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I. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

A. Nociones previas

1. Por tecnologia se entiende el conjunto de métodos y conocimientos técni-
cos necesarios para fabricar o comercializar un producto, para prestar un servicio o
para gestionar de forma eficaz una empresa. La tecnologia, a diferencia de la cien-
cia, no consiste en un conjunto de conocimientos teéricos, sino en la capacidad:
para organizar dichos conocimientos de forma eficaz en vistas a la produccmn ya
la comercializacion.

2. Desde un punto de vista juridico la tecnologia retine los requisitos necesa-
rios para poder ser considerada un bien inmaterial: a) es objeto de tutela por el or-
denamiento juridico a través del Derecho de la propiedad industrial y del Derecho
de 1a competencia desleal, fundamentalmente, (1) b ) posee un valor patrimonial
en la medida en que permite a su titular fabricar productos de mejor calidad y mas
competitivos (2) y ¢) goza de entidad suficiente para ser objeto de negocws juridi-
cos (3).

(1) L. Diez-Picazo, Derecho y masificacion social. Tecnologia y Derecho privado (Dos esbozos),
Madrid, (Civitas),1979. Sefiala este autor, citando a Ascarelli, que «asi como en lo que se refiere a las co-
sas materiales o corporales el ordenamiento juridico se limita a recoger y dar curso a una realidad que es
prejuridica, en lo que concierne a los bienes inmateriales, las cosas ocurren de modo diferente. Se disci-
plina normativamente el supuesto mismo del hecho constitutivo del bien. El bien mismo en cuanto tal es
una creacion del Derecho y sélo pueden ser considerados en puridad como bienes inmateriales aquéllos
que el Derecho define tales en atencién a razones que son de politica juridica». (p. 132). )

(2) Las empresas cada dia destinan mayores inversiones en la investigacién y desarrollo técnologico
(I'+ D). En sectores como la quimica, la informatica y las telecomunicaciones estudios recientes demues-
tran que las empresas destinan a [ + D un 15% de su cifra de negocios.

(3) Las empresas que carecen de medios humanos y financieros suficientes para la innovacién tec-
nolégica se ven obligadas a adquirir, en el mercado interno e internacional, los conocimientos y las com-
petencias técnicas necesarias para poder fabricar y comercializar productos competitivos:
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3. Por transferencia se entiende, en el lenguaje juridico tradicional, el cambio de
titularidad de un derecho. Sin embargo, en el caso concreto de la tecnologia, la transfe-
rencia no implica necesariamente un cambio de titularidad, sino Gnicamente que aquél
que tiene un dominio sobre un procedimiento de fabricacion, comercializacién o gestion
(proveedor), proporciona a la otra parte (adquirente), la posibilidad de explotar dicho
procedimiento de forma auténoma, e incluso de introducir en €l ciertas innovaciones (4).

El hecho de que en la actualidad quienes detentan la tecnologia suelan ser las
empresas, y en menor medida las personas fisicas (inventores aislados), hace que
su transferencia tenga lugar juridicamente a través del contrato. Sin embargo, no
existe ni en el Derecho interno ni en el Derecho internacional, un contrato tipifica-
do como contrato de transferencia de tecnologia.

B. Las operaciones de transferencia de tecnologia: delimitacién del estudio

-4. Las operaciones a través de las cuales puede tener lugar la transferencia de
tecnologia son de diversa indole. En una primera aproximacion al tema cabe iden-
tificar las siguientes (5): a) la aportacién de capital tecnoldgico a una empresa en
cuanto modalidad de inversién directa (6); b) la venta o alquiler de bienes de equi-

(4) Una de las cuestiones mds debatidas doctrinalmente ha sido la relativa a la naturaleza juridica,
real o personal, de los contratos de transferencia de tecnologia. La respuesta suele ser distinta segin se
trate de un contrato de cesion o de licencia y en este ditimo supuesto, segin si la licencia es exclusiva o
no. Pero incluso respecto de un mismo tipo de contrato de licencia, la calificacién de los derechos del li-
cenciatario, tampoco es undnime. Vid., A ViDA, «Les contrats de licence en droit international privé» Re-
vue critique, 1964, pp. 210-211; E. ULMER, «Intellectual Property Rights and the Conflict Laws, Luxem-
bourg, 1978 pp. 79-81; y S. SoLTYSINSKI, «Choice of law and choice of forum in transnational transfer of
technology transactions» Recueil des Cours, vol. 196 (1986-1) pp. 287-294.

(5) Segin el Proyecto de Cédigo de conducta de la UNCTAD (TD/CODE TOT/ 47 de 20.VI.1985),
Las transacciones de transferencia de tecnologia son acuerdos entre las partes que entrafian una transferen-
cia de tecnologia, tal como se define en el parraf. 1.2, particularmente en cada uno de los casos siguientes:

a) La cesién, venta y licencia de todas las formas de propiedad industrial, excepto las marcas, las marcas de
servicio y los nombres comerciales cuando no formen parte de las transacciones de transferencia de tecnologia;

b) Ei suministro de conocimientos técnicos y de experiencia técnica en forma de estudios de viabili-
dad, planos, diagramas, modelos, instrucciones, guias formulas, disefios técnicos basicos o detallados, es-
pecificaciones y material de formacién, servicios que entrafien la aportacion de personal técnico, consulti-
vo a directivo y formacioén de personal;

¢) El suministro de los conocimientos tecnoldgicos necesarios para la instalacién, explotacién y fun-
cionamiento de plantas industriales y de material y la entrega de instalaciones llave en mano;

d) El suministro de los conocimientos tecnoldgicos necesarios para adquirir, instalar y utilizar ma-
quinaria, material, productos intermedios y/o materias primas que hayan sido adquiridos por compra,
arrendamiento u ofro medio;

) La transmisién de contenido tecnoldgico de los acuerdos de cooperacion industrial y técnica.

(6) El inversor extranjero, al constituir una sociedad, al adquirir todas o parte de las acciones de una
sociedad ya existente o al asociarse a empresas del pais huesped, no sélo trae consigo dinero y/o equipo
capital necesario para la inversion sino también su capital tecnolégico (ideas y criterios a cerca de como pro-
ducir més y mejor, patentes, Know How ect.). Ahora bien, como se vera mas adelante (p. 7-9), cuando la
empresa inversora es una multinacional, esta aportacién tecnoldgica da lugar no tanto a una transferencia in-
ternacional de tecnologia sino mds bien a una circulacion interna de tecnologia (vid. R. REconDo, «La
transferencia internacional de tecnologia» Anuario de Derecho Internacional, 1879-81, pp. 145 y 240-242).
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po que incorporan nueva tecnologia; c) la cesién o la licencia de patentes y mar-
cas; d) la comunicacion de Know How (conocimientos técnicos secretos o no di-
vulgados a través de una patente) o la asistencia técnica y la formacién profesional
(conocimientos técnicos no confldenmales) e) las operaciones complejas destina-
das a la construccién de instalaciones industriales (contratos llaves en mano, pro-
ducto en mano o mercado en mano); y f) los acuerdos de cooperacién o de crea-
cién de joint ventures (7).

5. Todas estas operaciones de transferencia de tecnologia tienden a permitir
que una parte acceda y explote, industrial y comercialmente, la tecnologia que po-
see la otra (8). Sin embargo, y a pesar de esta finalidad comin, la diversidad de
mecanismos juridicos a través de los que tienen lugar la transferencia de tecnolo-
gia impide su andlisis global por parte del Derecho internacional privado.

En primer lugar hay que tener en cuenta que en algunos supuestos, la transferen-
cia de tecnologia constituye un fin en si misma (contratos de cesién o licencia de pa-
tentes y marcas), mientras que en otros, dicha transferencia no es mis que un medio
de inversidn (capital tecnoldgico) o el resultado de un contrato de venta o de arrenda-
miento de bienes de equipo (tecnologia incorporada) (9). Desde la perspectiva del
Derecho internacional privado, cuando la operacién no tiene por objeto principal la
transferencia de tecnologia, carece de conexién auténomd. Asf por ejemplo la aporta-
cion a una sociedad de derechos de propiedad industrial se rige por la lex societa-
tis (10) y la venta o arrendamiento de un bien mueble en el que se haya incorporado
nueva tecnologia, se rige por la ley aplicable al contrato de venta o arrendamiento.

En segundo lugar, incluso respecto de los contratos de cesién o licencia de un
derecho de exclusiva, el distinto régimen juridico al que se hallan sujetas las in-
venciones industriales (patentes) y los signos distintivos (marcas), aconsejan su
estudio separado.

Por ultimo, la opcién por una determinada modalidad de transferencia estd
condicionadada por las diferencias de nivel tecnolégico existentes entre las partes.

Si las partes tienen un nivel tecnolégico equivalente, bastard con la transmi-
sién de los conocimientos técnicos protegidos por la ley (patentes) o no (Know
how) para que el adquirente esté en condiciones de explotar industrial o comer-
cialmente dichos conocimientos.

(7) G. Mopiano, «Les contrats de transfert de technologie», Droit et practique du commerce inter-
national, 1983, n.® 3 pp. 553 y ss.

(8) J. SHaPirA, «Maitrese et autonomie technologiques en droit international du développement»,
Etudes offertes a B. Goldman 1982, pp. 327-328.

(9) Segun el Proyecto de Cédigo internacional de conducta para la transferencia de tecnologia
(TDICODE TOT/47 de 20.VI.1985), por transferencia de tecnologia debe entenderse: Art. 1.2 «La trans-
ferencia de conocimientos sitemdticos para la fabricacion de un producto, la aplicacién de un proceso o la
prestacion de un servicio, y no se extiende a las transacciones que entrafien la mera venta o el arrenda-
miento de un producto».

(10) M. DIeNER, Contrats internationaux de propiéte industrielle, Paris, 1986, pp. 269-289 y I. Fo-
YER Yy M. VIVANT, Le droit des brevets, Paris, 1991, pp. 429-432,
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Si las partes tienen un nivel tecnolégico desigual, la mera transmisién de los
conocimientos técnicos no serd suficiente para permitir su explotacion. Serd nece-
saria ademds una transmisién de competencias, mediante contratos de asistencia
técnica o de formaci6n del personal.

Finalmente, si se quiere garantizar que el adquirente —al aplicar los cono-
cimientos transmitidos a la fabricacién y comercializacién de sus productos—,
obtenga resultados satisfactorios, (productos con la calidad, cantidad y precio pre-
vistos en el contrato), deberd acudirse a operaciones més complejas tales como los
contratos «{laves en mano» «producto en mano» o «mercado en mano» (11).

6. El presente estudio se centrard en el analisis de las cuestiones de Derecho
internacional privado que suscitan los contratos de licencia de patentes de inven-
cién y de comunicacién de know how. El examen conjunto de estos contratos
obedece a que, —mds alld de las diferencias entre el modelo de regulacion de las
patentes y del know how como se. tendrd ocasién de comprobar (12)—, cumplen
una funcién socio-econémica anéloga, de tal modo que la libertad contractual de
las partes sufre idénticas o paralelas limitaciones (Derecho de la competencia y le-
‘yes de policia tecnoldgica).

Para comprender la importancia y frecuencia de los contratos internacionales
de licencia hay que tener en cuenta los motivos que impulsan al titular de la tecno-
logia a ceder su uso, ya que, en una primera aproximacion al tema, puede parecer
paradéjico que alguien esté dispuesto a ceder la explotacion de sus conocimientos
y procedimientos técnicos y a renunciar, con ello, a las ventajas competitivas que
los mismos le proporcionan. Entre estos motivos cabe destacar (13):

a) La necesidad de recuperar parte de las elevadas inversiones que la empresa
se ve obligada a realizar en programas de I + D inclinan a ceder la explotacion de
la invencidn a otras personas a cambio de una determinada suma de dinero.

b) El contrato permite ampliar extraterritorialmente el monopolio de explota-
cién, sobre todo en el caso de licencia de patentes, sin tener que crear una filial o
sucursal de produccién o de comercializacion en el extranjero, lo cual puede resul-
tar excesivamente oneroso para las pequefias y medianas empresas.

¢) Incluso para las grandes empresas, los contratos de licencia les permiten
llevar a cabo actividades muy diversificadas sin tener que recurrir a inversiones en
distintos frentes.

d) Los contratos de licencia constituyen un mecanismo sustitutorio de acceso
a un mercado extranjero en aquellos paises en que por'motivos politicos o finan-
cieros no es posible o resulta excesivamente costosa la exportacién de mercancias
(mercados cautivos, necesidad de mantener un servicio post venta, elevadas tasas
ardncelarias) o la creacion de una filial de produccidn (elevado riesgo de naciona-
lizacién).

(11) Vid. infra, pp. 21-22 y notas (54), (55), (56) y (57).
(12) Vid. infra pp. 11-20.
(13) M. DIENER, Op. cit., Paris: Litec, 1986, pp. 202-208.




Aspectos del derecho internacional privado de los contratos .. 235

e) Por dltimo cabe sefialar, que si bien es cierto que los contratos de licencia
de patente o de Know How, limitan la libertad econdmica del licenciante y le exi-
gen renunciar a las ventajas competitivas que obtendria si procediera a la explota-
cion directa de la patente o de los conocimientos técnicos no divulgados, en el pais
del licenciatario, también es cierto que ante las dificultades de esta explotacién di-
recta y ante el riesgo de que su inactividad sea aprovechada por otros, el contrato
de licencia le permite controlar la competencia. En definitiva el contrato de licencia
le permite ampliar su zona de influencia, controlar la competencia del licenciata-
rio a través de cldusulas que le aseguren su dependencia econémica y evitar asi la
competencia de terceros.

II. EL CARACTER INTERNACIONAL DE LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA

7. Por regla general se considera que la transferencia de tecnologia es inter-
nacional cuando las partes (proveedor y adquirente) tienen su residencia, si son
personas fisicas, o su establecimiento, si son personas juridicas, en distintos pai-
ses (14) o cuando la tecnologia se transfiere para ser explotada en uno o varios paises
distintos al de la residencia o establecimiento de las partes.

En la prictica, sin embargo, el hecho de que la mayor parte del patrimonio
tecnoldgico internacional esté en manos de las empresas multinacionales, hace ne-
cesario distinguir entre transferencias internas o vinculadas y transferencias ex-
ternas (15).

Las primeras, son aquellas que se efectiian entre empresas juridicamente
distintas pero unidas por vinculos financieros (la empresa-madre-proveedora po- -
see la propiedad total o parcial de las acciones de la empresa-filial-adquirente).
Las segundas son las que tienen lugar entre empresas juridica y econémicamente

independientes, es decir, empresas que no pertenecen al mismo grupo de socie-
dades.

8. Cuando la transferencia de tecnologfa tiene lugar dentro del circulo de so-
ciedades que integran el grupo multinacional, no se produce una auténtica trans-
ferencia internacional de tecnologia sino unicamente una deslocalizacién del lugar
de su explotacion. La empresa matriz, —por motivos que obedecen exclusiva-
mente a su estrategia y planificacion tecnoldgica (mayor disponibilidad de personal
cualificado en el pais de su sede, ventajas econémicas derivadas de la centraliza-

(14) El Real Decreto 1.750/1987 de 18 de diciembre, por el que se liberaliza la transferencia de tec-
nologia y la prestacion de asistencia técnica extranjera a empresas espaiiolas dispone en su art. 1 que:
«Quedan sujetas al presente Real Decreto aquellas transacciones en virtud de las cuales: a) un no residen-
te ceda a un residente el Derecho de propiedad, explotacién o utilizacion de patentes de invencion, cono-
cimientos secretos no patentados ect...».

(15) J. Snapira, «Les contrats internationaux de transfert technologique». Cluner, 1978, pp. 21-23.
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cion de las actividades de I + D, temor a la divulgacién de sus secretos industria-

“les ect...)—, suele reservarse la investigacion bdsica y aplicada y las tecnologias
de punta, limitdndose a transferir a sus filiales en el extranjero los conocimientos
y métodos imprescindibles para que puedan fabricar, en condiciones menos cos-
tosas (menor presion fiscal sobre las actividades productivas, mano de obra més
barata, ect.) (16).

Para hacer frente a esta estrategia de las multinacionales y conseguir que la
transferencia de tecnologia contribuya al desarrollo tecnoldgico del pais huesped,
algunos Estados han intensificado su control sobre las inversiones extranjeras en
forma de aportacién tecnoldgica diferenciando su regulacion de la prevista para las
aportaciones de capital o los bienes de equipo (17).

En la Decisién 24 relativa a un Codigo comiin de tratamiento de los capitales
extranjeros y de las marcas, patentes, licencias y regalias, adoptada por la Comi-
sién del Acuerdo de Cartagena en 1971 (18), se excluyeron las aportaciones tecno-
légicas del concepto de inversidn extranjera directa y se las sometié a un régimen
especifico (19). Segiin el art. 21, en el supuesto de contribuciones tecnoldgicas in-

(16) R. RECONDO, «La transferencia internacional de tecnologia» Anuario de Derecho Internacio-
nal, 1879-81, pp. 145 y 240-242 y V. KARM, Les contrats de réalisation d’ensembles industriels et le
transfert de technologie, Québec, 1987, pp. 7-8.

