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CONSEJO DE ESTADO

FIDBEL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado
de la Republica de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estadg hg acor-
dado lo siguiente:

POR CUANTO: Las marcas, los nombres comerciales,
los emblemas empresariales, los rétulos de establecimien-
to v los lemuas comerciales constituyen signos distintivos
de la actividad empresarial y tienen ung gran impor-
tancig en el desarrollo de 1a industria v el comercio.

POR CUANTO: EIl Decreto-Ley. No. 68, “De Invencio-
nes, Descubrimientos Cientificos, Modelos Industriales,
Marcag y Denominaciones de Origen”, de 14 de mayo
de 1983, legislacidén de propiedad industrial vigente en lo
referente a marcas ¥y -otros signos distintivos, resulta
ineficaz pary regular la materia objeto de proteccidn,
en la medida gue no se atempera g las condiciones eco-
nomicas actuales y al ambite juridico internacional.

POR CUANTO: Teniendo en cuenty el papel y el
lugar que ocupan en e} comercio mundial las marcas. y
otros signos distintivos, asi como los compromisos inter-
nacionales contraidos por el paig e, este campo, y en
especial la ratificacion por la Republica de Cubgy del
Convenio que eslablece la Organizacién Mundial del
Comercio, se hace necesaria una legislacién que se co-
rresponda con tales cambios, y amplie el marco legal que
hasta e] presente ha constituido el mencionado Decreto-
Ley. ,
FPOR TANTO: El Consejo de Estado, en el ejercicio de
las atribuciones que le estin conferidas en el Articulo
90, inciso ¢) de la Constituciéy de la Republica, acuerda
dictar el siguiente: o

DECRETO-LEY NUMERO 203
DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
TITULO I
MARCAS
"CAPITULO I

GENERALIDADES

SECCION PRIMERA

Objeto y definiciones

ARTICULO 1.—E] presente Decreto-Ley tiene por ob-
jeto la proteccidn de las marcas, los nombres comer-
ciales, los emblemas empresariales, los rétulos de es-
tablecimiento y los lemas comerciales e, la Reptblica
de Cuba, a través de la concesidn de derechos de propie-
dad industrial.

ARTICULO 2.—En el presenie Decreto-Ley se entien-
de por: “
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a) marca: todo signo o combinacién ‘de signos, que
sirva para distinguir productos o serviciog de sus
similares en el mercado;

b) nombre comercial: un signo denominativo que iden-
tifique g las giferentes personas naturales y juridi-
cas, en el ejercicip de su actividad econdmica:

c) emblema empresarial: todo signo visible, figurativo
o mixto, que identifique a las diferentes personas
naturales y juridicas, en el ejercicio de su actividad
econdmica;

d) rétulo de establecimiento: cualquier signo visible que
identifique g un establecimiento o jocal determinado;

e) lema comercial: foda leyenda o combinacién de pa-
labrag destinada a llamar la atencién del piblico
sobre productos o servicios determinados con el fin
de popularizarlos; y

f) signo distintivo: cualquier signo que constituya una
marca, un nombre comercial, un emblemg empre-
sarial, un rétulo de establecimiento o un lem, co-
mercial.

SECCION SEGUNDA
Signos que pueden constituir Marcas

ARTICULO 3.1.—Pueden constituir marcas:

@a) log signos denominativos come las letras, las pala-
bras, las cifras y todas las combinaciones de estos
‘signos;

"b) los signos figurativos como las imagenes, las fi-
guras, -los dibujos, los simbolos y los gréficos, asi
como el color, siempre que esté delimitado por una
forma- determinada, y las combinaciones de colores;

¢) los signos mixtos a partir de la combinacién de
signos denominativos y figurativos;

d) las formas tridimensionales, siempre que puedan
ser delimitadas del producto, entre las que se inclu-
yen los envoltorios, los envases, la form, del pro-
ducto o su presentacién;

e) los olores;

f) log sonidos y las combinaciones de sonidos.

2. Los nombres de personas especificas pueden cons-
{ituir signos denominativos, siempre que medie su auto-
rizacidn, expresada mediante documento publico y no
induzca 4 error o confusion al piblico.
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SECCION TERCERA

Solicitud de Regisiro

ARTICULO 4.1.—Para obtener el registro de una mar-
ca debe presentarse ante la Oficina Cubana de 1a Propie-
dad Industrial, cn lo adelante “la Oficina”, la correspon-
diente solicitud, integrada por los siguienteg documentos:

a) instancia firmads por el.solicitante o su represen-
tante, donde sc expresa la intencién de obtener el
registro de¢ una marcy y los demdas datos que es-
tablece el Reglamento;

b) una reproduccidn de lz marca si {fuese dehomina-
tiva y estuviera compuesta en su lotalidad por le-
tras en alfabeto latino, por cifras en numeracion
ardbiga 0 romana o por ambas y veinte reproduc-
ciones de la  marca gi {uere figurativa, mixta, tri-
dimensional o denominativy compuesta por letras
en un alfabeto distinto al latino, por cifras en
numeracién distinta a la arabiga o a 1 romana, o
por ambas;

¢) el documentio gue acredite 1z reivindicacién del dere-
chpo de prioridad en virtud de ung solicitud anterior,
en los casos gue sea procedente;

d) el documento que acredite Ja presentacion de los
productos ¢ serviciog amparados por la marca en
una exposicién oficialmente reconocida, en su caso;

e} el documento que acredite la representacién del
solicitante, en su caso.

2. Ly preseniacion de ]g solicitud e regisiro de marca

estd sujeta al pago de ung tarifa.

ARTICULO 5.1.—La Oficina inscribird como fecha de
presentacién de la solicitud, aquélly en que conste, al
menos:

a) una indicacidén, expres, o implicita, de que se so-

licita el registro de una marea;

b) lag indicaciones gue permita, idenlificar y localizar
al solicitante;

c) la lista de produclos y servicios para los que se
solicila el registro;,

d) una reproduccion suficieniemente clara de la mar-
ca ¥

€) el pago de la tarify de presentacién de ‘la solicitud.

2. Si la solicitud omitiera algunc de los elementos in-
dicados e ¢l apartado 1, no serd valida su fecha de
presentacién y la Oficina notificard al solicitante, ‘de
inmediato, para que subsane la omisiéon. Mientras {anto,
la solicitud se tendra por no presentada. Si se subsana-
Te Ja omisién, la Oficina inscribird como fecha de pre-
sentac¢ién aquélla on que quedasen cumplidos log Te-
quisitos indicados.
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ARTICULO 6.1.—Los documenios a que se relieren los
incisos ¢) y d) del apaftado 1 del Articulo 4, deben ser
presentedos ante la Olicina.en el término de ires mes~s
contados a partir de la fecha de presentacion de 1l so-
licitud. De .no presentarse en dicho iérmino no s¢ ten-
dré en cuenta la fech, de prioridad reivindicada.

2. Sin perjuicio de lo que establece el Artleulo 5 y el
apartado anlerior, todos lus documenios gue integran la
* solicitud, redactados e idioma espafiol ¢ con la corres-
pondiente traduccidén y elaborados conforme se establez-
ca en el Reglamento y demds normas complementarias,
deben presentarse ante la Oficina, dentro del término de
sesenta dias contados a partir de 15 fecha de presenta-
cién de la solicitud.

SECCION CUARTA
Solicitantes

ARTICULO 7.1.—Pueden solicitar el regisiro de mar-
cas, todas las personas natixrales y juridicas, nacionales
vy extranjeras, en pleno ecjercicio de su capacidad juri-
dica.

2. Los solicitlantes extranjeros tienen log mismos de-
rechos y obligaciones que log nacionales, de acuerdo cop
los tratados y los convenios internacionales de los que
la Republicay de Cuba seag parie. De no existir estos, el
trato a dichos solicitantes serd el que resulte del prin-
cipio de reciprocidad, segiin el derecho internacional.

ARTICULO 8.1,—Las personas naturales nacionales y
las extranjeras que {engan domicilio o establecimiento
industrial o comercial real 'y efectivo en la Republica
de Cuba, pueden concurrir anfe lg Oficina por si 0 a
través de un Agente Oficial de la Propiedag Industrial.

2. Las personas juridicas nacionales o las extranjeras
que tengan domicilio o establecimiento industrial o co-
mercial real y efectivo en la Republica de Cuba, deben
concurrir ante lag Oficina:

a) a través de su representantie legal;

b) mediante un representante designado; o

c) utilizando los servicios de up Agente Oficial de la

Propiedad Industrial.

3. Los solicitantes extranjeros que no cuenten con
domicilio o .establecimiento industrial o comercial real y
efectivo en la Republica de Cuba, deben hacerse repre-
sentar por un Agente Oficial de 1z Propiedad Industrial
para efectuar cualquier trdmite ante 15 Oficina.

4. A los efectos de] presente Decreto-Ley, se entiende
por establecimienio industrial o comercial real y efectivo,
aquel que tengg una persona natural o juridica para el
ejercicio de una actividag industrial y comercial, autori-
zada en virtud de las disposicioneg legales vigentes.

Page 5
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ARTICULO 9.—Se considera Agente Oficial de la Pro-
piedad Indusirjal a la persona natural que, cumpliendo
los requisitos exigidos en la legislacidn vigente, tiene

-como [unciones presiap serviciog parg asistir o represen-

{ar a4 personas naturales y juridicas para el regisiro de
las diferentes modalidades de la propiedad industria] vy
la defeénsa de los dcrechos derivados de éslas, denlro
del contenido del mandatlo que se le confiera.
CAPITULO II
CLASIFICATCIONES
SECCION PRIMERA
Clasificacion de los productos ¥y servicios
ARTICULO 10.—La Clasificacién Internaciona] de Pro-
ductos y Servicios para el Registro de las Marcas, esta-
blecida por el Ai‘rcg.lo de N.iia, cs de uso obligatorio para
la presentéciéh y examen de los solicitudes de marcas.
SECCION SEGUNDA
Clasifitacion de elerhentos figurativos
ARTICULO 11.—Lga Clasificacion Internacional de los
Elementos Figurativos de las Marcas, establecida pot el

Arreglo de Viena, es de uso obligatorio para e] examen
de las solicitudes de marcas.
CAPITULO 111
DERECHO DE PRIORIDAD

ARTICULQO 12.1,—E] derechp de prioridad comienza a
partir de la fecha, hora y minuto ey que la solicitud de
registro de la marca se presenia ante la Oficina.

2. No obstante, el solicilante podra, en el momento
de presenlar su solicitud, reivindicar e] derccho de
prioridad derivade de la primera solicitud anterior que
tenga el valor de una presentacion nacional o regional
regular, de acuerdo con lo precepluado en los tratados
y convenios en los que el pais es-parte, en este Decrelo-
Ley y en su Reglamento, siempre que sea invocado este
derecho en el plazo de seis meses a partir de Iz fecha
de presentacidp de la primera solicitud.

