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RESUMEN: Este articulo presenta un andlisis en el contexto cubano sobre
la anotacién en sede de propiedad industrial, a la luz de nuevas regulaciones,
asi como los efectos juridicos que producen. También es objetivo del presen-
te, examinar las cldusulas abusivas en los contratos de licencias de propiedad
industrial, como una condicién que impide la anotacién de estos contratos,
en la revisién de fondo que realiza la autoridad competente nacional durante
el procedimiento de anotacién. Asimismo, con relacién a la anotacién de los
contratos de licencia de patente y de marca, se identifican desde la perspectiva
comparada sistemas obligatorios, facultativos u opcionales de anotacién.

ABSTRACT: This article presents an analysis in the Cuban context about
the annotation in industrial property field, in light of new regulations, as well
as the legal effects they produce. It is also the objective of the present, to ex-
amine the abusive clauses in the contracts of licenses of industrial property, as
a condition that prevents the annotation of these contracts, in the review of the
background made by the national competent authority during the annotation
procedure. Likewise, in relation to the annotation of the patent and trademark
license contracts, mandatory or optional annotation systems are identified from
the comparative perspective.
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INTRODUCCION

Los derechos de propiedad industrial como objeto de negocios juridicos
adquieren una peculiar connotacién mediante la explotacién, cuando el titular
decida convertir en redituable su derecho, en predios del Derecho Privado.

La anotacidn constituye un medio a través del cual se inscriben en los Re-
gistros de la Propiedad Industrial determinados actos juridicos que afectan los
bienes inmateriales inscritos en ellos. Asi, es una herramienta til para mantener
actualizada la informacién que se brinda en virtud de la publicidad registral.
Con la inscripcién 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 partes, con lo cual se obtienen los beneficios que se derivan de la fe
publica registral que se vierte sobre los titulos que amparan la relacién juridica
establecida entre estos. De ahi que, una vez inscritos, cualquiera podrd tener
acceso a ellos, puesto que la seguridad del tréfico 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 patentes y de marcas es una tendencia bien
establecida que en la mayoria de los paises se exija la inscripcion, no con ca-
récter constitutivo inter partes, sino para que estos puedan surtir efectos frente
a terceros.

Desde la perspectiva internacional, 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

212 Revista Critica de Derecho Inmobiliario, N.” Especial, pags. 211 a 235



La anotacion en sede de propiedad industrial. Realidad en Cuba

nacionales la forma en que se van a licenciar sus derechos; pudiendo exigir
de forma obligatoria o no, que los contratos de licencias de marcas, una vez
concertados, para que surtan efectos frente a terceros tienen que ser anotados
en el registro correspondiente. Este mismo supuesto se recrea en contratos de
licencias sobre otros derechos de propiedad industrial.

Es propdsito de este trabajo analizar en el contexto cubano la anotacién en
sede de propiedad industrial a la luz de nuevas regulaciones en esta materia,
asi como los efectos juridicos que producen. También es objetivo del presen-
te, examinar las cldusulas abusivas en los contratos de licencias de propiedad
industrial, como una condicién que impide la anotacién de estos contratos,
en la revisién de fondo que realiza la autoridad competente nacional durante
el procedimiento de anotacién. Asimismo, con relaciéon a la anotacién de los
contratos de licencia de patente y de marca, se identifican desde la perspectiva
comparada sistemas obligatorios, facultativos u opcionales de anotacién.

I. ANALISIS DE LA ANOTACION DE LOS CONTRATOS DE LICENCIAS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CUBA

A continuacién, se comentan las diferentes regulaciones nacionales relacio-
nadas con la materia de contratos de licencias.

La legislacion cubana sobre Patentes (Decreto Ley 290, 2011) instrumenta
las normas minimas relativas a esta materia, en consonancia con las disposi-
ciones del (Acuerdo sobre los ADPIC, 1995). En la mencionada legislacién,
de la redaccion 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 cardcter exclusivo. Es
significativo analizar la pertinencia de esta imposicién a la que hace referencia
esta norma juridica. En un breve estudio de derecho comparado que realizé la au-
tora sobre algunas legislaciones latinoamericanas de propiedad industrial encontré
que la mayoria de estas no se pronuncian en cuanto al cardcter de la licencia,
y en caso contrario se dispone que las licencias tendrdn cardcter no exclusivo.

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

— El caricter exclusivo de la licencia debe ser resultado de un proceso de
negociacion, y no imponerse a través de una norma juridica.

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

— Se considera una condicion restrictiva de la competencia. Es evidente
su contradiccién en relacion con la competencia, pues existen cuestionamientos
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ciertos respecto a que los acuerdos exclusivos restringen la competencia y pue-
den ser desfavorables para la economia nacional. La licencia exclusiva de patente
puede implicar una proteccién adicional y especifica para el territorio negociado,
porque esta contempla la exclusion del licenciante, y evita la competencia con
relacién al territorio licenciado si resulta beneficiosa esta negociacion para los
contratantes. Sin embargo, cuando esta proteccidon se convierte en «absoluta»,
lo cual significa que excluye la competencia de terceros (como pueden ser los
importadores 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 econdémica, norma
mds actualizada, coherente e integral que su antecesora'. Entre los beneficios
que incluye el cuerpo normativo que deroga el Decreto Ley 15, de 1978 figura
la mayor autonomia de las partes, que ahora podran elegir la modalidad (condi-
ciones generales, bases permanentes), determinar su plazo de vigencia, modificar
o extinguir el contrato o acordar las sanciones pecuniarias exigibles en caso de
incumplimiento. En una parte de su articulado se dispone como parte del conte-
nido del contrato que se pueden establecer cldusulas de exclusividad a favor de
una de las partes, no impone que la exclusividad es la que 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 cardcter general con respecto a la normativa especifica. Es vélido
también referir que regula como principio los aspectos de confidencialidad, sobre
la base de que las partes no pueden revelar la informacién confidencial que
reciprocamente se suministre con este cardcter 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 paten-
tes, aun cuando se trata de derechos de diferente naturaleza, 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 posi-
bilidad de explotarla la invencidn en el territorio donde se otorga la exclusividad.

