Esta Guia, y el correspondiente modelo de acuerdo de transferencia de material, es el
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Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), LES Espafia y Portugal (LES), Ministerio
de Economia, Industria y Competitividad, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
(OEPM) y Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
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Angel Caballero y Javier Maira. Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del
Conocimiento (CSIC)

Javier Fernandez-Lasquetty (LES)

M2 Luisa Delgado y Gemma Cafias. S.G. de Transferencia de Tecnologia (Ministerio de
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“Las instituciones que han participado en la elaboracion de este modelo de acuerdo no asumen
responsabilidad alguna por la utilizacion del mismo. Quien desee utilizar este modelo de acuerdo deberia
contar con asesoramiento legal especializado para su la redaccion definitiva o adaptacion.”
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GUIA DEL MODELO DE ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE
MATERIAL

La presente guia tiene como finalidad abordar las cuestiones fundamentales de un
Acuerdo de Transferencia de Material para ayudar asi a las partes en la elaboracién y
firma de un Acuerdo de este tipo a partir del modelo propuesto junto con la misma.

Los acuerdos de transferencia de material regulan la transferencia de la posesion de
material entre dos partes. La transferencia del material para realizar pruebas es
habitual en diversos sectores tecnoldgicos. Dicho material puede ser biolégico o de
otro tipo, por ejemplo cerdmico. Dentro del biolégico pueden ser compuestos, lineas
de células, vectores, proteinas, virus, modelos de animales, material genético, etc.

Cédigo de colores del contrato:

FONDO AMARILLO — texto explicativo para elegir la opcién 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.

Esta guia se compone de los siguientes

apartados:

1.- ¢Por qué firmar un Acuerdo de Transferencia de
Material?

2.- Puntos a tener en cuenta al redactar un Acuerdo de
Transferencia de Material.
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1.- ¢Por qué firmar un Acuerdo de Transferencia de Material?

El material del que es objeto el Acuerdo suele tener derechos de Propiedad Industrial o
Intelectual que han de ser protegidos. Estos derechos pueden perderse si, por
ejemplo, existe cualquier tipo de divulgacion del material sin su previo registro. Para
evitar éste y otros problemas es necesaria la firma de un Acuerdo de Transferencia de
Material en el que se establezcan las limitaciones y obligaciones de las partes, entre
otros.

Por el mismo motivo, el propio Acuerdo dispondra de una clausula de confidencialidad.

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

En el modelo de Acuerdo de Transferencia de Material figuran partes remarcadas en
amarillo que indican una accidn a realizar por la persona que redacte la version final
del mismo (puede ser elegir una opcién entre varias propuestas o rellenar con algin
tipo de informacion). Ademas, puede contener multiples y diferentes cldusulas. No
obstante, todos ellos suelen tener una serie de condiciones comunes como son las
siguientes:

— Limitaciones de uso del material transferido

El Acuerdo debe limitar muy clara y especificamente el objeto para el cual se
transfiere el material en cuestion, esto es, el uso que se va a hacer del mismo.

Asi, se definird expresamente tanto la utilizacion que se permite hacer del material,
que estarda directamente relacionada con el objeto del contrato, como el uso
excluido.

Los usos mas comunes son los dirigidos a experimentacion o a evaluacion para una
posible y posterior transaccion comercial que incluya la licencia o cesién del material.
Suele excluirse el uso con fines comerciales.
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—— Titularidad de la Propiedad Intelectual e Industrial

El uso del Material por parte del receptor del mismo puede dar lugar a derechos de
Propiedad Intelectual o Industrial. La posible titularidad de los mismos deberia
qguedar reflejada en el Acuerdo de Transferencia de Material.

El problema es que, teniendo en cuenta que el objeto del Acuerdo es la transferencia
de un material para fines de investigacion, es dificil conocer en ese estadio qué
resultados se pueden obtener del desarrollo que el receptor vaya a realizar del
Material en cuestidon asi como el valor afiadido que pueda dar a esos nuevos
derechos de Propiedad Intelectual o Industrial que se generen.

Por lo tanto, establecer a priori la titularidad de los referidos derechos es bastante
complicado y podria ser preferible optar por suscribir posteriormente un documento
en el que se delimite la titularidad de las partes sobre dichos derechos. Esta opcion
debera venir reflejada igualmente en el Acuerdo de Transferencia de Material.

En el Acuerdo propuesto se ofrecen dos opciones:

- Una primera en el que se deja la regulacién de esta materia para mas
adelante, una vez ha nacido realmente el derecho, a través de la suscripcion del
oportuno documento por las partes.

- Una segunda en la que se define desde el principio, en el momento de la
firma del Acuerdo, la titularidad de los futuros derechos. De este modo, se podria
establecer una cuota de titularidad para cada parte o la exclusividad de la misma para
una de ellas. Esta segunda opcidn es mas complicada ya que es dificil conocer en el
momento de la firma del Acuerdo los resultados que se pueden obtener con el uso
del Material.

—  Retribucion

La transferencia de material puede ser retribuida o gratuita. Esto dependera del tipo
de material, del interés de las partes y de las demads condiciones del contrato.
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Confidencialidad

Teniendo en cuenta el objeto del Acuerdo, es necesario establecer una clausula de
confidencialidad con el fin de evitar cualquier pérdida de derechos relacionados con

el Material transferido.

Comunicaciones

Es habitual en este tipo de contratos el establecer unas pautas de comunicacion de
resultados obtenidos por el receptor del Material. Asi, existen diferentes opciones de
seguimiento y comunicacion como por ejemplo informar cuando tengan lugar
determinados hitos, al final del Proyecto, cada cierto tiempo establecido, etc
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