3. Debe ser consideracda como primera solicitud, a los
efectos de la determinacién de la fecha de prioridad,-
una solicitug anterior que ienga el mismo objeto que
la solicitud presentada anle la Oficinag, siempre que di-
cha solicitud gnlerior no haya sido rechazada, renunciada
o abandonada, sin haber estado sometlidy a publicacion
ni n examen estala] y sin dejar derechos subsistentes, y
que todavia no haya servido de base para la reivindica-
ciép de un derecho de prioridad.
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4. Pop presentacién nacional o regional regular se en-
ticnde toda presentacidn que sea suficiente para deter-
minar la fecha en la cual la primera solicitud fue de-
positada e l; ofiding nacional o regional de que se
trale, cualesquiery que sean log cfectos postieriores de
dicha solicitud. En consecuencia, la presentacién de la

solicitud ante la Oficing antes de la expiracién de los.

plazes previstos en ¢l apartado 1, no puede ser invalidada
por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por
oira presentiacidn o por el uso de la marca, y estos hechos
no dardn lugar a ningdn derecho de terceros sobre la
marcea.

ARTICULO 13.1.—E} solicitante puede, en el momento
‘de presentay su solicitud, instar a la Oficina a que. se
reconoze, su derecho de prioridad a partir de la fecha
¢y que hubiere presentado, en una exposicidon oficialmen-
te reconocida, productios o servicios con la marca que
prelende repgistrar, -siempre que dicha presentacién se
hubiera producido dentro de los seis meses anteriores a
la fecha de presentacion de la solicitud.

R derecho de prioridaq a que se hace referencia
en este Articulo no ampliara el plazo de prioridad que
se eslablezca en virlud del Articulo 12, apariado 2.

ARTICULO 14.--A los efectos de esle Decreto-Ley, se
entiende como {echa de prioridad:

a) la fecha de presentaciéon de la solicitud, si no se

reivindica otro derecho de prioridad;

b) la fecha de presentacién de la primera solicitud,
conforme p la reivindicacion de prioridad estable-
cida en el Arliculo 12, apariado 2; o

¢) la fecha ge exhibicién de productos o servicios am-
parados por la marca en una exposicidp oficialmente
reconocida, conforme gy la reivindicacion de prio-
ridad cstablecida en el Artfculo 13.

ARTICULO 15.—En virtud del derecho de prioridad,
la [echa de prioridag acredilada tiene lag consideracion
de fecha de presentacid, de 1 solicitud, dnicamente a
los efectos del examen sustantivo.

Page 7
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PROHIBICIONES DEL REGISTRO DE

CAPITULO IV
\S MARCAS

SECCION PRIMERA
Prohibjciones absolutas

ARTICULO 16.1.—No puede registrarse como marca
un signo que:

a)

b)

carezca de suficiente aptitud distintiva con respecto
al o a los producios o servicios a los cuales se
aplique;

consista en un signo que en el lenguaje corriente
0 en la usanza comercial del pals indique el género
o se haya convertido en un nombre genérico, comun
o usual del producto o servicio que debe distinguir,
o sea la designacidn técnica o cientifica de dicho
producto o servicio;

c) consista en up signo que sirva para describir o ca-

d)

€)

lificar e] producto o servicio al cual se aplique, o
a algung de sus caracteristicas, o consista en una
expresion laudatoria;

consista en la forma usual o corriente del producto
o de su envase o acondicionamienio, o en una forma
necesaria o impuesta por la naturaleza del propio
producto, ¢ su envase; o servicio al cual se aplique;
consista en una forma que dé una ventaja mera-
mente funcional o técnica al producto o g] servicio
al cual se aplique;

pueda inducir gl publico a error sobre la proceden-
cia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacién
de los productos o de prestacion de los servicios,
las cualidades, 1a aptitud para el emplec g el con-
sumo, lg cantidad o algung otra caracteristica del
producto o servicio al cual se aplique;

g) sea un color por si solo;

h)

incluya una reproduccién o imitacién, total o par-
cial de un escudo, bandera u otro emblema, sigla
o denominacién de cualquier Estado u organizacién
internacional, de monedas o papel moneda, sin auto-
rizacidén expresa del Estado o de la organizacién in-
ternacional de que se {rate;

i) indluya una reproduccién o imitacién, total o parcial,

1)

de un signo oficial o de un signo o punzdn de
control ¥ garantia dej Estado cubano o de un Es-
ido extranjero, o de una entidad publica nacional
o extranjera, provincial o municipal, sin autoriza-
cién expresa de 1 autoridad competente;

incluya la denominacién- de una variedad vegetal
protegida en el pais o en el extranjero, si el signo
se destinara a produclos o servicios relativos a
esa variedad ‘o su uso fuera susceptible de causar
confusidén 0 asociacién con ella;
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k) comprenda algun elemento gue atenie contra 'la
dignidad de personas, ideas, religiones o simbolos
de cualquier pais ¢ de una entidad nacional o

. internacional;

1) sean contrarios a la ley, a la moral o atenten con-
~ira el orden publico;

m) se compongan exclusivamente de elementos qye sir-
van ep €l comercio para indicar la especie, 1a cali-
dad, la cantidad, el destino, el valor, la proceden-

¢ig geografica, la época de produccién del producto
0 de la prestacién del servicio u otras caracteristicas
del producto o servicio eri cuestién.

2. No obstante lo previsto en los incisos a) v ¢) del
apartado anterior, up signo podrd ser registrado como
marcag cuando la persona que solicita su registro o su
causante 1z hubiesen estado usando en el pais y por
efecto de tal uso el signo ha adquirido suficiente aptitud
distintiva respeclo ge los productos ¢ servicios g los
cuales se aplica.

SECCION SEGUNDA
Prohibiciones relativas

ARTICULO 17.1.—No puede registrarse como marca
un signo cuyo uso afectaria a un derecho anterior de
tercero. Se entiende afectado un derecho anterior de
tercero cuando:

) ¢l signo sca ldéntico p una marca reglstrada o en

tramite de registro en el pais por up iercero desde
una fecha anterior, para los mismos productos o
servicios;

b) el signo es idéntico ¢ similar a una marcg registrada
o en tramite de registro en el pais por un tercero
desde una fechyg anterior, parg productos o servicios
idénticos o similares, si su uso pudiese causar un
riesgo de confusidén o de asociacién;

c) el signo es idéntico ¢ similar a un nombre comer-
cial, un roétulo de establecimiento o un emblema
empresarial usado o registrado en e} pais por un
tercero desde ung fecha anterior, si su uso pudiese
causar un riesgo de confusién o de asociacion;

d) el signo constituye una reproduccidn, imitacién, tra-
duccién, transliteraciép o transcripcidn, total o par-
cial, de una marca notoriamente conocida que per-
tenece a un tercero, cualesquiera que sean los pro-
ductos o servicios a los que se aplique el signo, cuan-
do su uso podria causar up riesgo de confusién o
de asociacién con lz marca notoria, un riesgo de
dilucidn de su fuerza distintivag ¢ de .su valor co-
mercial o publicitario, o dar lugar 5 un aprovecha-
miento injusto de la notoriedad del signo; , estos
efectos, una marca se considerard notoriamente co-
nocida cuando lo fuera para el sector pertinente
del publico, independientemente de la manery o
medig por el cual se hubiese hecho conocida;

Page 9
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e} el uso de] signo afectarfa up derecho de 1y perso-
nalidad de un tercero, en especial tratdndose del
nombre, firma, titulo, diminutivo o apelativp cari-
fioso, seuddnimo, imagen o retrato de unag persona
determinada distinta de la. que -solicita. el registro,
salve que se acredite el consentimiente de esa
persong o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran
declarados sus. causahabicntes;

) el signo afectaria e] derecho al nombre 4 la ima-
gen o al prestigio de ung persona juridica o de
una comunidad local, regional o nacional, salvo que
se acredite el consentimiento expresoc g través de
la autoridad competente de esa- persona o comu-
nidad;

g) el signo contiene o consiste en una indicacién geo-
grafica protegida en el pais, siempre que e] slgno
se aplique a los mismos productos, o a productos

diferentes o a scrvicios si su uso pudiera causar
un riesgo de confusidn o de asociacion con ia
indicacién protegida, o implicaria un aprovecha-
miento injusto de su reputacién o notoriedad;
h) el uso del signo infringiri; un derecho de autor;
i) el uso del signo infringiria cualquier derecho de
propiedad industrial de un tercero; o

i) el registro del signo se hubiese solicitado pary per-
pelrar, facilitar o consolidar de manera evidente
un acto de competencia desleal.

2. En virtud de lo establecido en el.inciso d) del apar-
tado anterior. una vez que se haya denegado ¢ anulado
una solicitud o registro de marc, por esta causal, el que
haya invocado tal derecho, iiene lg prioridad, en el plazo
de noventa dias siguientes a ]a fech, de denegacidén o
de declaracion de nulidad, pard solicitar el registro.

ARTICULO 18.—Con arreglo a lo establecido en el Ar-
ticulo anterior, el solicilante podra mosirar, por interés
propio o ga instancias de la Oficina, el conseniimiento
por escrito,y expreso, gel titular del derecho que se
verly afectado por el regisiro, para proceder a lgz so-
licitud y registro de 1 marca. En todos los casos, estas
solicitudes estaran sometidas a las demés prohibiciones
contenidag en este Decreto-Ley.

ARTICULO 19.—Se denegara el registro de una mareca,
previa comunicacidn del perjudicado, en el caso de que
el representante, la solicite en su, propio nombre y sin
e] consentimiento del titular, a menos que el propio
representante justifique su actuacidn,
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CAPITULO V
DEL TRAMITE DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO
SECCION PRIMERA
Del examen, publicacién, observaciones
¥ oposiciones ‘

ARTICULO 20.1.—Recibidos todog los documentos que
integran la solicitud de registro o vencide el término
establecido en el Articulo 6, apartado 2, la Oficing pro-
cederd 5 efectuar un examen que comprendera el ani-
lisis de todos los documentos presentados. Este examen
incluird j0g requisitos relacionados con la condicidn del
solicitante,

2. Si en cualguier momento del examen, la Oficina
comprueba que el solicitante no estd capacitado para
presentar la solicitud, ésta sc declarara abandonada.

ARTICULO 21.—5i a partir del examen de los docu-
mentos que integran la solicitud de registro, la Oficina
detecta omisiones o irregularidades, se requerird al so-
licitante para gue las subsane deniro del i{érmino esta-
blecido en el Reglamento. Si no se subsanaren en dicho
término, la solicitud se considerard como abandonada,
interrumpiéndose su framitacion.

ARTICULO 22.—Una vez realizado el examen formal,
y subsanadas las irregularidades cuando proceda, la
Oficina publicarda en e] Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial la solicitud de registro de marca, en up tér-
mino de ciento ochenta dfag contados .a partir de la
fecha de presentacién o de la fecha de prioridad, acogién-
dose al término que expire primero. '

ARTICULO 23.1.—Cualquier persona interesada podri
presentar, en el término de sesent, dias contados g partir
de la fecha de circulacién del Boletin Oficial de 1a Pro-

piedad Industria] donde aparezca publicada la marca,
observaciones con base en algunas de las prohibiciones
previstas, expresando sus fundamentos y acompafiando
los documentos en que basan dicha pretension. Quien
hiciera observaciones no pasara por ello a ser parie en
¢l procedimiento de concesidon ‘del registro.