En Espafia, los dltimos datos de la OCDE muestran que el 80% de la tecnologia no incorporada (pa-
tentes o asistencia técnica) se adquiere a multinacionales a través de sus filiales, sin que muchas veces sea
posible, —en opinién de P. Sanchez, Presidenta del Comité de Politica Tecnoldgica de la OCDE—, saber
si las facturas que se pagan corresponden a la tecnologia realmente recibida o sélo son beneficios con cla-
ras ventajas fiscales (El Pars, de 7 de julio de 1991).

(17) En Espafia, la aportacion directa a una empresa de asistencia técnica, patentes y licencias de fa-
bricacién extranjera se conceptiia como inversién extranjera mediante capital exterior (art. 2.1c) de la Ley
de Inversiones extranjeras en Espafia de 27 de junio de 1986. El art. 2 de la Orden de 4 de febrero de
1990 por el que se desarrollan las normas reguladoras de las inversiones extranjeras en Esparia (B.O.E.
n.2 56 de 6 de marzo de 1990) dispone que la aportacién directa de una empresa de asistencia técnica, pa-
tentes y licencias de fabricacién extranjera podrd realizarse libremente para efectuar inversiones extranje-
ras en Espafa sin necesidad de verificacién administrativa previa por razén del medio de inversién. Asi
mismo, a efectos de control de cambios, el reciente Real Decreto num. 181611991 de 20 de diciembre so-
bre ordenacién econdmica de las transacciones con el exterior (B.O.E. n.? 310 de 27 de diciembre de
1991) ha suprimido el trdmite de verificacién por la Direccién General de Transacciones Exteriores que
exigia el derogado Real Decreto n.2 1.75011987 de I8 de diciembre por el que se liberalizaba la transferen-
cia de tecnologia y la prestacion de asistencia técnica extranjera a empresas espafolas. Segiin el art. 2.6 de
este Real Decreto, la verificacion podia ser denegada cuando el valor de la contraprestacion pactada supe-
raba manifiestamente el valor real de la tecnologia transferida o de Ia asistencia técnica prestada.

(18) El Acuerdo de Cartagena o Pacto andino se firmé el 26 de mayo de 1969. En la actualidad los
paises miembros de dicho Acuerdo son: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perd y Venezuela.

(19) Por inversion extranjera directa se entiende, segin el art. 1 del Cédigo comiin, «los aportes pro-
venientes del exterior de propiedad de personas naturales y juridicas extranjeras al capital de una empresa,
en monedas libremente convertibles o en bienes fisicos o tangibles tales como plantas industriales, maqui-
narias nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, mate-
rias primas y productos intermedios.

Igualmente, se considerardn como inversién extranjera directa las inversiones en moneda nacional
provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior y las reinversiones que se efectuen de
conformidad con el presente régimen».(Cit. en Inrernational Legal Materials, 1977, p. 138).
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tangibles suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra fi-
lial de la misma casa matriz, no debfa autorizarse el pago de regalias ni admitirse
deduccidn alguna, por este concepto, a efectos tributarios».

Las dificultades econémicas por las que atraviesan los pafses andinos (eleva-
das tasas de inflacidn, deuda externa ect...).han hecho necesario adoptar medidas
que contribuyan a estimular y promover las inversiones extranjeras. Dentro de este
marco liberalizador se ha procedido a modificar el régimen de las contribuciones
tecnoldgicas intangibles. Primero, en 1987, mediante la autorizacién del pago de
regalias y mds tarde, en 1991, admitiendo que los Pafses miembros, de conformi-
dad con sus respectivas legislaciones, puedan considerar como aporte de capital,
las contribuciones tecnoldgicas intangibles, tales como marcas, modelos industria-
les, asistencia técnicas y conocimientos técnicos patentados o no patentados que
puedan presentarse bajo la forma de bienes fisicos, documentos técnicos e instruc-
ciones (20).

9. Respecto de las fransferencias externas de tecnologia, es decir, aquellas
entre empresas juridica y econémicamente independientes, cabe sostener, de
acuerdo con los criterios expuestos, su cardcter internacional siempre que el pro-
veedor y el adquirente de la tecnologia residan o estén establecidos en paises dis-
tintos o cuando la explotacién de la tecnologia transferida tenga lugar en uno a
varios paises distintos al de la residencia o establecimiento de las partes. Sin em-
bargo, este criterio no es undnimemente compartido. Como sefiala S. Soltysinski,
algunos paises en desarrollo equiparan, en cuanto a su régimen juridico, las trans-
ferencias locales y las transferencias internacionales cada vez que la sociedad lo-

cal proveedora de la tecnologia es propiedad o estd controlada por una sociedad
extranjera (21).

(20) Por Decisién 220 de 11 de mayo de 1987, la Comisién del Acuerdo de Cartagena modificé el
art. 21 del Codigo comun de tratamiento de los capitales extranjeros, marcas, patentes, licencias y regalias
que quedsd redactado del siguiente modo:

«Las contribuciones tecnolégicas intangibles dardn derecho al pago de regalias previa autori-
zacién del organismo nacional competente, pero no podrén computarse como aporte de capital.

Las regalias devengadas podrdn ser capitalizadas, de conformidad con los términos previs-
tos en el presente régimen, previo pago de los impuestos correspondientes.

Cuando estas contribuciones sean suministradas a una empresa extranjera por su casa ma-
triz o por otra filial de la misma cada matriz, se podra autorizar el pago de regalias en casos
previamente calificados por el organismo nacional competente del pais receptor.

Para estos efectos se entiende por contribuciones tecnoldgicas intangibles los recursos deri-
vados de la tecnologfa, tales como marcas, modelos industriales, asistencia técnica y conoci-
mientos técnicos patentados o no patentados que puedan presentarse bajo la forma de objetos,
documentos técnicos e instrucciones». (Cit. en International Legal Materials, 1988, p. 974)

Posteriormente, la Decisidn 291, adoptada el 21 de marzo de 1991, suprimi6 el art. 21 abandonando
con ello el tratamiento diferenciado de las aportaciones tecrolégicas y de las inversiones extranjeras di-
rectas (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, aiio VUL, ndm. 80, Lima 4 de abril de 1991, pp. 44-88
(Cit. en [nternational Legal Materials, 1991, pp. 1288-1289).

(21) S. Sovrysinski, Op. cit. pp. 251-252.
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Este criterio se ha defendido, en el marco de la UNCTAD vy en relacién con
la elaboracién de un Cddigo internacional de conducta para la transferencia de
tecnologia, por los Estados que integran el «grupo de los 77». El futuro Cédigo,
segln los representantes de estos paises, deberia aplicarse, no sélo a las transfe-
rencias de tecnologia que tienen lugar a través de fronteras nacionales, como pre-
tenden los pafses desarrollados (grupo B), sino también, a las transferencias de
tecnologia «entre partes que residan o estén establecidas en el mismo pais cuando
por lo menos una de ellas sea una sucursal, una empresa subsidiaria o una filial de
una entidad extranjera o esté directa o indirectamente controlada por ella y la tec-
nologia transferida no haya sido desarrollada por la parte proveedora en el pais ad-
quirente de la tecnologia, o cuando actie como intermediario en la transferencia
de una tecnologia extranjera» (22).

III. EL OBJETO DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA
A. El derecho de exclusiva sobre los conocimientos y procedimientos técnicos
- aplicables a la industria y al comercio

10. Juridicamente, el objeto de los contratos de transferencia de tecnologia no
son los conocimientos y procedimientos técnicos necesarios para fabricar o comer-
cializar un producto sino los derechos y prerrogativas que el ordenamiento juridico
reconoce a su titular. S6lo la tecnologia tutelada o protegida por el ordenamiento
juridico es susceptible de ser objeto contractual.

11. La proteccién juridica de la tecnologia consiste en atribuir o en reconocer
al titular de una invencién el derecho a explotarla, industrial o comercialmente, en
exclusiva. Por explotacién se entiende la posibilidad de fabricar, utilizar, importar
o comercializar los productos obtenidos gracias a la invencién. La exclusividad,
significa la posibilidad del titular o de sus derechohabientes de oponerse a que
otros realicen estos actos de explotacion (23).

12. Los mecanismos de proteccidn juridica del derecho de explotacion en exclu-
siva son distintos segun se trate de conocimientos técnicos patentados o no patentados.

Si el conocimiento o procedimiento técnico ha sido patentado, —y por consi-
guiente, dado a conocer al piiblico a través de la inscripcién en el Registro de pa-
tentes—, la Ley otorga al titular de la invencion un monopolio de explotacién. Con
ello se recompensa el esfuerzo realizado y se incentiva la actividad investigadora.

22y TDICODE TOT/47, 20 de junio de 1985, Apéndice C.

(23) En el Derecho espaiiol, los arts. 50 y 51 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes, se limitan
a reconocer al titular una serie de acciones tendentes a impedir que terceros exploten la patente sin su con-
sentimiento. En el caso de las marcas, el art. 30 de la Ley 32/1988, de Marcas, es mas explicito al reconocer
expresamente al titular de una marca registrada el derecho exclusivo a utilizarla en el trafico econémico.
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Si se trata de conocimientos, datos o informaciones técnicas no patentadas o
no patentables (24), (el denominado know how (25)), la Ley se limita a reconocer
a su titular, a través de disposiciones de distinta naturaleza (26), el derecho a man-
tener el secreto y a controlar su divulgacién. Hay que tener presente que el valor
econémico del know how radica en la posibilidad de obtener, con su aplicacion,
ventajas competitivas en la industria o en el comercio, y que dicho valor sélo se
mantiene si se garantiza su no divulgacion.

13. Si bien el presente estudio se propone tratar de las cuestiones de Derecho
internacional privado que suscitan los contratos internacionales de transferencia de
tecnologia, se hace también referencia a la competencia judicial internacional y al
Derecho aplicable a las patentes y al know how, en cuanto bienes inmateriales so-
bre los que recaen los citados contratos. Con ello se pretende: a) poder delimitar
con mayor claridad los aspectos obligacionales, —respecto de los cuales las partes
gozan de una amplia libertad de reglamentacion, sélo limitada por el Derecho de
defensa de la competencia y las leyes de policia tecnolégica—, de los aspectos re-
gidos por el Derecho de la propiedad industrial (adquisicion, contenido, duracién,
proteccién y transmision del derecho de patentes) y el Derecho de la competencia
desleal (proteccién y transmisién del know how) y b) poder valorar la influencia
que las disposiciones aplicables a las patentes y al Know how ejercen en la elec-
cién del Derecho aplicable a los contratos de transferencia de tecnologia.

B. Competencia judicial internacional y Derecho aplicable a las patentes

14. En el Derecho internacional privado la regulacién de las patentes se basa
en el principio de la territorialidad.

La territorialidad es una nocién ambigua y poco precisa cuyo significado
debe explicitarse en cada sector concreto. En el contexto de los derechos de pro-
piedad industrial, en general, y de las patentes, en particular, la territorialidad res-
ponde a la necesaria intervencion de una autoridad publica para que el inventor
pueda apropiarse de los conocimientos técnicos patentados (27).

En el campo del Derecho de patentes, por territorialidad se entiende: a) la
vinculacion o conexion juridica de la patente con el ordenamiento del Estado que

(24) Elart. 4.1 de la Ley [1/1986 de 20 de marzo, de Patentes solo considera patentables «las inven-
ciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial».

(25) En un sentido dmplio se puede definir el know how como «conocimiento o conjunto de conoci-
mientos técnicos que no son de dominio piblico y que son necesarios para la fabricacidn o comercializa-
cién de un producto, para la prestacién de un servicio o para la organizacién de una unidad o dependencia
empresarial» (J. MASSAGUER, £ contrato de licencia de know how, Barcelona: Libreria Bosch, 1989, p- 35).

(26) Vid. infra pp. 16-17.

(27) La patente de invencion es un titulo de propiedad industrial (art. 1 a) de la Ley 1/1986 de 20 de
marzo, de patentes}), concedido por una autoridad administrativa (Registro de la propiedad industrial}, por
el que se otorga a su titular un derecho exclusivo de explotacidn de la invencidn, durante un periodo de
tiempo limitado.
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la ha concedido (28); b) el dmbito de aplicacion o alcance de los derechos que
este ordenamiento juridico confiere al titular de la patente. Estos derechos sélo
existen dentro.del territorio del Estado para el cual se ha solicitado y obtenido la
patente (29), y ¢) la inoponibilidad de los derechos del titular de la patente al au-
tor de actos de fabricacion, utilizacién, ofrecimiento o introduccidn en el comercio
de productos objeto de la patente, realizados fuera del Estado que le ha otorgado
su titulo (30). Los derechos derivados de la patente s6lo se protegen dentro del te-
rritorio para el cual se ha solicitado u obtenido su registro.

15. El art. 10.4 del Cédigo civil espafiol responde a este modelo de regula-
cibn territorial, al disponer que:

«Los derechos de propiedad industrial e intelectual se protegerdn dentro
del territorio espafiol de acuerdo con la ley. espafiola, sin perjuicio de lo esta-
blecido por los convenios y tratados internacionales en los que Espafia sea
parte»

Se trata de una norma unilateral que sé6lo recoge uno de los aspectos de la te-
rritorialidad mencionados: la proteccién de conformidad con la ley espafiola de la
propiedad industrial e intelectual frente a los actos ilicitos realizados en territorio
espaifiol. Sin embargo, se sobreentiende que dicha proteccién lo es exclusivamente
de los derechos de propiedad industrial e intelectual creados al amparo de la legis-
lacién espafiola y con una existencia limitada al territorio espafiol (31).

El art. 10.4 precisa, ademads, para su correcta interpretacién, articularse con
los Convenios internacionales suscritos por Espafia y con las disposiciones de De-
recho internacional privado auténomo reguladoras del trato de los extranjeros y de
la competencia judicial internacional, en materia de propiedad industrial.

16. En el campo de las patentes, los Convenios suscritos por Espafia son fun-
damentalmente: el Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial
de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (32), el Tra-
tado de Washington de cooperacién en materia de patentes de 19 de junio de 1970,

(28) Nota de la Oficina permanente de la Conferencia de la Haya sobre los contratos de licencia de
know how. Conference de la Haye de droit international privé. Actes et Documents de la Treiziéme ses-
sion. T.1., La Haya, 1978, p.112.

(29) J. JeuL, Le commerce international de la technologie. Approche juridique, Paris: Librairie
Techniques, 1985.

(30) J. FoYEr, «Problemes internationaux contemporains des brevets d’invention» Recueil des
Cours, Vol. 171, (1981-11), p. 354.

(31) Con gran claridad y precisién M. Virgos destaca el doble alcance del art. 10.4. En base a este
articulo «la ley espafiola decide, para el territorio espaiiol», tanto el nacimiento, modificacion, transmisién
y pérdida de los derechos sobre bienes inmateriales, los tipos de derechos posibles y su régimen juridico,
como la tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial frente a usurpaciones e infracciones.
(«Comentario al art . 10.4» en Comentarios al Cédigo civil, T. 1., Madrid: Ministerio de Justicia, 1991,
pp. 114-115).

(32) B.O.E. n.228 de 1 de febrero de 1974.
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enmendado el 2 de octubre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 (33); yel
Convenio de Munich sobre concesién de patentes europeas de 5 de octubre de
1973 (34);

Estos Convenios internacionales se limitan a establecer algunos principios y
reglas bdsicas, siendo escasas las diposiciones de Derecho uniforme. Por ejemplo,
la regulacién del derecho de prioridad unionista, en el art. 4 del Convenio de Paris
o del plazo de duracién, alcance de la proteccién y efectos de la revocacién de la
patente europea, en los arts. 63, 69 y 68 del Convenio de Munich, respectivamen-
te. Estas reglas o principios pueden resumirse en:

a) Principio de territorialidad e independencia de la patente. Quien desee
proteger su derecho a la invencién en varios pafses parte del Convenio de Parfs
debe solicitar la concesién de una patente en cada uno de ellos. Si se trata de pai-
ses parte en el Convenio de Munich, es posible sustituir los distinos procedimien-
tos nacionales de solicitud y obtencién de patentes por un procedimiento Gnico
ante la Oficina de patentes europea. Sin embargo, una vez concedida la patente
europea €sta se descompone en un haz de patentes nacionales sujetas al Derecho
de cada Estado parte designado por el titular de la patente (art. 64.1 dél Convenio de
Munich); y '

b) La regla del trato nacional. Cada Estado parte.se compromete a conceder
a los extranjeros amparados por los Convenios la misma proteccién de los dere-
chos de propiedad industrial que concede a sus nacionales (arts. 2 y 3 del Conve-
nio de Parfs y art. 64.3 del Convenio de Munich). Como sefiala E. Ulmer (35), es
posible deducir de esta regla una norma de conflicto bilateral segiin la cual, los de-
rechos de propiedad industrial se protegen dentro de cada Estado conforme a la ley
de ese Estado, (lex loci protectionis). En el supuesto de las patentes, —al limitarse
su proteccion al territorio para el cual se han obtenido—, la ley del lugar de pro-
teccion coincide siempre con la ley de lugar de concesién de la patente, aunque
ambas pueden ser distintas de la lex fori, como se tendrd ocasién de comprobar al
examinar los criterios de competencia judicial internacional en la materia.