— Puede erigirse en una carga para el licenciatario, por asumir niveles
de ventas mayores, acceso a determinados mercados y gastos para combatir
infracciones, para lo cual los licenciatarios nacionales no disponen de una in-
fraestructura 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 funcion de si se
trata de una adquisicién o de una exportacién de tecnologia.

214 Revista Critica de Derecho Inmobiliario, N.” Especial, pags. 211 a 235



La anotacion en sede de propiedad industrial. Realidad en Cuba

En el apartado 2 del propio articulo 9 se establece la obligatoriedad de la
anotacion de los contratos de licencia de patente ante la OCPI para que surtan
efectos frente a terceros.

En el articulo 50 de la legislacion de patentes se instaura que la explotacion
de la patente no puede llevarse a cabo de forma contraria a los intereses so-
ciales, y dicha explotacion estard supeditada a las prohibiciones o limitaciones
establecidas o que se establezcan en otras disposiciones legales. En opinién de
la autora, el contenido de este articulo también puede abarcar la explotacion
de la patente por terceros, mediante el consentimiento expreso del titular en un
contrato de licencia de patente.

El sistema de anotaciones registrales para el caso de las licencias de patentes
se regula en los articulos 127 a 130 del Decreto Ley citado. En este sentido,
las facultades otorgadas a la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial suelen
ser demasiado amplias, pues esta institucion puede considerar que un contrato
de licencia de patente no se anota cuando algunas de sus cldusulas sean cali-
ficadas como contrarias al comercio, la economia nacional o al derecho. Ante
este supuesto, la falta de anotacién convierte el contrato de licencia valido entre
las partes, pero carente de oponibilidad frente a terceros presuntos infractores.

También es significativo 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 infraccién del derecho 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 po-
sibilidad 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 secreto empresarial o informacién no di-
vulgada, como se refiere la nueva normativa, es importante tener presente en
la redaccién de todo contrato que involucre informaciones o conocimientos con
cardcter secreto la Cldausula de Confidencialidad, que permite la proteccion de
esta figura. Asi como también 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 aparecen regulados, como ya se
menciond, en el Decreto Ley 304 de 2012.

Segtin lo establecido en el Decreto Ley 203 de 2000, los tipos de licencias
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 protegida;
el signo distintivo o aparece limitado la explotacion de la marca solo en algunos
de los territorios en los que se encuentra amparada la misma. Esta clasificacion de
los contratos parciales no aparece sistematizada por la doctrina en general, sino
que se tom6 como referencia de la experiencia practica en esta materia.

Revista Critica de Derecho Inmobiliario, N.® Especial, pags. 211 a 235 215



Liudmila Mordn Martinez

En relacion con la anotacion, el articulo 85 establece una férmula general
para excluir aquellos casos de contratos de licencias que puedan tener efectos
perjudiciales para la economia nacional, sin establecer claramente qué condicio-
nes 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 inclusién en el contrato de
cldusulas restrictivas a la competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 86, el titular de la marca estd
facultado para invocar los derechos conferidos por la marca contra el licencia-
tario que incumpla ciertas cldusulas del contrato de licencia. Esta disposicion
refuerza la posicion juridica del licenciante, pues, en efecto, podrd entablar
las acciones dimanantes de su derecho de exclusiva frente al licenciatario, sin
embargo, no queda claro qué cldusulas especificas del contrato de licencia son
aplicables en este caso. La autora considera que es revolucionaria la inclusién
de esta posibilidad que 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 anotacion de las licencias, sea de patente como de mar-
ca, se puede presentar ante la Oficina por el licenciante o por el licenciatario,
presentando por escrito una copia del contrato procedente. La Oficina examinara
la documentacién presentada, y en caso de proceder la anotacion, surte efectos
legales a partir de la publicacién en el Boletin Oficial.

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

En las licencias de marcas, el articulo 85 del Decreto Ley 203 de 2000
dispone que no serdn anotados aquellos contratos que puedan tener efectos
perjudiciales en la economia nacional o sean contrarias a la legalidad. El Re-
glamento del Decreto Ley 203 de 2000 no prevé ningtin 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 economia na-
cional o sean contrarias a Derecho;

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

¢) su duracién 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 regulacion del tema de la anotacién. Aunque el
espiritu de la legislacion de patentes tiene un cardcter mds amplio, teniendo en
cuenta el contexto en el que fue promulgada. Asimismo, se puede interpretar el
inciso a) del citado articulo 129 de la norma de patente demasiado amplio. Esta
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disposicién 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 derecho. A partir de la experiencia practica
que posee la autora se puede interpretar que el andlisis que realiza la OCPI en
este sentido va encaminado 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 o0 que se involucran con otros tipos de negocios de transferencia de
tecnologia también deben ser anotados. En este sentido, la normativa aplicable
con relacién a la anotacidn de estos contratos es el recién promulgado Decreto
Ley 336 de 2018, de las disposiciones contractuales de propiedad industrial en
los negocios juridicos.

