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Resumen

Este articulo presenta la oponibilidad de los contratos de licencias de marcas
y patente, con los beneficios que garantiza la publicidad de este tipo de actos
realizados por las partes. Se abordan los diferentes sistemas juridicos que
tratan la oponibilidad de estos contratos, estableciendo como clasificacién
los sistemas obligatorios y facultativos segiin el cardcter de la anotacion
de los contratos de licencias. Asimismo, se analizan los principales efectos
juridicos, con especial énfasis en el contexto cubano.

Palabras clave: oponibilidad, licencias, propiedad industrial, marca,
patente.

Abstract

This paper discusses the enforceability of patent and trademarks licenses,
ensuring the benefits of advertising such acts by the parties. Different legal
systems treat the enforceability of these contracts are addressed. The main
legal effects arising annotation licensing agreements, with special emphasis
on the Cuban context.

Keywords: enforceability, licenses, industrial property, trademark,
patent.
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INTRODUCCION

La anotacion constituye un medio a través del cual se inscriben en los
registros de la Propiedad Industrial determinados actos juridicos que
afectan los bienes inmateriales inscritos en ellos. Asi, es una herra-
mienta 1util para mantener actualizada la informacion que se brinda
en virtud de la publicidad registral. Con la inscripcion de los contratos
de propiedad industrial en el Registro de las Oficinas de Propiedad
Industrial se garantiza la publicidad de los actos realizados por las par-
tes, con lo cual se obtienen los beneficios que se derivan de la fe publica
registral que se vierte sobre los titulos que amparan la relacion juridica
establecida entre estos. De ahi que, una vez inscritos, cualquiera po-
dra tener acceso a ellos, puesto que la seguridad del trafico juridico,
mediante el uso de la publicidad registral, es el principal objetivo de
la exigencia de inscripcion a determinados actos juridicos, como es el
caso de los contratos de licencia. En los casos de licenciamiento de pa-
tentes y de marcas es una tendencia bien establecida que en la mayoria
de los paises se exija la inscripcion, no con caracter constitutivo inter
partes, sino para que estos puedan surtir efectos frente a terceros.

Como parte de los convenios internacionales, el Acuerdo sobre los
ADPIC (1995) en su articulo 21 establece que los miembros pueden
realizar las acciones que consideren adecuadas para las licencias y
la cesion de marcas. Con base en ello, les corresponde a los Estados
Miembros decidir en sus legislaciones nacionales la forma en que se
van a licenciar sus derechos; pudiendo exigir que los contratos de li-
cencias de marcas, una vez concertados, para que surtan efectos frente
a terceros tienen que ser anotados en el registro correspondiente.

Con relacién a la anotacion de los contratos de licencia de patente y de
marca, se observan desde una perspectiva comparada dos grandes sis-
temas: el Sistema Obligatorio, en virtud del cual la inscripcion de estos
es obligatoria y es considerada como presupuesto para la oponibilidad
del acto frente a terceros, y el Sistema Facultativo, en el cual la anota-
cién de estos contratos es opcional y no significa un requisito para que
surtan efectos ante terceros.
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Es propdsito de este trabajo analizar a la luz de la doctrina y del dere-
cho comparado como se tutela la anotacion de los contratos de licen-
cias de patente y marca y los efectos que producen.

Cuba se encuentra en un proceso de definicion de politicas y nuevas
normativas en el campo de la propiedad intelectual, en especial en lo
concerniente a los contratos asociados a esta tematica y a la transfe-
rencia tecnologica, por ello la importancia de estudiar y profundizar
en este campo. Este trabajo pretende sistematizar doctrinal y norma-
tivamente esta materia. En el contexto cubano se analiza, desde una
perspectiva legislativa y practica, el papel que desempena la Oficina
Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) para definir la procedencia
de la anotacién de los contratos de licencias de marcas y patentes, asi
como la compatibilidad entre las normativas de patentes y marcas en
relaciéon con las causales en que no procede la anotaciéon de estos con-
tratos. También presenta el analisis de los efectos juridicos que produ-
cen estos contratos de acuerdo con las normativas cubanas.

Para llevar a cabo este trabajo investigativo se utilizaron diferentes
métodos: exegético-analitico, que contribuye a una mejor comprension
del sentido y alcance de las normas juridicas que regulan la figura en
el contexto internacional. Ademads, se puede evaluar la anotaciéon de
las licencias de propiedad industrial y sus efectos en los diferentes sis-
temas de derecho. El empleo del método tedrico-juridico es necesario
para lograr un adecuado basamento tedrico-conceptual; permite el es-
tudio de la anotacion de los contratos de propiedad industrial, su de-
finicién y los complejos criterios seguidos por la doctrina en relacién
con los efectos juridicos. El método de andlisis bibliografico de textos
clasicos y modernos nacionales e internacionales, que permite analizar
las diferentes posiciones de los autores que abordan el tema. La con-
sulta a expertos fue otro de los métodos empleados, con el objetivo de
tener una aproximacion practica sobre la anotacion de estos contratos,
lo cual se materializa a través de consultas a especialistas sobre el tema
de investigacion.
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1.SISTEMA OBLIGATORIO DE LA ANOTACION DE LOS
CONTRATOS DE LICENCIAS DE PATENTE Y MARCA

Entre los regimenes juridicos que se analizaron y que se han acogido al
sistema obligatorio tenemos los paises siguientes:

En Francia, la Ley 92-597 de julio de 1992, denominada “Codigo de
Propiedad Intelectual”, establece en el articulo L. 613-9 la obligatorie-
dad de la inscripcion de los contratos celebrados sobre la patente como
condicion para la oponibilidad del derecho frente a terceros. En este
sentido, es valido destacar que no se realiza distincion entre la anota-
cion de una licencia exclusiva o no; y ello obedece al tratamiento uni-
tario que recibe el contrato, considerandose de forma pacifica que en
virtud del contrato de licencia se constituye un derecho de disfrute de
naturaleza personal, con independencia del caracter exclusivo o sim-
ple que revista la licencia. Al respecto no se establecen disposiciones
para acceder a la anotacién del contrato.

En el caso de las licencias de marcas, el articulo L. 714-1 del citado Cé-
digo dispone que para que este tipo de contratos surta efectos frente a
terceros debera ser anotado en el registro nacional de marcas. Asimis-
mo, en el articulo L.714.7 excepttia la anotacién a efectos de acreditar
el uso de la marca que pueda realizar el licenciatario, y se considera
como uso de la marca el realizado por un tercero con el consentimiento
del titular.

En Espana, la Ley 11 de 20 de marzo de 1986 sobre Patentes de inven-
cion y modelos de utilidad establece en su articulo 79 (apartado 2) que
las licencias y otros actos que afecten a las solicitudes de patentes o las
patentes concedidas solo surtiran efectos frente a terceros de buena fe
desde que hubieren sido inscritos en el Registro de patentes; exten-
diendo incluso la obligacion a que no se podra hacer referencia en los
productos que estos han sido producidos bajo una licencia de patente
si esta no ha sido debidamente anotada. Esta regulacion legal dota de
seguridad juridica y de proteccion tanto a los licenciatarios como a los
terceros. El licenciatario exclusivo o no de una patente ocupa en el sis-
tema espanol una posicion integrada por derechos y obligaciones que
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no revisten uncardacter absoluto, y no son ejercitables frente a terceros.
Como aspectos sustantivos de la legislacion de patentes podemos des-
tacar ademas la funcion que se le atribuye al Registro de Propiedad
Industrial en el articulo 79 (apartado 4) de calificar la legalidad, validez
y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en este registro, en el
que quedan comprendidos los contratos de licencias. Adicionalmente
se dispone que estos deben aparecer en documento publico.

La Ley espafiola 17 de 2001 sobre Marcas dispone en su articulo 46
(apartados 2 y 3) que la marca y su solicitud podran transmitirse, darse
en garantia o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de
compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de
ejecucion. Dichos actos pueden abarcar todos o parte de los productos
o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, y sera requi-
sito esencial que las licencias de marcas se inscriban en el Registro de
Propiedad Industrial para que puedan oponerse a terceros.

