CONSEJO DE ESTADO
GOC-2018-507-EX40

RAUL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la Republica de Cuba.
HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha considerado lo siguiente:

POR CUANTO: La Republica de Cuba es miembro de la Organizacion Mundial del
Comercio y en correspondencia con ello, debe aplicar las disposiciones del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio, que permite adoptar medidas apropiadas para prevenir el abuso de los
derechos de Propiedad Intelectual por sus titulares, impedir o controlar las practicas
restrictivas que afecten el desempenio industrial y comercial o impidan la transferencia

y divulgacion de la tecnologia.

POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 68 “De invenciones, descubrimientos cientificos,
modelos industriales, marcas y denominaciones de origen”, de 14 de mayo de 1983,
en el Titulo XI de las invenciones, los modelos industriales y las marcas involucradas
en la transferencia de tecnologia, articulos 184 y 185, respectivamente, establece para
los organismos de la Administracion Central del Estado y las empresas, las
obligaciones de garantizar que no se impongan clausulas restrictivas en las

negociaciones para la adquisicién de tecnologias.

POR CUANTO: La actualizacion del modelo econémico cubano aconseja establecer
el marco legal sobre las disposiciones contractuales en materia de propiedad industrial
y adecuar las normas para impedir o controlar las practicas restrictivas en los negocios
juridicos. El desarrollo industrial sostenible requiere de capacidades tecnoldgicas
propias y la adquisicion de tecnologia en el proceso de inversion nacional y extranjera,
mediante la concertacion de contratos que incluyan disposiciones sobre propiedad
industrial que aseguren el pleno acceso a la tecnologia y el desarrollo industrial y

comercial.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en el ejercicio de la atribucién que le esta
conferida en el inciso c) del articulo 90 de la Constitucién de la Republica, acuerda

dictar el siguiente:



DECRETO-LEY No. 336
DE LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN LOS NEGOCIOS JURIDICOS
CAPITULO |
OBJETO Y DEFINICIONES

ARTICULO 1.1. El presente Decreto-Ley tiene por objeto establecer las normas
relativas a las disposiciones contractuales de propiedad industrial que se deben incluir
en los negocios juridicos para la adquisicion de tecnologia y en los acuerdos de
colaboracién economica y cientifico-técnica, e identificar disposiciones contractuales
restrictivas que impiden, limitan o distorsionan abusiva o injustificadamente el

desempefio industrial y comercial.

2. Las disposiciones del presente Decreto-Ley se aplican a los negocios juridicos
donde se adquiere tecnologia de una parte extranjera por personas naturales y
juridicas, nacionales y extranjeras con domicilio o establecimiento industrial o

comercial real y efectivo en la Republica de Cuba.

3. Sin perjuicio de lo establecido en este articulo, el presente Decreto-Ley se aplica a

los negocios juridicos para la adquisicion de tecnologia entre personas nacionales.

ARTICULO 2.1. Los negocios juridicos comprendidos en el presente Decreto-Ley son

aquellos que conllevan la concertacion de:

a) Contratos de licencia y de cesion para la adquisicion de tecnologia no incorporada,
basados en solicitudes o derechos de propiedad industrial o en informacion no
divulgada, o en ambos;

b) contratos para la adquisicion de tecnologia incorporada;

c) acuerdos para la colaboracion econdmica y cientifico-técnica.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las disposiciones del presente
Decreto-Ley se aplican en lo que resulte pertinente a los negocios juridicos que

involucren solicitudes o derechos de propiedad industrial, o informacion no divulgada.

ARTICULO 3. A los efectos del presente Decreto-Ley se entiende por:



a) Informacion no divulgada: Informacién que, como cuerpo o en la configuracion y
reunion precisas de sus componentes, no es generalmente conocida ni facilmente
accesible al publico y es objeto de medidas razonables para mantenerla en esas
condiciones, lo que hace que tenga un valor comercial. Esta comprende el conjunto
de conocimientos, saberes, instrucciones, planos, esquemas, especificaciones, entre
otros, que han sido creados, desarrollados o se poseen legitimamente por la persona
natural o juridica que los controla y que se conservan en régimen de confidencialidad,;
b) informacion no divulgada complementaria: informacién no divulgada accesoria a la
descrita en una patente, modelo de utilidad, obtencion vegetal o a un esquema de
trazado de circuito integrado, que resulta necesaria para el desarrollo y explotacion
productiva y comercial del producto o procedimiento objeto de proteccion;

c) tecnologia no incorporada: Conjunto de conocimientos técnicos, saberes,
instrucciones e informaciones que no se han incorporado a un bien tangible y que
permiten la ejecucion de un procedimiento o la obtencion de un producto;

d) tecnologia incorporada: Conjunto de conocimientos técnicos, saberes,
instrucciones e informaciones que se han incorporado a un bien tangible, en otros:
Los equipos, maquinarias, instrumentos, dispositivos y productos industriales

diversos.

