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PROGRAMA

Licencias de derechos de propiedad industrial e intelectual

OBJETIVO GENERAL

Las licencias sobre los derechos del IPR son un potente instrumento de transferencia de conocimiento
y tecnologia que, pese a ser cada vez mds considerado por los diversos agentes de nuestro sistema
nacional de innovacidn, presenta un pobre impacto en términos de retornos econdmicos para las
entidades generadoras de 1+D, especialmente si se compara con otras vias de interacciéon con el
sistema productivo, como son los proyectos colaborativos o los contratos de prestacién de servicios
de 1+D.

Al mismo tiempo, puede afirmarse que los esfuerzos realizados en los ultimos afios por los diferentes
actores del sistema para mejorar sus prdcticas y estrategias en la proteccidon del conocimiento
generado, no han bastado por si solos para mejorar la explotacion y el aprovechamiento social del
mismo.

El presente curso pretende abordar aquellos aspectos que permitiran a un gestor de innovacion
conectar ambas etapas del proceso de transferencia, desarrollando actuaciones que mejoren la
negociacién de un contrato de licencias, el disefio de su clausulado y la fluidez de las relaciones con los
licenciatarios para asegurar un retorno econdmico justo, aplicado todo ello a una amplia variedad de
acuerdos en funcién del tipo de proteccién aplicable.

El curso se estructura en base a clases magistrales combinadas con la resolucidn de casos practicos

ilustrativos de las diferentes problematica a bordadas, impartidas por profesionales con experiencia y
activos en cada una de las materias.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Al finalizar el curso, los asistentes serdn capaces de:

e Conocer y aplicar alternativas o recursos con caracter previo al contrato de licencia (acuerdo
de confidencialidad, cartas de intenciones...).

e Controlar los elementos clave del marco juridico aplicable a los contratos de transferencia.

e Disefiar un clausulado basico y util para los diferentes tipos de contrato de licencia.
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e Conocer y aplicar las caracteristicas esenciales de un contrato de licencia de propiedad
industrial.

e Manejar los aspectos clave de un contrato de cesion de propiedad industrial.

e Consolidar y manejar las cuestiones tedricas y practicas relativas a la transmision de los
derechos de propiedad intelectual.

e Profundizar en las normas que regulan la cotitularidad de los resultados de un proyecto
colaborativo que permitan mejoras en la negociacién de los acuerdos con terceros.

e Manejar técnicas de negociacion adecuadas a diferentes circunstancias, que permitan
asegurar una correcta puesta en valor del conocimiento transferido y la obtencidn de retornos.

e Gestionar adecuadamente las clausulas mas conflictivas relacionadas con el seguimiento de
obligaciones, incluido el mantenimiento, la comunicacion entre las partes y los
incumplimientos.

e Implementar actuaciones eficaces para la evaluacion y cobro de regalias.

ALUMNADO OBIJETIVO

Curso de nivel intermedio, dirigido a gestores de I+D+i en centros de investigacion, universidades,
hospitales, organismos publicos de investigacion, centros tecnoldgicos y parques cientificos y
tecnoldgicos, asi como desarrolladores de negocio, personal de gestién de I+D+i en empresas,
investigadores, etc.

Para un adecuado aprovechamiento del mismo, es recomendable que el alumno posea experiencia
previa en actividades del entorno de las unidades de transferencia (proteccidon del conocimiento,
gestion de proyectos, etc.)

Numero maximo de alumnos: 30.

METODOLOGIA DE IMPARTICION

Combina el razonamiento deductivo para las partes tedricas (clases magistrales) junto con el inductivo
para las précticas, que estaran basadas en la resolucién de casos adaptados de la realidad. Los casos
seran resueltos de forma colectiva en grupos de entre 4 y 5 alumnos.

EVALUACION DEL APRENDIZAJE

Dentro de los 15 dias siguientes a la finalizacion de la parte presencial del curso, el alumno respondera
y entregara un TEST DE APROVECHAMIENTO, que sera la base de su evaluacién (opcional). Dicho test
se centrard en los principales conceptos abordados durante el curso. Ademads, se valorard la
implicacion del alumno en las dindmicas del trabajo grupal.
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DURACION

El curso tendrd una duracién total de 15 horas: 14 presenciales y 1 por la realizacién del test de
aprovechamiento.

