mds recursos en investigacion
tecnoldgica. Consecuentemente, los bene-
ficiados seremos todos, pues tendremos
miés alternativas en el mercado que nos
permitan obtener confort y rapidez en los
servicios, entre otros.

5. CONCLUSION

La regulacién de las obligaciones pos-
contractuales es la solucién mis apropiada
de conflictos, que si bien hasta hoy no son
frecuentes, nada garantiza que en un futu-
ro cercano no lo serin. Si bien el resultado
practico de una medida como ésta nos in-
duce a pensar en la privacién del derecho
del ex licenciatario a participar en el mer-
cado, no por ello su adopcién deja de ser
eficiente. Muchas veces, en aras del bie-
nestar comin, se hace necesario el sacrifi-
cio de algunos.
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