En el caso de Portugal, el Codigo de Propiedad Industrial, aprobado
por el Decreto 36 de 2003 y modificado en parte por la Ley 16 de 2008,
establece en su articulo 30 (apartado 1) los diferentes negocios juridicos
de derechos de propiedad industrial, comprendidos tanto las patentes
como las marcas. Dichos negocios estan sujetos a ser anotados en el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Es valido precisar
que en el articulo 32 (apartados 5, 6 y 7) se dispone que los contratos
de licencia de propiedad industrial seran no exclusivos, y en caso de
que las partes acuerden un contrato de cardcter exclusivo, no significa
que el titular deje de explotar el derecho licenciado, a menos que se
acuerde lo contrario.

En la Comunidad Andina de Naciones, la Decision 486, Régimen Co-
muin sobre Propiedad Industrial, contiene aspectos formales y sustantivos
sobre la anotacién de las licencias de patente. Asi, se dispone, segun el
articulo 57, que deberd registrarse ante la oficina nacional competen-
te toda licencia de explotacion de una patente concedida. La licencia
constard por escrito, y su falta de inscripcion ocasionara que la misma
no surtird efectos frente a terceros. Como parte de los elementos sus-
tantivos se establece en el articulo 58 del mismo texto legal que no se
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registraran aquellos contratos si no se ajustan a las disposiciones del
Régimen Comuin de Tratamientos a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas,
Patentes y Regalias (Decision 291 de 21 de marzo de 1991) o las disposi-
ciones comunitarias y nacionales sobre practicas comerciales restricti-
vas de la libre competencia.

La Decision 291 establece como norma minima que los contratos sobre
importacion de tecnologia deberdn contener clausulas sobre las mate-
rias siguientes: identificacion de las partes, identificacion de las moda-
lidades que revista la transferencia de tecnologia que importa, valor
contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transfe-
rencia de tecnologia y la determinacién del plazo de vigencia. También
refiere que a efectos del registro de contratos sobre patentes los paises
miembros' podran determinar que los contratos de licencia no conten-
gan clausulas restrictivas®.

La misma Decision contiene aspectos formales y sustantivos en rela-
cién con las licencias de marcas. Como parte de los requisitos formales
dispone que la licencia debera anotarse ante la oficina nacional compe-
tente y que el registro constituye un requisito para que la licencia surta
efectos frente a terceros.

En el caso de Pert, como reflejo de las decisiones adoptadas en el seno
de la Comunidad, el Decreto Legislativo 823 de 23 de abril de 1996,

! Es valido destacar que lo establecido en esta decision le deja un amplio margen de libertad a
los Estados Miembros, pues si bien establece expresamente las clausulas restrictivas, introduce en
su formulacion la frase “Los Estados Miembros podran tener en cuenta...”. Se ha hecho evidente
que terminologias como estas que implican cierto deber y no una obligacién inciden en que el
interés sea menor en los Estados Miembros y no otorguen soluciones concretas en relacién con
este tema.

2 El articulo 14 de esta regulacion dispone las cldusulas restrictivas siguientes:

a) en relacion con las clausulas vinculadas, b) la fijacion de los precios de venta o reventa en
relacion con los productos que se obtengan a partir de la tecnologia proporcionada, c) que conten-
gan restricciones referentes al volumen de produccién, que establezcan la opcion de tecnologias
competidoras, d) que obliguen al licenciatario a transferir los inventos o mejoras que se obten-
gan de la tecnologia transferida, la obligacién de pagar por derechos de propiedad industrial no
utilizados o vencidos, e) y otras que se consideren de efecto equivalente a las mencionadas con
anterioridad.
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“Ley de Propiedad Industrial” (capitulo VII: “Régimen de Licencias”,
articulos 73 y 74), impone la obligacion de que los contratos de licen-
cias de patentes deberan ser registrados ante la oficina competente®
(Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias), y estos no seran regis-
trados en caso de cumplir con las disposiciones de la Decision 291 de la
Comunidad Andina. Para el caso de las licencias de marcas igualmente
se establece la obligatoriedad de su anotacion, de acuerdo con el arti-
culo 168 de esta normativa.

En México, la Ley de Propiedad Industrial de 1991, modificada recien-
temente el 9 de abril de 2012, también se pronuncia en relacion con la
obligatoriedad de la inscripcion del contrato de licencia de patente. En
su articulo 63 establece que el titular de la patente podra conceder su
autorizacion mediante licencia y deberd ser inscrita en la Oficina de
Propiedad Industrial para que pueda producir efectos en perjuicio de
terceros. Asimismo, el articulo 65 dispone como causales para la cance-
lacion de la anotacion la nulidad y caducidad de la patente o por orden
judicial. En el caso de las licencias de marcas, el articulo 136 de la cita-
danormativa dispone que deberan ser inscritas para que surtan efectos
frente a terceros. Es importante resaltar que el articulo 140 ofrece la
posibilidad de que cuando se tiene concedida una licencia inscrita en el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) se tendra la facultad
de ejercitar las acciones legales de proteccion de los derechos sobre la
marca, como si fuera el propio titular. De acuerdo con el articulo 141,
a efectos de demostrar el uso de la marca, en caso de que se tenga una
licencia inscrita en el INPI, se considerara como realizado por el titular
de la marca.

Uruguay en su Ley 17164 de 1999 sobre invenciones, modelos de utili-
dad y disefios industriales en su articulo 36 también establece que para

% El Decreto Legislativo 807 de 16 de abril de 1996 sobre Normas, Funciones y Organizacion del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI) establece expre-
samente en su titulo XI: “Transferencia de Tecnologia Extranjera”, que el INDECOP], a través de
la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias, es el organismo competente para efectuar el
registro de contratos de licencias de uso de tecnologia extranjera protegida por patente, asi como
las modificaciones de dichos contratos.
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que surtan efectos ante terceros los actos bajo las cuales se transfieren
o ceden los derechos de patentes, estos deberan ser anotados ante la
Oficina de Patentes. Para las cuestiones relacionadas con las marcas,
la Ley 17.011 de 1998 regula en su articulo 53 la obligatoriedad de la
anotacién tanto para las licencias de marcas como para los contratos
de franquicias.

En Brasil, la Ley 9279 de 1996 sobre Propiedad Industrial en su articulo
62 dispone también la anotacion obligatoria del contrato de licencia de
patente para que surta efectos ante terceros. Es preciso destacar que el
articulo 63 inserta como aspecto novedoso que el perfeccionamiento
que se realice a la patente licenciada pertenece a la parte que lo ejecutd
y la otra tendra un derecho preferente para su licenciamiento. Asimis-
mo, el articulo 140 establece la inscripcion obligatoria del contrato de
licencia de marca y en el apartado 2 explicita que en caso de demostrar
el uso de la marca, no se precisa que el contrato tenga que ser anotado.

2. ANALISIS DE LOS CONTRATOS DE LICENCIAS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CUBA COMO PARTE DEL
SISTEMA OBLIGATORIO

En Cuba predomina el sistema de regulacién directa de la transferen-
cia de tecnologia, caracterizado por un conjunto de regulaciones que
permiten que el Estado controle no solo los contratos de licencia, sino
que evaltia y aprueba estudios de factibilidad y otros documentos que
sustentan el proceso de transferencia de tecnologia. Es valido apun-
tar que nuestro pais carece de una legislacion especifica que regule el
proceso de transmision de tecnologia, y ni siquiera en el pasado contd
con una ley sobre transferencia de tecnologia®. Es importante destacar

*Sobre este tema es valido acotar que en el marco del Consejo de Ayuda Mutua Econémica
(CAME), en materia de transferencia de tecnologia, con el objetivo de simplificar la confeccion
de los contratos de licencias, fueron publicados los “Acuerdos Tipo”. Estos lineamientos fueron
aprobados por la XI Sesién de la Conferencia sobre Asuntos Legales de Representantes de los
Paises Miembros del CAME el 12 de diciembre de 1974 y fueron asumidos por nuestro pais. En
los mismos se describian los modelos de cuatro tipos de convenios. En estos Acuerdos tipo se
establecian un conjunto de clausulas dirigidas a que se lograra un equilibrio entre los intereses
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que Cuba se suma a los paises que establecen el Sistema Obligatorio de
anotacién de los contratos de licencias de propiedad industrial.

A continuacion se comentan las diferentes regulaciones nacionales re-
lacionadas con la materia de contratos de licencias.

