CONDICIONES GENERALES DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y PROPIEDAD

1.2.

1.3.

1.4.

INDUSTRIAL

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Cada una de las Partes se compromete a no difundir, bajo ninglin concepto, las
informaciones cientificas, técnicas y/o comerciales pertenecientes a la otra
Parte a las que hayan podido tener acceso en el marco de la actividad objeto de
el/la presente oferta/contrato.

Esta obligacion de confidencialidad no serd de aplicaciéon cuando:

La Parte que reciba la informacion en cuestién pueda demostrar que conocia
previamente al inicio de la colaboracidn, la informacion recibida.

La informacion recibida sea o pase a ser de dominio publico sin que haya
vulneracién de la obligacion de confidencialidad recogida en el apartado
anterior por la Parte que reciba la informacién.

La Parte que reciba la informacién en cuestién obtenga autorizacidn previa y
por escrito para su revelacion y/o divulgacién de la Parte que la revela.

La Parte que reciba la informacién en cuestién obtenga la misma legalmente de
un tercero.

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, la Parte que reciba informacién
confidencial de la otra Parte podra revelarla cuando tal revelacién obedezca a
un requerimiento o peticion formal por Parte de una autoridad judicial o
cualquier otra autoridad gubernamental, siempre que previamente se le haya
notificado tal peticidon a la Parte que la haya revelado y se le haya dado a la
misma (de ser posible) la oportunidad de oponerse a la necesidad de dicha
revelacidén y/o se le haya permitido solicitar una orden protectora o medida
cautelar al objeto de que la Informacion Confidencial revelada en virtud de esa
peticion se utilice Unica y exclusivamente para el objeto que se dictd en dicho
requerimiento legal.

Ambas Partes se comprometen a que todo el personal de una y otra Parte

conozca y observe el compromiso de confidencialidad regulado por esta
cldusula.
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3.2

4.2.

CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LAS PARTES

Cada Parte seguira siendo propietaria de los Conocimientos Previos aportados al
Proyecto. En virtud del presente Contrato/oferta no se entienden cedidos a la otra
Parte, ninguno de los Conocimientos Previos aportados al Proyecto (se entiende
por Conocimientos Previos todo dato, conocimiento técnico o informacion,
cualgquiera que sea su forma o naturaleza, tangible o intangible, incluido todo
derecho, como los derechos de propiedad industrial e intelectual perteneciente a
alguna de las Partes con anterioridad a la entrada en vigor del contrato/oferta y
que sea necesario para la ejecucion del Proyecto o para la explotacion de sus
resultados Proyecto). Cada una de las Partes concede a la otra una licencia no
exclusiva de uso de los Conocimientos Previos Unicamente para llevar a cabo
tareas de investigacion en el marco del/la presente contrato/oferta.

RESULTADOS DEL PROYECTO

Se considerardn resultados del Proyecto todo producto tangible o intangible
que haya sido identificado como tal en los informes emitidos, incluyendo datos,
conocimientos e informaciones, obtenidos en el Proyecto, cualquiera que sea
su forma o naturaleza, tanto si pueden o no ser protegidos, asi como todo
derecho derivado, incluidos los derechos de propiedad industrial e intelectual.

El INTA se reserva la facultad de uso de los Resultados obtenidos durante la
realizacion del Proyecto para los fines de su propia investigacion en las
condiciones establecidas en el/la presente contrato/oferta, sin perjuicio de lo
establecido en las siguientes cldusulas.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DE LOS RESULTADOS

Si de los trabajos del Proyecto se obtuviese un resultado potencialmente util o
comercializable, protegible o no mediante un titulo de Propiedad Industrial o
Intelectual, la parte que lo haya obtenido se lo comunicara a la otra parte en un
plazo maximo de 3 meses mediante una descripcidn por escrito del resultado
y/o invencidn vy la identificacion de los autores o inventores. La entrega de la
citada descripcion por escrito se efectuara contra certificacion expedida por la
otra parte en la quede constancia de su recepcion.