CAPITULO II
CONTRATOS DE LICENCIA Y DE CESION PARA LA ADQUISICION DE
TECNOLOGIA NO INCORPORADA
SECCION PRIMERA

Generalidades

ARTICULO 4. Son contratos de licencia de informacion no divulgada aquellos en los
que su poseedor legitimo, licenciante, la revela y autoriza a un tercero, licenciatario, a

utilizarla, en los términos y condiciones acordados.

ARTICULO 5. Son contratos de licencia sobre una solicitud o derecho de propiedad
industrial aquellos en los que el solicitante o el titular del derecho, licenciante, autoriza
a un tercero, licenciatario, a utilizar el objeto de la solicitud o del derecho, en los

términos y condiciones acordados.



ARTICULO 6. Son contratos de cesién de una solicitud o de un derecho de propiedad
industrial aquellos en los que el solicitante o el titular de un derecho, cedente, transmite

la titularidad a un tercero, cesionario, en los términos y condiciones acordados.

ARTICULO 7. Son contratos de cesion de informacién no divulgada aquellos en los
que el poseedor legitimo de informacién no divulgada, cedente, la revela y transmite

a un tercero, cesionario, para su disposicion, en los términos y condiciones acordados.

ARTICULO 8.1. A efectos probatorios, los contratos de licencia y cesién regulados en
el presente Decreto-Ley se conciertan por escrito.

2. El original del contrato debe redactarse en idioma espafiol, sin perjuicio de que las
partes puedan acordar un idioma diferente y se garantice, en estos casos, la fidelidad

de la traduccion de la version al espafiol.

SECCION SEGUNDA
Contratos de licencia basados en informaciéon no divulgada

ARTICULO 9. Los contratos de licencia que tienen por objeto la adquisicion de
tecnologia no incorporada, protegida como informacion no divulgada, para su
explotacién industrial y comercial deben incluir, entre otras, disposiciones que:

a) Garanticen que la informacién no divulgada, protegida por el licenciante, no es
conocida ni facilmente accesible; cubre un cuerpo cierto de conocimientos, saberes,
informaciones; es transferible mediante su completa descripcion en documentos y
soportes informativos de cualquier indole; satisface los propdsitos del licenciatario en
cuanto a suficiencia para la reproduccion de la tecnologia, sustancialidad y valor
competitivo;

b) expresen la autorizacion concedida al licenciatario para la explotacion industrial y
comercial de la informacién no divulgada, en la Republica de Cuba y en otros
territorios;

c) establezcan el caracter exclusivo o no de la licencia, respecto a los actos de
explotacion autorizados, en la Republica de Cuba y en otros territorios;

d) establezcan si se autoriza o no al licenciatario a otorgar sublicencias a terceros y el
alcance de las facultades del licenciatario para regular sus relaciones con terceros en
virtud de las sublicencias;

e) aseguren el plazo de entrega de la informacion no divulgada,;