La nueva legislacion cubana sobre Patentes (Decreto-Ley 290 de 2011)
instrumenta las normas minimas relativas a esta materia dispuestas en
el Acuerdo sobre los ADPIC de 1995. En la mencionada legislacion, de
la redaccién del articulo 8 se interpreta que tanto las solicitudes como
las patentes concedidas pueden ser transmitidas mediante contratos
de licencias.

En el articulo 9.1 se dispone que las licencias tengan caracter exclusivo.
Es significativo analizar la pertinencia de esta imposicion a la que hace
referencia esta norma juridica. En un breve estudio de derecho com-
parado que realiz6 la autora sobre algunas legislaciones latinoameri-
canas de propiedad industrial encontré que la mayoria de estas no se
pronuncian en cuanto al caracter de la licencia, y en caso contrario se
dispone que las licencias tendran caracter no exclusivo’.

En opinion de la autora, esta disposicion que impone la exclusividad
de las licencias de patentes no es favorable, por las razones siguientes:

¢ El caracter exclusivo de la licencia debe ser resultado de un proce-
so de negociacion, y no imponerse mediante una norma juridica.

del licenciante y el licenciatario, y también se referian aquellas condiciones que limitaran legiti-
mamente el alcance de los derechos que se transferian.

® Ley brasilefia 9279 de 1996 de Propiedad Industrial (no se pronuncia sobre la exclusividad).
Decreto colombiano 0729/2012 (no se pronuncia sobre la exclusividad). Ley de Patentes de Costa
Rica 8632 de 2008 (no se pronuncia sobre la exclusividad). La Ley de Patentes argentina 25859 de
2004 en su articulo 39 dispone que las licencias de patentes serdn no exclusivas, salvo estipulacion
en contrario. La Ley de la Propiedad Industrial de México, reformada en 2012, establece en su
articulo 67 la posibilidad de que las licencias de patentes tendran cardcter no exclusivo, salvo que
las partes acuerden lo contrario.

REVISTA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL NORTE, 44: 50-81, 2015 59
ISSN: 0121-8697 (impreso)  ISSN: 2154-9355 (on line)



LiupmiLa MORAN MARTINEZ

¢ Cada tipo de negocio presenta caracteristicas diferentes, por lo
que en algunos casos sera ventajosa la exclusividad, pero puede
resultar que en otros negocios no lo sea.

¢ Se considera una condicion restrictiva de la competencia. Es evi-
dente su contradiccion en relacion con la competencia, pues exis-
ten cuestionamientos ciertos respecto a que los acuerdos exclusi-
vos restringen la competencia y pueden ser desfavorables para
la economia nacional. La licencia exclusiva de patente puede im-
plicar una proteccion adicional y especifica para el territorio ne-
gociado porque contempla la exclusion del licenciante y evita la
competencia con relacion al territorio licenciado si esta negocia-
cion resulta beneficiosa para los contratantes. Sin embargo, cuan-
do esta proteccidn se convierte en “absoluta”, lo cual significa que
excluye la competencia de terceros (como pueden ser los impor-
tadores paralelos), ya no resulta tan ventajosa para la economia
nacional. Para los paises en vias de desarrollo, esta exclusividad
absoluta que se pueda conceder en sus territorios puede producir
efectos desfavorables, debido a que se le otorga un derecho con un
alcance demasiado extenso a una tnica empresa, privando de la
auténtica oportunidad de negociacion a los consumidores, ya que
en lo adelante pueden conseguir los productos de un solo oferente.

* En el Decreto-Ley 304 de 2012 sobre contratacion econdmica,
norma mas actualizada, coherente e integral que su antecesora®.
Entre los beneficios que incluye el cuerpo normativo —que de-
roga el Decreto-Ley 15 de 1978~ figura la mayor autonomia de
las partes, que ahora podran elegir la modalidad (condiciones

¢ La nueva norma impone un conjunto de cambios. Ante todo debe sefalarse que estas dispo-
siciones alcanzan por igual a cualquier persona juridica o natural que desarrolle alguna actividad
econdmica, ya sea una empresa estatal o mixta, una cooperativa, un usufructuario de tierra o un
cuentapropista. Un aspecto importante que se introdujo es la obligacion de regular la oferta. Los
proveedores o prestatarios de servicios estan en la obligacion de proceder con toda transparen-
cia y fijar el horizonte temporal dentro del cual mantiene vigencia la oferta y el oferente queda
obligado por esta. Eso incluye también el deber de informacién. Los sujetos deben mantenerse
permanentemente informados durante toda la fase de ejecucién del contrato. Cualquier situacion
que pueda afectar su cumplimiento debe ser advertida a la otra parte.
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generales, bases permanentes), determinar su plazo de vigencia,
modificar o extinguir el contrato o acordar las sanciones pecu-
niarias exigibles en caso de incumplimiento. En una parte de su
articulado se dispone como parte del contenido del contrato que
se pueden establecer cldusulas de exclusividad a favor de una
de las partes, no impone que la exclusividad debe prevalecer. En
el mismo articulado se sefiala que esta no se presume, sino que
debe aparecer de forma expresa. En este sentido, pudieran estar
en conflicto disposiciones de una legislacion de caracter general
con respecto a la normativa especifica. Es valido también referir
que regula como principio los aspectos de confidencialidad, so-
bre la base de que las partes no pueden revelar la informacion
confidencial que reciprocamente se suministren con este caracter
durante la etapa de negociacion o ejecucion ulterior del contrato,
salvo las excepciones previstas en la Ley.

* No existe correspondencia entre lo dispuesto en la legislacion de
patentes, aun cuando se trata de derechos de diferente naturale-
za, con la normativa marcaria en la que se prevén las licencias no
exclusivas.

¢ Pudiera ir en contra de los derechos del titular porque se excluye
la posibilidad de explotarla la invencion en el territorio donde se
otorga la exclusividad.

¢ Puede erigirse en una carga para el licenciatario, por asumir nive-
les de ventas mayores, acceso a determinados mercados y gastos
para combatir infracciones, para lo cual los licenciatarios nacio-
nales no disponen de una infraestructura comercial y econdmica
que permita cumplir con estas obligaciones.

Por las razones expuestas, la autora considera que la exclusividad debe
ser resultado del proceso de negociacion, y su andlisis varia en funcién
de si se trata de una adquisicion o de una exportacion de tecnologia.

En el apartado 2 del articulo 9 se establece la obligatoriedad de la ano-
tacion de los contratos de licencia de patente ante la OCPI para que
surtan efectos frente a terceros.
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En el articulo 50 de la legislacion de patentes se establece que la explo-
tacion de la patente no puede llevarse a cabo de forma contraria a los
intereses sociales, y dicha explotacion estara supeditada a las prohibi-
ciones o limitaciones establecidas o que se establezcan en otras dispo-
siciones legales. En opinion de la autora, el contenido de este articulo
también puede abarcar la explotacion de la patente por terceros, me-
diante el consentimiento expreso del titular en un contrato de licencia
de patente.

También es necesario analizar la posibilidad que brindan los articulos
135 y 137 de la normativa de patentes para que el licenciatario pueda
interponer una demanda en caso de detectar una infraccion del de-
recho de patente licenciado. Es importante acotar que el licenciatario
tiene legitimacion activa para presentar una demanda por infraccién
de derechos si se ha fijado contractualmente la posibilidad de actuar
ante caso de infracciones. En el supuesto de la patente, debe cumplirse
adicionalmente el requisito de que el contrato de licencia sea anotado
ante la Oficina de Propiedad Industrial para que surta efectos frente a
terceros.

Para el caso de las licencias de know-how la situacion es diferente, pues
una de las caracteristicas que con mayor frecuencia se atribuye a estos
contratos de licencia es su atipicidad legal, fundamentada en la ausen-
cia de una disciplina normativa que los regule en su integridad. A pe-
sar de ello se ha sefialado que la atipicidad legal no excluye que dichos
contratos tengan tipicidad social. Este es un criterio contradictorio y
preocupante porque si estos contratos son empleados constantemente,
(como es posible que no cuenten con regulacion juridica especifica? Si
es importante apuntar que ante la ausencia de una normativa especial
se rigen por la norma general de contratacion econdémica y el Codigo
Civil. Es vital tener presente en la redaccion de todo contrato que invo-
lucre informaciones o conocimientos con caracter secreto la Clausula
de Confidencialidad, que permite la proteccion de esta figura. Asimis-
mo, es conveniente la firma de Acuerdos Previos de Confidencialidad
que posibiliten la proteccion efectiva de los secretos en el marco de las
negociaciones. Estos aspectos estan regulados, como ya se menciond,
en el Decreto-Ley 304 de 2012.
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Con relacion a las licencias de marcas, la legislacion que las rige es el
Decreto-Ley 203 de 2000, “De marcas y otros signos distintivos”, me-
diante 6 articulos en el capitulo VI, en su seccion tercera. Asimismo, el
Reglamento del Decreto-Ley 203 de 2000 regula las formalidades para
la anotacion de las licencias de marcas mediante 4 articulos en el capi-
tulo II, seccion séptima.

