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1. OBJETO

El presente procedimiento describe las actuaciones llevadas a cabo por el 1dISSC para la
proteccion y transferencia de derechos de propiedad industrial e intelectual generados por los
investigadores del IdISSC.

2. ALCANCE

El presente documento se aplica a todos los derechos de propiedad industrial e intelectual
desarrollados en el ambito del 1dISSC.

3. SISTEMA DE ACTUACION

3.1. PROTECCION Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

A continuacion se describe el procedimiento para la proteccion de las invenciones, del know-how

(secreto industrial) y de los signos distintivos (marcas) generados por los investigadores del
IdISSC.

3.1.1.- Proteccién y transferencia de las Invenciones

Las principales modalidades de proteccion de las invenciones son las patentes y los modelos de
utilidad.

El Procedimiento para la proteccion y transferencia de las invenciones dentro del IdISSC es el
siguiente:

1. Solicitud de proteccién de la invencidn

El investigador que tenga una idea en relacion con las lineas de investigacion del IdISSC o
haya obtenido un resultado en el marco de una investigacion relacionada con dichas lineas
que considere puede constituir una invencion, lo pondra en conocimiento de la Unidad de
Apoyo a la Innovacién (en adelante “Unidad de Innovacion”), debiendo remitirle un
documento donde se recoja toda la informacion relativa a la misma (Impreso “Comunicacion
de Invencion” I/FIB-PO-06-01).

En el supuesto de que existan varios investigadores “inventores” en el documento de
“Comunicacion de la Invencion” se haréa constar el investigador que actuara como interlocutor
con la Unidad de Innovacién y con el Organo de Gestién del IdISSC, en adelante “Organo
de Gestion” (a efectos de este procedimiento de aqui en adelante serd denominado
“Investigador”).
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Los inventores no deberan divulgar ni difundir esta idea/resultado, ya que en caso contrario
se destruiria la “novedad”, requisito necesario para poder obtener una patente o modelo de
utilidad.

2. Estudio de la invencion

La Unidad de Innovacién realizara un estudio de la invencién, con el fin de valorar si ésta
retine los requisitos legalmente necesarios para poder ser objeto de proteccion mediante
Patente o Modelo de utilidad y valorara las posibilidades de explotacion comercial (su
impacto en el mercado). Si lo considera oportuno solicitara al Investigador informacion
adicional relativa a la misma.

Esta Unidad emitira un Informe interno de patentabilidad donde hara constar si, a su
entender, se puede y debe o no solicitar la proteccion de la invencion. ,

En el supuesto de que la Unidad de Innovacién considere que la invencién puede y debe ser
objeto de proteccién lo hard constar en el referido informe, en el cual indicard el
procedimiento a seguir en relacion con la misma. La Unidad de Innovacion podra optar por
alguna de las siguientes opciones:

= Solicitar el estudio de la titularidad de la invencién por parte del Organo de Gestion
por entender que los derechos sobre la misma pueden corresponder a una tercera
entidad (de conformidad con algin contrato/convenio suscrito con la misma).

= Recomendar al Investigador que mantenga en secreto la innovacion por considerar
que, de momento, ésta no estd lo suficientemente desarrollada para ser objeto de
protecciéon mediante la solicitud de una Patente o Modelo de Utilidad. En este caso
el Investigador deberd seguir el procedimiento de “Proteccién y transferencia del
Know-How” referido en el apartado siguiente.

= Recomendar al Investigador la cesion de la invencion a una tercera entidad (antes
de solicitar proteccion). En caso de que el Investigador esté conforme con esta
opcion la Unidad de Innovacion y el Organo de Gestion acordaran el procedimiento
a seguir con las entidades que, en su caso, fueran cotitulares de la invencién a fin
de formalizar el correspondiente contrato de cesion.

= Solicitar al Organo de Gestién la realizacion de las gestiones necesarias para la
proteccion de la invencion, exista o no cotitularidad de derechos, en cuyo caso le
remitira el documento “Comunicacion de la Invencién” y el informe elaborado por
esta Unidad.