2. El titular de un derecho anterior que seria afectado
por el reglstro, podrd presentar oposicidh, previo pago.
de las tarifas establecidas, en el mismo plazo menciona-
do cn el inciso anierior. Lz oposicién se presentard por
escrito, expresando sus fundamentos y acompafiando los
documentos en que basan dicha pretension. Quien efectie
la oposicién serd parte en el procedimiento de concesion
del registro.

3. Las obscrvaciones, las owosiciones, en su caso, y las
pruebas presentadas se trasladardn al solicitante, quien
podra, si lo considera conveniente, responder dentro del
plazo de 1ireinta dias, contados a partir de la fecha en
que se le da traslado. Vencido ese plazo, la Oficina
continuara de oficio con el tramile, atn cuando no se
hubiesen contestado las observaciones y oposiciones.
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4. Ly Olficina, en el caso de las oposiciones, si lo juzga
util, podrd invitar a lag parles a una conciliacién en cl
curso del examen.

ARTICULO 24.1.--Decursados los términos a que se
hace referencia en el Articulo anterior, la Oficing pro-
cederd gy reualizop el cxomen sustantivo, el cual debera
concluirse antes de que expire ¢l (érmino de un afio,
contado desde la fechy de presentacid, de la solicitud.
El examen sustantivo incluird el examen relativo a las
prohibiciones absolulags y relalivas, y de log documentos
presentados cormo observaciones u oposiciones,

2. A los efectos de realizar el examen de la solicitud,
si ello fuese necesario o las circunstancias asi lo acon-
sejaran, la Oficina podra pedir informes 0 documentos
al solicitante o a terceros.

SECCION SEGUNDA
Informe conclusive de examen y rescluciéon final

ARTICULO 25.1.—Una wvez concluido el éxamen, el
Jefe del Departamento encargado del examen de.marcas
y otros signos distintivos emitira el Informe Conclusivo
de Examen, donde se pronunciard de forma preliminar
sobre 1, concesion o denegacion del regi$iro de la marca.
Si sc hubiesen presentado observaciones u oposiciones
se resolverdn ep este mismo acto.

2. Si el registro de la marca no {uere procedente para
la fotalidad o para parte de los productos o servicios
para los cuales ge solicite, el informe se pronunciara por
desestimayr la solicitud para 1os produclos o servicios afec-
tados.

3. Cuando no sc justificarg una denegacion total del
regisiro solicitado, o cuando 15 observacidéy u- oposicion.
que se hubiese presentado fuese limilada y la coexistencia
de la marca para la que se interesa el registro con otra
marca previamenie registrada no fuese suscepiible de
causar confusién, el informe se-pronunciara por conceder
e] registro solo para zlgunos de los productos ¢ servicios
indicadous en la solicitud, concederse con una limitacidn
expresa para determinados productos o servicios o conce-
derse sélo respecto a determinados elementos que integren
la marca. También se podra establecer ntras condiciones

relativas al uso de las marcas cuando ello fuese necesario
para evitar cualquier riesgo de confusidn,

ARTICULQ 26.—El Informe se notifica al solicitante ¥
al tercero que hubiere presentado oposicién para que,
en caso de inconformidad, interpongan recursc de alzada,
mediante escrito motivado, por una sola vez, ante el
Director General de la Oficina, en el plazo de treinta dias
contados desde la fecha de notificacién, previo pago de
la tarifa que se establezca. La Oficina, si lo juzga 1til
parg tomar ung decisidn, podra invitar a las partes a
una conciliacién,
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ARTICULO 27.1—Decursado el término establecido en
el Articulo anterior, el Director General de 13 Oficina
dictard Resolucién concediendo o denegandg el registro,
habida cuents del recurso de alzada si este fuera pre-
sentado.

2. Si el Informe se pronuncia a favor de 1a concesién
de lag marca, ta] y como esta fuera solicitada, y no fue
interpuesta oposicidon en el momento. procesal oportund,
la Resolucion se dictard ung vez emitido el Informe, sin
que transcurra el término establecido en el Articulo 26.

3. La Resolucidy se notificard a lag partes, publicdn-
dose refercencia cn el Boletin Oficia] de lg Propiedad
Industrial.

ARTICULO 28.1.—Si el regisiro es concedido, el so-
licitante debe hacer efectivo el pago de la tarifa de
concesion en el termino de treinta dias a partir de la
notificacién, Si el solicitante no pag, la mencionada
tarifa, la concesién no tendrd efectp y se declarara
abandonada la solicitud.

2. Hecho efectivo el pago de 1 tarifa de concesidn, la
Oficina expedird el certificado correspondiente e inscri-
bird la marca registrada.

ARTICULO 29.—8i en cualquier etapa del procedimien-
to se dejara de abonar una tarifa en e] plazo establecido,
la solicitud se considerara abandonada de oficio.

CAPITULO VI
PRINCIPIOS GENERALES DE TODOS LOS
PROCEDIMIENTOS ANTE LA OFICINA
SECCION PRIMEEREA
Resolucjones

ARTICULG 30.1.~—Todas las decisiones gue recaigan
sobre el fondo de] asunio y sean dictadas por el Director
General de la Oficina o por la persona que legalmente
lo sustituya, se hardn efectivas mediante resoluciones,
que serdn notificadas a los interesados.

2. Las resoluciones .de la Oficing se fundamentaran, y
solamente podran motivarse ep cuestiones respecto de
las cuales las partes hayan podido pronunciarse,

SECCION SEGUNDA
Notificacién

ARTICULO 31.—La Oficina notificard todas 1as resolu-
ciones, requerimientos y otros.documentos, en los plazos
y la forma establecidos en el Reglamento, o de oficio
'si ello procediere.

SECCION TERCERA
Legalizacion o certificacién de documentos

ARTICULO 32—En ningin trdmite administrativo re-
lativo a la adquisicién, mantenimiento o disposicid, de
derechos sobre un signo distintivo se exigird la legali-
zacién o certificacién de una firmg por notaric o autfo-
ridag consular, ni 1a legdlizacién, o certificacién por esas
autoridades de los documentos que se presentaran para
tales efectos, salvo para efectos de renunciar a un re-
gistro.

Page 13
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SECCION CUARTA
Restablecimiento de los derechos

ARTICULO 33.—EI solicitante ¢ el titular de una marca,
o cualquier otra parte en un proceso ante la Oficina
que, habiendo demostrado toda la diligencig requerida
por las circunstancias, no hubiere podido respetar un pla-
zo con respecto a la Oficina, serd, previa peticién por
escrito, restablecido en sus derechos si lg imposibilidad
hubiere tenido como consecuencia directa la pérdida de
un derecho o de una via de recurso.

ARTICULO 34.-—Lga peticién deberi presentarse en el
plazo de dos meses a partir del cese del impedimento,
pero stlo seréd admisible en el plazo de un afio g4 partir
de la expiracién de] plazo incumplido, e indicard los
hechos y las justificaciones que se aleguepn en su apoyo,
estando sujeta al pago de una tarifa,

ARTICULO 35.—~Cuando se restablezca en sus derechos
al solicitante o a1 titular de una marca, no podrd alegar
sus derechos contra un tercero que de bueng fe hu-
biere comercializado productos o prestado servicios bajo
un signo idéntico o similar a la marca durante el periodo
comprendido entire 1z pérdida de] derecho sobre la so-
licitud o sobre la marca y 1a publicacién de la mencién
del restablecimiento de ese derecho.

SECCION QUINTA
Division de las solicitudes y registros

ARTICULO 36.1~—El solicitante de un registro de mar-
ca podrd dividir su solicitud, previe pago de la tarifa
establecida, en cualquier momento del procedimiento de
concesién, a fin de separar en dos o mds solicitudes log
productos o servicios contenidos en la lista de la golicitud
inicial. No se admitiré una divisién si ella implicara una
ampliacién de la lista de productos o servicios de la
solicitud inicial, pero se podra reducir o limitar dicha
lista. o

2. Cad, solicitud fraccionaria conservard la fecha de
presentacién de la solicitud inicial y el derecho de prio-
ridad, cuando corresponda. A partir de la divisién, cada
solicltud fraccionarla serd independiente, Ly publicacion
de la solicltud efectuada antes de hacerse la divisidén
surtird efectos para ¢ada solicitud fraccionaria. No obs-
tante, se publicard un aviso de cada divisiéy en el
Boletin Oficial de 1a Propiedad Industrial,

ARTICULO 37.1—El titular de un registro, previo
pago de la tarifa establecida, podrd pedir en cualquier
momento que se divida el registro de la marca a fin de
separar en dos o mds registros los productos o servicios
contenidos en el registro inicial.

2. Efectuada la dlvisién, cada registro separado $erd
independiente pero conservaré la fecha de concesién y
de vencimiento del registro inicial. Sus renovaciones se
harén separadamente.
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TITULO I
MARCAS INTERNACIONALES
ARTICULO 38.—En materia de regigtrg internacional
de marcas serdn de aplicacién los convenios internaciona-
les de 1os que 15 Reptublica de Cubg sea parte.

ARTICULO 39.—Para su solicitud, tramitaciéon, registro
y publicidad registral, las marcas internacionales estaran
sometidas g las disposiciones que este Decreto-Ley y su
reglamento establecen para el resto de las marcas, excepto
en lo que los conveniog internacionales de los que la
Reptblica de Cuba es parte, dispongan lo contrario.

TITULO III
DERECHO EXCLUSIVO
CAPITULO I
CONTENIDO DEL DERECHO CONFERIDO
POR EL REGISTRO

ARTICULO 40.—El registro de la marca confiere a
su titular el derecho exclusivo de usarla en e] trafico eco-
nomico.

ARTICULO 41.—A los efectos de 1o establecido en el
Articulo anterior se tendrd pory uso de un signo en el
tréfico econdmico los siguientes actos, entre otros:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en-venta
o distribuir productos o servicios designados con la
marcea;

b) importar, exportar, almacenar o transportar pro-
ductos designados con la marca,

€) usar la marcg en la publicidad, en las publicaciones,
en documentos comerciales ¢ en comunicaciones es-
critas u orales.

