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SUPUESTO PRACTICO






Supuesto préactico

En este supuesto de lo que se trata es elaborar una estrategia general de la
proteccion de los intereses de todas las partes implicadas. Establecer las
condiciones economicas y las relaciones juridicas y de marketing que hagan que el
proyecto sea un éxito. Todos estan interesados en el éxito del mismo.

Una empresa andaluza tiene interés en obtener una licencia de de explotacion
una patente del Instituto de la Grasa de Sevilla del CSIC, los creadores de la tecnologia
son un funcionario del CSIC, un Investigador contratado Cajal y un becario de la que no
se ha solicitado patente.

La patente consiste en un estarter para la elaboracion de aceitunas que, en las
pruebas realizadas, proporciona unos resultados de gran calidad.

La empresa en colaboracion con el grupo se ha dirigido a la planta piloto que se
acaba de establecer en el Instituto de Agroguimica y Tecnologia de Alimentos (IATA)
del CSIC para que le ayuden a comercializar este producto.

Es necesario proteger los resultados por los procedimientos mas adecuados que
permitan que no se copie la tecnologia y la aplicacion de la misma. Por otra parte
sabemos que es necesario conseguir capital y desarrollar resultados producidos en este
sector es complicado, no hay manuales con la receta exacta para cada caso, por €so, nos
gustaria conocer sus sugerencias e iniciativas al respecto.

1. Por favor, explique los pasos que, en su opinion, habra que dar para la

proteccion. Es la Unica manera de que la tecnologia no se haga de dominio
publico y la Unica garantia para los posibles inversores.

2. ¢Que debe asegurar la empresa para asegurar sus derechos sobre los
diferentes resultados necesarios para proseguir con el proyecto?

3. ¢(Que lista de chequeo elaborarian si fuesen la empresa inversora y solo
tienen como garantia los derechos de propiedad industrial derivados del
proyecto?

4. Condiciones econdmicas de explotacion de la tecnologia (precio, etc.).

5. Condiciones del contrato de transferencia de Tecnologia.
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Resumen ejecutivo

El presente trabajo se ha dividido en 3 partes claramente diferenciadas.

Una primera parte, consistente en una pequefia descripcion de los agentes que
participan en nuestro caso en cuestion: el CSIC y la empresa aceitunera sevillana.

La segunda parte esta dedicada mas especificamente al CSIC. En ella se analiza
todo el proceso de proteccion, desde la concepcion de una idea por un cientifico hasta la
materializacion de esta en una patente, pasando por todos los aspectos legales de los
sujetos implicados en la invencion asi como los de la propia tecnologia. Pretende ser
esta parte una guia extrapolable a cualquier tipo de tecnologia ofertada, realizada en
cualquier parte del territorio nacional, ya sea por Organismos Publicos de Investigacion
como en el caso que nos ocupa, como por Centros Privados de investigacion. A lo largo
de ella, se hace una exposicion detallada de lo que seria el procedimiento de tramite de
una solicitud esparfiola de patente, y como en el caso que merezca la pena, extender la
proteccion mediante la solicitud de la patente por el sistema PCT. Permitiendo de esta
forma que su proteccion abarque aquellos paises en los que resulte interesante
comercializarla. También se hard referencia al sistema de patentes argentino y
estadounidense.

Al mismo tiempo se analizard algunas de las funciones del CSIC, entre ellas,
aquellas encargadas de la transferencia de tecnologia, generadas desde la institucion y
para colaborar en el desarrollo e impulso cientifico y técnico del pais. Ademas se
expondran los diferentes métodos de analisis y valoracion de patentes con el ultimo fin
de poder llevar a cabo un contrato de licencia de la misma con la empresa aceitunera,
méaxima interesada en la comercializacion de la tecnologia, en condiciones “justas”.

Y por ultimo una tercera parte dedicada a la empresa aceitunera en exclusiva, en
la que se analizan todas las ayudas financieras que puede conseguir para llevar a cabo su
proyecto de base tecnoldgica, unido a una serie de consejos de gestion y explotacion
comercial. Una breve exposicién de como la empresa aceitunera se puede convertir en
una marca, y en una imagen corporativa que permita diferenciar su producto no sélo por
la tecnologia aplicada a la misma sino por su imagen.
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Introduccion

1. CSICyOTT-CSIC.

El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, también conocido como
CSIC, es el mayor Organismo Publico de Investigacion de Espafia dependiente del
Ministerio de Educacion y Ciencia y a su vez participa activamente en la politica
cientifica de todas las comunidades autdnomas a traves de sus distintos centros.

Las funciones del CSIC de acuerdo con el RD 1945/2000, de 1 de diciembre,
del Estatuto del Organismo autonomo Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas y la Ley 13/1986, de 14 de Abril, de Fomento y Coordinacién General
de la Investigacion Cientifica y Técnica son consecuencia del mandato constitucional
que atribuye a la administracion del estado la competencia sobre el fomento y la
coordinacion general de la investigacion cientifica y técnica (Articulo 149, 1.15, de la
constitucién) y en conformidad con el interés general que obliga a todos los poderes
publicos (Articulo 44, 2, de la constitucion), y son:

Investigacion cientifica y técnica de caracter multidisciplinar.
Asesoramiento cientifico y técnico

Transferencia de resultados al sector empresarial.
Contribucion a la creacion de empresas de base tecnoldgica.
Formacion de personal especializado.

Gestion de infraestructuras y grandes instalaciones

Fomento de la cultura de la ciencia

Noogrwbd e

Por si solo o en colaboracién con:

Universidades.

Organismos publicos de investigacion.

Empresas.

Asociaciones profesionales.

Fundaciones.

Comunidades Auténomas, Ayuntamientos, Diputaciones.

YVVYVYY

Debido a su caracter multidisciplinar el CSIC abarca todos los campos del
conocimiento, desde la investigacion basica hasta los mas avanzados desarrollos
tecnoldgicos y se encuentra organizado en ocho Areas Cientifico-Técnicas:

Humanidades y Ciencias Sociales.
Biologia y Biomedicina.

Recursos Naturales.

Ciencias Agrarias.

Ciencia y Tecnologias Fisicas.
Ciencia y Tecnologias Quimicas.
Ciencia y Tecnologia de Materiales.
Ciencia y Tecnologia de Alimentos.

NN E
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Introduccion

Como se ha visto anteriormente, una de las principales funciones del CSIC es
tratar de transformar sus descubrimientos cientificos en bienes y servicios Utiles a la
sociedad. La Oficina de Transferencia de Tecnologia del CSIC (OTT-CSIC) es la
Unidad encargada de esta transformacién y para ello ha de fomentar las relaciones entre
el CSIC y el sector empresarial.

Las principales funciones de la Oficina de Transferencia de Tecnologia son:

1. Propiciar un acercamiento ente los investigadores de la institucién y el
sector empresarial.

El CSIC esta fomentando la formacion de redes interdisciplinares formadas
por grupos de diferentes institutos e incluso diferentes areas de investigacion
dedicadas al estudio de problemas cientifico-técnicos muy relevantes como
son la gestion del agua, conservacion y restauracion del patrimonio, nuevas
fuentes de energia, acuicultura, etc. Uno de los objetivos de estas redes es la
formacion de personal altamente cualificado para su incorporacion a sectores
empresariales emergentes.

2. Ayudar a establecer los mecanismos legales y a buscar las posibles
subvenciones para una fluida cooperacion entre nuestros investigadores
y la industria.

3. Ayudar a jovenes doctores a incorporarse al sector empresarial méas
dinamico.

4. Ayudar a investigadores a proteger (mediante patentes, propiedad
intelectual, etc.) sus resultados de investigacion de posible valor
aplicado.

5. Colaborar en la transferencia de los resultados protegidos al sector
empresarial.

6. Colaborar con los investigadores en la creacion de empresas de base
tecnologica.

Para poder acercarse a todos los investigadores del CSIC y a todas las empresas
distribuidas por la geografia espafiola, la OTT-CSIC tiene una estructura
descentralizada formada por una Unidad Central ubicada en Madrid y una serie de
Unidades Periféricas en Barcelona, Murcia, Sevilla, Santiago de Compostela, Valencia,
Valladolid y Zaragoza.

La Unidad Central consta de cinco departamentos encargados de gestionar toda
la propiedad industrial e intelectual generada en todos los centros e institutos
dependientes del CSIC mientras que las Unidades Periféricas estan formadas por una o
dos personas que realizan un trabajo polivalente en coordinacion con la Unidad Central,
(Figura 1):

1. Departamento de Investigacion Contratada.
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Introduccion

Departamento de Investigacion Subvencionada.

Departamento de Proteccidn de Capacidades y Resultados.

Departamento de Promocion de Capacidades y Resultados.

Departamento de Gestion de Documentacion, Bases de Datos y Coordinacion.

agrwn

ivestigacion contratada

ivestigacion subvencionada

proteccion de capacidades

promocion de capacidades v resultados

v resultados

gestion de documentacion,
bases de datos v coordinacion

Figura 1. Estructura de la Unidad Central de la OTT-CSIC.

2. Empresa aceitunera.

La empresa aceitunera de nuestro caso es una pequefia empresa radicada en
Sevilla que ha comprendido que la Unica manera de poder sobrevivir en un mundo cada
vez mas globalizado es la incorporacion de tecnologia en los productos por muy basicos
que sean, debido a la cada vez mayor presion y competencia ejercida por las empresas
de paises en vias de desarrollo como China, India o Taiwan.

Debido a esto, la empresa sevillana ha contactado con un grupo investigador del
Instituto de la Grasa de Sevilla del CSIC para poder comercializar un invento de
consistente en un estarter para el inicio de la fermentacion lactica de aceitunas de mesa.
Esta invencién a la par que produce aceitunas de mayor calidad en comparacion con
otros estarteres utilizados hasta la fecha al hacerlo por un procedimiento mas
reproducible y eficaz, tiene la particularidad que a partir de los componentes de las
aceitunas se produce hidroxitirosol, un conocido agente antioxidante ampliamente
utilizado en la industria alimenticia y farmacéutica pues estudios cientificos han
demostrado que es capaz de prevenir enfermedades coronarias y cancer.






CSICy OTT-CSIC






23
CSICy OTT-CSIC

1.- Estudio situacion legal de las invenciones y de los investigadores. Contratos de
confidencialidad.

Como el desarrollo tecnologico del caso que nos envuelve se ha realizado en el
Instituto de la Grasa de Sevilla del CSIC las invenciones realizadas en dicha institucion
le pertenecen pues la legislacién aplicable es el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero,
sobre Explotacion y Cesion de Invenciones Realizadas en los Entes Publicos de
Investigacion, de Conformidad con lo Establecido en el Articulo 20 De La Ley 11/1986,
de 20 de Marzo, de Patentes.

De esta manera, el RD 55/2002, de 18 de Enero, sobre Explotacion y Cesion
de Invenciones Realizadas en los Entes Publicos de Investigacion establece:

Articulo 1.

1. Las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CISIC), ... se regiran, en lo
previsto en el apartado 9 del articulo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, por las disposiciones contenidas en el presente Real Decreto.

2. Tiene la consideracion de personal investigador, a efectos de lo establecido
en el presente Real Decreto:

a) Los funcionarios civiles o el personal militar vinculados a los organismos
sefialados en el apartado 1 del presente articulo por una relacion de servicios
de caracter estatutario que desarrollen actividades de investigacion.

b) El personal contratado en régimen de derecho laboral por los mismos
organismos que, asimismo, desarrolle actividades de investigacion.

Articulo 2.

Corresponde a los organismos publicos de investigacion a los que se refiere el
articulo anterior la titularidad de las invenciones realizadas por el personal
investigador como consecuencia de las actividades desarrolladas en el ambito
especifico de sus funciones, sin perjuicio de lo previsto en los articulos 3y 5 del
presente Real Decreto.

Mientras que en la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invencion y
modelos de utilidad en los apartados 1, 2 'y 9 del articulo 20 se establece:

Articulo 20.
1. Las normas del presente titulo seran aplicables a los funcionarios, empleados

y trabajadores del Estado, Comunidades Auténomas, Provincias, Municipios y
demas Entes Publicos, sin perjuicio de lo previsto en los parrafos siguientes.
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2. Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por
el profesor como consecuencia de su funcion de investigacion en la universidad
y que pertenezcan al ambito de sus funciones docente e investigadora, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 11 de la Ley Orgéanica de Reforma
Universitaria.

9. Las modalidades y cuantia de la participacion del personal investigador de
Entes puablicos de investigacion en los beneficios que se obtengan de la
explotacion o cesion de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el
punto 8 de este articulo, seran establecidas por el Gobierno, atendiendo a las
caracteristicas concretas de cada Ente de investigacion.

Como se puede observar en los articulos 1y 2 del RD 55/2002, de 18 de Enero,
sobre Explotacion y Cesion de Invenciones Realizadas en los Entes Publicos de
Investigacion, asi como en el articulo 20 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de
patentes de invencién y modelos de utilidad, la titularidad de las invenciones
realizadas por el profesor de investigacion y por el investigador contratado Ramon y
Cajal pertenecen al CSIC, pero hay un vacio legal en cuanto a la titularidad de las
invenciones realizadas por los becarios de investigacion pues como establece la
disposicion adicional segunda de el RD 55/2002, de 18 de Enero, sobre Explotacion y
Cesion de Invenciones Realizadas en los Entes Publicos de Investigacion:

Disposicion adicional segunda. Derechos sobre propiedad industrial de los
becarios de investigacion.

En cuanto a los posibles derechos de los becarios de investigacién sobre
propiedad industrial, se estard a lo que disponga la correspondiente
convocatoria.

De acuerdo a esta normativa, en las convocatorias de becas de investigacion
ofertadas por el CSIC se establece una clausula en cuanto a la titularidad de las
invenciones realizadas en la institucion por los becarios (Anexo I, convocatoria 2006
beca de investigacion del CSIC), pero en algunas convocatorias de becas de
investigacion, como las ofertadas sobre todo por Fundaciones (anexo |, convocatoria
2006 de becas de la Fundacion Ramon Areces para la realizacion de Tesis Doctorales en
Ciencias de la Naturaleza), se omite la titularidad y derechos y obligaciones de los
becarios de investigacion en cuanto a derechos de propiedad industrial e intelectual,
hecho que se intentd corregir con el RD 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se
aprueba el Estatuto del becario de investigacion.

Articulo 2. Derechos del becario.

2. Corresponden al becario, asimismo, los derechos de propiedad intelectual
derivados de su propia actividad formativa en la investigacion y de acuerdo con
su contribucién, conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12
de abril. Los citados derechos seran independientes, compatibles y acumulables
con otros derechos que pudieran derivarse de la investigacion realizada, sin
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perjuicio de los condicionantes derivados de la obra colectiva cuando el becario
participe o esté vinculado a un proyecto colectivo de investigacion.

3. En cuanto a los posibles derechos del becario sobre propiedad industrial, se
estara a lo que disponga la correspondiente convocatoria, en el marco de la Ley
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y, en su caso, al Real Decreto 55/2002,
de 18 de enero, sobre explotacion y cesién de invenciones realizadas en los
entes puablicos de investigacion. Los referidos derechos no tendran en ningun
caso naturaleza salarial.

Asi pues, atendiendo a las disposiciones recogidas en la Leyes y RD
anteriormente comentados y a falta de disposicion especifica en las correspondientes
convocatorias de becas de investigacion, hay un vacio legal en cuanto a la titularidad de
las invenciones que se realicen dentro del CSIC por parte de algunos becarios, pues
aunque las invenciones pueden hacerse en sus instalaciones y con sus medios técnicos,
los becarios de investigacidn no tienen relacion laboral o contractual con la institucion
sino una relacion formativa, lo que hace dificil delimitar a quién pertenece.

Ademas y como una extension de la funcion formadora de personal investigador
por parte del CSIC, dentro de la institucion hay movilidad de personal investigador
procedentes de otros centros nacionales, extranjeros o universidades con los que
tampoco tiene relacién contractual y que pueden trabajar en determinados proyectos
sujetos a posibles derechos de propiedad industrial e intelectual. Debido a esto y como
medida de salvaguardia, el CSIC tiene como norma firmar contratos de
confidencialidad de hasta 5 afos después de dada por terminada su relacion con la
institucion con todo personal investigador que no tenga la categoria de funcionario o un
contrato laboral con el CSIC y realice su funcion en cualquiera de sus centros e
institutos, incluidos los propios becarios de investigacion, Anexo |, confidencialidad
personas estancia en CSIC.

Como contraprestacion, el CSIC le otorga la categoria de personal investigador
sin relacién contractual con la institucion, corriendo esta con todos los gastos de
solicitud, tramitacion y mantenimiento que pudiera ocasionar la proteccion de todos los
resultados de investigacion realizados por dicho personal investigador, mientras que
este ultimo tendra derecho a participar en los beneficios que le puedan corresponder en
proporcion a su aportacion en la obtencion del resultado y a figurar como autor o
inventor en los titulos de proteccion de los resultados en cuya obtencion hubiese
intervenido.

Una vez delimitada y analizada la titularidad de las invenciones realizadas en los
centros e institutos pertenecientes al CSIC, ya sea por ley o por contrato de
confidencialidad, ¢qué debe hacer cualquier personal investigador que estime que ha
obtenido resultados susceptibles de aplicacion industrial?

En el apartado 1 del articulo 3 del RD 55/2002, de 18 de Enero, sobre
Explotacion y Cesion de Invenciones Realizadas en los Entes Publicos de
Investigacion, se establece:

Articulo 3. Obligacion de notificacion de la invencion.
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1. El personal investigador que realice cualquier invencion estara obligado a
comunicar inmediatamente tal circunstancia al Director o Presidente del
organismo, una vez obtenidos los correspondientes resultados. La comunicacion
deberd efectuarse por escrito e ir acompafiada de los datos e informes
necesarios para que el organismo pueda ejercitar los derechos a que se refiere
el apartado siguiente. El incumplimiento de esta obligacion llevara consigo la
pérdida de los derechos que se reconocen al personal investigador en este Real
Decreto, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del articulo 18 de la
Ley 11/1986.

Una vez comunicada la posible utilidad industrial de la invencion al director del

organismo, segun los apartados 2 y 3 de este mismo articulo del RD 55/2002:

2. El organismo en el plazo de tres meses contados a partir del dia siguiente al
de la recepcion de la comunicacion a que se refiere el apartado anterior, debera
evaluar la invencion de que se trate y comunicar al autor o autores de la misma
si se compromete a mantener los derechos sobre aquélla. En el caso de que el
organismo se comprometiera a mantener tales derechos, estara obligado a
presentar la solicitud de la patente en el plazo méximo de un mes.

3. No podré publicarse el resultado de una investigacion susceptible de ser
patentada durante el plazo de 3 meses a que se refiere el apartado anterior o
hasta que se haya presentado la solicitud de patente. En todo caso, el organismo
y el autor o autores de la invencion estaran obligados a cumplir con las
exigencias establecidas en el apartado 2 del articulo 18 de la Ley 11/1986, de
20 de marzo, de Patentes.

Articulo 18. LP 11/1986.

2. Tanto el empresario como el trabajador deberan prestar su colaboracion en
la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en el
presente Titulo, absteniéndose de cualquier actuacion que pueda redundar en
detrimento de tales derechos.

Siguiendo estas disposiciones legales, el CSIC ha establecido un procedimiento

formal consistente en presentar un formulario de presentacion de invencion del
CSIC, en el que consta el nombre y apellidos de los inventores, su vinculacion con la
institucion, el % de la aportacion de cada uno de ellos a la invencion y una primera
descripcion de la invencion al Departamento de Proteccién de Capacidades y
Resultados de la OTT, Anexo I.

Hay que sefalar que en el formulario es imprescindible establecer la aportacion

de cada uno de los autores para la posterior distribucion de los beneficios que la
invencion pueda aportar. En nuestro caso la aportacion de cada uno de los autores es la
misma, Tabla 1.
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Tabla 1. Inventores y aportacion de cada uno a la invencion.

INVENTORES APORTACION (%)
Profesor de Investigacion 33.3
Investigador contratado Ramon y Cajal 33.3
Becario de Investigacion 33.3

En cuanto a la distribucion de beneficios obtenidos en la explotacion de una
invencion, el articulo 4 del RD 55/2002 establece que:

Articulo 4. Distribucién de los beneficios.

1. Los beneficios obtenidos por el organismo publico de investigacion por la
explotacion de una invencion se distribuiran de la siguiente forma:

a) Un tercio para el organismo.

b) Un tercio para el autor o autores de la invencién.

c) Un tercio que se distribuira de acuerdo con los criterios que establezca el
Consejo Rector del organismo, teniendo en cuenta la importancia y
trascendencia de la patente, los beneficios que pueda generar y la participacion
o colaboracion de personal distinto al autor o autores de la invencion.

2. Los beneficios que correspondan al autor o autores de la invencion seran
transmisibles por todos los medios que el Derecho reconoce.

3. Los organismos estaran obligados a liquidar los beneficios que correspondan
con, al menos, una periodicidad anual.

Como se puede observar en el apartado c¢) del punto 1 de este articulo, se
establece que un tercio de los beneficios se distribuira de acuerdo a los criterios que
establezca el Consejo rector del organismo. EI CSIC en su normativa interna CSIC de
Junio 2002, ha establecido que los beneficios generados por una invencién se calculan
de la siguiente manera:

BENEFICIOS = Ingresos - costes de patente — 5% por costes generales

En esta normativa se ha dispuesto que del tercio de los beneficios
correspondientes a la institucion, se distribuya el 60% para el grupo de investigacion y
el 40% restante para el centro o instituto en el caso de que no haya colaborador
necesario (CN), siendo este una figura imprescindible en los centros de investigacion
como pueden ser los ayudantes de laboratorio que no tienen derechos de propiedad
industrial e intelectual, pero que son reconocidos por los inventores y por la Institucion
como personas que ayudan a obtener los resultados de la invencion prestando por
ejemplo una ayuda técnica primordial y que por tanto tienen derechos econémicos sobre
los beneficios durante el tiempo que permanezcan en el CSIC. Los colaboradores
necesarios pueden recibir hasta el 11% de los ingresos totales que se toman del tercio
correspondiente a la institucion, no pudiendo ser en cualquier caso superior al 75% del
inventor que menos reciba, Figura 2.
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BENEFICIOS = Ingresos - coste patente - 3% por costes generales

BEMEFICIOS

| wacsic | 1/3 CENTRO 6 INSTITUTO |_1/3INVENTORES

1/3 213

| 60% GRUPO DE INVESTIGACION |
| 1/3 COLABORADOR NECESARIO | n

0% < CN < 11% (75% mventor menor aportacion) | 40% CENTRO o INSTITUTO |

Figura 2. Distribucion de los beneficios de una invencion en el CSIC.

Una vez recibido el formulario de presentacién de invencion del CSIC en la
OTT, se inicia una evaluacién cientifico-técnica, de patentabilidad y de
comercializacion de la invencidn, comprometiéndose en un plazo méximo de 3 meses a
comunicar a los autores de la misma si mantiene o no los derechos sobre la misma. Si
los mantiene la OTT estara obligada a presentar la solicitud de patente en un plazo
méaximo de un mes. Por su parte el personal investigador no podra hacer pablica la
invencion por ningun medio, incluidos el oral y escrito.

En el caso de que el Departamento de Proteccion de Capacidades y resultados de
la OTT-CSIC opte por no mantener los derechos sobre la invencion, en el apartado 4 del
articulo 3 del RD 55/2002 se establece que:

4. Cuando el organismo publico de investigacion opte por no mantener los
derechos sobre la invencion, el autor o autores de la misma podran presentar la
solicitud de patente. En todo caso, el organismo publico de investigacion tendra
derecho a una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotacion.
Asimismo, cuando se obtengan beneficios de la explotacién de los derechos
citados, correspondera al organismo publico de investigacion una participacion
del 20 por 100 sobre los mismos.

Como se ha comentado anteriormente, adjunto al formulario de presentacion
de invencion del CSIC, se presenta una primera descripcion de la invencion por parte
de los investigadores y en la cual se describe la invencion, asi como toda la informacién
técnica y cientifica conocida por estos para que el Departamento de Proteccion de
Capacidades y Resultados de la OTT pueda hacer una evaluacion de patentabilidad y
una evaluacién cientifico-técnica y decidir si la invencion merece ser protegida
mediante un titulo de Propiedad Industrial o Intelectual.
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De acuerdo a estas premisas y junto al formulario de presentacién de invencion
del CSIC, los investigadores del Instituto de la Grasa del CSIC han presentado la
siguiente “Primera descripcion de la invencién”:

2.- Estudio de patentabilidad y evaluacion cientifico-técnica

Una vez recibida la solicitud de patente de invencion con la primera descripcion
de la invencion, la OTT-CSIC analiza la informacion cientifico-técnica recogida en esta,
pues en nuestro caso hay una empresa andaluza que tiene intencion de obtener una
licencia de explotacion de una patente sobre la tecnologia desarrollada por el grupo de
investigacion del Instituto de la Grasa del CSIC de un estérter para la elaboracion de
aceitunas, haciendo un estudio previo de patentabilidad, evaluacion cientifico-técnica y
viabilidad econémica de la invencion antes de solicitar la patente.