La propiedad de los resultados, protegibles o no, que se generen como
consecuencia de la ejecucién y desarrollo del Proyecto sera del INTA y de la
Empresa/Organismo, y en la medida en que estos resultados sean susceptibles
de proteccion legal, ambas entidades compartiran la preferencia para solicitar
la titularidad conjunta de los Derechos de Propiedad Industrial o Intelectual
relativos a las invenciones u otros titulos que pudieran derivarse de los citados
resultados, apareciendo como inventores/ autores aquellos investigadores del
INTA y/o de la Empresa/Organismo que hayan contribuido intelectualmente a
la obtencion de estos resultados.
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

El/la INTA/Empresa/Organismo (seleccionar la opcién negociada) ! autoriza a la
otra Parte el inicio de las gestiones necesarias para la evaluacién, preparacién y
solicitud del correspondiente titulo de Propiedad Industrial o Intelectual
compartido. Ambas Partes se informardn por escrito sobre la confirmacién o no
de participar como titulares del titulo correspondiente y actuardn en todo
momento de forma diligente y consensuada para la ejecucién de las acciones
anteriores mencionadas encaminadas a la correcta proteccion de los resultados
del Proyecto en un plazo maximo de tres meses desde la recepcion de la
mencionada descripcidn. Estas decisiones anteriores se veran refrendadas con
la firma del correspondiente contrato de cotitularidad y explotacidon de
derechos, conjuntamente con los aspectos indicados en la clausula SEPTIMA.

En todo caso, ambas Partes se comprometen a que estos plazos maximos no
puedan perjudicar o hacer inhabil la potencial solicitud del correspondiente
titulo de Propiedad Industrial o Intelectual. Ambas Partes colaboraradn en la
evaluacidén y redaccion del correspondiente titulo con los recursos propios que
dispongan o con los externos que se puedan contratar y consensuaran la
solicitud del correspondiente titulo por escrito antes de su solicitud ante la
oficina correspondiente. El/La [entidad autorizada] informara previamente por
escrito a la otra Parte de la presentacidn de solicitud del correspondiente titulo
legal.

La cotitularidad de cada una de las Partes se fijara en funcién de la aportacién
intelectual y material de cada una de las Partes al Proyecto.

En el caso que una de las partes no estuviese interesada en ser cotitular en
alguno de los resultados protegibles del Proyecto, la otra parte podra solicitar
el correspondiente titulo de propiedad a su nombre y cargo. Asi, la parte no
participante entregara por escrito a la parte titular la informacion y los datos en
su haber y necesarios para la proteccidon y explotacidn comercial de dichos
resultados por la parte titular de derechos.

Si mds adelante una vez solicitada la patente en cotitularidad de la
Empresa/Organismo y el INTA, uno de los titulares decidiese la no continuacion
de la tramitaciéon o el abandono de alguno de los titulos ya concedidos, lo
comunicara por escrito a la otra parte para que ésta decida sobre continuar o
no con la tramitacién de los titulos o el mantenimiento de los mismos en su
propio y Unico nombre y a su cargo, habilitdndose entre ambas partes y desde

! La eleccion de la parte que se encargara de la gestion de la patente se decidird atendiendo a las

capacidades técnicas y profesionales de cada una de ellas.
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4.8.

dicha comunicacion un periodo maximo de 3 meses para la correcta proteccién
de los mismos. Asi, la no continuacion de la tramitacién o el abandono
mencionado por una parte conlleva la cesidn de la propiedad y titularidad de
dichos titulos a la otra parte, asi como la entrega por escrito de toda la
informacién y datos disponibles por su parte y necesarios para la proteccion y
explotacién comercial de dichos resultados. En cualquiera de los casos y una
vez que una de las partes sea el Unico titular del correspondiente titulo podrd
licenciarlo libremente a terceros sin ningiin compromiso con la otra Parte.

En cualquiera de los casos, la parte cedente retendrd una licencia no exclusiva,
no transmisible y gratuita de estos resultados para el uso en investigacién y
docencia.

COLABORACION EN LA PROTECCION DE RESULTADOS

Ambas partes se comprometen a colaborar en la medida necesaria para lograr
la efectividad de los derechos reconocidos en el/la presente contrato/oferta.
Esta colaboracidn incluye la obtencion de la firma de los inventores o autores
de las investigaciones en los documentos necesarios para la tramitacion de los
titulos de Propiedad Industrial o Intelectual asi como para su extension a otros
paises cuando asi se decidiera.

