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INTRODUCCION

El Derecho Mercantil desde sus origenes
es un derecho flexible que trata de responder
a las necesidades comerciales de la época, de
ahf que resulta frecuente que surjan nuevas
formas de contratacién que por lo general
nacen en los pafses de mayor desarrollo
econdmico e industrial y por lo tanto de mayor
trafico comercial.

Algunas figuras contractuales ya no tan
nuevas en Europa o Estados Unidos a ralz de
la expancién econémica de estos paises y del
llamado fenémeno de la Globalizacién Eco-

némica Mundial, estan conociéndose en nuesty,
medio, por lo que resulta muy importante que log
abogados nos dediquemos al estudio de estag
figuras contractuales para que podamgg
responder con eficiencia a las necesidades del
Mercado.

En el presente trabajo nos vamos a abocar
a tratar la figura del contrado de Know How ¢ de
provisién de conocimientos técnicos como
prefieren llamario algunos, en sus aspectos més
esenciales y practicos con el fin de que resulte
un instrumento Util y no de mera cultura juridica,

CAPITULO |
CONCEPTO DE KNOW - HOW

Este concepto fue desarrollado por la
préactica en el sistema juridico angloamericano,
pero es la Camara Internacional de Comercio,
quien posteriormente se aboca al estudio de la
figura con el fin de clasificar su concep-
tualizacién e indagar si hay proteccion legal
para esta figura en algunos paises; asi en 1957
define el Know How como “La totalidad de los
conocimientos, del saber especializado y de la
experiencia volcados en el procedimiento y en
la realizacién técnica de la fabricacién de un
producto puede por lo tanto ser denominado
“art de fabrication™; y expresamente en el
mismo documento dijo que “este concepto
puede designar no solamente formulas y
procedimientos secretos, sino también una
técnica que guarde conexién con proce-
dimientos de fabricacion patentados y que sea
necesaria para hacer uso de la patente. Puede
también designar procedimientos précticos,
particularidades y conocimientos especia-
lizados técnicos, que fueron siendo obtenidos,
por un productor a través de investigaciones y

1 Stumpf, Herbert. El Contrato de Know - How. p. 5-6.

qgue no deben aun ser adquiridos por la
competencia’.

Literalmente Know How, significa “saber
como”, que de acuerdo al criterio de Guillermo
Cabanellas(h) esta denominacién resulta infeliz
para denominar una figura tan-completa como
la que pretente nominar y textualmente dice
“...tal expresion no tiene un sentido totalmente
preciso ni en la practica de nuestro derecho ni
en la de otros derechos, tal como el nortea-
mericano, que han sido los creadores de [a
misma”2 y concluye que es mas acertado para
nuestro idioma referirse a esta figura como
“contratos de provisién de conocimientos
técnicos”, es importante tal sefialamiento a
efecto de que tengamos presente que no hay
uniformidad en la doctrina ni en las diferentés
legislaciones sobre la denominacion que debe
usarse, por lo que cuando se habla de Kno¥
How, contratos de asistencia técnica 0 0™
tratos de cesién de tecnologfa, etc. es MUY
probable que se esté hablando de lo mismo-

2 Cabanellas, Gulllermo(h). Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnologla en el Derecho Privado. p. 28.
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Para nuestros efectos vamos a definir el
Know How, como un contrato que se celebra
entre dos 0 mas empresas, por lo que una

confire a la otra una serie de técnicas y.

procedimientos normalmente no patentados,
para la fabricacién de un artfculo o explotacién
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de una actividad, que por la investigacion y
experiencia ha desarrollado dicha empresa y
que son secretas, que a corto plano no hay otra
forma de conseguirlas en el mercado, a cambio
de una contraprestacién X y con la condicién
de no divulgar los secretos confiados.