También es importante mencionar el Decreto Ley 337 de 2018, con su
entrada en vigor en octubre del pasado afio, en conexién con la norma comen-
tada con anterioridad. En este cuerpo legal, se regula en el articulo 3.1 que se
considera como informacién no divulgada y cudles son los requisitos que se
debe cumplir, en consonancia con el articulo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

II. ANALISIS DE LAS CI:AUSULAS RESTRICTIVAS, TRASCENDENCIA
PARA LA ANOTACION DE LOS CONTRATOS DE LICENCIAS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CUBA

La determinacién y calificacion de cldusulas contractuales como abusivas se
expresa como un mecanismo de intervencién publica en el ejercicio privado de
los derechos de propiedad industrial, resultando una limitacién de la autonomia
de la voluntad de las partes, ordenado por el interés publico.

Nos referiremos en este apartado a un conjunto de cldusulas en los contra-
tos de licencias de diferentes modalidades de propiedad industrial que tienen la
intencion de restringir la libertad de maniobra de alguna de las partes, y que los
titulares explican con fundamento a los derechos exclusivos que detentan, y que
suelen estar enmascaradas detrds de un interés artificioso que tiene el licenciante
generalmente, justificado en la exitosa explotacion de la tecnologia por parte del
licenciatario. En opinién de la autora, este tipo de cldusulas no estdn justifica-
das y deben ser reprimidas no solo en relacién con el correcto funcionamiento
competitivo del mercado, sino en aras de proteger un interés de mayor jerarquia,
los intereses de los diferentes operadores econdmicos, el desarrollo econémico
y tecnoldgico de los paises en vias de desarrollo; y se legitima en este sentido
la irrupcion por parte del Estado en la autonomia de la voluntad de las partes.

Este tipo de condiciones o cldusulas restrictivas en muchos paises se repri-
men desde el punto de vista de la competencia, por lo que el término utilizado
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en la mayoria de los ordenamientos son las denominadas practicas restrictivas,
por lo que se ha continuado empleando este término originario del derecho
antitrust norteamericano y que ciertas legislaciones del sistema continental tam-
bién han utilizado.

A valoracién de la autora, no puede establecerse una analogia entre practicas
restrictivas y cldusulas restrictivas o abusivas, las primeras estdn asociadas a
conductas que restringen, limitan o falsean la competencia, y en ese sentido
la mayoria de las legislaciones antitrust regulan esencialmente tres tipos de
conductas o comportamientos restrictivos de la competencia: los acuerdos o
pactos colusorios, los abusos de posiciéon dominante y las concentraciones de
empresas. Estas pricticas no siempre estdn subordinadas a la existencia de
elementos contractuales o de concertacidn, sino también a la modificacion de
algunas condiciones del mercado. Sin embargo, las cldusulas abusivas solo estan
asociadas a los aspectos contractuales, en el caso objeto de estudio, ya sea en
contratos de licencias sobre derechos de propiedad industrial, el secreto empre-
sarial, como en los contratos de franquicia, distribucion exclusiva, entre otros,
y no encierra en si misma una conducta tipica que restringe la competencia.

A los efectos de este articulo, vamos a emplear como sinénimos los términos
«clausulas abusivas»® o «cldusulas restrictivas. Estos términos pueden ser objeto
de diversas interpretaciones, ya que generalmente se ha asociado, en un sentido
estricto a las restricciones o limitaciones de la competencia, y pretendemos verlo
desde una perspectiva mas amplia, aludiendo a las restricciones impuestas por el
licenciante, que impiden el desarrollo tecnoldgico y econémico del licenciatario
y perpetiian la dependencia tecnoldgica en torno a las limitaciones en la esfera
de utilizacién, a la posibilidad de exportar o de introducirse en otros mercados
geogréficos, de impugnar la validez de los derechos, la imposicién de precios
excesivos, entre otros.

Las cldusulas restrictivas pudieran definirse, como aquellas condiciones que
se imponen en los contratos de licencias sobre derechos de propiedad industrial,
y de secreto empresarial, contratos de franquicia, contratos de distribucion ex-
clusiva u otros contratos de transferencia de tecnologia, por parte del licenciante
(franquiciante o proveedor), que persiguen una extension injustificada y abusiva
de los derechos exclusivos o del monopolio de hecho conferido por el secreto
empresarial, y que en virtud de estas se restringe las facultades del licenciatario
(franquiciatario, distribuidor) con efectos desfavorables sobre el comercio y
la economia nacional, se establece una dependencia tecnoldgica, se impide la
transferencia y la divulgacion de la tecnologia en el pais del licenciatario y se
limita el acceso al mercado internacional.

El contexto y los objetivos generales de los marcos normativos relacionados
con las clausulas abusivas en los contratos de licencias de derechos de propiedad
industrial y de secreto empresarial varfan segun los diferentes paises. Los ordena-
mientos fordneos ofrecen mayoritariamente un catdlogo de clausulas no permitidas
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en los contratos de patentes y operaciones de transferencia de tecnologias, si bien
optan por incluirlas en sus legislaciones de propiedad industrial o regularlas al
amparo de las legislaciones antimonopolios. La especializacién de la regulacion
contractual de la patente y otros derechos de propiedad industrial, se acredita
como una opcién viable dada la atipicidad y complejidades de los contratos y la
realidad de las operaciones tecnoldgicas y comerciales que estos pretenden regular.

En el caso cubano se dispone de una nueva normativa, el Decreto Ley 336
de 2018, que ya comentamos y entr en vigor en octubre de 2018, quedando
reguladas a su amparo las disposiciones contractuales de propiedad industrial en
los negocios juridicos. Esta disposiciéon de muy reciente promulgacién, aporta
en forma de guia las herramientas metodoldégicas para la negociacién contrac-
tual de los derechos de propiedad industrial de gran utilidad préctica para el
empresario cubano en las actividades negociales de adquisicion internacional
de tecnologia y en sus relaciones con otras empresas nacionales. Un aspecto
novedoso de esta normativa cubana, es que conceptualiza por primera vez los
contratos de licencias de derechos de propiedad industrial y les otorga amparo
legal a los contratos de licencias de informacién no divulgada. Este dltimo
término es tomado textualmente del articulo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En el articulo 21.1 de la normativa cubana conceptualiza que tipo de cldu-
sulas contractuales tipifican como restrictivas en los contratos de licencias.