ARTICULO 42.—El registro de 1a marca confiere a su
titular el derecho de impedir a terceros realizar los si-
guientes acios: o

a) aplicar o colocar 1, marca sobre los productos o
serviciog distinguidos por ésta, sobre productos
vinculados a los servicios pary los cuales se ha re-
gistrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes
o acondicionamiento de tales productos, especialmen-
te cuando ello provoque un riesgo de confusién o
asociacion;

b) suprimir ¢ modificar la marca con fines comerciales
después de que se hubiese aplicado g colocado por
el titular o persona autorizada sobre los productos
referidos en el apartado precedente:

¢) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u
otros materiales que reproduzcan o <ontengan 1a
marca, asf como comercializar o almacenar tales ma-
teriales;

d) rellenar o reutilizar cop fines comerciales envases,
envolturas o embalajes que lleven la marea;

Page 15
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e) usar en e] trafico éconémico un signo idéntico o
similar a la marca para productos o servicios jdén-
ticos o similares, cuando tal uso pudiese causar con-
tusién o0 un riesgo de asociacién cop el titular del
registro, quedando entendido que iratdndose del uso
de un signo idéntico para productos o servicios
idénticos la probabilidad de confusién se presumird;

f) usar-en el trdfico econémico un signo idéntico o
similar a la marca para productos o servicios idén-
ticos o similares, cuando tal uso pudiese causar al
titular de] registro un dafioc econémico o comercial
jnjusto por razén de una dilucién de la fuerza distin-
tiva o del valor comercial o publicitario de la marca,
o de un aprovechamiento injusto del prestigio de
la marca o de su titular;

g) usar publicamente un signo idéntico o similar a la

marca, aun para fines no comerciales, cuando ello
pudiese causar una dilucién de 1y fuerza distintiva o
del valor comercial ¢ publicitario de la marca, o un
aprovecharniento injusto de su prestigio.

ARTICULO 43.1.—El derecha exclusive conferido por
el registro de wuna marca no autoriza a su, titular a que
prohiba 4 un tercero hacer uso en el trdfico econémico:

a) de su nombre o su direccién, si fuera idéntico o

semejante a la marca registrada;
b) de indicaciones relativas a 1a especie, a la calidad,
a la cantidad, a] destino, al valor, a la procedencia
geografica, a la época de produccién del producto
o de la prestacidon del servicio, u otras caracteristicas
de éstos, o de . cualquier términoc descriptivo;

¢) de la marcag cuando ello sea necesario parag indicar
el destino, disponibilidad, uso, aplicacién o compa-
tibilidad de un producto o de un servicio, en particu-
lar en el caso de accesorios o piezas sueltas.

2. En todos Jlos casos mencionados en el Articulo an-
terior, es preciso que el uso ge realice de buena fe, con-
forme a lag précticas leales en materia industrial o co-
mercial, ¥y que no constituya uso a titulo de marca.

ARTICULC 44.—FEl titular de una marca regisirada
podrad ejercer todas las acciones que el presente Decreto-
I.ey u otras normas autoricen frente a terceros que, sin
su consentimiento, utilicen la marca registrada infrin-
giendo los derechos que este Decreto-Ley le concede.

ARTICULO 45.—Las condiciones y 1os efectos del re-
gistro serdn idénticos para todag las marcas, con inde-
pendencig de que el registro se solicite -para productos,
para servicios, o para productos y servicios.

ARTICULO 46.—Los derechos dimanantes de los re-
gistros de' las diferentes modalidades son transmisibles
por cualquier forma de las admitidas en Derecho.
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CAPITULO 11
AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS

ARTICULO 47.1.—E] registro de una marca no con-
fiere 3 su titular el derecho de prohibir g un tercero el
uso de la mismy, en relaciép con productes que, legitima-
mente marcados, hayvan s¥&do introducidos ilicitamente en
cualquier mercado con esa marca por €l, o por otra per-
sona con su consentimiento o econdmicamente vinculads
a él, a condicién de que los productos y log envases o
embalajes que estuviesen en contacto inmediato cop ellos
no hubiesen sufrido ninguna modificacién, alterascidén o
deterioro, u otrg motive legitimo gue justifique que el
titular se oponga a la comercializacidén ulterior de los
productos.

2. A los efectos del parrafo anterior, se entenderd que
dos personas estdn econémicamente vinculadas cuando
una pueda ejercer directamente sobre Ja otra una in-
fluencig decisiva. con respecto a la explotacién de la
marca, o cuando un tercero pueda ejercer directamente
{al influencia sobre talés personas.

CAPITULO IIT
VIGENCIA, DURACION Y RENOVACION DEL
REGISTRO '

ARTICULO 48.—El registro de una marca se otorga
por un perfodo de diez aflos contados a partir de la
fecha de presentacion dé la solicitud.

ARTICULO 48.1.—Las marcas podran renovarse jindefi-

nidamente por periodos sucesivos de diez afios, previa
solicitud de su titular y previo pago de lg tarify esta-
blecida.

2. En ocasiéy de la renovacién no se podra introducir
ningin cambic en la marca, ni ampliar 15 lista de los
productos o servicios amparados por e] regisiro, pero
s€ podra reducir o limitar dicha.lista.

3. La solicitud de renovacién mencionard cualquier re-
duccién o limitacién ep la lista de los productos o de los
servicios que la marca distingue.

ARTICULO 50.—La solicitud de renovacién deberd pre-
sentarse durante los seis meses anteriores a 1 fecha de
expiracién del periodo de vigencia en curso, previo pago
de la tarifa establecida. A falta de ello, 1; solicitud po-
dra presentarse ep un plazo adicional de seis meses a
partir de la referidy fecha, previo pago de la tarifz es-
tablecida més un recargo por la demora.

ARTICULO 51.—Al momento de efectuar la renova-
~¢ibn, la Oficing no podrd efectuay nuevamente un exa-
men sustantivo del registro en cuestién.

ARTICULO 52.—La renovacién de los registros sera
publicads tan pronto comg sea admitida por la Oficina.
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CAPITULO 1V
USO DE LAS MARCAS

ARTICULO 53.1.—8Se entendera que la marca se en-
cuentrg en uso cuando lgs productos o servicios que ella
distingue han sido puestos en e] comercio, 5 través de
los canales de distribucidn y circuitos comerciales, o se
encuentran disponibles parg .el consumidor de destino
dentro del territoric nacional bajo esa anarca, de forma
continua, en la cantidag y del modo que normalmente
corresponde teniendo en cuenta la dimensién del mercado,
la naturaleza de los ﬂproductos o servicios de que se trate
y las modalidades bajo las cuales se efectliy su comer=-
cializacién.

2. También constituird uso de la marca:

a) su empleo en relacidén con roductos destinados a la
exportacién a partir del territorio mnacional, o en
relacién con servicios brindados en el extranjero
desde el territorio nacional; vy

b) su empleo en la publicidad, alin cuando precediera
a la introduccidén de los productos o servicios respec-
tivos en el comercio, siempre que tal introduccidn se
realice efectivamente a mdés tarday dentro de los
dog meses siguientes al inicio de la campafiy pu-
blicitaria,

ARTICULQO 54.—Se entiende que se ha hecho usg de
una marca cuando se corresponda con la registrad, en-
la Oficina. Sin embargo; al uso de laz marca en una
forma que difiera ‘de la forma en que aparece regis-
trada solo con respecto g detalles o elementos que no
son esenciales v que no .alteran 1a identidad de la
marca, no serd motivo para 1l caducidad de] registro
por faltg de uso ni disminuirid la proteccién que el re-
gistro confiere,

ARTICULO 55.—La prueba del uso de la marca co-
rresponderd al titular del registro.. El uso de 1 marca
se acreditard por cualquier medio de prueba admitide
en la legislacion que- demuestre que la marca se ha
usado por e] titular o por un tercero autorizado . por €l
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CAPITULO V
RENUNCIA, NULIDAD, CANCELACION Y CADUCIDAD
SECCION PRIMERA
Renuncia

ARTICULQO 56.1.—El titular de una marca podra renun-
ciar a la solicitud o al registro, totalmente, o a una
parie de los productos o serviciog para los cuales se ha
registrado la marca, mediante escrito que deberid ser
protocolizado ante notario.

2. La renuncia surtird efectos a partir de la fechy de
1a agnotacion en la Oficina.

3. Si en la Oficina se hallary inscrito algin derecho
de un tercerg relacionado con el registro en cuestién, la
renuncia sélo puede aceptarse si el titular del registro
acredita haber informado a este tercero de su intencién
de renunciar.

SECCION SEGUNDA
Nulidad

ARTICULO 57.—Se podra solicitar o disponer de oficio
la nulidad del registro de una marca, en cualquier mo-
mento durante su vigencia, cuando:

a) se violen para su registro los requisitos establecidos

en esie Decreto-Ley;

b) el registro se haya otorgado.sobre la base de decla-
raciones falsas o inexactas;

¢) cuando al presentar la solicitud de la marca e] soli-
citante hubiere actuado de mala fe; y I marca re-
gistrada sea igual o semejante, fonética o grafica-
mente, a una marcg u ofro signo distintive solicitade
o registrado anteriormente o a una marca notoria-
mente conocida en la Republica de Cuba, y se uti-
lice pary productos g servicios idénticos o similares,
de forma tal que exista un riesgo de confusion en los
consumidores, o riesgo de asociacidn.

ARTICULQO 58.—La declaracién _de nulidad implica que
el registro de la marca nuncy fue valido, considerandose
sin valor ni efecto legal alguno, en consecuencia,Aque
ni el registro mni la solicitud que lo origind han tenido
algin efecto legal.

SECCION TERCERA
Cancelacion

ARTICULO 59.—Se podra solicitar o disponer de oficio
la cancelaciéy del registro de una marca cuando:

a) su regislro sea un elemento asociado g précticas
monop6licas o de competenciy desleal, que causan
distorsiones graves para la economiz en la produc-
cién, distribucién o comercializacién de determina-
dos producios o servicios;

b) su registro impida la eficaz distribucion, produccion
o comercializacion de bienes o servicios en el te-
rritorio nacional;

c) se consideren lesivas a log intereses de lg economia
nacional; ¥
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d) la marca haya sufrido un proceso de gereralizacién,
convirtiéndose en la designacién usual de los pro-
ductos o servicios que originariamente distinguia, y
para los gque fue registrada.

ARTICULO 60.—Se entenderd que un, marca ha su-
frido up proceso de generalizacién, cuando en los medios
comerciales y para el publico dichs marca haya perdido
su cardcter distintive como indicacién del origen em-
presarial del producto ¢ servicio a] cual se aplica. Para
estog efectos se tendrd en cuenta la concurrencia de
algunos, o todos de los siguientes hechos con relacidn
a la marca:

a) la necesidad de que los competidores usen el signo
en vista de 1 ausencia de otro nombre o signo
adecuado para identificar o designar en el comercio
al producto ¢ al servicio respectivo;

b) el uso generalizado de la marca, por el publico ¥y
en los medios comerciales, como signo comun o
‘genérico del producto o servicio respectivo; y

c) que el publico desconozca que lag marca indica un
origen empresarial determinado.

ARTICULQ 61.1.—Se podra cancelar el registro de una
marca, de oficio o a instancia de parte, en todo momento
durante su vigencia,

2. No obstante, el derecho g solicitar la  cancelacién
de una marca 4 instancia de parte nprescribe g los cinco
afios a partir de que se tiene conocimiento de] hecho
que motiva la cancelacién.

ARTICULO 62.—La declaracion de cancelacidn implica
que el registro de la marca no produce ningun efecto
jurfdico desde ese propio momento.