FUNCION ECONOMICA

Una empresa que a través del tiempo a
logrado, con la préactica, estudios e
investigaciones, desarrolla una tecnologfa y su
méaxima rentabilidad al aplicarla, que
constituyen el aima de esa empresa y que por
lo tanto expresan su nivel industrial, econémico
y comercial, y una empresa més pequefia o
mas nueva puede aprovecharse de esos
beneficios sin incurrir en los gastos de trabajo
y deméds implicaciones que conlleva adquirir
tales conocimientos por si misma; sin embargo

es importante que los palses sobre todo del ter-
cer mundo presten mucha atencién a este tipo
de contratos de privisién de tecnologfa y en
especial este tipo de contratos de provision de
tecnologia y en especial al Know How, a efecto
de verificar que reaimente se obtenga
beneficios para un sano desarrollo y que no se
trate sélo de nuevas férmulas de dependencia
o de control de las economfas desarrolladas,
sobre las que estan en vias de desarrollo.

FORMAS DE MANIFESTACION

El concepto de Know How, es muy amplio
y puede abarcar un sin fin de aspectos en el
ambito técnico y comercial de una empresa;
dibujos de construccién, formulas y recetas;
indicacion de la calidad del material usado,
documentos de fabricacién; documentos,
ventas y distribucion, etc.® y que se concretan
generalmente en un contrato de Know How,
transferencia de tecnologia o similares.

Naturaleza juridica del contrato de Know
How. Para el Autor Guillermo Cabanellas (h) el
propésito del estudio de la naturaleza de este
tipo de contratos “... no pasa de ser la de incluir
adecuamdamente a los contratos aquf
analizados dentro de las categorfas juridicas
tradicioanels, si ello es posible, a fin de precisar
las normas juridicas que les seran
aplicadas...™.

3 Al respecto ver Stumpf, Herbert op. cit. p. 40.
4 Cabanellas, Guillermo (h). op. cit. p. 40.

Pareciera ser que en nuestra legislacién
este es un contrato atipico, es decir que no esta
regulado por la ley, bajo el nombre de Know
How u otro similar como la transferencia de
tecnologia; que en la practica es relativamente
nuevo, sin embargo el hecho de que no este
tipificado no implica que no se pueden pactar
contratos de Know How, en nuestro pais, por el
contrario la Constitucién Politica en sus
articulos 20, 11 a contrario sensu, 25 y 28 lo
permiten, pero también pone limitaciones y asf
el articulo 46 dice expresamente “son
prohibidos los monopolios de cardcter particu-
lar y cualquier acto, aunque fuera originado en
una Ley, que amenace o restrinja la libertad de
comercio, agricultura e industria. Es de interés
publico la accién del Estado encaminada a
impedir toda préactica o tendencia monopo-
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lizadora...” y el articulo 47 que dice: “Todo autor,
inventor, productor o comerciante gozaré
temporalmente de la propiedad exclusiva de su
obra, invencién, marca o nombre comercial,
con arreglo a la ley”; y en relacién con estos
preceptos constitucionales debe considerarse
el articulo 1022 del Cédigo Civil que dice “Los
contratos tienen fuerza de ley entre las partes
contratantes”.

El estudio de estos principios funda-
mentales de nuestro ordenamiento juridico en
relacién con el contrato de Know How y simi-
lares es tema para una investigacién, para el
caso que nos ocupa, sélo debemos sefalar
que si en el futuro se quisiera tipificar estos
contratos o adoptar, o firmar convenios inter-
nacionales, sobre el particular, estos debera
tenerse en cuenta; al igual que si nuestros Juz-
gados tuvieran que pronunciarse al respecto; y
es importante recalcar que estos principios que
informan esta materia contractual en otros
ordenamientos juridicos, en materia de libre
competencia desleal. Para abordar de acuerdo
a nuestro ordenamiento juridico el contrato
Know How es necesario ademas de tener en
cuenta los principios constitucionales, recurrir
a los principios generales de los contratos, y en
lo que pueda aplicarse por analogia o tipicidad
implicita, con respecto a las figuras contrac-
tuales semejantes tipificadas de ahi que es
importante hacer la comparacion con algunos
contratos:

a) Con el Contrato de- Compra-venta; este
contrato es aquel por el cual dos sujetos de
Derecho pactar sobre cosa y precio (art.
1049 c.c.), es decir un sujeto transmite a
otro la propiedad de un bien material o
inmaterial contra la entrega de una
contraprestacion que puede ser en dinero
efectivo o en especie. Pero en el contrato
de Know How, lo que se transfiere es el
derecho a usar una tecnologla y/o una
experiencia por un perflodo determinado o
en el caso de que sea indefinidamente,