17. La aplicacion del articulo 10.4 del Cédigo civil estd condicionada por lo
dispuesto en el art. 2 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes. La proteccién
«dentro del territorio espaiiol» de los derechos de propiedad industrial conforme a
la ley espafiola (art. 10.4) sélo alcanza a aquellas personas que segiin el art. 2 de la
Ley de patentes puedan obtener en Espafia un titulo de propiedad industrial (patente
de invencién o modelo de utilidad). Se trata de una disposicién propia del Derecho
de extranjeria, en la medida que exige a las personas fisicas y juridicas extranjeras
unas condiciones de vinculacién personal (que residan habitualmente o tengan su
- establecimiento industrial o comercial efectivo y real en Espaiia o en el territorio
de un Estado parte en el Convenio de Paris) y, en su defecto, de reciprocidad (que

(33) B.O.E. n.2267 de 7 de noviembre de 1989.
(34) B.O.E. n.? 234 de 30 de septiembre de 1986.
(35) E. ULMER, Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws, Deventer, 1978, pp. 9-11.
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en el Estado del que sean nacionales se permita a los espaiioles la obtencién de ti-
tulos de propiedad industrial equivalentes), que no se exigen a los espafioles ni a
los nacionaies de un Estado parte en el Convenio de Paris (36).

18. El art. 10.4 del Cédigo civil, de conformidad con la interpretacién pro-
puesta, se limita a indicar que la adquisicién, contenido, duracién, efectos y protec-
cién, en Espaiia, del derecho de patente, se rigen por la ley espafiola. Sin embargo,
cabe preguntarse si este articulo, —al igual que los arts. 2 y 3 del Convenio de Pa-
ris (37)—, puede bilateralizarse, de tal modo que resulte aplicable la ley del lugar
donde se ha adquirido o infringido el derecho de patente (lex loci protectionis),
con independencia de que dicho lugar se localice en Espafia o en el extranjero. La
respuesta a esta cuestion estd condicionada por las normas reguladoras de la com-
petencia judicial internacional de los tribunales espafioles en materia de validez y
violacién del derecho de patentes.

a) En materia de inscripcién o validez de patentes, el art. 22.1 de la Ley Or-
gdnica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial y el art. 16.4 del Convenio de Bru-
selas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecucién de resoluciones
Jjudiciales en materia civil y mercantil, atribuyen competencia exclusiva a los tri-
bunales del Estado en el que se haya solicitado o efectuado el depésito o registro
(38). La ausencia de competencia de los tribunales espafioles para conocer de ac-
ciones relativas a la titularidad o a la nulidad de patentes solicitadas u obtenidas en
el extranjero cierra el paso a toda posible aplicacién de un Derecho extranjero, sal-
vo que un Convenio internacional disponga otra cosa (39).

(36) Desde una perspectiva algo distinta, M. Virgds, considera que el art. 2 de la Ley de patentes
completa al art, 10.4 del c.civ., ya que dicho articulo sélo delimita el dmbito de aplicacidn territorial de
las leyes espaiiolas sobre propiedad intelectual e industrial pero nada dice respecto de su dmbito de apli-
cacién personal: quiénes quedan amparados por dichas leyes (Op. cit. p. 114).

(37) Vid. supra ap. 16.

(38) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el asunto Duijntee c. Goderbaner. de
15 de noviembre de 1983., tuvo ocasién de pronunciarse a cerca de la nocién de «materia de inscripcién o
validez de patentes», a raiz de una controversia que enfrent6 a un empleado, autor de un invento para el
cual habia solicitado y obtenido una patente y a su empresario, que también pretendia un derecho sobre la
patente apoyandose en la relacion laboral existente entre ambos. Segin el TIC, la nocidn, «materia de ins-
cripcién o validez de patentes» debe limitarse a «los litigios concernientes a la validez, existencia o extin-
cién de una patente o a la reivindicacién de un derecho de prioridad justificado en un depésito anterior»,
pero no a las acciones relativas a la titularidad u obtencién del derecho de patente.

(39) La distincion realizada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas entre cuestio-
nes relativas a la validez e inscripcin de una patente y cuestiones relativas a su titularidad y obtencién, se
enctientra también en el marco del Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973. Las cuestiones relativas
a la validez de una patente europea se resuelven por los tribunales del o los Estados para los cuales se ha
solicitado su proteccién. Con el fin de evitar una diversidad de trato en dichos Estados, una patente euro-
pea s6lo podrd declarase nula cuando concurra alguna de las causas de nulidad previstas en el Convenio.
Por el contrario, cuando se trate de acciones relativas al derecho a obtener una patente europea, deberd es-
tarse a las normas de competencia judicial internacional previstas en el Protocolo sobre competencia judi-
cial y reconocimiento de decisiones relativas al derecho a la obtencidn de la patente europea de 5 de oc-
tubre de 1973 (B.O.E. n.? 234 de 30 septiembre 1986). Concretamente, si el objeto de la solicitud de
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b) Si se trata de una accién por violacién de un derecho de patente, las dispo-
siciones generales en materia de obligaciones extracontractuales permiten sostener
que los tribunales espaifioles serdn competentes siempre que: el acto ilicito, (fabri-
cacion, utilizacién, ofrecimiento o introduccién en el comercio del producto objeto
de la patente, sin el consentimiento de su titular), tenga lugar en Espafia; o el autor
del acto ilicito y el titular de la patente tengan su residencia habitual en Espaiia
(art. 22.3 de la L.O.P.J.); o el autor del acto ilicito tenga su domicilio en Espafia; o
las partes se sometan expresa o ticitamente a los tribunales espafioles (art. 22.2 de
la L.O.P.J.) (40).

La competencia de los tribunales espaifioles, en virtud de una cldusula de
eleccién de foro o del domicilio del demandado en Espaiia, permite que nuestros
tribunales conozcan de una accién por infraccién en el extranjero de un derecho de
patente (41). En estos supuestos el principio de la territorialidad, —segtin el cual
la patente s6lo protege a su titular frente a los actos de explotacién ilicita que ten-
gan lugar en el territorio para el cual se ha concedido la patente—, abre paso a la
posibilidad de que se aplique un Derecho extranjero.

19. Esta breve exposicién del Derecho aplicable a las patentes de invencién
serfa incompleta si no se sefialara la tendencia, en el marco de las Comunidades
Europeas, a un progresivo debilitamiento del modelo de proteccién territorial des-
crito. La tensién entre el principio de la libre circulacién de mercancias y el princi-
pio de la territorialidad de los derechos de propiedad industrial, contemplada en el
art. 36 del Tratado de Roma, ha dado lugar a una abundante jurisprudencia del Tri-

patente europea consiste en la invencién de un empleado, la competencia para conocer de las acciones
que opongan a empleador y empleado se determina en base al criterio del forum legis: los tribunales del
Estado parte conforme a cuya legislacién se determine el derecho a una patente europea por parte del un
empleado-inventor, poseen competencia exclusiva para conocer de las citadas acciones (art. 4 del Proto-
colo). Esta legislacion es, segun el art. 60.1 del Convenio de Munich, la ley del Estado en cuyo territorio
ejerce su actividad principal el empleado y, en su defecto, la ley del Estado en cuyo territorio se encuentre
el establecimiento del empresario del que el empleado dependa.

(40) En el Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecucion de re-
soluciones judiciales en materia civil y mercantil, los criterios de atribucién de competencia en materia
delictual y cuasidelictual se reducen al criterio general del domicilio del demandado (art. 2); al criterio es-
pecifico del lugar donde se hubiere producido el hecho daiioso (art. 5.3) y a la posibilidad de eleccién de
foro (art. 17).

(41) La competencia de los tribunales espafioles, basada en el domicilio del demandado, para cono-
cer de una accién de violacién de una patente extranjera, suscita la cuestién de si el demandado puede, en
base al art. 126 de la Ley de patentes, alegar por via de reconvencion o por via de excepcion la nulidad to-
tal o parcial de la patente del actor, a pesar de que los tribunales espafioles carecen de competencia para
declarar la nulidad de una patente registrada en el exiranjero. En el marco de la CEE cabria sostener una
respuesta afirmativa, ya que segin el art. 19 del Convenio de Bruselas de 1968, los tribunales de un Esta-
do contratante s6lo deben declarase de oficio incompetentes cuando ante ellos se suscite a titulo principal
un litigio para el que los tribunales de otro Estado contratante fueren exclusivamente competentes en vir-
tud del art. 16. Esta posibilidad, sin embargo, es negada por J. FOYER ¥ M. VIVANT, (Le droit des brevets,
Paris, 1991, p. 253) ai entender que la demanda reconvencional de nulidad de una patente, es una «plena
y completa accidn principal que se suscita ent ocasién de otra accion pero que posee plena autonomiar.
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bunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) y a un rico debate doctri-
nal, cuyo andlisis excede del objeto de este estudio (42). Basta sefialar que-el
TICE, 2 partir de una distinci6n inicial entre existencia y ejercicio de los Derechos
de propiedad industrial (Asuntos Grundig-Consten de 13-VII-1966 y Parke-Davis
de 29-11-1968), ha evolucionado, —sin llegar a rgmper con el postulado bdsico de
la territorialidad del derecho de patentes—, hacja una actitud restrictiva respecto
de la posibilidad de que los derechos que los Estados miembros reconocen al titu-
lar de 1a patente puedan ser invocados frente al principio de la libre circulacion de
los productos obtenidos en virtud de la patente, (Asuntos Centrafarm c. Sterling
Drug de 31-X-1974; Merck Inc. c. Stephar de 14-V11-1981; Pharmon c. Hoechst
de 9-VII-1985; Allen and Hanburys c. Generics de 3111-1988) (43).

Este conflicto entre los Derechos de propiedad industrial y la libre circula-
cién de mercancias sélo se superard con la entrada en vigor del Acuerdo sobre
patentes comunitarias, celebrado en Luxemburgo el 15-X11-1989 (44). La futura
patente comunitaria se caracterizard por su unidad'y autonomia. Su régimen juri-
dico serd el previsto en las disposiciones uniformes del Acuerdo de Luxemburgo,
—ademés de las disposiciones imperativas del Convenio de Munich de 1977, so-
bre concesién de patentes europeas—, y su validez y eficacia se extenderd a todo
el territorio de 1a Comunidad Europea '

C. Competencia judicial internacional y Derecho aplicable al know how

20. El modelo de regulacién del know how, en el Derecho internacional pri-
vado, difiere del de la patente, como resultado del distinto mecanismo juridico a
través del cual una persona puede apropiarse de los conocimientos técnicos nece-
sarios para la fabricacién o comercializacién de los productos obtenidos gracias a
su investigacidn o actividad empresarial.

(42) En la literatura espafiola cabe citar: A. BERcovITz, «La propiedad industrial e intelectual en el
Derecho comunitario» en Tratado de Derecho comunitario europeo, (dirig. por E. Garcia de Enterria,
J. D. Gorizalez Campos y S. Mufioz Machado), Madrid, 1986, pp. 517-617; E. GALAN CORONA, «Libre
circulacion de mercancias y derechos de propiedad industrial», Noticias CEE, 1987, n.° 35, pp. 11-21; y
J. MAASSAGUER, Los derechos de la patente en el comercio internacional, Barcelona, 1989.

(43) En esencia, la interpretacién del TICE ha consistido en ampliar al &mbito comunitario la doctri-
na del agotamiento del Derecho de patente, acogida por algunos ordenamientos de los Estados miembros.
P.ej. el art. 53 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo , de Patentes.

(44) Acuerdo sobre patentes comunitarias, celebrado en Luxemburgo el 13-X11-1989, por el que se
modifica el Convenio de Luxemburgo sobre patente europea para el mercado comin de 15-XI1-1985.
Este Acuerdo se completa con los siguientes Protocolos: Protocolo sobre resolucién de litigios en materia de
violacién y validez de patentes comunitarias; Protocolo sobre privilegios e inmunidades del Tribunal
de, apelacién comiin; y Protocolo relativo a una posible modificacion de las condiciones de entrada en vi-
gor del Acuerdo sobre patentes comunitarias (D.0.C.E. n.2 L 401 de 30-X11-1989). En este dltimo Proto-
colo se prevé que si el 31-XI1-1991 el Acuerdo sobre patentes comunitarias no hubiere entrado en vigor, al
no haberse ratificado por los doce Estados miembros de la CEE, tal como se prevé en el art. 10 del citado
Acuerdo, el presidente del Consejo de las C.E. convocard una Conferencia de los representantes de los

Gobiermnos, con el fin de que, por unanimidad, modifiquen el ndmero de ratificaciones necesarias para su
entrada en vigor.
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En el caso de la patente, como se ha visto, es el Estado quien concede al in-
ventor un titulo de propiedad industrial vilido y eficaz dentro del territorio para el
cual se ha obtenido. En el caso del Know how, el ordenamiento juridico se limita a
reconocer al poseedor de conocimientos técnicos que no son de dominio piblico,

| derecho a mantenerlos en secreto o-a controlar su divulgacién (45).

En el ordenamiento espafiol la tutela del know how tiene lugar a través de dis-
posiciones dispersas en distintos textos legales. Entre otras (46) cabe mencionar:
- a)elart. 76.2 de la Ley 1111986, de patentes, que obliga al adquirente o licenciata-
rio, en caso de transmisi6n o licencia de patentes acompafiada de comunicacién de
conocimientos secretos, a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulga-
cion; b) el art. 13 de la Ley 3/1991 de 10 de enero, de competencia desleal, que
configura como actos de competencia desleal, la divulgacién o explotacién, sin au-
torizacién de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de se-
cretos empresariales a los que se haya tenido acceso legitimamente pero con deber
de reserva o ilegitimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas
en el apartado 2 del art. 13 (por medio de espionaje o procedimiento anélogo) y en
el art. 14 (induciendo a trabajadores, proveedores, clientes y demés obligados a in-
fringir los deberes contractuales bdsicos que han contraido con los competidores)
(47); y ¢) los arts. 487 y 499 del Cédigo penal, que tipifican y sancionan el delito
de descubrimiento y divulgacién de secretos de industria realizado por empleados
del titular o terceros.

21. En ausencia de una norma de Derecho internacional privado especifica en
materia de know how, el dmbito de aplicacién espacial de las mencionadas disposi-
ciones protectoras de los conocimientos técnicos no patentados varia en razén de
su distinta naturaleza juridica.

a) Si se trata de un know how accesorio a una patente, el alcance espacial de
las disposiciones que regulan su proteccién se determina en base a los criterios ex-
puestos al analizar el art. 10.4 del Cédigo civil.

'b) Para delimitar el d4mbito de aplicacién de las diposiciones penales, sancio-
nadoras del descubrimiento y revelacién de secretos industriales, deberd acudirse a
la norma general del art. 8.1 del Cédigo civil segiin la cual

«Las leyes penales...obligan a todos los que se hallen en territorio espa-
fiol».

(45) Vid., supra., pp. 10-11.

(46) Para un estudio mds completo de las normas a través de las que se instrumenta la proteccidn del
know how en el Derecho espaiiol, vid. J. Massaguer, Op. cit., pp. 42-66.

(47) Cuando la divulgacién efectuada por tercero no se realice con fines competitivos, la existencia
de responsabilidad extracontractual se determinara en base al art. 1902 del Codigo civil.