f) establezcan la obligacion del licenciatario de preservar en condiciones de
confidencialidad la informacion no divulgada objeto de la licencia y de no hacer uso
de esta para fines distintos a lo pactado;
g) prevean excepciones a las obligaciones de confidencialidad sobre la informacion
no divulgada, en particular cuando:
I. La informacion no divulgada es de dominio publico, o haya devenido en publica
en modo distinto al incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato
de licencia;
Il. se requiera que la informacion sea revelada por mandato de autoridad
competente;
[ll. la informacion haya sido obtenida por el licenciatario de forma legitima de un
tercero con derecho a transferirla libremente; y
IV. cuando parte de la informacién o su totalidad se encuentra revelada en un
documento de patente u otra fuente de informacion;
h) garanticen que la licencia serd objeto de renegociacion de los términos vy
condiciones, de resultar que la informacion no divulgada pasa a dominio publico por
causas imputables al licenciante;
i) garanticen que la informacion no divulgada objeto de la licencia no infringe derechos
de patente o de modelos de utilidad registrados y vigentes en la Republica de Cuba 'y
en los territorios de explotacion autorizados;
j) establezcan la obligacién del licenciante de asumir a su cargo la defensa
administrativa o judicial y los costos e indemnizaciones a que den lugar presuntas
reclamaciones de terceros, por infraccién de derechos de patente o de modelos de
utilidad registrados y vigentes en la Republica de Cuba y en los territorios de
explotacion autorizados;
k) establezcan la obligacion del licenciatario de notificar al licenciante de la ocurrencia
de presuntas infracciones;
[) precisen la vigencia de la licencia, en correspondencia con el valor tecnoldgico y
comercial de la informacién no divulgada licenciada;
m) prevean el derecho del licenciatario a continuar el uso por si mismo de la
informacion no divulgada una vez expirada la licencia;
n) prevean el derecho de acceso del licenciatario a los perfeccionamientos y mejoras
gue introduzca el licenciante a la tecnologia, siempre que no conlleven compromisos

anticipados por parte del licenciatario, en especial los referidos a pagos;



0) establezcan el derecho del licenciatario a introducir perfeccionamientos, mejoras u
otras modificaciones a la tecnologia;

p) reconozcan los derechos de disposicion y uso del licenciatario sobre los
perfeccionamientos y mejoras, disociables, patentables o no, que este introduzca en

la tecnologia o sobre otras modificaciones, que incluyen:

I. El derecho de titularidad de patente o de modelo de utilidad sobre estas; y
Il. el derecho de usar libremente tales mejoras en la medida en que sean
disociables y de concederlas libremente a terceros, si ello no implica divulgar la
informacion que le ha sido transferida en condiciones de confidencialidad.
q) establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el derecho del
licenciante a que le sean comunicados los perfeccionamientos o mejoras no
disociables, introducidos por el licenciatario a la tecnologia licenciada, asi como el
pacto para conceder una licencia que estipule los términos y condiciones que autorice
la explotacion de estos por el licenciante;
r) prevean el derecho a pactar cotitularidad sobre los perfeccionamientos y mejoras
de la tecnologia licenciada, resultantes del esfuerzo conjunto de investigacion-
desarrollo, y en tal caso establecer un nuevo acuerdo para la explotacion productiva
y comercial de los resultados;
s) establezcan, en su caso, el pago de una contraprestacién por los derechos
conferidos al licenciatario para la explotacién de la tecnologia;
t) estipulen la obligacién del licenciante de otorgar al licenciatario las condiciones de
licencia més favorables que pudiera otorgar a un tercero después de la concertacion
de la licencia;
u) aseguren el derecho del licenciatario a recibir una indemnizacion o compensacién
otorgada por el licenciante, por afectaciones del proceso de implementacién de la
tecnologia no imputables al licenciatario;
v) garanticen el derecho del licenciatario a no sufrir afectaciones derivadas de una
cesion a un tercero de la informacion no divulgada;
w) aseguren la capacitacion del personal del licenciatario, o la asistencia técnica o
ambas, si se requiere por este para la implementacion de la tecnologia, y regulan los
pagos por concepto de honorarios por la capacitacion, la asistencia técnica o ambas;
X) garanticen que el licenciatario no puede transferir ni ceder los derechos y
obligaciones que se establezcan en la licencia, salvo consentimiento expreso y por

escrito del licenciante;



y) aseguren la obligacion del licenciatario a respetar las especificaciones de calidad
entregadas por el licenciante, siempre que sean necesarias para la explotacién técnica
satisfactoria de la tecnologia; y

z) prevean como causal de terminacion anticipada del contrato o de ineficacia de
alguna de sus disposiciones, en especial las referidas al pago de la contraprestacion
y la confidencialidad de la informacion, de comprobarse que la informacién no

divulgada es de dominio publico o haya devenido en publica.