5 Stumpf, Herbert. op. cit. p. 59,
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b)

siempre se presenta el hecho de que g
beneficiario no puede disponer del objetg
del contrato libremente, no lo puede
vender, ceder o subarrendar como seria |q
normal en el caso de la compra-venta,
estos aspectos ya hacen una diferencia
sustancial; al respecto nos dice el autor
aleman Herbert Stumpf., “... en cada casg
concreto, si el estado de los intereses que
la ley ha presupuestado como mddulo de
valoracion para llegar a determinada
regulaciéon que resulta del respectivo
contrato de Know How. Sélo siendo asi se
podra aplicar la correspondiente norma
que rige en el compra-venta® sobre el par-
ticular se refiere sobre todo a los casos en
el no se le hay fijado al contrato una
limitacion temporal o0 ain cuando se la
haya puesto término (para efectos de
regalias) la tecnologfa y experiencia objeto
del mismo no sera devueltos por el
beneficiario y este podra seguir aprove-
chandolos.

Con el Contrato de Locacién de Servicios
y de obra; esta comparacién puede tener
sentido para aquellos ordenamientos
juridicos que tienen un concepto amplio
sobre la locacién de servicios y de obra,
como podrfa ser el caso de Francia segun
lo expresa Guillermo Cabanellas (h)
exponiendo el criterio de Magnin: “...
Magnin se coloca dentro de la definicion
amplia que del contrato de locacién de
obra da el articulo 1710 del Cédigo Civil,
francés, para el que aquel es el contrato
por el cual una de las partes se obliga 2
hacer alguna cosa para la otra mediante el
pago de un precio convenido entre ambas.
la Ley Francesa, del 3 de enero de 1967,
amplla esa definicién al extender la
calificacién del contrato de locacion de obra
a los contratos por los cuales un arquitecto
0 un técnico se comprometen a realizar un
estudio, prestacién de indole netamente
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intelectual. El autor citado halla que los
Contratos de Transferencia de Tecnologia
encajan, basicamente, dentro del cuadro
as( descrito de los contratos de locacién de
obra”.®

Poca relevancia tienen cualquier compa-
racién que quisiéramos hacer a la luz de
nuestro ordenamiento, con el contrato de
obra, porque este al promulgarse el Cédigo
de Trabajo, a quedado reducido a la cons-
truccion de una obra cierta y determinada
por un precio alzado segun se desprende
de los articulos 1183 y siguientes del
Cédigo Civil, que para nada se asemeja al
contrato de Know How.

Con el Contrato de Arrendamiento; por el
Contrato de Arrendamiento el propietario de
un bien inmueble o mueble o de un derecho,
concede a el arrendatario el derecho de uso
0 goce de la casa y sus accesorios por un
tiempo determinado a cambio de un precio
que puede ser una suma de dinero o una
cantidad determinado de frutos. Al respecto
nos dice Stumpf. “Es el contrato de arren-
damiento el contrato que por su configu-
ragion legal es mas semejante al contrato
de Know How, por cuanto confiere un
derecho al uso. Aun cuando el Know How
no constituya normalmente un derecho, la
posicion del beneficiario del Know How
semeja, por su contenido, a la del arrenda-
tario de un derecho”.” Sin embargo en la
legislacién costarricense el Know How,
podrfamos atrevernos a afirmar que si es un
derecho, legalmente constituido, con
categorfas de bien jurfdico tutelado, de
acuerdo a lo que se desprende del “Acuer-
do sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio”, de la Ronda de Uruguay de
Negociaciones Comerciales Multilaterales y
que corresponde a la Ley de la Republica
nGmero 7475,y que sefiala en su articulo

6 Cabanellas, Guillermo(h). op. cit. p. 59.
7  Stumpf, Herbert. op. cit. p. M.

o1

uno, inciso segundo “A efectos del presente
acuerdo, la expresion intelectual que son
objeto de las secciones 1a7delaPartell, y
la seccién 7 de la Parte |l se titula: Protec-
cioén de la Informacién no Divulgada. Ar-
ticulo 39 “1. Al garantizar una proteccion
eficaz contra la competencia desleal, de
conformidad con lo establecido en el ar-
ticulo 10 bis del Convenio de Par(s (1967),
los miembros protegeran la informacién no
divulgada de conformidad con el parrafo 2,y
los atos que hayan sometido a los gobier-
nos o a organismos oficiales, de confor-
midad con el péarrafo 3.