El Derecho espaiiol carece de regulacion especifica de la responsabilidad precontractual o culpa in
contrahendo. Se trata de un supuesto de especial interés para la proteccién del Know How en el marco de
las negociaciones que preceden a la conclusién de un contrato de licencia. En estos casos la indemniza-
cién de dafios o perjuicios causados puede hallar su fundamento legal en el art. 1902 del C. civ. siempre
que no se trate de un acto de competencia desleal.
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Sin embargo, para su correcta interpretacién es necesario tener en cuenta los
criterios de competencia judicial internacional de los tribunales espafioles en el or-
den penal previstos en el art. 23'de la L.O.PJ. De la articulaci6n del art. 8.1 del
Cé6digo civil con el art. 23.1 y 2 de la L.O.P.J. se desprende que si el hecho delicti-
vo (descubrimiento o revelacién del secreto industrial) se ha cometido en Espafia,
tanto por nacionales como por extranjeros, la competencia corresponde a los tri-
bunales espafioles. Si, por el contrario, el hecho delictivo se ha cometido en el
extranjero, los tribunales espafioles s6lo serdn competentes cuando se den las condi-
ciones previstas en el parrafo 2 del art. 23,.de entre las cuales cabe destacar: a) que
los autores, sean espafioles o extranjeros, que hayan adquirido la nacionalidad es-
pafiola con posterioridad a la comisién del hecho, y b) que el hecho sea punible en
el lugar donde se ha ejecutado (criterio de la doble imputacién). En ambos supues-
tos el Derecho aplicable seré siempre el Derecho espaiiol (48), ya que en la regula-
cién del ilicito penal por parte del Derecho internacional privado, —y a diferencia
de lo que sucede respecto del ilicito civil—, la noci6n de territorialidad esta vincu-
lada a la idea de soberania y a la naturaleza misma del ordenamiento penal que im-
pide al juez del foro sancionar hechos que no estén tipificados como delitos por su
legislador (49). '

22. El alcance espacial de la tutela que el Derecho espafiol proporciona al ti-
tular del know how, cuando la violacién de secretos industriales o empresariales
constituye un acto de competencia desleal segin los arts. 13 y 14 de la Ley 3/1991,
merece una atencién especial. El art. 4 de la Ley 3/1991 dispone que:

«La presente Ley serd de aplicacién a los actos de competencia desleal
que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado espafiol»

Esta norma unilateral s6lo contempla los supuestos de trafico externo en los
cuales el hecho causal (por ejemplo, la adquisicion, divulgacién o explotacion
de un secreto industrial de forma desleal, es decir, contraviniendo las exigen-
cias de la buena fe (50)) tiene lugar en el extranjero mientras que el bien juridi-

(48) La correlacién entre el forum y el jus. en el émbito penal, no impide que el propio ordenamien-
to o un Tratado internacional del que Espafia sea parte, dispongan la aplicacién o toma en consideracion
de un derecho penal extranjero cuando el delito se ha cometido enel extranjero, como lo demuestra el
propio art. 23.2 de la L.O.P.J al subordinar la competencia judicial internacional de los tribunales espafio-
les a que el hecho sea punible segiin la ley del lugar donde se ha cometido.

(49) E. PECOURT, «La ley penal extranjera ante el juez del foro», Revista Espariola e Derecho Inter-
nacional, 1970, pp. 12-14.

(50) El art. 5 de la Ley de competencia desleal de 10-1-1991, considera desleal «todo comportamiento
que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe». Se trata de un criterio novedoso que se
aparta de otros mds tradicionales como «correccion profesional», «usos honestos en materia comeicial € in-
dustrial», «normas de correccién y buenos usos mercantiles», utilizados en el art. 10 bis del Convenio de Paris
de 1883, en el art. 6 de la Ley general de publicidad o en el derogado art. 87 de la Ley de marcas de 1988. Es-
tas divergencias, en nada favorecen la consolidacion de una interpretacion coherente del significado y alcance
de la cldusula general prohibitiva de la competencia y publicidad desleal, (vid. C. FERNANDEZ Novoa, «Refle-
xiones preliminares sobre la Ley de competencia desleal», La Ley, n.2 2761 de 7 de junio de 1991).
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camente protegido. (la posicién competitiva ventajosa que el know how propor-
ciona a su titular) se localiza en el territorio espafiol. En las demds hipétesis de
trafico externo, la determinacién del Derecho aplicable depende, en primer lu-
gar de las normas de competencia judicial internacional en materia de compe-
tencia desleal, y en segundo lugar, de la posibilidad de bilateralizar el art. 4 de
la Ley 3/1991.

De conformidad con los criterios de competencia judicial internacional, ge-
nerales (art. 22.2) y especificos en materia de obligaciones extracontractuales
(art. 22.3) (51), de la L.O.PJ, los nacionales y los extranjeros sélo podré ejercitar
las acciones previstas en el art. 18 de la Ley 3/1991 cuando: el demandado tenga
su domicilio en Espafia; las partes se hayan sometido expresa o ticitamente a los
tribunales espaiioles; el hecho ilicito haya ocurrido en territorio espafiol; o el autor
y la victima del dafio tengan su residencia habitual en Espaiia.

La introduccién en la Ley 3/1991 de criterios de competencia territorial es-
pecificos en materia de competencia desleal puede suscitar alguna dificultad de in-
terpretacion, en particular el art. 23.1 7n fine al disponer que:

«En el supuesto de que el demandado carezca de establecimiento y do-
micilio en territorio nacional, serd competente el juez del lugar de su residen-
cia habitual»

La referencia a un factor de extranjeria (competencia del juez de la residencia
habitual del demandado cuando éste carezca de domicjlio en Espaiia) no debe in-
terpretarse como un criterio de competencia judicial internacional mds, a afiadir a
los criterios previstos en los arts. 22.2 y 3 de la L.O.P.J. El art. 23 de la Ley 3/1991
tiene por tinico objeto fijar los criterios para determinar el concreto juzgado o tri-
bunal espafiol que por razon del territorio serd competente para conocer de un acto
de competencia desleal. Si el acto de competencia desleal reviste un caricter in-
ternacional, debe acudirse, en primer lugar, a las normas de competencia judi-
cial internacional de los arts. 22.2 y 3 de 1a L.O.P.J. y sé6lo una vez constatada la
competencia «global» de los tribunales espafioles y ante la imposibilidad de indi-
vidualizar, en base a dichos criterios, el concreto tribunal espaiiol territorialmente
competente, serd preciso acudir al art. 23 de la Ley 3/1991 Asi, por ejemplo si tan-
to el autor como la victima del acto de competencia desleal residen habitualmente
en Espaiia, los tribunales espafioles serdn «internacionalmente competententes» en
base al art. 22.3 de la L.O.P.J., pero si, dentro del territorio espaiiol, dicha residen-
cia habitual radica en lugares distintos, el juez espafiol «territorialmente compe-
tente» serd el de la residencia habitual del demandado, en base al art. 23.1. in fine
del la Ley 3/1991.

La pluralidad de criterios de competencia judicial internacional en materia de
competencia desleal, ofrece la posibilidad de que ante los tribunales espafioles se

(51) La calificacidn de la competencia desleal como un ilicito civil se desprende del Predmbulo de
la Ley 3/1991, en concreto en el ap. III, 3, el legislador sefiala que el art. 18 pone «a disposicién de los in-
teresados un amplio abanico de posibilidades para una eficaz persecucion del ilicito concurrencial».
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suscite una accién por violacién de secretos industriales de carécter internacional
no subsumible en el supuesto de hecho del art. 4. de la Ley 3/1991. Para colmar
esta laguna caben, en principio, dos opciones: proceder a la bilateralizacién del
art. 4 o acudir a la norma de conflicto general en materia de obligaciones extra-
contractuales del art. 10.9 del Cédigo civil. Sin embargo, creo que el carcter espe-
cial del art. 4 en relacién con el art. 10.9 del Cédigo civil exige que se agoten todas
las posibilidades que ofrece su bilateralizacion, quedando reservado el art. 10.9 del
Cédigo civil para aquellos supuestos de violacion de secretos industriales que, no
pudiendo ser consideradoes como actos de competencia desleal, segiin los art. 13. y
14 de la Ley 3/1991, generan, sin embargo, la responsabilidad extracontractual
prevista en el art. 1902 del Cédigo civil.

La nocién de territorialidad que utiliza el art. 4 para delimitar el ambito de
aplicacién de la Ley 3/1991 responde a la finalidad de ordenacion y control de las
conductas en el mercado que el legislador espafiol atribuye al Derecho de la com-
petencia desleal (52). Esta misma nocién de territorialidad es la que debe presidir
la bilateralizacién del art. 4, de tal modo que cada vez que la adquisicién, divulga-
cién o explotacién desleal de un know how afecte la posicion competitiva ventajo-
sa que dicho know how proporciona a su titular en un mercado extranjero, la ley
aplicable serd la ley extranjera que ordena y controla las conductas en dicho mer-
cado, con independencia de que, las citadas conductas desleales hayan tenido lugar
en Espafia o en cualquier otro pafs.

IV. EL CONTRATO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA

A. Modelos de regulacién de los contratos internacionales de transferencia de
tecnologia en el Derecho comparado

23. El Derecho comparado nos ofrece dos modelos distintos de regulacion de
los contratos de transferencia de tecnologia. Uno, corresponde a los paises en de-
sarrollo, importadores de tecnologia, preocupados por conseguir que los contratos
entre las empresas locales (adquirentes) y las empresas extranjeras (proveedoras),
contribuyan a alcanzar los siguientes objetivos de interés general: adquisicion del
dominio industrial, reduccidn de la dependencia tecnoldgica del exterior e incre-
mento de las exportaciones de productos manufacturados. Otro, propio de los
paises desarrollados, exportadores de tecnologfa, dominado por los intereses parti-
culares de las empresas proveedoras de tecnologia, deseosas de obtener la maxima

(52) En el Predmbulo de la Ley 3/1991 se seflala expresamente que «la Ley introduce un cambio ra-
dical en Ia concepcion tradicional del Derecho de la competencia desleal. Este deja de concebirse como
un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre competidores para convertirse en
un instrumento de ordenacién y control de las conductas en el mercado».
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rentabilidad de la cesién o licencia de patentes o de know how, a cambio de sumi-
nistrar el menor nimero de datos posible, y de poder continuar disfrutando, de este . .
modo, de sus ventajas competitivas en el mercado mundial (53). ’

24. Los paises en desarrollo, han reivindicado, tanto en el plano internacio-
nal (54), como en el plano interno, la necesidad de que las transferencias de tecno-
logia prodecentes del extranjero contribuyan a la autonomia y al dominio industrial
del Estado receptor. En el plano interno, este interés, se ha manifestado juridica-
mente a través de la adopcidn de leyes especiales (leyes de policia tecnolégica) en
materia de inversiones directas en forma de aportacion tecnolégica (55) y de con-
tratos de transferencia de tecnologia (56).

El interés de los paises en desarrollo por el acceso a la tecnologia extranjera
en condiciones que favorezcan el desarrollo y la autonomia de la industria local, ha
generado un modelo de regulacién de los contratos internacionales de transferen-
cia de tecnologia, que, en lineas generales, presenta las siguientes caracteristicas:

a) Atribucién de competencia exclusiva a los tribunales del foro (Estado re-
ceptor) para conocer de los litigios relativos a la validez, interpretacién y ejecu-
cién de los contratos internacionales de transferencia de tecnologia (por ejemplo,
el art. 54 de Ley yugoslava de 14 de julio de 1978) (57);

b) Aparicién de nuevos tipos de contratos y de cldusulas contractuales desti-
nados a facilitar la consecucidn de los mencionados objetivos generales de desa-
rrollo, autonomia y dominio industrial, asi como, a equilibrar el poder negociador
de las partes, protegiendo a la parte mds débil, en este caso, el adquirente o recep-
tor de la tecnologia. Hay que tener en cuenta que cuando la empresa local carece
de experiencia industrial, la celebracién de un simple contrato de cesién y licencia

(53) Estos intereses contrapuestos, no son tan contradictorios como prodria parecer a primera vista.
Como indica G. FEUER, («Contrats Nord-Sud et transferts de technologie», en Contrats internationaux et
pays en developpement, 1989, p. 138), las empresas proveedoras estdn interesadas en ganarse la confianza
de los pafses en desarrollo y éstos en ofrecer un clima de confianza susceptible de atraer las inversiones y
las transferecias de tecnologia extranjera.

(54) En el plano internacional, esta reivindicacién ha logrado su formulacién m4s acabada en el art.
13 de la Carta de derechos y deberes de los Estados de 12.XI1.1974 (Resolucion de fa A.G. 3281
(XXIX). «1. Cada Estado tiene derecho a participar en las ventajas del progreso y en las innovaciones de
la ciencia y de la técnica para acelerar-su desarrollo econdmico y social. 2. Todos los Estados deben pro-
mover la cooperacion cientifica y técnica intemacional y la transferencia de técnicas, teniendo en cuenta
todos los intereses legitimos... En particular los Estados deberan facilitar el aceso de los PVD a las reali-
zaciones de la ciencia y de la técnica modernas, la transferencia de técnicas y la creacion de técnicas au-
téctonas en interés de los PVD bajo las formas y de conformidad con procedimientos adaptados a sus eco-
nomias y necesidades...»

(55) Vid., supra., pp. 8-10.

(56) J. JeuL, op. cit. pp. 305 y ss. .

(57) A este foro de competencia exlusiva, cabe asimilar aquellas otras disposiciones que exigen la
insercion, en los contratos de transferencia de tecnologia, de una cldusula de atribucién expresa de com-
petencia a los tribunales del pais receptor o que declaran nulos los contratos que contengan una cldusu-
la en la que se excluya la competencia de los tribunales del pais receptor (Perd, Méjico, Nigeria) Vid.
S. Soltysinski, Op. cit. pp. 340-344.
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de patentes o de know- how, dificilmente le proporcionard la capacidad necesaria
para poder asimilar y aplicar correctamente los conocimientos e informaciones
técnicos que el proveedor le suministra. Para ello, serd necesario que dichos con-
tratos, o bien vayan acompaifiados de una serie de prestaciones complementarias a
cargo del proveedor, tales como la asistencia técnicay la formacién del personal
local, o bien se integren en operaciones globales y mas complejas, en las que el
proveedor asuma, ademds de una obligacion de medios, una obligacién de resulta-
dos (58), tales como los contratos «fabrica llaves en mano» (59) «producto en
mano» (60) o «mercado en mano» (61), (62)

(58) En los contratos tradicionales el proveedor asume una obligacién de medios: transmitir al ad-
quirente los conocimientos y métodos necesarios par la fabricacién o comercializacién de un producto.
Mientras que en las nuevas figuras contractuales la obligacion del proveedor puede llegar a ser una obli-
gacion de resultados: el proveedor no queda liberado de sus obligaciones contractuales hasta que la fabri-
cacidn o la comercializacién del producto obtenido con la tecnologia transmitida alcanza los niveles de
calidad y cantidad previstos en el contrato. Esta distincion es importante a efectos de determinar la ley
aplicable a dichos contratos.(Vid. J. Jehl, Op. cit., pp. 115-126; J. SHAPIRA, Etudes offertes a B. Goldman,
1982, pp. 335-336; V. Karim, Op. cit., pp. 79-100.

(59) El proveedor se compromete a entregar al adquirente una instalacién industrial a punto de fun-
cionar. Ello supone una indudable ventaja para los paises desprovistos de infraestructuras industriales que
deseen equiparse rdpidamente en sectores considerados prioritarios.. Sin-embargo, en la prictica, esta f6r-
mula contractual no ha producido los resultados que los paises en desarrollo esperaban. La razén principat
estriba en que las obligaciones del vendedor cesan una vez se ha demostrado, con su personal, que la pro-
duccién que puede obtenerse responde a las condiciones de catidad y calidad previstas en el contrato, pero
sin que sea responsable ni deba garantizar la produccién una vez la fabrica ha pasado por completo en
manos del personal del adquirente. Para paliar éstos inconvenientes se ha acudido, en ocasiones, a una
nueva férmula: contratos llaves en mano reforzado segin el cual el vendedor debe proporcionar asistencia
técnica y participar en la formacién del personal local. Pero, al igual que en el supuesto anterior, el vende-
dor no asume responsabilidad alguna respecto de la produccion, una vez la fébrica pasa a funcionar exclu-
sivamente con el personal del adquirente (J. JEHL, Op. cit., pp. 438-442, V. KariM, Op. cit., pp. 101-108,
y G. FEUER, Op. cit. pp. 146-147).

(60) En este tipo de contrato el proveedor sé obliga a explotar la planta y ha transmitir formacion
profesional durante el tiempo necesario para que el adquirente se encuentre en condiciones de asegurar,
con personal exclusivamente local, la produccion en los términos de cantidad, calidad y precio previstos
en el contrato. A diferencia de los contratos llaves en mano, esta obligacion de resultados no tiene lugar en
el momento de finalizarse la fébrica, sino que se prolonga durante un periodo posterior. (vid. J. Shapira,
Clunet, 1978, p. 34; V. Karim, ibid., pp. 108-110). En la Conferencia de Argel de 1975, los paises de la
OPEP, pusieron grandes esperanzas en esta nueva modalidad contractual, al considerarla un cauce idéneo
para que los paises en desarrollo pudiesen adquirir las habilidades necesarias para alcanzar la aurosufi-
ciencia tecnoldgica. Sin embargo, en la practica, este resultado no ha podido ser alcanzado. Entre otras

_razones, se ha demostrado que los proveedores;-al asumir una mayor responsabilidad y una obligacién de
resultado, tienden a conservar el controf durante un largo periodo de tiempo. Este factor dificulta, en lugar
de favorecer, la transmisién del dominio tecnoldgico ya que fomenta la pasividad del adquirente y desincen-
tiva el desarrollo local, que es precisamente 1o que se trataba de evitar a través de esta nueva modalidad corn-
tractual. A ello hay que afiadir, el elevado precio de estas operaciones, lo cual es especialmente grave si se
tiene en cuenta que estos contratos van dirigidos a los paises més probres, desprovistos de infraestructuras
industriales y de técnicos cualificados. (vid. J. JeHL, Op. cit.., pp. 442-448, G. FEUER, ap. cit., pp. 147-149).

