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Criteris objectius pel financament /comercialitzacié de les
patents a la UPC en les diferents fases de proteccio

1.- Canvi paradigma en lI’estrategia de la gestio de les patents

L’entrada en vigor el passat 1 d’abril de 2017 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents, va
suposar un canvi de paradigma en I'estratégia de patents de les universitats. Fins aquell moment
s’havia adoptat una estratégia quantitativa sobre la qualitativa, degut a I'exempcié del
pagament de taxes de les patents provinents de les Universitats Publiques en base a I'establert
en l'article 80.1 de la Llei Organica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats. Arrel del que
s’estableix en la Disposicié addicional desena de la nova llei, a partir de la seva entrada en vigor
les universitats publiques han hagut d’ assumir el cinquanta per cent del cost de les taxes per
qualsevol tramit o gestidé davant de 'OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques), cosa que
no passava amb |'anterior Llei 11/1986, de 20 de marg, de Patents. Aixi mateix, aquesta nova llei
preveu dins I'ambit nacional la possibilitat que les universitats publiques tinguin una bonificacié
del cent per cent, sempre i que acreditin que en el termini de quatre anys des de la data de
presentacié de la sol-licitud de la patent o en el termini de tres anys des de la data en que es va
publicar la concessid s’ha produit una explotacié economica real i efectiva de la patent. En
aquest cas, les universitats publiques podran sol-licitar el retorn de I'import de les taxes
abonades, en els termes que s’estableixin reglamentariament.

Per aquest motiu s’han establert una série de criteris, enumerats a continuacio en les diferents
fases de proteccid, per prioritzar i valorar objectivament quines patents s’han de financar en
ordre de prioritzar la seva comercialitzacio.

2.- Criteris d’avaluacio de les patents per part de la UPC en les diferents
fases:

FASE | - CRITERIS DE SELECCIO PER A LA REALITZACIO DE LA PRIMERA SOL-LICITUD DE PATENT:
Normalment aquesta primera sol-licitud es realitza a la OEPM i els criteris per obtenir
finangament o cofinancament en aquesta fase seran els que es mostren a continuacié. Si algun
d’ells resulta desfavorable no es continuara amb I’analisi per financar les despeses de proteccio:

1. Reaquisits de patentabilitat: novetat, activitat inventiva i aplicacié industrial. Es fa una
cerca de si es compleixen els criteris mitjancant eines de cerca de patents, com el
Patsnap, Derwent, etc. Aquesta cerca es fa conjuntament entre el Servei de Gestié de la
Innovacio (SGI) i els investigadors. Si hi ha dubtes es decideix o bé subcontractar a un
agent extern de patents o demanar un ITP (Informe Tecnologic de Patents) a la OEPM.

2. Existencia d’algun exemple de realitzacié de la invencid. Amb aquest criteri es vol
demostrar que la invencid pot tenir una aplicacié real industrial, i no és només una idea
0 un concepte que potser no és podra implementar. Es sol-licita a I'inventor quines
proves de laboratori o prototips ha realitzat.

3. Viabilitat de comercialitzacié. Es fa una analisi de la necessitat del mercat amb eines com
el Frost&Sullivan, Insights de Patsnap i contrastant a través del contacte directe amb
empreses. Finalment SGI determina el grau d’adequacié a les necessitats de mercat.

4. Graud’implicacid dels inventors en el futur procés de transferéncia. Es valora que no es
facin patents curriculars, sense projeccié d’explotacié econdmica, i que hi hagi una
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participacié en tot el procés de transferéencia de tecnologia, ja que sén ells qui tenen el
coneixement i I'expertesa per técnicament defensar i transferir la invencié.

5. Manca de recursos economics disponibles per part del grup de recerca. S’analitza si hi
ha projectes competitius (europeus, nacionals, etc.) per finangar la part de propietat
industrial i intel-lectual, que pot anar des de la sol-licitud inicial de la patent, el
manteniment o les futures extensions. SGI facilita als investigadors, a les UTGs i a I’Area
de Recerca i Transferéncia els pressupostos necessaris adaptats a cada projecte.