2. Las personas fisicas y juridicas tendran la
posibilidad de impedir que la informacién
que esté legltimamente bajo su contros se
divulgue aterceros o sea adquirida o utili-
zada por terceros sin su consentimiento de
manera contraria a los usos convencionales
honestos; en la medida en que dicha

" informacion:

a) Sgiall' secreta en el sentido de que no
sea, como cuerpo o en la configuracién
y reunién precisas de sus compo-
nentes, generalmente no conocida ni
facilmente accesible para personas
introducidas en el circulo en que nor-
malmente se utiliza el tipo de infor-
macién en cuestion; y

b) Tenga un valor comercial por ser
secreta; y

c) Haya sido objeto de medidas razona-
bles, en las circunstancias, para man-
tener secreta, tomadas por la persona
que legitimamente la controla...10 : A
los efecctos de la presente disposi-
cion, la expresién “de manera contraria
a los usos comerciales honestos”
significara por lo menos las practicas
tales como el incumplimiento de
contratos. el abuso de confianza, la
investigacién a la infraccién, e incluye la
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adquisicién de informacién no divul-
gada por terceros que supieran, o que
no supieran por negligencia grave, que
la adquisicién implicaba tales practicas”
(el subrayado es m(o).

En estas circunstancias no resuita des-
cabellado afirmar que siendo un derecho
creado por ley puede disponerse de él, de la
misma manera en que se dispone normal-
mente en el Trafico Comercial de los bienes
y derecho de la categorfa a la que corres-
ponde; y si.nos encontramos frente a un
contrato de Know Howa término o que no
siendo bajo ciertos presupuestos pueda
rescindirse, y que ademas por ese derecho
de uso de esos secretos se paga a su pro-

‘pietario un precio en efectivo o en especie,

por el monto y la forma convenida, estamos
en presencia de lo que podria ser un con-
trato de arrendamiento, una afirmacion
tajante serfa muy atrevida de nuestra parte,
para una aseveracion categorica se nece-
sita un estudio més profundo una discusién

doctrinaria seria.

Con.el Contrato de Licencia de uso, de

_acuerdo al articulo 32 del Convenio Centro-
- americano para la Proteccién de la Propie-

dad Industrial dice “El propietario de una
marca puede, por contrato otorgar licencia
de la misma, a una o varias personas.

La licencia de uso puede ser exclusiva o no
exclusiva respecto a determinado territorio
o zona.

El propietario de la marca puede reser-
varse el derecho al uso simultdneo de la
misma.

Podran pactarse, igualmente, condiciones y
restricciones respecto a la manera de
emplearse la marca, siempre que tales
condiciones o restricciones no contra-
vengan lo dispuesto en este Convenio, a su
vez el articulo 34 del Convenio sefiala “El
Contrato de Licencia de Uso, debera ser
inscrito en el Registro de la Propiedad In-
dustrial y sélo surtira efecto a terceros a
partir de la fecha de la correspondiente
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inscripcion”; de igual manera esta regulady
la licencia de uso de patente al efecto véase
la Ley de Patentes de Invencion, Dibujos

Modelos Industriales y Modelos de Utilidag,
artfculo 3y el artfculo 27 de su reglamenty,

La diferencia fundamental con el contratg
de Know How, estiba en que se trata g
primero de un contrato sobre el derecho de
uso de un derecho registrado y que también
ese contrato sobre ese derecho debe
registrarse; se trata entonces de contratos
claramente tipificados, por el contrario e
contrato de Know How, su objeto no es reg-
istrable, asf como tampoco el derecho de
uso que puede conceder su propietario, y
ademés tampoco esta claramente tipificado
como vimos en el aparte anterior.