3. Proteccién de la Invencién

En el supuesto de que la invencion pueda ser objeto de proteccion por parte del Organo de
Gestion, éste realizara las siguientes actuaciones:

1.- Si la Invencién hubiera sido desarrollada por personal perteneciente a alguna de las
instituciones integradas en el IdISSC distintas al Hospital Clinico San Carlos (en adelante
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HCSC) y a la FIBHCSC, asi como en el caso de que hubiera sido desarrollada por
personal del HCSC o de la FIBHCSC en colaboracién con personal de alguna de estas
instituciones, el Organo de Gestion se pondra en contacto con ellas con el fin de firmar
acordar (por escrito):

a. La mejor forma de proteccion de la invencién.

b. EIl porcentaje de titularidad correspondiente a cada Institucién y de reparto de
beneficios (en el caso de que existiera una cotitularidad).

c. La entidad encargada de tramitar la solicitud de proteccion y el reparto de los
gastos originados por la tramitacién de la misma (incluyendo tasas y, en su caso,
honorarios de agentes de propiedad industrial).

Si existiera una cotitularidad de derechos entre entidades integradas en el IdISSC, en el acuerdo
que se firme se incluird una clausula de confidencialidad en relacién con la invencion objeto de
proteccion.

2.- En el supuesto de que la invencién hubiera sido desarrollada por personal del HCSC o
de la FIBHCSC, asi como en el caso de que se hubiera acordado la tramitacion de la
solicitud a través del Organo de Gestién, éste seguira el siguiente procedimiento;

= Comprobara si ha sido desarrollada en colaboracién con alguna institucion
distinta a las entidades integradas en el IdISSC. En caso de que asi fuera
contactara con esta tercera entidad a fin de acordar los puntos detallados en el
apartado 1 anterior.

=  Revisard el informe de la Unidad de la Innovacién vy, si lo considera oportuno,
solicitara un Informe sobre el Estado de la Técnica a la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas o un informe de Patentabilidad a un agente de propiedad
Industrial.

" En el supuesto de que la invencién se hubiera generado en colaboracién con
personal externo a las entidades integradas en el IdISSC (becario, alumno o
cualquier otro colaborador externo) gestionara y tramitara la firma con cada uno
de ellos de un acuerdo de confidencialidad, cesidon de derechos y reparto de
beneficios (Impreso “Acuerdo colaboradores externos (becario, alumno, etc)”
I/FIB- PO-06-06).

®  Solicitara a todos los inventores del IdISSC implicados en la invencion la firma
de un documento mediante el cual se comprometan a mantener la
confidencialidad de la invencién y en el que se indique el porcentaje de
participacion de cada uno de ellos en el desarrollo de la invenciéon (Impreso
“Acuerdo inventores” I/FIB- PO-06-07).

= Tramitara la presentacion de la solicitud de Patente o Modelo de Utilidad ante la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (para la preparacion de la Memoria de
Solicitud podra contactar con un Agente de la Propiedad Industrial). Durante el
proceso de preparacién de la solicitud se requerira la colaboracién de los
investigadores “inventores”.
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= Informara de la presentacion de la solicitud de Patente o Modelo de Utilidad al
Investigador, a la Unidad de Innovaciéon y a las entidades que hubieran
participado en el desarrollo de la invencion, ya que a partir de este momento se
podra realizar la divulgacién y difusiéon de la misma.

= |Incluird la solicitud de patente en el registro de actividad del Organo de Gestion
(Fund@Net).

= Dentro del plazo de 12 meses desde la presentacion de la solicitud de Patente
0 Modelo de Utilidad el Organo de Gestion contactara con el Investigador, la
Unidad de Innovacién y las entidades que, en su caso, hubieran participado en
el desarrollo de la invencion con el fin de acordar si se va a proceder a extender
la solicitud a otros paises, (ya que si se realiza antes de que transcurra este
periodo, se mantendra como fecha de presentacion de estas solicitudes la de la
presentacion en Espafia (fecha de prioridad) o, en su caso, a presentar una
solicitud PCT.