Asimismo, la citada norma, dispone en su articulo 22, que entre las princi-
pales cldusulas restrictivas que prohibe, tenemos las siguientes:

a) Prohiban impugnar, por via administrativa o judicial, la validez de los
derechos involucrados en las licencias, o apoyar a terceros con tal finalidad; b)
prohiban al licenciatario la presentacion de solicitudes de derechos de propiedad
industrial resultantes de su desempefio empresarial independiente; ¢) prohiban,
como condicién para la concesién de la licencia, la fabricacion, uso, oferta para
la venta, venta o importacion del producto que no esté comprendido en el derecho
de propiedad industrial objeto de la licencia, o las que prohiban el empleo de un
procedimiento no incluido en el derecho de propiedad industrial; d) impongan
la obligacién de adquirir elementos 0o componentes innecesarios, o de resultar
estos necesarios, la obligacién de suministro exclusivo por el licenciante o por un
tercero designado por este, de los componentes requeridos para la fabricacién del
producto comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia;
e) limiten el volumen de produccién o establezcan un volumen de produccién
minimo del producto comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto
de la licencia, cuando condicionan la vigencia del contrato a que se alcance este
volumen; f) exijan determinados precios de venta o de reventa del producto
comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia; g) im-
pongan la obligacion de no introducir modificaciones al producto o procedimiento
comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia sin una
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razén justificada, o las que obligan a introducir cambios innecesarios que generen
pagos adicionales; h) fijen pagos por concepto de derechos de propiedad indus-
trial no vigentes o invalidados en la Republica de Cuba o en los territorios de
exportacion autorizados; i) prohiban, una vez expirado o invalidado el derecho, los
actos de explotacion referidos a un producto o a un procedimiento comprendido
en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia; j) obliguen, en un
contrato que incluye varios derechos de propiedad industrial objeto de licencia,
al pago de contraprestaciones basadas en cuantias uniformes por cada uno, sin
considerar la incidencia de cada objeto respecto al propdsito tecnoldgico final,
ni los diferentes términos de vigencia de los derechos involucrados; k) impongan
como condicién para la concesion de la licencia, obligaciones relativas a varios
derechos de propiedad industrial objeto de licencia, que no son de interés para el
licenciatario; 1) obliguen al pago de la contraprestacion una vez vencido el término
de vigencia de los derechos, excepto cuando, por interés del licenciatario, se haya
dispuesto que el monto de los pagos por concepto de tales derechos se difiera
hasta una fecha posterior a la de expiracion del término de vigencia; m) obliguen
al pago de contraprestaciones con posterioridad a la expiracion de los derechos
de propiedad industrial, basadas en la continuidad de flujo de informaciones no
divulgadas o de perfeccionamientos y mejoras que no se justifican, y tienen como
efecto la prérroga del plazo de vigencia del contrato mds alld de la vigencia de
tales derechos; n) impongan la obligacién de emplear personal designado por
el licenciante en forma permanente o durante un periodo prolongado sin que
existan razones que lo justifiquen, y las que exijan que la remuneracién a dicho
personal esté a cargo del licenciatario con arreglo a condiciones diferentes de
las establecidas para la asistencia técnica; o) impongan obligaciones excesivas
relativas a control de calidad, a menos que exista acuerdo entre las partes sobre
su necesidad, siempre que: I. Tal control se limite al producto comprendido en
el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia; II. La licencia incluya la
explotacion de la marca de licenciante; o III. Por la naturaleza del producto, tal
control se justifica para evitar reclamaciones que, por acuerdo entre las partes,
son responsabilidad del licenciante; p) obliguen al uso de normas técnicas no
compatibles con las establecidas en el pais, excepto cuando un volumen razonable
de la produccién esté destinado a mercados de exportacion en los que tales normas
sean requeridas; q) contengan obligaciones que puedan limitar, regular, alterar,
interrumpir o impedir las actividades de investigacion y desarrollo tecnoldgico del
licenciatario durante y después de la vigencia del contrato; r) prevean la obligacion
del licenciatario de conceder licencias, exclusivas o no exclusivas, respecto de las
innovaciones, mejoras, perfeccionamientos o desarrollos a la tecnologia objeto
del derecho de propiedad industrial que este pudiera obtener sin la asistencia
del licenciante, salvo que esta obligacion sea reciproca y equivalente en cuanto
a los términos, condiciones y valor tecnoldgico de las innovaciones, mejoras,
perfeccionamientos y desarrollos del licenciante; s) conlleven pagos anticipados
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por perfeccionamientos y mejoras, y las que no posibilitan la evaluacién previa
de estas para decisiones sobre aceptacién o rechazo; t) impongan la obligacién
unilateral de ceder de forma onerosa o gratuita las mejoras y perfeccionamientos
técnicos; u) se refieran a obligaciones no comprendidas en el alcance de los dere-
chos de propiedad industrial en que se basa la licencia, entre otras, cuando estas
obligaciones prohiban o limiten la concertacién de contratos con los competidores
del licenciante sin una causa justificada o cuando disponen la terminacién del
contrato, si durante su vigencia el licenciatario establece relaciones con terceros;
v) impongan, como condicién para la concesién de la licencia, el derecho del
licenciante a intervenir en la administraciéon de la empresa del licenciatario sin
que esta intervencion se requiera para el objetivo de negocio del licenciatario;
y w) impongan el uso exclusivo de las marcas del licenciante o impiden su uso
de manera conjunta con las marcas del licenciatario.