El'Contrato de Know How Internacional;En
el Contrato de Know How Internacional, en
el que una empresa costarricenses es
parte, para dilucidar su naturaleza juridica,
en cada particular, es imprescindible re-
currir a los principios del Derecho Interna-
cional Privado; fundamentalmente el Prin-
cipio de la Autonomia de la Voluntad, porel
que las partes son libres para elegir el
derecho que se va a aplicar a su relacién

_contractual. Este principio se divide en

autonomfa conflictual y autonomia material.

Por la autonomia.conflictual: las partes
eligen en el contrato el Derecho Aplicable;y
por la autonomia material ademéas de elegir
el Derecho Aplicable pueden excluir ciertas
normas coactivas de ese derecho elegido,
de manera expresa e indicar la reglamen-
tacion aplicable sustitutiva; sobre la auto-
nom(a conflictual véase el articulo 27 del
Cédigo Civil Costarricense y sobre la auto-
nomifa material vease los articulos 18y 19
del mismo cuerpo legal.

El andlisis de la naturaleza juridica de un
Contrato Know How Internacional en el qué
un costarricense es parte, debera realizarsé
ala luz del Derecho Aplicable escogido por
las partes y en su defecto por el derecho
que corresponda de acuerdo a las normas
conflictuales aplicables.
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CAPITULO I
CONCLUSION DEL CONTRATO DE KNOW - HOW

La conclusién de un contrato de Know
How, se perfecciona cuando una oferta contrac-
tual es aceptada inalteradamente®; y asl lo
sefiala nuestro Cddigo Civil en su articulo 1009
“Desde que la estipulacién se acepta, queda
perfecto el contrato salvo los casos en que la
ley exija alguna otra formalidad”, sin embargo
para efectos de prueba es indipensable que
sea escrito como se desprende del artfculo
3851 del Codigo de Procedimientos Civiles, por
el cual después de un monto en el fijado toda
convencioén o acto jurldico debera constar en
un documento publico o privado. Otra razén por
la que es importante que se concierte por
escrito es para que queden bien claros los
derechos y obligaciones de las partes, a conti-
nuacion vamos a enumerar y explicar breve-
mente algunos de esos derechos y obligacio-
nes que las partes deben presisar en el
contrato.

A) Garantias que debe dar el cedente de
Know How: Vicios Juridicos y Vicios de
la Cosa:

“El suministro de conocimientos técnicos
constituye la obligacién esencial del proveedor
de tecnologia™, es la principal obligacion del
cedente del Know How, pero puede ser que
esta oblgiacién adolesca de vicios, enun sen-
tido lato, que no llene las expectativas del bene-
ficiario, pero estas espectativas no satisfechas
podrén calificarse de vicios si estan contem-
pladas en el contrato (esencialmente en lo que
se refiere a vicios en la-cosa), de ahf que resul-
te atinada la observacién de Stumpf. “Es reco-
mendable, sobre todo, que el beneficiario
procure obtener que en el contrato se incluyan

8 Stumpf, Herbert. op. cit. p. 40.
9 Cabanellas, Guillermo(h). op. cit. p. 56.
10 Stumpf, Herbert. op. cit. p. 56.
11 Pietzcker, citado por Stumpf Herbert. op. cit. p. 52.

promesas expresas acerca de las cualidades
del Know How que son para él de importancia
decisiva™?; en otras palabras las garantfas del
objeto del contrato deben quedar claramente
estipuladas en forma expresa o implicita.

a) Garantias por Vicios de la Cosa:

En la mayor parte de la doctrina se en-
cuentra generalizado el criterio de que cuando
nos referimos a vicios de la cosa en el contrato
de Know How, estamos hablando de realiza-
bilidad técnica y utilizabilidad, en lo que la
doctrina no es convergente es en cuanto a la
conceptualizacion de estas expresiones pero el
asunto no es significativo porque en realidad lo
gue sucede es que agregan o quitan elementos
descriptivos, para nuestro efecto vamos a decir
con Pietzcker, que: “realizabilidad técnica: es
cuando la invencion puede ser llevada a efecto
con los medios de que dipone actualmente la
técnica” (existen los medios técnicos para la
fabricacién del objeto) y “utilizabilidad..., sig-
nifica... que la invencién tienen que alcanzar el
objetivo cuya consecusién se ha propuesto”.'

