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1. OBJECTE DEL PLEC

L’objecte del present Plec de Prescripcions Técniques (d’ara endavant, “PPT”) és establir els
requisits, concretar els treballs i definir les obligacions que es deriven de la contractacio del servei
de suport juridic recurrent en I'ambit de la gestié de marques i noms comercials de la Universitat
Oberta de Catalunya (d’ara endavant, “UOC”).

Les determinacions establertes en el present PPT, aixi com les contingudes en el Plec de
Clausules Particulars (d’ara endavant, PCP), constitueixen normes vinculants pel contractista, el
qual realitzara les prestacions que constitueixen I'objecte del contracte amb expressa submissié
als mateixos.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és el servei d’assessorament i suport juridic en la gestid de les marques i
noms comercials de la UOC.

Queda expressament fora de I'objecte del present contracte I'assisténcia, assessorament i suport
juridic en matéria de propietat industrial referent a dissenys industrials, patents, models d’utilitat i
topografia de semiconductors.

3. ABAST DEL SERVEI

El present apartat conté una relaci6é orientativa i no limitativa de les tasques que comprenen
'abast dels serveis a prestar en el marc de la contractacié. Per tant, forma part de I'abast del
contracte la prestacié dels serveis relacionats amb l'objecte del contracte, tot i que no es
reflecteixin expressament en la descripcié, sempre i quan tinguin relacio directa amb aquests i
siguin susceptibles de ser requerits per la UOC.

El servei d’'assessorament i suport juridic en la gestié de les marques de la UOC compren les
seguents tasques:

1. Assessorament, suport en la gestid, manteniment i administraci6 de marques (Marca
Espanyola, Marca nacional a I'estranger, Marca de la Unié Europea i Marca Internacional)
, i noms comercials i proteccié de la d’'identitat corporativa a Internet incloent la resolucio
de qualsevol incidencia que pogués sorgir, que compren, a nivell enunciatiu i no limitatiu,
entre d’altres: assessorament previ i definicid d’estrategia, estudi de viabilitat registral,
sol-licitud (qualsevol tipologia de marques i noms comercials), tramitacid, concessio,
manteniment i altres tramits relacionats amb el registre com renovacié, seguiment, control
i gesti6 de dades associades a marques i noms comercials, conversio de marques,
reivindicacio de prioritat, antiguitat, enviament de titols de concessio, expedients de
suspensio relatives a marques a Espanya, la Unié Europea i a I'estranger; oposicions a
sol-licituds, recursos, i accions de defensa a nivell administratiu i judicial a nivell nacional,
internacional o a I'estranger (contestacié a oposicions, demandes, recursos), vigilancia i
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monitoritzacié manteniment de marques/noms comercials en Internet amb abast, nacional,
comunitari i internacional, auditoria i assessorament del portafoli i d’arquitectura de marca,
accions administratives i judicials per infracci6 de marca, de cancel-laci6 i nul-litat,
valoracions, auditories i compravenda, cessions, llicéncies i transferéncies, aixi com la seva
inscripcié davant les diferents oficines oficials, deteccid d’infraccions de marca en Internet
i possibilitats de defensa (Us no autoritzat de marques/noms comercials) per empreses en
pagines web, etc.

2. Enviament d’avisos d’oposicio personalitzats filtrats per aquells que tinguin major possibilitat
d'éxit, només informant d’aquelles més rellevants, amb comentaris minims sobre les
possibilitats d’éxit o altres qUestions rellevants, i la seguient informacio:

a. En quant a les marques de la UOC comparades: Numero, denominacié/logo, territori,
classes, enunciat, data de sol-licitud i concessio.

b. En quant a les marques publicades que podrien entrar en conflicte: NUmero,
denominacid/logo, territori, classes, enunciat, data de publicacid, titular.

c. Estimacio de les possibilitats d’éxit

3. Posada a disposicio de la UOC una base de dades online actualitzada amb els expedients
de marques/noms comercials controlats, incloent la seglent informacié: Numero de
expedient; Nom/logo de la marca/nom comercial, classes de productes i serveis/ enunciat
de productes i serveis ; Territori; Data de sol-licitud; Data de venciment; Titular.