Segtin lo establecido en el Decreto-Ley 203 de 2000, los tipos de licen-
cias de marcas que se reconocen son las no exclusivas y las parciales.
Las licencias parciales se refieren a aquellos contratos en los que las
partes acuerdan el uso de la marca, comprendiendo solo una parte de
las clases para las que estd protegido el signo distintivo o aparece limi-
tada la explotacion de la marca solo en algunos de los territorios en los
que se encuentra amparada la misma. Esta clasificacion de los contra-
tos parciales no aparece sistematizada por la doctrina en general, sino
que se tomd como referencia de la experiencia practica en esta materia.
En relacion con la anotacion, el articulo 85 establece una féormula ge-
neral para excluir aquellos casos de contratos de licencias que puedan
tener efectos perjudiciales para la economia nacional, sin establecer
claramente qué condiciones tendria en cuenta la Oficina para denegar
la inscripcion de estos contratos que pueden contravenir la legalidad y
la economia nacional. En este supuesto se infiere que se refiera, entre
otras razones, a la inclusion en el contrato de clausulas restrictivas a la
competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 86, el titular de la marca esta
facultado para invocar los derechos conferidos por la marca contra el
licenciatario que incumpla ciertas cldusulas del contrato de licencia.
Esta disposicion refuerza la posicion juridica del licenciante, pues, en
efecto, podra entablar las acciones dimanantes de su derecho de exclu-
siva frente al licenciatario, sin embargo, no queda claro qué clausulas
especificas del contrato de licencia son aplicables en este caso. La auto-
ra considera que es revolucionaria la inclusion de esta posibilidad que
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tiene el titular de la marca en el contexto de nuestro Decreto - Ley en
comparacion con las legislaciones de otros paises de América Latina’.

La solicitud de anotacién de las licencias, sea de patente como de mar-
ca, se puede presentar ante la Oficina por el licenciante o por el licen-
ciatario, presentando por escrito una copia del contrato procedente. La
Oficina examinara la documentaciéon presentada, y en caso de proce-
der la anotacidn, surte efectos legales a partir de la publicacion en el
Boletin Oficial.

Es importante detenernos en el analisis que realiza la Oficina Cubana
de la Propiedad Industrial (OCPI) para definir la procedencia de la ano-
tacion de los contratos de licencias de marcas y patentes.

Respecto a las licencias de marcas, el articulo 85 del Decreto-Ley 203
de 2000 dispone que no seran anotados aquellos contratos que puedan
tener efectos perjudiciales en la economia nacional o sean contrarias
a la legalidad. El Reglamento del Decreto-Ley 203 de 2000 no prevé
ningun otro aspecto adicional para tener en cuenta sobre la anotacion.

Para el caso de las licencias de patentes, el articulo 129 del Decreto-Ley
290 de 2011 establece que no serdn anotadas las licencias que

a) puedan tener efectos perjudiciales para el comercio y la econo-
mia nacional o sean contrarias a Derecho;

b) se refieran a una patente o registro que se hubiera extinguido;

c) su duracion sea superior a la vigencia de la patente o del registro.

A criterio de la autora, se puede precisar que ambas normativas tienen
similar concordancia en relacién con la regulaciéon del tema de la ano-
tacion. Aunque el espiritu de la legislacion de patentes tiene un carac-

7 Constltese las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial 9279/96 de Brasil,
Ley de Propiedad Industrial 35/95 de Panama, Decision 486, “Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial”, de la Comunidad Andina, Ley de Propiedad Industrial de México.
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ter mas amplio, teniendo en cuenta el contexto en el que fue promul-
gada. Esta disposicidn le otorga a la Oficina una competencia bastante
extensa respecto a dilucidar qué cuestiones contractuales pueden ser
consideradas contrarias al comercio, la economia nacional o al dere-
cho. Con base en la experiencia practica que posee la autora se puede
interpretar que el analisis que realiza la OCPI en este sentido va enca-
minado a no aceptar licencias que contemplen cldusulas restrictivas
de la competencia, y en sentido general, no se acepten tecnologias que
perjudiquen a las empresas nacionales.

Es preciso valorar desde otra perspectiva que los contratos de licencias
mixtos o que se involucran con otros tipos de negocios de transferencia
de tecnologia también deben ser anotados. En este sentido, cabria pre-
guntarse ;jcudl es la normativa aplicable con relacién a la anotacion de
estos contratos? La autora opina que debe ser de aplicacién una legis-
lacion especifica sobre transferencia de tecnologia o cualquier otra de-
nominacion, pero que el objeto sea la regulacion de estos contratos que
poseen otras caracteristicas y mayor complejidad. Por otra parte, los
documentos que inicialmente son revisados por la OCPI no son los defi-
nitivos, sino proyectos de contratos de licencia, convenios de asociacion
econdmica o cualquier otra modalidad que incluya Derechos de Pro-
piedad Industrial o informaciones secretas. Los documentos finales no
pasan nuevamente por la Oficina antes de ser firmados por las partes.

La autora también considera que el anteproyecto de norma sobre nego-
cios juridicos que involucran derechos de propiedad industrial, que se
viene discutiendo en diferentes instancias gubernamentales, contem-
ple estos aspectos de una forma mas explicita, clara y entre en armonia
con las normas legales vigentes en esta materia.

3.SISTEMA FACULTATIVO DE LA ANOTACION DE LOS
CONTRATOS DE LICENCIAS DE PATENTE Y MARCA

Alemania, Italia, Argentina y los paises nordicos, a diferencia de los
analizados anteriormente, han adoptado un sistema facultativo de re-
gistro de licencias y otros negocios juridicos cuyo objeto sean derechos

REVISTA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL NORTE, 44: 50-81, 2015 65
ISSN: 0121-8697 (impreso)  ISSN: 2154-9355 (on line)



LiupmiLa MORAN MARTINEZ

de patente y marca. Si bien se alude a la inscripcion de la licencia, exis-
ten algunas precisiones que alejan el acceso de esta al registro como
medio de publicidad necesaria para sus efectos ante terceros.

En el caso de Alemania, en la Ley de Patentes de 1998 el acceso al Re-
gistro no se prevé para todo tipo de licencias contractuales, sino solo
para las licencias exclusivas®. Las licencias no exclusivas quedan, por
ello, al margen de la relaciéon de actos inscribibles y no son objeto de
publicidad. La oponibilidad de la licencia exclusiva se funda en la na-
turaleza real del derecho que emana del contrato y no depende de la
inscripcion registral. En tanto se trata de un derecho absoluto, se con-
sidera eficaz frente a todos. Por otro lado, la inscripcion de la licencia
de patente es facultativa y no constituye requisito para oponibilidad
del derecho, solo impide que sobre la patente licenciada se constituyan
licencias de pleno derecho.

Sin embargo, en el Derecho aleman el tratamiento de la licencia no
exclusiva’ es completamente diferente en cuanto a su inscripcion en
relacién con la licencia exclusiva, lo cual pone al licenciatario no ex-
clusivo en una posicion de clara desproteccion ante la imposibilidad
de oponer su derecho frente a terceros. En este sentido, se conside-
ra que de la licencia no exclusiva se deriva un derecho de naturaleza
personal y es oponible tinicamente frente a la contraparte. Desde este
punto de vista, la autora no entiende por qué el interés de un licencia-
tario exclusivo debe merecer mas proteccién que el de un licenciatario

8El derecho que emana de la licencia exclusiva queda constituido, segin la doctrina alemana,
a través de un contrato que se encuadra en la categoria de contratos dispositivos, del tipo de
los que sirven a la transmisién del dominio y otros derechos reales. La concesion de la licencia
exclusiva se explica mayoritariamente por la teoria de la desmembraciéon. Conforme a esta idea,
el titular de la patente desmiembra o separa del conjunto algunas facultades de explotacion y las
trasmite a otro sujeto (el licenciatario), sin transmitir con ello la patente. En el ambito abarcado
por la licencia exclusiva, el licenciatario queda investido de facultades exclusivas de la misma
intensidad y con la misma proteccién que el titular de la patente. El caracter real atribuido a la li-
cencia exclusiva protege al licenciatario contra los actos de disposicion del licenciante posteriores
al otorgamiento de su derecho y que colisionen con €él.