En cuanto a las pretenciones que corres-
ponde a los contratantes el grado y la medida
de la responsabilidad, habra que analizario en
cada caso concreto, de acuerdo al derecho
elegido o que corresponda segun las normas
conflictuales aplicables, en el caso de los Know
How Internacionales, si fuera un contrato de
Know How Nacional (celebrado en Costa Rica,
entre costarricenses y con efectos en Costa
Rica), o que siendo internacional se la aplique
el derecho costarricense, de acuerdo a lo
estudiado en el aporte sobre la naturaleza del

arrendamiento artfculos 1127 y siguientes del
Cédigo Civil.
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b) Garantias por Vicios Juridicos:

Este aspecto de la garantfa es un poco
mas complejo, porque al no ser registrable el
contrato de Know How, no tiene un efecto erga
omnes, por lo que la prueba ademas de ser
dificil por las caracteristicas del objeto, se
vuelve fundamental para clasificar cualquier
situacion, en la que el beneficiario del Know
How sea perturbado legalmente en el ejercicio
de sus facultades (aprovechamiento del Know
How), por derechos de terceros; para deter-
minar la situacién jurfdica del beneficio del
Know How, segun Guillermo Cabanellas (h),
sera esencial determinar su buena o mala fe,
en el acto de adquisicion; y para que en caso
de que este (el beneficiario resulta perju-
dicado), pueda emprender acciones contra su
dador, pero en todo caso sera a la luz del or-
denamiento jurfdico aplicable que se resuelvan
las situaciones concretas.

B) Obligaciones del Beneficiario del
Contrato de Know How:

El beneficiario del contrato de Know How,
contrae tantas obligaciones, como las que se
pacten explicita o implicitamente en el contrato
(siempre y cuando de acuerdo al derecho
aplicable tales obligaciones no devengan
nulas); sin embargo hay ciertas obligaciones
del beneficiario que son caracteristicas de este
tipo de contratos que por lo general siempre las
vamos a encontrar presentes: La obligacion de
guardar y proteger el secreto industrial de los
conocimientos objeto del contrato; la obligacién
de pagar regalfas; la obligacién de ejercicio; la
obligacién de que una vez conclufdo el
contrato, se devuelvan al dador los elementos
materiales que proporciond y el compromiso de
no aprovechar més el objeto del Know How,
etre otras.

a) Obligaciones de guardar y proteger el
secreto:

Esta obligacién a pesar de que de
acuerdo al objeto del contrato resulta funda-
mental, siempre que del contrato mismo se
desprenda que la informacién suministrada es
manejada por el cedente como secreto indus-
trial, siendo asl el beneficiario no podra usar ni
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transmitir esa informacion sino en la formg g,
que haya sido autorizado, sobre el particular gg
responsable ante su dador; el incumplimientg
de esta obligacién podrfa generar ademés gg
la rescision del contrato la indemnizacion por
los dafios y perjuicios causados, ya que ung
vez que alguien se ha apoderado del secretq
material, resulta casi imposible despojario dg|
mismo o impedirle incluso que no lo utilice, por
la naturaleza misma del objeto.

b) Obligacién de pagar regalias:

Es la obligacién que adquiere ¢|
beneficiario de pagar un precio en dinero o en
especie (un porcentaje de los objetos fabri-
cados), por adquirir la informacién industrial y
su derecho de uso; que incluye también las
obligaciones accesorias para hacer efectivo el
pago y controlar por parte del dador que se
hace debido pago. Las formas de pago se
pactan libremente entre los contratantes, puede
ser un precio fijo cada cierto tiempo, un porcen-
taje sobre las ventas, o sobre los objetos
producidos, o bien sea un sélo pago o incluso
en algun caso podria ser gratuito. El precio y la
forma de pago asf como las consecuencias de
su incumplimiento es importante que queden
muy claros en el contrato.

