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Derecho aplicable a contratos internacionales de know
how de acuerdo a la
Ley de Derecho Internacional Privado

Luis Carlos Mota Arocha”

Resumen

El principio de autonomia de las partes es el primer criterio que
mstaura la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana para la
determinacion del Derecho aplicable a contratos internacionales, sin
embargo, cuando las partes no han hecho esa determinacion se
establece un criterio subsidiario, el de los vinculos mas estrechos, el
cual hemos mterpretado en base a las tendencias mas recientes en el
area, con respecto a lo que se ha llamado la obligacion caracteristica,
que en el caso de los contratos de cesion o licencia de know how es la
transmision del secreto. Asi, el Derecho aplicable a los contratos
mternacionales de cesion o licencia de know how serd el del domicilio
del cedente o licenciante, mdependientemente del pais donde se ha
propuesto la demanda.

Abstract

The principle of autonomy of the partics 1s the main criterion that the
International Private Law of Venezuela uses to defined the applicable
law to mternational contracts; nevertheless, when the parties have not
made that clear, a secondary criterion is used- the one with more legal
bonds. As for mandatory characteristic, this is a tendency in the lield;
and when 1t comes to contracts of assignment or know-how licensing
agreements, the transler of the secret becomes the rule. Also, the
applicable law to the contracts of assignment or know-how licensing
agreements is going to be defined by the domicile of the grantor or
licensor, regardless of the country where the demand was filed.
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" Trabajo final presentado para la asignatura “Introduccién a la Investigacion en Derecho
Internacional Privado y Comparado” impartida por la profesora Maria Victoria Marquez en
el semestre 2013-1.

" Abogado graduado en la Universidad Central de Venezuela (2011), tesista de la Maestria
de Derecho Internacional y Comparado de la misma casa de estudios. Ayudante de la
Citedra de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Buenos Aires. Dedicado
profesionalmente a la revision de contratos internacionales.
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Introduccién

Es un hecho en ¢l mundo actual que la informacion exclusiva que posea un
comerciante determina el conseguir buenos resultados en un mercado tan
competiivo como ¢l de hoy en dia. En vista de esa realidad se han crecado
mecanismos, por medio de tratados y leyes, que protegen a los mnovadores
quicnes obtienen conocimientos a través de medios licitos. Es por ello que
los derechos de patente o secretos industriales favorecen la  libre
competencia, lo que en delinitiva, mejora los bienes ofertados amparando al

consumidor.

En Venezuela, son pocos los autores que estudian las arcas de confluencia
entre el Derecho Internacional Privado y la propiedad intelectual a pesar de
que el comercio mternacional, que es cada dia mas dinamico, supone la
translerencia de bienes inmateriales como parte de la interaccion que se da
entre los comerciantes. De esta manera se da una gran cantidad de
relaciones juridicas que se encuentran influenciadas por elementos que por
su naturaleza sobrepasan las fronteras de los Istados y que incluyen

cuestiones relativas a derechos sobre bienes mmateriales.

A consecuencia de ello hemos decidido estudiar cual debe ser el Derecho
aplicado por un juecz venezolano cuando le presenten contratos
mternacionales que versen sobre propiedad telectual, especilicamente los
contratos de know how. Para ilustrar ¢l objcto de estudio, hemos decidido
presentar un caso hipotético que nos ayude a visualizar todas las

consideraciones teoricas que haremos a lo largo del presente trabajo:
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La compania matriz domiciliada en Alemania de la reconocida marca de
carros BMW, posee un secreto sobre la téenica para pintar los automoviles a
muy bajo costo validando que su pintura ¢s mucho mas brillante y duradera
que otras marcas competidoras. Un comerciante chino decide crear una
compania cn Venezuela y construir una fabrica de ensamblaje de carros en
este pais registrando una nueva marca ¢ invirtiendo varios millones de
dolares en maquinarias. Adicionalmente, a través de la compania y bajo una
gran suma de dinero, negocid un contrato por diez (10) anos sobre ¢l secreto
mdustrial de la BMW para hacer que la pintura de sus carros sca mas
resistente y economica. A los (5) anos de estar produciendo carros en
Venczuela la empresa empieza a generar pérdidas y debido a esto deciden
obviar el contrato sobre el know how y vender el sccreto a otras companias
competidoras. L.a empresa alemana demanda a la compania infractora,
domiciliada en Venczuela, y el Juez debe determinar cudl es ¢l Derecho
aplicable al contrato.