ARTICULO. 63.—Cuandc una marcg por su usc haya
adquirido después de su registro evidente cardcter dis-
tintivo o notoriedad, en relacién con los productos o
servicios para log cuales estd registrada, no se podra
disponer su cancelacidn, lo cual seré apreciado casuistica-
mente por la Oficina, g menos que haya sufride un
proceso de vulgarizacién.,

SECCION CUARTA
Caducidad

ARTICULO 64.1.—Las marcas caducan cuando:

a) expira e] plazo de vigencia sin que hayan sido re-
novadas; ¥y

b) el titular no ha hecho un uso efectivo y real de la
marca en e] territorio nacional durante ires afios
consecutivos a partir de la fechy de su concesién
y durante su vigencia, o cuando dicho use haya sido
interrumpido durante el mismo plazo de tiempo pre-
cedente a la accidn de caducidad.
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2. En el supuesto establecido en el inciso b), se de-
clarard la caducidad de oficio o g instancia de parte.

ARTICULO 65.1.—Cuando el uso de la marca se inicia-
ra después de transcurrido el plazo mencionado en el
inciso b) del Articulo anterior,,tal uso solo impedird la
caducidad del registro si se hubiese iniciade al menos
tres meses antes de la fecha en que se presente I, so-
licitud de caducidad.

2. Cuando ]a falta de uso afectara g uno o g alguinos
de los productos y servicios para los cuales estuviese
registrada 1a marca, la caducidad del registro se resol-
verd reduciendo o limitando la lista de los productos o
servicios comprendidos en el registro, eliminando aque-
llos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

3. El uso efectuado por el licenciatarig se equipara al
uso efectuado por el titular.

ARTICULO 66.—No se declarard la caducidad de una
marca en el caso en que la falta de uso esté licitamente
justificada, 1o que serd apreciado por la Oficina, de oficio
o a instancia de parte, oido e] parecer de] titular.

SECCION QUINTA
Procedimiento
ARTICULO 67.1.—Los procedimientos de nulidad, can-

celaciéon y caducidad a instancias de parte se iniciaran.

con la presentacion ante la Oficina de un escrito mo-
tivado, donde se definan explicitamente las causas que
provocan la solicitud de nulidad, cancelacién o caduci-
dad, y sc propongan las pruebas pertinentes. Esta soli-
citud estara sujeta al pago de una tarifa.

2. Puede solicitar la declaracién de nulidad, la cance-
lacidé, o 1, caducidad de una marca cualquier persoena
natural o juridica, con interés legitimo y capacidad ju-
ridica suficiente. -

3. Los procedimientos de nulidad, cancelacion o cadu-
cidad se iniciaran de oficio cuando la Oficina detecte
la posible existencia de las causales respectivas o dicha
posibilidad 1le sea informada por una autoridad com-
petente del Estado.

ARTICULO 68.—No podra declararse nulo ni cancelar-
s¢ el registro de una marca por causales que hubieran
dejado de ser aplicables al momento de resolver, Cuan-
do lag razones invocadas solo se dierap con respecto a
uno o algunos de los productos o servicios para los
cuales la marca fue registrada, 1; nulidad o cancelacién
sc ordenara unicamente para esos productos o servicios,
qgue se eliminaran del registro de la marca.
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ARTICULO 69.—Ep el curso del examen de la solicitud
de nulidad, cancelacién o caducidad, la Oficing invitard
a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le pre-
senten sus observaciones sobre las notificaciones gue
les haya girigido ¢ sobre jas comunicaciones gue emanen
de las otras partes. Si lo juzgara util, la Oficina podra
invitar a las partes a una conciliacién.

ARTICULQ 70.—Si del procedimiento resuliara nece-
sario dictar la nulidad, cancelacién o caducidad del re-
gistro, el Director General de la Oficina dictara reso-
lucié, fundada. En caso contrario, se desestimard la
solicitud de igual forma, publicindose una referencia a
la decisién {inal en €] Boletin Oficial de la Propiedad
Industriai.

ARTICULO 71.—Sin perjuicio de otras disposiciones
de caracter civil, mercantil o penal, los electos de la
nulidad, cancelacion o caducidad de un registro no afec-
taran:

a) a las resoluciones, autos 0 sentencias sobre violacion
de marcas que hayan adquiride fuerza de cosa juz-
gada y que se hayan ejecutado con anterioridad a
la resolucion que declara ly nulidad, cancelaciop o
caducidad del registro;

b) a los contratos celebrados con anterioridad a la re-
solucién que declary la nulidad, cancelacién o ca-
ducidad, en la medida en gue se hubierap ejecutado
con anterioridad a esta resolucién; sin embargo,
podra reclamarse por razones de equidad la resti-
tucién de cantidades entregadas en virtud del con-.
trato, en la medida en que las circunstancias lo
justifiguen.

ARTICULO '72.—Los procedimientos de nulidad, can-
celacidn o caducidad iniciados de oficio por la Oficina
se ajustaran, en cuanto sean de -aplicacién, al procedi-
miento iniciado a instancia de parte.

ARTICULO 73.—Se concederd un plazo adiciona)l de
tres meses luego de resuelto lo referido a ]a cancelacion,
nulidad o caducidad de un registro, para que el que
resulte beneficiado con tal decision, pueda proceder a la
solicitud de dicho registro a su nombre.

CAPITULO VI
ANOTACIONES
SECCION PRIMERA
Cambio de nombre o direccidén

ARTICULO 74.—Cuando ¢l solicitante o titular de una
marca haya cambiado su nombre o su direceién, solicita-
ré4 la anotacién del cambio en la Oficina, mediante una
comunicacién escrita, previo pago de g tarifa establecida.

ARTICULO 73.—~8i la marca incluyers el nombre o
la direceidn del titular, no sera anotado ningun cambio
que afecle sustancialmente la identidad de la marca, tal
y como fue registrada originalmente.
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-ARTICULO 76.—Todos los cambios de nombre y direc-
cién del titular de una marca serdn publicados después
de su* anotacién, y surtirdan efecto frente a terceros a
partir del momento de su anotacién epn Ja Oficina.

SECCION SEGUNDA
Cambio en la persona del solicitante o el fitular

ARTICULO 77—Los cambios en 1z persona del so-
licitante o titular u otros actos que tengan por objeto
una solicitud 0 una marca registrada deberdn ser debi-
damente anotados en la Oficina, por escrito, previo pago
de las tarifas establecidas.

ARTICULO 78.1.—Se consideraran cambios en la per-
sona del solicitante o titular, susceptibles de ser anoctados
en la Oficina:

a) la cesidn de la marca solicitada o registrada; y

b) la fusién de entidades, que impliquen la transmi-

sién de la marca.

2. La cesién de una marca es un acto independiente
de aquéllos que suponen meodificaciones en la personali-
dad juridicy del titular con respecto a uno, algunos o
todos jos productos y servicios pary los cuales estuviese
inscrita la marca. Cuando la cesién se limitara a uno
o a.algunos de los productos o servicios, se dividird el

registro, abriéndose uno nuevo a nombre del concesio-.

nario.

ARTICULO 79.—Los cambios en la persona de} soli~
citante o el titular podran ser objeto de cancelacion
cuando puedan inducir al publico a error, se tipifique
alguna de las prohibiciones de registro o se violen de-
rechos conferidos a terceros, a menos que el titular
aceptie limitar el registro de la marca a.productos o ser-
vicios para los cuales la marca no resulte engafiosa a
los efectos del cambio,

ARTICULO 80.—Los cambios en la persona del soli-
citante o titular que no sean anotados en la Oficina no
surtirdn ningtn efecto contra terceros.

ARTICULQO 81.—Epn el caso de haberse registrado una
marca .a nombre del Agente Qficial o representante del
legitimo solicitante de esa marca, en. contra del man-
dato .establecido para dicho registro, dicho solicitante
tendrd el derecho a adquirir 1a titularidad del registro,
a no ser que el Agente Oficial o e] représentante justi-
figuen su actuacién.

ARTICULO 82.1.—Lg Oficina publicara en el Boletin

Oficial de la Propiedad Industrial todos log cambios en
la persona del solicitante o titular de una marca, que
sean anotados.

2. Los referidos cambios se presentaran mediante escrito
fundado ante la Oficina, previo pago de las iarifas co-
rrespondientes.
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SECCION TERCERA
Ticencias

ARTICULQO 83.1.—TF1 titular del registro de unag marca
puede autorizar su uso a terceros , {ravés de licencias.
Las licencias serdn no exclusivas, salvo pacto en con-
trario,

2. Lag licencias podrdn limitarse a determinados pro-
ductos o servicios de los comprendidos en el registro de
la marca.

ARTICULO 84.—Los confratog de licenciy deben ser
anotados en la Oficinag, y solo surtirdn efectos frente a
terceros a parfir de la fecha de la gnotacién.

ARTICULO 85.—No seran anotadas lag licencias que
puedan terer efectos perjudiciales para la economia na-
cional o scan contrarias a la legalidad.

ARTICULQ 86.--El titular de una marca podrid alegar
log derechos conferidos po}- esa marcy frente al licencia-
tario que infrinja su derecho exclusivo, amparado en
alguna de las cldusuias del contrato de licencia.

ARTICULO 87.--Sin perjuicipo de lo estipuiado en el
contrato de licencia, el licenciatario solp podrd ejercer
accioneg relativas a ia defensa de una marca con el
consentimiento de] titular de ¢sta. Sin embargo, el titular
de wuna licencia exclusivg podré ejercitar tal accidén
cuando el tituler de una marca, habiendo sido requerido,
no haya ejereido por si mismo la accidn por viclacidn
dentro del plazo establecido en el Articulo 128.

ARTICULO 88—La Oficing publicard en el Boletin
Oficia] de 1a Propiedad Industrial las licencias anotadas
durante el perfodo de que se trate.

SECCION CUARTA
Disposicién Comiin

ARTICULQO 89.—ILas solicitudes de anotacidon relativas a
dos o mag registros o solicitudes en trdmite podran ha-
cerse en un pedide Uhico, siempre que el contenido de
los cambios y las partes involucradas, en su caso, fuesen
los mismos.

TITULO 1V
MARCAS COLECTIVAS

ARTICULO 90.1.—Pucdep registrar marcas colectivas
las agrupaciones, debidamente constituidas, de personas
con un interés econdémico en comin, con el fin de dis-
tinguir los productos o servicios de las personas asociadas,
de los productos ¢ servicios de otras personas. A estos
efectos, dichas agrupaciones deben estar integradas por
fabricantes, productores, prestadores de servicios o co-
merciantes ‘que tengan capacidad, con arreglo a la ley,
para ser sujetos de derethog y obligaciones, en especial,
por las personas juridicds estatales o privadas.

2. Se consideran marcas colectivas:

a) las adoptadas por las agrupaciones de personas para

salvaguardar los intereses industriales o comerciales
de quienes las integran; y
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b) las adoptadas por una asociacién, institucién u otra
persona juridica que agrupe a personas establecidas
en un territorio determinado, para un producto o
servicio peculiar,

3. Una marca colectiva ruede ser:

a) uny marca denominativa, figurativa o mixta;

by una indicacién geografica, siempre que ]a agrupa-

cidp de personas que soliciten el registrg tengan su
domicilio en 1a misma drea geografica; en este caso,
el registro de I, marca colectiva no implica que el
titular tenga la facultad de prohibir g un tercero el
uso en el comercip de ta] indicacién geografica,
siempre que dicho uso se realice de acuerdo a
practicas leales en materia industrial 'y comercial
vy la indicacidén geografica no sea una denominacién
de origen; en particular, el titular no podra oponer-
se a un tercerc con derecho a utilizar 1, indicacidén
geografica,

4. El registro de las marcas colectivas deberd ser so-
licitado por la persona natural que ostente 1z represen-
tacién de la entidad colectiva segtn sus estatutos u otro
documento analogo.