Es vdlido apuntar que la norma comentada, resalta un aspecto sumamente
novedoso de sus antecesoras regulaciones en esta materia, y es que distingue en
su articulo 23, cudles son las cldusulas restrictivas que no deben ser admitidas
en los contratos de licencias que tienen por objeto la informacién no divulgada.

Otra novedad que también vale la pena resaltar en esta normativa es la acep-
tacion de determinadas clausulas contractuales identificadas como restrictivas,
como parte de la discrecionalidad que se le otorga a la Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial al momento de examinar los contratos de licencias para
su posterior anotacién y el respeto a la autonomia de la voluntad de las partes
de aceptar determinadas condiciones, todo ello sobre la base de que el negocio
juridico observado desde la vision de conjunto, preserve el debido equilibrio
entre las partes y no produzca efectos desfavorables en la economia nacional.
La exigencia legal de anotaciones de los contratos instaura en Cuba un régimen
obligatorio de anotaciones para los contratos de licencias y de cesion de derechos
de propiedad industrial y constituyen a su vez un mecanismo de monitoreo y
control de las operaciones de transferencia de tecnologia.

En la prictica cubana, en opinién de GUEVARA vy la autora coincide con
este criterio, las escasas anotaciones que proceden sobre todo en el dmbito de
las patentes, manifiesta la limitada utilidad del mecanismo. En tal sentido, la
seguridad juridica del mecanismo de anotacién es una salvaguarda adicional
que no puede desvirtuar el sentido de la actividad privada, por lo que no puede
erigirse en una limitacién excesiva a la actividad contractual.

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

Las anotaciones en sede de propiedad industrial despliegan efectos juridicos
precisos. Es coincidente el criterio desde la perspectiva doctrinal que la anotacién
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no es un requisito para la perfeccion y validez del contrato, pero lo es para su
eficacia frente a terceros. Su obligatoriedad puede comprender que la falta de
anotacién convierte el negocio en vdlido inter partes, carente de oponibilidad
a terceros presuntos infractores.

A juicio de la autora, algunos de estos beneficios se refieren a la titulacion
publica, dado que la inscripcion en los Registros se practica en virtud de un
documento elevado a escritura publica, es decir, a través del revestimiento de
la forma notarial. Por otro lado, atendiendo al principio de legalidad, los efec-
tos de la publicidad registral descansan sobre el presupuesto de la validez del
acto inscrito. Para constatar esa validez la ley impone al registrador el deber
de valorar bajo su responsabilidad la legalidad de la forma extrinseca de los
documentos de toda clase, en virtud de los cuales la inscripcion se solicita. Asi-
mismo, el registrador valora la capacidad y legitimacion de los que los otorguen
o suscriban el documento, asi como la validez de su contenido.

La legitimacion es otro de los efectos que se derivan de la anotacioén de
los contratos de licencia de patente, y ademds complementa al anterior, pues
significa que la calificacion del registrador es la que permite establecer la
presuncién legal (iuris tantum) de que el contenido del Registro es exacto
y vélido.

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

Otro de los beneficios de la anotacién es la publicidad formal, ya que
cualquier persona podrd acceder a los datos o asientos registrales que puedan
interesarle, pues la informacion se hard efectiva a través de certificaciones
contentivas del contenido de los asientos o mediante los boletines oficiales.
Por tltimo, como uno de los mds importantes efectos de la anotaciéon puede
sefialarse que estos actos solo serdn oponibles a terceros de buena fe desde su
publicacién en el Boletin Oficial. Este principio entrafia ventajas al tercero, que
se justifica por la proteccién que merece la buena fe de este.

Es importante analizar a la luz de este tema algunos postulados doctrinales.
El principio de la oponibilidad, a decir de VICENT CHULIA (1998), al valorar
los principios registrales mercantiles comprende una doble presuncién. La pri-
mera es la presuncion absoluta: de que el 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 relativa: referida a que los actos del titular registral inscribible y no
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inscrito no son conocidos por los terceros, a menos que estos conocieran por
otra via los actos no inscritos.

La oponibilidad registral, segiin plantea GARCIA (1993), hace referencia
al principio hipotecario: en virtud del cual los titulos de dominio o de derechos
reales no inscritos ni anotados en el Registro, no afectan ni perjudican al tercero
que inscribié su derecho en el Registro.

Sin embargo, ademds 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 relacién a su contraparte o a un tercero. Es vélido aclarar
que la anotacién 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 relacién juridica constituyen lex privata, siempre que
no contravengan la ley, la moral y el orden publico. En cambio, en el dmbito
de la eficacia mediata o refleja, la anotacién 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 so-
bre la sistematizacién de los efectos que producen los contratos, clasificindolos
en «eficacia directa»* y «eficacia indirecta». La manifestacion de los efectos
indirectos del contrato, segiin expresa PEREZ (2001), como parte de la doctri-
na civilista cubana, lo es la eficacia provocada 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 catedritica espafiola GONZALEZ (1993), esta se proyecta frente a
quienes, precisamente no fueron partes y responde al hecho de la interdepen-
dencia 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 oponibilidad, en este sentido, es la situacién 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 espaiol, RABEL (1994), quien expresa
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 descritas;
asi, el Dr. PEREZ 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.
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Luego del andlisis realizado sobre los aspectos tedricos de la eficacia indi-
recta del contrato, la autora considera oportuno analizar cémo se manifiestan los
efectos indirectos en relacion con los contratos de licencia de patente 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 inscripcién
ante las Oficinas de Propiedad Industrial, se logra la publicidad de los
actos realizados por las partes, con lo cual también se obtiene certeza
juridica de la relacién 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 prevalecer la existencia del contrato y de sus efectos
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, respectivamente,
son los siguientes:

— Demostrar la explotacién de la patente en un proceso en el que se pre-
tenda conceder una licencia obligatoria por no uso de la patente en el territorio
nacional.