SECCION TERCERA
Contratos de licencia basados en solicitudes o derechos de patente o de

modelo de utilidad

ARTICULO 10.1. Los contratos de licencia basados en solicitudes o derechos de
patente o de modelo de utilidad deben incluir, entre otras, disposiciones que:
a) ldentifiquen la patente de invencion o el registro del modelo de utilidad solicitados
o concedidos en la Republica de Cuba y en otros territorios que son objeto de la
licencia, que incluye el nimero de solicitud o registro en cada pais comprendido en el
contrato, la fecha de vencimiento de los derechos, la vigencia actual y copia de la
descripcion de la patente o modelo de utlidad con las correspondientes
reivindicaciones;
b) expresen la autorizacion concedida al licenciatario para el desarrollo industrial de
la invencién y la comercializacién del producto resultante en la Republica de Cuba 'y
en otros territorios;
c) especifiquen, respecto a cada uno de los actos de explotacion autorizados, el
caracter de exclusividad o no de la licencia en la Republica de Cuba y en otros
territorios;
d) especifiquen la esfera de uso autorizada para el desarrollo industrial de la invencion;
e) establezcan si se autoriza 0 no al licenciatario a otorgar sublicencias a terceros en
la Republica de Cuba, o en los territorios de explotacion autorizados, o en ambos, que
incluyen la facultad del licenciatario de establecer, liboremente o no, las disposiciones
gue regiran sus relaciones con terceros en virtud de las sublicencias;
f) precisen la vigencia del contrato de licencia que:

I. No puede ser superior al periodo de vigencia de los derechos de patente o de

modelo de utilidad; y

Il. puede ser inferior al término de vigencia de tales derechos, siempre que no impida

o limite el desarrollo o la comercializacion de la tecnologia;



g) establezcan el monto de la contraprestacion basado en el valor de la invencion a
partir de considerar, entre otros, el grado de madurez tecnoldgica, el costo y riesgo de
las inversiones del licenciatario para el desarrollo tecnoldgico, asi como el alcance de
la licencia segun las condiciones pactadas;
h) establezcan las acciones de defensa y gastos ante presuntas infracciones de
terceros en los territorios de explotacién autorizados, segun las condiciones de
concesion de la licencia, de manera que aseguren:
I. La obligacion del licenciatario de notificar al licenciante cuando conozca de la
ocurrencia de presuntas infracciones; y
II. que el licenciatario no sea perjudicado por presuntas acciones de terceros sobre
nulidad o cancelacién y corresponde al licenciante asumir diligentemente las
acciones de defensa y gastos que procedan;
i) garanticen que el licenciante abone las tasas para el mantenimiento de la vigencia
de la patente o del modelo de utilidad en que se basa la licencia, tanto en la Republica
de Cuba como en los territorios de explotacion autorizados. En caso que se pacte para
uno o varios de los territorios de explotacion autorizados que el licenciatario sufrague
tales tasas, las partes estiman del monto de la contraprestacion abonable por el
licenciatario la cuantia de estas;
j) en caso de licencias exclusivas, prevean pactar el derecho de adquisicion preferente
del licenciatario a la titularidad de la patente o del modelo de utilidad en que se basa
la licencia, cuando el titular exprese desinterés en conservar sus derechos en los
territorios de explotacion autorizados;
k) prevean la notificacion al licenciatario de la intencion del licenciante de ceder a un
tercero la titularidad sobre la patente o el modelo de utilidad, que garantice el derecho
del licenciatario a no sufrir afectaciones respecto de las obligaciones pactadas en la
licencia;
[) prevean el derecho de acceso del licenciatario a los perfeccionamientos y mejoras
gue introduzca el licenciante a la tecnologia, siempre que no conlleven extender
automaticamente el plazo de vigencia del contrato por la entrega de los
perfeccionamientos y mejoras mas alla del periodo de vigencia de la patente o del
modelo de utilidad, ni a compromisos anticipados por parte del licenciatario, en
especial los referidos a pagos;
m) aseguren la capacitacion del personal del licenciatario, o la asistencia técnica o

ambas, si se requiere por este para la implementacion de la tecnologia, y regulan los



pagos por concepto de honorarios por la capacitacion, la asistencia técnica o ambas;
y

n) aseguren la renegociacion de los términos y condiciones de la licencia, de resultar
anulados los derechos de patente o de modelo de utilidad en la Republica de Cuba o
en los territorios de explotacion autorizados.

2. Los contratos de licencia que comprenden el desarrollo tecnoldgico conjunto entre
licenciante y licenciatario deben incluir, ademas, las disposiciones que:

a) Aseguren la disposicion y el control de ambos sobre la informacion no divulgada
resultante del desarrollo tecnolégico conjunto; y

b) establezcan los derechos y obligaciones de cada parte, entre otros los referidos a
la transferencia a terceros, la modalidad de explotacion por cada parte en otros
territorios y la distribucion de las ganancias.

