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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS
D’ASSESSORAMENT EN PROPIETAT INDUSTRIAL | INTEL-LECTUAL

1. Objecte del document:

L'objecte del present Plec de Prescripcions Técniques (d’ara en endavant, PPT) és establir els
requisits, concretar els treballs i definir les obligacions que es deriven de la contractacio del servei
d’Assessorament en Propietat industrial i intel-lectual. Les determinacions establertes en el present
PPT, aixi com les contingudes en el Plec de Clausules Administratives Particulars, constitueixen
normes vinculants pel contractista, el qual realitzara les prestacions que constitueixen I'objecte del
contracte amb expressa submissio als mateixos.

2. Context del servei (antecedents):

ACCIO

L'Agéncia per a la Competitivitat de I'Empresa Catalana (en endavant, ACCIO) adscrita al
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, amb I'objectiu d’impulsar la
competitivitat i el creixement del teixit empresarial catala, a través del foment de la innovacié, la
internacionalitzacié empresarial i I'atraccié d’inversions, assessora i acompanya a I'empresa en
diferents ambits de la seva activitat.

Entre aquests ambits es troba |'estrategia de propietat intel-lectual i industrial d’aquestes entitats.
Per millorar I’assessorament i 'acompanyament a les empreses en aquest ambit, ACCIO, a través
de la seva Unitat de Transferéncia Tecnologica va crear un programa especific de suport empresarial
a la propietat intel-lectual i industrial que a més pretén promoure la proteccié dels intangibles
empresarials fruit de I'activitat innovadora a Catalunya, fent créixer entre d’altres, les sol-licituds i
els registres de propietat intel-lectual i industrial i per tant, el nombre de patents, marques, dissenys
industrials i altres intangibles de les empreses catalanes.

Cal destacar en relacid al servei, que aquest es va desenvolupar durant els anys 2022 i 2023 en
forma de prova d’arrancada del citat programa de propietat industrial i intel-lectual i que la seva
bona acollida reforga el manteniment del mateix afegint alguns matisos i enfocaments de millora.

Per a prestar aquest acompanyament i assessorament ACCIO requereix la contractacié de quatre
empreses especialitzades en I'assessorament técnic, tecnologic, legal i estratégic en materia
d’innovacio i propietat intel-lectual i industrial. S’"ha optat per aquest nombre d’empreses per tal
d’acostar-se en la especialitzacio i els enfocaments d’ambits sectorials que ACCIO desenvolupa i
poder ampliar al conjunt d’entitats ofertants en patents i marques.
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Aixi doncs, el contracte tindra per objecte la prestacié d’aquest assessorament tecnic, tecnologic,
legal i estratégic en materia d’innovacio i de propietat intel-lectual i industrial a les entitats que
ACCIO assessora; préviament ACCIO i aquestes entitats acordaran els serveis a percebre de les
entitats adjudicataries; ACCIO, com a impulsora del servei, sera qui finalment encarregara a les
entitats adjudicataries les tasques a desenvolupar per les entitats assessorades indicant el tipus de
servei i la seva extensio. Les entitats adjudicataries realitzaran els serveis i particularment lliuraran
els informes, i altres lliurables que en el seu cas corresponguin a ACCIO i a les entitats assessorades.

Les entitats assessorades seran principalment startups i petites i mitjanes empreses catalanes de
tots els sectors empresarials que desenvolupin la seva activitat innovadora a Catalunya.

El present Plec de Prescripcions Tecniques preveu les prescripcions técniques que regiran la
prestacio d’aquests serveis recollint els requisits funcionals i tecnics que hauran de complir.

3. Objecte del contracte i necessitats a cobrir:

3.1 Consideracions generals

Els serveis d’assessorament tecnic, tecnologic, legal i estratégic en materia d’'innovacid i de propietat
industrial i intel-lectual a prestar per les entitats adjudicataries comprendran els serveis que es
descriuen a l'apartat 3.2.