ARTICULO 91.1.—La solicitud de registro de una marca

colectiva debe incluir un reglamento de uso de dicha.

marca, el que indique los datos de identificacion de la
asociacién, las personas autorizadas para utilizar la marca,
las condiciones de afiliacidn a la asociacién, lasg condi-
ciones de uso de la marca vy los motivos por los gue puede
prohibirse e] uso de lg marcag a un integrante de la
asociacidn.
2. El reglamento de uso debe permitir la integracién
a la asociacidn . de cualquier persona que cumpla con las
conditiones previstas en el reglamento de uso y las demés
condiciones que establece la ley.
3. El reglamento de uso debe ser presentadg ante la
Oficina dentro de los tres meses siguientes a la fecha
de presentacion de la solicitud.
ARTICULO" 92.—La solicitud de registro de una marca
colectiva puede ser denegada si:
a) incurre en algunas de las prohibicioneg establecidas
en los Articulos 16 6 17;

b) el reglamento de uso es contrario a] orden publico
0 a la moral; o

¢) existe ‘el riesgo 'de inducir 4] publico a error spbre el
cardcter o el significado de la marca, en particular
cuando pPueda dar la impresidn de ser un signo dis-
tinto de una marca colectiva.

ARTICULO 93.—EIl titular de una marca colectiva -estd
obligado a informar g la Oficing todg modificacidéy del
reglamento de uso, que se produzca con posterioridag a
la fecha.de presentacién de la solicitud. Lg mmodificacién
de] reglamento de uso de la marca colectiva no surtird
efectos mientras rio sea inscrita en la Oficina.
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ARTICULO 94.—Se prohibe 15 transmisidon de las mar-
cas colectivas de cualquier modo, excepto por fusién
de dos o mds personas juridicas, por divisién de una
persong juridica o por descentralizacién de la actividad
econdémica que realiza una institucidn estatal. La trans-
misién estard sujeta, ademas, a lo establecido en las
normas legales o estatutos de comnstitucién de la asocia-
€idn, a los requisitos establecidos en. este Decreto-Ley
¥y a la no existencia de un riesgo de confusién o aso-
ciacién.

ARTICULQO 95.—Procede la cancelacidon de] registro de

la marca colectiva:

a) cuando se hayan aprobado modificaciones 3l regla-
mento de uso y éstas no hayan sido informadas a
la Oficina en el término de tres meseg siguientes a
su aprobacidn;

b) cuando ¢l titulay haya autorizado el uso de Ia miarca
en contra de lo establecido en el reglamento de uso;

¢} cuando e] titular de una marca colectiva constituida
por una indicacién geogrdaficy se hayva negado arbi-
trariamente 5 autorizar el ingreso a la asociacidn
de una persona que reune los requisitos establecidos
en el reglamento de uso;

d) por las demdés causales establecidas para la cance-
lacion de las marcas.

ARTICULO 96.—Las marcas colectivas estarda, sujetas

a las regulaciones que se establecen para las marcag en
general en 1o que no esté expresamente previsto en este
capitulo y en el Reglamento del presente Decreto-Ley,

TITULO V
OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
CAPITULO I
NOMBRES COMERCIALES
ARTICULQO 97.—Fueden constituir nombres comerciales:
a) los nombres, 1os patronimicos, las razones socialeg y
oiras denominaciones de las personas;
b) las denominaciones de fantasia;
¢) las denominaciones alusivas a] objeto de 15 actividad
empresarial;
d) los anagramas; ¥
e) cualquier combinacién de los signos que, con caréc-
ter enunciativo, se mencionan en los incisos ante-
riores,
ARTICULO 98.1.—No se podran registrar como nombres

comerciales, o como elementos de los mismos:

a) los que sean iguales o parecidos a otros signos dis-
tintivos solicitados o registrados anteriormente, que
puedan causar confusién o inducir a error a] pu-
blico;

b) los que contengan dibujos, figuras u otros elementos
figurativos;
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¢) los nombres geograficos;

d) las designaciones o nombres que por su naturaleza
0 por su uso sean contrarios 5 la moral, la legalidad
o €l orden publico, de acuerdo con el ordenamiento
vigente;

¢) los que eslén constituidos, o ep los que figuren los
nombres o patronimicos de personas identificables
distintas de] solicitante, sin su consentimiento ma-
nifestado en instrumento publico, o e} de sus here-
deros;

f) los que sean susceptibles de causar engafio o confu-
sidn en los medios comerciales o en el publico sobre
la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro
comercial o cualquier otro aspecto de la empresa
o establecimiento designado con ese nombre, o so-
bre la procedenciz empresarial, el origen u otras
caracteristicag dé los productos y servicios que la
empresa produce o comercializa.

2. El nombre comercial registrade a favor de una per-

sona en la Oficina no puede ser coniradictorio con el

nombre comercial registrado en la Republica de Cuba
a favor de esa propia persona, para el desarrollo de la
misma actividad, en el Registro Mercantil o en el Re-
gistro de Empresas Estatales y Unidades Presupuestadas,
segiin corresponda.

~ ARTICULO 99.1.—La titularidag del derecho exclusivo
sobre un nombre comercial se adquiere por su primer
uso en el comercio y termina cuande se abandona el
nombre o cesan las actividades de la empresa, o institu-
cion gue la usa,

2. Ei registro de] nombre comercial tendra efectos de-
clarativos respecto de la litularidad sobre el mismo.

3. El titular de un nombre comercial podrd impedir a
terceros usar en el comercio un” gigno distintivo idéntico
a su nombre comercial, o un signo distintivo semejante,
cuando ello fuese susceptible de causar confusién o un
riesgo de asociacidén con la empresa del titular o con sus
productos y servicios, o pudiera causarle up dailo eco-
ndémico o comercial injusto o implicara upn aprovecha-
miento indebido del prestigio del nombre comercial o
de la empresa del titular.

ARTICULO 100.—El registro de los nombres comerciales
se oforga por un perfodo de diez afios, renovable inde-
finidamente por idénticos perfodos.

ARTICULO 101.—Podran registrar nombres comercia-
les las personag naturales y juridicas nacionales o ex-
tranjeras, que tengan establecimiento comercial o in-
dustria] en el territorip de lz Republica de Cuba.
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ARTICULO 102.—Un nombre comercial podri ser trans-
mitido Unicamente con la totalidad del patrimonic de la
persona natural o juridiéa o con la parte de éste vincula-
da a la actividad econdémica a la que se refiere e] nombre
comercial.

CAPITULO 11
EMBLEMAS EMPRESARIALES

ARTICULQO 103.1.—FPueden constituir emblemag em-
presariales los signos figurativos y su combinacién con
los signos denominativos que pueden constituir nombres
comerciales.

2. El registro del emblems empresarial tendrd efectos
declarativos respecto de la titularidad sobre el mismo.

3. La proteccidn y e} registro de los emblemas empre-
sariales se regiran en jo pertinente por las disposiciones
relativas al nombre comercial.

CAPITULQO 111
ROTULOCS DE ESTABLECIMIENTO

ARTICULO 104.1.—Puede solicitarse el registro de ré-

tulos de establecimiento por cualquier persona natural
0 juridica, nacional o extranjera, con establecimiento
industrial y comercial, reaj] y efectivo en laz Republica
de Cuba, ,
. 2. La titularidad del derecho exclusivo sobre un rétulo
de establecimiento se adquiere por su primer uso en el
comercio y terming cuando se deja de usar-el rétulo o
cesap las actividades de-la empresa, o instituciéon que
lo usa. ,

3. El registro dej rétulo de establecimiento tendrd efec-
tos déclarativos respecto de la titularidad sobre el mismo.

ARTICULO 105.—Podran, especialmente, constituir ré-
tulos de establecimiento:

a) los nombres patronimicos, las denominacioneg de

las personas naturales o juridicas, vy las razones
sociales; I

b) las denominaciones y los disefios de [antasia;

¢) las denominaciones alusivas a la actividad del es-
tablecimiento;

d) los anagramas; y

e) cualquier combinacién de los signos que, con ca-
racter enunciativo, se mencionan en los incisos an-
teriores.

ARTICULO 108.—No podran regisirarse como rétulos

de establecimiento:

a) los signos guc scan suscepiibles de causar engafio,
confusién o asociacion, en los medios comerciales
o en el publico sobre la identidad, la naturaleza,
las aclividades o cualquier otro aspecto del esta-
blecimiento ¢ local comercial designado con el ré-
tulo, sobre su titular, o sobre los productos o ser-
vicios gque sc producen o comercializan en el estable-
cimiento;
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b) las palabras o lag combinaciones de palabras que
exclusivamente se refieran al género o que sean
meramente desceriptivas de la actividad industirial o
comercial;

c) los que sean conocidos publicamente en relacion
con otro establecimiento de persong distinta al so-
licitantie;

d) los que hagan alusidén, dirccty o indirecltamente, a
otro establecimiento;

¢) los que scan iguales o parecidos a otros signos dis-
tintivos solicitados o registrados, o protegidos con
anterioridad, a menos que e] solicitante o el titular
sea el mismo; y

f) los que sean contrarios g la moral, Ia legalidad o
el orden publico, de acuerdo con el ordenamiento
vigente.

ARTICULO 107.1.—E1 registro de un rdolulo de esta-
blecimiento tendrd efectos en todo el territorio nacional,
sin perjuicio de-. los derechog adquiridog anleriormente
por personas distintas al titular del registro, quienes
podrd,, continuar usando el rétulp en lg forma y en
el ambito territorial de tal uso anterior.

2. El registro tendra una vigencia de diez afios, 'y po-
drd renovarse indefinidamente por periodos iguales y
sucesivos.

CAPITULO 1V

LEMAS COMERCIALLES

ARTICULQ 108—No pucden constituir lemas comer-
Ciales: .
a) las palabras o combinaciones de palabras que indi-
quen el geénecro o describan la calidad de) producto
o servicio; :
b) los que carezcan de originalidad, siempre que sc
demuestre que hayan sido ulilizados anleriormentie; ¥
¢) los que incluyan up signo distintivo solicitado o re~
gistrado anteriormente por persona distinta.
ARTICULO 109.1.—La proteccidon de los lemas comer-
ciales se adquiere mediante e} registro que puede ser
solicitadpo por cualquier persona natural o juridica, na-
ciona] o extranjera, con capacidag juridica suficiente.
2. El registro de lemas comerciales se otorga por perio-

dos de diez afios, y puede ser renovadep indefinidamente,
por pcriodos iguales y sucesivos.
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CAPITULO V
DISPOSICION COMUN

ARTICULQO 110.1.—En todo lo que no se oponga a lo
establecido en esie Decreto-Ley y en su Reglamento, el
regisiro de nombres comerciales, emblemas empresaria-
les, lemas comerciales y rétulos de establecimiento, los
procedimientos para su concesidén y el contenido de los
derechos, sc rigep por las mismas disposiciones gue se es-
tablecen para el registro de marcas.