4. Elaboracioé d’'informes de viabilitat a peticié de la UOC: han d’incloure un document formal
redactat amb els comentaris sobre la viabilitat registral en termes de prohibicions absolutes,
relatives, indicant si existeixen marques idéntiques tot i que en classes diferents a les
d’linterés, una llista de les marques més rellevants (detallant numero, denominacid/log,
classes, titular, data de sol-licitud i concessi6) i que podrien suposar un risc més elevat en
cas d'oposicid6 o d’analisi previ per part de I'Oficina de marques corresponent, unes
conclusions sobre la viabilitat, juntament amb el llistat de totes les marques detectades en
la cerca realitzada.

5. Servei d’atencio per a la resolucié de tot tipus de consultes en relacio a les matéries objecte
del contracte o resolucié d’incidencies que es puguin produir respecte dels serveis previstos
en el contracte.

6. Elaboracié de notes legals o informes o dictamens técnic-legals sobre questions que la
UOC sol-liciti sobre les matéries que integren I'objecte del present contracte.

7. Assisténcia a reunions de treball i de seguiment amb el personal de I'’Assessoria Juridica
de la UOC i, en el seu cas, amb el responsable del contracte o terceres parts implicades
en el servei concret, que pugui convocar la UOC, per qualsevol qulestié relacionada amb
els serveis relatius a les matéries que sén objecte del contracte.

8. Assisténcia, representacio, defensa legal en procediments judicials nacionals i
internacionals, aixi com assessorament, assisténcia i representacié en procediments
d’'arbitratge, mediacid i conciliacié en qualsevol ambit de les matéries objecte del contracte
amb abast nacional i internacional. Queda inclos, a titol enunciatiu i no limitatiu, la
realitzacio de qualsevol actuacid, tramit o redaccié de la documentacié que sigui necessari:
assessorament juridic i exercici d’accions o defensa, analisi del cas i proposta d’estratégia
de defensa, negociacid amb la part contraria, si s’escau, demandes, mesures cautelars,
oposicions, incidents, recursos, aclariments i assisténcia a vistes orals, procediments UDRP
i URS o altres en relacio als noms de domini per infraccié de marca.

9. Informacio de I'estat actual de les tasques pendents, si s’escau, elaboracié d’informes de
seguiment de tasques portades a terme pel contractista que estiguin pendents de resolucié
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o tancament i d’estat actual dels expedients corresponents a la totalitat dels registres de
marques i noms comercials gestionats pel contractista (lliurament en format Excel).

10. Seguiment de les instruccions de la UOC per qualsevol potencial peticié de serveis, com

per exemple: informes, avisos d’oposicid, renovacions i sol-licituds de marques/noms
comercials.

11. Enviament d’'informacié puntual de les novetats i canvis normatius i jurisprudencials que es

produeixin relatius a les matéries objectes del contracte i que puguin ser d’interés o afectar
a l'activitat de la UOC o I'hi sigui d’aplicacié, incloent I'analisi de com li afecta.

Sera imprescindible que la llengua vehicular de la documentacié sigui el catala. No obstant aixo,
la UOC podra demanar que la documentacio es redacti en castella o en angles, en funcié de les
necessitats del concret servei.

4. EQUIP DE TREBALL

Per a la realitzacié de les diferents tasques que integren el servei, el licitador haura de disposar
d’'un equip de treball que asseguri 'assoliment dels objectius, mitjancant professionals experts
amb experiéncia contrastada en matéria de propietat industrial i, en particular, en 'ambit de les
marques a nivell registral i a nivell de reclamacions d’'us indegut de marca en el context digital
incloent procediments de solucié de controvérsies en matéria de noms de domini per infraccio
marcaria.

Els licitadors presentaran, en el Sobre Unic, una proposta detallada de I'equip de treball que
ofereixen adscriure a I'execucié del contracte.