Se aclara que el caso se plantea con paises con los cuales Venezuela no ha
firmado tratados que sc¢ refieran al Derecho aplicable a los contratos
mternacionales. Por ende, en el presente trabajo nos limitaremos a resolver
cual es el Derecho aplicable a contratos mternacionales de know how,
tomando en cuenta los criterios establecidos en la Ley de Derecho
Internacional Privado.

Para la determinacion del Derecho aplicable en el caso planteado es
necesario sentar ciertas bases teoricas que se desarrollaran durante el trabajo.

I. La propiedad intelectual

Cuando hablamos de¢ propiedad mtelectual nos referimos a un arca del
Derecho que regula todo aquello que tiene que ver con bienes que son
creaciones del mtelecto humano, bienes mmateriales que pueden ser
valorados en dinero'. Tradicionalmente, la propiedad intelectual ha hecho
una distincion entre derechos de autor, marcas y patentes, a pesar de que en

' Mogollén-Rojas, Ivor, Propiedad mtelectual. Temas escogidos, Caracas, Vadell Hermanos,
2008, 2% ed., p. 25.
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la actualidad son muchos mas los derechos protegidos por esta rama, entre
los cuales s¢ encuentra ¢l know how o secreto imndustrial.

A. Definicién de know how

Kl know how o sccreto industrial es una mmformacion que no es del
conocimiento general, que tiene caracter reservado y que da al poseedor de
dicha informacion una posicion de ventaja sobre sus competidores’. Lsta
mformacion secreta puede ser un conjunto de ideas, procedimientos o
experiencias aplicables al areca empresarial. 1 know how se¢ puede adquirir
licitamente de manera originaria 0 mediante un contrato y puede ser
adquirido de manera 1ilicita, caso en el cual el ordenamiento juridico prevé

ciertas consecuencias por medio de normas sobre competencia desleal.

B. El principio de territorialidad

Los derechos sobre propiedad mtelectual se encuentran determinados por el
principio de territorialidad’, el cual establece que el Estado donde se cree el
Derecho sera el que regulé todo lo que tenga relacion con el mismo'. Sin
embargo, por la naturaleza del know how, ¢s complicado determinar donde
se creo ese derecho ya que a diferencia de las marcas, patentes o derechos
de autor no existe ningun registro; lo mismo seria contrario al caracter
secreto de la mlormacion. En este mismo sentido, el know how no es un
derecho de exclusiva sino un monopolio factico, lo cual excluye la
territorialidad absoluta que cobija a la propiedad intelectual’.

* Hefter, Laurence / Robert Litowitz, ;Qu¢ es la propiedad mtelectual?, Introduccion a los
derechos de la propiedad intelectual, S/L, Oficina de Programas de Informacion
Internacional, Departamento de los Estados Unidos, 1999, p. 7 ss.

* Hefter / Litowitz, ;Qu¢ es la propiedad intelectual?..., ob. cit. p. 7 ss.

* Aleman, Marco, El principio de la territorialidad de los derechos de propiedad industrial
frente a dos nuevas realidades: globalizaciéon e internet, en: Revista de Derecho
Comunicaciones y Nuevas Tecnologias (Universidad de Los Andes), 2010, No. 4, p. 3.

’ De Miguel Asencio, Pedro, Contratos internacionales sobre propiedad industrial, Madrid,
1995, pp. 70-75.
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C. Formas de adquirir los derechos del know how

De acuerdo a la consideracion anterior, se hace necesario senalar las formas
de adquirir los derechos sobre el know how. La primera seria de manera
originaria, en este supuesto la persona que posee ¢l conocimiento secreto
logro obtenerlo por sus propios medios, producto de distintas circunstancias
de hecho, como: la mvestigacion, un accidente cientifico, el mejoramiento a

través de los anos de una técnica, entre otras.