= Durante todo el procedimiento llevara a cabo la tramitacion de la correspondiente
solicitud de forma consensuada con el Investigador, la Unidad de Innovacion y
las entidades que, en su caso, hubieran participado en el desarrollo de la
invencion.

®  Mantendra en todo momento informado al Investigador, a la Unidad de
Innovacién y a las entidades que hubieran participado en el desarrollo de la
invencion de cualquier incidencia que pudiera surgir durante el proceso de
tramitacién de la Patente o Modelo de Utilidad.

= Obtenida la concesién de la Patente o Modelo de Utilidad, el Organo de Gestion
se lo comunicara al Investigador, a la Unidad de Innovacion y a las entidades
titulares de la invencién. Incluira la solicitud de patente en el registro de actividad
del Organo de Gestion (Fund@Net).

En el caso de que la solicitud de proteccion de una invencion desarrollada en el ambito
del 1dISSC no se realizara a través del Organo de Gestion (por haberse asi acordado) la
entidad integrante en el IdISSC que, en su caso, se encargara de tramitar dicha solicitud,
le mantendra en todo momento informado y le comunicara la concesion de la Patente o
Modelo de Utilidad con el fin de que pueda ser incluida en el registro de actividad del
Organo de Gestion (Fund@Net).

4 Transferencia de Resultados

Una vez presentada la solicitud de una Patente o Modelo de Utilidad se iniciara el proceso
de transferencia.
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En el supuesto de que existieran varias entidades cotitulares de la invencion, el
procedimiento a seguir para la transferencia de los resultados serd acordado entre ellas a
partir del momento de la presentacion de la solicitud de Patente o Modelo de Utilidad.

En el caso de que Unicamente fuera titular de la invencion una de las entidades integradas
en el IdISSC, desde la presentacion de la solicitud se podréa solicitar al Organo de Gestion
gue sea éste quien se encargue de realizar las acciones necesarias para la transferencia de
los resultados. En este caso el procedimiento a seguir sera el siguiente:

®  Una vez presentada la solicitud de Patente o Modelo de Utilidad, la Unidad de
Innovacioén, el Investigador y la entidad titular de la invencién mantendran contactos
con posibles empresas interesadas en la explotacion de la invencién. Estos
contactos se llevara a cabo de comun acuerdo entre todos ellos.

= Sj con anterioridad a la concesion de la Patente o Modelo de Utilidad existieran
empresas interesadas en la explotacion de la invencion, el Organo de Gestion
negociara y tramitara la firma de contratos de cesion de la solicitud o de licencia de
derechos sobre la misma.

®  Una vez obtenida la concesion de la Patente o Modelo de Utilidad, la Unidad de
Innovacion, el Investigador, el Organo de Gestion y la entidad titular de la invencion
realizaran de comuin acuerdo acciones encaminadas a identificar empresas
interesadas en la transferencia de los mismos.

» El Organo de Gestion negociara y tramitara la firma de los contratos de cesion o de
licencia de derechos que fueran pertinentes.

=  Una vez firmado un contrato de cesidn o de licencia de una Patente o Modelo de
Utilidad (o de una solicitud) el Organo de Gestion realizar4 un seguimiento de las
obligaciones establecidas en el mismo, incluida la distribucién de los beneficios
econdmicos correspondientes.

En el caso de que el Organo de Gestion no hubiera participado en las acciones de
transferencia de un Patente/Modelo de Utilidad generada en el ambito del IdISSC (por
haberse asi acordado), la entidad del IdISSC que se hubiera encargado de realizar estas
acciones le mantendra en todo momento informado. A tal efecto le informara de la firma de
contratos de cesién o de licencia.