En la proposta, s’ha d’incloure un equip format, com a minim, pels segients perfils professionals:

Advocat/da 1: Una (1) persona, llicenciat/da en Dret (0 nomenclatura de titulacio actual
equivalent, o titulaci6 comunitaria homologada), advocat/da col-legiat/da exercent habilitat
per exercir al territori de 'Estat, amb una experiéncia acreditable minima de deu (10) anys
com a especialista en materia de propietat industrial i, en concret, en matéria de marques
nacional, a la UE i a I'estranger. Aquest perfil haura de tenir un nivell d’anglés molt alt.

Advocat/da 2: Una (1) persona, llicenciat/da en Dret (o nomenclatura de titulacié actual
equivalent, o titulaci6 homologada), advocat/da col-legiat/da exercent habilitat per exercir
al territori de I'Estat, amb una experieéncia acreditable minima de cinc (5) anys com a
especialista en materia de propietat industrial i, en concret, en materia de marques nacional,
ala UE i a I'estranger. Aquest perfil haura de tenir un nivell d’anglés molt alt.

Agent de la Propietat Industrial: Una (1) persona, col-legiat/da exercent habilitat per
exercir al territori de I'Estat, amb una experiéncia acreditable minima de deu (10) anys en
matéria de propietat industrial. Haura d’estar inscrit al Registro Especial de Agentes de la
Propiedad Industrial de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas i constar inscrit en les
llistes de Representants autoritzats de I'Oficina Europea de Propietat Intel-lectual (EUIPO).
Aquest perfil haura de tenir un nivell d’anglés molt alt.
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La formacio i 'experiéncia dels professionals proposats pels licitadors s’haura d’acreditar d’acord
amb el que preveu el Plec de Clausules Particulars.

L’adjudicatari haura de garantir la continuitat de I'equip durant tot el termini d’execucié dels
treballs. Qualsevol canvi en els integrants de I'equip haura d’ésser autoritzat préviament per la
UOC, que es concedira sempre i quan el/la nou/va integrant de I'equip compleixi els requisits
minims de formacio i d’experiéncia professional previstos en aquest apartat.

La UOC es reserva el dret a exigir el canvi de qualsevol membre de I'equip de I'adjudicatari que
no compleixi amb els requisits d’aquest plec o que no presti el servei de forma satisfactoria per a
la UOC.

L’obligacio de destinar o adscriure a I'execucio del contracte els mitjans personals previstos en
el present apartat tindra la consideracié d’obligacié contractual essencial.

En cap cas existira relacio laboral entre els treballadors de 'empresa adjudicataria i la UOC.

5. RECURSOS MATERIALS

En el cas concret que el servei ho requereixi, i el servei es presti a peticié de la UOC de forma
presencial a les seves instal-lacions, la UOC posara a disposicié de I'adjudicatari un lloc de treball
habilitat per cadascun dels professionals adscrits a I'execucié del contracte.

L’adjudicatari haura d’aportar els equips informatics, les eines i solucions tecnologiques
necessaris per a la prestacié dels serveis, el cost de les quals es trobara inclds en l'oferta
econdmica que s’efectui. En concret:

e Teléfon mobil (un per cada professional).

e Ordinador amb capacitat de connexi6 a la xarxa local de la UOC.

e Una base de dades online actualitzada amb els expedients de marques/noms comercials
controlats, incloent la segient informacié: Numero de expedient; Nom/logo de la marca/nom
comercial, classes de productes i serveis/ enunciat de productes i serveis ; Territori; Data de
sol-licitud; Data de venciment; Titular.

6. ACORDS DE NIVELL DE SERVEI

Els terminis per a la prestacio del servei sén els que s’estableixen a continuacio:

1. Assessorament, suport en la gestio, manteniment i administracié de 5 dies
marques i proteccid de la identitat corporativa a Internet incloent la
resolucié de qualsevol incidéncia que pogués sorgir.
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internacional o a la UE.

2. Servei d’atenci6 per a la resolucié de tot tipus de consultes en relacio a les 48h
matéries objecte del contracte o resolucié d’incidéncies que es puguin
produir respecte dels serveis previstos en el contracte.

3. Elaboracio6 de notes legals o informes o dictamens técnic-legals sobre Segons
guestions que puguin que la UOC sol-liciti sobre les materies que necessitats
integren I'objecte del present contracte.