2.1.- Primera descripcién de la invencion

La presente invencion se refiere a un procedimiento de fermentacion de
productos vegetales como las aceitunas. El procedimiento incluye como paso adicional
al proceso tradicional, la inoculacion de la salmuera en la que se colocan los productos
vegetales, con un cultivo mixto compuesto por dos microorganismos: Lactobacillus
Eoimasterum LE PII-1 (productor de eoimastericina A con una alta eficiencia de
excrecion de la bacteriocina al medio) y Lactobacillus Eoimasterum LE PII-2
(productor de hidroxitirosol), Figura 3. Con este procedimiento se consiguen dos
efectos, el primero es una mayor homogeneidad en el sabor, aroma y calidad del
producto fermentado asi como una importante reduccion del deterioro y aumentando el
rendimiento del proceso. Un segundo efecto es un aumento significativo del
antioxidante hidroxitirosol en el medio de fermentacion, lo que aparte de influir
decisivamente en la reduccion del deterioro de las aceitunas anteriormente comentado,
tiene efectos beneficiosos para la salud por sus propiedades antioxidantes y en la
prevencion de enfermedades coronarias y cancer, hecho que hace que se emplee en la
industria alimentaria, quimica y farmacéutica. Este compuesto se podria recuperar de
acuerdo a la patente espariola ES2186467 (CSIC), que tiene por objeto el tratamiento de
los residuos procedentes de la fermentacion de las aceitunas para obtener este
importante producto quimico, sin lo cual daria lugar a la liberacion de los residuos al
medio ambiente y el consiguiente deterioro del mismo.
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Figura 3. Estructura de eoimastericina A y de hidroxitirosol.
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Ejemplo 1: Fermentacion a escala de laboratorio.

Se tomaron 3 Kg de aceitunas verdes (Olea europaea L.) variedad Hojiblanca y
se trataron con una solucion de NaOH al 2,1 % (peso/volumen) en agua durante 7 horas
y 30 minutos en un fermentador de fibra de vidrio. Durante el cocido, la temperatura en
el interior del fermentador estuvo comprendida entre 21,3 y 23,5 °C. Al cabo de ese
tiempo, la solucion de NaOH se tird y las aceitunas se sometieron a continuacion a un
primer lavado con agua corriente, efectudndose un segundo lavado con agua en el
fermentador durante 3 horas. Después de ese tiempo, se retir6 el agua y 1os frutos se
cubrieron con unos 2 litros de salmuera de cloruro s6dico al 6,6 % (peso/volumen).
Inmediatamente después de colocar las aceitunas en salmuera, se procedio a inocularlas
con un cultivo mixto de las cepas L. eoimasterum LE PII-1y L. eoimasterum LE P1I-2
en fase estacionaria de crecimiento, crecidas en medio de cultivo MRS con 4% de NaCl
(peso/volumen), a una concentracion final de aproximadamente 10’ UFC/mL a cada una
de ellas. Se siguid el desarrollo microbioldgico en el fermentador tanto de las cepas
inoculadas como las de otros microorganismos que pudieran desarrollarse en las
salmueras durante unos 120 dias. Los resultados se presentan en la Figura 4.
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Figura 4. Representacion de la concentracion bacteriana presente en el medio de
fermentacion en UFC/mL (unidades formadoras de colonias por mililitro) frente al
tiempo de fermentacion en dias.

En la figura 4 se puede observar que la viabilidad de ambas cepas descendié en
los primeros dias entre 2 y 3 unidades logaritmicas (curva 1, L. eoimasterum PE PII-1;
curva 2, L. eoimasterum LE PII-2) aunque casi inmediatamente después alcanzaron
niveles superiores a 108 UFC/mL y se mantuvieron en niveles altos hasta el final del
proceso fermentativo. Ademas, se pudo detectar la presencia de poblaciones de
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levaduras (curva 3), cuyos niveles se mantuvieron dentro de 10s margenes adecuados a
lo largo de la fermentacion. De nuevo, no se detectaron otras poblaciones bacterianas en
todo el proceso, lo que demuestra la eficacia de ambas cepas para colonizar las
salmueras de fermentacion.

Ejemplo 2: Extraccion de hidroxitirosol a escala de laboratorio

Ejemplo de obtencién de un extracto fendlico con alta concentracién en
hidroxitirosol utilizando el procedimiento descrito en la patente espafiola ES2186467
empleando como starter de la cepa lactobacillus eocimasterum LE PII-2 (curva 1) y
lactobacillus plantarum LP RJL3 (curva 2). Como se puede observar de este
experimento la concentracion de hidroxitirosol producido en el medio de fermentacién
por la cepa bacteriana lactobacillus eoimasterum LE P1I-2 (curva 1) es mas del doble de
la producida por la cepa bacteriana lactobacillus plantarum LP RJL3 (curva 2), Figura
5.
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Figura 5. Representacion de la concentracion de hidroxitirosol presente en el medio de
fermentacion en g/L frente al tiempo de fermentacion en dias de la cepa lactobacillus
eoimasterum LE PI1-2 (curva 1) y lactobacillus plantarum LP RJL3 (curva 2).

Se trata 1 Kg de aceitunas con 0,5 litros de una solucion de hidroxido sddico de
un 2 % (p/v), se retira esta solucion alcalina cuando ha penetrado hasta 2/3 de la pulpa y
se cubren las aceitunas con 0,5 litros de agua. Después de 14 horas, el agua de lavado se
coloca en un recipiente con cierre anaerobico para evitar la oxidacion de las sustancias
fenolicas. Se inocula esta agua de lavado a las 24 horas con un cultivo de bacterias
lacticas, con vistas a alcanzar 10° UFC/mL. El desarrollo de estos microorganismos dara
lugar a la bajada del pH del medio por debajo de 4.5 unidades, como consecuencia de la
produccion de acido lactico. A continuacion, las aguas se mantienen en condiciones
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anaerdbicas durante 12 meses y se procederd a la extraccion y purificacion de las
sustancias fendlicas. En primer lugar, se ultrafiltran las aguas de lavado con un equipo
de UF-01 de membranas tubulares de corte molecular 4000 daltons, con lo cual se
consiguen unos 0,45 litros de permeado. Mediante esta técnica se elimina la mayoria de
los compuestos de peso molecular mayor a 4000 daltons, en particular polimeros
coloreados, aunque también se pierde parte de &cidos organicos y compuestos fenolicos.
Asi, el color, medido como la diferencia de absorbancia entre 440 y 700 nm, en el
permeado es de 0.12. La concentracion de hidroxitirosol también baja de 8 g/L hasta 7
g/L.

Seguidamente, el agua de lavado, sin apenas coloracidén, se somete a un
tratamiento con resina no-i6nica, amberlite de la serie XAD. La realizacion de esta
etapa en bafio implica tratar 1os 0,45 litros de agua de lavado ultrafiltrada con 0,075 Kg
de resina. Después de unas 5-24 horas de contacto se elimina mediante filtracion el agua
de lavado, se lava con agua la resina, se elimina este agua y se recuperan 1os fenoles
adsorbidos en la resina mediante el empleo de etanol (0,15 litros de etanol se ponen en
contacto con la resina durante una hora y se recupera el etanol mediante filtracion).
Durante esta etapa también se pierde hidroxitirosol (20 %).

La solucidon etanolica se somete a destilacion con vistas a recuperar el etanol,
quedando un residuo acuoso (0,020 litros), con cierta coloracion amarillenta (<0.1). Este
residuo acuoso se somete a tratamiento con carbon activo en bafio para la completa
eliminacién del color, olor y sabores residuales. El tratamiento en bafio implica afadir
0,001 Kg de carbon activo al residuo acuoso y eliminar mediante filtracion el carbon.
Finalmente, el extracto acuoso se congela a -20°C y se liofiliza para la completa
eliminacion del agua. A lo largo de estas Gltimas etapas se perdera también un cierto
porcentaje de hidroxitirosol (10 %). Con todo ello, al final se obtiene un residuo sélido
con una alta concentracién en hidroxitirosol (> 90 %), con apenas coloracion y con una
cantidad de antioxidantes recuperado superior al 80 % del inicial en las aguas de
lavado.

Ejemplo 3: Extraccion del glucésido del acido elendlico a escala de laboratorio

Ejemplo de obtencién del glucoésido del é&cido elendlico utilizando el
procedimiento descrito en la patente espafiola ES2186467 empleando como starter de la
cepa lactobacillus eoimasterum LE PII-2 (curva 1) y lactobacillus plantarum LP RJL3
(curva 2). Como se puede observar de este experimento la concentracion del glucésido
del acido elendlico producido en el medio de fermentacion por la cepa bacteriana
lactobacillus eoimasterum LE PII-2 (curva 1) es mas del doble de la producida por la
cepa bacteriana lactobacillus plantarum LP RJL3 (curva 2), Figura 6.



33
CSICy OTT-CSIC

20

o
n

¥ ]

0 50 100 150 200

Tiempo de fermentacion (dias)

Figura 6. Representacion de la concentracién del glucosido del acido elendlico presente

en el medio de fermentacion en g/L frente al tiempo de fermentacion en dias de la cepa

lactobacillus eoimasterum LE PI1-2 (curva 1) y lactobacillus plantarum LP RJL3 (curva
2).

Se parte del agua de lavado obtenida segln el ejemplo 2. Esta agua de lavado
fresca se somete a oxidacion mediante la inyeccion de aire u oxigeno en la masa liquida
por un periodo de tiempo de 48 horas. A continuacion, se procede a ultrafiltrar el agua
de lavado en similares condiciones a las descritas en el ejemplo 1. El color del
permeado en este caso es superior a 0.1 y la concentracion del glucosido del acido
elendlico ha disminuido desde 14 g/L hasta 13 g/L. Seguidamente, el agua de lavado se
somete a tratamiento con resinas amberlite de la serie XAD, de forma similar al
ejemplo 1, sélo que la cantidad de resina es 0,125 Kg. El extracto etandlico obtenido en
la regeneracién de la resina también se somete a destilacion y el residuo acuoso a
tratamiento con carbon activo aunque las cantidades de carbén son superiores a las
empleadas en el ejemplo 0,0012 kg. El extracto acuoso también se congela y liofiliza,
con lo cual al final se obtendrd un residuo blanquecino-amarillento con una
concentracion de glucosido de acido elendlico superior al 90 %. En este ejemplo se
habra recuperado también una cantidad superior al 80 % de la inicial de glucésido en el
agua de lavado.

2.2.- Estudio de Patentabilidad

En primer lugar se estudia la patentabilidad de una invencion segun el articulo 4
de la LP:

Articulo 4:
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Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad
inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial, ain cuando
tengan por objeto un producto que esté compuesto o contenga materia
bioldgica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme
o utilice materia biologica, art. 4.1 de la LP.

También puede ser objeto de una invencion la materia bioldgica aislada
de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento
técnico, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural, art. 4.2.

Se entendera por materia bioldgica la materia que contenga informacion
genética autorreproducible o reproducible en un sistema biologico.
Asimismo se entiende por procedimiento microbiol6gico, cualquier
procedimiento que utilice una materia microbiologica, que incluya una
invencion sobre la misma o que produzca una materia microbioldgica,
art. 43 delalLP

No se consideran invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos
matematicos: No se consideran invenciones al carecer de aplicacién
industrial, aunque la aplicacion practica de muchos de ellos Si son
patentables por tener una aplicacion industrial.

b) Las obras literarias o artisticas o cualquier otra creacidn estética,
asi como las obras cientificas: No se consideran invenciones porque
no implican a la técnica ninguna de ellas, aunque algunas
creaciones estéticas pueden tener aplicaciéon industrial como los
modelos o dibujos industriales, las demas se protegen bajo los
derechos de autor.

c) Los planes, reglas y metodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, para juegos o para actividades econémico-comerciales
(BUSINES METHODS), asi como los programas de ordenador: No
se consideran invenciones porque no tienen fines industriales,
simplemente son actividades o reglas intelectuales y abstractas que
no obran ni ejecutan nada técnico, aunque si no se reivindican Si
pueden formar parte de una invencion patentable, como es el caso de
una invencion que necesite un programa informatico para funcionar.

d) La forma de presentar informaciones: La informacion asi como la
manera de presentarla (bases de datos) NO son invenciones, y
solamente puede ser protegida por derechos de autor. Sin embargo,
los aparatos o medios para transmitir o comunicar la informacion
son patentables por ser técnicos.

Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las
invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el
objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas
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6. No se consideran invenciones por carecer de aplicacion industrial:

a) Los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo
humano o animal (con excepcion de los productos quimicos y
farmacéuticos, ya sean sustancias individuales 0 composiciones).

b) Los meétodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo
humano o animal, con excepcion de las invenciones de aparatos o
instrumentos para la puesta en practica de tales metodos.

c) Los métodos de diagndstico aplicados al cuerpo humano o animal,
con excepcidn de las invenciones de aparatos o instrumentos para la
puesta en préactica de tales métodos.

Articulo 5: No podrén ser objeto de patente por motivos éticos, morales,
politicos, etc...:

1. Las invenciones cuya explotacion comercial sea contraria al orden
publico o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la
explotacion de una invencion por el mero hecho de que esté prohibida
por una disposicion legal o reglamentaria.

En particular, no se consideraran patentables en virtud de lo dispuesto
en el parrafo anterior:

a) Los procedimientos de clonacion de seres humanos.

b) Los procedimientos de modificacion de la identidad genética
germinal del ser humano.

c) Las utilizaciones de los embriones humanos con fines industriales o
comerciales.

d) Los procedimientos de modificacion de la identidad genética de los
animales que les suponga sufrimientos sin una utilidad médica o
veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales
resultantes de tales procedimientos.

2. Las variedades vegetales y las razas animales. Sin embargo, si podran
ser patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o
animales si la viabilidad técnica de la invencion no se limita a una
variedad vegetal o a una raza animal determinada.

3. Los procedimientos esencialmente bioldgicos de obtencion de vegetales
o0 de animales. A estos efectos se consideraran esencialmente bioldgicos
aquellos procedimientos que consistan integramente en fendmenos
naturales como el cruce o la seleccion. Sin embargo, esto no afectara a
la patentabilidad cuyo objeto sea un procedimiento microbiolédgico o
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cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos
procedimientos.

El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitucion y
desarrollo, asi como el simple descubrimiento de unos de sus elementos,
incluida la secuencia parcial de un gen. Sin embargo, un elemento
aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un
procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen,
podra considerarse como una invencién patentable, aun en el caso de
que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento
natural, debiendo figurar explicitamente en la solicitud de patente la
aplicacion industrial de la secuencia total o parcial de ese gen.

En el caso que nos ocupa, el estarter para la fermentacién de aceitunas
consistente en una combinacion de los microorganismos Lactobacillus Eoimasterum LE
PII-1 y Lactobacillus Eoimasterum LE PII-2 es patentable al no incumplir ninguna de
las disposiciones de los articulos 4 y 5 de la LP.

Por otra parte, segun los articulos 25.2 y 25.3 de la Ley de Patentes asi como el
articulo 5.4 del Reglamento de Patentes se establece que:

Articulo 25.2. LP

b)

c)

Cuando la invencién se refiera a una materia bioldgica no accesible al
publico, o a su utilizacion, y cuando la materia biolégica no pueda ser
descrita en la solicitud de patente de manera tal que un experto pueda
reproducir la invencion, sélo se considerara que la descripcion cumple
con lo dispuesto en el apartado anterior si concurren los siguientes
requisitos:

Que la materia bioldgica haya sido depositada no mas tarde de la fecha
de presentacion de la solicitud de patente en una Institucion reconocida
legalmente para ello. En todo caso, se consideraran reconocidas las
autoridades internacionales de depoésito que hayan adquirido dicho
rango de conformidad con el articulo 7 del Tratado de Budapest, de 28
de abril de 1977, sobre el reconocimiento internacional del depdésito de
microorganismos a los fines del procedimiento de patentes, en lo
sucesivo denominado el Tratado de Budapest.

Que la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la informacion
relevante de que disponga el solicitante sobre las caracteristicas de la
materia bioldgica depositada.

Que en la solicitud de patente se indique el nombre de la Institucion de
depdsito y el numero del mismo.

Articulo 25.3. LP
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Si la materia biolégica depositada de acuerdo con lo previsto en el
apartado anterior, dejase de estar disponible en la institucion de
depdsito reconocida, se autorizard un nuevo depdsito de esa materia, en
condiciones analogas a las previstas en el Tratado de Budapest.

Articulo 5.4 RP.

Cuando la invencion se refiera a un procedimiento microbiologico, la
descripcion debera cumplir los requisitos establecidos en el articulo 25,
nimero 1 y ndmero 2, apartados a) y b), de la Ley. Asimismo el
solicitante debera indicar en la descripcion, cual es el nombre de la
Institucion autorizada donde haya depositado una muestra del cultivo
del microorganismo y consignar el nimero o clave de identificacion de
dicho microorganismo por la Institucion autorizada.

En Espafia, las Instituciones que ostentan la categoria de Autoridad
Internacional de Depoésito segun el Tratado de Budapest sobre reconocimiento
internacional de depdsito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia
de patentes son la Coleccion Espafiola de Cultivos Tipo (CECT) con sede en la
Universidad de Valencia, y el Banco Nacional de Algas (BNA) con sede en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que en el caso de solicitar una
patente de invencion se deberia depositar una muestra de los microorganismos
implicados en la institucion correspondiente, en este caso en la Universidad de Valencia
en la Coleccion Espafiola de Cultivos Tipo (CECT).

Una vez analizado que es una invencion susceptible de poder ser patentada, se
estudia que sea patentable segun los requisitos de la LP, (novedad, actividad inventiva y
aplicacion industrial):

Articulo 6: Novedad

1. Se considera que una invencidn es nueva cuando no esta comprendida
en el estado de la técnica.

2. Se considera que el estado de la técnica esta constituido por todo lo que
antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente se ha hecho
accesible al pablico en Espafia o en el extranjero por una descripcion
escrita u oral, por una utilizacion o por cualquier otro medio.

3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el
contenido de las solicitudes de patentes (0 modelos de utilidad)
espafiolas, tal como hubieren sido originalmente presentadas, cuya
fecha de presentacion sea anterior a la que se menciona en la solicitud
en cuestion y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en
otra fecha posterior.

En la evaluacion cientifico-técnica para la delimitacion del estado de la técnica
gue se hara mas adelante, se considerara la novedad.
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Articulo 8: Actividad Inventiva

1. Se considera que una invencion implica actividad inventiva si aquella no
resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto
en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en
el articulo 6, apartado 3, no seran tomados en consideracién para
decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

En la evaluacion cientifico-técnica para la delimitacion del estado de la técnica
que se hara méas adelante, se considerard la actividad inventiva.

Articulo 9: Aplicacién Industrial

Se considera que una invencion es susceptible de aplicacion industrial
cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de
industria, incluida la agricola.

El dltimo fin de una invencion es su explotacion, y Unicamente reportara un
beneficio al titular y a la colectividad cuando es explotada, es decir, cuando se produce
industrialmente para satisfacer las necesidades del mercado. Si una invencién no puede
constituirse en el objeto de una explotacién industrial, NO es una invencion. En el caso
gue nos ocupa la aplicacion industrial de la invencion seria la industria alimentaria y en
concreto la de las aceitunas de mesa.

2.3.- Delimitacion del Estado de la Técnica.

Como se ha visto anteriormente el estarter para la elaboraciéon de aceitunas es
patentable segun la LP. A continuacion, se hara la delimitacion del estado de la técnica
estudiando en primer lugar la novedad y en segundo lugar la actividad inventiva de
acuerdo a como lo haria un examinador de patentes siguiendo las “directrices de
examen de solicitud de patente” preparado por el Departamento de Patentes e
Informacién Tecnolodgica de la OEPM, versién 0, de Octubre 2006, Anexo I.:

Para la delimitacion del estado de la técnica, se ha hecho una busqueda
utilizando la aplicacion informética Scifinde Scholar, suministrada por la American
Chemical Society y con acceso a las siguientes bases de datos:

- CAPLUS
- MEDLINE

Se ha introducido la palabra "olives” encontrandose 2905 referencias
conteniendo esta palabra y posteriormente se ha refinado la busqueda introduciendo la
palabra “starter”. Con la combinacién de las dos palabras, las 2877 referencias
originales se han reducido a 76 que contenian los dos términos. Un refinamiento
posterior en la basqueda eliminando las entradas repetidas ha dado lugar a 67
referencias que contenian los dos términos, Anexo I.
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[~ Ercolini, Danilo; Villani, Francesco; Aponte, Maria; Mauriello, Gianluigi. Fluorescence in
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Figura 7. Referencias obtenidas por Scifinder-Scholar utilizando las palabras claves

starter y olives una vez eliminadas las referencias repetidas.

Por otra parte, una busqueda en la version 7 de la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP-v7) hace que la materia en cuestion se encuadre en la seccion A de
necesidades humanas, en la clase A23 (alimentos y comestibles) y subclases B
(conservacion comestibles en general) y L (su preparacién o tratamiento no recogido en

subclases 23B a 23)):

IPC 7 A23B, A23L
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En total se han encontrado 31550 referencias pertenecientes a las subclases
A23B y A23L. Un posterior refinamiento de las referencias encontradas en estas
subclases utilizando las palabras clave starter (estarter) y olives (aceitunas) ha reducido
el numero de entradas a 33 y 31 respectivamente. Por otra parte se ha ampliado la
busqueda atendiendo a la posible extension de la tecnologia a otros productos
fermentables con bacterias lacticas: onions (cebollitas); carrots (zanahorias); gerkins
(pepinillos); eggplants (berenjenas) y garlics (ajos)). EI nidmero de referencias
encontradas para cada palabra clave se encuentra recogido en la Tabla 2:

Tabla 2. Refinamiento de la busqueda de acuerdo a la Clasificacién Internacional de
Patentes IPC 7 A23A, A23L.

Palabra clave | Referencias encontradas
starter 33
olives 31
onions 35
carrots 14
gherkins 6
eggplants 10
garlics 9

2.3.1.- Novedad

Como se ha visto anteriormente, segun el articulo 6.2. de la LP se considera que
el estado de la técnica esta constituido por todo lo que antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente se ha hecho accesible al publico en Espafia o en
el extranjero por una descripcion escrita u oral, por una utilizacion o por cualquier otro
medio. Por otra parte, se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el
contenido de las solicitudes de patentes (0 modelos de utilidad) espafiolas, tal como
hubieren sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentacion sea anterior a la
que se menciona en la solicitud en cuestion y que hubieren sido publicadas en aquella
fecha o lo sean con posterioridad.

Para medir la novedad y la actividad inventiva de una invencién, el estado de la
técnica viene delimitado por:

» La fecha de presentacion: Segun el articulo 22 de la LP, la fecha de
presentacion de la solicitud sera el momento en que el solicitante
entregue a la OEPM (u oficinas autorizadas para la recepcion de
solicitudes de patente) la solicitud de patente. Por otra parte, la fecha de
presentacion puede no coincidir como en el caso de que se reivindique
una prioridad anterior, art. 28, o que se modifique el contenido de la
solicitud, art. 22.2.

» La forma de divulgacion: La forma de divulgacion puede ser cualquiera,
escrita, oral o por cualquier otro medio. También se considera
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divulgacién la fabricacion, el ofrecimiento, la puesta en circulacion y
utilizacion de un producto o procedimiento por todos los medios posibles
conocidos o disponibles en el futuro.

La accesibilidad: Aqui el término accesible se entiende como
susceptible de ser conocido, es decir, no es necesario que el publico haya
tenido un conocimiento efectivo de la invencion, sino que sélo haya
tenido la posibilidad. Por otra parte, no se considera publico a los que
tienen una obligacion de secreto o de confidencialidad respecto al autor
de la invencién, como:

a) Los Agentes de la Propiedad Industrial.

b) Los funcionarios de las oficinas de patentes.

c) Empleados del solicitante de una patente.

d) Empleados de una empresa encargada de realizar prototipos de la
invencion.

e) Empleados de una empresa encargada de realizar ensayos de la
invencion.

Los derechos anteriores. Segun los articulos 8.2 y 7 de la LP, los
derechos anteriores NO delimitan el estado de la técnica considerado
para estudiar la actividad inventiva.

Se denomina asimilacion al estado de la técnica o derechos anteriores a
las solicitudes de patentes (o modelos de utilidad) espafiolas, tal y como
hubieran sido presentadas, cuya fecha de presentacion sea anterior a la
fecha de presentacion de la solicitud en cuestion y que hubieran sido
publicadas en aquella fecha o lo sean en otra posterior, art. 6.3 de la LP.
Por otra parte, se entiende que no son solamente las solicitudes
realizadas en Espafia, sino que pudiera tener efectos en Espafia, esto es,
las solicitudes de patente Europea y PCT que tengan efectos en Esparia.