3.1.2 Proteccién y transferencia del Know-How (Secreto Industrial)

En el ambito del IdISSC puede generarse informacion (como por ejemplo formulas, prototipos,
compilaciones, programas, dispositivos, métodos, técnicas, procesos gréficos, informacion
financiera o listas de clientes reales o potenciales, asi como de proveedores, etc.) que sea lo
suficientemente secreta como para proporcionar un valor econémico en el mercado (incluso
informacién negativa, “Know-how negativo”, como por ejemplo aquellas lineas de investigacion
que se han seguido y con las que no se ha llegado a un resultado).

A continuacidn se describe el procedimiento de proteccién y transferencia del Know-How:
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1. Solicitud de proteccién

El Investigador que haya obtenido en el marco de un proyecto relacionado con las lineas de
investigacion del IdISSC un resultado que, por sus caracteristicas, no pueda ser considerado
una “invencidn” pero que pueda tener algun tipo de aplicacién industrial o comercial y, por
tanto, un valor econémico en el mercado (para lo cual debe mantenerse de forma confidencial)
lo pondra en conocimiento de la Unidad de Innovacién, debiendo remitirle un documento
donde se describa el mismo (Impreso “Comunicacién de Know-How’- FIB- PO-06-02).

En el supuesto de que existan varios investigadores que hubieren generado la Informacion,
en el documento de “Comunicacion de Know-How” se hara constar el investigador que actuara
como interlocutor con la Unidad de Innovacion y con el Organo de Gestion (a efectos de este
procedimiento de aqui en adelante denominado “Investigador”)

2. Estudio de la Informacién (Know-How).

La Unidad de Innovacion realizara un estudio de la informacion y valorara las posibilidades de
explotacion comercial (su impacto en el mercado) para lo cual, si lo considera oportuno,
solicitara al Investigador informacién adicional relativa a la misma.

La Unidad de Innovacion elaborara un informe en el que indicara si dicha informacion puede
ofrecer una ventaja competitiva en el mercado. Este informe seré remitido al Investigador.

3. Proteccion del Know-How

En el supuesto de que la informacién pueda constituir una ventaja competitiva en el mercado,
la Unidad de Innovacién contactara con el Organo de Gestion con el fin de que por su parte
se realicen las gestiones necesarias para proteger dicha informacién. En este caso:

1. La Unidad de Innovacion remitira al Organo de Gestion el Documento “Comunicacion de
Know-How”) remitido por el Investigador, asi como el informe elaborado por esta Unidad.

2 Si la informacién hubiera sido generada por personal perteneciente a alguna de las
instituciones integradas en el IdISSC distintas al HCSC y a la FIBHCSC, asi como en el
caso de que hubiera sido desarrollada por personal del HCSC o de la FIBHCSC junto
con personal de alguna de las dichas instituciones, el Organo de Gestion se podra en
contacto con ellas con el fin de acordar:

2. El porcentaje de titularidad correspondiente a cada institucion y de reparto de
beneficios (en el caso de que existiera una cotitularidad).

3. Las medidas a adoptar para proteger la informacién y el reparto de los gastos
originados por la adopcion de tales medidas (incluyendo, en su caso, honorarios
de agentes de propiedad industrial).

Si existiera una cotitularidad de derechos entre entidades integradas en el IdISSC en el acuerdo
que se firme se incluird una clausula de confidencialidad relativa a la informaciéon objeto de

proteccion.
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3. En el supuesto de que la informacion hubiera sido desarrollada por personal del HCSC
o de la FIBHCSC, asi como en el caso de que se hubiera acordado la realizacion por el
Organo de Gestion de las acciones necesarias para la proteccion de la misma, éste
seguira el siguiente procedimiento:

=  Comprobara si la informacion ha sido desarrollada en colaboracién con alguna
institucién externa al 1dISSC. En caso de que asi fuera contactara con esta
tercera entidad con el fin de tramitar la firma de un acuerdo en el que se recojan
los puntos detallados en el apartado 2 anterior (incluyendo la firma de un
compromiso de confidencialidad en relacion con la misma).