— Demostrar que la patente y la marca estdn siendo explotados por el
licenciatario autorizado, con el fin de evitar la cancelacion 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, y en este supuesto el contrato
de licencia de patente o de marca anotado constituye la prueba para demostrar la
legitimacidn activa que posee el licenciatario para poder establecer una demanda
ante las instancias judiciales correspondientes.

— En el supuesto de una infraccién del derecho de patente o de la marca,
para cuantificar la indemnizacion de los perjuicios causados 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 disposiciones aparecen por lo
general en las legislaciones de Propiedad Industrial y en las normas tributarias’.

— En casos para demostrar secondary meaning o distintividad sobrevenida,
segun lo establece el articulo 16.2 del Decreto Ley 203 de 2000.
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— 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 dafios extracontractuales causados
por los productos fabricados defectuosos como consecuencia de incumplimientos
contractuales por una de las partes (fundamentalmente del licenciatario).

IV. VALORACION DE LA ANOTACION EN SEDE DE PROPIEDAD IN-
DUSTRIAL DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA

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

— En Francia, la Ley 92-597 de julio de 1992, denominada «Cédigo de
Propiedad Intelectual», establece en el articulo L. 613-9 la obligatoriedad de la
inscripcién de los contratos celebrados sobre la patente como condicién para la
oponibilidad del derecho frente a terceros. En este sentido, es vélido destacar
que no se realiza distincién entre la anotacién de una licencia exclusiva o no;
y ello obedece al tratamiento unitario 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 cardcter exclusivo o
simple 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
Cadigo dispone que para que este tipo de contratos surta efectos frente a terceros
deberd ser anotado en el registro nacional de marcas. Asimismo, exceptia en el
articulo L. 714-7 la anotacidn a los 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 el caso de Portugal, el Cédigo 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 estdn sujetos a ser anotados en el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INPI). Es vélido precisar que en el articulo 32 (apartados 5, 6 y
7) se dispone que los contratos de licencia de propiedad industrial serdn no
exclusivos, y en caso de que se acuerde por las partes un contrato de cardcter
exclusivo, no significa que el titular deje de explotar el derecho licenciado, a
menos que se acuerde lo contrario.
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— En la Comunidad Andina de Naciones, la Decisién 486, Régimen Co-
mun sobre Propiedad Industrial contiene aspectos formales y sustantivos sobre
la anotacién de las licencias de patente. Asi se dispone, segin el articulo 57,
que deberd registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de
explotacion de una patente concedida. La licencia constard por escrito, y su
falta de inscripcién ocasionard que la misma no surtird efectos frente a terce-
ros. Como parte de los elementos sustantivos se establece en el articulo 58 del
propio texto legal que no se registrardn aquellos contratos si no se ajustan a las
disposiciones del Régimen Comin de Tratamientos a los Capitales Extranjeros y
sobre Marcas, Patentes y Regalias (Decisién 291 de 21 de marzo de 1991) o las
disposiciones comunitarias y nacionales sobre practicas comerciales restrictivas
de la libre competencia.

— La Decision 291 establece como norma minima que los contratos sobre
importacién de tecnologia deberdn contener cldusulas sobre las materias siguien-
tes: identificacion de las partes, identificacion de las modalidades que revista la
transferencia de tecnologia que importa, valor contractual de cada uno de los
elementos involucrados en la transferencia de tecnologia y la determinacion del
plazo de vigencia. También refiere que a los efectos del registro de contratos
sobre patentes los paises miembros® podrdn determinar que los contratos de
licencia no contengan clausulas restrictivas’.

— La propia Decisiéon 291 contiene aspectos formales y sustantivos en
relacién con las licencias de marcas. Como parte de los requisitos formales
dispone que la licencia deberd anotarse ante la oficina nacional competente 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, «Ley de
Propiedad Industrial» (capitulo VII: «Régimen de Licencias», arts. 73 y 74),
impone la obligacion que los contratos de licencias de patentes deberdn ser
registrados ante la Oficina competente® (Oficina de Invenciones y Nuevas Tec-
nologias), y estos no seran registrados 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 anotacién, de acuerdo
con el articulo 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 relacién con la obliga-
toriedad de la inscripcion del contrato de licencia de patente. En su articulo 63
establece que el titular de la patente podrd conceder su autorizacién 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 cancelacion 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

226 Revista Critica de Derecho Inmobiliario, N.” Especial, pags. 211 a 235



La anotacion en sede de propiedad industrial. Realidad en Cuba

citada normativa dispone que deberdn ser inscritas para que surtan efecto 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) tendrd 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 los efectos de demostrar el uso de la marca,
en caso de que se tenga una licencia inscrita en el INPI, se considerard como
realizado por el titular de la marca.

— Uruguay en su Ley 17164 de 1999 sobre invenciones, modelos de uti-
lidad y disefios industriales en el articulo 36 también establece que para que
surtan efectos ante terceros los actos bajo los cuales se transfieren o ceden los
derechos de patentes, estos deberdn ser anotados ante la Oficina de Patentes.
Para las cuestiones relacionadas con las marcas, la Ley 17.011 de 1998 regula
en el articulo 53 la obligatoriedad de la anotacion tanto para las licencias de
marcas como para los contratos de franquicias.

— En Brasil, la Ley 9279 de 1996 sobre Propiedad Industrial en el articu-
lo 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 tendrd un derecho prefe-
rente para su licenciamiento. Asimismo, 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.

