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Colaboracion OEPM/OMPI en materia de Mediacion y Arbitraje:
SENSIBILIZAR

Creacion en www.oepm.es de seccion dedicada a Mediacion y Arbitraje
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Formularios Mediacion y Arbitraje ¥ Eoletin Oficial de la
Propiedad Industrial

Tasas Ayudas y subvenciones
La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) y la Organizacion Mundial de la Propiedad Perfil del contratante
Consulta de Intelectual (OMPI) colaboran en la promocion de Métodos alternativos de solucién de
invenciones controversias en materia de Propiedad Industrial (ADR, por sus siglas en inglés Alternative
Dispute Resolution) a través del Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI. Otras informaciones
Invenes

Los ADR son procedimientos alternativos para la resolucion de controversias sin recurnr a la via
judicial, entre los que se encuentran la decision de experto, la mediacion y el arbitraje. Tienen como Proteccion de Datos Personales
objetivo llegar a un acuerdo de forma rapida y eficaz, reduciendo costes en cuanto a tiempo y dinero
para las partes en conflicto.

Espacenet

Latipat-Espacenet Estadisticas

Algunas de las caracteristicas de estos procedimientos son:

PATENTSCOPE® o ] ) . ) Centros I_'\tegionales de
- Decision de Experto: procedimiento por el cual las partes someten un asunto especifico (gj. Informacién de Pl
) cuestion técnica) a uno o mas expertos que tomaran una decision sobre el asunto, la cual puede
Clasificacion ser vinculante siempre que las partes no hayan acordado lo contrario EnIco
internacional de P
patentes N o ) ) ) ) ) .
- Mediacion: procedimiento informal, consensuado y no vinculante, en el cual el mediador asiste a Aula de Propiedad Industrial
las partes en la conclusion de un acuerdo para resolver una controversia. Este acuerdo esta
Consulta de marcas basado en los intereses respectivos de las partes y no solo en la aplicacion estricta de derechos | raTe
registradas y obligaciones en virtud de un derecho especifico. El mediador no puede imponer una decision y TSR e Pl
el acuerdo tiene la validez de un contrato U
Localizador de marcas Transferencia de Tecnologia
; - Arbitraje: procedimiento por el cual las partes someten una controversia a uno o mas arbitros ) i ) .
TMView para la obtencion de una decision vinculante y definitiva basada en derechos y obligaciones en Enlaces y direcciones de interés

N virtud de un derecho aplicable. La decision es ejecutable como laudo bajo la legislacion arbitral.
Clasificacion Recursos apoyo y prevencién ante

internacional de violencia género (WRAP)
productos y servicios )

Méas informacion
Consulta de disefios Portales OEPM
= Colaboracion OEPM-OMPI

Nacional Disefios — . —

CIBEPYME

= Resolucion de controversias de Pl y tecnologia a través de métodos ADR de la OMFI _-— e EmEEE s —

Plataborma Beroamericana de Preglodad nelecta
Hague-Express diRida 3 EmoTEss

Portal de la transparencia

!_a proPiedad - Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI Gobierna de Espafia
industrial
Publicaciones Calidad

- Ponencias del Taller de Mediacién de Centroversias realizado en la sede de la OEPM en Abril de
Normativa 2014
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Colaboracion OEPM/OMPI en materia de Mediaciony
Arbitraje: SENSIBILIZAR

Creacion en www.oepm.es de seccion dedicada a Mediacion y Arbitraje

Se distribuye en Ferias

Solicitud de Mediacion OMPI

Mediacion OMPI para controversias

x = = — Notg' 5i existe un acuerdo de mediaciin entre las partes (Articulo 3 del Reglamento de Mediacidn OMPY), las
de propiedad industrial en Espaiia WiPO ADR partes deberdn completar las seccicres 1y 2

Si no existe un acuerdo de mediacién entre las partes (Aricul 4 dal Reglamenta de Mediaciin OMPY), la parte
sobctante deberd completar las secciones 1 y 2 a). La ofra parfe deberd completar la seccidn 2 b).