Alguns d’aquests serveis d’assessorament, atenent la seva complexitat i amplitud, consistiran
només en una aproximacio al que seria el servei complert que podria ser prestat per les entitats
adjudicataries, desenvolupant-se exclusivament algunes de les seves tasques essencials i/o
preliminars; les entitats assessorades decidiran si desitgen obtenir els serveis complerts que seran
en tot cas al seu carrec. Aquests serveis seran els seglients:

a) Linforme de diligencia deguda en drets de propietat intel-lectual i industrial descrit a la lletra
d) de I'apartat 3.2.

b) L'assessorament per a la valoritzacié de la Propietat industrial i intel-lectual intangible i la
seves vies d’explotacid descrit a la lletra f) de I'apartat 3.2.

c) L’assessorament en la gestié de carteres d’actius intangibles de propietat industrial descrit a
la lletra I) de I'apartat 3.2.

La dedicaci6 maxima estimada que es detalla per cada servei a I'apartat 3.2. és per informe,
implementacio, revisid o actuacid concreta objecte del mateix.

3.2 Serveis a prestar
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Els serveis d’assessorament técnic, tecnologic, legal i estratégic en matéria d’'innovacié i de propietat
industrial i intel-lectual a prestar per les entitats adjudicataries seran els seglents:

a)  Estudi de patentabilitat: cerca prévia de I'estat de I'art i de la técnica (EIT)
L’elaboracié d’un informe especific complet sobre les opcions de patentabilitat inclou la certa
de I'estat de I'art i/o de la tecnica (“EIT”) i és una analisi dels darrers avengos del coneixement
i de la tecnica relacionats amb els objectius d’un determinat projecte, incloent les eines i els
procediments que es faran servir o es basara.
Dedicacié maxima estimada per informe 20h.
b)  Analisi i Informes de llibertat d'operar (FTO)
L’elaboracié d’un informe complet de llibertat d’operar (“FTO”) és un estudi per a determinar
O si un producte pot fabricar-se o comercialitzar-se sense infringir cap dret de propietat
industrial i intel-lectual previ.
—
U Donat que els actius de propietat industrial i intel-lectual tenen abast territorial, els FTO
U previstos estaran centrats en un Unic pais o mercats afins en cas de patents, i en el cas de
< marques i dissenys, sera sempre com a minim d’abast comunitari.
En el cas de patents incloura necessariament una cerca i un analisi preliminar de rellevancia
de les families de patents trobades.
Dedicacié maxima estimada per informe 25h
c) Patent Landscape (PLC)
La realitzacié d’una revisio detallada i completa de la IP competitiva relativa a una area
d’interes especific de la recerca empresarial (“PLC”). Aquesta revisio es fa necessaria donat
gue la tecnologia a desenvolupar te un curt recorregut cap al mercat o per tal de conéixer les
tecnologies ja consolidades i madures que podrien explotar-se amb major forga
Dedicacié maxima estimada per revisié 25h
d) Diligéncia deguda en drets de propietat industrial i intel-lectual (DUE-Drets PII )
L’elaboracié d’un informe d’aproximacié que inclou el procés de recopilacié d'informacio
rellevant sobre el valor i els riscos d'un actiu intangible, en el context d'una potencial
transaccio comercial (“DUE”). Tant un comprador (cessionari, llicenciatari o inversor) com un
venedor (cedent, llicenciant, titular) usa la DUE segons els seus interessos empresarials.
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Dedicacié maxima estimada per informe 40h

e) Assessorament per alaimplementacié de processos per a protegir els seus actius intangibles
a través dels secrets industrials i/o comercials
L’assessorament per a laimplementacid de processos per a protegir els seus actius intangibles
a través de secrets industrials i/o comercials derivat de I’activitat innovadora. No s’inclouen
les despeses d’implantacio dels procediments, ni les notarials.
Dedicacié maxima estimada per implementacié d’aquests processos 20h
f) Assessorament per a la valoracié de la Propietat industrial i intel-lectual intangible i la seves
vies d’explotacid
L’elaboracié d’un informe preliminar que inclou una estimacio del valor d’un intangible i les
O seves potencials vies d’explotacid.
—
‘ ’ Dedicacié maxima estimada 40h en cas de patents, models utilitat o software registrat per
U informe.
Dedicaci6 maxima estimada 25h en cas de marques, dissenys o secrets industrials per
< informe.
g)  Estrategia de negociacié amb tercers i Acords de llicéncies sobre drets de propietat industrial
i intel-lectual
La realitzacié d’un informe sobre les opcions estratégiques tant de transferéncia com
d’adquisicié d’un actiu intangible per a operar en un determinat mercat, i assessorament pel
propi Acord.
Dedicacié maxima estimada per informe i assessorament 15h
h)  Assessorament en el tractament de la Propietat industrial i intel-lectual en el projectes RDI
col-laboratius. Acords marc de col-laboracié
Assessorament per a la signatura d’acords de consorci derivats de la participacio en projectes
col-laboratius tant nacionals com internacionals. S’incloura una revisié dels documents
plantejats pel consorci en el qual I'empresa participi i que facin referencia als aspectes de
gestio dels drets de propietat industrial i intel-lectual.
Dedicacié maxima estimada per assessorament 10h
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i)

k)