=  En el supuesto de que la informacion se hubiera generado en colaboracién con
personal externo al IdISSC (becario, alumno o cualquier otro colaborador
externo) el Organo de Gestion gestionara y tramitara la firma con cada uno de
ellos de un acuerdo de confidencialidad, cesién de derechos y reparto de
beneficios (Impreso “Acuerdo colaboradores externos (becario, alumno, etc)”
I/FIB- PO-06-06)

®  Solicitara a todos los investigadores del 1dISSC que hubieran generado la
informacion la firma de un documento mediante el cual se comprometan a
mantener la confidencialidad de la misma y en el que indique el porcentaje de
participacion de cada uno de ellos en el desarrollo de la informacion (Impreso
“Acuerdo investigadores” I/FIB- PO-06-08)

®  Mantendra en todo momento informado al Investigador, a la Unidad de
Innovacién y a las entidades que hubieran participado en el desarrollo de la
Informacién de cualquier incidencia que pudiera surgir durante el proceso de
proteccion de la misma.

4. Enelcaso de que las medidas adoptadas para la proteccion de una informacioén en cuyo
desarrollo hubiera participado el HCSC o la FIBHCSC no fueran llevadas a cabo por el
Organo de Gestion, la entidad integrante en el IdISSC que, en su caso, se encargara de
adoptar dichas medidas le mantendra en todo momento informado de las acciones
realizadas.

4. Transferencia de Resultados (Know-How)

Una vez protegida la informacién, segun el procedimiento establecido anteriormente, se
iniciara el proceso de transferencia.

Si existiera una cotitularidad de derechos sobre la informacién el procedimiento a seguir para
la transferencia de los resultados sera acordado entre las entidades que sean cotitulares de
la misma.

En el caso de que Unicamente fuera titular de la informacion una de las entidades integradas
en el IdISSC se podra solicitar al Organo de Gestion que sea éste quien se encargue de
realizar las acciones necesarias para la transferencia de la misma. En este caso el
procedimiento a seguir sera el siguiente:
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" La Unidad de Innovacion, el Investigador, la entidad titular y el Organo de Gestion
realizaran de comuin acuerdo acciones encaminadas a identificar empresas
interesadas en la transferencia de los mismos. Los contactos que se lleven a cabo
con dichas empresas se realizaran previa firma de un Compromiso de
Confidencialidad por parte de las mismas.

= Sjexistieran empresas interesadas en la explotacion de la informacion el Organo de
Gestidn negociara y tramitara la firma de contratos de cesién de Know-How o de
licencia de derechos sobre la misma.

* Una vez firmado un contrato de cesion o de licencia el Organo de Gestion realizara
un seguimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, incluida la distribucion
de los beneficios econémicos correspondientes.

= El Organo de Gestion mantendré informada a la entidad titular de la informacion de
todas las acciones realizadas.

En el caso de que la FIBHCSC/HCSC fuera cotitular de derechos sobre la Informacion y el
Organo de Gestion no hubiera participado en las acciones de transferencia (por haberse asi
acordado), la entidad integrante en el 1dISSC que se hubiera encargado de realizar estas
acciones mantendra en todo momento informado al Organo de Gestion, comunicandole, en
su caso, la firma de contratos de cesion o de licencia.

3.1.3. Proteccion y transferencia de Signos distintivos (Marcas)
El Procedimiento para la proteccién y transferencia de las marcas dentro del IdISSC es el

siguiente:

1 Solicitud de Reqgistro de Marca

El Investigador que haya desarrollado una Marca en el ambito de un proyecto de investigacion
relacionado con las lineas del IdISSC, podréa solicitar el registro de la misma al Organo de
Gestion (Impreso “Solicitud de registro de Marca” I/FIB- PO-06-03).

En el supuesto de que la solicitud se dirija a una entidad del IdISSC distinta a la FIBHCSC,
sera necesario remitir copia de la misma al Organo de Gestion.