En el caso de que dos solicitudes de patentes cubran la misma invencion,
si la primera esta publicada en la fecha de deposito de la segunda, la
primera forma parte del estado de la técnica, y por tanto la segunda
aunque se concediera resultaria nula por falta de novedad. Sin embargo,
la situacion es diferente cuando la primera solicitud no ha sido todavia
publicada en la fecha de depdsito de la segunda. En este caso, la primera
patente no estaria incluida en el estado de la técnica y no constituiria
anterioridad para la segunda. Pero no es posible que una misma
invencion tenga proteccion para dos inventores distintos, con lo que para
impedir esta doble patentabilidad hay dos sistemas posibles:

a) First to File: En este sistema se atribuye al primer solicitante
inventor el derecho a la patente, y consiste en asimilar
artificialmente la solicitud primera no publicada a una divulgacion.
Este es el sistema adoptado en Espafia y Europa.
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b)

First to invent: En este sistema se atribuye el derecho a la patente
al primer inventor, independientemente de que sea 0 no el primer
solicitante. La prioridad de la invencidn resuelve tardiamente el
conflicto, siendo solo valida la patente primera 0 no concedida al
primer inventor. Este es el sistema adoptado en EEUU.

» Divulgaciones no oponibles. Segun los articulos 8.2 y 7 de la LP, las
divulgaciones oponibles NO delimitan el estado de la técnica
considerado para estudiar la actividad inventiva.

Segun el articulo 7 de la LP, una divulgacion no oponible es aquel tipo
de divulgacion que se ha hecho dentro de los 6 meses anteriores a la
presentacion de la solicitud en la OEPM, y que no se tomard en
consideracion para determinar el estado de la técnica de la invencion
siempre y cuando se pueda encuadrar dentro de uno de los siguientes
supuestos:

a)

b)

Que se haya incurrido en un abuso evidente frente al solicitante o
su causahabiente.

Que el solicitante o su causahabiente hubieran exhibido la
invencién en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas. En
este caso es preciso que el solicitante al presentar la solicitud,
declare que la invencion ha sido realmente exhibida, y que en
apoyo en su declaracion, aporte el correspondiente certificado
dentro de los 4 meses siguientes a contar desde la fecha de
presentacion de la solicitud, y la certificacion debera acreditar:

1. que la invencién ha sido realmente exhibida en la exposicion
durante su periodo de celebracion.

2. Mencion de la fecha de apertura de la misma.

3. Fecha de la primera divulgacion realizada si esta no coincidiera
con la anterior.

Que se hayan efectuado ensayos por el solicitante o su
causahabiente siempre y cuando no impliquen una explotacién o un
ofrecimiento comercial del invento.

DEL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE CITAN SE DEDUCE QUE LA
INVENCION OBJETO DE ANALISIS ES NUEVA Y QUE CARECE DE
ANTECEDENTES EN LA UTILIZACION DE LAS CEPAS L. EOIMASTERUM LE
PlI-1 Y L. EOIMASTERUM LE PII-2 COMO INICIADORES PARA LA
FERMENTACION LACTICA DE ACEITUNAS Y COMO PRODUCTOR DE
HIDROXITIROSINOL EN LA MISMA.

En la evaluacién de la novedad se han considerado relevantes los siguientes documentos:
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Categoria*

Documentos relevantes, con indicacion, si procede, de las
partes relevantes

Parte de la
invencion
afectada

A

MARSILIO, V. et al: “Use of a lactic acid bacteria starter
culture during green olive (Olea europaea L cv Ascolana tenera)
processing” J. Sci. Food Agric. 2005, 85, 1084-1090

ES2186467A1, 2003, CSIC. “Obtencion de sustancias
antioxidantes a partir de soluciones del proceso de elaboracion
de aceitunas de mesa”; prioridad: 03-03-2000

Extraccion
hidroxitirosol

WO02056695A1, 2002, CSIC. “Procedimiento de obtencién de
productos vegetales mediante la adicion de cultivos iniciadores
mixtos de bacterias lacticas”; prioridad: 19-01-2001

BRENES, M. et al.. "Biochemical changes in phenolic
compounds during Spanish-style green olive processing”, J.
Agric. Food Chem., 1995, 43, (10), 2702-6

RUIZ-BARBA J.L. et al. “Use of lactobacillus plantarum LP
010, a Bacteriocin Producer, as a starter culture in Spanish-Style
Green Olive Fermentations processing” Environ Microbiol.,
1994, 60, (6), 2059-2064

* Categorias especiales de documentos citados

"A" Documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

"E" Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la
fecha de presentacion internacional o en fecha posterior.

"L" Documento que puede plantear dudas sobre una
reivindicacion de prioridad o que se cita para determinar la
fecha de publicacién de otra cita o por una razén especial
(como la indicada).

"O" Documento que se refiere a una divulgacién oral, a una
utilizacion, a una exposicién o a cualquier otro medio.

"P" Documento publicado antes de la fecha de presentacion
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

"“T*"" Documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha
de presentacion internacional o de prioridad que no pertenece
al estado de la técnica pertinente pero que se cita por emitir la
comprensién del principio o teoria que constituye la base de la
invencion.

"X Documento particularmente relevante; la invencién
reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una
actividad inventiva por referencia al documento aisladamente
considerado.

"Y' Documento particularmente relevante; la invencién
reivindicada no puede considerarse que implique una actividad
inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros
documentos de la misma naturaleza, cuya combinacion resulta
evidente para un experto en la materia.

"&" Documento que forma parte de la misma familia de
patentes.

2.3.2.- Actividad inventiva

Como se ha visto anteriormente, segun el articulo 8 de la LP, se considera que
una invencion implica actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica
de una manera evidente para un experto en la materia.

Para que una invencion sea nueva es necesario que no esté comprendida en el
estado de la técnica, mientras que para una invencion tenga actividad inventiva no
debe resultar de manera evidente del Estado de la Técnica. Aqui los verbos

comprender y resultar expresan toda la diferencia entre novedad y actividad inventiva.

A diferencia de lo que ocurre con la novedad en la que la comparacion se realiza
con una serie de documentos uno a uno, en la apreciacion de la actividad inventiva se
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compara el objeto de la solicitud de patente con el conjunto de anterioridades integradas
en el estado de la técnica. Asi la anterioridad que destruye la novedad debe ser una,
completa y suficiente, mientras que para que carezca de actividad inventiva se pueden
combinar las anterioridades relevantes. Pero eso si, un experto en la materia solamente
pude combinar un numero limitado de anterioridades para deducir que la solucion
propuesta por el inventor carece de actividad inventiva, en el sentido de estar anticipada
o resultar evidente por la combinacién de anterioridades.

Para gque exista invencidn, ha de darse ademas de la novedad, un ingrediente de
creacion, de aportacion personal y propia. La invencion requiere una cierta dosis de
genialidad, de inspiracion o cuando menos de ingenio. Por otra parte, exige que la
solucion dada no esté al alcance de cualquiera, ni sea resultado de la mera aplicacion de
unos conocimientos, pues si por definicion se trata de una solucion técnica que no ha
sido obtenida por otros, se debe a que su hallazgo exige una actividad imaginativa y
creadora que no es comun a todos los técnicos, sino particular del inventor. La actividad
inventiva se viene a determinar por el experto en la materia.

El experto en la materia es un personaje ficticio que ha determinar si la
invencion resulta de una manera evidente del estado de la técnica, debiendo reunir los
siguientes requisitos:

a) Deberia ser una persona perteneciente a la industria, no debe ser un
cientifico ni un investigador, y puede estar constituido por un equipo de
varias personas, sobre todo en el caso de tecnologias punta.

b) No debe tener imaginacion ni facultad inventiva alguna.

c) Deberia ser una persona con una educacién media en el sector, estando
limitados sus conocimientos al sector técnico pertinente.

d) Conocer todo el estado de la técnica del sector al que pertenece la patente.

e) Deberia tener acceso al estado de la técnica del sector técnico en cuestion y
de sectores técnicos colindantes, pero no es necesario que tenga acceso a
conocimientos de sectores técnicos distantes.

Aunque no hay reglas para la apreciacion de la actividad inventiva, se utiliza
desde un punto practico el sistema de las cinco preguntas (problem and solution
approach) para abordar y solucionar el problema de la actividad inventiva:

Este es el sistema utilizado en la Oficina Europea de Patentes (EPO) por los
técnicos para abordar el problema de la actividad inventiva y establecer un sistema mas
objetivo a la hora de resolver una pregunta que depende en gran medida de los
conocimientos y forma de pensar del examinador. Por tanto, para evitar estos elementos
subjetivos a la hora de responder la pregunta de si la invencion objeto de solicitud de
patente tiene o no actividad inventiva, la EPO propone que el examinador o perito
encargado de juzgarla realice las seis preguntas siguientes respecto a la anterioridad que
se encuentre:
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1. Delimitacion del Estado de la Técnica:
a) ¢Cudl es el Estado de la Técnica mas cercano?

2. Comparacion entre las diferencias entre las caracteristicas de las
reivindicaciones y el estado de la Técnica anterior y cudl es el efecto causado:

a) ¢(Cuél es la diferencia entre las caracteristicas reivindicadas en la
invencion y la informacion que tenemos del estado de la Técnica mas
cercano?

b) ¢Qué efecto técnico es causado o producido por esta diferencia?, ¢Cual
es el efecto técnico causado o producido por esta diferencia?.

c) Por lo tanto, ¢Cual es el problema a resolver?, ;Cudl es el problema
técnico esencial a resolver en la reivindicacion de la invencién?.

3. Reconocimiento y resolucion del problema que subyace sin conocer el efecto
causado por la diferencia por el experto:

a) ¢Reconoceria un experto el problema planteado en la reivindicacion?.

b) ¢Resolveria un experto el problema de la manera indicada en la
reivindicacion basandose en la totalidad del estado de la técnica sin usar
en ningn momento actividad inventiva alguna?

Como se observa en este procedimiento, lo primero que se hace es limitar el
estudio de la actividad inventiva a lo expuesto en las reivindicaciones. De esta manera,
para cada una de las reivindicaciones se plantearan las preguntas anteriores. Una vez
planteadas y establecidas las respuestas, el problema se centrara en saber cuél es la
diferencia entre las caracteristicas reivindicadas y el Estado de la Técnica anterior y cual
es el efecto causado. Estos dos elementos son totalmente objetivos y se responden
facilmente. La tercera cuestion es saber si un experto reconoceria y resolveria el
problema que subyace sin conocer el efecto causado por la diferencia. De esta forma, el
problema de la actividad inventiva queda acotado a unos elementos muy concretos y se
eliminan en gran manera las formas subjetivas que pueda tener el examinador a la hora
de abordar el problema de la actividad inventiva.

En este sistema, se entiende por el Estado de la Técnica més cercano el conjunto
de documentos anteriores que consideremos que mas se aproxima a la solicitud. Por
otro lado, el efecto técnico causado por la diferencia entre la anterioridad y la invencion
objeto de estudio, no es la que nos ponga el solicitante, sino la que el examinador
considera que hay, ya que a veces no hay efecto técnico, sino que es una alternativa.

Por otro lado, aparte del sistema anterior de (problem and solution approach),
existen unos criterios que ha establecido la Oficina Europea de Patentes para su
apreciacion, pudiéndose distinguir entre criterios generales y criterios particulares:

1. Criterios generales. Estos criterios deben ser tenidos en cuenta a la hora de
evaluar la actividad inventiva de cualquier invencion:
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a)

b)

La invencion debe ser considerada en su totalidad, tal como ha sido
realizada y reivindicada. Si se trata de una invencion de combinacion no
es correcto concluir que las caracteristicas técnicas de la combinacion,
aisladamente consideradas, ya son conocidas y que por tanto el objeto
reivindicado es también evidente en su conjunto. Si no existe relacion
funcional entre dichas caracteristicas, es decir no se consigue una ventaja
con la combinacién, no estamos ante una combinacion sino ante una
mera yuxtaposicion.

La apreciacion de la actividad inventiva debe efectuarse de forma
objetiva, es decir, sin basarse en elementos arbitrarios 0 puramente
subjetivos. Por ello debe pasarse por alto el mayor o menor esfuerzo de
creacion del inventor o el mérito del invento. Invenciones simples y
modestas, resultado de una intuicion u observacion pueden tener una
gran actividad inventiva.

2. Criterios Particulares. Estos criterios deben ser tenidos en cuenta a la hora de
evaluar la actividad inventiva de la invencidon en particular que estemos
estudiando.

a)

b)

d)

La invencion debe recaer siempre sobre caracteristicas técnicas, no sobre
una idea, teniendo en cuenta que la invencién puede resultar de la
formulacion o planteamiento de un problema técnico, la solucién de un
problema conocido, la explicacion y utilizacion préactica de un fendmeno
observado.

Para decidir si una invencion implica o no actividad iventiva conviene
determinar la diferencia entre el objeto de dicha invencién y el conjunto
del estado de la técnica.

Si una reivindicacion es nueva y no evidente, no es necesario investigar
la actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes de esta, pues
no sera posible que afecte a la actividad inventiva por depender de una
reivindicacion que implica actividad inventiva. Esto es asi porque en
cierta manera las reivindicaciones dependientes son una extension de la
independiente y la reivindicacion dependiente se ha de entender
conjuntamente con la reivindicacién de la que dependa.

Igualmente si la reivindicacion de un producto es nueva y no evidente,
no es necesario investigar la actividad inventiva del procedimiento de
obtencion o de una utilizacién particular del producto.

Si el examinador considera que es posible deducir la invencion
reivindicada a partir de un conjunto de documentos, la existencia o no de
actividad inventiva vendra determinada por el nimero de documentos,
los campos tecnoldgicos a que pertenezcan y el numero de referencias
cruzadas:

1. Si la invencion se deduce de un nimero de documentos elevado se
considerara que hay actividad inventiva.

2. Si los documentos pertenecen a sectores tecnoldgicos muy diversos,
se considerard que no hay evidencia y por tanto hay actividad
inventiva.
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3. Si los documentos poseen un gran numero de referencias cruzadas,
se considerard que hay evidencia y por tanto No hay actividad
inventiva.

4. Si el contenido de los documentos es de tal naturaleza que haga
probable que el experto en la materia los hubiera combinado al
enfrentarse al problema solucionado por la invencion, entonces NO
habra actividad inventiva

Como conclusidn, una invencion tendra actividad inventiva, si puede deducirse
de un numero elevado de documentos pertenecientes a sectores técnicos diversos y sin
gue contengan excesivas citas cruzadas.

DEL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE CITADOS SE
DEDUCE QUE LA INVENCION OBJETO DE ANALISIS TIENE ACTIVIDAD
INVENTIVA Y QUE CARECE DE ANTECEDENTES EN LA UTILIZACION DE
LAS CEPAS L. EOIMASTERUM LE PII-1 Y L. EOIMASTERUM LE PII-2 COMO
INICIADORES PARA LA FERMENTACION LACTICA DE ACEITUNAS Y COMO
PRODUCTOR DE HIDROXITIROSINOL EN LA MISMA.

2.4.- Evaluacion Cientifico-Técnica.

1. EL PROCEDIMIENTO PRESENTADO CONSISTENTE EN LA
UTILIZACION DE LAS CEPAS L. EOIMASTERUM LE PII-1 Y L.
EOIMASTERUM LE PIlI-2 COMO INICIADORES PARA LA
FERMENTACION LACTICA DE ACEITUNAS SE CONSIDERA QUE ES
EL ESTADO DEL ARTE CONOCIDO HASTA LA FECHA POR LA
INSTITUCION, POR LO QUE MERECE SER PROTEGIDO COMO
PATENTE.

2. LA UTILIZACION DE ESTA COMBINACION DE CEPAS HACE QUE LA
PRODUCCION DE HIDROXITIROSINOL EN EL MEDIO SEA MUY ALTA,
POR LO QUE LAS ACEITUNAS OBTENIDAS POR ESTE METODO SON
IDONEAS COMO COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN LA DIETA
DEBIDO A SUS PROPIEDADES ANTIOXIDANTES Y COMO
PROTECTOR DE ENFERMEDADES CORONARIAS Y CANCER.

3. POSIBILIDAD DE EXTENDER LA METODOLOGIA DESCRITA PARA
LAS ACEITUNAS A OTROS ALIMENTOS FERMENTABLES COMO
CEBOLLITAS, PEPINILLOS, BERENJENAS, ZANAHORIAS, AJOS, ETC...

4. LA COMBINACION DE LA PRESENTE INVENCION CON LA DESCRITA
EN LA PATENTE ES2186467A1 DEL CSIC HACE QUE SE PUEDA
OBTENER HIDROXITIROSINOL, COMPUESTO UTILIZADO EN LA
INDUSTRIA QUIMICA, FARMACEUTICA Y ALIMENTARIA, DE FORMA
INDUSTRIAL A PARTIR DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA
FERMENTACION DE LAS ACEITUNAS.



48
CSIC y OTT-CSIC

3.- Estudio del mercado de aceitunas.

Con el fin de decidir en que paises debemos proteger nuestra invencion por
medio de patentes y cuales son los potenciales mercados para nuestro producto, es
necesario llevar a cabo un estudio del mercado de las aceitunas de mesa que nos permita
conocer los principales puntos de produccién, consumo, importacion y exportacion de
este producto.

Para llevar a cabo este estudio hemos utilizado datos procedentes del
Internacional Olive Council (I0C), organismo dependiente de la Organizacién para la
Agricultura y la Alimentacion (FAO), que se cre6 en el afio 1959 con el fin de
modernizar y promover el cultivo del olivo y disefiar normas y procedimientos para este
sector, que constituye la fuente de ingresos de méas de 12 millones de personas en el
mundo. Esta institucion publica anualmente los datos de produccion, consumo,
importacion y exportacion tanto de aceite de oliva como de aceitunas de mesa. Los
datos de cada afio se refieren a la cosecha anual; al hablar de cosecha anual se hace
referencia al periodo comprendido entre el 1 de octubre de un afo y el 30 de septiembre
del siguiente.

En la tabla 3 se muestra las estadisticas acumuladas de los ultimos 5 y 10 afios
respectivamente, lo que nos permite observar la evolucion del mercado. En el anexo se
aportan las tablas de datos de produccién, consumo, importaciones y exportaciones
publicadas por el 10C, de las que proceden nuestros datos. Dichas tablas se publican
tanto para Europa como para el resto del mundo e incluyen las estadisticas de las
cosechas desde 1990 hasta la actualidad. En dichas tablas, los datos de Europa se
distribuyen en grupos que corresponden a las sucesivas ampliaciones de la UE. Los
datos mundiales se distribuyen en tres grupos que corresponden, respectivamente, a los
principales paises exportadores, los paises fundamentalmente exportadores y los paises
exclusivamente importadores.

A partir de estos datos hemos elaborado tablas que ordenan a los paises y de
arriba a bajo:

De mayor a menor produccion en los dltimos 5y 10 afios.

De mayor a menor volumen de importaciones en los ultimos 5 y 10 afios.
De mayor a menor volumen de exportaciones en los ultimos 5 y 10 afios.
De mayor a menor consumo en los tltimos 5 y 10 afios.

el AN S

En cuanto a la produccién, podemos observar que Espafia, con aproximadamente
el 30% de la produccion mundial, es la principal productora, doblando ampliamente la
produccion de Turquia, la siguiente mayor productora de aceitunas. Ademas, la
produccion ha aumentado en la temporada 2006/07; con 499.900 toneladas, un 17% por
encima del nivel de 2005/06. El desarrollo de la produccién de aceitunas, los precios
medios de produccién y de las ventas y exportaciones indican que el mercado espafiol
estd volviendo a la normalidad después de las perturbaciones de la temporada 2005/06 y
vuelve a la linea ascendente de las cuatro anteriores cosechas. Son también importantes
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productores Egipto, Siria, Grecia, Marruecos y Estados Unidos. El pais europeo con
mayor produccion después de Espafia, es Grecia, seguido de Italia. También son
importantes productores Argentina y Argelia. Es importante destacar que el ranking de
productores se mantiene muy estable, no existiendo apenas diferencias entre los datos
agregados de los ultimos 5 y 10 afios.

Tabla 3. Estadisticas de la evolucion del mercado de aceitunas correspondientes a
produccion, consumo, exportaciones e importaciones.

5 afios 10 afios

Porcentaje Produccion Porcentaje Produccion
Espafia 27,8 493,4 Espafia 29,6 455,9
Turquia 11,8 210,0 Turquia 11,7 181,1
Egipto 11,7 207,9 Egipto 9,2 142,1
Siria 9,1 162,0 Siria 8,2 127,0
Grecia 6,7 118,8 Grecia 6,9 106,4
Marruecos 54 96,0 Marruecos 59 91,0
Estados Unidos 4,8 85,7 Estados Unidos 59 90,6
Argelia 4,1 72,8 Italia 4,3 66,9
Italia 39 68,9 Argentina 3,6 54,9
Argentina 3,6 64,4 Argelia 3,4 52,2
5 afios 10 afios
Porcentaje Consumo Porcentaje Consumo
Estados Unidos 11,9 212,0 Estados Unidos 12,9 198,9
Espafia 10,2 181,0 Espafia 11,2 172,5
Egipto 10,0 177,6 Turquia 9,1 140,6
Turquia 8,7 155,0 Italia 8,9 136,4
Italia 8,2 145,6 Egipto 7,6 117,3
Siria 7.9 140,1 Siria 7,2 1111
Argelia 4,1 73,0 Argelia 3,3 51,4
Francia 3,0 53,5 Brasil 33 51,1
Brasil 3,0 53,4 Francia 2,9 44.4
Rusia 24 43,0 Alemania 2,2 34,1
5 afios 10 afios
Porcentaje Exportaciones Porcentaje Exportaciones
Espafia 38,4 186,1 Espafia 38,9 163,2
Marruecos 12,7 61,7 Marruecos 15,0 62,8
Turquia 11,2 54,2 Turquia 10,3 43,2
Argentina 10,0 48,6 Argentina 9,7 40,6
Grecia 7.8 37,9 Grecia 8,5 35,8
Egipto 6,4 31,2 Egipto 53 22,2
Siria 4,6 22,1 Siria 3,4 14,2
Pert 2,2 10,7 Pert 16 6,9
Jordania 1,2 57 Méjico 1,3 55
Portugal 11 53 Estados Unidos 1,2 51
5 afios 10 afios
Porcentaje Importaciones Porcentaje Importaciones
Estados Unidos 25,8 122,9 Estados Unidos 27,2 111,4
Brasil 11 53,0 Brasil 12,3 50,6
Francia 6,3 30,1 Francia 6,7 27,4
Rusia 6,0 28,7 Canada 54 22,0
Canada 51 24,3 Suiza 4,4 18,0
Rumania 4,9 23,2 Arabia Saudi 4.3 17,8
Arabia Saudi 4,2 20,0 Rumania 4,1 17,0
Suiza 4,0 18,9 Rusia 3,9 16,1
Australia 31 14,8 Australia 31 12,8
Alemania 2,6 12,6 Bulgaria 1,7 6,9

El mayor consumidor es Estados Unidos, que ocupa el séptimo puesto como
productor, ocupando Espafia el segundo lugar en cuanto a consumo. Los diez
consumidores mas importantes de los ultimos 10 afios contintan siendo los mismos en
los ultimos cinco afios, con la excepcidén de Alemania, que desaparece de la lista para
dejar paso a Rusia. No obstante, Alemania ha ido aumentando de forma sostenida su
consumo en los ultimos diez afios, superando en las dos Gltimas temporadas a Grecia
como tercer mayor consumidor de aceitunas de mesa de la Union Europea, después de
Espafia e Italia. Esto la convierte en un mercado muy interesante para nuestro producto,
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si bien posiblemente no sea necesaria la proteccion del mismo mediante patente por
razones que mencionaremos mas adelante.

En cuanto a importadores y exportadores, tampoco se han producido grandes
cambios en los dltimos afios. Los ocho mayores exportadores se han mantenido sin
cambios, desapareciendo del ranking Jordania y Portugal, octavo y noveno
respectivamente, para dejar paso a Méjico y Estados Unidos. El hecho de que Estados
Unidos, el séptimo mayor productor y mas importante consumidor de aceitunas de mesa,
se incorpore al grupo de exportadores importantes, hace indispensable la proteccién de
la invencion en este pais, ya que estaria en condiciones de utilizarla no solo para
producir aceitunas de mesa para su propio consumo, privandonos de la exclusividad en
tan importante mercado, sino también para la exportacion. En cuanto al resto de los
paises productores de aceitunas de mesa, observamos que los seis productores mas
importantes (Espafia, Turquia, Egipto, Siria, Grecia y Marruecos) estan también entre
los siete mayores exportadores. Espafia, la mayor productora mundial de aceitunas de
mesa, es también la que genera un mayor volumen de exportaciones. Es decir, los paises
productores coinciden en gran medida con los exportadores.