Assessorament en acords i contractes comercials que apliquin o es relacioni amb els
intangibles, ja sigui amb proveidors o clients.

S’inclouran una revisié i el conseqlient assessorament dels esborranys de contractes de
transferencia tecnologica, de compra d’actius intangibles per al desenvolupament d’una
activitat innovadora, de Ilicencies amb royalties, etc.

Dedicacié maxima estimada de I'assessorament 10h

Assessorament en la sol-licitud i inscripcié del actiu intangible patent o models d’utilitat
Aquest assessorament inclou tot el treball técnic i/o legal associat a la redaccid, elaboracié i
inscripcid, incloent els dibuixos i grafismes necessaris per a la redaccid, davant de I'autoritat

competent dels intangibles de conformitat amb la normativa aplicable en cada cas.

El preu del Contracte no inclou I'import corresponent a les taxes oficials d’aquests
procediments de sol-licitud i/o inscripcio.

Dedicacié maxima estimada 35h per cada patent i model d’utilitat.
Assessorament en la sol-licitud i inscripcid del actiu intangible marques, i dissenys industrials

Aquest assessorament inclou el treball técnic i/o legal associat a la redaccio, elaboracié i
inscripcio davant de I'autoritat competent dels intangibles de conformitat amb la normativa
aplicable en cada cas.

El preu del Contracte no inclou I'import corresponent a les taxes oficials d’aquests
procediments de sol-licitud i/o inscripcid.

El treballs per a marques i dissenys hauria d’abastar preferiblement la Unié Europea

Dedicaciéo maxima estimada 10h per a cada marca i disseny industrial.

Assessorament en la gestio de carteres d’actius intangibles de propietat industrial i
intel-lectual

Assessorament de caire estrategic per a la correcta gestié de la cartera d’intangibles d’una
entitat. Incloura un informe preliminar sobre aquesta cartera, que comprendra un analisi
estimatiu del valor d’alguns dels intangibles inclosos i un resum amb la identificacid
d’oportunitats i riscos associats a la cartera. Aquest informe preliminar ha de servir a
I'empresa assessorada per considerar i valorar la seva estratégia futura d’inversié o
desinversio dels seus actius.
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Dedicacié maxima estimada per informe de 40h

m) Assessorament en cas de deteccié d’infraccié de Drets de propietat industrial i intel-lectual
Assessorament en cas de deteccié de qualsevol tipus d’infraccions de propietat intel-lectual i
industrial. Inclou els treballs de verificacid i el plantejament de les diverses estratégies de
defensa. No s’inclouen les despeses de defensa, acusacid, ni de representacio de I'empresa
assessorada davant de qualsevol organisme judicial

Dedicacié maxima estimada per cas 15h.

n) Servei d’assessorament per a la realitzacié d’informes d’oposicié a la concessié de drets de
registre de Propietat industrial i intel-lectual a tercers

La realitzacié d’informes d’oposicié a presentar davant els organismes competents per
reclamar i/o defensar els arguments de defensa dels drets de Pll de 'empresa.

Dedicacié maxima estimada per cas 10h.

4. Esquema de treball previst (metodologia):

Els serveis concrets a encarregar a I’entitat adjudicataria seran acordats entre ACCIO i les entitats
assessorades en cada cas.

L’encarrec dels serveis a I'entitat adjudicataria sera realitzat per la Unitat de Propietat Industrial i
Intel-lectual d’ACCIO a través de mitjans telematics. A 'encarrec aquesta Unitat li assignara les
tasques concretes d’assessorament a realitzar.

L’acceptacio o no acceptacio de I'encarrec per part de I'entitat adjudicataria es realitzara també a
través de mitjans telematics.