Colaboracion OEPM-OMPI 1. Partes
La Oficina Espadiola de Patentes y Marcas (OEPM) y el Centro de - Sirvase proporconar La siguiente informacidn de contacto:
Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad *
Intelectual (OMPY) colaboran en la promocién del uso de los métodos B oA et Vi s Parte sobcitante Otra parte
alternativos de solucion de controversias (en sus sigias en inglés S Vramo Lo g
ADR, Afenatve Dispute Resolution) para resolver controversias en | i S
materia de propiedad industrial Nombre: PNombre:
Pais de domicikio Pais de domiciio:
" o ¢ -y Tel Tel:
_3 Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI et .
= Con oficinas en Ginebra, Suiza, y en Singapur, e Centro de Arbéraje y Mediaciin de fa OMPY ofrece Dimeein Dirmceidn
—_— métodos ADR, como la mediacion y ef arbitraje, para permitir a los particulares resoiver eficientemente sus.
-— ° Representado por (si procede): Representado por (si procede)
WIPO | ADR
€l Centro de la OMP1 es yse de propiedad industrial. €l Centro Tel Tel:
e la OMPI e focaliza en controlar el tiempo y &l CoSto de sus procedimientos. Cormeo elecinbnico Correo electrénioo
Direccitn Direccibn
L Qué es la mediacion? Ventajas de la mediacién
La mediacidn es un procedimiento consensual no vinculante en of *  Autonomia de laspartes  +  Neutraldad 2. Controversia
que un tercero neutral, of mediador, ayuda a las partes a «  Tiempoy costo +  Sokuciones creativas )
solucionar controversia, de conformicdad con sus VoS P
intereses. B mediadcr no puede imponer una decisidn. B *  Medadorespecioizado - Preservacion de Sirvase proporconar una breve descripatn de b controversia®
acwerdo de las partes tene el efecto de un contrato. *  Confidencialicad relaciones comerciales
¢ Cémo someter una controversia a Principales etapas de la Mediacién OMPI
Mediacién OMPI?
a) Si existe un acuerdo de mediacion entre las partes, las partes

L Completar y firmar la Solicitud e Mediacion OMP1
i Enviar la Solckud al Centro de la OMPI por comeo
electronico a arbiter.mail@wipo.int.

) La parte solicitante acepta someter a mediacion [a controversia descrita aniba de acuerdo con o Reglamento
de Mediacn de [a OMPI

b) Si o existe un acuerdo nc mediacion entre las partes, la parte que Sirvase firmar este formulanio y remitirlo a arbidermal@wipo.int'y a la olra parte.
desen controversia & Mediockn OMPI

proponer someter
(Solicitud nmumuaemmmwss Lugar y fecha: Firmax

L Completary frmar la Schchud ds Meduciin OMPL
nviar la Solickud ol Centro de la OMPI por correo

etecuomo a arbiter.mal@wipo.int, con copla a la otra b) La otra parte acepla someter a mediacion |a controversia descrita arrba de acuerdo con o Reglamento de
parte. Mediacitn de la OMP.
B Uns vez rockida la Sclchud, of Ceriro ds ls OMPY pods

proporcicnar i al  procedmiento

Mediacién OMP1 a la wn parte. Si Ia otra parte mumu
interesada en participar en la Mediacion OMPI, deberd
completar 1a seccién 2 b) de la misma Solcud que presentd
a parte solickante y enviaria ol Centro de la OMPI por comeo
electrénico a arbiter.mail@wipo.int

Sirvase firmar este formulario y remitirlo a arbier mail@wipo inty a ka parte solicitante

Lugar y fecha Firma

+ Las partes pusden nombrar al mediador conjuntamente o
solicitar al Centro de la OMPI que identfique candidatos (de
) que cuenten con las apttudes