Si la Marca hubiera sido creada por varios investigadores, en el documento “Solicitud de
registro de Marca” se hara constar el investigador que actuara como interlocutor con la Unidad
de Innovacién y con el Organo de Gestion (a efectos de este procedimiento de aqui en
adelante denominado “Investigador”)

2. Estudio de la Marca

El Organo de Gestion realizara una blsqueda en el localizador de marcas de la pagina Web
de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas con el fin de comprobar que la Marca no se
encuentra inscrita con anterioridad (o solicitado su registro) y que la misma no infringe los
derechos de ningun tercero.
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3. Reqistro de la Marca

Si del estudio referido en el punto anterior se considera que el registro de la Marca no infringe
derechos de terceros, el Organo de Gestion procedera a la presentacion de la solicitud de
registro de forma telematica ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

El Organo de Gestion mantendré informado al Investigador de todas las incidencias que
pudiera surgir durante la tramitacion.

Una vez registrada la Marca, el Organo de Gestion se lo comunicara al Investigador y a la/s
entidad/es que, en su caso, fuera/n titular/es de la misma (segun lo indicado por el
Investigador en el Documento “Solicitud de Registro de Marca”) y ésta sera incluida en el
registro de actividad del Organo de Gestion (Fund@Net).

En el supuesto de que el Organo de Gestion no hubiera participado en el tramite de registro
de la Marca, la institucién integrante del 1dISSC que hubiera solicitado su registro se lo
comunicara.

Los costes necesarios para el registro de una Marca por parte del Organo de Gestion se imputaran al
proyecto que el Investigador indique.

4  Transferencia de la Marca

Una vez presentada la solicitud de registro de la Marca se podra iniciara el proceso de
transferencia de la misma.

Si existiera una cotitularidad de derechos sobre la Marca el procedimiento a seguir para la
transferencia de la misma sera acordado entre las entidades que sean cotitulares.

En el caso de que Unicamente fuera titular de la Marca una de las entidades integradas en
el IdISSC, se podra solicitar al Organo de Gestidn que sea éste quien se encargue de realizar
las acciones necesarias para la transferencia de la misma. En este caso el procedimiento a
seguir sera el siguiente:

= Siun tercero estuviera interesado en la cesion o licencia de la Marca, el Organo de
Gestion se lo comunicara al Investigador y a la entidad titular de la misma con el fin
de obtener su conformidad antes de iniciar ningun tramite.

= El Organo de Gestion negociara y tramitara la firma de los contratos que fueran
necesarios y realizar un seguimiento de los mismos, incluida la distribucién de los
beneficios econémicos correspondientes.

En el caso de que el Organo de Gestion no hubiera participado en las acciones de
transferencia de una Marca generada en el ambito del IdISSC (por haberse asi acordado),
la entidad del IdISSC que se hubiera encargado de realizar estas acciones mantendra en
todo momento informado al Organo de Gestion. A tal efecto le informara de la firma de
contratos de cesion o de licencia.
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3.2 PROTECCION Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

A continuacion se describe el procedimiento de proteccion y transferencia de las obras cientificas
y de los programas de ordenador que hayan sido creados en el ambito del IdISSC.

Aungue no es necesario proceder al registro de estas obras y programas de ordenador, ya que
el derecho sobre los mismos nace de su creacién, en ocasiones resulta recomendable
registrarlos en el Registro de la Propiedad Intelectual para garantizar su proteccién, ya que
constituye un medio de prueba en relaciéon con la autoria de los mismos.

La Propiedad Intelectual sélo protege la expresion de las ideas en cualquier medio o soporte,
pero no los principios o las ideas en si mismos.

3.2.1. Proteccion y transferencia de Obras cientificas

1. Solicitud de proteccién

El investigador que haya creado una obra cientifica en el marco de un proyecto relacionado
con las lineas de investigacion del IdISSC, podra solicitar al Organo de Gestion la inscripcion
de la misma en el Registro de la Propiedad Intelectual (Impreso “ Solicitud de inscripcién de
Obra I/FIB- PO-06-04).