(61) Los contratos mercado en mano constituyen la dltima generacién de las operaciones globales
de transferencia de tecnologia. En este tipo de contrato las responsabilidades del proveedor son todavia
mds amplias ya que, ademds de la obligacion de garantizar los resultados de la fabricacién, se comprome-
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¢) Adopcién de procedimientos de control y de disposiciones imperativas (le-
yes de policia tecnolégica) destinados a orientar el contenido de los contratos de
transferencia-de tecnologia hacia la consecucion de los objetivos macroeconémi-
cos de desarrollo, autonomia industrial y aumento de las exportaciones de produc-
tos manufacturados. Entre los procedimientos de control mis usuales cabe citar: la
intervencion de las autoridades administrativas del pais receptor en la aprobacién
del contrato y en la autorizacién de la transferencia, asi como, la obligacién de
inscribir el contrato en un Registro piblico. Respecto al contenido del contrato,
las opciones son mds variadas y van, desde la exigencia de un contenido mfnimo
(por ejemplo, el art.4.1 del Acto normativo brasilefio ndm. 15 de 11-IX-1975 (63),
a la enumeracién de las cldusulas contractuales cuya existencia justifica la denega-
cién de autorizacién y registro (por ejemplo, el Decreto espafiol nim. 2343/73 de
21 de septiembre, derogado por Real Decreto 1750/1987 de 18 de diciembre, por
el que se liberaliza la transferencia de tecnologia y la prestacién de asistencia téc-
nica éxtranjera a empresas espafiolas) (64).

d) Atribucidén a la norma de conflicto aplicable a los contratos internacionales
de transferencia de tecnologia de una funcién residual y de una estructura rigida.
La existencla de leyes de policia tecnolégica que constrifien la libertad contractual
de las partes, condiciona, tanto el alcance material de la norma de conflicto, como

te a asegurar, a través de la formacién del personal del adquirente, la difusién, la comercializacién, y la

exportacion de los productos. En la préctica la implantacién de este contrato ha sido escasa. Ello obedece

a las reticencias de los proveedores, en la medida en que les obliga a iniciar en las técnicas comerciales a
_ clientes que pueden llegar a convertirse en potenciales competidores.(G. FEUER, Op. cit.., p. 149).

(62) En ia actualidad se asiste a una tendencia a abandonar estas operaciones globales de transferencia
de tecnologia en favor de formulas de cooperacidn contractual o societaria (joint ventures) que entrafian una
relacion mdés estrecha entre proveedores y compradores de tecnologfa. El proveedor ve compensada la
amplia responsabilidad que asume con un controf mayor sobre la operacién. Para los compradores la ope-
racién ofrece numerosas ventajas: es menos onerosa; ofrece la posibilidad de un aprendizaje progresivo
gracias a la estrecha colaboracion que se establece con el proveedor durante la vigencia del acuerdo de
cooperacion; favorece la absorcién de la tecnologia; facilita el acceso a los mercados de exportacién y a
las mejoras de la tecnologia (vid. TD/CODE TOT/55 de 2.de octubre de 1990).

(63) El excesivo control de los paises en desarrollo sobre las inversiones extranjeras en forma de
tecnologia y sobre las cldusulas insertas en los contratos de transferencia han creado un clima de descon-
fianza y un retraimiento de las empresas poseedoras de la tecnologia. De tal modo que algunos Estados
pioneros en el control de las transferencias tecnolégicas (Paises del Pacto Andino, Argentina, Brasil, Méjico,
Argelia o la India), han optado por una mayor liberalizacién .Cabe citar p. ej. La Ley mejicana sobre control
y registro de la transferencia de tecnologia y el uso y explotacién de patentes y marcas de 11-1-1987 y su
Nuevo Reglamento de 1990 y el Decréto venezolano, n.® 727 de 18-1-1990 relativo a la regulacién de las
inversiones extranjeras, licencias de tecnologia y créditos extranjeros. (Vid. comentario a estos textos en
N. Bouza v A. QUINONES, «Informacién del Derecho extranjero: Derecho internacional privado» Revista
Juridica de Catalunya, 1992, n.° 1, pp. 169-171. Asi como la nueva redaccién de las disposiciones refe-
rentes a la importacion de tecnologia (arts. 12 a 14) del Cddigo comiin de tratamiento de los capitales ex-
tranjeros, de las marcas, patentes, licencias y regalias, trs la Decisién 291 adoptada por la Comisién del
Acuerdo de Cartagena el 21 de marzo de 1991 (International Legal Materials, 1991 pp. 1292-1293).

(64) Entre los pafses que siguen o han seguido hasta recientemente este criterio cabe citar, entre
otros, Méjico, Perd y Venezuela Vid. Soltysinski, Op. cit. pp. 261-269 y F. DESSEMONTET, «Les contrats
de licence en droit international privé» en Melanges Guy Flattet, Lausanne, 1987, p. 442.
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el criterio utilizado para determinar el Derecho aplicable. El 4mbito de aplicacion
de la norma de conflicto se reduce a los aspectos puramente contractuales no re-
gulados por las leyes de policia tecnolégica del foro. El Derecho aplicable a estos
aspectos, es Gnica y exclusivamente el Derecho del Estado receptor de la tecnolo-
gia (65). Este criterio de determinacién del Derecho aplicable contrasta con la li-
bertad de eleccion de ley (autonomia conflictual) de que gozan las partes en materia
de obligaciones contractuales en general. Los motivos que justifican el rechazo a
la autonomia conflictual y la opcién por el Derecho del Estado receptor, obedecen,
por un lado, al temor de que la eventual aplicacién de un Derecho extranjero pueda
poner en peligro la consecucién de los objetivos generales de desarrollo y dominio
industrial, que se persiguen en este sector y, por otro, a la necesidad de evitar los
desajustes que podria provocar la eventual aplicacién de un Derecho extranjero a
aquellos escasos aspectos del contrato no regulados por las leyes de policia tecno-
16gica del foro (66).

25. En los paises desarrollados, a los que pertenecen las empresas exporta-
doras de tecnologia, la regulacién de los contratos internacionales de cesién o
licencia de patentes y de know how, responde a un modelo distinto que se carac-
teriza, en lineas generales, por: a) el reconocimiento de una amplia libertad de
contratacion, s6lo limitada por las normas imperativas del Derecho de la compe-
tencia, y, en menor medida, por los controles multilaterales a las exportaciones
de tecnologias de doble uso (67) y b) la sujecién de los contratos internaciona-
les de transferencia de tecnologia a las normas de competencia judicial interna-
cional y a las normas de conflicto aplicables a las obligaciones contractuales en
general, ya que la mayoria de ordenamientos juridicos, entre ellos el espafiol, ca-
recen de normas de Derecho internacional privado especificas para este tipo de
contratos.

a) En los paises de economia de mercado, los contratos de cesién y licencia
de patentes y de comunicacién de know how interesan al Derecho de la competen-
cia. Estos contratos, al ofrecer a empresas distintas al titular de la patente o del

(65) Esta actitud coincide con la mantenida inicialmente por el «Grupo de los 77» en las negociacio-
nes del capitulo 9 del Codigo internacional de Conducta para la transferencia de tecnologia, aunque con
posterioridad han flexibilizado algo esta posicién al admitir, en aras a liegar a un punto de acuerdo con los
paises desarrollados (grupo B), la posibilidad de eleccidn de ley por las partes siempre que dicha eleccién
no impida la aplicacién de las disposiciones imperativas de los paises vinculados de forma sustancial con
la transacci6n o con las partes en ¢l contrato («Informe y notas de los expertos sobre las cuestiones pen-
dientes compilados por la secretaria de la UNCTAD» TD/CODE TOT/52 de 5 de agosto de 1988).

(66) Vid. supra, p. 11-12 respecto del Derecho aplicable a las patentes y 18-20 respecto del Derecho
aplicable al know how. )

(67) Real Decreto n.2 480/1988 de 25 de marzo,por el que se regula el comercio exterior de mate-
rial de defensa y de productos y tecnologias de doble uso (B.0.E., n.2 122 de 21 de mayo de 1988 y Or-
den de 31 de enero 1990 del M.® de Economia y Hacienda por la que se regula el Registro especial de

exportaciones de material de defensa y productos y tecnologias de doble uso (B.O.E. n.9 35 de 9 de fe-
brero de 1990).
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know how un cauce para poder acceder a nuevas tecnologia\s y fabricar y comercia-
lizar, gracias a ellas, productos de mejor calidad, aumentan el nimero y la paridad
de los centros de produccién y potencian, de este modo, la competencia en el mer- -
cado. Paralelamente, sin embargo, estos mismos contratos también pueden produ-
cir el efecto contrario de restringir la competencia. Basta tener en cuenta que en
los contratos de transferencia de tecnologia, en particular en los contratos de licen-
cia, el titular de la patente o del know how, al autorizar a un tercero a que explote
los productos bajo licencia, esté favoreciendo que éste filtimo se convierta en un
competidor potencial suyo. Para atenuar este resultado, se suelen incluir en estos
contratos cldusulas de exclusividad, de retorno de conocimientos, de aprovisiona-
miento, de prohibicién de la exportaciones etc. que en la medida en que ocasionan
una compartimentacion del mercado, mas alld de la que genera la proteccién terri-
torial de la propiedad industrial y una restriccion de la libertad empresarial del li-
cenciatario o de terceros, son de dudosa legalidad desde la perspectiva del Derecho
de la competencia (68). Esta ambivalencia de los acuerdos de transferencia de tec-
nologia, impiden unz2 formulacién aprioristica de lo licito e ilicito y la necesidad
de acudir a un andlisis econémico y casuistico de cada una de sus cldusulas (69).
Sin pretender un examen de los acuerdos de transferencia de tecnologia desde
el dngulo del Derecho de la competencia, lo'cual excederia del objeto de este estu-
dio, cabe hacer una breve referencia a las disposiciones del Derecho espaiiol y del
Derecho comunitario europeo que resultan aplicables a estos acuerdos. En el Dere-
cho espafiol, el Real Decreto 1750/1978 de 18 de diciembre, por el que se liberali-
za la transferencia de tecnologia y la prestacién de asistencia técnica extranjera a
las empresas espariolas, al regular la verificacion y registro administrativo previo

(68) Entre otras cabe citar las siguientes cldusulas: la obligacion del licenciante de no conceder otras
licencias y de no explotar por si mismo el producto bajo licencia en el territorio reservado al licenciatario
(licencia exclusiva «abierta»); la obligacién del licenciante de impedir que terceros importen el producto
bajo licencia en el territorio reservado al licenciatario (licencia exclusiva «cerrada» o prohibicién de im-
portaciones paralelas); la obligacién del licenciatario de abastecerse de productos o de utilizar los servi-
cios del licenciante o de una empresa designada por éste; la obligacion del licenciatario de no practicar
una politica de competencia «activa» (hacer publicidad, establecer sucursales o almacenes para la distri-
bucién del producto bajo licencia en el territorio reservado al licenciante o a otros licenciatarios) o de
competencia «pasiva» (atender demandas relativas al producto bajo licencia formuladas por usuarios o re-
vendedores instalados en el territorio reservado al licenciante o a otros licenciatarios); la obligacién del li-
cenciatario de limitar la fabricacién de productos bajo licencia o de respetar los precios o los descuentos
por productos bajo licencia que le imponga el hcenmante, la prolnblcmn de explotar el know how comuni-
cado una vez finalizado el contrato etc..

Muchas de estas cldusulas se hallan tamblen prohibidas en las Leyes de policia tecnologica de los
paises en desarrollo (vid. supra. p. 22). Sin embargo el hecho de que en estos paises se examinen desde el
angulo del Derecho del desarrollo, en lugar de desde el dngulo del Derecho de la competencia, conduce,
en la prictica a que muchas de las exenciones previstas en en el Derecho de la competencia no resulten
aplicables. Vid. J. L.BISMUTH, «Les contraintes spécifiques a la technologie dans les contrats internatio-
naux de cooperation», Droit et practique du commerce international, 1984 pp. 521-552.

(69) Fr. Vicent CHuLIA, «La transmisién de derechos de propiedad industrial especial atencién al
contrato de licencia de patente» en J. BiSBAL Y C. VILADAS (direc. y coor.) Derecho y tecnologia: curso
sobre innovacion y transferencia, Barcelona, 1990, p. 179.



254 _ " Nuria Bouza Vidal

de las transferencias de tecnologia entre empresas proveedoras extranjeras y em-
presa adquirentes espafiolas, prevé en su art. 2.5 que:

«Las Direcciones Generales de Transacciones Exteriores y de Innova-
cién Industrial y Tecnolégica dardn traslado de la documentacion a la Di-
reccién General de Defensa de la Competencia cuando constaten en ella la
existencia de cldusulas presuntamente contrarias a la legislacion espafiola o
comunitaria sobre libre competencia.

De dicho traslado, que no interrumpird la tramitacién de la solicitud, se
informara al interesado».

La legislacion espafiola a la que se hace referencia es la Ley 16/1989, de 17
de julio, de defensa de la competencia. No obstante, hay que tener en cuenta, que
dicha Ley limita su d4mbito de aplicacién espacial a los acuerdos que afecten o
sean susceptibles de afectar la competencia «en todo o en parte del mercado nacio-
nal». Cuando los efectos restrictivos de la competencia se hagan sentir en un mer-
cado mis amplio, concretamente en el mercado comiin, se estard a lo dispuesto en
el art. 85 del Tratado de Roma y en los Reglamentos de exencidn por categorias:
Reglamento (CEE) nim. 2349/84 de la Comisién de 23 de julio de 1984, relativo a
la aplicacidon del ap. 3 del art. 85 del Tratado CEE a ciertas categorias de acuerdos
de licencia de patentes (70) y Reglamento (CEE) niim. 556/89 de la Comision de
30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicacién del ap. 3 del art. 85 del Tratado a
determinadas categorias de acuerdos de licencia de know how»-(71).

(70) DOCE. n.2 L 219 de 16 de agosto de 1984. Respecto de este Reglamento y de la préctica comu-
nitaria en materia de acuerdos de licencia de patentes existe una abundante bibliografia: W. ALEXANDER,
«L’etablissement du Marché Commun et le problémé des brevets paralléles» Revue Trimestrielle de droit
européen, 1968, 3, pp. 512 y ss; P. DEMARET, «Article 85 et licences: inventaire des clauses examinées
par la Commission» Droit et Pratique du commerce international, 1977, pp. 369-375; J. L. HERIN, «Bre-
vet et concurence au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautées europeennes
(L apport de I’arrét du 31 octobre 1974. Affaire 15/74), Revue trimestrielle de droit commercial, 1977,
pp- 383-420; R. PLAISANT, «Les licences de brevet et Particle 85 du Traite de Rome interdissant les enten-
tes» La propieté industrielle, 1977, pp. 149-246.; J. M. DeLGapo CoBos, «Los contratos de licencia de
tecnologia ante el Derecho de la competencia de la C.E. El Reglamento 2.349/84», La Ley, de 31 de octu-
bre de 1985; M. BoTanAa AGRA, «Notas sobre el Reglamento 2.349/84 de la CEE relativo a los acuerdos
de licencia de patente», Noticias CEE 1987, nim 35, pp. 45-63; y I. ROUDARD, Droit européen des licen-
ces exclusives de brevets, Paris 1989.