¢) Obligacién del Ejercicio:

Es importante que el dador se aseguré
que el beneficiario hara uso del Know How, n0
solo en la forma indicada, porque podrfa estar
en juego el prestigio de su empresa sobre todo
cuando en la etiqueta de los productos del
beneficiario se hace referencia a la misma por
medio de alguna leyenda o signo de identifi-
cacién (pactados en el contrato); como pard
asegurarse el pago especialmente en los casos
en el que su monto dependeré del volumen de
productos fabricados o sobre el volumen de
ventas.

d) Obligacién de devolver el Know HoW
una vez concluido el contrato:

Esta obligacién debe quedar muy clard
en las cldusulas contractuales si es de lntefésl
del dador e indicar la responsabilidad de
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beneficiario; en realidad el cumplimiento de
este aspecto es muy diffcil de ser controlado
por el dador porque puede obligar al bene-
ficiario a devolver los elementos materiales,
folletos, dibujos, manuales, maquinas, pero el
beneficiario ya es sabedor de esos secretos y
no es féacil controlar que no los utilice, de ahl
que podria resultar importante estipular una
clausula penal con un monto significativo en
caso de incumplimiento de dicha obligacién.

C) Guia para la Elaboracién de un Contrato
de Know How.

A propésito de la conclusién del con-
trato de Know How, voy a exponer en forma in-
dicativa y sencilla los aspectos mas impor-
tantes a tener en cuenta en la redaccién de un
contrato de estos, basada en una gufa sobre el
particular redactada por la Comisién de Indus-
tria y Productos Basicos de la Comunidad
Econémica Europea. "

Generalmente antes dejconcertar un
contrato de Know How, se traﬂaja sobre un
precontrato, en el que se debe|consignar en
primera instancia con mucha presicion: 1.- El
objeto del contrato, en que consi#te, el territorio
en el cual se va a aplicar, si a la par del Know
How se incluirén en el contratoalgan otro tipo
de derechos patentados o no. 2.- Una des-
cripcion de la industria que desarrolla el
interesado en adquirir el Know How 'y cual es
su expectativa en dicha adquisicion. 3.- Entrega
de elementos para su examen: Indicar cuales
documetnos e informacién y la manera de
sumninistro, pone el posible cedente a
disposicién del posible beneficiario, y por
cuanto tiempo. 4.- Estipular que garantfa debe
rendir el precontratado interesado para que se
le facilite en la forma concertada los elementos
documentales e informacién secreta. 5.- La
obligacién del depositario de mantener el
secreto y no utilizarlo aun'después de que ex-
pire el precontrato; y las posibles sanciones
econémicas en caso de incumplimiento. 6.-
Duracién del precontrato y devolucién de los
elementos documentales e informacion se-
creta. 7.- Eleccién del derecho aplicable si es

contrato internacional. 8.- Aclarar si las posibles
controversias derivadas del precontrato o en
conexién con él, serdn de conocimiento de un
tribunal ordinario o de un tribunal arbitral y en
este Ultimo caso cémo estara integrado.

En la elaboracién propiamente ya del
contrato es importante contemplar los siguien-
tes aspectos:

1. |dentificar claramente a las partes
contratantes.

2. Redactar el contrato con mucho cuidado y
fijar con claridad y presicién los derechos
y obligaciones de las partes y sobre todo
de determinar con exactitud el Know How
que constituye el objeto del contrato; de
manera que se reduzca al minimo el nume-
ro de posibles interpretaciones.

3. Determinar en el tiempo la duracién de las
obligaciones de las partes, es decir en caso
de prestaciones periddicas, dentro de que
plazos debe cumplirse cada una.

4. Traducciones de idiomas: Cuando el con-
trato sea redactado en més de un idioma,
las partes estableceran cuél o cuales
versiones habran de ser las determinantes.

5. Alcance de la utilizacién del Know How.
territorio del contrato; especificaciones
sobre sublicencias; especificaciones sobre
el &mbito de la utilizacién industrial,
reservas; duracion; etc.