Cantro de Arbiraje y Mediacion de la OMP| Oficina Espasiota de Palentes y Marcas (OEPM)
e

requenidas para ef caso. 121 Clee 20

Suza E
Tl +4122 338 82 47 Ted + (34) 902 15 75 30
Fax +4122 138 63 37 Fax + (34) 913 40 5597

* La Mediaciin OMP| pusde Bevarse a cabo en el lugar en que las
partes acuerden. La OEPM pusde proporcionar asistencia
logistica a las partes (por ejempio, salas de reuniones)

‘Website: wwa_wipo.int/amcles! Webisie: Wi 0Ep 5

Email arter mal@wipo nt Email niormacon@oepm es
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Modelos de Contratos de Transferencia
de Tecnologia: Grupo de Trabajo

Grupo de Trabajo coordinado

por OEPM

OEPM

Grupo de Trabajo: constituido

por 10 representantes de
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Modelos de Contratos de Transferencia
de Tecnologia: Grupo de Trabajo

MINISTERIO i
DE ECONOMIA e

Y COMPETITIVIDAD  consrc surmeon e bvsmascsones Gerineas

e Secretaria de Estado
de Investigacion,
Desarrollo e
Innovacion

¢ Organismos
Publicos de
Investigacion

¢ Oficinas de
Transferencia de
Tecnologia (OTRIs)

¢ 2 representantes
de laS.G. de
Transferencia de
Tecnologia

* Profesionales
involucrados en el
licenciamiento,
transferenciay
gestion de derechos
de PI

¢ 1 representante

e ler centro publico
de investigacion en
Espafay 32 en
Europa

e Mayor solicitante de
patentes nacionales

e 2 representantes de

Cientificas (CSIC)
Portugal (LES)

la Vicepresidencia
Adjunta de
Transferencia del
Conocimiento

Consejo Superior de Investigaciones
Licensing Executives Society- Espafay
Ministerio Economia y Competitividad
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Modelos de Contratos de Transferencia
de Tecnologia: Grupo de Trabajo

HA * 4 representantes 2l * 2 representantes del
33 ; Centro de Arbitraje y
= 28  Mediacion
o c O
g
4 Modelos de Contratos:
— * Guia de utilizacién
Contrato de Licencia Contrato de 0z ,
Patente/Modelo de Cooperacién en +D: [ Version mgles

Acuerdo de SHlieacs entre ente Publicoy

Acuerdo de . eentre ente Publico y q

T mpr riv.

. oy ransferencia de T (VR empresa privada
Confidencialidad "

Material *Entre empresas de ambito Entre empresas de

privado ambito privado
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Estructura de los Contratos

’ Presentacion de las partes

‘ Finalidad del contrato

‘ Clausula de confidencialidad

‘ Derechos de Propiedad Industrial/Intelectual

‘ Ley aplicable y Jurisdiccion

‘ Anexos
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Estructura del Contrato
Codigo de colores

FONDO AMARILLO — texto explicativo para elegir la opcidén que requiera el
contrato, a eliminar antes de la firma..

o Verde — texto a elegir entre dos opciones. Habra que borrar una de ellas y
dejar la otra cambiandole de color.

o Rojo — partes del texto a completar por las Partes




MINISTERIO Oficina Espaiiola
 DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO de Patentes y Marcas

Estructura de la Guias

Objeto del contrato

Por qué firmar un contrato de este tipo

Puntos a tener en cuenta al redactar un contrato de
este tipo

Comentarios al modelo de contrato propuesto
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
ENTRE

(Parte A)
Y (Parte B)

En Madrid, 3., de ..de 201...
REUNIDOS

De una parte, D,/D2..., con DNI ..., representando en este acto a [Nombre completo de la
empresz o institucion), con sede en (Direccion postal completa), y NIF ... inscrita en el
Registro Mercantilde ... con nimero ..., yde laquees (Cargo) que lefaculta para representar
ala empresa y de la cual tiene concedido poder suficiente (en adelante “Parte A”).