2. Los solicitantes de registros de nombres comercia-
les, emblemas empresariales, lemas comerciales y rétulos
de establecimiento, no pueden hacer uso del derecho de
prioridad aplicable a] registro de marcas, ey virtud del
apartado 2 del Articulo 12.

3. No seran aplicables gl registro de los nombres co-
merciales, los emblemas cmpresariales, los lemas co-
merciales y los rétulos de establecimientos, la clasificacion
de productos y servicios utilizada para las marcas.

TITULO VI
MODIFICACIONES Y CORRECCIONES

ARTICULO 111.1.~El solicitante o el titular de un
registro podra pedir en cualquier -momento que se co-
rrija algun error en la solicitud o en el registro. Tra-
tandose, de marcas, podra pedir ep cualquier momento
gue se reduzca o limite la lista de productos o servicios
indicados en la solicitud o en el registro. Por concepto
de correccién o modificacidn se abonard 1a tarifa esta-
blecida.

2. No se admitird ningung, correccién o modificacion
que implique un cambio en los elementos que integran
el signo y, tratdndose de marcas, una ampliaciéy de los
productos o servicios comprendidos en el registro.

3. Por un pedido de correccidén de un error no abonara
tarifa algung cuandd el error fuese imputable a 1z Ofi-
cina.

ARTICULO 112.1.—La solicitud de modificacidén o co-
rreccién de dos o mas registros o solicitudes de registro
en irdmite podrd hacerse en upn pedido uUnico, siempre
que la modilicacién o correccion fuese la misma para
todos ellos.

2. El solicitante debera identilicar cadg uno de los
registros o solicitudes en los que se hard 1z modificacidn
o correccion. Las tarifas correspondientes se pagardn en
funcidon del numerg de solicitudes o registros afectados.
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TITULQ VII
PUBLICIDAD REGISTRAL
CAPITULO 1
REGISTRO DE LAS MARCAS Y OTROS SIGNQOS
DISTINTIVOS ‘

ARTICULO 113.1.—E] Registro de las Marcas y Otros
Signos Distintivos sera piblico. Lg publicidad se hard
efectiva mediante consulta del publico, informes de bus-
queda, por certificaciones y con la publicacién.

9. El- Registro tendra por objeto la inscripcién de las
solicitudes, de los registros y de todos los datos relevantes
concernientes a los mismos.

CAPITULO 11
CONSULTA DEL PUBLICO
ARTICULO 114.—Una vez publicadas las solicitudes

de marcas y otros signos distintivos, los expedicntes se
abriran, cuando asi se solicite, para consulta del publico,
previo el pago de ung tarifa. No obstante, por la natu-
raleza y ¢} cardcter de determinados documentos se podrd
excluir o limitar su acceso, a instancia de parte interesada
o de oficio por Ja Oficina.

ARTICULQO 115.—Cualquier persona que pruebe feha-
cientemente que el golicitante de una marca u otro signo
distintivo ha afirmado que tras el registro va a prevaler-
se de éste on su conira, podrd consultar el expediente
antes de la publicacidn de la solicitud.

ARTICULO 116.1.—Cualquier persona podrid obtener
copias simples de los documentos contenidos en los ex-
pedientes relativos a las solicitudes de registro.

2. Cualquier persona podrd obtener copias de cualquier
inscripceion registral efectuada en ¢l Regisiro de la Ofi-
cina.

3. La oblencidn de copias simples cstard sujety al
pago de una tarifa.

CAPITULO 111
INFORMES DE BUSQUEDA

ARTICULO 117.—Los informes de busquedy serdn es-
tablecidos a peticion de parte, previo el pago de una

tarifa, y seflalardn los signog distintivos que se hayan.

solicitado o regisirado, conforme se encuentren en el
Registro.

CAPITULO 1V
CERTIFICACIONES

ARTICULO 118.—Lg Oficina, a peticién de parte, ¥
previo el pago de una tarifa, certificara la existenciy de
solicitudes o registrog especificos de marcas u otros sig-
nos distintivos.

ARTICULO 119.—Las certificaciones haran constar to-
dos los particulares de relevancia con relacién a la so-
licitud o al registro de la marca u otro signo distintivo.
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CAPITULO V

PUBLICACION
ARTICULO 120.—Serdn publicados en el Boletin Ofi-
cial de la Propiedad Industrial:
a) todas las solicitudes de registro;
b) referencias a las resoluciones definitivas del Dxrec*‘tor
General de la Oficina;
c) las cancelaciones, nulidades, caducidades y renuncias;
d) todas las anotaciones; ¥y
e) aguellos otros datos cuya publicacidn resulte precep-
tiva en virtud de este Decreto-Ley y su Reglamento.
ARTICULO 121.—La Oficina publicara también en su
Boletin todas las comunicaciones e informaciones de ca-
ricter general sobre los diferentes tramites.

TITULGC VIII
TARIFAS

ARTICULO 122.—Con arreglo al presente Decreto-Ley
los solicitantes o titulares de registros deberidn abonar
las tarifas correspondientes g los tramites establecidos en
este Decreto-Ley, en su Reglamento y en otras disposicio-
nes legales que se establezcan.

ARTICULO 123.—E! pago de una tarifa por concepto
de cualquier solicitud presentada ante laz Oficina no
condiciona, en ningln. caso, la decisién de la Oficina
respecto al contenido de dicha solicitud.

TITULO IX
ACCIONES CONTRA RESOLUCIONES DE LA
OFICINA
ARTICULO 124.—Contra lag resoluciones dictadas por

el Director General ge la Oficina podréd establecerse de-
manda en proceso administrative ante la Sala de lo Ci-
vil v de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular
de Ciudad de La Habana, dentro del término de treinta
dias contados a partir del siguiente de la notificacién.

TITULO X

ACCIONES ¥ MEDIDAS POR INFRACCION
DE DERECHOS
CAPITULO I
ACCION JUDICIAL
ARTICULO 125.1.—El titular de un derecho conferido

cn virtud de este Decreto-Ley, asi como e] licenciatario
de acuerdo a las condiciones que se hayan pactado en
la licencia, podran entablar demanda ante el Tribunal
Provincial Popular que corresponda, conforme a las re-
glas de competencia y en los términos establecidos para
] proceso ordinario en lag Ley de Procedimientg Civil,
Administrativo ¥y Laboral, contra cualquier persona gque
infrinj, ese derecho. También podrd actuar contra la.
persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente
la preparacién de una infraccidn.
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2. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera
de los cotitulares podra entablar la accidn sin que sen
necesario e] consentimiento ge los demads, salvo acuerdo
en contrario.

3. La accién también podrd ser entablada por una
asociacién, federacidén, sindicaio u otra entidad -repre-
sentativa de los interesados siempre que estuviese legi-
timada para esos efectos. ‘

4, ) fisca] podra ejercitar laz accidén cuando se afecte
el interés social o estatal conforme j la legislacidn vi-
gente,

ARTICULO 1206.1.—En el proceso de conocimiento de
una accién por infraccion, puede disponerse por el tri-
bunal, a instanciz del demandante, una o més de las
siguientes medidas, entre otras:

a) el cese de los actos que constituyen la infraccién;

b) la reparacién de dafios materiales;

-¢) la indemnizacién de perjuicios;

d) el embarges de los productos relacionados con 1z in-
fraceidn, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas,
material impresg 0 de publicidad y otros materialeg
resultantes de lg infraccién, y de los materiales y
medios que sirvieran principalmente para cometer la
misma;

e) la prohibicién de la importacién o de la exportacién
de los productos, materiales o medios referidos en
el inciso 4);

f) la entrega en propiedad de los productos, materia-
les 0 medios referidos en el inciso d), en cuyo caso
el valor de los bieues se imputara a] importe de la
indemnizacién de dafios y perjuicios;

g) las medidas necesariag para evitar 1l continuacién
o la repeticién de la infraccién, incluyendo la des-
truccién de los productos, materiales ¢ medios re-
feridos en el inciso c¢);

h) la reparacién del dafio moral;

i) la publicacién de la sentencia condenatoria y su
notificacién a las personas inleresadas, a costy del
demandado.

2. Tratindose de productos que ostentan una marca
falsa, no bastara la supresién o remocion de la marca
para permitir que se introduzcan esos productos en cl
comercio, salvo en caso excepcional debidamente ca-
lificado por el tribunal, o quec e] titular de la marca
hubiery dado su acuerdo expreso.

3. Los productios que ostentan signos distintivog ilicitos,
el material de publicidad que haga relerencia a esos sig-
nos y los materiales vy medios que se hubieren usado para
cometer una infraccidon, seran relenidos ¢ decomisados
por las autoridades de aduanas, en espera de los resulta-
dos del proceso correspondiente.
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4. El tribunal, en cualquier momento dej proceso, puc-
de ordenar ai demandado que proporcione las infor-
miaciones que fuvierg sobre las personas gque hubiesen
participade ern 1; produccidn o comercializacidn de los
productos o servicios materia de la infraccién.

ARTICULO 127.—La indemnizacién de perjuicios se
calcuia en funcidi; de los siguienies eriterios, entre oiros:

a) e] lucro cesante sufrido'por el titular del derecho
como consccuencia de la infraccidn;

b) e] monto de los beneficios obtenidos por el infraclor
como resultado de los actos de infraceidn;

¢) el precio que el infractor habria pagado por con-
cepto de una licencia contractuz], teniendo en cuen-
1y el valor comercial del derecho infringido y las
licencias contractuales que ya se hubieran conce-
dido. _

ARTICULQO 128.—~Lga accidén por infraccién de un de-
recho conferido por este Decreto-Ley prescribe a los
cinco afos contados desde que se cometié por ultima
vez la infraccién.

ARTICULO 129.—E] demandante debe presentar como
prucba e] documento que acredite la existencia del re-
gistro previo ante la Oficina, cuando corresponda.

CAPITULO 11
MEDIDAS PROVISIONALES

ARTICULO 130.1.—E] demandanie puede solicilar, anie
el tribunal que conoce de 'la demanda, que se ordenen
medidas provisionales inmedialas con el objelivo de
impedir ]a continuacién de la infraccidn, evitar sus con-
secuencias, obtener o conservar pruebas, ¢ asegurar la
efectividad de la acciodn. :

2. Las medidas provisionales pueden pedirse anles de
iniciar 1a accién, conjuntamente con ella o con poste-
rioridad a su inicio. Si 1, medida provisional se solicila
antes de iniciar la accién, el -iribunal, unag vez que l4
disponga, debe exigir a quien la solicite la prestacion de
fianza suficienie para responder g lo que resulle del
proceso.