6. Sobre derechos exclusivos: si los hay en
que consisten.

7. En cuanto a las obligaciones del conce-
dente del Know How, el concedente tiene
que comprometerse a comunicar los cono-
cimientos técnicos que constituyen el Know
How, y las garantfas que da en lo que
respecta al resultado, prestar asistencia
técnica, instrucciones etc., asf como las
condiciones bajo las cuales se transfieren
los medios necesarios para que el bene-
ficiario tome posesion del Know How, se
determinaran el lugar, el plazo y la forma.
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También es importante que conste en el
contrato la obligacién del concedente de
mantener el secreto todo en los contratos
en los que median derechos exclusivos
amplios; asf igualmente que se indique cuél
es el fundamento juridico que le permite al
concedente diponer del Know How y el
valor econémico del mismo.

En cuanto a las obligaciones del bene-
ficiario del Know How: La obligacién princi-
pal del beneficiario del Know How consiste
en pagar una suma de dinero como contra-
prestacién por el Know How recibido tam-
bién puede ser que no tenga que pagar
ninguna suma cuando constituya un
complemento de otros negocios (licencias
de patentes etc.) Son importantes también
las obligaciones de mantener el secreto,
utilizar el Know Howy conservar la calidad
en los objetos fabricados sobre su base. El
pago puede pactarse en dinero o en mer-
cancfas (en un sélo pago, en tracto suce-
sivo sobre diferentes bases o modalidades,
lo que se conoce como regalias), o bien en
un intercambio de Know How. También
debe quedar clara la responsabilidad en
caso de pretenciones de terceros, y sobre
los aspectos referentes a las patentes que
guarden relacién con el Know How al mo-
mento de la contratacién o de las que
fueren otorgadas posteriormente aun al
mismo concedente.
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Otros elementos que en general debgp,
tenerse en cuenta en la consertacion de estq
tipo de contratos son por ejemplo:

— La expiracién del contrato: Las causas gyg
consecuencias.

Disponer cuél va ha ser el derecho aplica.
ble, en caso de controversias (si se trata dg
un contrato internacional), se debe tener en
cuenta las dificultades que podran derivar
de la aplicacién de un derecho extranjero o
del reconocimiento y ejecucion del fallos ju-
diciales y laudos arbitrales de otros pais. En
caso de que convenga en un Tribunal Ar-
bitral se podra escoger también el derecho
procedimental.

Respecto al orden publico: debera tener
especial cuidado en la posibilidad de que el
derecho aplicable elegido, el derecho apli-
cable a los paises del beneficiario, del ce-
dente, el del pais donde se firme el contrato
o al de donde haya de ejecutarse contenga
disposiciones de orden publico que limiten
su libertad de contratacién; y finalmente;

Respecto del Tribunal competente si sera
un Tribunal Ordinario o un Tribunal Arbitral,
en caso de que se estipule que las contro-
versias seran resueltas por un Tribunal
Arbitral debe especificarse el procedimien-
to para la designacién de los arbitros y es-
tablecer que el compromiso arbitral con-
serva su eficacia con idependencia del
contrato principal.

CONCLUSION

El contrato Know How o de provisién de
conocimientos técnicos, es un contrato
complejo en el que cada uno de sus elementos
puede ser objeto de un estudio particular, sobre
el que vamos a encontrar en la doctrina
opiniones divergentes, especialmente sobre su
naturaleza juridica.

Es un tema que al igual que otras figuras
contractuales novedosas pra nuestro medio,
requiere de que los juristas costarricenses se

aboquen a su estudio; y se piensa en las
medidas legislativas que deban preveerse para
el futuro.

También resultaria muy importante e In"
teresante los estudios socio-econémicos al
respecto que nos diera las luces sobre las policas
politico-econémicas y jurfdicas a desarrollar
especialmente en aquellas figuras contractuales
que como el Know Howimplican por lo general €f
el caso de Costa Rica la importacion dé
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tecnologia de palses desarrollados, para que no
se vayan a constituir estas un mecanismo sin
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control de dominacién econémica que no proveen
de un sano y verdadero desarrollo.
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