Salvo en el caso de Marruecos, que dedica la mayor parte de su produccién a la
exportacién, también coinciden en gran medida la lista de productores y consumidores.
Por altimo, se presentan los datos relativos a las importaciones, en los que tampoco hay
grandes cambios en los ultimos afios. Los nueve importadores mas importantes se
mantienen, aunque hay cambios en el orden. Podemos comprobar que existen grandes
coincidencias entre la lista de importadores y consumidores. Sin embargo, con la
excepcion de Estados Unidos, ninguno de los diez principales importadores se
encuentra en la lista de los diez paises con mayor produccion. Los paises importadores
son, sin lugar a dudas, importantes mercados potenciales para las aceitunas de mesa que
produciremos con nuestro «estarter». Sin embargo, como veremos a continuacion, no
seran tenidos en cuenta a los efectos de proteger dicho «estarter» mediante patente.

Partiendo de estos datos, es necesario tomar una importante decision estratégica,
consistente e decidir en que paises proteger la invencidn, en este caso el «estarters.
Las aceitunas son un producto perecedero, que se deteriora rapidamente en caso de no
ser procesado. Por tanto, el uso del «estarter» debe darse en el lugar de produccién, por
lo que es importante patentar dicho «estarter» en los paises productores ademas de en
los consumidores. En nuestro caso esto no supone un problema, ya que paises
productores y consumidores coinciden en gran medida. El Unico pais cuya evolucion
como consumidor es muy interesante pero que apenas produce aceitunas debido a sus
condiciones climéticas es Alemania. Dado que Alemania no es un pais productor, y
mucho menos exportador, consideramos que no es necesaria la patente de nuestro
producto en este pais.

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, decidimos proteger la
invencion mediante patente en nueve paises, incluyendo Espafia. Entre estos paises se
encuentran los cuatro mayores productores mundiales (Espafa, Turquia, Egipto y Siria),
asi como EEUU, que ocupa el séptimo lugar como productor, pero es también el mayor
consumidor mundial y se encuentran entre los diez mayores exportadores. Tambiéen se
patentara el «estarter» en Grecia y Marruecos, importantes productores y exportadores,
Italia, productor y consumidor, y Argentina, que a pesar de presentar el inconveniente
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de no haber firmado aun el tratado PCT, es un potente productor y el cuarto mayor
exportador mundial.

Finalmente, es también de capital importancia decidir los paises en los que nos
interesa comercializar nuestro producto ademas de en Espafia. Ya hemos mencionado
que la evolucion del mercado alemdn hace muy interesante la comercializaciéon de
nuestras aceitunas de mesa en dicho pais. Otros factores a favor de dicha
comercializacion son su pertenencia al mercado comdn europeo y los elevados precios
de las aceitunas de mesa en el mercado aleman. En cuanto a Estados Unidos, es también
un interesante mercado potencial, dado que durante los Gltimos 5 afios ha consumido
212.000 toneladas de aceitunas, produciendo tan s6lo 85.700 toneladas e importando el
resto, siendo también un pais en el que el precio de las aceitunas es elevado. Entre los
demas consumidores importantes hay un grupo de paises en que el consumo esta
cubierto por la produccion propia. Se trata de Egipto (en los dltimos cinco afios ha
consumido como media 177.600 toneladas y ha producido 207.900), Turquia (consume
155.000 toneladas anuales y produce 210.000), Siria (consume 145.600 toneladas y
produce 162.000) y Argelia (consume 73.000 toneladas y produce 72.800). En principio,
dado que estos paises se autoabastecen, los descartaremos como mercados potenciales.
Mercados mucho mas interesantes son los paises consumidores cuya produccién no es
suficiente para cubrir su consumo. Entre dichos paises se encuentran Italia (consume
145.000 toneladas y produce 68.900), Francia (consume 53.500 toneladas anuales y solo
produce 2.000), Brasil (consume 53.400 toneladas y apenas produce 500) y Rusia
(consume una media de 43.000 toneladas de aceitunas anuales y no tiene ninguna
produccion). En conclusion, los paises en los que comercializaremos las aceitunas
producto del tratamiento con el «estarter», ademas de Espafia, Alemania, Francia e
Italia (los cuatro pertenecientes a la Union Europea), Estados Unidos, Brasil y Rusia.
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4.- Patentes.

De acuerdo a la eleccion realizada anteriormente para la proteccién de la
invencion, primero se solicitard una patente espafiola y posteriormente una PCT que
dependiendo de los resultados que se obtengan en las posteriores investigaciones y
puesta apunto del procedimiento, se extendera a los otros seis paises elegidos o no.

4.1.- Solicitud patente espafiola.

A la hora de presentar la solicitud de nuestro estarter debemos tener en cuenta
los pasos a seguir en el procedimiento de concesion para no encontrar sorpresas
desagradables en el mismo. Para ello y como ya se ha mencionado, es primordial
realizar una busqueda exhaustiva en el estado de la técnica (pues después de haber
realizado la solicitud nuestra patente podria no ser concedida). En el caso que nos ocupa,
esto no supone un motivo de alarma, puesto que el CSIC es la institucion que mas
patenta en Espafia y la calidad en la busqueda tecnoldgica que realiza el CSIC es tal que
la concesion esté practicamente garantizada.

Las bases legales del procedimiento de solicitud y concesion de patentes
espafolas se encuentran en la Ley de Patentes 11/86 de 20 de marzo (LP 11/86) y el
Real Decreto 2245/86 de 10 de octubre (RD 2245/86).

En realidad el 80% del procedimiento es comdn para el procedimiento general
de concesion y para el procedimiento con examen previo, mientras que difiere en este
ultimo en su fase final. En el titulo V de la Ley 11/86, capitulo I, articulos 30 al 37 y el
capitulo 111, articulos 39 y 40, se dictan las etapas y diferencias del procedimiento
general de concesién y del procedimiento con examen previo respectivamente.

Dada la trayectoria del CSIC en su contribucion a la innovacion y su naturaleza
juridica y cientifica, nos hemos decantado por realizar el procedimiento general para el
estarter (protocolo habitual en el CSIC).

El “Informe sobre el Estado de la Técnica”, en adelante, IET se realiza en el
procedimiento general de concesion, y su objetivo es informar de divulgaciones previas
y similares (o iguales) al objeto de la solicitud de patente. En cambio, en el
procedimiento con examen previo se lleva acabo ademas un examen de fondo de la
novedad, la actividad inventiva y suficiencia de la descripcion (necesaria para que la
invencion pueda ser ejecutada por cualquier experto en la materia).

Si se patenta por el procedimiento general de concesion se concede la patente,
independientemente del contenido del IET, mientras que la concesion o denegacion de
la patente depende del examen de fondo y de la subsanacidn de objeciones incluidas en
él. La fase final del procedimiento comienza con la publicacion el IET en el Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial, en adelante BOPI (para informar a terceros de que la
patente esté en vias de concesion).
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4.1.1.- Admisidn a tramite y otorgamiento de la fecha de presentacion.

Una vez nos zambullimos en el procedimiento, el primer paso es tener toda la
documentacién necesaria para que se nos conceda una fecha de presentacion y saber
donde enviarla. En nuestro caso la solicitud se deposita en la OEPM, aunque las areas
de industria y energia de las subdelegaciones del Gobierno de las CCAA y los servicios
de industria de las CCAA que tengan transferidas las competencias en esta materia
también estan, en teoria, facultadas para realizar los tramites, en realidad actdan como
mero deposito (véase art. 21.5); del mismo modo que las oficinas de correos. En la
préactica y para evitar problemas en la tramitacion se suele depositar directamente en la
OEPM (véase Art.21.1).

Si nos fijamos en el RD 2245/86, los Articulos 4.1 y 4.2 nos hablan de los
requisitos de la instancia de solicitud.

Cabe comentar como anécdota que, si bien se admiten solicitudes manuscritas,
evidentemente no es ni lo mas habitual ni recomendable. A continuacion, en el apartado
3, los articulos 21.1 y 162 establecen el requisito el pago de las tasas de solicitud. El
CSIC esta exento de tales pagos en el caso de las patentes nacionales. Los documentos
que conforman bien la solicitud de patente, bien los minimos para otorgar la fecha de
presentacion (si carecen de defectos formales son tambien los que nos sirven para
obtener fecha de prioridad), han de ser redactados en espafiol, dada la naturaleza de la
solicitud. En caso de que un solicitante decidiera presentar los documentos en oficinas
de la Administracion Autondémica en el idioma autonémico correspondiente, debera
adjuntar la traduccion al castellano que serad considerada que se considerara auténtica en
caso de duda entre ambas (véase Art. 21.5).

Sin embargo, la fecha de presentacion de la solicitud y fecha de prioridad no
siempre coinciden. Si se diera algun defecto formal (como la falta de numeracion cada
cinco lineas, falta de margenes, que falte algiin documento para cumplir los requisitos
minimos de fecha de solicitud, etc.), el solicitante recibiria notificacion de oficio por
parte de la OEPM, 10 dias después de ingresar la solicitud y contaria con otros 10 dias
para subsanar los defectos formales e ingresar la solicitud de nuevo; defectos formales
subsanados, la Oficina otorgaria fecha de presentacion y archivaria los documentos
durante 2 meses. En caso de que los defectos formales no hubieran sido subsanados la
solicitud se consideraria desistida (véase Art. 30).

En el caso de nuestra solicitud para el estarter, la fecha de solicitud, presentacion
y primera prioridad coinciden.

Tras esta espera forzosa, la solicitud pasa otro examen en que se decide si
merece ser calificada de “secreta”, se preclasifica segin su naturaleza y se le asigna un
examinador.

Inmediatamente después, se realiza una segunda comprobacién de los
documentos que conforman la solicitud (véase Art. 31).

Por tanto, son objeto de un examen formal:
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1. Instancia, que a su vez debera contener (véanse articulos 4.1 y 4.2 RD2245/86):

a) Tipo de proteccion solicitada: patente o modelo de utilidad.

b) Expediente origen: en caso de que, por ejemplo, sea una adicion a una
patente de base, 0 se haya solicitado previamente una PCT etc. (en
nuestro caso se trata de un Unico expediente).

¢) Coordenadas del solicitante y/o representante: el representante no es
necesario en Esparfia, aunque si es una figura demandada habitualmente
por el solicitante.

d) Identificacion del inventor: se comprueban todos sus datos personales.

e) Titulo de la invencién: que el titulo del petitorio y la memoria coincidan.

f) Prioridad extranjera: si existe una prioridad anterior otorgada en otro pais
del Convenio de la Unidn de Paris (CUP).

g) Exhibiciones oficiales: si la invencion ha sido divulgada en alguna de
ellas se examina a tenor del articulo 6 de la LP 11/86.

h) Datos deposito de materia biologica: se debe depositar una muestra en
los lugares determinados por la LP 11/86 y el RD2245/86.

En lo tocante al CUP vy las fechas de prioridad, es basico puntualizar lo que se
desprende del articulo 4 de dicho convenio, en especial el 4Aly 4A2,

Por tanto el propio dia del deposito no computa para la prioridad y es
conveniente tener en cuenta los festivos a la hora de depositar. En cuanto a los plazos
establecidos como limite para que el solicitante actué en fases de procedimientos
siguientes, hay que sefialar que podra quedar excusado de dichos limites en el caso que
alegue causas de “fuerza mayor”.. Las causas de fuerza mayor no son comunes
mundialmente. Por ejemplo, en Espafia, un terremoto si constituiria una causa de fuerza
mayor, mientras que en Japon no lo es.

En lo referente a las exhibiciones oficiales el articulo mencionado establece lo
qgue se considera una “divulgacion inocua” respecto al estado de la técnica (la
informacidn hecha accesible al publico afecta al estado de la técnica y, por consiguiente,
a la novedad de la invencion), pero la lista de exhibiciones consideradas oficiales se
publica en el BOPI todos los afios.

Ademas, cuando se trata de materia bioldgica cabe tener presente el Tratado de
Budapest del 28 de abril de 1977 (véase Art. 7).

2. Tras la comprobacion de datos de la instancia se hace la comprobacion formal de
la memoria, de la que se revisaran las siguientes partes:

a) Primera pagina

b) Ejemplar original

c) Fecha de entrada

d) Péginas nuevas para cada parte

e) Numeracion de paginas y de lineas
f) Margenes
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Justificante de pagos

Autorizacion representante en su caso

Copias y traducciones de la prioridad en su caso
Hoja de seguimiento

SIS AN

Tras comprobar que la documentacion esta completa y no existe ningin defecto
formal en ninguna de ellas, se procede a la continuacion del procedimiento. En caso de
que si los haya, la oficina actGa de nuevo, avisando al solicitante para que este lo
solucione en el plazo de 2 meses; de no hacerlo se denegaria su patente. Al enviar la
documentacién a la Oficina, la patente a de quedar perfectamente identificada mediante
el nimero, para registrar perfectamente su llegada a la Oficina y es preciso pagar otra
tasa.

4.1.2.- Continuacién del procedimiento.

En esta fase la Oficina inicia el proceso, notificando al solicitante la
continuacion del procedimiento, pero es el solicitante quién ha de solicitar la realizacién
del IET a la Oficina segun el articulo de la LP.

Para ello, el solicitante debe solicitar el formulario correspondiente (disponible
en la OEPM) y abonar la tasa. Esta peticion puede realizarse bien en los 15 meses
subsiguientes a la fecha de presentacion de la solicitud, bien en un mes a contar desde la
notificacion al solicitante de que debe pedir el IET. En la practica el IET que realiza la
OEPM es el resultado de busquedas realizas en su propia base de datos, y aunque es
imprescindible que la Oficina realice esta busqueda, el solicitante puede hacer una
busqueda similar (como se ha visto anteriormente), con programas comerciales
especificos o bien puede acceder a la pagina de la OEPM y hacer una blsqueda
tecnoldgica introduciendo palabras clave y/o los codigos de la Clasificacion
Internacional de Patentes (CIP) en el buscador.

Si el solicitante no actuara, por su parte, abonando la tasa y realizando la
peticion del IET, la solicitud se retirard. Un a vez efectuado el Informe sobre el Estado
de la Técnica se hace llegar la solicitante dicho informe y los documentos citados en el
mismo.

4.1.3.- Publicacion en el BOPI.

Unos 4 mese después de la peticion del IET, 18 meses después de otorgar fecha
de presentacion y superado el examen técnico o de fondo, se procede a la publicacion
del IET junto a la solicitud integra, a efectos de publicidad frente a terceros (que pueden
ver cOmo su patente se ve infringida por esta nueva patente o ser futuros solicitantes que
para patentar deban conocer cdémo ha cambiado el estado de la técnica, con la inclusién
en el mismo de esta nueva solicitud). VVéase el capitulo IV de la LP 11/86:

Articulo 41.
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1. Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el solicitante
solo podra modificar las reivindicaciones de su solicitud en aquellos tramites del
procedimiento de concesion en que asi se permita expresamente por la presente
Ley.

2. El solicitante podré modificar las reivindicaciones conforme a lo dispuesto en el
apartado anterior, sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan
derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de patentes.

3. La modificacion de las reivindicaciones no podra suponer una ampliacion del
contenido de la solicitud.

Articulo 42.

1. El solicitante podra pedir en cualquier momento que se transforme su solicitud
de patente en una solicitud para la proteccion del objeto de aquélla bajo otra
modalidad de la propiedad industrial hasta que termine el plazo que se le otorga
para presentar observaciones al informe sobre el estado de la técnica o, cuando el
procedimiento sea con examen previo, hasta que termine el plazo para contestar a
las oposiciones y a las objeciones que resulten del examen previo realizado por el
Registro.

2. El Registro, como consecuencia del examen que debe realizar en virtud de lo
dispuesto en el articulo 31, podra proponer al solicitante el cambio de modalidad
de la solicitud. El solicitante podra aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose
que la rechaza si no pide expresamente el cambio de modalidad. Si la propuesta es
rechazada continuara la tramitacion del expediente en la modalidad solicitada.

3. En el caso de que pida el cambio de modalidad, el Registro acordara el cambio, y
notificara al interesado los documentos que ha de presentar dentro del plazo
reglamentariamente establecido, para la nueva tramitacién a que ha de someterse
la solicitud. La falta de presentacion oportuna de la nueva documentacion
producira la anulacion del expediente.

4. Cuando la resolucion acordando el cambio de modalidad se produzca después de
la publicacion de la solicitud de la patente, debera publicarse en el «Boletin Oficial
de la Propiedad Industrial».

Articulo 43.

1. La solicitud de patente podra ser retirada por el solicitante en cualquier
momento antes de que la patente sea concedida.

2. Cuando figuren inscritos en el Registro de patentes derechos de terceros sobre la
solicitud, ésta s6lo podré ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales
derechos.

Articulo 44.
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1. Los expedientes relativos a solicitudes de patente todavia no publicadas sélo
podran ser consultados con el consentimiento del solicitante.

2. Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer
valer frente a él los derechos derivados de su solicitud, podra consultar el
expediente antes de la publicacion de aquélla y sin el consentimiento del solicitante.

3. Cuando se publique una solicitud divisionaria, una nueva solicitud de patente
presentada en virtud de lo dispuesto en el articulo 11, apartado 1, o la solicitud
derivada de un cambio de modalidad de la proteccion al amparo de lo establecido
en el articulo 42, cualquier persona podra consultar el expediente de la solicitud
inicial antes de su publicacién y sin el consentimiento del solicitante.

4. Después de la publicacion de la solicitud de patente podra ser consultado, previa
la correspondiente peticion y con sujecion a las limitaciones reglamentariamente
establecidas, el expediente de la solicitud y de la patente, a la que, en su caso,
hubiere dado lugar.

5. Los expedientes correspondientes a solicitudes que hubieren sido denegadas o
retiradas antes de su publicacion no seran accesibles al pablico.

6. En el caso de gque se vuelva a presentar una de las solicitudes mencionadas en el
apartado anterior, se considerard como una solicitud nueva y no podra beneficiarse
de la fecha de presentacion de la solicitud anterior.

(Afectado por Ley 10/2002, de 29 de Abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de Marzo,
de Patentes, para la incorporacion al derecho espafiol de la directiva 98/44/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 6 de Julio, relativa a la proteccion juridica de las invenciones
biotecnoldgicas).

Articulo 45.
1. La materia bioldgica depositada a que se refiere el articulo 25, sera accesible:

a) Antes de la primera publicacion de la solicitud de patente, sélo a quien
tenga derecho a consultar el expediente de acuerdo con lo establecido en el
articulo anterior.

b) Entre la primera publicacién de la solicitud y la concesion de la patente, a
toda persona que lo solicite o Gnicamente a un experto independiente si asi lo
pide el solicitante de la patente.

c) Tras la concesién de la patente, y aunque la patente caduque o se anule, a
toda persona que lo solicite.

2. El acceso se realizard mediante la entrega de una muestra de la materia
bioldgica depositada, siempre y cuando la persona que lo solicite se comprometa
mientras duren los efectos de la patente:
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a) A no suministrar a terceros ninguna muestra de la materia bioldgica
depositada o de una materia derivada de la misma, y

b) A no utilizar muestra alguna de la materia bioldgica depositada, o derivada
de la misma, excepto con fines experimentales, salvo renuncia expresa del
solicitante o del titular de la patente a dicho compromiso.

3. En caso de denegacién o de retirada de la solicitud, el acceso a la materia
depositada quedara limitado, a peticion del solicitante y durante veinte afios
contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud de la patente, a un
experto independiente. En este caso sera de aplicacion lo dispuesto en el apartado
2.

4. Las peticiones del solicitante a que se refieren la letra b) del apartado 1y el
apartado 3 s6lo podran presentarse hasta la fecha en que se consideren concluidos
los preparativos técnicos para la publicacion de la solicitud de patente.

(Afectado por Ley 10/2002, de 29 de Abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de Marzo,
de Patentes, para la incorporacion al derecho espafiol de la directiva 98/44/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 6 de Julio, relativa a la proteccion juridica de las invenciones
biotecnoldgicas).

Articulo 46.

1. Cualquiera que pretenda hacer valer frente a un tercero derechos derivados de
una solicitud de patente o de una patente ya concedida debera darle a conocer el
namero de la misma.

2. Quien incluya en un producto, en sus etiquetas o embalajes, o en cualquier clase
de anuncio o impreso, cualesquiera menciones tendentes a producir la impresion de
que existe la proteccion de una solicitud de patente o de una patente ya concedida
debera hacer constar el nimero de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 44.2.

Esta publicacion da lugar a la interrupcion del procedimiento por 3 meses en los

que el solicitante debe decidir si solicitar el examen previo, o continuar por el
procedimiento general de concesion. Si se dejan transcurrir 6 meses se continla
automaticamente por el procedimiento general. En las Figura 8 se representa
esquematicamente el procedimiento de la fase comun.

En nuestro caso, como ya se ha mencionado, se continta por el procedimiento general.

4.1.4.- Procedimiento general de concesion.

Llegados a este punto la OEPM, publica, tanto de oficio como a peticion expresa

del solicitante que se reanuda el procedimiento de concesion.
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A partir de la fecha de

publicacion se abre el plazo de 2 meses para que terceros
formulen observaciones fundamentadas sobre la novedad y la actividad inventiva de la
patente en cuestion. A continuacion se trasladan las observaciones de terceros al
solicitante y con ello se abre otro plazo de 2 meses para que este haga sus observaciones
al IET realizado por la oficina, haga sus comentarios a las observaciones de terceros y
modifique las reivindicaciones para subsanar la falta de esos dos requisitos, que
impediria la concesion de la patente. ElI ningun caso las modificaciones que el
solicitante realice supondran una ampliacion de la invencion. Si esto ocurriera se abriria

un plazo de 10 dias para que el solicitante formule las alegaciones convenientes.

TRAMITACION DE UNA SOLICITUD DE PATENTE
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Figura 8. Representacion esquematica del procedimiento comdn.

En nuestro caso, las observaciones no han dado resultado a modificaciones de
las reivindicaciones, sino simplemente a meros comentarios, que no tienen ningin
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efecto juridico. Por tanto, sea cual sea el resultado del IET y de las observaciones de
terceros, se procede a la concesién de la patente.

En primer lugar esto se pablica en el BOPI, junto con los documentos asociados
a la patente: IET, observaciones de terceros y comentarios a dicho informe. En la Figura
9 se representa esquematicamente la Gltima fase del procedimiento general de concesion.

El procedimiento comin hasta la solicitud del examen previo se podria resumir
de la siguiente manera: Si la solicitud reune los requisitos minimos es admitida a tramite,
posteriormente se somete a un examen formal y de requisitos de patentabilidad. Una vez
superado éstos, el solicitante debe solicitar la realizacion del denominado IET, si no lo
hace, se considerara que la solicitud ha sido retirada.

TRAMITACION DE UNA SOLICITUD DE PATENTE
CONTINUACION POR EL PROCEDIMIENTQ GENERAL DE CONCESION
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Figura 9. Representacion esquematica del procedimiento general de concesion.
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4.1.5.- Procedimiento de concesion con examen previo.

El procedimiento de concesion con examen previo se encuentra regulado en los
articulos 39 y 40, formando el capitulo I11 del titulo V de la LP.

TRAMITACION DE UNA SOLICITUD DE PATENTE
CONTINUACION POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCESION CON EXAMEN PREVIO
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Figura 10. Representacion esquematica del procedimiento de concesion con examen
previo.
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En el caso de que se optara por el procedimiento de concesién con examen
previo, una vez publicado el IET, el solicitante dentro de los 6 meses desde la
comunicacion de publicacion debe comunicar a la OEPM la intencidn de ser sometida la
invencion a un examen de fondo. Una vez publicado el IET, cualquier interesado podra
oponerse a la concesion de la patente. A continuacion la OEPM conforme al contenido
del IET y de las oposiciones formuladas resolverd motivadamente la concesion o
denegacion, parcial o total, de la patente. La figura 10 representa esquematicamente el
procedimiento de concesion con examen previo.

4.2.- Solicitud PCT. La Oficina Internacional (1B) de la OMPI.

El sistema tradicional de patentes (Figura 11), exige la presentacion de
solicitudes de patente individuales para cada pais en el que se busque una proteccion
individual, con excepcion de los sistemas regionales de patentes, como la Organizacion
Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), el sistema del Protocolo de Harare,
establecido en el marco de la Organizacion Regional Africana de la Propiedad
Intelectual (ARIPO), el sistema euroasiatico de patentes y el sistema europeo de
patentes. Los estados contratantes del CUP (Convenio de Paris), pueden reivindicar la
prioridad de una solicitud anterior respecto a solicitudes presentadas mas tarde en otras
oficinas nacionales, pero para ello, y prescindiendo del PCT, el solicitante se ve
obligado a presentar solicitudes en los 12 meses siguientes a la fecha de presentacion de
la primera solicitud. Esto implica preparar solicitudes multiples para obtener proteccion
en todos ellos.