La segunda manera de tener posesion de un secreto industrial es mediante
un contrato, ya sca que se trate de un contrato de cesion, donde la persona
que tiene legitmamente el conocimiento secreto de aplicacion industrial lo
traspasa de manecra plena. O también, que estemos en presencia de un
contrato de licencia, donde el sujeto que tiene de forma legal el know how lo
traspasa de manera limitada, en otras palabras, solo otorga ciertas facultades
al licenciatario sobre el bien objeto del acuerdo de voluntades’.

La tercera forma de adquirir el secreto mdustrial seria mediante practicas
desleales, que consisten en acciones de espionaje, ¢l mcumplimiento de
contratos, ¢l abuso de conlianza, la instigacion a la infraccion y la adquisicion
de mformacion no divulgada por terceros que supicran, o también, por

negligencia grave en el caso de que no supieran.

D. Marco legal de protecciéon en Venezuela

En Venczuela los secretos empresariales reciben proteccion por medio de
tratados mternacionales, la Constitucion y leyes mternas. En cuanto a los
tratados se encuentra ¢l Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con ¢l Comercio, el cual fue ratificado
por nuestro pais en el ano 1995 estableciendo en su articulado” que las

°* De Miguel Asencio, Contratos internacionales..., ob. cit., p. 65.

" Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio. Articulo 39: “1. Al garantizar una proteccion eficaz contra la competencia desleal,
de conformidad con lo establecido en el articulo 10bis del Convenio de Paris (1967), los
Miembros protegeran la informaciéon no divulgada de conformidad con el parrafo 2, y los
datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con
el parrafo 3.2. Las personas fisicas y juridicas tendran la posibilidad de impedir que la
mformacién que esté legitimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o
utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales
honestos, en la medida en que dicha informacion: a) sea secreta en el sentido de que no sea,
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personas tendran derecho a impedir que se divulgue la mformacion secreta
que este legitmamente bajo su control, adquirida o utiizada por terceras
personas sin su consentimicnto o que la misma sea contraria a los usos

comerciales honestos.

El caso especifico de los “usos comerciales honestos” refiere a practicas
como: ¢l mcumplimiento de contratos, ¢l abuso de conlianza, la instigacion a
la mlfraccion e incluye la adquisicion de mformacion no divulgada por
terceros que supleran, o que no supieran por negligencia grave que la
adquisicion implicaba practicas de competencia desleal.

Por su parte la Constitucion nacional establece en el articulo 299° que el
régimen socio-cconoémico de este pais se fundamenta en el principio de la
libre competencia. Este principio encierra que no existan practicas de
competencia desleal, las cuales desde un punto de vista econémico y social
podrian ir en contra del desarrollo del sector comercial, dado que las
empresas invierten gran cantidad de recursos en la creacion de nucevos
conocimientos para lograr la maxima calidad del producto. Y esa continua
competencia en pro al perfeccionamiento es la que brinda benelicios a la

sociedad’.

Por otro lado, tenemos una Ley interna que promueve y regula la libre
competencia”, la cual prohibe la creacion de politicas comerciales que

como cuerpo o en la configuracién y reuniéon precisas de sus componentes, generalmente
conocida m facilmente accesible para personas mtroducidas en los circulos en que
normalmente se utiliza el tipo de informaciéon en cuestion; y b) tenga un valor comercial por
ser secreta; y ¢) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para
mantenerla secreta, tomadas por la persona que legitimamente la controla.

* Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela (G.O. No. 5.453 de 24 de marzo
de 2000). Articulo 299: “El régimen socioeconémico de la Republica Bolivariana de
Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre
competencia, proteccion del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el
desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El
Estado conmjuntamente con la iniciativa privada promovera el desarrollo armoénico de la
economia nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional,
elevar el nmivel de vida de la poblacion y fortalecer la soberania econémica del pais,
garantizando la seguridad juridica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y
equidad del crecimiento de la economia, para lograr una justa distribucion de la riqueza
mediante una planificacion estratégica democratica participativa y de consulta abierta”.

’ Mogollon-Rojas, Propiedad intelectual..., ob. cit. pp. 37 -54.

" Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (G.O. No. 34.880 de
18 de enero de 1992). Articulo 17: “Se prohibe el desarrollo de politicas comerciales que
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tiendan a la desaparicion de competidores a través de competencia desleal y
entre csas politicas prohibidas se encuentra la violacion de secretos
mmdustriales. Todas estas normas, tanto de caracter mternacional como
mterno, deberan ser aplicadas a cualquier caso con elementos extranjeros de
acuerdo al orden de fuentes que se encuentra establecido en la Ley de
Derecho Internacional Privado™.

II. Derecho internacional privado

En lo que se reliere al Derecho internacional privado, esta es un area del
Derecho que se encarga de resolver relaciones juridicas, entre particulares,
que presentan algan elemento de extranjeria relevante. Dentro del objeto de
estudio de esta rama se ha considerado que se encuentra mcluido todo lo
tocante al Derecho aplicable a aquellas controversias que se deriven de un

contrato mternacional.

A. Contratos internacionales

De manera general podemos decir que un contrato es una relacion juridica
en la cual dos 0 mas personas manifiestan su voluntad de obligarse a cumplir
con un determinado fin. Ahora bien, para que un contrato sea considerado
como Internacional, ¢l mismo debe tener por lo menos un clemento de
extranjeria relevante, la doctrina ha hecho una clasilicacion de los criterios

que pueden hacer que un contrato sea de caracter mternacional.

En primer lugar se habla de criterios juridicos donde se mencionan
cucstiones relativas a la nacionalidad o domicilio de las partes contratantes,
que el pais donde se haya celebrado el contrato sea dilerente al pais donde
deba ¢jecutarse o viceversa; la calificacion mternacional hecha por las partes,
entre otras. En segundo lugar, un criterio econémico de acuerdo al cual el

tiendan a la eliminacién de los competidores a través de la competencia desleal y, en
especial, las siguientes:... 32 El soborno comercial, la violacion de secretos imndustriales y la
simulacion de productos”.

" Ley de Derecho Internacional Privado. G.O. No. 36.511 de 6 agosto de 1998.
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contrato ¢s internacional cuando los clectos del mismo puedan poner en

juego los intereses del comercio internacional .

En referencia a lo anterior, cabe destacar que la ultima palabra acerca de la
naturaleza internacional de un contrato la tendra el juez, quien debera
determinar si electivamente nos encontramos ante un contrato internacional
pero la importancia de esta apreciacion radicara particularmente en la
determinacion del Derecho aplicable a ese contrato. En electo, si el contrato
no puede ser calificado como un contrato mternacional se aplicaran las leyes
mternas del pais donde se este resolviendo la controversia, de lo contrario, si
el acuerdo es considerado como un contrato mternacional, entonces, en

atencion a distintos criterios podria aplicarse Derecho extranjero.

B. Derecho aplicable a los contratos internacionales

En cuanto a la determinacion del Derecho aplicable a un  contrato
mternacional, la doctrina y la jurisprudencia han sido objeto de una
evolucion que tuvo su punto de partida en una solucién unitaria como lo fue
la aplicacion de la Lex loct actus (Ley del lugar del acto), pasando por una
aplicacion distinta de ordenamientos juridicos de acuerdo a los requusitos de
forma y fondo del contrato, y por ultimo, diferenciar las soluciones para los
mismos cfectos, lo que hoy en dia es conocido como depecage o

[raccionamiento del contrato®.

