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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION, TRAMITACION Y
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PATENTES Y OTROS TiTULOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, DERECHO DIGITAL, PARA
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UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA A ADJUDICAR
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1.- CARACTERISTICAS GENERALES

1.1-OBJETO.

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es la definicion de los trabajos a
realizar para la prestacion de un servicio externo integral de asesoramiento y gestion en
materia de propiedad intelectual e industrial, asesoramiento en derecho digital y nuevas
tecnologias, prestaciones que requiere el desarrollo de actividad ordinaria de la Fundacion
de Investigacion Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.
En el objeto del contrato se incluye las siguientes prestaciones:

- Asesoramiento legal y técnico general en materia de propiedad industrial e intelectual y
Derecho Digital.

- Gestion y tramitacion de las patentes y otros titulos de propiedad industrial e intelectual

La totalidad de las especificaciones contenidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas
se entenderan, salvo cuando otra cosa se establezca en el mismo, de caracter esencial y,
la falta de cualquiera de ellas, determinard la exclusion de este procedimiento del licitador
correspondiente.

El servicio sera financiado en su totalidad con FONDOS de la Fundacion para la
Investigacion Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.

2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO

El servicio se llevara a cabo de conformidad con lo indicado a continuacidn:

1°) Asesoramiento legal y técnico general en materia de propiedad industrial e
intelectual y derecho digital

e Asesoramiento general sobre el régimen juridico de los derechos de propiedad
industrial (patentes, marcas y disefos), propiedad intelectual (derechos de autor y
derechos afines) y derechos de la publicidad.

e Redaccion, revision y negociacion de contratos, acuerdos marco, acuerdos de
colaboracion u otros documentos conforme a las pautas indicadas por la
FIBHUPHM, incluyendo, cuando proceda, clausulas de proteccion de datos de
caracter personal.

e Redaccion y negociacion de acuerdos de cesion y licencias de derechos de
explotacion, transferencia de tecnologia, franquicias y patrocinios, incluyendo
clausulas de proteccion de datos cuando resulte aplicable.

e Asesoramiento y elaboracion de documentacion juridica relativa a proyectos spin-
off 'y start-up.
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Asesoramiento y elaboracion de documentacion relativa a proyectos de entrada
en el capital social de empresas emergentes basadas en el conocimiento ya
constituidas.

Asesoramiento y elaboracion de acuerdos relativos a software desde la perspectiva
de la propiedad intelectual e industrial (licencias, cesion de derechos,
transferencia de tecnologia), sin perjuicio de su encaje tecnologico en el punto
2.2.

Asesoramiento y asistencia técnica a grupos de investigadores de la FIBHUPHM
en la identificacion de activos intangibles, resultados de investigacion y medios
de proteccion juridica de los mismos.

Redaccion de informes juridicos valorando la adecuacion legal y normativa de
empresas basadas en el conocimiento.

Resolucion de consultas planteadas por las Unidades de Innovacion y Desarrollo
de Negocio de la FIBHUPHM, que podran realizarse y resolverse via correo
electronico o telefonicamente.

Defensa juridica ante tribunales en asuntos relativos a innovacion, propiedad
industrial e intelectual y/o creacion de empresas basadas en el conocimiento.

Informacion permanente sobre novedades legislativas relevantes en materia de
propiedad industrial, intelectual y transferencia tecnologica.

Informacién continua sobre ayudas y subvenciones promovidas por organismos
nacionales e internacionales en materia de propiedad industrial e intelectual
(OEPM, EPO, EUIPO, WIPO).

Formacion del personal de la FIBHUPHM en materias comprendidas en el
presente epigrafe.

Asesoramiento en la interpretacion de los instrumentos juridicos relacionados con
la innovacion tecnologica.

Asesoramiento en la elaboracion de estrategias de actuacion y en el uso integral y
eficaz de las tecnologias de la informacion y la comunicacion (TIC).

Asesoramiento en cumplimiento del RGPD y normativa de proteccion de datos en
el ambito de la salud, en relacion con el uso de TIC, Big Data e IA.



“; B FUNDACION PARA LA INVESTIGACION

i BIOMEDICA

SaludMadrid Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

Asesoramiento en contratacion tecnologica, incluyendo, entre otros: machine
learning, infraestructuras y servicios cloud, desarrollo y licenciamiento de
software, inteligencia artificial (IA/GenAl), mantenimiento, soporte, outsourcing
y acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Asesoramiento legal en proteccion de bases de datos y grandes volimenes de
informacion procedentes de fuentes diversas.

