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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN - DIRECCION DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO
anexo 7: Convenio de participación en propiedad industrial
ENTRE 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

y

(NOMBRE INSTITUCIÓN)
Responsable de completar: Dirección de Transferencia y Desarrollo
En Santiago, a (día) de (mes) de (año), comparecen:

UNO) La Pontificia UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, RUT Nº  81.698.900-0, representada por su Vicerrectora de Investigación, doña SOL SERRANO PÉREZ, chilena, cédula nacional de identidad Nº 6.372.647-8, en adelante denominada como “UC”, todos con domicilio en Avenida del Libertador Bernardo O´Higgins Nº 340, de la comuna y ciudad de Santiago, por una parte;

DOS) (NOMBRE INSTITUCION), RUT Nº (xxxxxxxxxxxxx), representada por su (cargo del Representante de la Institución) don(ña) (NOMBRE REPRESENTANTE), (nacionalidad), cédula nacional de identidad Nº (Rut), en adelante denominado como “xxxx”, domiciliado en (domicilio institución), de la comuna (comuna) y de la ciudad de (cuidad), por la otra parte;
Y en adelante ambas, conjunta e indistintamente, denominadas como “las Partes”, quienes: 

CONSIDERANDO

1. Que en trabajo conjunto, las Partes han creado el invento relativo a “(nombre del invento)”, en adelante e indistintamente denominada como “la Invención”. 
2. Que los titulares de la referida invención son la Pontificia Universidad Católica de Chile y (Nombre institución). 

3. Que las partes en su calidad de titulares de la invención, presentarán en Chile una solicitud de patente de invención, teniendo conciencia que en el futuro se considera la presentación de solicitudes de patente en otros países. 
4. Que los inventores de la referida invención son: don (nombre inventor UC) investigador de la Facultad de (Facultad) de la Pontificia Universidad Católica de Chile y don (nombre de inventor de la institución), investigador del (nombre institución). 

En virtud de los considerando anteriores las partes vienen a acordar lo siguiente:

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO
Las partes dejan constancia de los acuerdos que regulan las materias referente a: 
1. La titularidad de la propiedad intelectual e industrial de la Invención.

2. La participación de las Partes en la propiedad, uso y comercialización de la Invención.
3. El financiamiento de los costos de tramitación y mantención de las solicitudes de patentes que surjan de la invención.

4. La gestión y administración de la propiedad intelectual e industrial de la Invención.

SEGUNDA: PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
a) Las partes se comprometen a realizar todas las acciones que sean necesarias con el objeto de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual e industrial.
b) Las partes acuerdan que los derechos comerciales de la Invención, serán compartidos de acuerdo a lo que se señala a continuación:

· (X)% para la Pontificia Universidad Católica de Chile

· (Y)% para el (nombre de la Institución) 
c) Las partes harán su mayor esfuerzo para comercializar la Invención o solicitudes de patente que de esta se originen.
TERCERA: TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE
Las partes dejan constancia que, conjuntamente, y en función del porcentaje de derechos comerciales que poseen, gestionarán y financiarán la preparación, presentación y comercialización de las solicitudes de patentes originadas de la Invención, por el periodo de 30 meses a contar desde la fecha de prioridad, entendiendo por esta aquella fecha en la cual se presenta la solicitud de patente por primera vez en el mundo.
Desde ya, las partes declaran y acuerdan que una vez transcurrido los 30 meses que otorga el convenio PCT antes de ingresar a Fase Nacional, los costos de tramitación en esta fase, deberán ser financiado con recursos provenientes de la comercialización de la invención.
En el caso que una o todas las partes deseen financiar parcial o total el ingreso a Fase Nacional, las partes acuerdan que celebrarán un nuevo convenio que establezca los derechos y obligaciones de cada una de ellas.  
Desde ya, las partes declaran y acuerdan que en el caso de que una de las partes decida no continuar con el financiamiento para los fines expuestos en el párrafo anterior, de manera de no entorpecer las actividades que correspondan al desarrollo y protección de la invención, las partes de igual forma deberán financiar los costos en función del porcentaje de sus derechos comerciales, sin embargo, el reembolso de los mismos a la parte que incurra en los gastos debidamente acreditados, por ejemplo a través de facturas, boletas, etc. se realizará una vez que se obtengan ingresos producto de la comercialización de la Invención, Der esta forma, los costos de patentamiento se pagarán de manera preferente a la parte que los haya efectuado y luego se repartirán los ingresos de acuerdo al porcentaje de participación.
CUARTA: ADMINISTRACIÓN
Las partes vienen en acordar que la gestión y administración de la copropiedad de que dan cuenta las cláusulas anteriores corresponderá a la UC, en adelante también denominada “la Administradora”. Consecuentemente con ello la Administradora, o quien o quienes ésta nombre, se encargará o encargarán de la administración pertinente, dentro del giro ordinario, ya sea en relación a las negociaciones para la explotación de la solicitud, o la explotación misma de la Invención contenida en la solicitud. Sin perjuicio de lo anterior, la Administradora tendrá entre sus facultades, sin que la enumeración sea taxativa, las siguientes: celebrar todos los actos y contratos que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de la copropiedad y la obtención de beneficios económicos de la misma. Las facultades anteriores, permiten expresamente, a la Administradora, realizar todos los actos y gestiones de mero trámite y todas aquellas que sean necesarias para la marcha ordinaria del negocio, las que impliquen perjuicio en caso de dilación o demora en la respuesta de la otra parte, o que permita la continuidad de la línea de investigación relacionada a la invención, así como la comercialización de la misma.
Previo a cualquier toma de decisión respecto de la tramitación de patente, firmas y contratos de   comercialización deberá ser previamente consultada a la institución cotitular de la patente (nombre de la Institución). Ambas partes deberán comunicar sus decisiones respecto a estas materias diligentemente en el tiempo oportuno Las comunicaciones serán realizadas conforme a lo expuesto en la cláusula décima del presente convenio.
Se deja expresamente establecido que todas las decisiones o actuaciones que se tomen, tanto por la administradora, como por el copropietario, deberán ir en directo y exclusivo beneficio de la copropiedad que regula el presente instrumento.

QUINTA: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Las Partes declaran que, en caso de proporcionar Información sobre ellas mismas, se comprometen a tratar dicha Información de manera estrictamente confidencial. Esta Información se refiere a todo dato, antecedente o conocimiento relacionado con la institución de la que emana, en particular aquellos de carácter industrial, de investigación, financiero-contable, económico, comercial, de mercado, administrativo, legal y cualquier otro que una de las partes llegue a conocer en razón del presente Convenio.

La Parte infractora indemnizará completamente a la otra por todos los daños, costos, reclamos, impuestos, costas y gastos que provengan en forma directa de tal incumplimiento, sin prejuicio de perseguir las demás responsabilidades penales, civiles y administrativas que puedan concurrir. La Parte infractora se hace responsable expresamente de las infracciones que hayan sido resultado de la acción u omisión de alguno de sus empleados o cualquier persona bajo su tutela o responsabilidad. Respecto a las obligaciones establecidas en la presente cláusula de confidencialidad, las Partes responderán de culpa levísima. 
Las Partes se comprometen a mantener la confidencialidad hasta que se haya solicitado la patente de invención indicada en el Considerando 1.  Una vez presentada y publicada la solicitud de patente, se acuerda que no habrá restricción en publicar los resultados en revistas científicas nacionales o internacionales.  

Se exceptúa del carácter de confidencialidad y reserva aquella Información que:
1. La respectiva Parte pruebe que, en tiempo de su entrega, se encontraba en el dominio público, había sido desarrollada por ella con anterioridad o fue puesta a su disposición por un medio y dueño legítimo distinto al indicado en este Convenio.

2. Con posterioridad a su entrega llegue a ser de dominio público, en cualquier forma que no signifique violación al contenido de este Convenio.

3. Se debe divulgar o entregar por mandato legal u orden emanada de autoridad competente, pero en estos casos sólo y respecto de aquella parte de la información que la ley u orden afecte y siempre que dentro del plazo de 24 horas siguientes se informe de tal circunstancia a la contraparte, de modo que ésta pueda intentar las acciones que estime procedentes para evitar su entrega o divulgación.

SEXTA: TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA INVENCIÓN. 

En el evento que cualquiera de las partes tenga la intención de ceder a cualquier título sus derechos comerciales, aludidos en la cláusula segunda, letra “b)”, la otra parte tendrá la primera opción en la compra respecto de terceros y, en tal caso, el valor de referencia será fijado de común acuerdo entre las partes. Sin perjuicio de lo anterior, la UC podrá oponerse a la cesión de derechos que XXXX tenga la intención de realizar, sólo fundadamente, en la medida en que la cesión señalada le pueda causar algún tipo de perjuicio.
Además, las partes dejan constancia que la parte que desee ceder total o parcial sus derechos comerciales, deberá  informar y consultar a la contraparte, en el tiempo oportuno, y de acuerdo a la cláusula décima, sobre este hecho. 