Per facilitar la comunicacié i coordinacio, les entitats adjudicataries hauran de designar una persona
de contacte amb qui la Unitat de Propietat Industrial i intel-lectual d’ACCIO mantindra la
comunicacio.

El termini per I'acceptacio o la no acceptacio de la prestacio del servei sera de 3 a 5 dies.

Els terminis per la realitzacié efectiva dels treballs d’assessorament seran acordats entre ACCIO i les
entitats adjudicataries atenent a la complexitat dels serveis, i a la disponibilitat de I'entitat
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assessorada i de I'adjudicataria, i es faran constar a través dels mitjans telematics utilitzats per fer
I'encarrec i la seva acceptacio

En qualsevol cas, els treballs es realitzaran de forma diligent en uns terminis que no superaran les 4
setmanes des de 'acceptacié de I'encarrec. Si I'entitat adjudicataria es demora haura de justificar-
ho i en qualsevol cas aquesta demora no excedira de 4 setmanes. En el serveis descrits als punts
(d), (f) i (I) del apartat 3.2 la demora no excedira en cap cas de 6 setmanes

Les entitats adjudicataries hauran de mantenir el degut secret i confidencialitat dels serveis oferts i
dels seus resultats.

5. Requeriments técnics (si s’escau):

Les comunicacions es realitzaran amb mitjans telematics de forma generalitzada, encara i aixi, es
possible que es demani algun desplagament a les empreses assessorades si les necessitats de les
tasques a fer les requereixin.

6. Equip de treball minim necessari (recursos humans):

6.1. Mitjans personals

Per complir amb els serveis I'empresa adjudicataria haura de disposar de tots els mitjans personals
necessaris.

Les licitadores hauran d’indicar en la seva proposta el personal técnic que prestara els serveis. En
concret, hauran de comptar amb un equip que reuneixi com a minim:

e 2 professionals encarregats de prestar assessorament juridic amb una experiéncia
d’assessorament en matéria de propietat intel-lectual i industrial superior als 10 anys.

e 2 professionals amb formacié especifica en la matéria de propietat intel-lectual i industrial
(master o postgraduat) i acreditats com agents nacionals de la propietat industrial amb una
experiencia minima de 5 anys en la prestacié dels mateixos serveis o de serveis similars.

e 1 professional expert en marques i dissenys industrials amb una experiéncia minima de 5
anys en la prestacio dels mateixos serveis o de serveis similars.

e 1 professional amb formacio especifica en matéria d’estratégia de negoci, valoritzacid
d’intangibles relacionada amb la propietat industrial i intel-lectual amb una experiéncia de
minim de 5 anys en la matéria.

e 1 professional amb acreditacié d’Agent de Patents Europeu amb una experiéncia minima de
5 anys en la prestacid dels mateixos serveis o de serveis similars.
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Les licitadores facilitaran a ACCIO en el sobre C els curriculums del personal técnic que prestara els
serveis per tal de validar la seva idoneitat aixi com en el seu cas, les corresponents acreditacions
academiques o professionals.

El personal técnic que prestara els serveis haura de ser necessariament personal en plantilla o amb
un contracte d’adscripcié de serveis de durada minima fins al final del periode de vigéencia de la
licitacié. No s"admetra com a personal adscrit les subcontractacions.

ACCIO podra demanar canvis en els integrants inicials de ’equip de treball en el cas que consideri
que no s’estan executant els treballs amb el grau de satisfaccié requerit.

7. Mitjans técnics minims necessaris (recursos materials):

L'empresa adjudicataria proporcionara tots els mitjans materials i técnics que garanteixin la
correcta execucié del contingut de les tasques, aixi com una comunicacié agil entre ACCIO, les
entitats assessorades i les entitats adjudicataries que prestin els serveis.

ACCIO

Les despeses que s’ocasionin com a conseqtiéncia del desenvolupament de les tasques a realitzar
per 'empresa adjudicataria correran Unicament i exclusivament al seu carrec.

Les tasques objecte de la contractacid es duran a terme generalment a les oficines de les entitats
adjudicataries. Les entitats adjudicataries podran desplagar-se a les instal-lacions de les entitats
assessorades pel desenvolupament d’aquelles tasques que aixi ho requereixen per a la deguda
prestacio dels serveis.
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