ARTICULO 131.—Pueden disponerse por el iribunal las
siguientes medidas provisionales:

a) el cese inmediato de los aclos que constiluyen la

infraccidn; '

b) el cmbargo o la relencidn de los produclos, emba-
lajes, eliquetas y otros materiales que ostenten el
signo objeto de la infraccién y de los medios que
sirvierap principahnenie para comeler la infraccion;

" ¢) la suspensién de la importacidn o de la exportacién
de los productos, matcriales o medios referidos en
el inciso b).
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ARTICULOD 132.1.—Una medida provisional solo ge dis-
pone cuando el demandante acredite su legitimacién para
actuar y la existencia del derecho infringido, y presente
pruebas que permitan presumir fehacientemente la co-
misién de la infraccidn o su inminencia, y que la demora
en aplicar la medida causard un perjuicio irreparable

o mayor. La medida no se dispondrda si quien la pide-

no diera garantiz suficienfe a crilerio del tribunal

2. Il solicitante de una medida provisional respecto de
mercancias determinadas debe dar las informaciones ne-
cesarias ¥y una descripcién suficientemente detallada y
precisa de lag mercancias para que puedan ser identifi-
cadas y reconocidas con facilidad.

3. Ll solicitanle de medidas provisionales responde pop
log dafios y perjuicios resultantes de su ejecucidn si las
medidas caducaran, quedaran sin efecto o fuesen revo-
cadas por accidn u omision del solicitante, o si posterior-
mente se determina que no hubg infraccidn o inminen-
cia de infraccidn a un derecho de propiedad industrial.

ARTICULO 133.1.—Cuando fuese necesario para que
la medida provisional cumpla su propésito, elly se podrd
ejecutar sin haber oido previamecnte a la otra parte. En
tal caso excepcional 1 medida sc notificard a la parte
afectada a-mas tardar inmediatamente después de la
cjecuciin.

2. Toda medida provisiona] ejecutada antes de iniciar-
se la accién civil sobre e] fondo del asunto quedard -sin
efecto transcurridos veinte dias habiles contados desde
la imposicidn de la medida si no se ipiciara 1z accidn
dentro de este término.

3. Toda medida provisional ejeculada con posteriori-
dad al inicio ge la accién civil sobre el fondo del asunto
quedarid sin efecto en virtud de la sentencia que se
dicte, salvo que se disponga 1o contrarip en la propia
sentencia con el fin de garantizar su ejecucidn.

ARTICULO 134.1.-—ILa parte afectada por una medida
provisional podrda recurrir parag Que se reconsidere-la
medida ejeculada. La medida podrd ser modificada, re-
vocada o confirmada por el tribunal.

2. Cuando .la parle afecladsy por la medida deseara
continuar su aclividad, y siempre que ello no pudiera
causar un dafig irreparable al tituloy del derécho in-
fringido, la medida provisional podra sustituirse por una
caucidén u otra garantia que ly autoridad judicial con-
sidere suficiente, ofrecida por el presunto infractor.
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CAPITULO 11
MEDIDAS ESPECIALES EN FRONTERA
ARTICULO 135.—Las medidas dicladas por el tribu-
nal que deban aplicarse en la [rontera se ejecularan

por la. Aduana al momento de la importacién, exporta-

cidn o transito, por el territorio nacional, de los pro-
ducios respecto a los cuales-se haya cometido la infrac-
cidr. ¥ d2 'los materiales o medios que sirvieron princi-
pwrnentz para cometerla.

ARTICULO 136.1.—El tilular de un derecho protegido
por este Decrelo-Ley, que tenga motivos fundados para
suponer que se prepary la importacién g la exportacién
de mercancias que infringen ese derecho, puede solicitar

al Tribunal Provincial Popular que corresponda, gue
ordene a la Aduana la retencidn de la mercancia objeto
de la importacion o exportacién al momento de su despa-
cho. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que se
dicte las condiciones y garantiag aplicables a lag medi-
das provisionales.

2. Al disponer una medida en frontera, cl iribunal de-
be exigir a quien la solicile la prestacion de fianzy bas-
tante para responder a lo que resulte del proceso.

3. Cumplidas las condiciones y garaniiag aplicables, el
tribunal ordenarda o dencgara la retencion y lu comuni-
cara al demandante,

4. Quien solicite 1y retencidon debe dar ol (ribunal,
previa identificacion oportuna, las informaciones nece-
sarias y una descripcion suficientemente detallada vy
precisy de 1as mercanciay para que puedan ser identi-
ficadas y reconocidas con facilidad por la Aduana. El
tribunal, una vez gue disponga la retencion, debe exigir
o quien la solicite la prestacidn de [ianza para responder
a lo que resulle del proceso. ‘

5. Ejeculada la retencién, la Aduana lo notifica imme-
diatamentce al imporiador o cxportador de las mercan-
cias, al solicitante de la medida y al iribhinal que co-
rresponda.

ARTICULQ 137.1 —-Si transcurridos dicz diag héabiles
contados desde Jap {echa de comunicacion de la retencion
al demandante, la Aduana no ha sido-informada de que
se h, iniciado la accién judicial sobre. el fondo del
asunto o de que cl iribunal ha dicladpo medidas provi-
sionales para prolongar la relencion, ésta serd levan-
tada y s¢ despachardn las mercancias retenidas. En ca-
sos debidamente justificados ese plazo podré ser prorro-
gado por diez dias habiles,

2. Cuando la retencidn fuese ordenada como medida
provisional, serd aplicable cl plazo previsto parag tales
medidas.
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3. Iniciada la accién judicial sobre el fondo del asunto,
la parte afectada por 1, retencidn podrda recurrir ante
el tribuna} para que reconsidere la relencidn ordenada,
vy se le dard respuesta a eslos efeclos. Dicha mwedida podra
ser modificada, revocada o confirmada,

ARTICULO 138.--E] solicilanle de medidas en frontera
respondera  por Jog dafios y . per juicios resultantes (e
su ejecucion si las medidas se Jevaniaran o fuesen re-
vocadas por accion u omisién de] solicitante, o si poste-
riormente se determing que no hubo infraccion o inmi-
nencia de infraccion de up derecho dec propiedad in-
dustrial.

ARTICULQO 139.1.—Previa solicilud, la Aduanag aulori-
zarda al titular del derecho g que examine las mercan-
cias relenidas con el fin de fundamentar su retencion
y para susteniar su accidén de infraccién. Las mismas
facilidades se brindaran al importador o exportador,
consignatarid o propietario, pero en ningin caso se
podra por ello causar perjuicio a lo establecido sobre la
informacidn confidencial.

2. Ay establecerse ung demanda por infraccién de un
derecho de propiedad indusirial de los cstablecidos en
cste Decrcto-Ley, la orden para inspeccionar las mer-
cancias la  librard el tribuna]l que conozca de dicho
proceso.

3. Comprobada por la Aduana la existenciz de una
infraccidn, se comunicard al demandante el nombre y
direccion del importador, exportador y consignador de
las mercancias y las cantidades de mercancias retenidas.

ARTICULO 140.—Tratandose de productos que ostenten
marcas falsas, que se hubieran incautado por jas auto-
ridades de aduanas, no se permilird, salvo en circuns-
ifancias excepcionales apreciadas por el tribunal, que esos
productos scap reexportados en el mismo estado, ni sean
somelidos a un régimen aduanero diferente.

ARTICULO 141.—-Scrén excluidas de la aplicacion de
las disposiciones precedentes, las pequefiag cantidades
de mercancias que no lenga, cardcler comercial y for-

men parte del equipaje personal de Jos viajeros o que se

envien en pequefias caniidades.
DISPOSICIONES LSPECIALES

PRIMERA: A los efeclos de lo que regula este De-.

creto-Ley y su Reglamento, las exposiciones que se iie-
nep en cuenta en relacién con el derecho de prioridad,
son las oficialmenie reconocidas en. la Republica de
Cuba por la Camarg de Comercio, y en el extranjero,
por las instituciones analogas competentes. El reconoci-
miento oficial de las exposiciones surte efeclog juridicos
siempre que sea previo a lg exhibicidn del objeto del re-
gistro. La referencia a las exposiciones oficialmente re-
conocidas cn la Republica de Cub, se publicard en el
Boletin Oficial de 1a Propiedad Industrial.
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SEGUNDA: Los derechos concedidos por este Decre-
to-Ley no se exliendey a otrog -derechos intelectuales
que pudieran esiar incorporados, comgo es e] caso de
ios derechos de aulor v sus derechos conexos.

TERCERA: Los derechos adquiridds con anteriori-
dad a la vigencia del presente Decreto-Ley tendrin
validez en el seniido en que fueron concedidos.

CUARTA: El contenido de las acciones civiles que,
regula este Decrete-Ley se rige de forma supletoria por
lo establecido en la legislacién procesal civi] vigente.

DISPOSICION TRANSITORIA
UNICA: Lag soliciludes que se encuentren en trami-

tacidn, log registros de marcas y otros signos distintivos

regisirados y los procedimicentos adminisirativos en curso,

en el momenio de entrada en viger del presenle Decreto-
Ley, se regiran por sus disposiciones.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: El Ministro de Ciencia, Tecnologia y Me-
dio Ambicnle queda encargado de someler a 1, apro-
bacion del Comiié Ejeculivo del Consejo de Ministros
e] proycclo de Reglamenio del presenie Decrelo-Ley,
dentro de] {érmino de ciento ochentia dias contados a
partir de {a fecha de su aprobacion. '

SEGUNDA: El Ministro de Ciencia, Teenologia y Me-
dio Ambienle quedg facullado para disponey lg aplica-
cién de este Decreto-Ley , las marcas consistentes en
olores, sonidos y combinaciones de sonidos, una vez
aue existan las condiciones necesarias parg su registro,

TERCERA: El Ministro de Ciencia, Tecnoiogia v Me-
dip Ambiente y ¢l Director Gereral de la Oficina Cu-
hany de la Propiedad Industrial quedan faculiados, den-
tro de sus respectivas compelencias, parg diclar cuantas
disposiciones resulten necesarias para la mcjor aplica-
cién de este Decreto-Ley y su Reglamento.

CUARTA: E! Director General de la Oficina Cubana
de la Propiedad Industrial queda encargado de esta-
blecer lag condiciones del ejercicip de la representacion
de las personas naturales y juridicas por los Agentes
Ofliciales y Representantes, ante la Oficina.
QUINTA: Se derogam
a) log Titulos V, VI y VII; e Capitule VI del Titulo
VIII todos del Decreto-Ley ntimero 68 de 14 de mayo
de 1983

b) los apartados vigesimogquinto, vigesimosexto y vi-
gesimenoveno de la Resolucién numero 999 de 13

de jun'io de 1983,'de1 Presidente de 13 Academia de
Ciencias de Cuba; ¥
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c) cuantas disposiciones legales y reglamentarias se
opongan g lo dispuesto ey el presente Decreto-Ley.
SEXTA: El presente Decreto-Ley comenzard 5 regir a
partir de la fecha de su publicacién en la Gaceta Oficial
de la Republica.
DADO en el Palacio ge la Revolucidén, en la ciudad
de La Habana, a log 24 dias del mes de diciembre de

.1999,
Fide] Castroc Ruz
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