Alemania, Italia, Argentina y los paises nordicos, a diferencia de los analiza-
dos anteriormente, han adoptado un sistema facultativo de registro de licencias
y otros negocios juridicos cuyo objeto sean derechos de patente y marca. Si
bien se alude a la inscripcion de la licencia, existen 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 Registro
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 relacién
de actos inscribibles y no son objeto de publicidad. La oponibilidad de la licencia
exclusiva se funda en la naturaleza real del derecho que emana del contrato y
no depende de la inscripcion registral. En tanto se trata de un derecho absoluto,
se considera 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 alemén el tratamiento de la licencia no ex-
clusiva'® es completamente diferente en cuanto a su inscripciéon en relacion
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con la licencia exclusiva, lo cual pone al licenciatario no exclusivo en una
posicion de clara desproteccién ante la imposibilidad de oponer su derecho
frente a terceros. En este sentido, se considera que la licencia no exclusiva se
deriva de un derecho de naturaleza personal y es oponible tnicamente frente
a la contraparte. Desde este punto de vista, la autora no entiende por qué el
interés de un licenciatario exclusivo debe merecer mds proteccién que el de
un licenciatario no exclusivo, cuando probablemente ambos han debido hacer
frente a costosas inversiones para poner a punto la explotacién 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 el caso de las licencias de marcas, no existe pronunciamiento alguno
sobre su anotacién, 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 Indus-
trial, dictado mediante el Decreto Legislativo 10 de 2005, regulan las cuestiones
relacionadas con la transmisién de los derechos de marca y de patente, respec-
tivamente. Se dispone que los contratos tienen cardcter no exclusivo, asi como
las acciones que puede ejercer el licenciatario. Sin embargo, no se pronuncia
en relacién con la inscripcidon 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 Oficina de Propiedad Industrial
correspondiente, no establecen expresamente 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.

En el caso de Argentina, el sistema seguido también es el facultativo, y
solo se implementa para recibir los beneficios impositivos que se derivan de
esta actuacién. Aunque se observa cierta contradiccion entre la legislacion de
Propiedad Industrial y la Ley de Transferencia de Tecnologia. En el articulo 38
de la Ley de Patentes se estipula, que la transmisién de derechos de patentes
tendrd efectos contra terceros desde la fecha de inscripcion ante el Instituto Na-
cional de Propiedad Industrial (INPI). Sin embargo, la Ley de Transferencia de
Tecnologia 22.426 de 1981, modificada por el Decreto 1853 de 1993, presenta
particularidades que la apartan de la generalidad de instrumentos legales dirigidos
a la regulacién 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 aplicacion a estos contratos de los
principios generales civiles en materia de libertad contractual, junto con la regu-
lacién de estos contratos a través de la legislacion de defensa de la competencia.
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El régimen de registro que adopta estd orientado a evitar maniobras de evasion
impositiva, debido al régimen mds favorable que en materia fiscal se otorga a los
contratos de licencias y otras formas de transferencia de tecnologia. La préctica
que se sigue en este sentido es la inscripcion a titulo informativo®. Para el caso
de las licencias de marcas, la Ley 22.362 de 1981 dispone en su articulo 6 la
facultad de su anotacién, sin que imponga una obligatoriedad en este sentido.

Luego de realizar el estudio comparado, se puede concluir que la mayoria
de los paises se pronuncian por la obligatoriedad del registro de los contratos de
licencia de patente y de marca, particularmente en los paises latinoamericanos.
Igualmente, se le otorga un tratamiento unitario a la figura en estudio, lo cual sig-
nifica que se deberdn anotar todos los contratos de licencias, sean exclusivos o no.

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

V. CONCLUSIONES

Luego del andlisis tedrico y legislativo realizado, se exponen algunas con-
sideraciones finales.

En el dmbito comparado se constata en primer lugar que la mayor parte
de las legislaciones de propiedad industrial establecen como requisito que los
contratos de licencias deben ser anotados ante la oficina de registro correspon-
diente para que sean oponibles frente a terceros. En este sentido se identifican
sistemas obligatorios, facultativos u opcionales de anotacion.

La exigencia en el ordenamiento juridico vigente de anotaciones sobre los
contratos de licencias de derechos de propiedad industrial instaura en Cuba un
régimen obligatorio de anotaciones y constituye a su vez una parte del mecanis-
mo de monitoreo y de intervencién publica por parte del Estado de controlar las
operaciones de transferencia de tecnologia en las que se involucran los derechos
de propiedad industrial.

La determinacién y calificacion de cldusulas contractuales como abusivas se
expresa como un mecanismo de intervencién publica en el ejercicio privado de
los derechos de propiedad industrial, resultando una limitacién de la autonomia
de la voluntad de las partes, ordenado por el interés publico.

La anotacién 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 demostracién de la explotacién de estos derechos, probar
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la notoriedad de la marca, en aras de cuantificar la indemnizacidon de dafios y
perjuicios en casos de infraccién de derechos, etc.

Otro efecto juridico importante que se deriva de la anotacién de los contratos
de licencias de propiedad industrial lo constituyen las ventajas fiscales, debido
a que se pueden recibir beneficios directos de la aplicacién del impuesto a las
ganancias. Se puede aplicar, ademds, de acuerdo con los convenios internacio-
nales que haya contraido cada pais, los acuerdos para evitar la doble tributacion
impositiva si la licencia se otorga entre personas de diferentes nacionalidades.

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

' La nueva norma impone un conjunto de cambios. Ante todo, debe sefialarse que estas
disposiciones 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 introduce es la obligacion de regular
la oferta. Los proveedores o prestatarios de servicios estdn en la obligacién de proceder con
toda transparencia 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 informacion. Los sujetos
deben mantenerse permanentemente informados durante toda la fase de ejecucion del contrato.
Cualquier situacién que pueda afectar su cumplimiento debe ser advertida a la otra parte.