Sistema tradicional de patentes

F

Presentacion de las

S EII 12 solicitudes en el
Presentacion extranjero
de la
solicitud en el
pais v

Figura 11. Representacion esquematica del sistema tradicional de patentes.

En cambio el sistema PCT, Figura 12, consta de una Unica oficina (“Oficina
receptora”) quién recibe una uUnica solicitud (“Solicitud internacional”), que tiene
efectos en cada uno de los “Estados designados”. Por su parte la Oficina receptora
realiza el examen formal de la solicitud y, bien la misma oficina (si desempefiase un
doble papel), bien la “Oficina de busqueda Internacional”; realiza un Informe sobre el
Estado de la Técnica internacional, que confiere una singular fortaleza a la patente
frente a las concedidas por cualquier otro procedimiento actual. Asimismo, las
solicitudes informes y concesiones aparecen publicadas en el BOPI, como cualquier otra
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solicitud a efectos de publicidad frente a terceros, entre otros motivos. Prevé la
posibilidad de proceder a un examen preliminar internacional de la solicitud
internacional, que da un informe a las oficinas que habran de determinar si conviene o
no conceder una patente, asi como al solicitante, emitiendo una opinion sobre la
cuestion de si la invencion reivindicada responde a ciertos criterios internacionales de
patentabilidad.

Asi, a los 12 meses de haber solicitado a nivel nacional se formaliza y presenta
la solicitud PCT, permite comenzar la fase de solicitud nacional a los 30 meses. En
algunos casos, listados posteriormente el plazo es de 20 mese cuando no se haya
presentado una solicitud de examen preliminar internacional antes de 19 meses,
contados desde la fecha de prioridad.

El sistema PCT pretende simplificar, dinamizar y economizar la solicitud de
proteccion por patente, para usuarios y administraciones pertinentes.

El sistema PCT

Entrada
en fase
nacional
Publicacicn
(meses) internacionsl
u] 12 16 18
| | | | ' o
Presentacion Presentacian Infome Presentacion de solicitud de
de soliciud de solicitud de blsgueda examen preiminar intemacions
nEciona PCT inemacional
\ Entrada
en fase
Examen nacions
prefiminar 30
internacional™
* Paratodos los Estados designados alos que aln no
s2 aplica el nuevo Articulo 22(1), 2l sclicitante debe decidir Capituio I

enire presentar |a soliciiud de examen preliminar
intemacional a los 18 meses o entrar en la fase naciona
alos 20 meses

Si el solicitante desea recibir un informe de examen
preliminar infernacional, debe presentar una soliciiud de
examsn prefimnar intermaciona

Figura 12. Representacion esquematica del sistema PCT.

4.2.1.- Fase Internacional.

En nuestro caso patentaremos en Espafia, Turquia, Egipto, Siria, USA, Grecia,
Marruecos, Italia, Argentina.

Las alusiones al Reglamento de Ejecucion del Tratado PCT vy el propio Tratado,
se haran mediante “Regla” (cuando se trate del primero) y Articulo (cuando se trate del
segundo).
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a.- Donde presentar.

El procedimiento PCT comprende dos fases principales. Comienza con la
presentacion y el consiguiente otorgamiento de fecha de solicitud por parte de la Oficina
receptora, elegida atendiendo a criterios de domicilio nacionalidad.

b.- Funciones Oficina receptora.

La oficina receptora se encarga de asignar la Administracion de Busqueda
Internacional (en adelante ISA, en su lexicalizacion en inglés), ademas de asignar la
Administracion de Examen Preliminar Internacional (en adelante IPEA, en su
lexicalizacion en inglés). También dicta los idiomas o idioma de presentacion de la
solicitud, fija el importe de la tasa de transmision (en caso de que tuviera que hacer el
traslado a la Oficina internacional por los motivos anteriormente citados), (véanse arts.
16.2, 32.2 y reglas 12.1.a y c¢), y 14.1.b)). Para todo lo anterior existe, evidentemente,
una armonizacion legal y aunque la Oficina nacional dicta requisitos y exige basandose
en legislacion nacional, es miembro del PCT y todo lo hace segin normas previstas en
su reglamento.

La OEPMy el PCT:

Aunque sus primeros antecedentes se remontan a 1820, el Registro de la
Propiedad Industrial comienza a funcionar como organismo autdnomo desde 1975,
dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y responsable de la
gestion de sus recursos. Cambia de nombre en 1992, y pasa a ser la “Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas”. Como oficina de propiedad industrial de un Estado contratante
del PCT, acata este reglamento, al igual que el del Convenio de la Union de Paris (en
adelante CUP). Representa un papel primordial a nivel mundial, pues es ISA desde
1995 e IPEA desde 2001; ademas de ser Oficina receptora.

¢. Tramitacién solicitud.

Lo primero que comprueba la Oficina receptora es su competencia respecto a la
tramitacion (si el solicitante es nacional o residente del un miembro del PCT, véase
regla 19.1 o0 2) y el idioma en que se ha redactado la solicitud (véase regla 12.1). En el
caso de no poder tramitar la solicitud a tenor de este ultimo requisito, envia la solicitud
a la Oficina internacional para que sea esta quien actie como tal (véase regla 19.4).

El segundo paso es echar un vistazo rapido para comprobar si se cumplen los
requisitos minimos formales y materiales, a fin a fin de conceder o denegar una fecha de
presentacion. Si todo es correcto, a partir de ese momento empezara a correr el estado
de la técnica para la patente en cuestion (véase art. 11.1).
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En una segunda inspeccién mas exhaustiva, comprueba la correcta inclusion de
los dibujos (y que el texto que acompafia sea el adecuado, véase 14.2)), si la solicitud ha
de ser traducida (véanse reglas 12.3 y 12.4) y las irregularidades formales (margenes,
redaccion etc., véase art.14.1). Asimismo, no se otorga fecha de presentacion si la
Oficina receptora detecta un impago de las tasas exigidas. Luego se entrega el ejemplar
original a la Oficina internacional y la copia de bisqueda a la ISA (art.12 y reglas 22.1y
23.1), por otra parte, si el solicitante lo desea, lo pide con anterioridad, y paga la tasa
correspondiente, puede recibir copias certificadas de la solicitud, emitidas por la Oficina
receptora.

d.- La Oficina Internacional como Oficina receptora.

La Oficina internacional funciona en calidad de receptora para miembros del
PCT, aunque solo las acepta si cumplen con las disposiciones de seguridad nacional
(esto es aplicable a toda oficina), si (como hemos dicho antes) comprueba que por
domicilio o idioma del solicitante, no es de su competencia. Asimismo puede hacerlo si
esta facultado para ello por su nacionalidad o residencia.

e.- Transmision de la solicitud a la Oficina Internacional.

A parte de transmitirle una solicitud cuando la Oficina nacional no la acepta por
nacionalidad, residencia del solicitante o el idioma de presentacion, cabe mencionar que
también se transmite cuando existe consenso entre ambas oficinas y el solicitante para
realizar el traslado (regla 19.4). Esto depende del cumplimiento de los requisitos de
seguridad nacional y el pago de una tasa en francos suizos, euros o ddlares
estadounidenses (no todos las oficinas la exigen). Para una solicitud recibida y
oficialmente aceptada en una Oficina nacional que posteriormente, por las razones antes
mencionadas, haya sido enviada a la Oficina internacional, el plazo comenzara el dia
que fue recibida en la primera. Siempre se cuenta el plazo mas largo, en favor del
solicitante. Sin embargo el mes de plazo para abonar esta ultima tasa comienza cuando
se recibe en la segunda oficina (también en favor del solicitante). Asi mismo, si se
hubiera pagado ya una tasa de deposito en la Oficina nacional distinta de la que se debe
abonar en la Oficina internacional, dicha diferencia le sera reembolsada al solicitante.
Por ultimo se comprueba el derecho del mandatario nombrado por el solicitante para
actuar ante la Oficina internacional (regla 83.1bis) y si la ISA elegida por el solicitante
es competente en su caso.

f.- Documentacion minima imprescindible.

Para que la Oficina pueda otorgar una fecha de presentacion, en la
documentacién debera contener: el petitorio — signando los estados deseados desde un
principio-, el nombre y los datos personales de solicitante — para identificarlo
debidamente-, una descripcion, una reivindicacion y un resumen (véanse art.3.2 y 3.3
Reglamento). Cabe puntualizar que para que la descripcion se considere completa y
correcta por al menos una de las oficinas receptoras designadas, en el caso de la materia
bioldgica, es imprescindible incluir un listado de secuencias (Regla 5.2.a) e indicaciones
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que contengan referencias al material bioldgico depositado. El contenido de la
descripcién es exactamente el mismo que el especificado en el procedimiento de
solicitud y concesion nacional. A nivel de contenido, los dibujos de la solicitud PCT (en
caso de contener texto en grafias no latinas) deberan ser transcritos al inglés o al
alfabeto latino.

Ademas, si el resumen se representara posteriormente, no influiria en la fecha de
presentacion. Del mismo modo, Si la solicitud PCT estuviera redactada en un idioma
en el que la misma oficina no pudiera tramitarla, esta se remitiria a la Oficina
Internacional.

La solicitud ha de presentarse ante la oficina nacional del Estado contratante, la
Oficina receptora de la solicitud internacional, aunque también puede presentarse
directamente en la Oficina Internacional. Si hubiera varios solicitantes, ocurriria lo
mismo, siempre que al menos uno fuese nacional o residente de un Estado contratante.
En caso de ser miembro del PCT y ademas del Protocolo de Harare de ARIPO, de la
Convencién sobre la patente euroasiatica, de la Convencidn sobre la patente europea o
del Acuerdo de Bangui tienen generalmente la posibilidad de presentar su solicitud
internacional en la Oficina de la ARIPO, la Oficina Euroasiatica de Patentes, la Oficina
Europea de Patentes o la Oficina de la OAPI, respectivamente.

En caso de que los o el solicitante hubiera nombrado un mandatario o
representante legal comun, el poder separado o copia del mismo, también podria ser
presentado posteriormente, sin que ello retrasara el ritmo del procedimiento (Reglas
90.4 y 90.5). Ocurre lo mismo los documentos de prioridad de una solicitud anterior que
se reivindica (puede presentarse hasta la fecha de publicacion, 18 meses tras la fecha de
presentacion oficial de la solicitud, fecha de la publicacién internacional, segun la Regla
17.1). La lista de secuencias también es susceptible de ser presentada mas tarde pero
esta sujeta a una tasa por entrega tardia (Regla 13ter).

A fin de poder otorgar fecha de presentacion, ademas de la documentacion
minima ha de abonarse la tasa correspondiente. El petitorio ha de realizarse en el
impreso reglamentario, facilitado por las oficinas receptoras y la internacional o podra
también presentarse, en forma de impresion de ordenador segun lo dispuesto en la
Instruccién 102(h) de las Instrucciones Administrativas del PCT, o en forma de
impresion de ordenador producido mediante el elemento PCT-EASY del programa
PCT-SAFE, que en este caso debe ser acompafnado de un disquete que contenga una
copia en formato electronico de los datos contenidos en el petitorio y una copia del
resumen. También se puede presentar como parte de una solicitud internacional
presentada electrénicamente con el programa PCT-SAFE. En la figura 13 se presenta un
ejemplo de impreso reglamentario de petitorio para la solicitud PCT.

Por su parte, el petitorio podra contener una reivindicacion de una o mas
solicitudes anteriormente presentadas en un Estado contratante del CUP o de la OMC,
que no forme parte del PCT, y deberd ir firmado por al menos un solicitante (persona
fisica o juridica) o por uno de sus agentes, desde el 1 de enero 2004.
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g.- La firma.

En lo referente a las solicitudes nacionales espafiolas, a priori, la firma no es
necesaria (véase Regla 26.2bis.a) y 14.5.) Por otro lado, la persona que entre en la
denominacion de “solamente inventor” no tiene que firmar el petitorio. La firma es, sin
embargo, imprescindible en caso de producirse una notificacion de retirada. Se hara en
nombre de todos los solicitantes (y/o inventores) por un empleado, del solicitante no
necesariamente formado en Derecho o Derecho de patentes (en caso de ser persona
juridica). Todo ello dependera de lo dictado por la oficina receptora. En caso de que el
solicitante fuese una persona fisica incapacitada, una empresa en quiebra delegaria la
firma en su representante legal.

Volviendo al petitorio, y en caso de hacer uso de representante, al menos uno de
los solicitantes habra de firmar un poder separado, cuyo ejemplar original o copia sera
presentado en la Oficina receptora™®.

Por ultimo, en el caso de que un solicitante o inventor quisiera proteger en
E.E.U.U. y no hubiera firmado el petitorio, han de realizarse los esfuerzos diligentes
para localizarlo y que lo haga, aunque, cabe la opcién de que presente una declaracion
que justifique satisfactoriamente la ausencia de firma ante la Oficina receptora y que
dicho petitorio o poder esté firmado por otro solicitante del grupo.

En nuestro caso se firma tanto el petitorio, como un poder separado para
designar representante (agente estadounidense) que gestione la solicitud en E.E.U.U.
Para evitar mayores problemas incluimos en la documentacion todas las partes que
conforman la solicitud de patente y especificamos que los solicitantes e inventores son
los mismos.

h.- Busqueda Internacional. Funciones ISA (Administracion de busqueda
internacional).

La copia se trasladada en su momento a la ISA, por parte de la Oficina nacional
o internacional, se examina de modo exhaustivo (el examen preliminar) y, luego se
emite un informe sobre dicho examen. Primero se comprueban ciertos requisitos de
contenido y luego de forma. De este modo, las funciones de la ISA, segln estas fases,
son:

La comprobacidn del contenido de los documentos, que comprende la unidad de
invencion (reglas 13 y 40), titulo y resumen y coherencia entre ambos (regla 37 y 38).
También se buscan los limites de la invencién reivindicada (y por tanto, el contenido de

! para solicitudes internacionales presentadas en o después del 1 de enero de 2004, las Oficinas
receptoras pueden renunciar la exigencia de que un poder separado o copia de ese poder sean
presentados.

? La Oficina internacional ha renunciado al requerimiento de que se presente un poder separado
o la copia de un poder general respecto de cualquier mandatario o representante comun indicado
en el Recuadro 1V del petitorio.
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la misma, véase art. 15 y regla 33.3). La ISA puede autorizar la correccion de errores
evidentes (de ahi la comprobacién formal) presentes en cualquier parte de la solicitud
salvo en el petitorio (de esto se tendria que encargar la oficina receptora). Ocurre lo
mismo con otros documentos que recibe’.

i.- Informe de Busqueda Internacional.

Por ultimo, emite el informe de busqueda internacional (reglas 42 y 43) o la
declaracién de que el informe no se emitira, y ademas la opinidn escrita (véase regla 43
bis); consiste en un documento no vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos de
patentabilidad.

El informe contiene los simbolos de la Clasificacion Internacional de Patentes,
indicacion de las areas técnicas que se han investigado, menciones a la falta de unidad
de invencion, y una lista de documentos relativa al IET. Asimismo, si alguna de las
areas técnicas relativas a alguna reivindicacién no se ha podido investigar de modo
exhaustivo, también se estimara en el informe. Evidentemente el hecho de que no se
pueda realizar una busqueda provechosa con respecto a alguna reivindicacion, no
implica ni se refiere a falta de diligencia, con que este apartado, contenido en las reglas
42y 43, no debe interpretarse de ese modo.

La ISA cuenta con 3 meses desde la fecha de recepcion de la solicitud (copia)
para realizar la bldsqueda, lo que supone 16 0 9 meses desde la fecha de presentacion,
como en todos los casos, en el plazo que expire mas tarde. Esta fase concluye con la
emision la de la opinion escrita al solicitante y a la oficina internacional. Esta emision se
produce de oficio, a menos que no se haya procedido a la busqueda por referirse la
solicitud internacional a una materia sobre la que la ISA no tenga el deber de buscar
(véanse Art. 17(2)a)i) y Regla 39.1). Tampoco sera emitido cuando, por incumplimiento
de requisitos que competan a descripcion, reivindicaciones o dibujos, sea materialmente
imposible realizar la busqueda o si, contuviese alguna secuencia de nucleétidos y el
listado faltase, tuviese algun defecto formal o fuese ilegible electronicamente. Como en
casi todos los casos, la emision no se producira a falta del pago de la tasa por entrega
tardia del listado.

Cuando la emision del informe de busqueda no tiene lugar, la ISA realiza una
declaracion de ello y la publica de modo que forma parte de la publicacion internacional
de la solicitud. A pesar de ello, la solicitud internacional sigue siendo apta, pero la IPEA
quedara exenta de su obligacion de hacer el examen preliminar, pues carecera de
informe de busqueda en el que basar el examen (véanse reglas 48.2a)v) y regla 66.1 €)).

Volviendo a la emisién de la opinidn escrita, esta no serd publicada internacionalmente
con la solicitud. En principio, tampoco existen procedimientos formales para el
solicitante pero este puede enviar observaciones informales a la Oficina internacional, y
esta Gltima ha de comunicarlas a las Oficinas designadas (ISA e IPEA), junto al Informe

! La correccién de los errores evidentes de las reivindicaciones o los dibujos los autoriza la ISA,
en cambio, si la solicitud ademas se hubiera modificado tendria que hacerlo la IPEA.
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preliminar internacional sobre patentabilidad en el momento de ser enviado (si se
enviase).

Una vez haya recibido el informe de busqueda internacional, el solicitante tiene
la oportunidad de presentar modificaciones en la solicitud, a tenor del articulo 19 y la
regla 46 no se presentan en las Oficinas designadas o en la ISA sino en la
administracion de busqueda y se presenten en los dos meses subsiguientes a la
recepcion de dicho informe. So6lo existe una Unica posibilidad de presentarlas y han de
referirse Unicamente a las reivindicaciones. A pesar de no ser necesarias cuando se
presenta una solicitud de examen preliminar internacional, se suelen presentar para
delimitar de forma mas precisa la proteccion provisional, y por tanto, se publican a los
18 meses de la fecha de presentacion, junto a las solicitudes internacionales y el informe
de busqueda.

j.- Informe preliminar sobre patentabilidad.

Es el informe emitido por la Oficina internacional dentro de los 30 meses desde
la fecha de presentacion (o prioridad), en caso de que no se presente solicitud de
examen preliminar internacional, y que esta basado en la opinion escrita de la ISA.

4.2.2.- Responsabilidades generales en el sistema PCT.

La OMPI es la encargada de coordinar internacionalmente el sistema PCT,
puesto que coopera con las distintas oficinas que interactian en dicho sistema
(regionales, nacionales, IPEA e ISA).

La Oficina internacional asesora tambien a los Estados miembros PCT y a los
que estan en vias de serlo. Informa sobre las directrices que han de seguir los nuevos
miembros para transponer este sistema al Derecho nacional, y salvar cualquier
contradiccion legislativa que hubiera en el mismo con respecto al Tratado y al
Reglamento.

Normalmente ciertas normas administrativas concretas se rigen por el ambito
legislativo nacional (decisiones o directrices que afectan al solicitante de parte de la
Oficina nacional), pero desde la OMPI se dicta como establecer ciertos procedimientos
internos que beben indirectamente de la legislacion PCT. Por otro lado realiza una labor
de difusion con respecto al PCT a nivel mundial, ofreciendo seminarios a cerca de dicho
sistema, impartidos por personal de la OMPI, y por otro se encarga de la difusion por
medios electronicos. La actualizacidn constante de datos sobre el PCT en la pagina web
de la OMPI (http://www.wipo.int/pct/es, en castellano), la Gaceta PCT y el PCT
Newsletter son algunos ejemplos de ello.!

! La pégina de avisos y tasas, de nueva incorporaciéon y cuya pagina es

http://www.wipo.int/pct/es/fees , es otro recuso a disposicion del solicitante.
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Cabe recordar que la OMPI funciona como Oficina receptora para todos los
solicitantes de sus Estados miembros, funcion que analizaremos en detalle a
continuacion:

4.2.3.- La Oficina Internacional (IB) de la OMPI: servicios respecto de las
solicitudes internacionales.

Si la Oficina recibe una solicitud de parte de una Oficina nacional o regional
porque la primera Oficina no pudiera hacerse cargo de la solicitud (por razones
linglisticas), la envia a la OMPI y esta, como Oficina receptora, realiza un segundo
examen formal; cotejando la solicitud con la original. Entre sus funciones como Oficina
receptora estd la remision a las Oficinas designadas copias de las solicitudes
internacionales y de los informes de bdsqueda internacional, asi como de otros
documentos relacionados. Cuando el solicitante pide que se realice el examen
preliminar internacional, esta oficina realiza el examen formal a estos efectos y, desde el
1 de enero de 2004 comunica los informes del examen preliminar internacional a las
Oficinas designadas o elegidas. Ademas de traducir titulos y resimenes para su
posterior publicacion (al inglés y al francés), traduce los informes de basqueda y los
informes de examen preliminar internacional sobre patentabilidad (al inglés). Por
ultimo, se encarga de publicar las solicitudes en La Gaceta PCT.

4.2.4.- Renuncia de las Oficinas y Administraciones.

A partir del 1 de enero de 2005, y con relacién a las solicitudes internacionales
depositadas a partir del 1 de enero de 2004, las Oficinas y administraciones no estaran
en la obligacion de requerir la entrega de un poder separado para un mandatario o
representante comun indicado en el petitorio en el momento de presentacion de la
solicitud internacional. No obstante, podran hacerlo en situaciones especiales, aln
habiendo renunciado a la misma en un primer momento. Esta renuncia se publicara en
los medios que dispone la OMPI para ello.

4.2.5.- Publicacion internacional: cuando, quien, fases. Publicacién anticipada.
Efectos y frecuencia. Preparativos técnicos.

La publicacion de la solicitud no suele producirse antes de los 18 meses de la
fecha de prioridad o presentacion (a no ser que el solicitante lo desee y siga una
estrategia al respecto), si bien es cierto que se produce electronicamente y lo antes
posible, dentro de dicho plazo, en la Base de Datos del PCT (www.wipo.int/pctdb).

La Oficina internacional traducira el titulo, resumen e informe al inglés, en caso
de que el solicitante no hubiera presentado tales documentos en ese idioma. Los idiomas
admitidos para la publicacion de las solicitudes son el arabe, aleméan, chino, espafiol,
inglés, japonés o ruso. A partir de abril de este afio pasado (2006), la Oficina
internacional publica Unicamente en Internet (motivada por nuevas politicas de
proteccion del medio ambiente) y desde abril notifica al solicitante la publicacion
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mediante el formulario PCT/IB/311. No obstante, si el solicitante lo desea y demanda se
le podran remitir copias impresas. También desde abril se abandona el PCT impreso.

En la publicacion siempre aparecen el resumen y los datos bibliograficos, las
reivindicaciones, los dibujos y el resumen (siempre o también en inglés). Por otra parte,
si fuera necesario para ofrecer informacion completa a terceros, se incluyen la
declaracion necesaria para modificar las reivindicaciones, - explicando cualquier dato
que afecte a las reivindicaciones (véase articulo 19) y cualquier otra declaracion
necesaria para identificar al solicitante y su deseo de solicitar Regla 17.4- ; las propias
modificaciones y datos relacionados con el material bioldgico a tenor de la Regla 13bis
(Regla 48.2a)viii)). A peticion del solicitante se publicara también informacion sobre la
reivindicacion de prioridad considerada no presentada (porque el solicitante haya
decidido retirarla, a continuacién se especificard como y porqué); la peticion denegada
de un error evidente (es un modo de que el solicitante muestre el error por parte de la
Oficina) (véase Regla 91.1 f)).

Las comunicaciones de publicacion a los Estados designados se realizan por la
Oficina Internacional, dicha comunicacién sirve como prueba de la recepcion de la
solicitud por las Oficinas designadas Regla 47.1c-bis)), formulario PCT/IB/308
(Primera notificacion) para aquellas Oficinas que an no aplican el Articulo 22(1)*
modificado y el formulario PCT/IB/308 (notificaciones segunda y adicionales)

La publicacién internacional no se realiza a menos que el solicitante lo haya
solicitado expresamente (siempre) y que el informe de busqueda internacional esté
disponible. No obstante, en caso de que no lo esté, se puede adelantar la publicacién
abonando la tasa correspondiente (Articulo 21(2)(b) y Regla 48.4(a)). La proteccion
que la publicacion surte sobre la solicitud es meramente provisional y tiene los mismos
efectos que los que tuviera una solicitud nacional no examinada (depende de la
legislacion nacional), a condicion de que esté debidamente traducida en los idiomas
citados (pueden ser solo las reivindicaciones), de que la Oficina designada haya recibido
una copia de la solicitud tal y como se publicé o, si se publica anticipadamente, en el
plazo de 18 meses después de la fecha de prioridad/presentacion.

Cuando se produce la publicacion internacional la solicitud pasa a formar parte
del estado de la técnica.