° En esta licencia no existe transmision de determinadas facultades de disfrute, sino solo de
obligacion de consentir que el licenciatario explote la invencién en los términos pactados en el
contrato y de garantizar el disfrute concedido.
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no exclusivo, cuando probablemente ambos han debido hacer frente a
costosas inversiones para poner a punto la explotacion de la invencion.
Este proceder se diferencia del mecanismo empleado por otros paises
que han establecido la publicidad registral obligatoria para todo tipo
de licencias como condicién de oponibilidad a terceros, para lograr asi
una proteccion equitativa no solo de los licenciatarios, sino también
de los terceros que intentan adquirir derechos derivados de la patente.

En cuanto a las licencias de marcas, no existe pronunciamiento alguno
sobre su anotacion, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Marcas
36 de 1996.

En el caso de Italia, los articulos 23 y 80 del Cédigo de Propiedad In-
dustrial, dictado mediante el Decreto Legislativo 10 de 2005, regulan
las cuestiones relacionadas con la transmision de los derechos de mar-
ca y de patente, respectivamente. Se dispone que los contratos tienen
cardcter no exclusivo, asi como las acciones que puede ejercer el licen-
ciatario. Sin embargo, no se pronuncia en relacién con la inscripcion de
dichos contratos ante la Oficina Italiana de Marcas y Patentes para que
surtan efectos frente a terceros.

Los paises nordicos (Suecia'®, Noruega'!, Finlandia'* y Dinamarca®)
reflejan disposiciones similares en sus legislaciones de patentes y de
marcas. Si bien por un lado hacen referencia a su registro ante la Ofi-
cina de Propiedad Industrial correspondiente, no establecen expresa-
mente que ello serd necesario para que surta efectos ante terceros, por
lo que a consideracion de la autora estos paises también forman parte
del Sistema Facultativo.

10Véase Ley de Patentes 837 de 1967, modificada por la Ley 159 de 2004, articulo 44.

Ley de Marcas 1877 de 2010, articulo 55.

1'Véase Ley de Patentes 19 de 1967, modificada el 1° de julio de 2010, seccion 44 del capitulo 6.
Ley de Marcas 8 de 2010, articulo 56.

12 Véase Ley de Patentes de 1967, modificada por la Ley 243 de 1997, articulo 44.

Ley de Marcas 1715 de 1995, articulo 57.

13 Véase Ley de Patentes Consolidada 91 de 2009, articulo 44 (apartado 1).

Ley de Marcas Consolidada 109 de 2012, articulo 55.
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En el caso de Argentina, el sistema seguido también es el facultativo, y
solo se implementa para recibir los beneficios impositivos que se deri-
van de esta actuacion. Aunque se observa cierta contradiccion entre la
legislacion de Propiedad Industrial y la Ley de Transferencia de Tec-
nologia. En el articulo 38 de la Ley de Patentes se estipula que la trans-
mision de derechos de patentes tendra efectos contra terceros desde la
fecha de inscripcion ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(INPI). Sin embargo, la Ley de Transferencia de Tecnologia 22.426 de
1981, modificada por el Decreto 1853 de 1993, presenta particularida-
des que la apartan de la generalidad de instrumentos legales dirigidos
a la regulacion directa de la transferencia de tecnologia. Esta Ley no
tiende a establecer un régimen de control detallado de los contratos
de transferencia de tecnologia, sino que parte de la premisa de aplica-
cién a estos contratos de los principios generales civiles en materia de
libertad contractual, junto con la regulacion de estos contratos a través
de la legislacion de defensa de la competencia. El régimen de registro
que adopta estd orientado a evitar maniobras de evasién impositiva,
debido al régimen mas favorable que en materia fiscal se otorga a los
contratos de licencias y otras formas de transferencia de tecnologia.
La practica que se sigue en este sentido es la inscripcion a titulo infor-
mativo'. Para el caso de las licencias de marcas, la Ley 22.362 de 1981
dispone en su articulo 6 la facultad de su anotacion, sin que imponga
una obligatoriedad en este sentido.

Luego de realizar el estudio comparado se puede concluir que la ma-
yoria de los paises se pronuncian por la obligatoriedad del registro de

'* Sin embargo, es valido destacar que en la redaccién original de esta normativa aparecian
dos tipos de situaciones claramente diferenciadas: a) el registro facultativo y a titulo informativo
entre entes independientes y b) el registro obligatorio, y previa aprobacién de la autoridad ad-
ministrativa, de los contratos celebrados entre empresas vinculadas al Estado. Ademas, en este
ultimo supuesto establecia condiciones para su aprobacion: que las prestaciones y condiciones se
ajustasen a las practicas normales del mercado y siempre que la contraprestacion pactada guar-
dara relacion con la tecnologia transferida no se aprobarian aquellos que preveian el pago de con-
traprestaciones para el uso de marcas. En la actualidad solo esta vigente la disposicion referida
a la inscripcion del contrato a titulo informativo y las disposiciones en relacién con las clausulas
restrictivas fueron omitidas, al menos en esta regulacion. Esta informacion fue obtenida mediante
entrevistas con el refrendante legal de la Direccién de Transferencia de Tecnologia del INPI
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los contratos de licencia de patente y de marca, particularmente en los
paises latinoamericanos. Igualmente se le otorga un tratamiento unita-
rio a la figura en estudio, lo cual significa que se deberan anotar todos
los contratos de licencias, sean exclusivos o no.

A criterio de la autora, el sistema obligatorio debiera primar en los
paises receptores de tecnologias y productos protegidos por derechos
de propiedad industrial, pues presenta siguientes las ventajas: el in-
cremento de la seguridad del trafico mercantil, el reforzamiento de la
tutela de los terceros, facilita la proteccion de los intereses del licencia-
tario y de la economia nacional y permite revisar aquellas condiciones
restrictivas o abusivas que puedan impedir la adquisicion y el desarro-
llo tecnoldgico.

4. EFECTOS JURIDICOS DE LA ANOTACION DE
LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTE
Y DE MARCA EN CUBA

La anotacion de los contratos constituye el presupuesto del que van a
depender determinados efectos juridicos. Asi, hay coincidencia en los
postulados doctrinales, como en las legislaciones de propiedad indus-
trial que se han analizado, en que si bien la anotacién no es un requi-
sito para la perfeccion y validez del contrato, si lo es para su eficacia
frente a terceros.

Entonces, si la anotacion de los contratos de licencia de patente y de
marca en las oficinas correspondientes de la Propiedad Industrial cons-
tituye la via utilizada para garantizar la publicidad de tales negocios
juridicos con bienes incorporales, pueden sefialarse algunos efectos o
beneficios que se derivan de la misma.

A juicio de la autora, algunos de estos beneficios se refieren a la titu-
lacion publica, dado que la inscripcion en los registros se practica en
virtud de un documento elevado a escritura ptblica, es decir, a través
del revestimiento de la forma notarial. Por otro lado, atendiendo al
Principio de legalidad, los efectos de la publicidad registral descansan
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sobre el presupuesto de la validez del acto inscrito. Para constatar esa
validez la Ley impone al registrador el deber de valorar bajo su res-
ponsabilidad la legalidad de la forma extrinseca de los documentos de
toda clase, en virtud de los cuales se solicita la inscripcion. Asimismo,
el registrador valora la capacidad y legitimacion de quienes los otor-
guen o suscriban el documento, asi como la validez de su contenido.

La legitimacion es otro de los efectos que se derivan de la anotacion de
los contratos de licencia de patente, y ademas complementa al ante-
rior, pues significa que la calificacion del registrador es la que permite
establecer la presuncion legal (iuris tantum) de que el contenido del
registro es exacto y valido.