Asesoramiento en el marco del Espacio Europeo de Datos de Salud (European
Health Data Space).

Asesoramiento y asistencia técnica a grupos de investigadores de la FIBHUPHM
en la identificacién de la normativa aplicable al uso de nuevas tecnologias,
medidas legales a adoptar y apoyo juridico a proyectos de investigacion.

Asesoramiento en cumplimiento del Reglamento de Inteligencia Artificial y
normativa aplicable a sistemas de IA en salud y proyectos de investigacion.

Asesoramiento en publicaciones cientificas en acceso abierto y su compatibilidad
con la proteccion de resultados de investigacion.

Asesoramiento en mineria de textos y datos (Text & Data Mining) conforme a la
normativa de propiedad intelectual.

Asesoramiento en reutilizacion de informacién, datos y bases de datos de
investigacion, incluyendo condiciones de acceso y licencias.

Asesoramiento en la proteccion del secreto industrial y del know-how en entornos
colaborativos y de transferencia tecnologica.

Formacion del personal de la FIBHUPHM en materias comprendidas en el
presente epigrafe.

Cualquier otro supuesto, presente o futuro, en el que resulte necesario el
asesoramiento conforme a la materia prevista en este epigrafe, de acuerdo con la
normativa aplicable.

2°) Gestion de tramitacion y mantenimiento de las patentes y otros titulos de
propiedad industrial e intelectual.

Preparacion, presentacion, gestion y mantenimiento de solicitudes de patentes y otros
derechos de propiedad industrial o intelectual, con titularidad propia o en cotitularidad
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con otras entidades, tanto en Espafia como en otros paises. Se incluyen en este apartado,
entre otras, las siguientes actuaciones:

Evaluacion de las invenciones de la FIBHUPHM y asesoramiento cientifico-
técnico sobre materia patentable y aspectos inventivos de éstas.

Redaccion de informes previos de patentabilidad sobre los aspectos inventivos de
la invencion, basados en el estudio del estado de la técnica y aportando
argumentaciones para la defensa de los requisitos de patentabilidad a la vista de
los documentos encontrados.

Elaboracion de memorias técnicas de los documentos de solicitud de patentes u
otros titulos de propiedad industrial o intelectual con caracter previo a su
presentacion ante las correspondientes oficinas, en colaboracion con la Unidad de
Apoyo a la Innovacion de la FIBHUPHM (en adelante, UAI - FIBHUPHM) y
con los inventores de estas.

Cumplimentacion de las instancias de las solicitudes de patente o titulos de
propiedad industrial o intelectual (solicitudes PCT, solicitudes europeas,
solicitudes americanas, entrada en fases nacionales/regionales en diferentes
paises, etc.) de titularidad Gnica o compartida, de la FIBHUPHM ante las oficinas
correspondientes. Envio a la UAI - FIBHUPHM de cuantas acciones oficiales se
emitan hasta que las solicitudes de solicitudes de patente o titulos de propiedad
industrial o intelectual sean concedidas o denegadas. Esta actuacion debe incluir
una opinion escrita acerca de la probabilidad de éxito de la solicitud tras el analisis
de dicha accion oficial y todas las sugerencias necesarias para que el inventor
proporcione a la empresa adjudicataria la informacion necesaria para que ésta
elabore la respuesta a dicha accion oficial.

Contestacion a cuantas acciones oficiales se emitan hasta que las solicitudes de
solicitudes de patente o titulos de propiedad industrial o intelectual sean
concedidas o denegadas. Esta actuacion incluye tanto la elaboracion del trabajo
técnico como las actuaciones administrativas de presentacion de las
contestaciones ante las Oficinas correspondientes.

Gestion y mantenimiento de los expedientes de patentes y otros titulos de
propiedad industrial o intelectual de los que sea titular la FIBHUPHM hasta que
finalice su periodo de vigencia o hasta que la FIBHUPHM decida abandonar o
retirar el expediente.

Preparacion, presentacion, gestion y mantenimiento de otros titulos de propiedad
industrial, tanto nacionales como internacionales, ante las oficinas competentes. Esta
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actividad incluye tanto los expedientes que se gestionan desde la fase inicial, como
aquellos que se encuentran en diversas fases del proceso de tramitacion, es decir, que no
han sido gestionados desde el principio por la empresa adjudicataria.