Si la obra hubiera sido creada por varios investigadores, en el documento de “Solicitud
inscripciéon Obra” se hara constar el investigador que actuara como interlocutor con la Unidad
de Innovacién y con el Organo de Gestion (a efectos de este procedimiento de aqui en
adelante denominado “Investigador”)

2. Proteccion de la Obra

Si la Obra hubiera sido creada por personal perteneciente a alguna de las instituciones
integradas en el 1dISSC distintas al HCSC y a la FIBHCSC, asi como en el caso de que
hubiera sido desarrollada por personal del HCSC o de la FIBHCSC en colaboracion con
personal de alguna de estas instituciones, el Organo de Gestion se podra en contacto con
ellas con el fin de firmar acordar (por escrito):

a. El porcentaje de titularidad correspondiente a cada Institucion y de reparto de
beneficios (en el caso de que existiera una cotitularidad).

b. La entidad encargada de tramitar la solicitud de inscripcion en el Registro de
Propiedad Intelectual y el reparto de los gastos originados por la tramitacién de la
misma (incluyendo tasas y cualquier otro gasto).

En el supuesto de que la Obra hubiera sido desarrollada por personal del HCSC o de la
FIBHCSC, asi como en el caso de que se hubiera acordado la tramitacion de la solicitud a
través del Organo de Gestidn, éste seguira el siguiente procedimiento:

= Comprobara sila Obra ha sido creada en colaboracion con alguna institucion externa
al IdISSC. En caso de que asi fuera Organo de Gestion contactard con esta tercera
entidad a fin de acordar los puntos detallados en el apartado anterior.

*» En el supuesto de que la Obra hubiera creada en colaboracién con personal externo
a las entidades integradas en el IdISSC (becario, alumno o cualquier otro
colaborador externo) gestionara y tramitara la firma con cada uno de ellos de un
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acuerdo de cesion de derechos y reparto de beneficios (Impreso “Acuerdo
colaboradores externos (becario, alumno, etc)” I/FIB- PO-06-06)

Solicitara a los investigadores del 1dISSC autores de la Obra la firma de un
documento mediante se indique el porcentaje de participaciéon de cada uno de ellos
en la elaboracion de la Obra (Impreso “Acuerdo autores I/FIB- PO-06-09). No sera
necesaria la firma de dicho documento si ya se dispone de otra documentacién
donde se haga constar la participacion de cada autor.

Tramitara la presentacion de la solicitud de inscripcidon ante el Registro de la
Propiedad Intelectual. Durante el proceso de preparacion de la solicitud se requerira
la colaboracidn de los autores.

Mantendrd en todo momento informado al Investigador y a las entidades que
hubieran participado en la creacién de la Obra de cualquier incidencia que pudiera
surgir durante el proceso de inscripcion de la misma.

Una vez inscrita la Obra se lo comunicara a Investigador y a las entidades indicadas
anteriormente.

En el caso de que la solicitud de inscripcion no se realizara a través del Organo de
Gestion (por haberse asi acordado), la entidad integrante en el 1dISSC que, en su
caso, se encargara de tramitar dicha solicitud, le mantendrd en todo momento
informado y le comunicara la Resolucién de inscripcién.

Los costes necesarios para la inscripcion de una Obra Cientifica (o Software) por parte del Organo de
Gestién se imputaran al proyecto que el Investigador indique.

3. Transferencia de los derechos de explotacién sobre la Obra

Una vez creada una Obra, los derechos de explotacién sobre la misma podran ser cedidos a
un tercero (esté o no inscrita la misma en el Registro de la Propiedad Intelectual).

Si existieran varias entidades cotitulares de la Obra y ésta quisiera ser objeto de explotacion
se acordara entre todas ellas el procedimiento a seguir para la transferencia de los derechos
sobre la misma.

En el caso de que Unicamente fuera titular de la Obra una de las entidades integradas en el
IdISSC, se podra solicitar al Organo de Gestion la realizacion por éste de las acciones
necesarias para la transferencia de sus derechos de explotacién. En este caso el
procedimiento a seguir sera el siguiente:
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La Unidad de Innovacion, el Investigador y la entidad titular de la Obra podran
mantener contactos con posibles empresas interesadas en su explotacion.