PUBLICACION DE LOS RESULTADOS

En ningun caso podra publicarse el resultado de una investigacion susceptible
de ser protegida antes de que transcurran los plazos mencionados en la
Clausula CUARTA o hasta que el INTA/EMPRESA/ORGANISMO haya tomado las
medidas necesarias para su adecuada proteccién

ELEGIR UNA DE LAS OPCIONES:
[Opcidn 1.- Libertad del INTA para la publicacion de los resultados]:

El INTA podra utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su
totalidad, para su publicacién o difusidn por cualquier medio.

En caso de publicacion o difusidon de resultados por cualquiera de las
partes se hara siempre referencia especial al presente Contrato/Oferta.
Tanto en publicaciones como en patentes, se respetara siempre la
mencion a los autores del trabajo; en estas ultimas figuraran en calidad
de inventores.

En cualquier caso, no podra utilizarse el nombre y/o logotipo del INTA
con fines publicitarios o comerciales por parte de |Ia
Empresa/Organismo. Cualquier otro tipo de wuso requerirda la
autorizacion previa y expresa por escrito del INTA.
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[Opcion 2.- Limitacion del INTA a la publicacion de los resultados]

Los datos e informes obtenidos durante la realizacidn del Proyecto, asi
como los resultados finales, tendran caracter confidencial para el INTA.
Cuando el INTA desee utilizar los resultados parciales o finales, en parte
o en su totalidad, para su publicaciéon o difusién por cualquier medio
deberd solicitar la conformidad de la Empresa/Organismo mediante
método de comunicacion fehaciente dirigido al Responsable del
seguimiento del Proyecto por parte de la Empresa/Organismo.

La Empresa/Organismo deberd responder por escrito en un plazo
maximo de treinta (30) dias naturales, comunicando su autorizacién,
reservas o disconformidad sobre la informacion contenida en dicha
difusion. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderd
que el silencio es la tacita autorizacion para su difusion.

La Empresa/Organismo podra utilizar los resultados parciales o finales,
en parte o en su totalidad, para su publicacidon o difusidon. En caso de
publicacidn o difusién de resultados por cualquiera de las partes se hard
siempre referencia especial al presente Contrato/oferta. Tanto en
publicaciones como en patentes, se respetard siempre la mencién a los
autores del trabajo; en estas ultimas figuraran en calidad de inventores.
En cualquier caso, no podra utilizarse el nombre y/o logotipo del INTA
con fines publicitarios o comerciales por parte de |Ia
Empresa/Organismo. Cualquier otro tipo de wuso requerird la
autorizacion previa y expresa por escrito del INTA.

EXPLOTACION DE RESULTADOS Y REGULACION DE REGALIAS

Cuando Conocimientos Previos del INTA resulten necesarios para la explotacion
de los resultados del Proyecto, el INTA concederd a la Empresa/Organismo una
licencia no exclusiva e intransferible, limitada a la explotacién de dichos
resultados, que incluird una contraprestacién econdmica adicional a Ia
correspondiente por los resultados del Proyecto.

ELEGIR UNA DE LAS OPCIONES:

[Opcién 1.- Titularidad compartida con acuerdo de explotaciéon de derechos

en exclusiva con las regalias convenidos en el presente Contrato]
Ambas Partes se comprometen a suscribir un contrato de cotitularidad y
explotacién de derechos, renunciando al derecho de explotacion
individual previsto en el articulo 80.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio,
de Patentes. En virtud de este contrato de cotitularidad y explotacién de
derechos, el INTA atribuird a la Empresa/Organismo en exclusiva los
derechos de uso y explotacidon de los resultados compartidos que le
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corresponden, protegidos legalmente o no, que tuvieran su origen en el
Proyecto de investigacidn objeto de este Contrato. Dicho contrato de
cotitularidad y explotacion de derechos serd suscrito por ambas Partes
una vez que las mismas hubiesen notificado por escrito su interés de
participar como cotitulares del titulo de Propiedad Industrial o
Intelectual o que se hubiese notificado la existencia de resultados
mencionados en la cldusula DECIMA y durante el plazo maximo indicado
de cuatro meses.