4. Assistencia a reunions i sessions de treball amb el personal de I'’Assessoria Segons
Juridica de la UOC i, en el seu cas, amb els responsables de la resta | necessitats
d'arees de la UOC o terceres parts implicades en el servei concret, que
puguin convocar la UOC, per qualsevol qlestié relacionada amb els
serveis relatius a les materies que son objecte del contracte.

5. Assisténcia, representacio, defensa legal en procediments judicials, aixi com Segons
assessorament, assisténcia i representacio en procediments d’arbitratge, [ necessitats
mediacidé i conciliacio en qualsevol ambit de les matéries objecte del
contracte.
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6. Enviament d’informacié puntual de les novetats i canvis normatius i 15 dies
jurisprudencials que es produeixin relatius a les matéries objectes del
contracte i que puguin ser d’interés o que afectar a I'activitat de la UOC.

7. Elaboracié d’informes de seguiment de tasques portades a terme pel Segons
contractista que estiguin pendents de resolucié o tancament i d’estat dels | necessitats
expedients corresponents a la totalitat dels registres de marques i noms
comercials gestionats pel contractista (lliurament en format Excel).

8. Elaboracié d’'informes de viabilitat registral a nivell nacional i comunitari 3 dies

9. Presentaci6 de sol-licituds de marca/nom comercial via nacional, 24 hores

Els dubtes i les consultes s’hauran de resoldre en els terminis abans indicats. No obstant, aquests
terminis podran variar en funcié de la seva tipologia, la seva extensio, el seu contingut o que
existeixi un periode preclusiu per I'acte que dona lloc a la prestacié del servei. Es per aixo que la
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UOC podra informar del temps en qué es requereix la resposta i el mateix podra diferir dels
enunciats anteriorment. La resolucié dels dubtes i de les consultes ha d’esser univoca,
fonamentada i centrada en el suposit aplicable.

Els serveis es prestaran seguint la deontologia, les normes relatives a I'exercici professional i les
millors practiques que estableixin els Col-legis professionals d’Advocacia i el Col-legi Oficial
d’Agents de la Propietat Industrial.

Els serveis es prestaran seguint les instruccions de I'’Assessoria Juridica de la UOC i, en
particular, del/de la responsable del contracte.

7. RELACIO ENTRE LA UOC | EL CONTRACTISTA

L’adjudicatari designara un/a representant, qui representara a l'adjudicatari front a la UOC i
disposara en tot cas de les atribucions necessaries que li permetin implementar les instruccions
rebudes per I'Assessoria Juridica de la UOC i, en particular, del/a responsable del contracte.

Les relacions entre la UOC i 'adjudicatari es vehicularan a través del/a representant designat/da
per I'adjudicatari com a Director/a del servei.

Periddicament I'Assessoria Juridica i, en particular, el/la responsable del contracte i el
representant designat per I'adjudicatari es reuniran per fer seguiment i avaluacié de I'execucio
del contracte i reportar 'avang de les actuacions pendents.

El responsable del contracte podra comunicar I'existéncia dincoheréncies, mancances o
defectes a la relacié entre la UOC i I'adjudicatari. En aquest cas, I'adjudicatari haura d’adoptar
les mesures escaients per tal de donar una adequada solucié el més aviat possible.

8. LLOC DE REALITZACIO

Amb caracter general, la prestacié dels serveis objecte del contracte es portara a terme a les
instal-lacions de I'adjudicatari. No obstant aixd, en el cas que resulti necessari i a peticié de la
UOC, es pot portar a terme de forma presencial a les instal-lacions de la UOC a la seu situada a
I'Avinguda Tibidabo, 39-43, Barcelona, a la seu situada a Rambla del Poblenou, 156, Barcelona,
0 en una altra de les instal-lacions o seus territorials de la UOC en el territori de Catalunya o en
el territori Espanyol.

Les despeses de desplagament que, en el seu cas, s’originin amb ocasié del servei, seran a
compte de I'adjudicatari, i s’entenen incloses en el preu ofert.