Igualmente, el andlisis del tracto sucesivo vincula cualquier acto que
se pretenda anotar con una inscripcion anterior con la que pueda estar
relacionado. Asi, para anotar actos o contratos relativos a un sujeto
inscribible se requiere su inscripcion previa; en el caso de la anotacién
de los contratos de licencia de patente y de marca, la relacion se esta-
blece con el asiento referido al Derecho de Propiedad Industrial de que
se trate. La anotacidon garantiza el respeto al derecho de prioridad, es
decir, la inscripciéon impide que se efecttie otra anotacidn posterior que
resulte incompatible con la anteriormente realizada.

Otro de los beneficios de la anotacion es la publicidad formal, ya que
cualquier persona podra acceder a los datos o asientos registrales que
puedan interesarle, pues la informacién se hara efectiva a través de
certificaciones contentivas del contenido de los asientos o mediante los
boletines oficiales. Por tltimo, como uno de los mas importantes efec-
tos de la anotacion puede sefialarse que estos actos solo seran oponi-
bles a terceros de buena fe desde su publicacion en el Boletin Oficial de
la Propiedad Industrial. Este principio entrafa ventajas al tercero, que se
justifican por la proteccion que merece la buena fe de este.

Es importante analizar a la luz de este tema algunos postulados doctri-
nales. El principio de la oponibilidad, a decir de Vicent Chulia (1998),
al valorar los principios registrales mercantiles comprende una doble
presuncion. La primera es la presuncion absoluta: referida a que el
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contenido de los asientos es conocido por los terceros, o sea, de este
opera el efecto erga omnes sin posibilidad de que los mismos puedan
manifestar o probar su ignorancia. La segunda es la presuncion relati-
va: referida a que los actos del titular registral inscribible y no inscrito
no son conocidos por los terceros, a menos que estos conocieran por
otra via los actos no inscritos.

La oponibilidad registral, segin Garcia (1993), hace referencia al prin-
cipio hipotecario: en virtud del cual los titulos de dominio o de derechos rea-
les no inscritos ni anotados en el registro, no afectan ni perjudican al tercero
que inscribid su derecho en el registro.

Sin embargo, ademas de constituir un efecto y principio registral de
gran relevancia, la oponibilidad es uno de los efectos que se derivan de
los contratos, en tanto lo pactado es lex privata inter partes y puede ser
opuesto por cualquiera de los sujetos de la relacion a su contraparte o a
un tercero. Es valido aclarar que la anotacion no significa un requisito
necesario para la validez, la eficacia y, por tanto, para la oponibilidad
del contrato entre las partes. Las obligaciones que nacen a partir de
esta relacion juridica constituyen lex privata, siempre que no contraven-
gan la ley, la moral y el orden publico. En cambio, en el dmbito de la
eficacia mediata o refleja, la anotacion de los contratos de licencia si se
convierte en un requisito sine qua non para la oponibilidad del contrato
frente a terceros en los paises que acogen el sistema obligatorio.

Por ello, este andlisis tiene en los efectos del contrato con respecto a
terceros su base y punto de partida. En este sentido, se han realizado
varios ensayos sobre la sistematizacion de los efectos que producen los
contratos, clasificandolos en “eficacia directa” ° y “eficacia indirecta”.

15 Segtin Diez Picazo (1996), los efectos directos que entre las partes puede crear el contrato
pueden sintetizarse en: eficacia constitutiva: cuando surge entre las partes una situacion juridi-
ca a consecuencia del contrato concertado entre ellas; eficacia modificativa: cuando el contrato
incide sobre una relacién preexistente y altera el contenido de dicha relacion; eficacia preceptiva:
el contrato puede proyectar efectos en las relaciones entre las partes en cuanto a establecer el con-
junto de derechos, obligaciones, facultades, entre otros, que las partes van a ostentar en virtud de
la relacion juridica que existe entre ellas, y eficacia declarativa: cuando la finalidad del contrato
esta dirigida a constatar la existencia o la inexistencia de una relacion juridica.
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La manifestacion de los efectos indirectos del contrato, segin Pérez
(2001), como parte de la doctrina civilista cubana, lo es la eficacia provo-
cada u oponibilidad contractual que supone el hecho de que las partes hagan
valer frente a terceros los efectos del contrato, bien a los fines probatorios o
para fundar eficazmente en su propio negocio una pretension dirigida contra
tercero.

La oponibilidad atafie directamente a los efectos indirectos, y tal como
apunta la catedratica espanola Gonzalez (1993),

... esta se proyecta frente a quienes precisamente no fueron partes y
responde al hecho de la interdependencia de los individuos inherentes
a la sociedad. Los terceros sufren el efecto indirecto en el sentido de
que deben reconocer y respetar lo que existe fuera de ellos. La oponibi-
lidad, en este sentido, es la situacion juridica nacida del contrato, que
los terceros deben respetar pero también pueden invocar en lo que les
pueda beneficiar.

Asi también se pronuncia otro autor espanol, Rabel (1994), quien ex-
presa que la oponibilidad se proyecta hacia el exterior, como una consecuencia
de la dindmica juridica.

La doctrina civilista cubana se hace eco de las opiniones antes descri-
tas; asi, el Dr. Peérez Gallardo manifiesta que la oponibilidad implica
para los terceros el deber de respetar los efectos que ha provocado el
negocio entre las partes, siempre que se haya procedido a conferir al
negocio la publicidad que exige el ordenamiento juridico.

Luego del analisis de los aspectos tedricos de la eficacia indirecta del
contrato, la autora considera oportuno analizar cémo se manifiestan
los efectos indirectos en relacion con los contratos de licencia de paten-
te y de marca:

a. La existencia de un contrato, a partir del cual surge el deber de
respeto por parte de los terceros.

b. El conocimiento del contrato por los terceros: mediante la inscrip-
cion ante las oficinas de propiedad industrial se logra la publici-
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dad de los actos realizados por las partes, con lo cual también se
obtiene certeza juridica de la relacion establecida por estos.

c. La oponibilidad del contrato por las partes frente a terceros: lo
cual significa que las partes pueden invocar el contrato frente a
todos, o sea, la posibilidad de que la existencia del contrato y de
sus efectos prevalezcan frente a los que no son partes.

A juicio de la autora, los principales efectos juridicos que se derivan de
la anotacion de los contratos de licencia de patente y de marca, respec-
tivamente, son los siguientes:

* Demostrar la explotacion de la patente en un proceso en el que
se pretenda conceder una licencia obligatoria por no uso de la
patente en el territorio nacional.

* Demostrar que la patente y la marca estan siendo explotados por
el licenciatario autorizado, con el fin de evitar la cancelacién del
registro del derecho de propiedad industrial.

¢ En aquellos casos en los que el licenciante autoriza al licenciatario
en el marco del contrato de licencia a defender la patente o la
marca ante una infraccion del derecho en el territorio licenciado,
en este supuesto el contrato de licencia de patente o de marca
anotado constituye la prueba para demostrar la legitimacion ac-
tiva que posee el licenciatario para poder establecer una deman-
da ante las instancias judiciales correspondientes.

¢ En el supuesto de una infraccion del derecho de patente o de la
marca, para cuantificar la indemnizacién de los perjuicios cau-
sados se puede tener como referencia el precio que el infractor
hubiese pagado al titular de la patente o de la marca mediante el
otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta las regalias o
la suma global fijadas en contratos de licencias concedidos y que
consten anotados.

¢ Poder disfrutar de beneficios fiscales y obtener ventajas directas
de la aplicacion del impuesto sobre las ganancias. Estas disposi-
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ciones aparecen por lo general en las legislaciones de Propiedad
Industrial y en las normas tributarias'®.

* En casos para demostrar secondary meaning o distintividad sobre-
venida, segtin lo establece el articulo 16.2 del Decreto-Ley 203 de
2000.

¢ A efectos de probar la notoriedad de una marca.

¢ La oponibilidad de los efectos del contrato por los terceros frente
a las propias partes, denominada “utilizabilidad del contrato”:
en este caso, el contrato de licencia se utiliza como prueba del
dafio sufrido. Por ejemplo: los terceros pueden invocar frente a
las partes el contrato de licencia de patente o marca por ellos
concertado para exigir los danos extracontractuales causados
por los productos fabricados defectuosos como consecuencia de
incumplimientos contractuales por una de las partes (fundamen-
talmente del licenciatario).