SÉPTIMA: MARCAS

Las partes reconocen que las expresiones, nombre de dominio, o símbolos relativos a cada parte, en cualquiera de sus formas registradas o no, son de su propiedad exclusiva. En este sentido, las partes no podrán usar bajo ninguna circunstancia, el nombre o siglas de la otra sin contar con su consentimiento expreso y por escrito.
OCTAVA: DURACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR
El presente contrato entrará en vigor en la fecha de suscripción y tendrá una vigencia indefinida. 

NOVENA: DOMICILIO  Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Se deja expresamente constancia que en el evento de producirse cualquier discrepancia entre lo estipulado en este convenio y cualquier otro documento, anexo, mail, etc., complementario, primará lo estipulado en el presente convenio de ejecución.
Cualquier dificultad que se suscite entre las partes con motivo de la validez, vigencia, interpretación, cumplimiento, aplicación, terminación, liquidación, y/o efectos del presente convenio o cualquier otro motivo que tenga relación con él, será sometido a Arbitraje, conforme el Reglamento Procesal de Arbitraje vigente del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Las partes confieren poder especial e irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al árbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitrador no procederá recurso alguno, por lo que las partes renuncian expresamente a ellos. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción.
DÉCIMA: NOTIFICACIONES Y COORDINADORES

Cualquier comunicación, aviso, solicitud, notificación o instrucción que se realice en virtud de este Contrato se realizará por escrito y se enviará por correo electrónico, con una copia de confirmación enviada por correo postal o a través de correo certificado (con acuse de recibo) a la Parte destinataria, y se interpretará que ha sido entregada en la fecha en que se envió la notificación de acuse de recibo. La otra parte deberá recibir notificación de cualquier cambio o modificación.  

Sólo serán válidas las comunicaciones realizadas a las siguientes personas, que se entenderán como coordinadores de Proyecto: 
a) La UC designa como su representante a doña Bárbara Ribbeck Neale, domiciliada para estos efectos en Avenida del Libertador Bernardo O´Higgins 340, teléfono 3542685, correo electrónico ………………………., quién podrá ser reemplazada por quien designe el Director de Transferencia y Desarrollo de la UC.

b) El (La) (Nombre de la Institución) designa como su representante a don (nombre representante), domiciliado para estos efectos en (domicilio), de la comuna de (comuna) y de la ciudad de (cuidad), teléfono (xxxxx), correo electrónico (xxxxx), quién podrá ser reemplazado por quien doña (nombre), en su calidad de (cargo) determine.

Cada parte podrá sustituir temporal o definitivamente a las personas designadas para desempeñarse como coordinadores entre ellas por otros trabajadores, previa comunicación escrita de esa denominación a la otra parte.

UNDÉCIMA: EJEMPLARES DEL CONVENIO

El presente acuerdo se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder de cada parte.
DUODÉCIMA: COMPARECENCIA ESPECIAL

Presente en este acto comparecen don (decano), Decano de la Facultad de (facultad) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien toma conocimiento y acepta todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente instrumento.
DÉCIMA TERCERA: PERSONERÍAS

La personería de doña Sol Serrano Pérez para representar a la Pontificia Universidad Católica de Chile consta en escritura pública de fecha 1 de abril de 2015, otorgada ante el Notario Público Suplente  de la Titular de la Décima Notaria de Santiago, Valeria Ronchera Flores, don José Manuel Cifuentes Guerra, repertorio Nº 2.505-2015.
La personería de don(ña) (nombre del Representante Legal) para representar a (nombre de la Institución) consta en el (xxxx) de fecha (xxxx), otorgado en (nombre notaría/Resolución exenta u otro).
	NOMBRE rEPRESENTANTE DE LA iNSTITUCIÓN

cARGO

nOMBRE iNSTITUCIÓN


	
	SOL SERRANO PÉREZ
VICERRECTORa DE INVESTIGACIÓN
pONTIFICIA unIVERSIDAD cATÓLICA DE cHILE


	
	NOMBRE dECANO FACULTAD

decano
pontificia universidad CATÓLICA de chile
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