Posteriormente se desarrolla una solucion mas novedosa, que consiste en
reconocer la aplicacion de un mismo Derecho para regir todos los aspectos
del contrato. Esto puede suceder en virtud del principio de la autonomia de
la voluntad de las partes o, en su defecto, mediante la determinacion de los
vinculos mas estrechos. A proposito de este comentario se resalta que los
ultimos tratados que existen en el mundo sobre determinacion de Derecho
aplicable a contratos internacionales como el Convenio de Roma' reconocen

esta solucion.

” Romero, Fabiola, El Derecho aplicable al contrato internacional, en: Liber Amicorum.
Homenaje a la obra Cientifica y Académica de la Profesora Tatiana B. de Maekelt, Caracas,
FCJPUCV, 2001, T. I, pp. 211- 216.

¥ Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional..., ob. cit., pp. 217- 225.

" Convenio de Roma I. Publicado en el Diario de la Unién Europea el 4 de julio de 2008.
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En nuestro pais la Ley de Derecho Internacional Privado resuelve los
problemas provenientes de la determinacion del Derecho aplicable a las
obligaciones convencionales, en primer lugar, mediante ¢l Derecho indicado
por las partes en ¢jercicio de la autonomia de la voluntad. Y a falta de
mdicacion del Derecho aplicable por los sujetos contratantes, las
obligaciones que deriven de la relacion contractual internacional se regiran
por el Derecho con el cual se encuentren mas directamente vinculadas.
Todos estos criterios seran estudiados para determinar cual sera el Derecho
aplicable a los contratos mternacionales de know how.

1. Criterio de autonomia de las partes

En ¢jercicio del principio de la autonomia de la voluntad, consagrado en la
Ley de Derecho Internacional Privado, se permite a los particulares clegir el
Derecho que va a ser aplicable al contrato”. La eleccion del Derecho
aplicable por las partes puede darse de manera cxpresa o tacita. El
senalamiento expreso se hace mediante una clausula contenida en el
contrato celebrado o en un contrato accesorio, en donde se mdica cual
Derecho es aplicable a ese acuerdo; mientras que la eleccion tacita se deduce

de los t¢érminos del contrato”.

En el caso de los contratos internacionales sobre secretos empresariales cabe
reflexionar lo siguiente: el orden publico internacional es una limitante a la
autonomia de las partes? Respondiendo a ello, este no ¢s ¢l caso. Por lo
menos en lo que respecta al principio de territorialidad, ya que este no
mfluye en el know how como ¢n otros derechos de propiedad intelectual.
Sin embargo con adhesion a la tesis del orden publico internacional a
posteriori’, no descartamos la eviccion del Derecho extranjero cuando en el
analisis de un caso concreto se concluya que, por e¢jemplo, se viola el
principio de libre competencia, algo que va en contra de los principios del

ordenamiento juridico venezolano.

“Ley de Derecho Internacional Privado, articulo 29. “Las obligaciones convencionales se
S

rigen por el Derecho indicado por las partes”.

 Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional..., ob. cit., pp. 747- 778.

" Bonnemaison, José¢, Curso de Derecho internacional privado, Valencia, Vadell Hermanos,

2003, pp. 180-183.
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2. Criterio de los vinculos mas estrechos

Este criterio también ha sido llamado como el criterio de proximidad, de
manera que el juez encargado del asunto debera, a falta de eleccion de las
partes, verificar los elementos objetivos y subjetivos del contrato a los hines
de determinar el ordenamiento juridico con el cual se encuentra mas
vinculado; es decir, el juez decidira cudl sera el Derecho aplicable. Como
senalasemos anteriormente, los criterios objetivos se vinculan con cuestiones
como el lugar donde se celebroé el contrato, ¢l lugar de ¢jecucion del contrato
o el lugar de ubicacion del bien objeto del contrato, mientras que los

subjetivos se encuentran relacionados a las personas contratantes.

a. La obligacion caracteristica

Como indicamos en el punto anterior la Ley de Derecho imternacional
Privado ha establecido como criterio subsidiario que a falta de la designacion
de la ley aplicable al contrato por voluntad de las partes se aplicara el criterio
de proximidad”. El criterio de proximidad segun interpretacion de la ley
permite que se haga esa vinculacion del contrato de la que se habla a un
determinado ordenamiento juridico segin los criterios objetivos y subjetivos

que hemos mencionado anteriormente.