!¢ Como parte de aquellas legislaciones de propiedad industrial que prevén estos beneficios
se encuentra la Ley Argentina de Transferencia de Tecnologia, que establece en su articulo 9 que
aquellos contratos de licencias que no sean anotados ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INPI), estas prestaciones a favor del licenciante no podran ser deducidas a los fines im-
positivos como gastos por el licenciatario, y la totalidad de los montos pagados como consecuen-
cia de tales actos serd considerada ganancia neta del licenciante. Esto significa que la anotacion se
realiza a efectos de obtener los beneficios impositivos previstos en el articulo 93 inc. a) previsto
en la Ley de Impuesto a las Ganancias de 1997. En el caso de Chile, la Ley 19.039 sobre Propiedad
Industrial dispone en su articulo 18 bis e) que la inscripcion de determinados negocios juridicos,
entre ellos los contratos de licencias de patentes, se realizaran a beneficio fiscal. En el caso de
Cuba, de acuerdo con la legislacion tributaria vigente, no estan establecidos impuestos por pagos
de regalias. Sin embargo, nuestro pais ha suscrito acuerdos para evitar la doble imposicién tri-
butaria y prevenir la evasion fiscal. En dichos acuerdos se ha previsto que las regalias pagadas a
otro pais, siempre y cuando formen parte en ese Acuerdo, pueden someterse a imposicion. En ese
caso, el impuesto exigido no podra exceder del 5 % del importe bruto de las regalias por concepto
de contratos de licencias de patente, know-how, marcas, entre otros.
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CONCLUSIONES

Se exponen algunas consideraciones finales, las cuales reflejan el apor-
te cientifico de esta investigacion.

Como resultado del estudio comparado se constata en primer lugar que
la mayor parte de las legislaciones de propiedad industrial establece
como requisito que los contratos de licencias deben ser anotados ante
la oficina de registro correspondiente para que sean oponibles frente a
terceros.

El ordenamiento juridico cubano dispone que los contratos de licen-
cias, sean de patente o de marca, solo seran oponibles frente a terceros
si se encuentran anotados ante la Oficina Cubana de la Propiedad In-
dustrial (OCPI).

La anotacion de los contratos de licencias cobra especial trascendencia en
el contexto cubano debido a los efectos juridicos que se derivan de este, y
entre los que se destacan: la demostracion de la explotacion de estos de-
rechos, probar la notoriedad de la marca, en aras de cuantificar la indem-
nizacion de dafos y perjuicios en casos de infraccion de derechos, etc.

Otro efecto juridico importante que se deriva de la anotacion de los
contratos de licencias de propiedad industrial lo constituyen las ven-
tajas fiscales, debido a que se pueden recibir beneficios directos de la
aplicacion del impuesto a las ganancias. Se puede aplicar, ademas, de
acuerdo con los convenios internacionales que haya contraido cada
pais, los acuerdos para evitar la doble tributacion impositiva si la li-
cencia se otorga entre personas de diferentes nacionalidades.

La anotacion de los contratos de licencias de propiedad industrial po-
sibilita el control por parte de los Estados nacionales a efectos de que
su concertacion no perjudique el desarrollo tecnoldgico y la economia
nacionales, sobre todo para aquellos paises receptores de tecnologias,
como es el caso cubano.

REVISTA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL NORTE, 44: 50-81, 2015 75
ISSN: 0121-8697 (impreso)  ISSN: 2154-9355 (on line)



LiupmiLa MORAN MARTINEZ

BIBLIOGRAFIA
Doctrinales

Abbott, F. M. (2008). The Competition provisions in the TRIPs Agreements:
Implications for Technology Transfer. Whorkshop Intellectual Property Rights
and Transfer of Technology. Geneva: WIPO-WTO.

Acuerdo sobre los ADPIC (1995). Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelec-
tual relacionados con el Comercio. Ginebra: Publicaciones OMPI.

Adome, ]. (2012). ;Deben ser vdlidas las clausulas de no competencia en el derecho
mexicano? Disponible en: www juridicas.unam.mx/public/art]l.html

Aresti, P. (2007). La licencia contractual de patente. Madrid: Civitas.

Assafim, J. M. (2005). La transferencia de tecnologia en Brasil: Aspectos contractua-
les de propiedad industrial. Rio de Janeiro, Brasil: Lumen Juris.

Cabanellas, G. (2010). Contratos de licencias y transferencia de tecnologia en el
Derecho Econémico (22 ed.). Buenos Aires: Heliasta.

Casado, A. (1995). La licencia de la marca comunitaria, t. XVI. Madrid: Actas de
Derecho Industrial.

Christoph, E. (2009, March). Nature of licensing agreements. Disponible en:
www. lesi.org

Correa, C. (2004). Refusal to Deal and Access to An Essential Facility:Balancing
Private and Public Interests in Intellectual Property Law. Série les cahiers de
proprieté intellectuelle, 15.

Correa, C. (2007a). Intellectual Property and Competition Law:exploring
some issues of relevance to developing countries. Issue Paper 21, 30.

Diaz, C. et al. (2007). Innovacién y desarrollo tecnologico: politicas, acciones
y casos. Guadalajara: Centro Universitario de Ciencias Econdmicas y
Administracién.

Diez Picazo, L. (1996). Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Introduccion a
la Teoria General del Contrato. Madrid: Civitas.

Dreher, J. (2010). Issues in trademark and copyright licensing. Boston: Scout
Editorial.

Elias, A. (2006). Los elementos de la negociacion efectiva para la pequena y
mediana empresa. Revista Universidad Rafael Belloso Chacin, 4(1), 50-74.

76 REVISTA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL NORTE, 44: 50-81, 2015
ISSN: 0121-8697 (impreso) « ISSN: 2154-9355 (on line)



ANOTACION DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y SUS EFECTOS JURIDICOS EN CUBA

Encadua, D. (2007). Competition, policy, and innovation. Oxford Review of Eco-
nomic Policy. Disponible en: oxrep.oxfordjournals.org

England, P. (2011). The perils of litigating a patent license. Journal of Intellec-
tual Property Law & Practice, 6(12), 889-897. DOI: 10.1093/jiplp/jpr155

Enmanuel, H. et al. (2010). Intellectual property and developing countries: a review
of the literature. Cambridge, United Kingdom: Rand Corporation.

EPO (2010). Patents and clean energy bridging the gap between evidence and policy.
Ginebra.

Hall, B. H. (2014). Patents and patent policy. Oxford Review of Economic Policy
[en linea] [fecha de acceso 23-01-2014]. Disponible en: oxrep.oxfordjour-
nals.org

Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (2013). Successful Techno-

logy Licensing: Patent and Trade Secret. Journal Intellectual Property, 1 (4),
15-21. Disponible en: www.wipo.int/article10

Fernandez-Novoa, C.(2001). Tratado de Derecho de Marcas. Madrid: Montecorvo.

Foray, D. (2008). Technology Transfer in the Trips age the need for news types of
partnerships between the least developed and most advanced economies. Ginebra:
The International Centre for Trade and Sustainable Development.

Garcia, J. (1993). Derecho Inmobiliario registral o hipotecario. Madrid: Civitas.

Gerwerad, P. (2010). Integration of Intellectual property strategy with innova-
tions strategy. Research Technology Management, 53(3), 10-18.

Gonzalez, 1. (1993). Notas sobre la oponibilidad de los contratos en homenaje al Pro-
fesor José Luis Lacruz Berdejo, vol. 2. Valencia: Civitas.

Horta, E. et al. (2011). La proteccion y la comercializacion de los resultados cienti-
ficos de las universidades. Conferencia presentada en el Congreso de Propiedad
Industrial celebrado en la Habana. Disponible en: www.ocpi.cu

Martinort, D. (2010). Contracting for an innovation under bilateral asymme-
tric information. Journal of Industrial economics, 58(2), 324-348.

Menéndez, A. (2001). Curso de Derecho Mercantil. Madrid: Civitas.

Moran, L. (2010). Patent Licensing: Global Perspective and Analysis of Case
Studies. Journal Intellectual property Rights, 15(4), 440-446.

Moran, L. (2011a). La Gestion de la Propiedad Industrial en la Transferencia
de Tecnologia: Analisis en Cuba. Revista de Derecho de la Universidad del
Norte (Colombia), 36, 160-183.