CERTIFICACION
A la finalizacion del curso, se entregara un CERTIFICADO DE ASISTENCIA a los alumnos que hayan
cubierto el 90% de las horas presenciales programadas.

A los alumnos que hayan superado el test de aprovechamiento se les emitird un CERTIFICADO DE
APROVECHAMIENTO, en el que se indicara la calificacién obtenida en el mismo.

El certificado de asistencia acreditard la obtencién de 14 puntos CE (Continuing Education)
computables para la obtencién del reconocimiento Registered Technology Transfer Professional

(RTTP), otorgado por la Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP).

Mas informacion en: http://attp.info/
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MATERIALES

Se entregara al alumno un pen-drive con la siguiente documentacion:
+ Presentaciones de cada médulo.
Manual del alumno, que recoge los contenidos abordados en cada uno de los mddulos
programados en el curso para su consulta y revision, asi como referencias para la ampliacion
de su estudio.
Casos practicos.

Las presentaciones se remitiran ademas al alumno en formato pdf con antelacién a la celebracién del

curso, siempre que resulte factible atendiendo a criterios metodoldgicos relacionados con la
imparticidn de los contenidos.

Otro material: carpeta, programa, ficha del curso, papel y boligrafo.
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ESTRUCTURA DEL CURSO

Mddulo 1.- Acuerdos de licencia de software
1.1. Licencias de uso
1.2.Software as a Service (SaaS)
1.3. Licencias de distribucién
1.4.Caso practico
Duracién: 4 horas
Formadora: Cristina Alemany (Universitat Politéncia de Valéncia)

Moddulo 2.- Licencias de patente y Know-how.
1.1.Qué se entiende por transferencia de tecnologia. Derechos asociados
1.2. Aspectos previos a la transferencia: contrato de confidencialidad, carta de intenciones, due
diligence.
1.3. Licencias de patentes. Aspectos a tener en cuenta. Clausulado
1.4.Know-how y secreto empresarial. Licencias de Know-how. Clausulado
Duracion: 3,5 horas
Formadora: Amaya Mallea (PONS IP)

Modulo 3.- El proceso de negociacion de una licencia.
3.1.Pasos intermedios: NDA, MTA, opciones de licencia
3.2.Negociacion de patentes en cotitularidad
3.3.Negociacion cuando se trata de una spin-off
3.4.Gestion de regalias
Duracioén: 3 horas
Formador: Javier Etxabe (CSIC)

Modulo 4.- Seguimiento de contratos de licencia.
4.1. Cldusulas contractuales a destacar. Su especial incidencia en el seguimiento de las
obligaciones de las partes:
4.1.1. Mantenimiento de la Propiedad Industrial
4.1.2. Comunicacién entre las partes: Informes de Desarrollo y Comercial, Informes de
regalias, por ventas o asociadas a hitos, sublicencias., etc.
4.1.3. Seguimiento adicional en el caso de EBTs de la entidad licenciante
4.2 Incumplimiento de las partes y consecuencias
4.3 Gestion de los ingresos y cobros por regalias
Duracion: 2,5 horas
Formadora: Ana Caldera (CSIC)

CONFERENCIA:
Las licencias y transferencia de tecnologia como punto de encuentro entre empresas y organismos
de investigacion.
Duracién: 1 horas
Ponente: Pilar Plasencia
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PROGRAMACION
HORA MIERCOLES 25 HORA JUEVES 26
8:45  presentacion RedTransfer y RTTP
9:00
10:00 Bienvenida y Presentacion MODU LO 3
10:15
z 11.00 Pausa café
MODULO 1
11:30
MODULO 3
12:15 Pausa
12:30 12:30
; MODULO 4
MODULO 1
14:00
14:30 Almuerzo
Almuerzo
15:30
16:00 MODULO 4
Z 16:30
MODULO 2
Conferencia
17:30 Pausa 17:30
17:45
MODULO 2
19:45
Médulo 1 ‘ Acuerdos de licencia de software.
Mddulo 2 ‘ Licencias de patente y Know-how.
Médulo 3 ‘ El proceso de negociacion de una licencia.
Médulo 4 ‘ Seguimiento de contratos de licencia.