Si existieran empresas interesadas en la explotacion de la Obra, el Organo de
Gestion negociara y tramitard la firma de contratos de cesién de derechos.
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= Una vez firmado un contrato de cesién (en exclusiva o no) el Organo de Gestién
realizara un seguimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, incluida la
distribucion de los beneficios econdmicos correspondientes.

En el caso de que existiera una cotitularidad de derechos y el Organo de Gestién no hubiera
participado en las acciones de explotacién (por haberse asi acordado) la entidad integrante en
el IdISSC que se hubiera encargado de realizar estas acciones le mantendra en todo momento
informado. A tal efecto le comunicara la firma de contratos de cesion de derechos.

3.2.2. Proteccion y transferencia de Software

De conformidad con la legislacion espafiola, los programas de ordenador no son patentables en
si mismaos, por lo que la proteccién que se puede solicitar es su inscripcion en el Registro de la
Propiedad Intelectual.

Los programas de ordenador Unicamente podran recibir proteccion a través de los mecanismos
previstos en materia de propiedad industrial (patente/modelo de utilidad) cuando formen parte de
una invencion (pe. si resultaria patentable un sistema, dispositivo o procedimiento para cuyo
funcionamiento o implementacion fuera necesaria la ejecucion de un programa de ordenador).

El procedimiento para la inscripcion del software es el que se describe a continuacion;

1.- Solicitud de proteccién del Software

El investigador que haya creado un Software en el marco de un proyecto relacionado con las
lineas de investigacion del 1dISSC y que considere puede constituir una invencién, lo pondra
en conocimiento de la Unidad de Apoyo a la Innovacién (Impreso “Comunicacion de creacién
de Software I/FIB- PO-06-05).

En el supuesto de que existan varios investigadores que hayan creado el Software, en el
documento “Comunicacion de creacion de Software” se hara constar la persona que actuara
como interlocutor con la Unidad de Innovacién y con el Organo de Gestion (a efectos de este
procedimiento de aqui en adelante denominado “Investigador”).

2.- Estudio del Software

La Unidad de Innovacion realizard un analisis del Software, con el fin de comprobar si éste
puede ser protegido mediante una patente/modelo de utilidad y, si no lo fuera, si es lo
suficientemente original para ser inscrito en el registro de la propiedad intelectual (ya que en
la mayor parte de las ocasiones los programas son obras derivadas de otros ya existentes e
incorporan pocos elementos novedosos).

3.- Proteccién vy transferencia del Software

Si el Software pudiera ser protegido mediante una patente/modelo de utilidad se seguira el
procedimiento “Proteccion y Transferencia de las Invenciones” establecido en el punto 3.1.1.
del presente documento.
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En el caso de que Unicamente pueda ser objeto de inscripcion en el Registro de la propiedad
intelectual se seguira el procedimiento “Proteccion y transferencia de Obras cientificas”
establecido en el punto 3.2.1. del presente documento.

Nota:

Los beneficios derivados de la explotacion de los derechos de propiedad industrial (Patentes, Modelos de Utilidad,
transferencia de Know-How y Marcas) y propiedad intelectual (Software y Obra Cientifica), una vez deducidos los costes
en los que se hayan incurrido para su proteccion y transferencia, corresponderan a las entidades titulares de los mismos
segun lo que se haya acordado entre todas ellas. Asimismo, los beneficios correspondientes a cada una de estas
entidades seran distribuidos segun la normativa interna de cada una de ellas.

En el supuesto de que el Organo de Gestién se encargara de realizar las acciones necesarias para la proteccion y
transferencia de una invencion, Know-How, Marca, Software o de una obra cientifica cuya titularidad no corresponda a
la FIBHCSC, el Organo de Gestion acordaréa con la/s entidad/es titular/res integrada/s en el IdISSC el importe a satisfacer
por ésta/s como contraprestacion.
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