Si no es disposa de finangament i tots els punts anteriors han estat favorables es decideix
mitjangant I'analisi de prioritzacié que realitza el SGI I'estratégia de proteccid i el financament
per part de la UPC. La puntuacio resultant de I'analisi de prioritzacié ha de ser d’'un minim de 44
sobre 72 de la suma dels indicadors de qualitat de la patent, de qualitat de la tecnologia i de
I'adequacié a les necessitats de mercat, és a dir, major d’'un 60% de relacié percentual. En
I’Annex 1 es mostren els criteris per poder valorar la qualitat de la patent, la qualitat de la
tecnologia i 'adequacio a les necessitats de mercat.

FASE II- CRITERIS DE SELECCIO PER A LA REALITZACIO DE LA PCT (Patent Cooperation Treaty):
Normalment aquesta segona fase es realitza a I'Organitzaci6 Mundial de la Propietat
Intel-lectual/ World Intellectual Property Organization (indistintament, “OMPI” o “WIPQ”") i els
criteris per obtenir finangament o cofinangament en aquesta fase seran els que es mostren a
continuacié. Si algun d’ells es desfavorable no es continuara amb I'analisi per financar les
despeses de proteccié:

1. Analisi de I'Informe Estat de la Técnica (IET). Aquest informe és una primera avaluacio
per part d’'un examinador de 'OEPM amb els documents que ha localitzat que poden
afectar als criteris de novetat i activitat inventiva de la nostra invencié. Aixo ens permet
fent un analisi conjuntament amb els investigadors replantejar |’estratégia de proteccio
en el cas que no sigui favorable (abandonar la patent, modificar les reivindicacions,
etc.). En cas que aquest sigui favorable es continua endavant amb el procés.

2. Viabilitat d’industrialitzacid. Durant aquest primer any de sol-licitud des de SGI s’ajuda
als investigadors a aixecar finangcament per poder valoritzar la tecnologia (com per
exemple els ajuts Llavor, Producte, Caixaimpuls, Valuni, etc.). Amb aquest periode es
podra veure si la tecnologia és viable més enlla del laboratori, contrastant també amb
les opinions de la industria.

3. Interes de mercat contrastat. Durant aquest any s’ha anat verificant amb més detall la
necessitat real de mercat, contrastant-la directament amb empreses o utilitzant agents
intermediaris com consultores de mercat o brokers (com per exemple Arvor, Everis,
Tynax, etc).

4. Manca de recursos economics disponibles per part del grup de recerca. Es torna a
analitzar el mateix que en el punt 5 de la Fase I. (Veure Annex 1)

FASE IIl: CRITERIS DE SELECCIO DE PATENT PER ENTRADA EN FASES NACIONALS: Normalment
aquesta tercera fase es realitza a les diferents oficines nacionals, i els criteris per obtenir
finangament o cofinangcament en aquesta fase seran els que es mostren a continuacié. Si algun
d’ells es desfavorable no es continuara amb I’analisi per financar les despeses de proteccié:
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1. Analisi favorable de I'Informe de Recerca Internacional “IBl: Informe de Busqueda
Internacional”. Aquest informe és una avaluacid per part d’'un examinador de I'Oficina
qgue hagi estat designada com la EPO (European Patent Office), la WIPO, o la OEPM.
Només en el cas que aquest informe sigui favorable la invencid es considerara per ser
candidata a la Fase lll.

2. Viabilitat d’industrialitzacié. Es torna a analitzar el mateix que en el punt 2 de la Fase II.
Pero a més SGI desenvolupa un business case analitzant un pla detallat de la viabilitat
industrial de la invencid.