La publicacion internacional de la solicitudes internacionales y la publicacién de
la Gaceta del PCT tiene lugar los jueves salvo si el jueves en cuestion es un dia en que
la Oficina Internacional no esta abierta al publico, por ejemplo, el jueves siguiente al
primer domingo de septiembre y ciertos jueves del periodo de Navidad y Afio Nuevo.
En esos casos, es preciso informarse en la Oficina Internacional sobre las fechas de
publicacion (posiblemente, aunque no siempre, el miércoles anterior).

! Véase articulo 20 del Tratado PCT. En el mismo se cita que hay oficinas designadas que han
renunciado al requisito de que la Oficina internacional les envie la solicitud y el informe de
busqueda. Si esta renuncia no se ha dado, lo dispuesto en el articulo 22.1 no se aplicara.

2 \Volumen I, Anexo B2/IB de la Guia del solicitante PCT.
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Los preparativos técnicos para la publicacion internacional finalizan
normalmente 15 dias civiles antes de la fecha efectiva de publicacién pero podréan
finalizar mas de 15 dias antes de la fecha de publicacion cuando esa fecha de
publicacion no sea el jueves “habitual” debido a que la Oficina Internacional no esta
abierta al publico (véase mas arriba), o cuando haya varios dias de vacaciones oficiales
que caigan en ese periodo de 15 dias.

4.2.6.- Retirada de la reivindicacién de prioridad con objeto de retrasar la
publicacion (Regla 90bis.3).

El solicitante puede retrasar la publicacion internacional (véase Regla 90 bis.1.c)
si retira cualquier reivindicacién de prioridad pero la declaracion (imprescindible para la
retirada, asi como la firma de todos los solicitantes tengan o no representante comdn o
por dicho representante segun Regla 90bis.5) debe llegar antes de la finalizacion del
plazo para los preparativos técnicos de la publicacion internacional. Para retirar una
prioridad es primordial que su plazo no haya finalizado; de este modo se vuelve a
computar a partir de la fecha de prioridad anterior, la que resulte de la modificacion. Por
otra parte, es necesario realizar una declaracion para la retirada efectiva y es muy
recomendable mencionar en ella que lo que se pretende es evitar o retrasar la
publicacion de la solicitud (evita confusiones y es siempre posible).

4.2.7.- Examen preliminar internacional.

En caso de que el solicitante si presentara la solicitud de examen preliminar
internacional, la opinion escrita de la ISA se considerara como la de la IPEA, aunque
puede darse el caso de que la IPEA no acepte opiniones de algunas ISA. Las
observaciones que el solicitante elabore sobre la opinidn escrita motivada por el informe
de busqueda no seran enviadas a la IPEA (véase Art.34).

En caso de emitirse el informe preliminar, la Oficina internacional no enviaré las
observaciones informales a las Oficinas designadas o elegidas. En nuestro caso, el
titular de la patente, el CSIC, no solicitara este examen preliminar, con la seguridad de
haberse realizado todas las blsquedas oportunas que garanticen la inexistencia de
objeciones para su proteccion.

4.2.8.- Presentacion de la solicitud de examen preliminar internacional.

La solicitud del examen preliminar internacional se realiza por parte del
solicitante 0 mandatario en la IPEA .Es alli donde se hace la presentacion de la solicitud
dentro de los 19 meses transcurridos desde la fecha de solicitud (segun el plazo que rija
en cada caso, hasta que prescriban 20 o 30 meses para la entrada en fase nacional,
véanse articulo 34 y Regla 54.bis.1a)'. También puede presentarse dentro de un plazo de

! Respecto de todas las Oficinas designadas para las que el plazo de 20 meses del Articulo 22(1)
se siga aplicando después del 1 de abril de 2002. También se dicta el plazo para realizar el
examen preliminar internacional.
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3 meses del informe de bdsqueda internacional y la opinidn escrita de la ISA, o de un
plazo de 22 meses desde la fecha de prioridad. El solicitante siempre puede elegir el que
finalice mas tarde.

La presentacion a examen implica la eleccion automética de los Estados
designados. En principio, no se puede excluir ningin estado de la eleccion pero el
solicitante si puede retirar la eleccion en lo sucesivo, aungque no se admite la eleccion
tardia. Con respecto a la firma al menos uno de los solicitantes ha de firmar la peticidn
de examen.

4.2.9.- Comienzo examen.

Tras la peticion de examen preliminar la IPEA se pone en marcha, en primer
lugar, comunicando al solicitante la llamada “opinién preliminar” sobre los requisitos
de patentabilidad de la invencion, sin embargo, no es vinculante con respecto al
examen. Simplemente se centra en los requisitos mencionados y su “viabilidad” con
respecto a los Estados elegidos.

El solicitante puede exigir que el examen preliminar comience de modo
anticipado, pero, a su vez, tal examen no podrd comenzar a menos que la IPEA esté en
posesion del informe de busqueda (o la declaracion de que no se emitira), la opinion
escrita de la ISA y las tasas pertinentes pagadas (cabe la posibilidad de que al solicitante
le sean reembolsadas el 100% de estas tasas'). Evidentemente, si el solicitante declara
haber modificado ciertas reivindicaciones es imprescindible que estas se tengan en
cuenta, asi como las traducciones de las mismas.

4.2.10.- Objetivos del examen.

La opinion preliminar a la que da lugar el examen no sélo le proporciona
informacién al solicitante sobre la fortaleza de su patente en los distintos elegidos,
ademas la obtiene acerca del panorama actual del estado de la técnica y el concepto de
unidad de invencion. Es importante comentar que s6lo se examinaran las
reivindicaciones sobre las que se haya hecho el informe de blsqueda (véase Regla
66.1.e) y 66.2a)vi)), y los criterios de valoracion relativos a la unidad de invencion son
iguales a los utilizados en la busqueda (Regla 13).

4.2.11.- opiniodn escrita admision de examen y respuesta.

Por otra parte si la IPEA comprueba que las reivindicaciones abarcan, en
realidad, méas de una invencién (evidentemente, se presenta una solicitud por invencion)
estd en la posicion y el deber de limitarlas o de requerir el pago de tasas adicionales por
reivindicacion incluida y no abonada. En este punto el solicitante tiene derecho a

! Cuando la solicitud de examen preliminar se considere no presentada (Regla 58.3) 0 ) cuando la
solicitud de examen preliminar se retire antes de haberse iniciado el examen preliminar internacional
(Acuerdo entre la IPEA y la OMPI)
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protestar por esto ante la IPEA y a establecer una invencidon principal, pero tendra que
pagar.

La opinion escrita de la ISA, se considerard como la opinion escrita de la IPEA,
salvo en el caso de que la primera no acepte la opinion de la segunda. Esto ocurre en
algunas oficinas, sin embargo, si ocurre lo contrario s6lo se emitird esa opinion escrita.
Si se emite una segunda opinion escrita, el solicitante puede responder. Tendra 3
meses para hacerlo, con argumentos o modificaciones, a la IPEA (exclusivamente) y
debe también entrevistarse con el examinador (es posible hacerlo méas de una vez). Si no
se responde en el informe aparecera solo la opinion escrita de IPEA y la solicitud no se
considerara ni retirada ni abonada.

4.2.12.- Informe preliminar internacional sobre patentabilidad.

El informe al que da lugar el examen se puede emitir en varios plazos, segun la
fecha de la que partamos. Si se hace desde la fecha de presentacion, se cuenta con 28
meses; si se hace desde el comienzo del examen preliminar internacional o desde la que
la traduccion llega a la IPEA son 6 meses puede contener “anexos”, modificaciones o
correcciones autorizadas por la IPEA, en los que se basa el informe (Regla 70.16a)). Las
modificaciones pueden substituirse o invalidarse por suponer una ampliacion de la
invencion.

El informe se envia al solicitante y a la Oficina internacional, y a su vez esta
traduce al inglés y envia luego el informe a las Oficinas elegidas (no traduce anexos).

4.2.13.- Demora informe.

El informe se puede demorar por culpa del solicitante, de la ISA o de la IPEA.
En caso de que el culpable sea el primero, puede ser por falta de pago, demora a la
ahora de corregir errores en la solicitud, presentacion tardia de documentos
(declaraciones, modificaciones...).

Si se trata de la ISA, cabe la posibilidad de que tarde en emitir el informe,
retrasando todo el proceso. Por Gltimo la IPEA se puede haber demorado en emitir la
opinion escrita, o declarar falta de unidad de invencion (en este caso la culpa seria
indirecta, el responsable seria el solicitante) y produciria un retraso en el proceso.

4.2.14.- Mandatarios y representantes.

A pesar de haberlos mencionado varias veces a lo largo del procedimiento PCT,
conviene aclarar ciertos puntos.



76
CSICy OTT-CSIC

En primer lugar, el mandatario® suele ser una persona experta nombrada por los
solicitantes, en cambio, un representante comin es uno de los solicitantes, nombrado
por sus homologos a tal efecto.

A tenor del articulo 49, cualquiera que tenga derecho a ejercer ante la Oficina
receptora (abogado, agente etc.) puede ejercer de mandatario ante cualquiera de las
Oficinas implicadas en la fase internacional (nacional o residente de Estado miembro
PCT). La Regla 90.1c) y b) concreta que puede nombrarse y la 90.1d) especifica que
puede haber mandatarios secundarios, sin embargo existe diversos modos de hacer el
nombramiento, segun la estrategia, las circunstancias o el modo de solicitar.

En la primera circunstancia, no ha sido nombrado nadie, por tanto la Oficina
asume que el representante coman es el que primero aparece en el petitorio. Como se ha
mencionado, se considerara que el representante comudn actla siempre en nombre de
todos los solicitantes, salvo en el caso de la firma de declaracion de retirada. Los
solicitantes pueden revocar también un nombramiento y el mandatario, naturalmente,
estd en su derecho de renunciar a serlo, a tenor de la Regla 90.6%. Este ente puede
figurar en un poder separado (una solicitud y un solicitante), en uno general (varias
solicitudes para un solicitante), en el petitorio o en la solicitud de examen preliminar. El
poder general puede presentarse, de modo alternativo en cualquiera de las Oficinas o
Administraciones implicadas, exceptuando la Oficina internacional.

A continuacion, se enumeran graficamente los modos de nombramiento, Figuras 14 a
17:

1) Los solicitantes nombran mandatario comun (véase 90.1.a)), Figura 14:

solicitante A ]

solicitante B ] solicitante C

Y

mandatario X ]

Figura 14.

! Definicion DRAE: 2. m. y f. Der. Persona que, en virtud del contrato consensual llamado mandato,
acepta del demandante representarlo personalmente, o la gestion o desempefio de uno o mas negocios.

2 Los causahabientes de los solicitantes también podran revocar. La revocacion de un
mandatario implica la consiguiente revocacién del mandatario secundario que el primero
hubiere nombrado. Si un mandatario se nombra con posterioridad a otro, el tltimo subroga al
segundo.
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2) Los solicitantes nombran a un representante comun (véase Regla 90.2.a)), Figura
15:

[ solicitante B ]

solicitante A

l solicitante € J

Figura 15.

3) Nuestro caso, una empresa (CSIC) actla como representante comun de los
solicitantes y este, a su vez, nombra a otro mandatario, figura 16:*

solicitante B J

I solicltante A

solicitante C ]

v

I mandatario X

Figura 16.

4) No se nombra a ninglin mandatario o representante comun y el primer solicitante
que figura en el petitorio se considera este altimo, Figura 17:

[ solicitante A W ’ solicitante B ’ ( solicitante C ]
T

‘

[ mandatario X ]

Figura 17.

L El mandatario X (CSIC) puede firmar, en nombre del representante comin nombrado, todos
los documentos de todos los solicitantes, incluidas las declaraciones de retirada (Regla 90.3.c)).
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4.2.15.- Caso Argentinay E.E.U.U.

En nuestro caso, los paises méas conflictivos para patentar han sido Argentina 'y
E.E.U.U. El primero no es miembro del tratado PCT, con lo que se ha decidido hacer
los trdmites por medio de un mandatario comun, nacional o residente, de un pais que si
lo sea y realice las gestiones pertinentes en dicho pais. Asi se firmaria un poder que
faculte a un agente nacional o residente de un Estado PCT (Espafia, por ejemplo) para
solicitar en Argentina. En el apartado de contratos se presenta el contrato que el agente
firmaria para gestionar la patente en la Oficina nacional Argentina, el INPI (Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial). Como ya se ha mencionado en caso de que se
diera la peticion de retirada de la patente se necesitaria la firma y el consiguiente
consentimiento de todos los solicitantes.

Argentina es un caso peculiar, por no ser PCT, y por ello bien merece que
especifiqguemos ciertas diferencias referentes a los plazos (las fases son similares a las
del procedimiento nacional).

En el apartado referido al procedimiento nacional espafiol se menciona el
conflicto administrativo vigente que trae consigo el hecho de que en teoria , las CCAA
estén autorizadas a notificar y a actuar en un primer momento, en realidad sélo lo hacen
como mero depdsito. Esto Gltimo es lo que rige la legislacion nacional argentina, cuya
oficina procederd a comprobar los requisitos formales y notificara al solicitante la
existencia de defectos formales. El solicitante contard con 90 dias consecutivos para
subsanarlos, sin ampliar en su modificacion el objeto de la invencion. Para otorgar fecha
de presentacion se precisan los mismos requisitos que el la Ley 11/86, y si la solicitud
se hubiese depositado en una oficina de correos o en las delegaciones nacionales
correspondientes, persiste el principio que favorece al solicitante con respecto a la fecha
de prioridad (fecha de presentacion otorgada en el momento de la recepcion en la
oficina correspondiente; plazo maés largo). Si transcurre este plazo sin subsanarse los
defectos se deniega la patente.

Después la solicitud es objeto de un examen formal preliminar y la
Administracion nacional de patentes realiza unas observaciones con las que el
solicitante contara con 180 dias consecutivos a partir de la notificacion de las mismas
para responder o completar la solicitud debidamente. De no hacerlo, la solicitud se
considerara abandonada, sin embargo, si el defecto se refiriese a la prioridad extranjera,
traduccion de la misma o documentos de cesion se reanudarian los tramites, pero se
perderia la fecha de prioridad inicial.

Transcurridos 180 dias consecutivos y después de haber subsanado defectos
formales, la Administracion Nacional de Patentes publica la solicitud, siempre a efectos
de publicidad frente a terceros, dentro de los 18 meses transcurridos desde la fecha de
presentacion. Asimismo se puede adelantar la fecha de publicacion, siempre que se haya
abonado la tasa correspondiente y se haya realizado el examen preliminar formal. A los
60 dias de su publicaciéon cualquiera puede formular las observaciones pertinentes y
fundamentadas para evitar su concesion (incumplimiento de requisitos de
patentabilidad). Una vez transcurrido este Gltimo plazo se procede a realizar el examen
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de fondo, que incluiria las observaciones de terceros (si constituyeran un motivo que
implicaria la denegacion de la patente desde el punto de vista legal).

Los tramites hasta su publicacion son confidenciales, aunque el solicitante o
agente autorizado por este (mandatario PCT en nuestro caso) puede mantenerse
informado sobre todo el proceso y en contacto con su examinador, como suele ocurrir
en todo procedimiento nacional, para tranquilidad del solicitante.

En EE.UU. lo que prima es el primero en inventar “first to invent” mientras que
en la UE lo que prima es la fecha de solicitud. La referencia en materia de legislacion
estd en el United States Code (USC), que en sus articulos de 102 al 103 especifica qué
requisitos ha de cumplir la solicitud de patente para concederse.

Estados Unidos si es miembro PCT, pero debido a sus particularidades
legislativas bien merece que repasemos elprocedimiento de la patente de nuestro caso en
ese pais.

La busqueda realizada de modo previo a la solicitud nos garantiza que no existe
otra patente similar, por tanto, no existe peligro a efectos de novedad (habra patentes
similares, y todo depende del examinador, pero contamos con mucha seguridad a esos
efectos).

En primer lugar conviene definir qué es una patente bajo legislacion
estadounidense: la publicacién implica la concesion de los derechos derivados de la
misma. A tenor del 102.a) solamente afecta con respecto a la novedad todo lo publicado
en todo el mundo o en uso o venta en EE.UU. Las divulgaciones hechas durante el afio
previo a la fecha de solicitud de la patente estadounidense, realizados por el propio
solicitante no seran relevantes para esa patente a efectos de novedad (en este caso no
existen patentes previas realizadas por el mismo solicitante). Sin embargo, bajo el
articulo 102.b) si podrian serlo. EI 102.b) dicta que es relevante todo lo anterior a un
afio antes de la fecha efectiva de solicitud de la patente en EEUU. EIl periodo de un afio
con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente se Illama periodo de gracia “grace
period”.

Por tanto y teniendo en cuenta estos dos articulos, la estrategia es realizar todas
las solicitudes a la vez, ya que el afio de gracia, no afecta a solicitudes europeas.

4.2.16.- Fase nacional.

Para entrar en esta Ultima fase del procedimiento el solicitante debera realizar los
actos que indiquen su intencion dentro de los plazos indicados, si no la solicitud perdera
sus efectos en los Estados designados, con las mismas consecuencias que una retirada
(véase Art. 24). Una vez comienza la fase en cuestion el curso de la solicitud es idéntico
al de una patente nacional (en el pais en cuestion), Figura 18.
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Capituk |

20 Entrada
en fase
nacional

Presentacion de soficitud de
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internaziong ™"

‘ Capiéulo

Figura 18. Representacion esquematica del sistema PCT antes de su entrada en fase
nacional.

4.2.17.- Requisitos basicos entrada fase nacional.

En primer lugar hay que abonar la tasa correspondiente en la Oficina nacional vy,
si la solicitud no hubiera sido presentada ni publicada en un idioma aceptado por la
oficina nacional en cuestion. Si el examen preliminar internacional se ha realizado
dentro de los 19 meses, se cuenta con 30 meses como minimo (depende de Estado
designado). Si el Estado designado de que se trate ha sido elegido después de los 19
meses a partir de la fecha de prioridad o si el procedimiento en virtud del Capitulo Il no
ha sido utilizado en relacién con ese Estado designado, el plazo limite para la mayoria
de los Estados es de 30 meses a partir de la fecha de prioridad aunque ciertos Estados
conservan el plazo de 20 meses contados desde la fecha de prioridad para entrar en fase
nacional por el Capitulo 1.

Los plazos de entrada en la fase nacional son, en ciertas Oficinas, incluso
mayores a los 20 6 30 meses. Como Regla general, el plazo para la entrada en la fase
nacional es, como minimo, de 30 meses a partir de la fecha de prioridad (Articulos 22 y
39), segun el procedimiento de los Capitulos 1 y II.

Anteriormente, se ha comentado que se introdujo una modificacion con respecto
al plazo, en virtud del articulo 22.1 en 1 de abril de 2002, pero hay Estados en los que
aun no se aplica y rigen los 20 meses desde la fecha de prioridad.
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Las tasas nacionales que se han de pagar son por lo general equivalentes a las
tasas exigidas para la presentacién de una solicitud nacional o regional. No obstante,
ciertas Oficinas cobran tasas de presentacion, de busqueda o de examen nacionales o
regionales inferiores, o reembolsan ciertas tasas, cuando existe un informe de bisqueda
internacional o cuando se ha establecido un informe de examen preliminar
internacional. Si se solicita la realizacion anticipada de este ultimo, se entraria también
anticipadamente en fase nacional.

Por otra parte si lo que entra en fase nacional es la reivindicacion de una
prioridad anterior, ha de presentarse copia certificada de la solicitud anterior (no es
necesario hacerlo en cada Oficina designada). Asi, el solicitante pide la copia y es la
Oficina internacional la encargada de enviarla a las oficinas. Los plazos se aplican
aunque haya habido retrasos en la fase internacional.

Estos son los requisitos basicos. Existen requisitos adicionales que pueden completarse
fuera de los plazos mencionados como el nombramiento de mandatarios, indicacion de
domicilio legal (para envio de notificaciones), declaraciones del inventor/es y
documentos de cesion o similares.

El PCT garantiza al solicitante la oportunidad de modificar la descripcion, las
reivindicaciones y los dibujos ante la Oficina designada o elegida, es decir, pueden
presentarse otras modificaciones al entrar en la fase nacional o, dentro de un plazo
prescrito, después de esa entrada.

Como es logico, si hubiera problemas con respecto a la traduccion (que se
amplie el ambito o alcance de la invencion con respecto al original) la autoridad
nacional competente estard en su derecho y deber de limitar las reivindicaciones cuya
traduccion no se ajuste al original (articulo 46). En realidad, no es necesaria que la
traduccion sea jurada y solo las Oficinas de Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido
piden traduccion “verificada”.

En esta fase del proceso es absurdo pensar que pudiera haber discrepancias con
respecto a los requisitos de patentabilidad. Sin embargo, el sistema PCT deja margen a
las legislaciones nacionales, sobre todo en lo referente al estado de la técnica (novedad).
Por tanto, el PCT no impide requerir al solicitante documentos relativos a los requisitos
de patentabilidad.
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5.- Analisis de Valoracién de la Patente: la Gestién

No es facil encontrar un modelo que explique de forma cuantitativa la creacion de valor
surgida de la transferencia de tecnologia en las universidades y centros publicos hacia
las empresas mediante nuevos productos 0 procesos.

La creacion de patentes, se entiende como un activo de valor para la sociedad pero
también para el mundo empresarial. Su gestion, condicionara los posibles resultados y
los beneficios derivados de su explotacion tanto social como empresarial. Una gestion
eficiente siempre aportara resultados 6ptimos que llevan a un rendimiento superior.

La transferencia de tecnologia entre los entornos cientificos y empresarial es un proceso
interrelacionado de diferentes actividades cuya gestion eficaz debe tratar de conseguir y
aprovechar las sinergias entre ellas. Desde esta perspectiva, los principales mecanismos
gue pueden contribuir de manera especifica a su consecucién son las siguientes:

1. Métodos de trabajo similares a los utilizados por la empresa. La utilizacion
de métodos de trabajo por las Universidades y Centros Publicos con esquemas
similares a los implantados en las empresas constituye un elemento muy
valorado, pues evita divergencias y fricciones que se traducen en tiempos de
desarrollo mas largos de los previstos y mayores costes.

2. Uso profesional de la informacion confidencial. Es conveniente afiadir un
mecanismo relativo a la necesidad de gestionar la informacién de forma
confidencial, lo que incrementara la credibilidad de las universidades y Centros
Publicos (OTT) y contribuira a eliminar el temor natural de las empresas a que
como consecuencia de un inadecuado o incontrolado flujo de la informacion,
ésta pueda caer en manos de competidores.

De ahi que la gestion que procura la Oficina de Transferencia de Tecnologia
este enfocada a la aplicacion de medidas para prevenir la violacion de la
confidencialidad e, incluso mas importante, hacer sentir a las empresas que
bajo ninguna circunstancia se produciran comportamientos indeseados en esta
materia. En este sentido, es preciso prestar especial atencion a la publicacion de
los resultados obtenidos en proyectos de cooperacion, debiéndose ser
coordinada con el socio industrial. Como ya sabemos, los investigadores de
universidades y centros publicos de 1+D tienen un fuerte interés en publicar los
resultados de sus investigaciones, pues repercute en su prestigio y carrera
profesional, pero en un escenario de cooperacion con el entorno empresarial es
preciso adoptar medidas para posponer o retrasar la publicacion un cierto
periodo de tiempo en el caso de que la empresa necesite tiempo para sacar
ventaja a sus competidores.

3. Clara estrategia en relacion a los derechos de propiedad intelectual. En este
sentido, es donde los derechos de propiedad intelectual constituyen otro
mecanismo relevante dentro de la cooperacion en proyectos de transferencia de
tecnologia entre el entorno cientifico y el entorno empresarial.



83
CSICy OTT-CSIC

La propiedad de los resultados obtenidos en un proyecto de colaboracion o la
opciodn de obtener una licencia exclusiva o no exclusiva constituye un elemento
de naturaleza estratégica para la empresa, como bien ocurre en nuestro caso.
AUn asi esta situacion suele volverse mas compleja cuando existe financiacion
procedente de diversas fuentes, como la financiacion publica de programas
nacionales, o cuando participan en el mismo proyecto mas de una empresa o
mas de una universidad. Estas cuestiones deben ser objeto de acuerdos
especificos con anterioridad al desarrollo de los proyectos de colaboracion,
evitando de esta forma posibles fricciones que pongan en peligro el desarrollo
de los proyectos vy la distribucién de los beneficios obtenidos, asi como futuras
colaboraciones. Para ello, las universidades y centros publicos de I+D deben
disefiar principios claros y concretos respecto a la propiedad intelectual y
comunicarlos a las empresas.

4. Gestion profesional de proyectos. Constituye un elemento clave en una gestion
eficiente de la cooperacion en proyectos tecnoldgicos la capacidad del entorno
cientifico para gestionar profesionalmente dichos proyectos, lo que implica la
capacidad para valorar de forma sistematica los riesgos y oportunidades que
puedan desprenderse de la propia colaboracion y adoptar en cada momento las
medidas oportunas.