Ademas, la empresa adjudicataria deberd implementar los siguientes procedimientos de
caracter general:

A. Asignard una persona de contacto que se encargard de coordinar todas las
actuaciones objeto del presente contrato con la Unidad de apoyo a la Innovacion
de la FIBHUPHM (UAI - FIBHUPHM). El intercambio de informacion se hara
con un/a técnico/a de la UAI - FIBHUPHM, dara el visto bueno a cada actuacion
relacionada con cada expediente. Asimismo, la aportacion de documentacion a la
FIBHUPHM, en relacion con las actuaciones objeto del contrato se realizara
preferentemente en soporte informatico.

B. Establecera los mecanismos de vigilancia oportunos para detectar cualquier
accion de un tercero que afecte o pueda afectar a los derechos sobre cualquier
titulo de propiedad industrial u obra de propiedad intelectual objeto del presente
contrato.

C. Notificara por escrito a la UAI - FIBHUPHM, tan pronto como tuviera
conocimiento de ello y a la mayor brevedad posible, cualquier infraccion,
existencia de cualquier litigio o reclamacioén que conozca y que afecte o pueda
afectar, de forma directa o indirecta, a los derechos de la FIBHUPHM, sobre
cualquier titulo de propiedad industrial u obra de propiedad intelectual objeto del
presente contrato, y se compromete a prestar a la FIBHUPHM el asesoramiento y
ayuda necesarias.

D. Dispondra los sistemas de control y seguimiento necesarios para garantizar la
correcta ejecucion del contrato, asi como para asegurar una informacién puntual
del desarrollo de los trabajos y de las incidencias que puedan producirse.

3°) Cualquier otro supuesto presente o futuro, en que también pudiera proceder la
necesidad de asesoramiento con arreglo a las leyes de propiedad industrial,

propiedad intelectual, transferencia tecnologica.

3. CARACTERISTICAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

3.1 Perfiles profesionales que se precisan:
El servicio deberd incluir asesoramiento tanto presencial como telefénico por el equipo
de trabajo que conforme el servicio al personal de la FIBHUPHM.

Para la prestacion del servicio objeto del presente contrato se requiere asignar a su
ejecucion un equipo de trabajo con experiencia en los distintos trabajos a contratar, muy
especialmente en gestion de tramitacion de las patentes y otros titulos de propiedad
industrial e intelectual, formado como minimo por tres personas.
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El contratista debera definir el equipo de trabajo y comprometerse a adscribir al contrato
los siguientes medios personales:

El RESPONSABLE DEL CONTRATO, debera contar con las caracteristicas de
cualificacion y experiencia, previstas en el apartado 8.6 de la Clausula 1 del Pliego
de Cléausulas Juridicas Particulares, que han de regir la presente licitacion.

Dos (2) ASESORES que deberan contar con las caracteristicas de cualificacion y

experiencia, previstas en el apartado 8.6 de la Clausula 1 del Pliego de Clausulas
Juridicas Particulares, que han de regir la presente licitacion.

Un (1) AGENTE OFICIAL DE LA PI que deberdn contar con las caracteristicas
de cualificacion y experiencia, previstas en el apartado 8.6 de la Clausula 1 del
Pliego de Cléausulas Juridicas Particulares, que han de regir la presente licitacion.

3.2 Tiempos de respuesta:

Consultas breves de correos electronicos y telefonico: maximo de 3 dias
laborables, a partir de que la FIBHUPHM realice la solicitud.

Encuentros en linea: maximo de 5 dias laborables, a partir de que la FIBHUPHM
realice la solicitud.

Confeccion de informes juridicos: méximo de 20 dias laborables, a partir de que
la FIBHUPHM realice la solicitud

Revision de contratos: maximo de 10 dias laborables, a partir de que la
FIBHUPHM realice la solicitud.

Encuentros en linea por casos urgentes: maximo de 24 horas laborales, a partir de
que la FIBHUPHM realice la solicitud.

Consultas breves de correos electronicos urgentes: maximo de 24 horas laborables
a partir de que la FIBHUPHM realice la solicitud.

Confeccion de modelos relativos a documentacion administrativa: maximo de 40
dias laborables a partir de que la FIBHUPHM realice la solicitud.

Envio del Informe de patentabilidad junto con una recomendacion sobre la mejor
via de proteccion de la invencion: maximo de 20 dias laborables, a partir de que
la FIBHUPHM realice la solicitud. En caso de disconformidad con el contenido
del informe, la FNHUPHM puede solicitar aclaraciones sobre los diferentes
aspectos y/o modificaciones. El plazo adicional para incorporacion de las
modificaciones serd de 10 dias habiles.