3. Interes de mercat contrastat. Es torna a analitzar el mateix que en el punt 3 de la Fase
1.

Pero a més SGI desenvolupa un business case analitzant un pla detallat del mercat i la
comercialitzacio de la invencid.

4. Manca de recursos economics disponibles per part del grup de recerca. Es torna a
analitzar el mateix que en el punt 5 de la Fase I. (Veure Annex 1)

3.- Garanties de comercialitzacio

En Fase I: S’iniciaran diferents accions per definir I'estrategia de comercialitzacié més adient per
la invencio.

- Reunions amb els inventors: necessaries per Vvisualitzar el roadmap de
desenvolupament de la invencid fins arribar a mercat, definir el mercat objectiu i
planificar I'estrategia de valoritzacio.

- Elaboracio de leaflets: breu document descriptiu de la invencid que inclou les principals
caracteristiques, avantatges, imatges i dades de contacte.

En Fase Il: Es realitzaran accions continues per financar el desenvolupament de la invencié i
apropar-la al mercat. Al mateix temps, s’iniciaran accions proactives per augmentar la visibilitat
de la invencié per cercar potencials llicenciataris o inversors.

- Programes per finangar desenvolupament tecnologia: Es donara suport tecnic en els
diferents apartats relacionats amb “explotacid de la tecnologia” requerits per aplicar a
les convocatories, aixi com en altres tasques que es considerin adients per obtenir el
finangcament. A mode exemplificatiu: Caixalmpuls, Llavor, Producte, Biocat, etcetera.

- Estudis d’analisi de mercat: Es proposen dues alternatives. Internament, mitjancant
eines software per analisi de mercat (Patsnap, Forst and Sullivan, SABI, altres).
Externament, mitjangant subcontractacid d’experts (Arvor o altres consultores) que
realitzin aquests analisis i elaborin informes d’acord amb els estudis.

- Fires: Es realitzaran accions, si s’escau, coordinades amb el Centre d’Innovacio i
Tecnologia de la UPC (CIT-UPC) per promocionar tecnologies en fase de comercialitzacio
a diferents fires especialitzades. A_mode exemplificatiu: Mobile World Congress,
Medica, loT, BioEurope, etcetera.
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- Empreses: Cerca de potencials llicenciataris mitjangant eines software, empreses
col-laboradores de la UPC i del CIT-UPC, entre d’altres, per facilitar un primer contacte
gue permeti avaluar directament I'interés de mercat.

- Brokerage i market places: subscripcié de tecnologies en plataformes tecnologiques per
augmentar la visibilitat i promocionant la cerca passiva de potencials llicenciataris.

Quan hi hagi patents en cotitularitat entre la Universitat i una altre entitat, en el document que
prevegi el percentatge de cotitularitat i les condicions d’explotacié s’indicara que I'entitat es fara
carrec de les despeses que es puguin generar en relacid a la proteccié de la patent.

En Fase lll: L'elevat cost de les despeses associades a I'entrada en fases nacionals condiciona les
potencials accions de comercialitzacid. En aquesta fase les tecnologies amb potencial de mercat
alt ja es troben llicenciades o en fase de negociacid, ja sigui a tercers o mitjangant la creacid
d’spin-offs. Per aquelles tecnologies amb alt potencial perd encara sense opcions reals de ser
llicenciades, una potencial solucié per condicionar la despesa de comercialitzacié a I'éxit futur
seria la contractacié de “brokers”, dedicats exclusivament a promoure les tecnologies a nivell
nacional i internacional cercant possibles llicenciataris. La cobertura de les despeses per les
gestions de comercialitzacié del “broker” poden ser repercutides sobre els ingressos obtinguts
per royalties, si finalment es llicencia la tecnologia a un tercer a través de les gestions comercials
realitzades pel “broker”.