De otraparte, D/D2..., con DNI .., representando en este acto a [Nombre completo de la
empresa), con sede en(Direccion postal completa), y NIF .. inscritaen el Registro Mercantil
de ...con nimero ... y de |2 cual tiene concedido poder suficiente, ydela que es [Cargo) que
le faculta para representar a la empresa (en adelante Parte B).

Parte Ay Parte B recibiran en adelante |a denominacion de la “Parte” por separado y las
“Partes” de forma conjunta.

Se reconocenambas Partes con capacidad legal suficientey poderbastante para este actoy,
a tal efecto

MANIFIESTAN

I Que “Parte A", a través del Instituto/Centro dg..., Y en concreto a través del/la
investigador/z D./DZ ., desarrolla investigaciones dentro del campo de ..

1. Que “Pzarte B” es una empresa que desarrolla su actividad en el sectords .

1. Que “Parte A" y “Parte B” desean intercambiar determinada informacion relativa a
(describir, sin entror en detalles, o Informacion Confidenciol o intercombior; ... con el fin
de (especificor el objetivo del intercambio de lo Informacion Confidencial como por
ejemplo: valorar los posibilidodes de establecer un acuerdo de colaboracion entre los
Partes; suscribir un Contrato de Investigacion y Desarrolio ("Acuerdo de Coloboracion®);
mantener Acuerdos o relociones comerciales; valoror la posibilidod de coloboracion en el
Proyecto de Investigacion ...).

V. (AfRadir otros expositivos explicando por qué se quiere llegar al Acuerdo de
Confidencialidad y mostrando las colaboraciones previas, incluyendo intercambio de
informacion, material, contratosde I+D, colaboracion en proyectos conjuntos, etc.) Que

Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas
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Clausula de arbitraje y mediacion

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
ENTRE
[Parta &)
Y [Part= B}

REUNIDOS

De una parte, D,/D2|_.], con DNI {..], representando en este acto & [Nombre completo de Iz
v NIF
Registro Mercantil de [..] con nimero [..], y de |z que &3 |.. o) que le facultz para
reprasantar 2 laemprasay de |2 cual tiene concedido poder suficiente [en 2delante “Parte
AT

empresz o institucion), con sede en [Dirsccion postal comple

De otra parte, O,/D2/(..], con DNI ..}, representandoen este actoa [Nombre completo d= |2
emprasa), con sede n [Direccidn postal completz), y NIF|...] inscrita en el Registro Me reantil
de .| con nimera|..| y de |2 cual tiene concedido poder suficients, y de |2 que es [Czrgo)
que le faculta para representar 2 |2 empresa [en adelante Parte B).

Parte Ay Parte Brecibirdn en adelznte |2 denominacidn de |z "Parte” por separado v las
“Partes” de forma conjunta.

Se reconocenambas Partes con capacidad legal suficiente y poderbastante para este actoy,
2 tal efecto

MANIFIESTAN

1. Que "Parte AY, 2 través del Instituta/Cantra d= (), y 20 concrato = través dz|)

investizadorfz D (D# [...}, desarrolla investigaciones dentro d=l campo de [}

1. Que "Parte BY s una empresa que desarrolla su actividad en el sector de

1. Que "Parte A"y "Parte B” desean intercambiar determinadz informacion relative a
(..} (Describir, sin entrar en detailes, la informacidn Confidencial g intercambiar; con el fin
de [especificar ef objetive del intercambio de lo Informacidn Confidencial como par
sjempla: wolorar los posibilidodes de establecer un acuerdo de colobarocion entre las
Paortes; suscribir un Contrato de Investigocion y Desarrolio ("Acuerdo de Coloboracidn™);
mantener Acuerdos o relociones comerciales; valorar la posibilidad de colaboracidn en el
Froyecto de Investigacidn... )