2 Constltese las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial 9279/96 de
Brasil, Ley de Propiedad Industrial 35/95 de Panamd, Decision 486, «Régimen Comiin sobre
Propiedad Industrial», de la Comunidad Andina, Ley de Propiedad Industrial de México.

3 Esta procede de la teorfa civilista «abuso del derecho», este ejercicio abusivo de los
derechos se configura como un acto ilicito especifico: se trata de un acto ilicito abusivo que,
a diferencia del acto ilicito comtn en el cual se transgrede francamente la norma legal, este
implica una violacion solapada del ordenamiento juridico. Existe abuso de derecho cuando se
ejerce contrariamente al objeto de su institucion, a su espiritu y a su finalidad; cuando se le
desvia del fin para el cual ha sido creado. La doctrina de los abusos de derechos de patente
parte del principio, que la propiedad industrial tiene una finalidad especifica que trasciende
los simples intereses privados del titular de la patente. A la luz de tales distinciones se iden-
tifica abuso de la patente, cuando el titular excede los limites de su derecho, y se produce un
desvio de la finalidad para el cual fue conferido este derecho. Este término también ha sido
ampliamente utilizado en el derecho antimonopolio, considerando que hay abuso cuando una
empresa aprovecha su posicion para llegar a lo que se considera fines impropios, pero en este
trabajo le damos la connotacién del uso abusivo del derecho de patente o del monopolio de
hecho por parte del secreto, desde la perspectiva de obstaculos o limitaciones que se imponen
en los contratos de licencias de patentes y know-how, tratando de justificar las limitaciones
en la esfera de utilizacion, las facultades que se transfieren, clausulas vinculadas, cldusulas
de retrocesion, bajo la justificaciéon que todas limitaciones son legitimas, pues ellas estdn
comprendidas en el amplio sefiorio del derecho conferido.

4 Segin plantea 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 juridica a consecuencia del contrato concertado entre ellas; eficacia modificati-
va: cuando el contrato incide sobre una relacion preexistente, y altera el contenido de dicha
relacién; eficacia preceptiva: el contrato puede proyectar efectos en las relaciones entre las
partes, en cuanto a establecer el conjunto de derechos, obligaciones, facultades, entre otros
que las partes van a ostentar en virtud de la relacién juridica que entre ellas existe, y eficacia
declarativa.

> Existen algunas legislaciones de Propiedad Industrial en paises de América Latina,
que prevén estos beneficios, a saber: Ley Argentina de Transferencia de Tecnologia, la Ley
Chilena sobre Propiedad Industrial.

¢ Es viélido destacar que lo establecido en esta decisién le deja un amplio margen de
libertad a los Estados Miembro, pues si bien establece expresamente las cldusulas restricti-
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vas, introduce en su formulacion la frase siguiente: «Los Estados Miembro podran tener en
cuenta...». Se ha hecho evidente que terminologias como estas que implican cierto deber y no
una obligacion inciden en que el interés sea menor en los Estados Miembros y no otorguen
soluciones concretas en relacién con este tema.

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

a) en relacion con las cldusulas vinculadas, b) la fijacién de los precios de venta o reventa
en relacion con los productos que se obtengan a partir de la tecnologia proporcionada, ¢) que
contengan restricciones referentes al volumen de produccioén, que establezcan la opcién de
tecnologias competidoras, d) que obliguen al licenciatario a transferir los inventos o mejoras
que se obtengan 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.

8 Segtin 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), en su titulo XI: «Transferencia de Tecnologia Extranjera», establece expresa-
mente que el INDECOPI, 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.

° El 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 transmision del dominio y otros derechos reales. La concesion de la
licencia exclusiva se explica mayoritariamente por la teorfa de la desmembracion. Conforme
con esta idea, el titular de la patente desmiembra o separa del conjunto algunas facultades
de explotacién 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 licencia exclusiva protege al licenciatario contra los actos de
disposicién del licenciante posteriores al otorgamiento de su derecho y que colisionen con é€l.

10 Fn esta licencia no existe transmisién 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.

'l Véase Ley de Patentes 837 de 1967, modificada por la Ley 159 de 2004, articulo 44.
Ley de Marcas 1877 de 2010, articulo 55.

12 Véase Ley de Patentes 19 de 1967, modificado el 1 de julio de 2010, seccién 44 del
capitulo 6. Ley de Marcas 8 de 2010, articulo 56.

13 Véase Ley de Patentes de 1967, modificada por la Ley 243 de 1997, articulo 44. Ley
de Marcas 1715 de 1995, articulo 57.

14 Véase Ley de Patentes Consolidada 91 de 2009, articulo 44 (apartado 1). Ley de Marcas
Consolidada 109 de 2012, articulo 55.

15 Sin embargo, es vilido destacar que en la redaccion original de esta normativa apa-
recian dos tipos de situaciones claramente diferenciadas: a) el registro facultativo y a titulo
informativo entre entes independientes y b) el registro obligatorio, y previa aprobacion de
la autoridad administrativa, de los contratos celebrados entre empresas vinculadas al Estado.
Ademds, en este tltimo supuesto establecia condiciones para su aprobacidn, a saber: que las
prestaciones y condiciones se ajustasen a las practicas normales del mercado y siempre que
la contraprestacion pactada guardara relacion con la tecnologia transferida no se aprobarfan
aquellos que preveian el pago de contraprestaciones para el uso de marcas. En la actualidad
solo estd vigente la disposicion referida a la inscripcion del contrato a titulo informativo y
las disposiciones en relacion con las cldusulas restrictivas fueron omitidas, al menos en esta
regulacion. Esta informacién fue obtenida en entrevistas sostenidas con el Refrendante legal
de la Direccion de Transferencia de Tecnologia del INPI.
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