REVISTA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL NORTE, 44: 50-81, 2015 77
ISSN: 0121-8697 (impreso)  ISSN: 2154-9355 (on line)



LiupmiLa MORAN MARTINEZ

Moran, L. (2011b). Analisis de las normativas internacionales sobre la transfe-
rencia de tecnologia. Incidencia en Cuba. Direito GV, 7(2), 501-514.

Nawar, M. (2010). Exploring the impacts of intellectual property on inte-
llectual capital and company performance. Management Decision, 48(5),
676-697.

Ojeda, N. (2001). Justicia Contractual: principios de la buena fe y del justo
equilibrio de las prestaciones en la contratacion. En A.A.V.V, Derecho de
Contratos: Teoria General de Contratos (pp. 30-38). La Habana (Cuba): Felix
Varela.

Paez, P. (2011). La negociacion efectiva. Disponible en: www.piramidededigital.
com

Parks, K. (2009). Naked is not a four-letter word: debunking the Myth of the
quality control requirement. Trademark Reporter, 82(1), 531-547.

Penas G. et al. (2006). La patente como instrumento de valoraciéon del cono-
cimiento. Revista de Investigacion en gestion de la Innovacion y Tecnologia, 38.

Pérez, L. (2001). De la eficiacia contractual. Principios generales. En Derecho de
Contratos (p. 400). La Habana (Cuba): Félix Varela.

Peters, R. (2009, september). Technology Licensing: A win-win solution in the
intellectual economy. Journal of Intellectual property Rights, 10, 421-425.

Rabel, L. (1994). Proteccidn del tercero frente a la actuacion juridica ajena: la inopo-
nibilidad. Valencia: Tirant lo Blanch.

Rodrigo Uria, A. M. (2001). Curso de Derecho Mercantil. Madrid: Civitas Edi-
ciones S.L.

Rodriguez, J. et al. (2009). La gestién de la Tecnologia. Elementos fundamentales y
Transferencia de Tecnologia.

Salami, R. (2011). Selecting the aprropiate technology transfer method to reach the
technology licalization. Disponible en: www.doaj.org/journal.

Sampedro, R. (2004). Los bienes de propiedad industrial como objeto de negocios
juridicos. Tesis Maestria Propiedad Intelectual. La Habana (Cuba): Oficina
Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI).

Sansaloni, J. C. (2007). Innovacién y Propiedad Industrial. Valencia: Universitat
Politécnica de Valencia.

Santiago, C. (2008). Analisis de los factores que influyen en el éxito de la trans-
ferencia tecnoldgica desde los institutos tecnoldgicos a las Pymes:Los casos
de Espana y Brasil. Journal Technology Management Innovation, 1(4), 57-70.

78 REVISTA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL NORTE, 44: 50-81, 2015
ISSN: 0121-8697 (impreso) « ISSN: 2154-9355 (on line)



ANOTACION DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y SUS EFECTOS JURIDICOS EN CUBA

Sazali, A. et al. (2011). Measuring the effects of relationship quality and mu-
tual trust on degree of Inter-firm technology transfer in international joint
venture. International Business Research, 4, 51-59. Disponible en: www.ccse-
net.org/journal/index/ibr/erticle/view/8151).

Sazali, A. et al. (2012). The Theoretical Perspectives Underlying Technology
Transfer: A Literature Review. INternational Journal of Business and Mana-
gement, 7(2), 25.

Velazquez, G. (2012). Manual de Transferencia y adquisicion de tecnologia sosteni-

ble. Costa Rica: edicion USAID.

Vicent Chulia, F. (1998). Introduccion al Derecho Mercantil. Valencia: Tirant lo
Blanch.

Vidal, J. A. (2009). La gestién del conocimiento como motor de la innovacion. (p. 157).
Castellon: Universitat Jaume.

Derecho nacional

Decreto-Ley 203 (2000). De marcas y otros signos distintivos. Gaceta Oficial
Extraordinaria, n° 3, 2 de mayo de 2000, p. 5. La Habana (Cuba). Disponible
en: www.gacetaoficial.cu.

Decreto-Ley 290 (2011). De las invenciones y dibujos y modelos industriales.
Gaceta Oficial Ordinaria, n° 2, 1° de febrero de 2011, p.9. La Habana (Cuba).

Decreto-Ley 290 (2011). De las invenciones y dibujos y modelos industriales.
Gaceta Oficial Ordinaria, n° 2, 1° de febrero de 2011, p. 9. La Habana (Cuba).
Disponible en:www.gacetaoficial.cu.

Decreto-Ley 304. (2012). De la contratacion econémica. Gaceta Oficial Ordina-
ria, n° 62, 27 diciembre de 2012. La Habana (Cuba).

Decreto-Ley 68 (1983). De Invenciones, descubrimientos cientificos, modelos
industriales, marcas y denominaciones de origen. Gaceta Oficial Extraordi-
naria, n° 10, 14 de mayo de 1983. La Habana (Cuba).

Ley 59 (1987). Codigo Civil Cubano. Gaceta Oficial Extraordinaria, n° 9, 19 de
octubre de 1987, p. 39. La Habana (Cuba).

REVISTA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL NORTE, 44: 50-81, 2015 79
ISSN: 0121-8697 (impreso)  ISSN: 2154-9355 (on line)



LiupmiLa MORAN MARTINEZ

Derecho comparado

Alemania (2012). Ley de Patentes de 1998. Disponible en: www.wipo.int/lex

Dinamarca (2013). Ley de Patentes Consolidada n° 91 de 2009. Disponible en:
www.wipo.int/lex

Dinamarca (2013). Ley de Marcas Consolidada n° 109 de 2012. Disponible en:
www.wipo.int/lex

Espafia (2012). Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invencion y Modelos de
Utilidad. Disponible en: www.wipo.int/lex

Espafia (2012). Ley n° 17 de 2001 de Marcas. Disponible en: www.wipo.int/lex

Finlandia (2013). Ley de Patentes de 1967, modificada por la Ley n° 243 de 1997.
Disponible en: www.wipo.int/lex

Finlandia (2013). Ley de Marcas n°1715 de 1995. Disponible en: www.wipo.int/
lex.

Francia (2013). Ley n° 92-597 de julio de 1992, Cédigo de Propiedad Intelectual.
Disponible en: www.wipo.int/lex

IMPI (2012). Legislacion mexicana de Propiedad Industrial. Diponible en: www.
impi.gov.mx

INDECOFPI (2012). Legislacion Peruana de Propiedad Industrial y Licencias. Dispo-
nible en: www.indecopi.gov.pe

INPI (2013). Legislacion Argentina de Propiedad Industrial y Transferencia de Tec-
nologia. Disponible en: www.inpi.gov.ar

INPI (2013). Legislacion Brasilefia de Propiedad Intelectual. Disponible en: www.
inpi.gov.br

IPO (2013). Legislacion sobre Transferencia de Tecnologia. Disponible en: www.
ipophil.gov.ph

Italia (2013). Codigo de Propiedad Industrial, dictado mediante el Decreto Legis-
lativo n® 10 de 2005. Disponible en: www.wipo.int/lex

Noruega (2013). Ley de Patentes n° 19 de 1967, modificado el 1° de julio de 2010.
Disponible en: www.wipo.int/lex

Noruega (2013). Ley de Marcas n° 8 de 2010. Disponible en: www.wipo.int/lex

Portugal (2013). Codigo de Propiedad Industrial, aprobado por el Decreto n° 36
de 2003 y modificado en parte por la Ley n°16 de 2008. Disponible en:
www.wipo.int/lex

80 REVISTA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL NORTE, 44: 50-81, 2015
ISSN: 0121-8697 (impreso) « ISSN: 2154-9355 (on line)



ANOTACION DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y SUS EFECTOS JURIDICOS EN CUBA

SAPI (2013). Legislacion Venezolana de Propiedad Industrial. Disponible en: www.
sapi.gov.ve

Suecia (2013). Ley de Patentes n° 837 de 1967, modificada por la Ley n°® 159 de
2004. Disponible en: www.wipo.int/lex
Suecia (2013). Ley de Marcas n° 1877 de 2010. Disponible en: www.wipo.int/lex

Uruguay (2013). Ley n° 17164 de 1999 de invenciones, modelos de utilidad y disefios
industriales. Disponible en: www.wipo.int/lex

REVISTA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL NORTE, 44: 50-81, 2015 81
ISSN: 0121-8697 (impreso)  ISSN: 2154-9355 (on line)