Conferencna

Las licencias y transferencia de tecnologia como punto de encuentro.
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PROFESORADO

Cristina Alemany

Responsable de la gestion de la Oferta Tecnoldgica de la UPV (CARTA)
desde 2004, aspecto que combina en la actualidad con la valorizacion del
software de la entidad. Es Licenciada en CC. Fisicas por la Universidad
Complutense de Madrid e Ing. en Electréonica por la Universitat de
Valéncia. Con 15 afios de experiencia en la OTRI se ha ocupado con
anterioridad de los proyectos en colaboracion con empresas y otras
acciones en el area TIC, asi como de la gestion del programa INNOVA de
la UPV que incentiva la realizacion de planes de explotacion de
tecnologias y pruebas de concepto. Ha participado como ponente en
numerosos cursos sobre gestion de conocimiento y promocién dirigidos
a personal de transferencia de la UPV y otras entidades.

Amaya Mallea

Directora del area de Consultoria Legal en [+D+i en PONS IP.

Licenciada en Derecho por la Universidad Auténoma de Madrid (UAM).
Master en Propiedad Intelectual por la Universidad Pontificia Comillas
(ICADE). Curso experto en Propiedad Industrial e Intelectual por la WIPO
Worlwide Academy.

Con una experiencia profesional de 16 afos, antes de incorporarse a
PONS IP en 2005, trabajo en la asesoria juridica de una entidad de
gestion de derechos de propiedad intelectual y en dos Despachos
Internacionales con sede en Madrid. Durante su trayectoria profesional
ha llevado la direccion letrada de procedimientos judiciales en materia
de propiedad intelectual, propiedad industrial y otras conexas, y
prestado asesoramiento juridico en esas materias a empresas de
biotecnologia e ingenieria, Universidades, Organismos Publicos de
Investigacion o Institutos de Investigacion Biomédica.

Es coordinadora y profesora del Master en Propiedad Industrial,
Intelectual y Nuevas Tecnologias organizado por la Universidad Rey Juan
Carlos. Ponente habitual en cursos y seminarios sobre propiedad
industrial, intelectual y transferencia de tecnologia organizados, entre
otros muchos, por Universidades, centros de estudio, Institutos de
Investigacion Biomédica, Colegios Profesionales o Camaras de
Comercio.
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Javier Etxabe

Dr. En Medicina y Cirugia General y Master de Gestion de C+T. En la
actualidad y desde 2012 es responsable de la Unidad de Proteccién de
Resultados y Promocion de EBTs, y desde junio de 2001 hasta esa fecha
fue responsable de la Unidad de Comercializacién de la VATC, habiendo
iniciado su carrera en transferencia como técnico de transferencia en
biomedicina en 1997 en dicha VACTC. Durante este periodo de tiempo
he sido responsable directo de un grupo de 20-25 técnicos de
transferencia de tecnologia implicados, atendiendo a los periodos
indicados, en el asesoramiento, negociacion y redaccion de contratos
asesoramiento, servicio técnico, contratos de I1+D y de licencia de
derechos explotacién con empresas, asi como responsable de la
evaluacidn, redaccidn, solicitud y gestion titulos de propiedad industrial
e intelectual del CSIC, principalmente de patentes tanto nacionales como
internacionales e, igualmente, del apoyo a la creacién de las empresas
de bases tecnolégicas (EBTs o Spin-offs) del CSIC.

Ana Caldera

Licenciada en Economia por la Universidad de Salamanca. Master en
Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologias por la Escuela de
Negocios EOI. Titulo de Especialista Universitario en Gestién de la
Investigacion y de la Transferencia del Conocimiento. Inicid su carrera
profesional en el CSIC en 2007 como coordinadora de las labores de
gestidn de la propiedad industrial e intelectual (PIl) con PONS PI. Desde
entonces, ha venido desarrollando su actividad profesional en el ambito
de la transferencia del conocimiento en la Vicepresidencia Adjunta de
Transferencia del Conocimiento (VATC), especializandose en la gestion
y seguimiento de contratos de explotacion comercial de la PIl y en la
liquidacion de regalias derivados de los mismos en el marco de los
Organismos Publico de Investigacién (OPIS). Desde 2013, pertenece a la
Unidad de Apoyo a la Gestiéon Cientifica, donde ademas da
asesoramiento econédmico en temas de gestion cientifica.
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COORDINADOR

