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INFORME DE NECESIDAD RELATIVO A LA CONTRATACION DEL ACUERDO
MARCO PARA LA HOMOLOGACION DE PROVEEDORES PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION DEL REGISTRO Y MANTENIMIENTO
DE PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Mediante el presente informe hago constar la necesidad por parte de la Unidad de
Innovacion de la Fundacio Institut de Recerca contra la Leucémia Josep Carreras, de

ahora en adelante 1JC, de proceder con la contratacién que a continuacion se detalla:

Servicio de gestion del registro y mantenimiento de patentes y otros derechos

de propiedad industrial

1.- NECESIDAD DE LA CONTRATACION.

La Unidad de Innovacién del 1JC tiene como objetivo establecer una cultura de
innovacién entre los profesionales, asi como promover la valorizacién y transferencia
efectiva de los resultados de la investigacion en beneficio de la salud, alinear la
tecnologia producida con el mercado y la industria, y promover la comercializacién

de su cartera tecnoldgica, entre otros.

Con el fin de garantizar la correcta proteccion de los resultados de la investigacion
como parte del proceso de valorizacion, la Unidad de Innovacién del 1JC requiere el
asesoramiento de un servicio profesional externo y experto para llevar a cabo las
tareas descritas a continuacién, concretamente relacionadas con la solicitud vy

seguimiento de patentes, asi como otros derechos de propiedad industrial.

Cabe indicar que actualmente, el IJC no dispone de medios personales propios ni
materiales para satisfacer esta necesidad y para ello es necesario externalizar la

contratacion de este servicio.

Con la finalidad de alcanzar acuerdo con un namero elevado de proveedores que

permita dar cobertura a todas las necesidades requeridas en el servicio, se pretende
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realizar un Acuerdo Marco para realizar la homologacion de diversas empresas
licitadoras y posteriormente, elaborar los contratos basados que sean necesarios
segun las peticiones de servicios que deban solicitarse. De esta forma, la duracién
del Acuerdo Marco debe ser de un (1) afio, con la posibilidad de prorrogarlo en tres
(3) anualidades de doce meses de duracion.

2.- CONTENIDO Y EXTENSION DE LAS TAREAS A REALIZAR

El objeto de la contratacion consiste en la prestacion de los siguientes servicios:

e Andlisis inicial y estrategia de proteccion: evaluacion de los resultados de
investigacion, y asesoramiento y soporte en la busqueda de informacién

relacionada con el estado del arte y las posibilidades de proteccion. Incluye:

o Analisis de potencial proteccion: un asesoramiento inicial al recibir una
nueva propuesta de invencion para decidir si existe materia susceptible

de proteger y/o transferir.
o Redaccion de estudios de patentabilidad

e Asesoramiento sobre estrategia internacional de proteccién: analizando cuales
son los paises en los que se recomienda realizar la proteccion de la invencion,
para conseguir la mejor proteccion posible atendiendo a los datos obtenidos, el

estado de la técnica y las necesidades de la institucion.
¢ Redaccién de las memorias de proteccién y solicitud para cada invencién
e Gestion de la extension internacional de los titulos de PI. Incluye:

o Evaluacion y analisis de los informes de blsqueda (EESR, IBI, ISR, entre

otros)

o Asesoramiento en la estrategia de extension internacional asegurando
qgue las reivindicaciones redactadas protegen la invenciébn que quiere

introducirse en el mercado.

o Adaptacion de las memorias en funcion de la oficina donde vaya a

depositarse la extension

o Extension de la proteccion (PCT u otros).

Josep Carreras Leukaemia Research Institute

an Ruti, Cami de les Escoles, sin
Spain
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o Solicitud de patentes en fases nacionales

e Gestiones relacionadas con el seguimiento y defensa del expediente hasta lograr
su concesion y su mantenimiento. Incluye entre otra gestion de anualidades,

transferencia de derechos.

¢ Redaccién de Informes de Libertad de Operacién (Freedom to Operate (FTO) y
estudios similares ue permitan valorar si el uso o comercializacion de ésta
infringe los derechos de Propiedad Industrial de terceros y otras restricciones

legales que pudiera haber entorno a la Propiedad Industrial.

3.- JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION

Con el fin de asegurar la adecuada y éptima proteccion de los resultados de la
investigacion realizada por personal del IJC, debido a los requerimientos especificos
de la proteccion de la propiedad industrial en el sector de la investigacion biomédica,
se solicita externalizar estas tareas a empresas especializadas que dispongan de los
medios oportunos para cubrir las necesidades de la Unidad de Innovacion de manera

idénea.

Mediante la contratacion de estos servicios, I1JC se beneficiara del conocimiento y la
pericia de profesionales en propiedad industrial y, mas concretamente, para la
solicitud y seguimiento de los expedientes de las respectivas patentes con las oficinas
de patentes nacionales e internacionales. IJC no dispone de personal ni medios
propios para dar este apoyo concreto y especializado. Esta contratacion permitira una

gestion adecuada e idénea de los derechos de propiedad industrial de IJC.

Teniendo en cuenta que esta misma necesidad de contratacion recae en otros
centros, entidades o institutos publicos que estan reconocidas como centros
“CERCA” (Centres de Recerca de Catalunya), se planteara la posibilidad que puedan
adherirse al Acuerdo Marco que desde el IJC gestionaremos con la finalidad de poder
homologar el mayor nimero de proveedores que permita disponer de una elevada
gama de servicios relacionados con el objeto de la licitacion y asi poder cubrir la
totalidad de la necesidad planteada. Ademas, se espera que mediante la propuesta

de licitacion conjunta, las empresas licitadoras que queden homologadas puedan
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presentar unas ofertas econdmicas y de prestaciones de servicio mas beneficiosa
para las entidades participantes del Acuerdo Marco al presentarse de forma conjunta

en lugar de forma individual.

Badalona, a 2 de febrero de 2024

Sra. Anna Riera Guerra

Responsable Unidad de Innovacion

Jozep Carreras Leukaemia Research Institute
Cira de Can Rufi, Cami de les Escoles, sin

na, Barcelona, Spain

3 557 25 00
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