V. [Afiadir otros expositivos explicando por qué se quiere llegar al Acuerdo de
Confidencialidad y maostrando |as colaboraciones previas, incluyendo intercambio de

informacidn, material, contratos de |+0, colaboracion en proyectos conjuntos, etc.) Que
lzs Partes desean proteger |z anteriormentz mencionada informacion de su uso y
divulgacidn no sutorizada, y 2 tzl efecto, estén interesadosen firmar el presente Acuerdo
de Confidencialidad [en zdelante, el Acuerdo) segln las siguientes:

CLAUSULAS

1. OBJETO

1.1. Pormediodel presente Acuerdo las Partes estzblecen los términos y condicionas
que regularén el intercambio de Informacidn Confidencizl efectuado por l2s Partes
con motive de |2 evaluacion de una posible colzboracidn entre ellas, segin se
describz &n l2s manifastacionas 1y V.

2. DEFINICION DE INFORMACION CONFIDEMCIAL

2.1. Por "Informacidn Confidencial” se entiende todz aquellz informacidn, oral o
escrits, comunicada por una parte ["Parte Emisarz”) = |2 otrz ["Parte Receptors”)
conobjetode |aevaluacidn de una posible colaboracion incluyenda, entre otras,
informaciones de cardcter cientifico, técnica, financiera, legal, fiscal y comercizl,
maodelos y estrategias de negocio, “know how”, nombres de posibles clientes y
socios, proyectos y operaciones de cualquier cardcter propuestas o en fase de
estudia, informes, planos, proyeccionesde mercado y datos, junta con los anélisis
y documentos de trabajo, recopilaciones, comparaciones, estudios y en general,
toda |z informacidn que las Partes se transmitan ya s=a con anterioridad o
posterioridad a la firma del presente Acuerdo.

2.2, En particulzr, |2 Informacian Confidencizl incluird, pero no se limitard 2, cuzlquisr
informacidn relacionadz con [...) [Describir con detalle, pero SIN INCLUIR: DETALLES
CONFIDENCIALES, dicha Informacidn Confidencial).

2.3.  Las Partes scuerdan identificar 1z informacidn intercambiada como Informacidn
Confidencizal. Las Partes|evantarén acta de las reuniones en |as que oralmente s
intercambie Informacidn Confidencial y marcarén los documentas como
Informacidn Confidencial. Sin embargo, la zusencia de dicha identificacidn no
anulara la naturzleza confidencial de dichz informacian.

3. OBLIGACIOMES DE LAS PARTES

3.1.  Las Partesintercambiarén Informacidn Confidencial para explorar posibles vias de
colaboracidn y 52 comprometen 2tomar |as precauciones necesarias y apropiadas
para mantener como confidencial 12 informacidn asi definida, y en especial 2

a Utilizar Iz Informacidn Confidencizl de farmaz reservada.
b. Na divulgar ni comunicar |2 Informacidan Confidencial facilitada por la Parte
Emisora.
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Modelos de Contratos de Transferencia de Tecnologia:
Guia explicativa

Esta guia ha sido disefiada para mostrar la importancia de los acuerdos de
confidencialidad, asi como para ayudar a las partes en la elaboracién y firma de los

mismos, a partir del modelo de acuerdo que se ponea su disposicionjunto con la guia.

Esta guia tiene como objeto los acuerdos que quieren crear una obligacién de
confidencialidad entre las partes, una obligacién reciproca. No obstante, las

obligaciones de confidencialidad pueden ser parte de diversos contratos.

Esta guia se compone de los siguientes

apartados:

1.- éPor qué firmar un Acuerdo de Confidencialidad?

2.- Puntos a tener en cuenta al redactar un Acuerdo de
Confidencialidad.