3. Los contratos de licencia que comprenden la transferencia al licenciante de la
informaciéon no divulgada desarrollada por el licenciatario, deben incluir ademas
disposiciones que:

a) Aseguren el debido equilibrio entre los derechos que asisten al licenciatario por el
desarrollo industrial a riesgo de la tecnologia y el derecho del licenciante como titular
de la patente o el modelo de utilidad,

b) aseguren el otorgamiento por el licenciatario al licenciante de una licencia que
incluya entre sus términos y condiciones que, salvo acuerdo por escrito entre las
partes, la informacién no divulgada desarrollada por el licenciatario no podra ser
transferida a terceros, y la participacion del licenciatario de los beneficios que se
obtengan de la explotacion por terceros o por el propio licenciante.

4. Los contratos de licencia basados en solicitudes deben incluir, ademas,
disposiciones que permitan al licenciatario modificar los términos y condiciones
pactados, de no concederse el objeto de la solicitud de patente o de modelo de
utilidad, en particular las que:

a) Prevean la suspension de los pagos de las regalias o continuacion de su pago a un
porcentaje reducido;

b) especifiguen la cuantia maxima que pagaria el licenciante por concepto de
indemnizacion al licenciatario, o el reembolso de los pagos realizados por este al
momento de la denegacion de la solicitud;

c) prevean la modificacion de los términos del contrato en caso de modificarse las

reivindicaciones de la solicitud o de determinarse la division de la solicitud; y



d) prevean la terminacién anticipada de la licencia o de obligaciones asumidas por el

licenciatario en virtud del contrato.

ARTICULO 11. Son de aplicacion a los contratos referidos en esta Seccion las
clausulas relativas a los perfeccionamientos y mejoras previstas en el articulo 9 incisos

n), 0), p), q) y r) del presente Decreto-Ley.

ARTICULO 12. Para los contratos de licencia incluidos en esta Seccién, que tienen
asociada informacién no divulgada complementaria, rigen ademas las disposiciones
establecidas en el articulo 9 del presente Decreto-Ley.
SECCION CUARTA

Contratos de licencia basados en derechos de marcas
ARTICULO 13. Los contratos de licencia basados en derechos de marcas deben
incluir, entre otras, disposiciones que:
a) Identifiqguen plenamente la marca, concedida en la Republica de Cuba y en otros
territorios que son objeto de la licencia, el nUmero de registro de la marca en cada
pais comprendido en el contrato, las clases para las cuales esta concedida la
proteccion y los servicios y productos que comprende, término de vigencia y copia del
certificado de registro;
b) expresen los actos de explotacién autorizados al licenciatario respecto a la marca
licenciada en la Republica de Cuba y en otros territorios;
c) establezcan el método de utilizaciéon de la marca en relacién con el producto o
servicio, que considere entre otros la grafia, el color, el tamafio, asi como su ubicacion
en este;
d) especifiquen el caracter de exclusividad o no de la licencia en la Republica de Cuba
y en otros territorios;
e) establezcan la autorizacién o no al licenciatario a otorgar sublicencias a terceros en
la Republica de Cuba, o en los territorios autorizados, o en ambos, que incluyen la
referencia expresa a la facultad del licenciatario de acordar libremente las
disposiciones que deben regir sus relaciones con terceros en virtud de las
sublicencias;
f) precisen la vigencia del contrato de licencia, la que cesa de no mantenerse vigentes

los derechos de marcas;



g) dispongan la obligacion del licenciatario de cumplir con las especificaciones de
calidad del producto o servicio, detallados por el licenciante para el uso de la marcay
la facultad de este ultimo del control de la calidad;
h) establezcan el monto de la contraprestacion, basado en el valor de la marca que
considere, entre otros, su reputacion y capacidad distintiva alcanzada, y el alcance de
la licencia segun las condiciones pactadas;
I) establezcan las acciones de defensa y gastos ante presuntas infracciones de
terceros en los territorios autorizados, de manera que aseguren:
I. La obligacion del licenciatario de notificar al licenciante cuando conozca de la
ocurrencia de presuntas infracciones; y
II. que el licenciatario no sea perjudicado por presuntas acciones de terceros sobre
nulidad o cancelacion, y que corresponde al licenciante asumir diligentemente las
acciones de defensa y gastos que correspondan;
j) garanticen que el licenciante abone las tasas necesarias para el mantenimiento de
la vigencia de la marca objeto de la licencia, tanto en la Republica de Cuba como en
los territorios autorizados.
En caso que se pacte para uno o varios de los territorios autorizados que el
licenciatario sufrague tales tasas, las partes estimaran del monto de la
contraprestacion abonable por el licenciatario la cuantia de las tasas;
k) en caso de licencias exclusivas, prevean pactar el derecho de adquisicidon
preferente del licenciatario a la titularidad de la marca en que se basa la licencia,
cuando el titular exprese desinterés de conservar sus derechos en los territorios
autorizados; y
[) aseguren la renegociacion de los términos y condiciones del contrato, de resultar
anulados los derechos de marca en la Republica de Cuba o en los territorios