(71) DOCE num, L 61 de 4 de marzo de 1989. Respecto de este Reglamento y de la prictica comunita-
ria en materia de acuerdos de licencia de know how existe una abundante bibliografia: I. S. VEnT, «Bous-
sois/Interpane: The treatment of Know how licenses under EEC competion law», Ewropean Intellectual
Property Review, 1987, pp. 164-171 y «Le traitement des licences de savoir-faire en droit communautaire de
la concurrence»: Revué Trimestrielle de droit europeen, 1987, pp: 329 y 348. J. MASSAGUER, «La comunica-
cién del know how y la politica de la competencia en la CEE» Noticias CEE, 1987, n235 pp. 23 y ss 'y
«La proteccidn territorial en un acuerdo sobre comunicacién de know how», Noticias/CEE, 1988 n.2 40,
pp. 11-18; A. FriGNaNi, «I! Regolamento CEE n.® 566/89 sulle licenze di know how», Diritto del commercio
internazionale, 1989, 2, pp. 373-392; W. A. HoYNG Y M. B. W. BIESHEUVEL, «The know how group exemp-
tion», Common Market Law Review, 1989, 2, pp. 219-234; S. POILLOT-PERUZZETTO, «Le réglement relatif
aux accord de licence de savoir-faire» Cahiers de droit européen, 1989, n.° 3-4, pp. 266-305.
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En definitiva, las cldusulas de los contratos internacionales de transferencia
de tecnologia susceptibles de impedir, restringir o falsear el juego de la competen-
cia y las exenciones de las que puedan beneficiarse a la vista de las circunstancias
del caso, se regirdn por el Derecho aplicable en el mercado afectado (Derecho de
la competencia nacional o comunitario), con mdependenua de cual sea el Derecho
aplicable al contrato en cuestién.

b) En el Derecho internacional privado espafiol, la competencia de los tribu-
nales para conocer de las demandas relativas a la validez, interpretacién y ejecu-
cién de los contratos internacionales de transferencia de tecnologia se determina de
conformidad con los criterios previstos para las obligaciones contractuales en gene-
ral en la L.O.PJ. y en el Convenio de Bruselas de 1968. Segiin estos criterios, los
tribunales espafioles serdn competentes siempre que el demandado tenga su domici-
lio en Espafia (art. 22.2 de la L.P.O.J. y art. 2 del Convenio de Bruselas); las partes
se hayan sometido expresa o ticitamente a los tribunales espafioles (art. 22.2 de la
L.O.PJ. y arts. 17 y 18 del Convenio de Bruselas); o la obligacién que sirve de base
a la demanda deba cumplirse en Espaiia (art. 22.3 de la L.O.P.J. (72) y 5.1 del Con-
venio de Bruselas) (73). La aplicacidn a los contratos internacionales de transferen-
cia de tecnologia de estos criterios de atribucion de competencia no plantea espe-
ciales dificultades a diferencia de lo que sucede en el sector del Derecho aplicable.

¢) Para determinar el Derecho aplicable a los contratos internacionales de
transferencia de tecnologia, en aquellos ordenamientos juridicos que, como el es-
pafiol, carecen de normas de conflicto especificas, caben dos posibilidades:

Una, acudir directamente a la norma de conflicto que regula las obligaciones
contractuales en general (art. 10.5.1 del Cédigo civil) y aplicarla a todo tipo de
contratos de transferencia de tecnologia (cesion, licencia, prenda etc.). Otra, averi-
guar si cabe asimilar los contratos de transferencia de tecnologia a otros contratos
respecto de los cuales existen normas de conflicto especificas. Por las razones que
a continuacién se expondran esta segunda posibilidad debe rechazarse.

(72) El art. 22.3 de la L.O.P.J. atribuye, ademds, competencia a los tribunales espafioles cuando la
obligacién haya nacido en Espaiia.

(73) Cabe aiiadir a estas reglas de competencia judicial internacional, que el Acuerdo de Luxembur-
go sobre patente comunitaria de 15 de diciembre de 1989 (D.O.C.E. n2 L 401 de 30 de diciembre de
1989), contiene algunas disposiciones derogatorias del Convenio de Bruselas (art. 68 y ss.) que afectan,
entre otros, a los arts. 2, 5.1, 17 y 18, los cuales se aplicardn en los términos previstos en el art. 14 del
Protocolo sobre resolucion de los litigios en materia de violacicn y vilidez de patentes comunitarias.
Respecto del foro general previsto en el art. 2 del Convenio de Bruselas, si el demandado no tiene su do-
micilio ni ningtin establecimiento en el territorio de un Estado contratante, serdn competentes los tribuna-
les del Estado contratante donde tenga su domicilio o un establecimiento el demandante y, en su defecto,
los tribunales del Estado contratante en que tenga su sede el Tribunal de apelacion comin (art. 14.1 a 3).
Respecto de las cldusulas de eleccion de foro, se eStard a lo dispuesto en los arts. 17 y 18 del Convenio de
Bruselas a condicién de que las partes elijan o el demandado compareza ante un tribunal de patentes co-
munitarias (art. 14.4). Con relacién a las dificultades de interpretacién y cuestiones que pueden suscitar
estas normas de competencia judicial internacional en materia de violacién de patentes comunitarias vid,
M. Desantes ReaL, «La patente comunitaria y la crisis del principio de territorialidad», Revista Espaiiola
de Derecho Internacional, 1991, 2, pp. 338-339.
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El andlisis de la naturaleza juridica de los contratos de transferencia de tecnolo-
gia ha conducido a un importante sector doctrinal a asimilar el contrato de cesién de
patentes al contrato de compraventa (74) y los contratos de licencia de patentes y
de know how al contrato de arrendamiento (75). Esta opini6n se fundamenta en que la
obligacién principal del cedente es la de transferir la propiedad, mientras que la obli-
gacién principal del licenciante es permitir el goce o explotacién de la invencién o
el conocimiento técnico transmitido. La admisi6n, en el plano del Derecho aplica-
ble, de estas analogfas deberia conducir, en aquellos ordenamientos juridicos en que
existen normas de conflicto especificas en materia de compraventa y de arrendamien-
to de bienes muebles o inmuebles, a su aplicacién a los contratos de cesion y licencia
de bienes inmateriales respectivamente. Sin embargo, este razonamiento se enfrenta
con una serie de dificultades (76). Por un lado, un analisis mas detenido del contenido
de los distintos contratos de transferencia de tecnologia, muestra que no siempre es
posible establecer una nitida distincién entre contratos de cesién y contratos de licen-
cia. Por ejemplo, un contrato de licencia exclusiva, en que el licenciante se compro-
meta a no explotar la invencion (art. 75.6 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo de
patentes) y el licenciatario esté autorizado a ejercitar en nombre propio las acciones
que la Ley reconoce al titular de la patente frente a terceros que infrinjan su derecho
(art. 124.2 de 1a Ley 11/1986), se asemeja mds a un contrato de cesién-venta que a un
contrato de licencia-arrendamiento. Por otro, si en la determinacién del Derecho apli-
cable a los contratos contemplados, se toma en cuenta la localizacién de su objeto,
nos encontramos con que la distinta naturaleza de los bienes muebles e inmuebles y de
los bienes inmateriales conduce a resultados muy dispares en uno y otro supuesto (77).
Los bienes muebles e inmuebles, al ocupar un lugar fisico en el espacio, sélo pueden
ser localizados en un dnico pafs, mientras que los bienes inmateriales, gracias a su
ubicuidad, pueden ser poseidos, utilizados o explotados en distintos paises por una o
varias personas simultineamente. De ello se desprende que la sede juridica de los bienes
muebles y inmuebles se localiza siempre en un sélo pais, el del lugar de su situacidn,
—aunque en el caso de los bienes muebles la posibilidad de que puedan ser desplaza-
dos de un Estado o otro, permita la aplicacion sucesiva de dos o mds leges rei sitae—,
mientras que la sede de los bienes incorporales se halla, simultdneamente, en todos
aquellos paises que les otorgan proteccion juridica (leges loci protectionis) (78).

(74) 1. FoYer Y M. VIVANT Op. cit., pp. 419-424 y J. Massaguer, Op. cit., p. 81.

(75) J. FoYer Y M. VIVANT /bid. p. 432-441 y J. Massaguer, [bid., p.82.

(76) Para Diener, Contrats internationaux de propiété industrielle, Paris, 1986, pp. 165-225, la asi-
milacién del contrato de cesidn con la venta y del contrato de licencia con el arrendamiento no es posible
si mds alld del andlisis de la prestacion caracteristica se toman en cuenta los intereses de las partes. No es
lo mismo, p. €j. un contrato de licencia en que el licenciante continiia explotando la patente que un contra-
to de licencia exclisiva, en que el licenciante renuncia a la explotacidn.

(17) Vid. infra pp. 10y ss.

(78) Como indica M. DIENER, Op. cit. p. 243, es totalmente incoherente utilizar un criterio real para
determinar el derecho aplicable a un bien que se caracteriza por su ubicuidad. El derecho aplicable a un
inmueble es Gnico. En cambio el bien inmaterial existe en varios lugares a la vez y puede generar tantos
derechos como paises admitan su proteccion.
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B. El Derecho aplicable a los contratos de transferencia de tecnologia:
criterios de conexién

26. Una vez rechazada la posibilidad de acudir a la analogia para determinar
el Derecho aplicable a los contratos de cesién y licencia de patentes 'y de know how,
deben de analizarse y valorar los resultados a que conduce la aplicacién de las
normas de conflicto reguladoras de las obligaciones contractuales en general. Sin
embargo, antes de proceder a este examen cabe hacer un breve referencia: a) las
codificaciones estatales mds recientes en materia de Derecho internacional privado
y b) los proyectos de codificacién internacional de las normas de conflicto en ma-
teria de contratos de transferencia de tecnologia.

27. Excepcionalmente, algunas codificaciones estatales recientes contienen
normas de conflicto en materia de contratos de transferencia de tecnologia. En el
marco europeo cabe citar:

El art. 43 de la Ley federal austriaca sobre Derecho internacional privado de
15 de junio de 1978. En defecto de eleccién de ley por las partes

«1. Los contratos sobre derechos de propiedad industrial se rigen por el
Derecho del Estado para el cual el Derecho de propiedad industrial se trans-
fiere o concede. Si el contrato se refiere a diversos Estados, se aplica el Dere-
cho del Estado donde el adquirente (licenciatario) tiene su residencia habitual
o establecimento principal»

Los arts. 24 y 25 del Decreto Ley 1311979 de 31 de mayo del Presidium de la
Repiblica Popular de Hungria sobre Derecho internacional privado, disponen que:

Art. 24. « Los contratos se rigen por la ley elegida por las partes en el
momento de su conclusién o posteriormente. En defecto de eleccion de ley

Art 25 « La Ley del contrato es la ley del Estado en el que se sitda, en el
momento de la conclusién del contrato, el domicilio, la residencia habitual, la
sede o estabiecimiento

d) del que concede el uso en caso de contrato de utilizacién de la pro-
piedad industrial».

El art. 20 de la Ley yugoslava sobre solucién de los conflictos de leyes de 15
de julio de 1982. prevé: -

«En defecto de eleccién por las partes, del derecho aplicable,.y si las cir-
cunstancias del caso no indican otro derecho, se aplican las reglas siguientes:
18.2 Los contratos de transferencia de tecnologia (licencia y otros) el
Derecho del lugar donde, en el momento de la conclusién del contrato, tenga
su sede el adquirente de la tecnologia»
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El art. 122 de la Ley federal suiza sobre Derecho internacional privado de 18
de diciembre de 1987, indica que:

“«1. Los contratos sobre derechos de propiedad industrial se rigen por la
ley del Estado en el que aquel que tranfiere o concede dicho derecho tiene su
residencia habitual.

2. Se admiite la eleccwn de ley.

El dnico rasgo comiin que ofrece esta muestra de articulos es la admisién como
punto de conexién principal de la autonomia de la voluntad (eleccién de ley por las
partes), pero difieren tanto en alcance del supuesto contemplado: contratos de transfe-
rencia de tecnologia en general frente a contratos sobre derechos de propiedad indus-
trial exclusivamente; como en los criterios de conexién aplicables en ausencia de
eleccion de ley por las partes: residencia o establecimiento de la parte que transfiere o
concede la tecnologia versus residencia o establecimiento de la parte que adquiere su
uso o propiedad. La opci6n por distintos criterios de conexién en paises pertenecientes
a una misma drea jurfdica o econémica (compdrese la norma austriaca con la suiza y la
norma hiingara con la yugoslava) permiten vislumbrar las dificultades con las que se
han enfrentado los proyectos de unificacion de las normas de conflicto en este sector.

28. La posibilidad de formular normas de conflicto uniformes en materia de
contratos de transferencia de tecnologia se ha examinado en distintos foros interna-
cionales: en la Comunidad Econémica Europea, a raiz de la propuesta formulada en
1967 por el representante de Bélgica, en nombre de los gobiernos de los Paises Bajos,
de unificar el Derecho Internacional privado de los Estados miembros; en la Conferen-
cia de La Haya de Derecho Internacional privado, tras la propuesta formulada en la
duodécima sesién (1972) por la delegacién checa tendente a adoptar un Convenio sobre
ley aplicable a los contratos de licencia y de know how; y en la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre comercio y desarrolo (UNCTAD), en el marco de la elaboracién
del Proyecto de Cédigo internacional de conducta para la transferencia de tecnologia.

a) En marco de las Comunidades Europeas, la cuestién del Derecho aplicable
a los derechos de propiedad industrial y a los contratos de transferencia de tecnolo-
gia se abord6 en los trabajos preparatorios que tuvieron lugar entre 1970 y 1972 en
vistas a la codificacién del Derecho internacional privado de los Estados miembros
de las Comunidades Europeas. Para llevar a cabo este vasto proyecto se decidid es-
tablecer un orden de prioridades, empezando por aquellas materias cuya armoniza-
cién podria contribuir en mayor medida al buen funcionamiento del mercado co-
midn. Entre los temas a tratar, se incluyé el Derecho aplicable a los bienes
corporales e incorporales cuyo estudio se encomendé a la delegacién alemana (79).

(79) Las otras materias seleccionados fueron: el derecho.aplicable a las obligaciones contractuales y ex-
tracontractuales, que se encomendo a la delegacidn italiana; el derecho aplicable a ta forma de los actos juridi-
cos y a la prueba, que se encomend? a la delegacion francesa, y las cuestiones generales que se encomendd
a las delegaciones de Bélgica y Luxemburgo (M. GiuLiano Y P. LAGARDE, «Rapport concernant la conven-
tion sur la loi applicable aux obligations contractuelles» J.O. n.2 C 282 de 31 de octubre de 1981, pp. 4-6).
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Se solicité al prof. E. Ulmer del Max Planck Institute for Foreign and Interna-
tional Patent, Copyright and Competition Law que emitiera un dictamen sobre el
Derecho aplicable a los bienes inmateriales. El prof. E. Ulmer formul6 una serie
de normas-de conflicto sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial y
sobre el alcance de la lex loci protectionis en los contratos sobre derechos de
propiedad intelectual e industrial que, en su opinién, debian incorporarse en el
proyectado Convenio sobre Derecho internacional privado de los Estados miem-
bros de las Comunidades Europeas (80). Esta propuesta, no se adopté ni en los
trabajos iniciales del grupo de expertos encargado de estudiar y elaborar las nor-
mas de derecho internacional privado, ni posteriormente; cuando este grupo de-
cidi6 centrar su atencién (81) en la ley aplicable a las obligaclones contractuales
y extracontractuales, primero (Anteproyecto de Convenio de 1972) y en la ley
aplicable a las obligaciones contractuales, exclusivamente, después (Proyecto de
Convenio de 1979). El resultado final, tras este proceso de seleccion de las ma-
terias a regular mediante las normas de conflicto comunes a los Estados de la
C.E., ha sido la ausencia en el Convenio sobre ley aplicable a la$ obligaciones
contractuales de 19 de junio de 1980, de normas de conflicto especificas en ma-
teria de contratos sobre transferencia de tecnologia, como se tendrd ocas10n de
comprobar mas adelante.

b) En la Duodécima sesién de la Conferencia de La Haya de Derecho inter-
nacional privado, (1972) se incluyé en la lista de temas a tratar en el futuro, el de
los contratos de licencia y de know how. La Secretaria permanente elabord, en
agosto de 1976, una breve nota en la que se analizaba la oportunidad de elaborar
un Convenio internacional sobre la ley aplicable a esta materia, y se indicaba que,
en caso de que se decidiera iniciar esta labor, serfa conveniente examinar por se-
parado los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial y los contra-
tos de know how, dado el distinto régimen juridico al que se hallan sujetos ambos
tipos de bienes inmateriales. Sin perjuicio de que, en una fase posterior, se anali-
zaran las posibilidades de su tratamiento conjunto (82). Sin embargo, durante la
decimoquinta sesiéon de la Conferencia de La Haya se constaté que la eventual
adopcion en el seno de la UNCTAD de un Cédigo de conducta para la transferen-
cia de tecnologia, cuyo capitulo noveno trataba de la ley aplicable y de la solucién
de controversias, podria convertir la labor de la Conferencia de La Haya en mate-
ria de contratos de licencia y de know how, en inttil o infructuosa. Con el fin de

(80) El texto de estas normas de conflicto se reproduce; en: E. ULMER, [ntellectual property Rights
and the Conflict of Laws, Luxemburgo, 1978, pp. 99-102.

(81) En la reunién de los ponentes de las distintas materias que debian ser objeto de unificacion, el
prof M. Arndt de la Repuiblica Federal de Alemania, encargado de elaborar el informe sobre la ley aplica-
ble a los bienes corporales e inmateriales, sefiald que este tema no podria ser discutido, en tanto en cuanto
no se realizara un estudio comparativo de los principales sistemas de garantias reales (Vid. M. GIULIANO Y
P. LAGARDE, Op. cit. p. 6).