Asi, resulta oportuno sefialar que la Corte de Justicia Europea en distintas
decisiones ha hablado del concepto de obligacion caracteristica. 'Y se
entiende que la misma ¢s aquella obligacion por la cual ¢s debido el pago.
De esta manera, cobran vital importancia tres (3) de los aspectos que hemos
mencionado del contrato, como: el lugar de ¢jecucion del contrato, en
relacion a la parte que ¢jecuta la prestacion caracteristica o el lugar de
ubicacion del bien objeto del contrato; el domicilio de la parte que realiza la
prestacion caracteristica; y el momento en el cual ese prestador caracteristico

[irmo el contrato con respecto a su domicilio”. La interaccion de esos tres (3)

" Ley de Derecho Internacional Privado. Articulo 30: “A falta de indicacion valida, las
obligaciones convencionales se rigen por el Derecho con el cual se encuentran mas
directamente vinculadas. El tribunal tomard en cuenta todos los elementos objetivos y
subjetivos que se desprendan del contrato para determinar ese Derecho. También tomara
en cuenta los principios generales del Derecho Comercial Internacional aceptados por
organismos internacionales”.

¥ De Miguel Asencio, Contratos internacionales..., ob. cit., pp. 239- 240.
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clementos en relacion al tipo de contrato sera la que de lugar a la obligacion

caracleristica™.

ITII. Derecho aplicable al contrato internacional de know how
A. Contrato de cesion de know how

El contrato de cesion de know how supone la existencia de un cedente,
quicn posce en primer término el bien mmaterial sobre el cual recaera la
obligacion de transmision de la mformacion conlidencial y un cesionario que
se obliga a pagar un precio en contraprestacion. kn este tipo de contratos el
cedente pierde cualquier posibilidad de volver a hacer uso del bien o
derecho una vez se perfeccione el acuerdo de voluntades™.

B. Contrato de licencia de know how

Esta modalidad de contratacion supone al igual que todos los contratos la
existencia de dos o mas acuerdos de voluntades, que en el marco de una
relacion juridica tienden a un fin; en este tipo de negocios el titular de un
bien mmaterial da permiso a que un tercero ¢jercite todas o ciertas facultades
que derivan de la tenencia del bien sin perder el derecho sobre el bien, aqui
¢l adquiriente se ve obligado a pagar un precio. Ahora bien, la diferencia
sustancial que tienen un contrato de licencia y/o cesion de know how se
encuentra en el objeto.

En este ipo de acuerdos ¢l bien trasmitido ¢s como dijimos anteriormente,
un monopolio factico, que consiste en tener una mformacion de caracter
secreto, aplicacion empresarial y que otorga a su poscedor una ventaja sobre
sus competidores dentro de un mercado™; desde el punto de vista
obligacional crea al licenciante o cedente la responsabilidad de comunicar
dicho derecho al licenciatario o cesionario de manera que el bien mmaterial

pueda ser usado efectivamente, para que el mismo produzca los benelicios

* De Miguel Asencio, Contratos internacionales..., ob. cit., pp. 220-258.
* Aguilar Gorrondona, José, Contratos y garantias, Caracas, UCAB, 17* ed., 2008, pp. 329-
340.

-

” Mogollon-Rojas, Propiedad intelectual..., ob. cit., pp. 55-56.
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cconomicos esperados y mantener el secrcto, de lo contrario no existiria

causa en ¢l contrato.

En cuanto a las obligaciones del licenciatario se encuentran la de pagar el
precio acordado por el bien mmaterial, no trasmitir ¢l secreto a otras
personas a no ser que el contrato celebrado lo permita, y dada la
problematica de no poder resttuir ¢l bien, desprendiéndose del
conocimicnto adquirido, s¢ suele incluir una clausula que prohiba la
explotacion del know how una vez haya concluido el tiecmpo por el cual se
permitio la licencia. Y aunque no e¢s objeto del presente trabajo nos parece
mteresante resaltar que existen  diferencias doctrinales en cuanto a la
duracion de la obligacion de mantener el secreto una vez concluida la

licencia.