autorizados.

SECCION QUINTA
Contratos de cesidon basados en solicitudes o derechos de propiedad
industrial
ARTICULO 14. Los contratos de cesién basados en solicitudes o derechos de
propiedad industrial deben incluir, entre otras, disposiciones que:
a) Expresen la cesion de la solicitud o el derecho de propiedad industrial del cedente
al cesionario, identifican el numero de solicitud o registro en los territorios
comprendidos en el contrato y la vigencia actual de los derechos;

b) aseguren al cesionario el uso, disfrute y disposicién plena del objeto de la cesion;



Cc) otorguen garantias al cesionario, entre otras, que la propiedad industrial cedida no
infringe derechos de terceros y no es objeto de una licencia ni esté sujeta a ninguna
carga, gravamen o reclamacion; y

d) establezcan el pago o no de una contraprestacion por el objeto de la cesion.

SECCION SEXTA

Contratos de cesidon basados en informacion no divulgada
ARTICULO 15. Los contratos de cesion basados en informacion no divulgada deben
incluir, entre otras, disposiciones que:
a) Aseguren la entrega de la informacion no divulgada que se cede, mediante su
completa descripcién en documentos y soportes informativos de cualquier indole;
b) aseguren al cesionario el uso, disfrute y disposicién plena de la informaciéon no
divulgada objeto de la cesion;
c) otorguen garantias al cesionario, entre otras, que hasta donde se conoce, la
informacion cedida no infringe derechos de terceros, que se ha conservado en
régimen de confidencialidad y que el cedente se obliga a no usarla o transferirla a
terceros; y

d) establezcan el pago o no de una contraprestacion por el objeto de la cesion.

SECCION SEPTIMA
Contratos de licencia o de cesion de otras solicitudes o derechos de propiedad

industrial

ARTICULO 16. En todo lo que resulte aplicable, las disposiciones del presente
Decreto-Ley rigen para los contratos de licencia o cesion basados en solicitudes o
derechos de propiedad industrial relativos a dibujos y modelos industriales, variedades

vegetales y esquemas de trazado de circuitos integrados.

CAPITULO Il
CONTRATOS PARA LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA INCORPORADA

ARTICULO 17. Los contratos para la adquisicion de tecnologia incorporada deben
incluir, entre otras, disposiciones que:
a) Garanticen que el proveedor de la tecnologia se responsabiliza y asume el costo

derivado de posibles litigios, ante reclamaciones por infraccidbn de derechos de



propiedad industrial de terceros vigentes en el territorio de la Republica de Cuba, y
exonera al receptor de todos los perjuicios; y
b) expresen la facultad del proveedor para el uso y explotacién comercial de marcas

y otros signos distintivos asociados.

CAPITULO IV
DE LOS ACUERDOS DE COLABORACION ECONOMICA
Y CIENTIFICO-TECNICA

ARTICULO 18. Los acuerdos que tienen por objeto la colaboracion econémica y
cientifico-técnica deben incluir, entre otras, disposiciones que:
a) Identifiqguen los conocimientos preexistentes protegidos o no por alguna modalidad
de la propiedad industrial, correspondientes a cada parte al inicio del acuerdo, y
expresan los términos y condiciones para su uso;
b) identifiquen la informacion técnica protegida como informaciéon no divulgada y
aseguran la debida confidencialidad durante la ejecucién del acuerdo y una vez
concluido su término de vigencia,
c) regulen las acciones de publicacion y divulgacion de los resultados que se derivan
de la ejecuciéon del acuerdo, que aseguren que no se invalide la proteccion por
cualquier modalidad de la propiedad industrial, hasta tanto se determine la via de
proteccion de los resultados;
d) regulen las acciones para la proteccion de los resultados que consideren:
I. la titularidad de cada parte sobre los derechos de propiedad industrial que
amparan resultados obtenidos de manera independiente;
Il. la cotitularidad de las partes sobre los derechos de propiedad industrial que
amparan resultados obtenidos de manera conjunta; y
lll. la prevision de los gastos por concepto de proteccion de los resultados,
cobertura geografica de la proteccién legal, defensa y mantenimiento de los