=] M mimm mimdmmimm ol mmAmla A A miime- Adm A
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Accesibles en web OEPM: Seccion Transferencia

de Tecnologia

invenciones

Invenes
Espacenet
Latipat-Espacenet
PATENTSCOPE®
Clasificacion

internacional de
patentes

Consulta de marcas
registradas

Localizador de marcas
TMView
Clasificacion

internacional de
productos y servicios

Consulta de disefios
Nacional: Disefios
e-Search plus

Hague-Express

La propiedad
industrial

Publicaciones
Normativa
Jurisprudencia

Agentes de la
propiedad industrial

Preguntas mas
frecuentes
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La Transferencia de Tecnologia suele ir dingida a obtener un rendimiento comercial de los
conocimientos y resultados de la 1+D+i, estableciéndose relaciones contractuales en las que hay que
tener en cuenta las especiales caracteristicas de la transmisién de conocimiento, ya que una vez
transferido el mismo es muy dificil volver al estado inicial

Esto hace que el transmisor de la informacion o del conocimiento deba tomar las maximas
precauciones para evitar situaciones complicadas en el futuro y por tanto, los contratos que regulen la
Transferencia de Tecnologia deben plantearse con mucho detenimiento para tener en cuenta todas
las posibles consecuencias juridicas y econémicas.

En este contexto y ante la necesidad de que las universidades, los organismos publicos de
investigacion y las pequefias y medianas empresas espafiolas cuenten con modelos de contratos de
este tipo, se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar coordinado por la Oficina Espaficla de
Patentes y Marcas, encargado de elaborar los modelos de los distintos tipos de contrato.

Este grupo de trabajo esta constituido por representantes del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas (CSIC), LES Espafia y Portugal (LES), Ministerio de Economia, Industria y Competitividad,
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) y Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI).

Los primeros modelos finalizados son el “Acuerdo de confidencialidad” y el “Acuerdo de Transferencia
de Matenal" con sus correspondientes guias de utilizacién y en versiones espaficla e inglesa.
Seguiran proximamente otros que intentaran cubnr todos los aspectos relacionados con la
Transferencia de Tecnologia.

Las instituciones que han participado en la elaboracion de estos modelos no asumen responsabilidad
alguna por la utilizacion de los mismos. Se recomienda que guien desee utilizar estos modelos
deberia contar ademas con asesoramiento legal especializado para su redaccion definitiva o
adaptacion

Guia de Version Version
Acuerdo I = -

utilizacion espanola inglesa
a ] [
Confidencialidad Descarga =l Descarga —. Descarga Tl
(v.23.09.2016) (v.23.09.2016) (v.23.09.2016)
a i [
Transferencia de Material Descarga =l Descarga T—. Descarga T
(v.23.09.2016) (v.23.09.2016) (v.23.09.2016)
Licencia Descarga Descarga @] Descarga @]
(Ente Publico-Empresa) (v.24.09.2017) (v.23.09.2016) (v.23.09.2016)
Licencia Descarga Descarga @] Descarga @
(Empresa-Empresa) (v.24.09.2017) (v.28.12.2018) (v.23.09.2016)
a ] [T
S resEmy Bl Descarga . Descarga T Descarga Tl
(v.19.04.2018) (v.19.04.2018) (v.19.04.2018)

Ponencias del Acto de Presentacion
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MINISTERIO Oficina Espaiola
9 DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO de Patentes y Marcas

Descargas a 1 de septiembre

Confidencialidad 9860 3146
Transferencia de Material 5063 1937
Licencia (Publico -Empresa) 2508 1188
Licencia (Empresa-Empresa) 3612 1763

Investigacion y Desarrollo 668 221




‘ % ™ MINISTERIO Oficina Espafiola
) & DEINDUSTRIA, COMERCIO
IS Y Turismo de Patentes y Marcas

Apoyo a la “Pledge” de Mediacion de la OMPI sobre
controversias de Pl y tecnologia

Objetivo: promover el uso de la mediacién para
reducir el impacto de las controversias en los
procesos de innovacion y creatividad

OEPM como institucion comprometida en
considerar la Mediacion para resolver controversias
de Propiedad Industrial y Tecnologia