C. Derecho aplicable a contratos internacionales de know how.
La obligacion caracteristica

Ya hemos dicho que el know how es parte de los derechos protegidos por la
propiedad intelectual, y que sin embargo por su naturaleza atipica no se
puede considerar que el mismo tenga caracter territorial, de manera que no
existe ninguna imposibilidad para que las partes en el uso de la autonomia de
la voluntad decidan, cuando se trata de un contrato internacional, cual sera el
Derecho aplicable ¢ incluso determinen la jurisdiccion, todo esto con arreglo
al sistema de prelacion de fuentes que se encuentra en la Ley de Derecho
Internacional Privado”.

Sin embargo, cuando las partes no han elegido el Derecho aplicable
debemos acudir al criterio que establece que las obligaciones convencionales
se rigen por el Derecho con el cual se encuentren mas directamente
vinculadas. IEn ese mismo orden de 1deas, con base a todo lo dicho, resulta
mtrigante dada la naturaleza del contrato de cesion o licencia del know how
cual es el Derecho con el que se encuentra el contrato mas directamente

? Ley de Derecho Internacional Privado. Articulo 1: “Los supuestos de hecho relacionados
con los ordenamientos juridicos extranjeros se regularan, por las normas de Derecho
Internacional Publico sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados
internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicaran las normas de Derecho
Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizara la analogia y, finalmente, se
regiran por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados”.
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relacionado. La respuesta a esa interrogante la encontramos mediante la
aplicacion del criterio de los vinculos mas estrechos en atencion a la

prestacion caracteristica.

Asi, cuando estamos en presencia de un contrato sobre los derechos del
know how, vemos quec la obligacion caracteristica esta por parte del
licenciante o cedente, dependiendo del caso, siendo este quien debe
trasmitir ¢l objeto de la obligacion y recibir un pago a cambio. Kl licenciante
o cedente en un contrato de know how se encuentra en la obligacion de
trasmitir ¢l secreto empresarial y el licenciatario o cesionario de pagar el
precio acordado por la obtencion del bien mmaterial, la explotacion de ese
bien es una cuestion secundaria.

Entonces, segun las ideas que se han propuesto con anterioridad, ¢l Derecho
aplicable al contrato mternacional de know how que se¢ planted como
¢jemplo al principio de este trabajo sera ¢l Derecho aleman. En el caso
disenado, el licenciante (compaiiia domiciliada en Alemania) es quien tiene
¢l derecho sobre el bien inmaterial y realiza la obligacion caracteristica al
trasmitir el secreto empresarial y recibir un pago por dicha transferencia.

Conclusiones

De acuerdo a todas las consideraciones anteriores se concluye que es posible
la aplicacion de un Derecho extranjero por parte del juez venezolano cuando
al mismo sc¢ le presente un contrato internacional que tenga como objeto la
transmision de un secreto empresarial, ya sea que se trata de un contrato de
cesion o de licencia, todo esto debido a que la naturaleza atipica del bien con
respecto a los demas derechos de propiedad mtelectual hace imposible la
aplicacion de la territorialidad.

La determinacion del Derecho aplicable al contrato internacional de know
how se hace con base a la autonomia de las partes y si las mismas no
seleccionaron la ley por la cual se regiria el mismo, entonces, s¢ aplica el
criterio del Derecho con el cual el contrato se encuentre mas estrechamente
vinculado. A esta conclusion se llega determinando la obligacion
caracteristica, que en el caso de los contratos estudiados, es la trasmision del
secreto industrial.
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Asi, ¢l Derecho aplicable a los contratos internacionales de licencia de know
how scra el elegido por las partes o el del domiciio del licenciante
mdependientemente  del pais donde se ha propuesto la demanda.
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