derechos;

e) expresan los pactos relativos a la explotacién comercial de los resultados conjuntos.

ARTICULO 19. Los acuerdos de colaboracién econémica y cientifico-técnica, que
involucran transferencia de material biologico, requieren la concertacion adicional, de
forma anexa, de un acuerdo de transferencia de material biolégico que debe incluir,
entre otras, disposiciones que:

a) Definan la cantidad y tipo de muestras que seran utilizadas durante la colaboracion;



b) determinen las condiciones de transportacion, uso y conservacion de las muestras
antes, durante y después de la colaboracion, que incluyen entre otras:
I. temperatura y tipo de envase;
II. personal encargado del envio, transportacion y recepcion en el lugar de destino;
[1I. limitacion al acceso de personal ajeno;
IV. uso exclusivo para los fines que describe el acuerdo de transferencia de
material biolégico; y
V. destruccion o reenvio de las muestras una vez concluido el acuerdo de
transferencia de material bioldgico.
c) regulen las modificaciones que pueden realizarse al material biologico involucrado;
d) establezcan prohibiciones a la parte que recibe el material biolégico de protegerlo
a través de cualquier modalidad de la propiedad industrial; y
e) expresen el tratamiento que corresponde desde el punto de vista ético para el uso

del material biolégico.

ARTICULO 20. Los acuerdos marco de colaboracion econdémica y cientifico-técnica,
que den lugar a la concertaciébn de acuerdos especificos de colaboracion, deben
incluir, entre otras, disposiciones que aseguran que en los acuerdos especificos, que
se concierten para cada una de las actividades de cooperacion, se establezcan las
disposiciones contractuales dirigidas a regular los derechos y obligaciones relativos a
la propiedad industrial, que incluyen, entre otras, las relativas a:

a) Los conocimientos preexistentes;

b) la confidencialidad de la informacion que se transfiere y de los resultados de
investigacioén que tengan caracter confidencial;

c) la titularidad de los derechos de propiedad industrial que amparen los resultados
obtenidos;

d) el uso, conservacién y transportacion del material biolégico, en caso que proceda;

y
e) la comercializacion de los resultados.

CAPITULO V
DE LAS DISPOSICIONES RESTRICTIVAS EN LOS CONTRATOS DE
LICENCIA

ARTICULO 21.1. Constituyen disposiciones restrictivas en los contratos de licencia

aguellas cuyo efecto sea impedir, limitar o distorsionar, abusiva o injustificadamente,



el desempefio industrial y comercial, y que directa o indirectamente pueden producir
efectos desfavorables para la economia nacional.

2. Las disposiciones restrictivas en los contratos de licencia se consideran nulas.

ARTICULO 22. De acuerdo con lo regulado en el articulo anterior no son admisibles
en los contratos de licencia basados en derechos de propiedad industrial, entre otras,
las disposiciones que:

a) Prohiban impugnar, por via administrativa o judicial, la validez de los derechos de
propiedad industrial involucrados en las licencias, o apoyar a terceros con tal finalidad;
b) prohiban al licenciatario la presentacién de solicitudes de derechos de propiedad
industrial resultantes de su desempefio empresarial independiente;

c) prohiban, como condicion para la concesion de la licencia, la fabricacién, 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 obligacion de adquirir elementos o componentes innecesarios, o de
resultar estos necesarios, la obligacion de suministro exclusivo por el licenciante o por
un tercero designado por este, de los componentes requeridos para la fabricacion del
producto comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia;

e) limiten el volumen de produccién o establezcan un volumen de producciéon 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) impongan la obligacion de no introducir modificaciones al producto o procedimiento
comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia sin una razén
justificada, o las que obligan a introducir cambios innecesarios que generen pagos
adicionales;