4.- Entrada en vigor i vigéncia

Aquests criteris seran d’aplicacié per un periode de dos anys a partir de I'’endema de la seva
aprovacio per part del Consell de Govern. Finalitzat aquest periode de vigéncia s’hauran de
sotmetre a una revisid per, si s’escau, ratificar-los o modificar-los per un altre periode
d’aplicacié.
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ANNEX 1 - ANALISI DE PRIORITZACIO
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Campus d'Excelléncia Internacic

Indicadors de qualitatde la patent (4-16)

Sol-licitud --> (Nivell) novetat

Alt (4)
Mitja (3)
Baix (1)

Sol-licitud --» (Nivell) activitat inventiva

Alt (4)
Mitja (3)
Baix (1)

Sol-licitud / Extensions > Grau de
divulgacio Know-How

No es divulga (4)

Es divulga tot (1)

Extensions --> Resutalts del IET /IBI
Positu (4)
Negatiu perd rebatible (3)
Encara no es té (2)

Estat de desenvolupament

Pri

Prova Concepte o simulacio (2)
Idea (1)

Requerimentd'inversio per la valoritzacio interma

<10.000€ (4)

Entre 10.000-50.000€ (3)
Entre 50.000-150.000€ (2)
>150.000€ (1)

van a‘t‘g“es claus(4)
Avantatges no claus (2-3)
Cap avantatge (1)

No (4}
Imitable i facildetectar (2-3)
Si(1)

Possibilitataplicacic altres camps
=2 (4)
1-2 (2-3)
Cap (1}

Esperanca de vida de latecnologia en el mercat
Alta: =10 anys (4)
Mitia: 5-10 anys (2-3)
Baixa: 0-5anys (1)

Grau d'i
innovadora)
Alt(4)
Mitia (2-3)
Baix (1)

Mecessitat del sector
Clau i estratégic (4)
Interessant per ser més competitiu (3}
Poc necessari (2)
Actualment no necessari(1)

Tamany de mercatdiana
Gran (4)
Mitja (2-3)
Petit (1)

Evolucio del mercat
Consolidat i en creixement (4)
Emergent(3}

Conzolidat i extancat (2}

En decreixement(1)
Nivell de compets itat
innovacio)

Alt(4)

Mitia (2-3)

Baix (1)

ia (lligat

Les patents sonclaus enel mercat
objectiu?

Imprescindibles (4)

Es patenta bastant (3}

Es patenta poc (2)

No es patenta1)

Vinculacid del professor
Actiu (4)
Pazziu (1)

Time to market
<1 any (4)
Entre 1-2 anys (3}
Entre 2-5anys (2)
=5 anys (1)

Exemple de I'analisi de prioritzacio:

Indicadors de qualitat de la_patent Indicadors de qualitat de la tecnologia
Avantatges
(Mivell) Grau de Estat de . e Es faciiment |Possibilitat |Esperanca |Grau
activitat divulgacia Realirg desenvolupa ngquenTent Zliee . reproduible i |aplicacid devida en el|dInnovacid
inventiva Know-How EVIE ment. AT [EETE g B imitable? altres camps |mercat en el sector
productes
existents
3 3 4 2 2 3 4 4 4 3 3
3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3
4 3 1 4 2 3 2 3 1 2 3
3 1 4 2 2 2 3 2 3 2 3
Indicadors de I'adequacio a les necessitats de mercat
Les patents
Mecessitat |[Tamany de |Evolucid del |Mivell de son claus en [Vinculacid  |Time to Valors Maxim de|Relacia
del sector mercat mercat competéncia |el mercat del professor |market individuals  |valors Percentual
objectiu?
3 4 3 4 4 4 2 59 72 81,94%
3 3 3 2 4 3 3 54 72 75,00%
3 4 3 2 3 4 3 50 72 69,44%
3 2 3 4 4 1 3 a7 72 65,28%
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(Nivell) novetat
Time to market . Nivell) activitat inventiva

Grau d'Innovacié en el... Possibilitat aplicacio...
Esperanca de vida enel...

Prioritzacio

10 20 30 40 50 60 70