El adjudicatario comunicard a la UAI - FIBHUPHM, con tiempo suficiente (al
menos con 2 meses de antelacion, siempre que el procedimiento lo haga posible),
todas las acciones que haya que ejecutar y que sean necesarias para el
mantenimiento de los titulos de propiedad industrial e intelectual. De este modo
la FIBHUPHM podra tomar las correspondientes decisiones, que comunicara al
adjudicatario a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta los procedimientos
internos de la FIBHUPHM de toma de decisiones.

3.3 Ubicacion y horario de prestacion del servicio:
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Ubicacion del servicio:

El servicio se realizara principalmente de forma telematica, sin embargo y a peticion de
la entidad se plantean reuniones presenciales en las oficinas de la FIBHUPHM:

Direccion:
C/ Joaquin Rodrigo, 2,
Ed. Laboratorio, planta 0

Cédigo Postal:
28222

Municipio:
Majadahonda

Horario del servicio:
El servicio se tiene que prestar dentro del horario desde las 9h a las 14h.

4. BOLSA DE HORAS EXTRAORDINARIAS

Con el fin de atender necesidades puntuales que excedan el alcance ordinario del servicio
de asesoramiento previsto en el presente pliego, se establece una bolsa de horas
extraordinarias destinada exclusivamente a actuaciones de consultoria especializada de
caracter excepcional.

Estas horas podréan utilizarse unicamente cuando concurran circunstancias que requieran
una dedicacion técnica extraordinaria o un grado de especializacion juridica o estratégica
superior al previsto en el asesoramiento ordinario.

En particular, podran imputarse a esta bolsa, entre otras, las siguientes actuaciones:

e Elaboracion de informes juridicos de especial complejidad o caracter estratégico
en materia de propiedad industrial, intelectual o derecho digital que requieran un
analisis juridico-técnico profundo, estudio comparado o valoracion estratégica de
alto nivel.

o Disefio o revision integral de estrategias de proteccion y explotacion de resultados
de investigacion, incluyendo estrategias de patentabilidad, proteccion
internacional o gestion de carteras de propiedad industrial.

e Analisis juridicos complejos asociados a tecnologias emergentes (inteligencia
artificial, big data, tratamiento masivo de datos, interoperabilidad de sistemas
sanitarios, espacios europeos de datos u otras tecnologias digitales avanzadas).

e Andlisis juridico de cambios normativos relevantes o reformas regulatorias que
requieran una revision global de procedimientos internos, modelos contractuales
o sistemas de gestion de activos intangibles de la FIBHUPHM.
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e Asesoramiento juridico especializado en operaciones complejas de transferencia
de tecnologia, incluyendo estructuras de licenciamiento avanzadas, acuerdos de
codesarrollo, explotacion internacional de patentes o participacion en empresas
basadas en el conocimiento.

e Asistencia juridica en procedimientos complejos de defensa o proteccion de
derechos de propiedad industrial o intelectual, cuando impliquen un analisis
técnico-juridico especializado previo a actuaciones judiciales o administrativas.

En todo caso, no se imputaran a la bolsa de horas extraordinarias las actuaciones propias
del servicio ordinario de asesoramiento, tales como la resolucion de consultas habituales,
la revision de contratos estandar, la tramitacion ordinaria de expedientes de propiedad
industrial o el asesoramiento juridico general previsto en el apartado 2 del presente pliego.

La utilizacion de la bolsa de horas extraordinarias deberd ser previamente autorizada por
la FIBHUPHM, previa justificacion de la necesidad y del caracter extraordinario de los
trabajos a realizar.

5. DIRECCION Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO:
La Direccion de la FIBHUPHM serd la encargada de supervisar y realizar el seguimiento

de la ejecucion y cumplimiento del contrato, adoptara las decisiones y dictara las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada.

La Fundacion podra designar un encargado de seguimiento que velarda por el
cumplimiento del contrato pudiendo comprobar el personal asignado por la empresa y su
trabajo en todo momento.

Las funciones del adjudicatario serdn las que tengan por objeto desarrollar las

prescripciones del presente pliego y se concretan en el asesoramiento permanente a la
FIBHUPHM en las materias objeto del contrato.

CONFORME D. Julio Garcia Pondal
EL ADJUDICATARIO Presidente del Patronato y de la Comision Delegada
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