Esta capacidad implica también poseer la experiencia y la sensibilidad
suficiente para comprender tanto las necesidades de la empresa como las
restricciones del entorno cientifico, y ser capaz de encontrar caminos de
coincidencia para llevar adelante los proyectos de colaboracion.

Todo ello, desembocard posiblemente en retribuciones que marcara de una
forma u otra el hilo de las negociaciones entre el CSIC y la empresa en colaboracién de
acuerdo con la solicitud de la patente que sera el objeto de transferencia entre la
universidad, el Instituto de Agroquimica y Tecnologia de Alimentos (IATA) vy la
empresa Sevillana. De ahi que la gestion deba estar estrechamente relacionada con la
valoracion de la patente, pues una (la gestion) condiciona la otra (la valoracion).

Por otro lado, hoy en dia, uno de los métodos clasicos de calculo de los
beneficios econdmicos se basa en el modelo lineal de innovacion, el cual ha sido
ampliamente discutido, aceptandose que la realidad se explica mejor mediante un
proceso mas complejo con fuertes interacciones y feedbacks, que no a través de una
explicacion lineal simple. Hay que tener en cuanta que los beneficios derivados de la
transferencia de tecnologia no sélo generan valores cuantitativos sino cualitativos

Asi dentro de la gestion, se abordara tanto analisis de métodos cuantitativos
como cualitativos. Lo que se intentard es expresar los beneficios de la transferencia de
tecnologia en términos de relacion coste-beneficio o, dicho de otra forma, como el
grado de retorno en funcion del coste o inversion necesaria para el funcionamiento de
dicha unidad generadora de conocimiento o tecnologia.

Del resultado del analisis de estos métodos se extraera los cimientos para las
futuras relaciones economico-empresarial entre licenciantes y licenciatarios en cuanto al
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precio de transferencia, regalias, condiciones en los contratos de licencia, etc...,
afectando inevitablemente esta valoracion las decisiones a seguir, entre las cuales se
puede destacar:

e Acordar precio para la transferencia de la tecnologia, asi como las condiciones
de licenciamiento de la patente.

e Su explotacion y/o comercializacion (¢Licencias en exclusiva?, ;Regalias?,
Equilibrio presupuestario).

5.1.- Costes, valoracion y tasacion de patentes.

Aungue en términos econdmicos no es imposible calcular la cuantia monetaria
de los conocimientos aplicados a un campo industrial que en concreto generan dicha
invencion, si es cierto que su célculo resulta cuanto menos complicado debido a la
existencia inseparable de componentes de valor cualitativos.

Al hablar sobre valoracion de patentes, en realidad, se hace referencia a la
tecnologia que éstas protegen. En otras palabras, el método de valoracion considera la
patente como una condicion necesaria aunque insuficiente con respecto al valor
econdémico de una tecnologia concreta. Por ejemplo, una tecnologia no patentada puede
ser extremadamente valiosa para la sociedad y, adn asi, no tener valor alguno para el
inventor si puede ser copiada facilmente. Por otro lado, una invencion puede ser
patentable desde todos los puntos de vista, es decir, poseer novedad, tener actividad
inventiva y ser susceptible de tener aplicabilidad industrial, pero no tener valor alguno
si el mercado se niega a utilizarla.

La clave es por tanto, conocer cuél es el valor de una invencion patentada.

El valor de una patente no necesariamente se corresponde con los costes
incurridos para adquirir el derecho de proteccion y la invencion alli indicada. Los costes
reflejan Gnicamente la cantidad de dinero que hasta ese momento se ha gastado en
preparar la patente, donde en situaciones idoneas seran inferiores a los ingresos que se
prevén (por lo que el/los propietario/s no tienen pérdidas), pero no influye en estos
ingresos. Existen una serie de caracteristicas implicitas en las patentes que aumentan su
valor aunque no hay que olvidar una base econdmica, el precio no siempre tiene que
coincidir con su valor. El precio sélo es el resultado de la negociacién entre dos partes
interesadas en un mismo producto: comprador y vendedor.

Ahora bien como dice Theo Grunewald, aunque las patentes en cuanto a su
valoracion pueden seguir premisas similares con la compra y venta de empresas
(mediante la comparacién con varias alternativas), existen una serie de caracteristicas
fundamentales a tener en cuenta:

1. El valor de un derecho de proteccion siempre depende de las posibilidades
individuales del tasador. Esto significa que el valor de las patentes siempre es
subjetivo.
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2. Lavaloracién de patentes siempre incluye la comparacion de distintas opciones.

3. El valor de la patente esta basado en el beneficio econdmico que puede esperarse
de la situacion de propiedad del derecho de proteccion.

4. Para la valoracion se presume un sistema de objetivos financieros absoluto. No

se tienen en cuenta las motivaciones no monetarias, como la lucha por el poder,
la realizacion personal o el prestigio.

Tabla 4.Componentes del valor de las patentes.®

Componentes del valor Posibles mecanismos de realizacion del valor

Solo el propietario de la patente esta autorizado a
utilizar la invencion protegida por la patente. Con
ella puede conseguir una renta monopolistica

Salvaguardia de un monopolio durante
un periodo determinado

La invencion genera un beneficio mayor para los
usuarios que los productos de la competencia. Esta
justificado un precio de venta mas alto.

Aumento en la facturacion y en los
beneficios

Se puede conceder licencias a terceros. Al hacerlo, se
pueden generar ingresos adicionales. Las licencias
cruzadas permiten un acceso rentable a otras
tecnologias

Concesion de licencias

La patente dificulta la entrada en el mercado de

Creacion de barreras para entrar en el : .
nuevos competidores. Disminuye el gasto por el

B mantenimiento de los segmentos del mercado

El incremento de la reputacion tecnoldgica puede
Incremento de la reputacion utilizarse con fines promocionales. También es una
tecnolégica sefal positiva para el (potencial) personal,

inversores, o socios colaboradores.

a: Fuente: IPR Hepldesk, Pl & IDT: Articulo N°30. Theo Griinewald

En la préctica la valoracién de dichos activos suele caracterizarse en que la
persona que desea conocer el valor de la patente y el sujeto de valoracion no suelen
coincidir. Esto es, la informacion sobre el pardmetro incluido en la valoracion subjetiva,
no existe para el destinatario de la valoracion o no puede verificarse. En dicho caso se
determina el denominado valor objetivizado. Este valor se basa en informacion
empresarial verificable y existente y no incluye opciones potenciales en lo que respecta
a la valoracion, Tabla 4 y Figura 19.

El valor objetivo estard entonces comprendido entre los valores subjetivos de ambos
agentes, comprador y vendedor, en una transaccién comercial. Ademas el valor
subjetivo de una patente para cada uno de los agentes estard condicionado a las
circunstancias que lo rodeen, en concreto a los motivos de la valoracion y/o al sistema o
metodo utilizado para tal fin.
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Posible margen objetivado del valor del comprador y vendedor

A
— —~

Margen de negociacion del precio

A
' I

| | | | »
! ! | | € »
Precio méas bajo del vendedor Precio limite del comprador

LValores subjetivos J

Figura 19. Valor objetivo y subjetivo de la patente.?
a: Fuente: IPR Hepldesk, Pl & IDT: Articulo N°30. Theo Griinewald

5.2.- ¢ Cuanto vale una patente?

En un ambito general y en un momento dado, el titular de una patente puede
preguntarse en cuanto cabe estimar su patente.

Las razones de querer saberlo pueden variar mucho de un caso a otro. Teniendo
en cuenta todos los puntos de vista, pueden ir desde un inventor que desea movilizar
fondos para que su invencion pase de la trastienda al mercado, desde un lider en
tecnologia que desea evaluar cuanto vale su invencion, pasando por los que desean
obtener una licencia sobre dicha invencion o, por el contrario, de los que lleven mucho
tiempo ya en el mercado y se den cuenta de que para preservar la competitividad la
mejor opcidn que tienen es acordar licencias por el uso de su técnica nueva 0 mejorada.

Sin embargo, independiente de cuales sean los motivos de su valoracion y los
sujetos que la realicen, el precio de una patente siempre partird de su valor en el
mercado, es decir su valor cualitativo, que se puede entender como una evaluacién de
mercado inicial, complementaria a la realizada en apéndices anteriores de cara a su
estrategia de proteccion internacional (dénde poder extender la patente de cara a la
empresa licenciada para su explotacion en exclusiva) en la que se busca cuantificar su
valor de cara a su posible uso empresarial.

Se entendera que el valor inicial de una tecnologia patentada dependera del
hecho de ser aplicable a resultados con posibilidad de comercializarse y por tanto en
funcién de los siguientes factores a destacar:

a) Laimportancia de la patente.
b) El mercado

¢) Validez de las patentes.

d) Estado de la técnica.

e) Singularidad de la patente.
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a)

b)

Importancia de la patente. Estd claro que las patentes de invenciones de
vanguardia son las que mayor valor revisten. Entendiendo éstas como:
invenciones que abren camino en nuevas esferas de la tecnologia, pioneras,
dando respuesta a problemas que se han planteado desde hace mucho tiempo,
etc. Entre los ejemplos de esas patentes cabe citar la lampara incandescente de
Edison, el motor Benz, la reaccion en cadena de la polimerasa de Cohen, la
primera fotocopiadora o toda invencién que todavia aun no conozcamos.

En esos casos, las patentes son tan sumamente innovadoras que confieren al
titular un monopolio completo en relacién con un sector en su totalidad y
revisten un valor primordial, que a menudo se cifra en miles de millones de
dolares.

La mayor parte de las patentes nunca llegan a alcanzar ese valor, pero revisten
importancia en el sentido de que pueden ser un elemento que induzca a la
competencia a empezar a innovar a fin de mantenerse a la par con nuevos
productos y tecnologias del mercado, o, por el contrario, a obtener una licencia
de un titular de una patente que desee concertar ese tipo de acuerdo.

En cambio, las patentes que s6lo aportan pequefias mejoras a productos ya
existentes son, por lo general, las que revisten un menor valor, aunque no
siempre sea asi el caso. A la hora de cifrar una patente, ya aporte pequefias
mejoras a un producto existente o sea toda una innovacion, se deberia cuestionar
la siguiente pregunta: “;Cuanto estaria dispuesta a pagar la competencia para
utilizar mi producto o proceso protegido?”

En nuestro caso, el estarter no supone el descubrimiento de una nueva técnica.
No se puede considerar un invento pionero pero atribuye propiedades
especificas a cualquier producto en fermentacion a aplicar. En el sector
alimenticio, en concreto en el mercado de aceitunas de mesa, marca una
diferenciacion clara en el producto aplicado. Por una parte, sus propiedades
antioxidantes, tienen efectos beneficiosos para la salud y por otra parte previene
enfermedades coronarias y cancer. Luego su utilizacion se puede entender como
sefia que distinga nuestro producto en el comercio en relacion a otros de
naturaleza similar.

El mercado. La dimensién del mercado, el nimero de productos que seran
fabricados y el costo de cada uno de ellos también incide de manera
considerable en el valor de una patente. ;Qué volumen de ventas cabe esperar
que genere la patente y durante cuanto tiempo?

En principio segun el estudio elaborado el mercado de las aceitunas se dedica
principalmente a cuatro actividades. Una de ellas, a la venta en conservas. Esta
técnica tiene especial interés en el sector alimenticio, conserva de aceitunas de
mesa. La dimension del mercado que tiene como objetivo abarcar la empresa
licenciante es grande, comprenderd 8 paises incluido el mercado nacional. Su
tamano y dimension se debe al hecho de otorgar una licencia exclusiva para la
explotacion en este mercado, el de aceitunas de mesa, y por lo tanto el valor por
dicha licencia sera cuanto menos alto. Supone poner en manos de una Unica
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empresa una técnica que aportando una mayor homogeneidad en el sabor, aroma
y calidad del producto fermentado y aumentando su rendimiento del proceso,
separa o elimina su competencia a través de otorgar en su producto propiedades
especificas y diferenciatorias no compartidas por ninguno similar en el mercado.
Es decir, el “poder de un monopolio”.

Validez de las patentes. Las patentes permanecen en vigor un maximo de 20
afios, lo que significa un monopolio potencial durante todos esos afos. Las
patentes que acaban de entrar en vigor y son susceptibles de preservar esa
situacion virtual de monopolio suelen, como es logico, revestir mayor valor. Lo
gue es raro es que una patente que esté a punto de expirar constituya una
amenaza de peso para la competencia.

Lo més seguro es que llegados a esa fase, la competencia haya formulado una
tecnologia o un producto que no interfiera en modo alguno con la situacion de
monopolio de los titulares de la patente. Ademas, hay que tener en cuenta el
potencial de vida comercial de una patente, es decir, el periodo durante el cual
cabe esperar que la patente aporte beneficios econdémicos, en caso de que haya
otras patentes que mas adelante ofrezcan mejores soluciones que esta Ultima.

Para nuestro caso se espera, que de los 20 de afios de proteccidn, en principio los
10 primeros suponga un periodo de nula competencia. Es posible que una vez en
el mercado, aparezcan posibles productos competidores que aplicando
tecnologias similares puedan mejorar la técnica protegida.

Estado de la técnica. EI nimero de documentos citados o de productos
patentados que existen en un &mbito de innovacion inciden también en el valor
de una patente. Por lo general, si el articulo inventado no es si no uno entre otros
muchos del mismo tipo, los consumidores tendran mucho entre lo que escoger y
el valor de cada patente en ese &mbito particular revestira relativamente menos
valor que una patente de tipo unico a ojos de la clientela.

Los elementos citados anteriormente en relacion a la aplicacion de estarter son
varios pero aun asi las propiedades innatas en cada uno hacen de estas técnicas
unicas en un campo pequefio y bien delimitado del estado de la técnica. Cada
patente conserva una parcela de singularidad inalienable.

Singularidad de la patente. Cada patente es importante por si misma en una
esfera particular y, por lo general, formara parte de una estrategia general de Pl
encaminada a maximizar los beneficios potenciales de la misma o a permitir que
otras patentes maximicen sus propios beneficios.

Entre los ejemplos de este tipo de patentes estan las que se utilizan para impedir
que terceros se introduzcan en el mercado. A esos ejemplos vienen a afiadirse
las patentes que complementan una patente inicial y dependen de la proteccion
que confiere esta Ultima para tener éxito. No es raro que las compafias
farmaceéuticas y de telecomunicaciones soliciten nuevas patentes para proteger
una primera generacién sélida de patentes, ganandose asi una gran cuota del
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mercado y la posibilidad de negociar licencias y regalias en torno a una
tecnologia protegida y muy codiciada.

Nuestra técnica patentada es valida de aplicar tanto en el sector alimenticio
(donde se explotara inicialmente), como en el quimico y farmacéutico. Sus
caracteristicas la hacen flexible a maltiples usos, sélo bastaria con encontrar un
nicho de mercado donde sea demandada.

Este analisis inicial, parte de la idea de que lo que en definitiva va a marcar el
valor de cualquier invencion (protegida o no) es su utilidad. Entendida como la
propiedad que dicha tecnologia (en nuestro caso patentada), aplicada a un bien o
producto, posee para satisfacer las necesidades y deseos del mercado al que va a ir
dirigido. Esta utilidad en el mercado marcara su valor cualitativo.

Pero como al mismo tiempo, es un activo perceptible de generar costes e
ingresos, sera necesario abarcar también su valor cuantitativo. Este valor es, por su
naturaleza, la base para establecer las condiciones econdémicas de las negociaciones
empresariales pero no la absoluta, de nada nos sirve establecer las condiciones
econdémico-empresariales de un cuerdo de explotacion si no se ha matizado conforme a
su valor cualitativo. ¢ Cuanto vale una patente sin no existe un mercado para ella?

Por tanto para definir un valor justo de nuestra patente se entrelazaran el valor
cualitativo y cuantitativo.

Las cuestiones que debemos plantearnos ante la valoracion de la patente con
métodos cuantitativos son:

1. ¢Qué motivos marcan la decision de valorar la invencion?
2. ¢Cual va a ser el sistema o método de la valoracion?

5.3.- Motivos para la valoracion de patentes.

Como ya hemos visto el valor de una patente no es un valor objetivo por
naturaleza, siempre estara sujeto a la persona que realiza dicha valoracion, y por lo tanto
siempre serd un valor subjetivo. En consecuencia lo que hay que definir es al sujeto que
va a llevar a cabo la valoracion de nuestra patente al igual que los motivos de su
valoracion.

Los motivos para la valorizacién van a marcar los métodos o sistemas de
calculos adecuados en funcién del caso. En ocasiones, los propios motivos definen el
procedimiento completo de valorizacion.

Dentro de los distintos propdésitos para solicitar la valoracion de una patente: por
regulacion juridica, de forma voluntaria con fines de gestion, o para la determinacion de
precios de transferencia, etc.; se elegiran aquella o aquellas que sean mas adecuadas
segun su conveniencia personal en atencion a los costes de valoracion, fiabilidad y otros
factores relevantes, Tabla 5.
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Tabla 5. Distintos motivos para la valoracion de patentes.®

Clasificacion de los

motivos para la Ejemplos
valoracidn de patentes

e Contabilidad segun NIIF
Orientados al balance e Contabilidad segiin US GAPP(principios
contables generalmente aceptados en EEUU)

e Financiacion de deudas (patentes como garantia)

e Financiacion de valores de renta valores de renta
variable

e Formacion mediante aportacion de capital no
dinerario

Orientados a la
financiacion

e Adquisicion, venta, fusion de una empresa (F&A)
e Auditoria (due diligence)

e Empresa conjunta o joint venture

e Oferta publica inicial (OPI)

Basados en la empresa

e Establecer la indemnizacién por dafios y
Basados en la controversia perjuicios
e Insolvencia, liquidacion de la empresa

e Gestion de I1+D, gestion de la innovacion
Orientados a la gestion e Mantenimiento de una cartera de patentes
e Analisis de riesgos

e Fijacion de precios de transferencia
e Concesion de licencias
e Transferencia de tecnologia

Orientados a la
transferencia

a: Fuente: IPR Hepldesk, Pl & IDT: Articulo N°32.Theo Griinewald.

Si no se requiere ningln procedimiento especifico en lo que respecta a las
circunstancias externas que rodean a la valoracion, deberia elegirse un método de
actualizacion de flujos de caja. En tal supuesto, el valor de una patente se debera
calcular a partir de los beneficios econémicos que se prevén para el futuro; lo cual se
corresponde exactamente con la definicion de valor y, por tanto, conduce en la mayoria
de los casos a resultados de valoracion adecuados.

Entre los diferentes motivos (\Véase tabla 5) de nuestra valoracion y teniendo en
cuenta el punto de visto de nuestro titular, destacaremos aquellos que estan orientados a
la transferencia. Trataremos de platearnos como deberia ser la gestion interna de la
propiedad industrial de cara a las empresas que decidan incorporar nuestra tecnologia en
su actividad, y por otra parte abarcar como llevar una gestion de cara a una estrategia de
licenciamiento y transferencia con terceros.

Cada modelo de valoracion llevara a situaciones divergentes, resultado de la
propia naturaleza del activo en cuestion (la patente) y del sujeto valorador (Empresa
licenciada Vs. licenciante).
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5.4.- Sistemas y métodos de valoracion.

Sistemas

Sistema de Costes

Tabla 6. Métodos y sistemas de valoracion.

Métodos

Coste de reposicion

Coste de reposicion (historico)
Costes histérico

Costes de rescate

Costes eludidos

Sistema de mercado

Valor justo

Método de comparacion de transacciones
Método de comparacion de precios
Método de comparacion de beneficios
Método de reparto de beneficios

Sistema de ingresos

Método de ganancias capitalizadas
Método actualizado de flujos financieros
Método de factores tecnoldgicos
Método de exoneracion de canones
Método de opcion real

Método de pérdida de ingresos presupuestados

En el ambito de la valoracion de la patente individual se ha evolucionado de
forma bastante drastica en la pasada decada: de un modelo unifactorial relativamente
conservador (algunos dirian primitivo) ha pasado a métodos de analisis mas sofisticados.
En la practica se conocen tres sistemas de valoracion diferentes: el sistema de costes, el
sistema de mercado y el sistema de ingresos, Tabla 6.

Por cada uno de los distintos sistemas de valoracion, existen varios métodos de
valoracion. En cada sistema, la valoracion se realiza comparandola con una accion
alternativa. Estas acciones alternativas constituyen la base econémica de la valoracion.

Cada sistema se distingue de otros en cuestiones esenciales. Por este motivo, los
sistemas presentados ofrecen, en ocasiones, resultados de valoracion considerablemente
divergentes. Analizdndolos detenidamente tenemos:

a). Sistema de costes.

La idea econdmica bésica en la que se basa el sistema de costes, es la idea de la
reposicion. Esto supone que el valor de una patente se identifica con la cantidad
que resultaria necesaria para sustituir el derecho de proteccién o el potencial de
beneficios econdmicos pertinente. La Idgica existente tras este sistema es que un
posible comprador que actte de forma razonable no estaria dispuesto a pagar por
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b).

una patente una cantidad superior a la que habria pagado por obtener un derecho
de proteccion equivalente.

Los costes comparados podrian ser, por ejemplo, los costes historicos, los costes
de reposicion o los costes de reproduccion, dependiendo del método de
valoracion utilizado. Una ventaja del sistema de costes es que el evaluador posee
poca influencia sobre el resultado de la valoracién. Normalmente, los datos
utilizados provienen de los sistemas contables de costes de las empresas y, por
tanto, sélo pueden adaptarse de forma limitada durante la valoracién. De ahi la
razén de que se recomiende el uso del sistema de costes.

En cambio, un argumento contra el uso de dicho sistema para la valoracion de
patentes es que no tiene en cuenta el futuro beneficio econémico relativo al
derecho de proteccidn. Al igualar el valor segln los costes tenemos situaciones
poco realistas en las que o bien la cuantia del coste es demasiado elevada, con lo
que el valor de la patente es exagerado, o bien la cuantia del coste es demasiado
baja, con lo que el valor de las patentes se subestima. Por tanto, es comentado
que el sistema de costes conduce, cuando el referido beneficio potencial puede
distinguirse claramente de los costes histdricos o hipotéticos, a casos extremos
en los que una invencion que ha sido creada con mucho trabajo de 1+D pero en
lo que no existe un mercado a resultados de valoracion poco convincentes.

Sistematizando, tenemos un sistema en el que el valor de la patente es igual al
coste de 1+D invertido en la patente, con amplia utilidad para la gestién y control
de operaciones pero con una ineficacia manifiesta para las transacciones
financieras.

Sistema de mercado.

El sistema de mercado esta basado en la comparacion con transacciones entre
terceros independientes. Es decir, el valor de una patente se define mediante la
comparacion con una patente similar, cuyo precio de mercado se conoce a traves
de una compra o venta anterior.

El prerrequisito indispensable para el uso del sistema de mercado es la existencia
de un mercado activo para la propiedad valorada. EI mercado valorara la
tecnologia patentada al equipararla con las ultimas transacciones en las que
participan tecnologias patentadas de naturaleza y funcion similares.

En este mercado deben existir en un pasado reciente un nimero suficiente de
transacciones comparativas, donde ademas se conozca el precio de venta
obtenido. Cuando dicha informacion existe, el sistema de mercado es bastante
efectivo puesto que representa el valor real que tiene en el mercado la tecnologia
patentada, ademas de ser facil de aplicar y dar un resultado de valoracion que
resulta aceptable y sencillo de comprender. Aunque las caracteristicas de un
mercado activo y transparente no se suele cumplir en el caso de las patentes.

Aun cuando el mercado actual de licencias de patentes estd creciendo
solidamente, los ingresos obtenidos no son de dominio publico. Ademas de no
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ser suficiente para una comparacion adecuada el indice de licencias publicadas,
los hechos externos de la transaccion deben ser considerados y susceptibles de
comparacion. Esto significaria que se conocen todos los factores de influencia
que tuvieron un efecto en el resultado de la negociacion y que se han
comprendido y transferido a la situacion de la valoracién. Pero considerando las
distintas situaciones en las que podrian aparecer transacciones de derechos de
proteccion (ej.: licencias en relaciones de suministro, insolvencia o negocios
entre grandes consorcios empresariales), se hace evidente que la proyeccion de
hechos externos en una situacion comparable es casi imposible. La transparencia
del mercado no es suficiente.

Las patentes son, por definicion, Gnicas y por tanto, en la mayoria de las
situaciones, no es posible localizar transacciones que incluyan patentes
comparables. El disefio de una solucién aproximada seria inexacto ya que
deberian adaptarse muchos parametros a veces desconocidos. Esta es la razon
por la que el sistema de mercado puede, igualmente, considerarse inadecuada
para la valoracion de patentes.

De este sistema se puede concluir:

1. El valor de la patente es igual al precio de una patente similar que ya
haya sido comercializada.

2. EIl valor basado en el mercado es siempre el valor mas fiable y mas
solido que pueda existir para cualquier tipo de activo.