h) filen pagos por concepto de derechos de propiedad industrial 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 propésito tecnoldgico final,
ni los diferentes términos de vigencia de los derechos involucrados;
K) impongan como condicion 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;
l) 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 expiracién 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 prorroga del plazo de vigencia del contrato méas alla de la vigencia de tales
derechos;
n) impongan la obligacion 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 remuneracion a dicho personal esté a cargo del
licenciatario con arreglo a condiciones diferentes de las establecidas para la asistencia
técnica;
0) 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
lll. 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 produccion esté destinado a mercados
de exportacién en los que tales normas sean requeridas;
g) contengan obligaciones que puedan limitar, regular, alterar, interrumpir o impedir
las actividades de investigacion y desarrollo tecnologico del licenciatario durante y
después de la vigencia del contrato;
r) prevean la obligacion del licenciatario de conceder licencias, exclusivas o0 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 por perfeccionamientos y mejoras, y las que no
posibilitan la evaluacion previa de estas para decisiones sobre aceptacion o rechazo;
t) impongan la obligacion 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 derechos de
propiedad industrial en que se basa la licencia, entre otras, cuando estas obligaciones
prohiban o limiten la concertacion de contratos con los competidores del licenciante
sin una causa justificada o cuando disponen la terminacion del contrato, si durante su
vigencia el licenciatario establece relaciones con terceros;

v) impongan, como condicién para la concesion de la licencia, el derecho del
licenciante a intervenir en la administracion 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.

ARTICULO 23. De acuerdo con lo regulado en el articulo 21 del presente Decreto-
Ley, no son admisibles en los contratos de licencia basados en informacion no
divulgada, entre otras, las disposiciones que:

a) Restrinjan, limiten o impidan al licenciatario la explotacion por si mismo de la
informacion no divulgada en que se basa un contrato de licencia una vez expirado
este;

b) exijan un periodo de vigencia de la licencia, con el consiguiente pago de
contraprestaciones, que excede el de la obsolescencia tecnoldgica estimada de la
informacion no divulgada objeto de la licencia;

c) conlleven una prérroga automatica del contrato sobre informacién no divulgada, que
impida la reevaluacion de cada uno de sus términos y condiciones, no justificadas para
un nuevo periodo;

d) establezcan obligaciones mas alla del propdsito de impedir, evitar o limitar el riesgo
de que una informacion no divulgada pierda ese caracter;

e) obliguen, en un contrato de licencia que incluye informacién no divulgada y

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;

f) obliguen al pago de contraprestaciones con posterioridad a la expiracién del contrato
basadas en la continuidad del flujo de informaciones no divulgadas que no se
justifican; y

g) se identifican en los incisos c); d); e); f); g); n); 0); p); Q); 1); S); t); u); v) y w) del

articulo anterior.

ARTICULO 24. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 21 del presente Decreto—
Ley, son admisibles en los contratos de licencias determinadas condiciones limitantes
0 restrictivas, siempre que tales limitaciones o restricciones se fundamenten en el
alcance de los derechos de propiedad industrial que ostenta el licenciante en la
Republica de Cuba, siempre que el contrato de licencia en su conjunto no produzca
efectos perjudiciales a la economia nacional y preserve el debido equilibrio entre los
intereses de las partes.

CAPITULO VI
DE LAS ANOTACIONES

ARTICULO 25. Para la anotacion de las licencias segun la legislacion vigente en la
materia, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial tiene en cuenta el cumplimiento
de lo dispuesto en el presente Decreto-Ley.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: El Ministro de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente y el Director General
de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial quedan facultados, en el marco de sus
respectivas competencias, para adoptar las disposiciones legales requeridas para la
implementacion de lo que por este Decreto-Ley se establece.

SEGUNDA: Se deroga el Titulo Xl, de las Invenciones, los Modelos Industriales y las
Marcas involucradas en la Transferencia de Tecnologia, del Decreto-Ley No. 68 “De
invenciones, descubrimientos cientificos, modelos industriales, marcas Yy

denominaciones de origen”, de 14 de mayo de 1983.

TERCERA: El presente Decreto-Ley entra en vigor a partir de los sesenta (60) dias
posteriores a la fecha de su publicacion en la Gaceta Oficial de la Republica de Cuba.



PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de la Republica de Cuba.

DADO en el Palacio de la Revolucién, en La Habana, a los 30 dias del mes de junio
de 2016.

Raul Castro Ruz

Presidente del Consejo de Estado