(82) «Note sur les contrats de licence et le savoir-faire»., eéstablie par le Bureau Permanent» Doc.
préliminaire E d’aolit 1976, Conference de la Haye de Droit international privé, Actes et Documents de la
Treiziéme session, . T.1., La Haye, 1978 pp. 111-118.
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evitar este riesgo, se decidi6 enviar, como observador, un representante de la Con-
ferencia de la Haya a la sexta sesion.de la Conferencia de las. Naciones Unidas
sobre un Cddigo internacional de conducta para la transferencia de tecnologia, a
celebrar en 1985 (83). Esta actitud prudente se ha mantenido en la decimosexta se-
sién de la Conferencia de la Haya, a la vez que se ha decidido continuar mante-
niendo, en el orden del dia de los futuros trabajos, la cuestién de la ley aplicable a
los contratos de licencia y de know: how, dadas las dificultades con la que se en-
frenta la Conferencia de las Naciones Unidas para lograr un consenso en la mate-
ria, como se verd a continuacién (84).

¢) Desde 1978 (85), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre un Cédigo
internacional de Conducta para la transferencia de tecnologia ha celebrado seis -
periodos de sesiones, el dltimo, en mayo-julio de 1985. El proyecto de Cédigo in-
ternacional de conducta para la transferencia de tecnologia, aprobado en 1985 (86)
consta de un Predambulo y nueve capitulos. En la actualidad se ha llegado a un
acuerdo entre los distintos grupos de Estados (87) respecto de los capitulos: terce-
ro (reglamentaclon nacional de las transacciones de transferencia de tecnologia);
sexto (concesién de trato especial a los paises en desarrollo); y séptimo (colabora-
cién internacional). No hay consenso todavia respecto del Preambulo y los capitu-
los: segundo (Objetivos y principios); quinto (responsabilidades y obligaciones de
las partes); y octavo (Mecanismo institucional internacional de control de la apli-
cacion del CICTT) y existen profundas discrepancias respecto de los capitulos:
primero (Definiciones y ambito de aplicacién); cuarto (en este capitulo las discre-
pancias alcanzan a su propia denominacién, habiéndose propuesto los siguientes

(83) «Mise a jour de la question de la loi applicable aux contrats de licence et de savoir-faire», éta-
blie par le bureau permanent. Doc. préliminaire M de janvier 1984, Conference de la Haye de Droit inter-
national privé. Actes et documents de la quinzieme session, T.1., La Haye, 1986, p. 136.

(84) «Nouvelle mise a jour de la question de la loi applicable aux contrats de licence et de savoirfai-
re» établie par le Bureau Permanent. Doc. préliminaire N.2 4 de novembre 1987, Conference de la Haye
de Droit international privé. Actes et Documents de la Seiziéme session T 1., La Haye, 1991, p. 110.

(85) Las iniciativas oficiales encaminadas a la formulacién de este Cddigo de conducta se inicia-
ron en 1972 (Resolucion 33 (I1I) aprobada en el Tercer periodo de sesiones de la UNCTAD). Sin embar-
go el principal impulso lo recibié de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando en su sexto
periodo extraordinario de sesiones (1974), y dentro del contexto de su Programa de accién sobre el esta-
blecimiento de un nuevo orden econdmico internacional, pidi6 que se adoptase un Cédigo internacional
de conducta para la transferencia de tecnologia que se ajustase a las necesidades y a las condiciones
existentes en los paises en desarrollo (Resolucidn 3202 (S-VI), secc.IV). En su séptimo periodo de sesio-
nes (1975), la Asamblea General aprobd, por consenso, la Resolucién 3362 (S-VII) segin la cual, todos
los Estados debian cooperar en la elaboracién del mencionado Cddigo de conducta. A tal efecto se creé
un grupo intergubernamental de expertos de la UNCTAD que celebro seis reuniones entre 1976 y 1978.
Posteriormente, la Asamblea General, por Resolucion 32/188 de diciembre de 1977, decidié convocar,
bajo los auspicios de la UNCTAD, una Conferencia de las Naciones Unidas sobre un Cédigo internacio-
nal de conducta para la transferencia de tecnologia, en el que se negociara el proyecto preparado por el
grupo de expertos.

(86) TD/CODE TOT/47 de 20.V1.1985.

(87) Paises en vias de desarrollo (grupo de los 77) Paises socialistas (grupo D) y Paises industriali-
zados de economia de mercado (grupo B).
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titulos: «reglamentacién de las pricticas y acuerdos que entrafien transferencia de
tecnologia», «préacticas comerciales restrictivas» y eliminacién de la discrimina-
cién politica y de las pricticas comerciales restrictivas») (88) y noveno (Ley apli-
cable y solucién de controversias). ‘ '

La gran duracién de las negociaciones se ha visto afectada por una- serie de
cambios externos que hacen temer que incluso algunas disposiciones acordadas
puedan ser puestas en tela de juicio (89). Si nos cefiimos al capitulo noveno, los
debates en torno a la ley aplicable y a la solucién de controversias en los contratos
de transferencia de tecnologia han estado condicionados desde sus inicios por la
actitud de los paises en desarrollo contrarios a cualquier solucién que permita a las
partes eludir las leyes de policia tecnolégica de los paises receptores de tecnolo-
gia, eligiendo una ley o un foro extranjero (90). Sin embargo, la evolucién reciente
en varios de estos paises hacia una mayor liberalizacién de la regulacién de las
inversiones extranjeras y de las transferencias de tecnologia y la importancia cre-
ciente de las transferencias de tecnologia en el marco de los acuerdos de coopera-
cion y de creacién de joint ventures (91), contribuira sin duda, a hallar un punto de
equilibrio entre la autonomia de las partes y la proteccion de los intereses genera-
* les, aceptable tanto para los paises receptores de tecnologia como para los paises a
los que pertenecen las empresas proveedoras.

29. Una vez constatada la ausencia de normas de conflicto especificas tanto
de origen convencional como de Derecho internacional privado auténomo, salvo
algunas excepciones en las codificaclones estatales mds recientes (92), procede
analizar las dificultades de aplicacién y los resultados a que conduce la sujecién
de los contratos de transferencia de tecnologia a las normas de conflicto que re-
gulan las obligaciones contractuales en general. En este analisis nos centraremos
en el art. 10.5.1 del Cédigo civil espaiiol y en los arts. 3 y 4 del Convenio de

(88) La divergencia fundamental reside, como ya se ha indicado anteriormente (vid. supra nota (68)
P- 24), en que para los paises desarrollados las pricticas restrictivas que deben evitarse en los contratos de
licencia son las contrarias al Derecho de la competencia mientras que para los paises en desarrollo el ob-
jetivo de la reglanientacion de estas pricticas no es tanto preservar la libre competencia en el mercado,
como equilibrar la capacidad de negociacion, estimular el desarrollo nacional y promover los objetivos
de exportacion. : -

(89) TD/CODE TOTI55 de 2 X.1990.

(90) Vid. supra, pp. 20-24. Para un anlisis mds detallado de las dificultades a las que se enfrenta la
negociacion del capitulo noveno del Proyecto de Cddigo internacional de conducta para la transferencia
de tecnologia. Vid. T. TREVES, «L.a Conferenza sul Codice di condotta per il transferimento della tecnolo-
gia: il problemi di diritto internazionale privato e processuale» Rivistat di Dirilto internazionale privato e
processuale, 1979, 2, pp. 422-435 L. MiGLIORINO, «La legge appplicabile e la soluzione delle controversie
nel Codice di condotta sul transferimento di tecnologia» en. L' Unificazione del Diritto internazionale
privato e processualle. Studi in memoria di M. Giuliano, Padova, 1989 pp. 663-680. Fr. DESSEMONTET.,
«L'harmonisation du droit applicable aux contrats de licence»., Conflits et harmonisation. Mélanges a
honneaur d'A.E.Overbeck, Fribourg, 1990, pp. 726-733.

(91) Vid. supra, notas (61) y (63).

(92) Vid. supra pp. 28 29.
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Roma de 1980 sobre ley aplicable a las obligaclones contractuales (93), sin perjui-
cio de las referencias que puedan hacerse al Derecho comparado.

El art. 10.5.1 del Cédigo civil y el art. 3 del Convenio de Roma establecen
que la ley aplicable-a los contratos es, en primer lugar, la elegida por las partes.
No existen grandes diferencias entre ambos textos, salvo que en el Convenio de
Roma no se exige, como en el Derecho espaiiol, que la ley elegida esté vinculada
al negocio del que se trate ni que la designacién del Derecho aplicable tenga que
ser expresa, bastando con-que la voluntad de las partes respecto del Derecho apli-
cable pueda deducirse con claridad «de los términos del contrato o de las circuns-
tancias del caso». En la préctica es aconsejable que las partes hagan uso de esta
facultad de eleccidn de ley (94), ya que en su defecto, los criterios para determinar
el Derecho aplicable a los contratos de transferencia de tecnologia varfan conside-
rablemente de un pafs a otro y pueden ser objeto de interpretaciones muy diversas,
como se verd a continuacion.

30. En defecto de eleccién de ley, las diferencias entre el art. 10.5.1 del Cédi-
go civil y el art. 4 del Convenio de Roma son mucho mds acusadas. El art. 10.5.1
del Cédigo civil es una norma de conflicto rigida, en el sentido de que los criterios
de conexién previstos por el legislador no dejan ningiin margen de apreciacion al
juez en su aplicacion al caso concreto, mientras que el art. 4 del Convenio de
Roma es una norma de conflicto flexible, al limitarse el legislador a proporcionar
al juez unas pautas o presunciones destinadas a ayudarle en la bisqueda de la ley
mds estrechamente vinculada al caso.

Las conexiones objetivas previstas ipor el legislador en el art. 10.5.1 del Codi-
go civil son: «la ley nacional comiin a las partes; a falta de ella, la de la residencia
habitual comiin, y, en dltimo término, la ley del lugar de celebracidn del contrato».
Su aplicacién a los contratos de transferencia de tecnologia conduce a resultados
poco satisfactorios por varios motivos. En primer lugar, las conexiones nacionali-
dad y residencia habitual son poco apropiadas cuando, como sucede generalmente
en los contratos de transferencia de tecnologia, las partes no son personas fisicas

(93) El Convenio de Roma entrd en vigor para Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bre-
tafia, Grecia, Italia y Luxemburgo el 1 de abril de 1991 y para Irlanda el 1 de enero de 1992 . Segiin el
art. 3.2 del Acta relativa a las condiciones de adhesion a las Comunidades Europeas, Espaiia ha de iniciar
negociaciones para llegar a ser parte en el Convenio de Roma de 1980. Es previsible que Espafia se adhie-
ra al Convenio en 1992 durante la presidencia portuguesa al Consejo de la CE. Una vez, el Convenio en-
tre en vigor para Espaiia, los arts. 10.5 y 6 del C. civ. serédn sustituidos por sus disposiciones

(94) A titulo de ejemplo cabe sefialar que en los modelos para los contratos de licencia de patentes,
de licencia para fabricar productos no patentados y de licencia de know how, formulados por la ORGALI-
ME (Organizacién de enlace de las industrias metaldrgicas europeas) se recomienda a las partes que elijan
la ley aplicable y que dicha eleccién sea, preferentemente, a favor de la ley del pais para el cual se ha con-
cedido la licencia, en particular cuando coincide con el pais del principal establecimiento del licenciata-
rio, dada la estrecha vinculacién del contrato con dicho ordenamiento. En los supuesto de licencia para
varios pafses, se aconseja, en aras a la aplicacién de una ley unica, que las partes elijan la ley del principal
establecimiento del licenciante. Vid. A. FRIGNAN, I diritto del commercio internazionale. Manuale teori-
copratico per la redazione dei contrarti, Mildn, 1986 pp. 781,797 y 812.

R
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sino personas juridicas. En estos supuestos lo correcto es referirse al domicilio, a
la sede social o al establecimiento. En segundo lugar, las conexiones nacionalidad
y residencia habitual comiin carecen de relevancia a efectos de determinar la inter-
nacionalidad del contrato. Como ya se ha indicado, los contratos de transferencia
de tecnologia son internacionales cuando el proveedor y el adquirente tienen su re-
sidencia habitual, si son personas fisicas, o su establecimiento, si son personas juri-
dicas, en distintos paises o cuando la tecnologia se transfiere para ser explotada en
uno o varios paises distintos al de la residencia o establecimiento de las partes (95)
Por consiguiente, en la prictica, la conexi6én a la que deberd acudirse con mayor
frecuencia serd la del lugar de celebracién. Este punto de conexién plantea mas
dificultades de las que resuelve en los supuestos en que la oferta y la aceptacién se
emiten desde paises distintos (96), hasta tal punto que alglin autor ha llegado a
afirmar que su aplicacioén a los contratos de transferencia de tecnologfa es la peor
de las conexiones posibles (97) En tercer lugar, las conexiones objetivas previstas
por el legislador espafiol, impiden al juez tomar en consideracidn otros criterios de
conexion considerados relevantes por un amplio sector doctrinal, tales como el lu-
gar de explotacion del Derecho transferido (en el caso de comunicacion del know
how) o el lugar donde se ha depositado o registrado el Derecho de propiedad in-
dustrial (en caso de licencia de patentes) (98). En definitiva, el lugar de celebra-
cién del contrato es irrelevante, a efectos’ de localizacién del Derecho aplicable a
los contratos de transferencia de tecnologia, cuando no coincide ni con la ley de la
residencia o sede del licenciante o del licenciatario, ni con la ley del lugar de ex-
plotacion de la patente o del know how.

31. El art. 4 del Convenio de Roma sobre ley aplicable a las obligaciones pre-
senta una estructura algo compleja, fruto del equilibrio entre los partidarios de las
conexiones rigidas y predeterminadas por el legislador y los partidarios de dejar en
manos del juez la determinacidn de la ley aplicable al contrato a la vista de las cir-
cunstancias que concurren en cada caso concreto. El criterio de conexién adoptado

(95) Vid. supra, pp. 7-10 y nota (14).

(96) Cuando la oferta y la aceptacién se emiten en paises distintos, en los que se siguen criterios di-
ferentes para precisar el momento y lugar en que el contrato debe considerarse perfeccionado, se suscita
la cuestién de cudl de estos criterios es el aplicable. La eleccion debe hacerse de acuerdo con la lex fori,
ya que se trata de interpretar o aclarar el significado de uno de los elementos estructurales (el punto de co-
nexion) de la norma de conflicto aplicable (art. 12.1 del C. civ.). En el Derecho espaiiol el lugar de cele-
bracién en los contratos entre ausente se presume que es, «el lugar en que se hizo la oferta» (art. 1262.2 in
fine del C. civ.). Cuestién distinta es la posibilidad de que si la oferta se hizo en el extranjero, las disposi-
ciones de este pais sigan un criterio distinto para determinar el lugar de celebracién de los contratos entre
ausentes p. ej. en el Derecho inglés, el lugar de perfeccidn del contrato es aquel donde el destinatario de la
oferta ha «expedido» su declaracién de aceptacién. Para un estudio mds completo de estas cuestiones Vid.
M. VIRGOS SORIANO EN J. D. GonzaLEZ CaMPOS, Derecho internacional privado. Parte especial, Ma-
drid 1991 pp. 224-227 y E. LALAGUNA DOMINGUEZ, «Sobre la perfeccién de los contratos en el Cédigo ci-
vil» La Ley, n.? 2247 de 9 de junio de 1989.

(97) S. SoLtysinski, Op. cit., pp. 309-310.

(98) Vid. infra pp. 38-39.
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es un criterio flexible o abierto. Segin el pérrafo 1.2 del art. 4, el contrato se regird
«por la ley del pais con el que presente los vinculos mas estrechos», pero a continua-
cién, y con el fin de orientar al juez en la localizacién de esta ley, en el parrafo 2.2
del art. 4, se presume:

«Que el contrato presenta los vinculos mds estrechos con el pafs en que
la parte que debe realizar la prestacion caracteristica tenga, en €l momento
de la conclusién del contrato, su residencia habitual o, si se tratare de una so-
ciedad, asociacién o persona juridica, su administracion central. No obstante,
si el contrato se celebrare en el ejercicio de la actividad profesional de esta
parte, este pais serd aquél en que esté situado su establecimiento principal o
si, segin el contrato, la prestacién tuviere que ser realizada por un estableci-
miento distinto del establecimiento principal, aquél en que esté situado este
otro establecimiento.»

Esta presuncién puede ser destruida, si el juez, a la vista de las circunstancias
del caso, .considera que el contrato presenta vinculos mds estrechos con un pafs
distinto al de la residencia habitual o establecimiento de la parte que deba realizar
la prestacion caracteristica («cldusula de excepcion» del parrafo 5.2 del art. 4).

La aplicacién del art. 4.2 del Convenio de Roma a los contratos de transfe-
rencia de tecnologia suscita algunos interrogantes:

(Cudl es la prestacion caracteristica en los contratos de transferencia de tec-
nologia?

(Es la misma la prestacmn caracteristica en'todos los contratos de transferen-
cia de tecnologia?

;La ley del pais de la residencia habitual o establecimlento principal de la
parte que debe realizar la prestacidn caracteristica puede considerarse que corres-
ponde, por regla general, a la ley mds estrechamente vinculada a los contratos de
transferencia de tecnologia?