En cualquier caso, ambas Partes se comprometen a suscribir el
mencionado contrato de cotitularidad y explotacién de derechos antes
de la solicitud del mencionado titulo de Propiedad Industrial o
Intelectual compartido. Dicho contrato serd definido directamente por
los servicios competentes del INTA y de la Empresa/Organismo.

En el antedicho contrato de cotitularidad y explotacidon de derechos, las
partes estipularan los porcentajes de titularidad del titulo de Propiedad
Industrial o Intelectual, las oportunas contraprestaciones econdmicas a
satisfacer por la Empresa/Organismo al INTA (optando por alguna o una
mezcla de las siguientes modalidades basicas de contraprestacién
econdmica, que sera negociada en cada caso directamente por los
servicios competentes del INTA y de la Empresa/Organismo) que seran
las siguientes:

A: Una cantidad fija de [indicar en cada caso], en un solo pago o en
varios periddicamente establecidos [indicar los hitos a alcanzan que
determinen los pagos].

B: Un canon [indicar en cada caso] (%) sobre los ventas netas que la
Empresa/Organismo reciba de la explotacion, por si misma o mediante
terceros, de los resultados del proyecto.

C: Una cantidad fija de [indicar en cada caso] en un primer pago y un
canon de [indicar en cada caso] (%) sobre las ventas netas que la
Empresa/Organismo reciba de la explotacion, por si misma o mediante
terceros, de los resultados del proyecto;

asi como cualesquiera otros aspectos referidos al marco de uso y
explotacién comercial de los resultados, que considerasen de interés.

A) El término "“ventas netas” tal como se utiliza en el presente

Contrato significara la cantidad efectivamente facturada y
recibida por la Empresa/Organismo, de sus clientes por las
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7.2.

7.3.

ventas del PRODUCTO, PROCEDIMIENTO o SERVICIO originados
por los derechos de explotacion mencionados, después de
deducir aquellos descuentos comerciales pertinentes que se
hayan otorgado, asi como devoluciones, descuentos y los
impuestos como el IVA y/u otros, aplicables directamente a la
venta del PRODUCTO, PROCEDIMIENTO o SERVICIO,

[Opcion 2.- Titularidad compartida con acuerdo de explotacidon de derechos

en exclusiva a convenir las regalias en un futuro]
Ambas Partes se comprometen a suscribir un contrato de cotitularidad y
explotacién de derechos, renunciando al derecho de explotacion
individual previsto en el articulo 80.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio,
de Patentes. En virtud de este contrato de cotitularidad y explotacion de
derechos, el INTA atribuird a la Empresa/Organismo en exclusiva los
derechos de uso y explotacidon de los resultados compartidos que le
corresponden, protegidos legalmente o no, que tuvieran su origen en el
Proyecto de investigacion objeto de este Contrato. En el antedicho
documento legal, las Partes estipularan los porcentajes de titularidad de
la patente, las oportunas contraprestaciones econdmicas a satisfacer
por la Empresa/Organismo al INTA, asi como cualesquiera otros
aspectos referidos al marco de explotacién de los resultados, que
considerasen de interés.

En cualquier caso, ambas Partes se comprometen a suscribir el
mencionado contrato de titularidad y explotacién de derechos antes de
la solicitud del mencionado titulo de Propiedad Industrial o Intelectual
compartido. En el caso que asi lo manifestase la Empresa/Organismo,
dicho contrato serd definido directamente por los servicios competentes
del INTA y de la Empresa/Organismo.

Ademas, la Empresa/Organismo se compromete por el/la presente
contrato/oferta a hacerse cargo de todos los costes de solicitud, extension
internacional, concesién y mantenimiento de los titulos de Propiedad Industrial
o Intelectual cotitulares con el INTA.

En el caso que en un futuro se resolviese el mencionado contrato de
explotacion de derechos el INTA y la Empresa/Organismo podran explotar los
resultados del Proyecto libremente por si mismos o mediante la concesion de
licencias a terceros sin ningln compromiso con la otra Parte.

Pagina7de 8



RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA EXPLOTACION DE RESULTADOS

Todas las responsabilidades derivadas de la explotacion de los resultados seran
de la Empresa/Organismo. El INTA no asume ninguna responsabilidad frente a
terceros y es totalmente ajena a litigios derivados del desarrollo, la fabricacion,
distribucién y explotacién comercial de los resultados del Proyecto.

Pagina8de 8