Pilar Plasencia

Licenciada en derecho por la Universidad Auténoma de Madrid, ha
desarrollado mas de 25 afios de su carrera en Telefdnica, la mayor parte
de ellos al frente de la Asesoria Juridica y Secretaria del Consejo de
Administracion, de su empresa mas innovadora, Telefénica 1+D, dedicada
a la investigacion, el desarrollo y la innovacién. Como consecuencia del
proceso de transformacion digital, pasé a formar parte de la unidad
denominada CCDO (Chief Commercial Digital Officer), glutinada por
diferentes compafiias, siendo la responsable juridica de su parte mas
tecnoldgica e innovadora, denominada area de Product Innovation. En la
actualidad trabaja de manera independiente como abogada especialista
en derecho de la innovacién, colaborando con diferentes entidades,
sobre todo de perfil tecnoldgico.

Constantino Martinez

Es Licenciado en Ciencias Econdmicas por la Universidad Auténoma de
Madrid y master en Analisis y Gestidn de la Ciencia y la Tecnologia por la
Universidad Carlos Ill de Madrid. Realiza labores de investigacién en
diversos proyectos -Universidad Carlos Il de Madrid y Parlamento
Europeo- antes de dedicarse a la gestidon de la [+D+i en el ambito
académico, en el que acumula mas de 10 afios de experiencia -
Universidad Carlos Ill de Madrid y Universidad de Navarra-. Desde 2004
a 2013 dirige la secretaria técnica de RedOTRI-Universidades. Durante
dos afios ejerce de colaborador cientifico-técnico del Ministerio de
Ciencia e Innovacién en el disefio y gestion de programas de ayudas a
OTRI. Actualmente es socio de GoodPoint Consulting.




Licencias de derechos de propiedad

| n ﬂO p ra C > lebitininal Industrial e Intelectual

LUGAR DE CELEBRACION

PONS IP Inscripciones Informacidén
Glta. Ruben Dario. 4 www.redtransfer.org Tfno: 915 624 633
280 '0 drid ’ Tfno. 963 941 932 ponsformacion@pons.es
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1
Gastrotxusan Luzi Bombén ¥ Registi
Colegio Chamberi g,
Maristas ~ * 8
Restaurante Lua = Rubén Dario € S
" B '
(]
| B >
i 1 ' PONS
a8
Centro
Al

{

y 8
taurante La 1

za de Chamberi



mailto:soporte@redtransfer.org
mailto:ponsformacion@pons.es

Licencias de derechos de propiedad

| ﬂ ﬂOpraC .T:' it il Industrial e Intelectual

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizaran a través del formulario web disponible en la pagina web de RedTransfer
(www.redtransfer.org).

TARIFAS Inscripcion temprana  Inscripcidn no temprana
Inscripcion completa 495 € 530 €
Inscripcidon a miembros de RedTransfer 395 € 430 €
Inscripcion a miembros del Consejo Académico* y Red OTRI 435 € 470 €

*Fundaciones del Consejo de Fundaciones por la Ciencia, ITEMAS, FEDIT, APTE y REGIC.

Inscripcion temprana hasta 13 de Septiembre.
Inscripcion completa hasta 20 de Septiembre.

e El precio incluye materiales, cafés y almuerzo.

e En el caso de los no asociados a Redtransfer, con la inscripcion de dos cursos se ofrecera, el alta
como miembro de RedTransfer gratuita durante 2019.

e El pago de la inscripcidn se realizard a través de la tienda on-line de RedTransfer o mediante
transferencia a la cuenta ES86 0049 1736 7222 1002 9252, abierta en el Banco de Santander a
nombre de la Asociacion de Profesionales de Transferencia, Innovacién y Gestién de la
Investigacion, RedTransfer. El justificante de la transferencia deberd enviarse a la direccidn
soporte@redtransfer.org.

e Se podran cancelar inscripciones hasta el 20 de Septiembre, con devolucion del 60% del precio de
la inscripcion (excepto gastos bancarios). La no presentacion del alumno al curso no llevara
consigo devolucién.

e RedTransfer y Pons Escuela de Negocios se reservan el derecho de cancelacién del curso si no se
alcanzara un nimero minimo de inscripciones.