32. En los contratos de transferencia de tecnologia la percepcion de cudl sea
la prestacion caracteristica no suele ser undnime.

Para determinar cudl es la prestacién caracteristica en un contrato hay que
analizar su economia y naturaleza y no los elementos externos (nacionalidad, re-
sidencia o establecimiento de las partes, lugar de conclusién y ejecucion, etc.)
ajenos a la esencia de la obligacién (99). En los contratos de transferencia de tec-
nologia, la identificacién, de la prestacién caracteristica, en cuanto elemento que
mejor representa el conjunto de la operacién contractual, puede ser objeto de dos
enfoques distintos. Uno, conceptual y abstracto; otro, funcional y econémico.

El enfoque Jurldxco -formal es el seguido por los partidarios de asimilar los
contratos de cesién y licencia de tecnologia a los contratos de venta y arrenda-

(99) M. GiuLiaNo Y P. LAGARDE, Ob cit., p. 20.
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miento de bienes corporales (100). Del mismo modo que, en los contratos de venta
y arrendamiento la prestacion caracteristica es la obligacién del vendedor o arren-
dador de entregar la cosa (arts. 1461 y 1554.1.2 del Cédigo civil), en los contratos
de cesién y de licencia, la prestacién caracteristica es la obligacién del cedente o
licenciante de entregar la tecnologia, entendida como puesta a disposicién del ad-
quirente o licenciatario de la patente o de los conocimientos técnicos secretos.

El enfoque econémico y funcional es el seguido por aquellos que consideran
que los contratos de transferencia de tecnologia poseen una naturaleza sui generis.
La prestacién que mejor representa el contenido esencial de esta categoria de
contratos es la explotacion de la invencidn o de los conocimientos técnicos trans-
feridos (101). En apoyo de esta apreciaci6n cabe sefialar que los derechos y obli-
gaciones de las partes se organizan en funcién de la explotacién y que el propio
ordenamiento juridico sanciona la falta o insuficiente explotacién con la concesién
de licencias obligatorias (art. 5.4 del Convenio de Paris de 1883; arts 45 a 47 del
Acuerdo de Luxemburgo de 1989 y arts. 83 a 106 de la Ley 11/ 1986 de patentes).

33. La prestacién caracteristica es el elemento que permite distinguir una ca-
tegoria o grupo de contratos de otros (102), pero es incapaz de localizar, por si’
misma, el Derecho aplicable. La vinculacién de la prestacidn caracteristica a un
ordenamiento juridico puede hacerse o bien, atendiendo al lugar de su ejecucién o
bien, atendiendo a la situacién personal (nacionalidad, domicilio, residencia o es-
tablecimiento) de la parte que debe ejecutarla. La opcién a favor de la ley de la re-
sidencia habitual o del establecimiento del deudor de la prestacién caracteristica,
en el art. 4.2 de Convenio de Roma, suscita algunas dificultades de apllcacmn en
los contratos internacionales de transferencia de tecnologia, ya que no siempre es
facil identificar a quién corresponde ejecutar la prestacién caracteristica. Si se
acepta, como punto de partida, el enfoque funcional y econdémico al que se ha
hecho referencia y segiin el cual, en este tipo de contratos, la prestacién caracte-
ristica consiste en la explotacién de la patente o de los conocimientos técnicos no
divulgados, cabe preguntarse cudl de las partes contratantes asume una mayor res-
ponsabilidad y riesgo: la parte que hace posible la explotacién o la parte que la lle-
va cabo.

La respuesta a esta cuestiéon no puede ser univoca ya que depende del modo
como las partes en el contrato organicen la explotacién de la tecnologia. En algu-
nos contratos de licencia, al igual que en los contratos de cesidn, el licenciante
renuncia a conceder otras licencias y a explotar por si mismo la invencién o los
conocimientos técnicos. En otros, ambas partes realizan una actividad de explota-
cién aunque en ocasiones, el licenciante se compromete a no explotar por si mis-
mo 0 a no conceéder otras licencias para el territorio reservado al licenciatario.

(100) Vid. supra. pp. 27-28.

(101) J.Jen, op. cit., pp. y M. DIENER, Op. cit., pp. 4-11.

(102) A. SCHNITZER, «Les contrats internationaux en droit international privé suisse» Recueil des
Cours, vol. 123, (1968-I) pp. 574-581.
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Cuando el cedente o licenciante se desentienden totalmente de la explotacién
de la tecnologia, a cambio de una suma de dinero, la parte que asume una mayor
responsabilidad y riesgo en la operacién es el licenciatario, ya que de él depende
el éxito econémico de la operacion (103). Esta apreciacién se ve confirmada al
examinar algunas de las cldusulas-que suelen pactarse en este tipo de contratos: la
fijacién del precio en funcién de la produccién o venta de los productos fabricados
bajo licencia; la obligacién del licenciatario de mantener en vigor la patente; y la
legitimacién del licenciatario para actuar frente a terceros que infrinjan el derecho
de patente o de know how que le ha sido concedido.

En el comercio internacional, sin embargo, los contratos més frecuentes son
aquellos en que licenciante y licenciatario comparten la obligacién de explotar la
invencion o los conocimientos técnicos no divulgados. En estos supuestos se crea -
entre las partes una relacién contractual no paritaria, en la que el licenciatario
ocupa una posicién de subordinacién. El licenciante es quien posee la tecnologia
y quien decide servirse de ella para ampliar su zona de influencia. El titular de la
tecnologia puede seguir distintas estrategias: exportar los productos obtenidos
con la invencién o los conocimientos técnicos; invertir en el extranjero creando
una unidad de produccion o venta de dichos productos; o celebrar un contrato -que
autorice a un tercero a fabricar o vender en el extranjero los productos bajo licen-
cia (104). Si opta por la iltima posibilidad, querrd asegurarse, a través de distintas
cldusulas contractuales (obligacién del licenciatario de abastecerse de productos
del licenciante; de fabricar una cantidad minima de productos bajo licencia; de no
conceder sublicencias ni ceder la licencla, etc.), que dicha opcion es la mas renta-
ble. En este contexto la prestacién caracteristica es la que realiza el licenciante,
mientras que las obligaciones. del licenciatario, incluida la explotacion, tienen un
caracter accesorio (105).

La diversidad de opiniones respecto de cudl sea la prestacion caracteristica,
la dificultad en identificar el deudor de la misma (106) y la imposibilidad de formu-
lar una respuesta unica para todas las modalidades de transferencla de tecnologia,

(103) La aplicacién de la ley de la.residencia habitual o del establecimiento del licenciatario en este
tipo de contratos de transferencia de tecnologia ha sido defendido por E. ULMER, op. cit., pp. 92-94 y
M. DIENER Op. cit., pp. 195-200. Este tltimo, desde un andlisis centrado en los intereses en presencia
considera que en los contratos de cesién y de licencia en que los proveedores de la tecnologia renuncian a
toda explotacién el interés mds digno, de proteccion es el de los adquirentes. El Estado concede al inven-
tor como recompensa a su actividad un derecho exclusivo. Este privilegio tiene, sin embargo, una contra-
partida: la obligacién de explotacién. Esta idea de favor se desplaza del titular de la patente al licenciata-
rio cuando el primero permanece inactivo.

(104) Vid., supra. p. 6.

(105) Fr. DESSEMONTET, «Les contrats de licence en droit international privé», Melanges Guy Flat-
tet, 1987, pp. 450-453 y M. DIENER, Op. cit., pp. 220-24.

(106) Al examinar las norrnas de conflicto especificas en supra pp. 28-29 se ha podido comprobar
corno la Ley austriaca de 1978 y la Ley yugoslava de 1982 se inclinan por 1a aplicacién de la ley de la re-
sidencia habitual, establecimiento principal o sede del licenciatario, mientras que el Decreto Ley hiingaro
de 1979 y la Ley suiza de 1987 se muestran favorables a la aplicacién de la ley de la residencia habitual,
establecimiento o sede del licenciante o concedente.
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inclinan a pensar que la presuncién del art.-4.2 del Convenio de Roma es incapaz
de aportar a este sector la seguridad y previsibilidad para el que fue creada.

34. En los afios cincuenta, un sector muy significativo de la doctrina europea
(Batiffol, Dicey, Raape, Troller y Woolf) se mostré partidario de someter los con-
tratos internacionales sobre derechos de propledad industrial a la ley que regula
estos derechos (107). Sin embargo, como se verd a continuacién, tampoco este cri-
terio es susceptible de proporcionar-una respuesta unitaria y satisfactoria para to-
das las modalidades de contratos de cesi6én y licencia de patentes y de know how.-

La aplicacion de la lex loci protectionis a los contratos de cesién y licencia
de patentes y de know how, se fundamenta en una pretendida analogia entre bienes
corporales e incorporales y en la presién que ejerce el derecho de la propiedad in-
dustrial sobre los derechos y obligaciones de las partes contratantes. Los: resulta-
dos a que conduce la localizacion del Derecho aplicable a los bienes inmateriales
en base a su analogia con los bienes corporales ya han sido expuestos anteriormen-
te (108). Respecto de la incidencia del Derecho de propiedad industrial en las rela-
ciones contractuales, basta sefialar que la lex loci protectionis, ademds de regular
la creacidn, contenido, duracién, efectos y proteccién de los derechos de propie-
dad industrial (109), también se ocupa de:

a) la posibilidad de transferir o conceder sélo parte de los derechos que la pa-
tente confiere a su titular (art. 74.3 y 75.1 de la Ley 11/1986);

b) los requisitos de publicidad necesarios para que la transmisién o licencia
pueda oponerse a terceros de buena fe. A este respecto es interesante descacar que el
Derecho de la propiedad industrial espafiol regula algunos aspectos internacionales
de las transmisiones y licencias contractuales de patentes. La Ley 11/1986, de 20 de
marzo, exige la inscripcion en el Registro de patentes de los contratos de transmisién
y licencia, no sélo para que puedan surtir efectos frente a terceros (art. 79 parrafo 2.°
y 3.%), sino también para que pueda cumplirse el pago estipulado en moneda extran-
Jera (art. 79 parrafo 4.9) y el art. 56.4 del Real Decreto 2245/1986 de 20 de marzo,
condiciona, el acceso al Registro de patentes espafiol de los contratos de transmision
y licencia celebrados en el extranjero, a que sean viélidos segiin la ley del pais en que
se han otorgado y a que el documento acreditativo del contrato haya sido legaliza-
do (110). De esta disposicion se desprende que la validez de los documentos acredi-
tativos de los actos de transmisién y licencia no se rige por la lex loci protectionis
sino por la regla locus regit actum, en contra de la opinion de algunos autores (111);

(107) A. VIDa, «Les contrats del Licence en droit international privé» Revue critique, 1964, p. 220.

(108) Vid. supra, p. 28.

(109) Vid. supra, pp. 12-13.

(110) En los supuestos en que el documento acreditativo del contrato de transmision o licencia de
patentes haya sido otorgado en un pais parte en el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, por el
que se suprime la exigencia de legalizacién de los documentos publicos extranjeros, se estard a lo dis-
puesto en dicho Convenio.

(111) E. ULMEer Op. cit. pp. 90-91 y SoLTysINskl, Op. cit. pp. 294-300.
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c) la obligacién de explotar la patente y las sanciones en caso de no explota-
cién (art. 83 a 90 de la Ley 11/1986); y

d) las acciones en defensa del derecho transferido o concedido que puede
ejercer el licenciatario (art. 124 de la ley 11/1986).

El principal argumento a favor de la apllcacmn de la lex loci protectionis,
consiste en la posibilidad de aplicar una ley tnica, tanto a los aspectos obliga-
cionales como a los aspectos «reales» de los contratos de transferencia de tecno-
logia (112). Sin embargo este argumento se debilita ante los contratos de licencia
para varios paises, ya que en estos supuestos la aplicacién de la lex loci celebratio-
nis conduce a una pluralidad de leyes: tantas como paises protegen la patente,
cuya explotacion se concede al licenciatario. Para evitar este resultado algunos au-
tores proponen que, excepcionalmente, los contratos de licencia de patente para
varios paises en lugar de regirse por la lex loci protectionis se rijan por la la ley -
personal del licenciante o del licenciatario (Plaisant y Troller). El recurso a una
conexidn «real» para regular los contratos de licencia concluidos para un solo pais
y el recurso a una conexién «personal» para regular los contratos de licencia con-
cluidos para varios paises, es incoherente con el fundamento inicialmente atribui-
do a la lex loci protectionis, a saber, que es la conexién que mejor responde, en el
plano del Derecho internacional privado, a la fuerte atraccién que el Derecho de
propiedad industrial ejerce sobre las relaciones contractuales (113).

Por dltimo, cabe sefialar que los motivos alegados en favor de la lex loci pro-
tectionis no son extrapolables a los contratos de licencia o comunicacién de know
how, debido a que la atraccidn que sobre ello ejerce el Derecho de propiedad in-
dustrial es mucho menor. En estos contratos, son las partes, y no el legislador,
quienes definen los conocimientos que se pueden transmitir, el territorio para el
cual se concede la explotacién y la duracion del derecho transferido.

V. CONSIDERACIONES FINALES

35. El alcance de la ley que rige los contratos de transferencia de tecnologia
puede verse ilmitado por la concurrencia de disposiciones imperativas de distinta
indole y 4mbito espacial de aplicacion.

El Derecho de propiedad industrial del pais de explotacién de la patente reguia la
admisibilidad y limites de la transferencia, las modalidades de transferencia y los re-
quisitos formales y de publicidad necesarios para que la transferencia sea oponible a
terceros, ademds de todas aquellas cuestiones relativas a la patente que pueden incidir
en las relaciones contractuales (nulidad, duracién, obligacién de comunicar el know how
necesario para una adecuada explotacién de la invencién,.obligacién de explotar etc.)

(112) La distincidn entre aspectos «reales» y aspectos «obligacionales» en los contratos de transfe-
rencia de tecnologia es rechazada por E. Ulmer, debido a que algunos de estos contratos no generan efec-
tos reales, Op. cit. p. 87.

(113) M. DiENER, Op. cit., p. 243.
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El Derecho de defensa de la competencia del Estado cuyo mercado se ve
afectado por el contrato de transferencia de tecnologfa determina la nulidad de las
cldusulas contractuales que tienen por objeto o efecto restringir la competencia en
dicho mercado.

Las leyes de policia tecnolégica del Estado receptor de la tecnologia se apli-
can a las cldusulas contractuales susceptibles de obstaculizar la consecucién de los
objetivos macroeconémicos de desarrollo, adquisicién de autonomia industrial y
aumento de las exportaciones de productos manufacturados.

36. El émbito espacial de aplicacién del Derecho de propiedad industrial y de
las leyes de policia tecnoldgica pueden convertir a la norma de conflicto aplicable
a los contratos de transferencia de tecnologia en una técnica residual, pero en nin-
gln caso pueden impedir que los aspectos del contrato no afectados por las men-
cionadas leyes imperativas sean objeto de una conexién auténoma. -

Los autores, que apoydndose en el impacto del Derecho de la propiedad in-
dustrial y de las lcyes de policia tecnolégica, son partidarios de acudir a cone-
xiones «reales», como la lex loci protectionis o la ley del Estado receptor, para
determinar la ley que rige el contrato de transferencia de tecnologia, no toman en
consideracion, entre otros, los siguientes factores: la distinta incidencia del Dere-
cho de propiedad industrial en los contratos de cesi6én y licencia de patentes y en
los contratos de comunicacién de know how; la atenuacién del principio de la te-
rritorialidad de las patentes en el marco de las Comunidades Europeas (Convenio
de Luxemburgo de 1989); y la progresiva liberalizacién de las transferencias de
tecnologia en los paises receptores.

37. La sustitucién de las conexiones «reales» por conexiones «personales»
tampoco permite resultados satisfactorios cuando las partes en el contrato tienen
su residencia habitual o su establecimiento en distintos paises. La libertad de que
gozan las partes para organizar sus relaciones contractuales en torno a la explota-
cion de la invencion o de los conocimientos técnicos, impide individualizar «a
priori» y respecto de las distintas modalidades de contratos de transferencia de tec-
nologia quien sea el deudor de la prestacion caracteristica. Toda opcién a favor de
la ley de la residencia habitual o establecimiento del licenciante se veri obligada a
admitir excepciones a favor de la residencia habitual o establecimiento del licen-
ciatario y viceversa. En el marco del Convenio de Roma de 1980 sobre ley aplica-
ble a las obligaciones contractuales, la diversidad de contratos de transferencia de
tecnologia impide que la presuncién del art. 4.2 pueda cumplir la finalidad de se-
guridad y previsibilidad para la que fue creada. De ahi que, como se ha tratado de
poner de relieve a lo largo de este estudio, la ley mds estrechamente vinculada a
los contratos de transferencia de tecnologia, s6lo puede determinarse, después de
valorar y ponderar las distintas politicas legislativas y los distintos elementos o
circunstancias que concurren en cada contrato.