3. No es facil recopilar datos de patentes ya comercializadas. Cada patente
es unica.

. Sistema de ingresos.

La base econdmica del sistema de ingresos consiste en la comparacion del futuro
beneficio econdmico de una patente con el futuro beneficio de una inversion
alternativa. Por el momento, el sistema de ingresos aplica la definicién de valor
mas directamente. Con la aplicacion del sistema de ingresos, se determinaran la
cantidad de ventajas, es decir, los ingresos adicionales o los costes ahorrados
menos los costes acumulados, que surgirdn de la patente. Estos beneficios
econdémicos se comparan con la mejor inversion alternativa, que muestre el
mismo flujo de pagos futuros e idéntico riesgo de inversion. En lo que respecta a
la valoracion, la comparacion se realiza determinando el futuro beneficio
econdémico del derecho de proteccién y descontandolo después con una tasa de
interés adaptada al riesgo de su verdadero valor dinerario. O expresado en otros
términos, el sistema de ingresos responde a la pregunta: ;qué cantidad deberia
invertirse de forma distinta para obtener el mismo flujo de pagos con idéntico
riesgo? Un argumento en contra del sistema de inversion es que los resultados de
la valoracion serian muy arriesgados, puesto que los datos empleados son s6lo
valores basados en la prediccion y no pueden determinarse con certeza; pese a
que el tratamiento de datos pronosticados es muy habitual en las acciones
basadas en el mercado. Las personas buscan oportunidades, las evaltuan y las
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ponen en practica; se identifican las amenazas y se evitan o previenen. De modo
que la anticipacién y la valoracion de opciones futuras constituyen la base de las
operaciones econdémicas. Por tanto, no esta claro cual es el motivo por el que los
datos pronosticados no deberian incluirse en la valoracién de patentes

Trasluciendo las ventajas y desventajas, se desprende que:

1) El valor de la patente en este sistema coincide con el flujo de ingresos que
el titular de la misma prevé obtener durante la vida de la patente.

2) De cara a los inversores, es el sistema que mejor informacion acerca de las
ganancias y por lo tanto el valor correcto

3) Se requiere una base de datos importante que permita tener una perspectiva
fiable de los futuros ingresos durante el periodo de duracion de la patente.
Ademas se necesita saber exactamente qué parte de los ingresos de los
productos esta relacionada con el derecho de monopolio de una patente
determinada.

Sistema de oportunidades.

Independientemente de estos tres métodos principales, existe una nueva
tendencia a tratar los activos de propiedad intelectual, en particular las patentes,
como se tratan las opciones en los mercados de capital, como una opcion que
puede ser adquirida o vendida durante las distintas fases de desarrollo del
producto.

Se entiende por opcién, en general, un derecho (pero no una obligacién) de
comprar o vender un activo subyacente, cuyo precio esta sujeto, en alguna forma,
a variacion aleatoria, en un determinado momento o antes de ese momento. La
principal razon de esta nueva tendencia es que las patentes tienen caracteristicas
mas o menos similares a las de las opciones, de ahi los ingentes esfuerzos para
elaborar métodos de valoracion de las patentes basados en las opciones. La
aplicacion de los métodos de fijacion de precios de las opciones a opciones
reales que entrafian innovacion, y por lo tanto patentes, no es de ninguna manera
una tarea fécil.

Este enfoque basado en opciones aportar flexibilidad al procedimiento de
calculo de los métodos de valoracion basados en los ingresos. La mayoria de los
métodos de valoracion de los activos de propiedad intelectual existentes basados
en opciones se derivan del modelo Black-Scholes de fijacion de los precios de
las opciones pero muchos proveedores de servicios de valoracion de los activos
de propiedad intelectual utilizan sus propios métodos de valoracién. Esto apunta
a que la utilizacién de métodos basados en las opciones esta aun en evolucion.

Por otra parte, una de las principales ventajas, es que permite determinar el valor
de la tecnologia patentada durante las primeras etapas de investigacion y
desarrollo del producto, lo cual permite a los titulares de derechos de propiedad
industrial tener en cuenta, en las distintas fases, tanto los costes previstos para el
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desarrollo de la tecnologia patentada como los rendimientos previstos por su
utilizacion, considerando el nivel de riesgo asociado con las distintas fases de
desarrollo del producto.

Desde un punto de vista tedrico, al utilizar un método basado en las opciones, un
organismo de investigacion o una empresa seran capaces de comprender mejor
las expectativas comerciales de su proyecto de I+D, con lo que tomaran
decisiones mas fundadas sobre continuar invirtiendo en el mismo o bien tratar de
licenciarlo, venderlo, o incluso en algunos casos, finalizar el proyecto.

Aln asi, la existencia de una serie de problemas practicos basicos para la
aplicacion del método basado en las opciones hace que algunos especialistas
estén examinando otros métodos de valoracion, tales como los "métodos basados
en el mercado de valores" y los "métodos basados en los datos relativos a la
renovacion de patentes".

Asi podemos concluir que hasta que no haya métodos de evaluacién mas exactos,
el método basado en los ingresos con sus variantes sigue siendo probablemente la
principal referencia en materia de valoracion de los activos de propiedad intelectual. Sin
embargo, siempre que sea posible, convendria utilizar diferentes métodos para obtener
una valoracion de los activos de propiedad intelectual mas justa y fidedigna.

e). Nuestro caso.

Centrandonos en nuestros motivos, el método que mejor se adecuaba en
principio a nuestros propositos era el sistema de mercados. Entendiamos que solo a
través de él podiamos alcanzar un valor equitativo para la patente, pero al atender en las
exigencias que debia cumplir el mercado (un mercado transparente y con multiples
agentes) para que el valor alcanzara dicha consideracion, nos vimos abocados a
renunciar a él por la falta de informacion asequible y mas en concreto por la
inexistencia de un mercado guia.

Nos basamos entonces en el siguiente supuesto, en el que el precio de
transferencia debia establecerse a partir del coste de la licencia que sea razonablemente
acordado entre dos partes independientes. De esta manera, es necesaria una
comparacion con un tercero para determinar el precio de transferencia. Sin embargo
aunque puede llevarse a cabo utilizando una comparacion con un acuerdo de licencia
entre dos terceros externos (principio del precio de mercado externo) o como alternativa,
se puede comparar la situacion actual con acuerdos de licencia que ya se hayan
celebrado con terceros (principio del precio de mercado interno) no era nuestro caso. De
nuevo nos encontramos ante un panorama en el que no existen situaciones
verdaderamente comparables y en el que debe producirse una adaptacién entre la
situacion comparada y la situacion a valorar.

De ahi, que dada la inexistencia de un mercado con estas condiciones e
informacidn con respecto a patentes similares, apostemos por el sistema de ingresos
para aportar un precio BASE, y EQUITATIVO de cara a establecer condiciones
econdmicas en negociaciones con terceros interesados en la tecnologia.
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f). Conclusion.

Con el andlisis anterior en cuanto a los métodos y sistemas de valoracion, no se
pretende mostrar s6lo un medio de optimacion de gestién sino también un nuevo
proceso de intermediacion necesario para la comercializacién de la patente.

Se pretende mentalizar que so6lo a través de una solida base en la gestion de las patente
se llega a resultados 6ptimos y deseables de explotacion. Si bien, aunque el CSIC, no
pueda ejecutarlo o calcularlo por cuantos medios 0 recursos son necesarios, Su
planteamiento sirve para que a través de la combinacion de sus medios y junto con
agentes externos si especializados en dicha gestion (consultorias, asesorias) se llegue a
dicho fin.

6.-- Plan de comercializacion.

El proceso de comercializacion engloba la tercera actividad a realizar por la
Oficina de Transferencia de Tecnologia. Se dedica principalmente a la definicion y
puesta en marcha de la comercializacion de un resultado/tecnologia.

Entre todas las estrategias posibles para la comercializacion: acuerdos y
convenios con entidades publicas, contratos de apoyo tecnoldgico y/contratos de de I+D,
proyectos europeos, creacion de empresas de base tecnolégica (Spin-off) etc., nuestro
caso se centra en la concesion de una licencia de explotacion de la tecnologia. La
estrategia de comercializacion esta determinada en funcion de los intereses,
componentes y capacidades existentes entra la Institucion (CSIC) y terceros agentes.

La empresa Sevillana, principal agente interesado en la comercializacion supone
el indicador que marcaré en gran medida las pautas de actuacion. No sin olvidar, que del
interés y la dedicacion de la Institucion y del grupo de investigacion depende el apoyo y
éxito de su comercializacion.

Aunque en nuestro caso se hable de una patente hay que tener en cuenta que la
comercializacion de resultados/tecnologias, al igual que la identificacion y evaluacion,
se refiere a un concepto amplio de oferta cientifico-técnica, que incluye tanto proyectos
de I+D, nuevos resultados obtenidos, protegibles o no, material bioldgico, software,
know-how, obtenciones vegetales, animales transgénicos, prototipos, servicios, etc.

Es extremadamente importante que nuestra estrategia se base sobre la absoluta
conviccion de tomar la decision mas adecuada y correcta para la empresa y el CSIC, de
cara a una oferta tecnoldgica. Ademas es importante definir los intereses y compromisos
de las partes (esto no impide adaptarse a situaciones nuevas que se vayan produciendo
durante el proceso).

Aunque la estrategia quede definida en un Unico escenario, siempre quedara
abierta una posibilidad a diferentes posibilidades. Habrd que tener en cuenta la
posibilidad de afrontar escenarios distintos. EI CSIC tiene que tener en cuenta cual es la
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mejor forma para que la tecnologia patentada ofertada llegue al publico. Es decir, si sera
utilizada para un determinado sector o explotada por una empresa en concreto; asi como
los costes que representan cada una de las situaciones.

a) Ampliacion de la oferta tecnoldgica.

En principio, una de las principales funciones para la comercializacion de una
tecnologia, consiste en conseguir una mayor interaccion y participacion del
grupo de investigacion en el proceso de comercializacién de la oferta
tecnoldgica, con el fin de disimular la informacion asimétrica. Se entiende por
informacidn asimétrica a la situacion que normalmente tiene lugar en el proceso
de difusion, en la que en determinadas ocasiones el entorno cientifico no aporta
soluciones a las necesidades del tejido industrial. Lo que se debe buscar es la
satisfaccion de las necesidades demandadas ya existentes, mas que la busqueda
de nuevas aplicaciones a los resultados de investigacion, porque esto se
traduciria en la creacion de nuevas. Esto es, crear una ampliacion de la oferta
tecnologica en la que el objetivo se fundamenta en el desarrollo de un conjunto
de opciones tecnoldgicas que le permitan al entorno cientifico diversificar su
oferta. Estas opciones, conceptualizadas genéricamente en funcion de su utilidad
para la empresa, son las siguientes:

o Servicios de consultoria.

o Investigacion cooperativa de caracter precompetitivo.
o Investigacion bajo contrato.

o Apoyo tecnoldgico y desarrollo experimental.

o Formacion de postgrado y difusion tecnoldgica.

o Incubadoras de empresas o parques cientificos.

El objetivo que se debe perseguir es ir constatando de forma progresiva una
creciente sintonia entre lo que el entorno cientifico aporta y lo que la industria
realmente necesita parta mantener o incrementar su competitividad.

Pero dentro de este proceso, una vez que estén sincronizadas las necesidades y
posibles soluciones de la empresa y el entorno cientifico respectivamente, no es
suficiente que la oferta tecnoldgica esté diversificada. La efectividad de la
cooperacion con la empresa necesitara del desarrollo de un conjunto de
caracteristicas que se resumen en:

o Orientacion al cliente.

> Amplia cobertura y flexibilidad.
o Facil acceso.

o Estructura de precios razonable.

La oferta tecnoldgica a transferir por el entorno cientifico debe cumplir el
requisito de ser Gtil para las necesidades de la empresa. El objetivo a cumplir debe
ser el desarrollo de un ajuste continuo de la oferta tecnoldgica del entorno
cientifico con las necesidades de las empresas, para lo cual es necesario tener
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presente un conjunto de mecanismos tales como consultar a los representantes de
las empresas sobre sus procesos con el fin de obtener informacién valiosa para
futuras acciones, y organizar o participar en reuniones y congresos en los que se
analicen temas de interés tecnoldgico para las empresas con el fin de aprender
sobre las necesidades empresariales y evaluar posibles alternativas futuras.

Este proceso va a ser necesario, puesto que la colaboracion entre la empresa
Sevillana (futura explotadora en exclusiva de nuestra tecnologia) y el grupo de
investigacion se lleva realizando desde el periodo de prueba en la planta Piloto. El
interés prematuro de la empresa en los resultados de la tecnologia lleva a la
interpretacion de la existencia de una oportunidad comercial para el uso de la
misma en un proceso determinado, en concreto en el campo del sector alimenticio.

Se puede asumir ademas que existiran una serie de entidades/empresas para las
que la oferta tecnoldgica representa un valor, puesto ellos no han soportado los
costes para su desarrollo y en principio van a suponer un valor afiadido al
producto o proceso a aplicar. Sin embargo en la mayoria de las situaciones, esta
situacion se encuentra con la cruda realidad de buscar a esa entidad o que ella nos
encuentre a nosotros en plazo y condiciones adecuadas (como asi es nuestro caso)
para cerrar una colaboracion de mutuo interés que justifique inversiones futuras.

En general, el objetivo de este proceso de comercializacion es lograr la
presentacion de cada una de las ofertas tecnologicas de un porfolio a una/s
empresa/s y poder contrastar la opinién sobre el valor de la mismo y los intereses
empresariales, asi como identificar la persona idonea en la empresa, organizar
reuniones de forma inteligente, organizar el material necesario para defender el
proyecto de comercializacion y realizar una promocion amplia y atractiva de la
oferta tecnoldgica. Y aln en nuestro caso, teniendo ya una empresa interesada, el
entorno cientifico tiene que ser capaz de responder a un amplio rango de
requisitos para asegurar que nuestra empresa 0 quizas futuras empresas puedan
encontrar una respuesta a sus particulares expectativas y necesidades especificas
pues, normalmente, las empresas buscan lo que puede denominarse ofertas
combinadas,’ transferencia de una tecnologia y actividad de consultoria (como es
nuestro caso).

Por otro lado, uno de los problemas a los que se debe afrontar la Oficina de
Transferencia de Tecnologia es encontrar servicios que de forma rapida
contribuyan a resolver problemas de las empresas o cubrir en cierta manera sus
expectativas a través de consultas a responsables de la institucion de manera
sencilla'y comprensible.

! Este aspecto tiene especial relevancia para las Pymes debido a que sus problemas tecnoldgicos
y de gestidn se encuentran estrechamente unidos.
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b) Desarrollar acciones de marketing.

Teniendo en cuenta los principales factores que la Oficina de Transferencia
deberia desarrollar para asegurar el éxito de la transferencia de tecnologia al
ambito empresarial, la ampliacién de la oferta tecnoldgica (como ya hemos visto)
y la gestién eficiente es importante pero deberia estar acompafiada ademas de
otros apoyos como:

o Acciones de marketing.

o Instrumentos de apoyo financiero.

o Generar empresas de base tecnologica (Spin-Offs) en el caso que lo
precise.

El objetivo de disefiar un plan de marketing o promocion de cada una de los
resultados/tecnologias ofertadas es minimizar en la medida de lo posible la
dificultad inherente que existe de acuerdo a las dificultades antes mencionadas.

Un plan de marketing o de promocion tecnolégica ayudara a identificar
sistematicamente las necesidades de informacion y las fuentes de informacion
para poder responder a preguntas como:

o ¢Quienes van a ser nuestros clientes finales?, ¢nuestros socios de
desarrollo?, ;son los mismos?

o ¢Para qué necesitan nuestra oferta tecnoldgica?, ;cémo se va a llevar a
cabo su explotacién?, ;de qué medios disponen para llevarla a cabo?

o ¢Cudl va a ser el tamafio del mercado, y su potencial crecimiento?

o ¢Cudles son los productos competidores?, ;,como puede influenciar otras
nuevas tecnologias?

o ¢Cual es el plazo de tiempo que disponemos?

Gracias al estudio previo, las respuestas a varias de las preguntas planteadas ya
estan contestadas. Tenemos ya a una empresa Sevillana interesado en el uso de la
tecnologia para un mercado en concreto. Sabemos también que esta empresa sera
la explotadora en exclusiva de nuestra tecnologia patentada en un sector
especifico del mercado y que el tamafio que pretenden abarcar comprende 6
paises internacionales més el nacional.*

En cuanto a los productos competidores y la influencia de nuevas tecnologias, es
previsible que aparezcan técnicas con propiedades similares pero en principio se
estima que hasta pasado una década mas o menos no aparecera ninguna que deje
obsoleta la utilizacion de nuestro estarter, por lo menos en cuanto al mercado de
las aceitunas. No es que sea el periodo mas deseado, pero éste hecho vendréa
reflejado como ya vimos en la valorizacion de la tecnologia cuando sea objeto de
una licencia.

! Alemania, EEUU, Italia, Francia, Brasil y Rusia
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AUn asi, aunque en nuestro caso la buena elaboracion de una oferta de acciones
de transferencia de tecnologia ha dado resultado a un proyecto de
comercializacién, no suele ser suficiente para atraer a las empresas y conducir con
éxito el proceso. Como es bueno contemplar diversas vias, la Institucion
encargada de la comercializacion (OTT-CSIC), debe prestar buena atencién a su
imagen y reputacion ante la empresa, lo mismo de acuerdo con la universidad o
del centro pablico de 1+D ya que es un factor clave en las actividades de
transferencia de tecnologia. Esto redundard positivamente en el establecimiento
de nuevos contactos (efecto bola de nieve).

En este aspecto hay que tener en consideracién que normalmente las empresas
tienden a intercambiar experiencias con otros socios y suelen recomendarles a
aquellas instituciones con las que tienen o han tenido buenos resultados. Para
conseguir este efecto el entorno cientifico debe ser capaz de comprometerse con
diferentes canales de marketing®, desde actividades de bajo coste como
publicaciones en revistas cientificas y la participacion en congresos y seminarios,
hasta otras acciones como la elaboracion y distribucién de folletos informativos,
informes anuales, informes cientificos o la participacion en ferias internacionales.
Es decir, en lugar de centrarse en una actividad especifica de marketing es
preferible desarrollar un amplio conjunto de actividades (marketing mix). En este
tipo de acciones no es tan importante resaltar el contenido tecnologico de las
soluciones ofertadas, sino la informacion precisa para destacar el éxito que se
conseguira en su aplicacion industrial.

Ademas de estas acciones orientadas de marketing de caracter general resulta
también indispensable desarrollar acciones para la busqueda especifica de
proyectos tecnologicos (marketing directo). En este tipo de acciones el contenido
tecnoldgico desempefia un papel mucho més importante y para ello es necesario
establecer contactos directos con potenciales socios mediante la participacion
activa en diversos tipos de reuniones especializadas o la organizacion de jornadas
especificas de caracter tecnoldgico. La organizacion de estas actividades en
colaboracidn con instituciones como Camaras de Comercio e Industria, Escuelas
de Negocio o Asociaciones Empresariales puede suponer un factor de motivacion
para la asistencia de un gran numero de empresas. En aquellos casos que se
estime necesario, estas actividades pueden continuarse con el desarrollo de
seminarios mas especializados dirigidos a las empresas mas interesadas y en los
que pueden aprender méas en profundidad sobre detalles de la tecnologia y sus
aplicaciones, Figura 20.

! Los responsables de marketing utilizan cuatro variables, precio, publicidad, producto y
distribucion (posicionamiento), cuando definen una estrategia de marketing o disefian un plan
de marketing. Genéricamente, se les denomina las cuatro “P”
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Actividades de marketing del entormo cientifica

¢/

Muevos Socios
ermpresariales

Muevos Socios
ermpresariales

Muevos Socios
ermpresariales

Figu ra 20. Fuente: elaboracién propia, basado en TT y PI. Antonio Hidalgo

c) Mecanismo de acercamiento cientifico-empresarial.

Aungue en nuestro caso no ha sido necesario, estimamos que es importante
abordar que dentro de este mismo apartado de actividades de marketing, se
pueden utilizar los denominados servicios de entrada, es decir, el conjunto de
actuaciones que ofrece la universidad o el centro pablico de 1+D que sirven para
facilitar que las empresas se interesen de una manera mas facil por las actividades
que desarrollan. La principal caracteristica de estos servicios es que ofrecen cierto
valor afadido a las empresas y consisten en actividades de bajo coste y bajo
riesgo.

Un tipo de servicio de entrada puede consistir en el ofrecimiento del uso de un
determinado equipo para investigacion o ensayos, que normalmente la empresa
no lo tiene en su propia infraestructura. En este sentido, los servicios de caracter
técnico como pruebas, ensayos, medidas o prototipos representan una excelente
oportunidad para entrar en contacto con empresas e informarse acerca de sus
capacidades y necesidades de apoyo externo. Al mismo tiempo, estos servicios
sirven también para que las empresas adquieran un mayor conocimiento de los
recursos y capacidades disponibles en las universidades y centros publicos de 1+D,
asi como de las posibilidades de colaboracién favoreciendo el desarrollo de una
confianza mutua.

La organizacion de programas especificos de formacion que permitan a colectivos
de empresas interesadas en incrementar sus conocimientos constituye otro tipo de
servicio de entrada. Dentro de este &mbito, los cursos de formacion dirigidos a los
directivos de empresas constituyen un importante punto de partida para entrar en
contacto con estos profesionales y obtener informacion acerca de los principales
problemas tecnoldgicos de sus empresas. Si bien puede necesitarse un largo
tiempo de maduracion para conseguir este reconocimiento, hay que resaltar que
puede permitir el desarrollo de un mutuo entendimiento y confianza que son
necesarios para el posterior desarrollo de proyectos conjuntos.
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Otro servicio de entrada que puede ser ofrecido a la empresa por parte de un
centro publico de I+D o de una universidad es la posibilidad de homologacion o
certificacion de nuevos productos. Mediante este mecanismo las empresas entran
en contacto con el entorno cientifico de forma “obligada” o automatica, por lo que
es imprescindible introducir acciones que permitan hacer una entrega rapida y
eficiente de estos servicios evitando procesos burocraticos que retarden los plazos
de entrega. El disefio de procedimientos administrativos eficientes para la
caracterizacion de pruebas y la emision de documentos de certificacion puede
inducir a las empresas a solicitar posteriormente a la universidad o al centro
publico de 1+D evaluaciones informales de determinados procesos para la
obtencion de nuevos productos a medio plazo. Este tipo de solicitudes
proporcionan a las universidades y a los centros pablicos de 1+D una excelente
oportunidad para identificar problemas técnicos en las empresas y poder
ofrecerles soluciones adecuadas.

El beneficio fundamental que obtiene la empresa con esta certificacion es
demostrar ante cualquier parte interesada la calificacion de un proyecto,
facilitando el acceso a las ayudas financieras y/o fiscales de apoyo a la 1+D+i.

Ademas, le permite conseguir los siguientes objetivos estratégicos:

o Disminuir el riesgo de inversiones antes de tomar la decision de acometer
un proyecto presuntamente de 1+D+i.

o Obtener la marca de excelencia para su imagen corporativa e incrementar
su capital intangible.

o ldentificar posibles actividades y/o proyectos de I+D+i y reutilizar
resultados susceptibles de generar nuevas tecnologias.

Otro mecanismo de acercamiento entre las instituciones del entorno cientifico y
las empresas consiste en el establecimiento de relaciones 0 compromisos con
directivos clave de las empresas, lo que puede conseguirse mediante la
contratacion por los centros publicos de I+D y universidades, de investigadores
con amplia experiencia empresarial ademés de su propia reputacion cientifica. En
este ambito se incluye la oferta de programas de doctorado atractivos para que
profesionales de las empresas puedan obtener el grado de doctor y mejorar su
capacidad cientifica.

En concreto la OTT, a través de su Departamento de Promocion o/y sus Unidades
Periféricas promociona o difunde la existencia de sus ofertas tecnolégicas, es
decir, de su porfolio de capacidades mediante distintos instrumentos que se
indican a continuacion:

a) A través de la organizacion o presencia en jornadas de transferencia de
tecnologia (BI&BO 2001, MTTE 2002, BIOSPAIN 2004), ferias
tecnoldgicas (ARPA 2002, BIOTECHNICA 2003; BIO en USA 2004, etc.),
tanto nacionales como extranjeras, congresos, en Jornadas Sectoriales
(CANADA 2001, Cereal en Valladolid 2004, SAMATEC 2004, etc.), etc.,
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b)

d)

f)

Su presentacion en paginas web especializadas en la difusion de la
tecnologia de empresas (ej. pharmalicensing, web de pago), universidades y
centros de investigacion (web de Madri+d e IRC), y con especial hincapié en
la web de la propia OTT del CSIC (gestionada por el Dpto. de Gestion de la
Documentacion y Coordinacion).

Participacion en redes de agentes de transferencia de tecnologia con el
consiguiente intercambio de informacién tecnolégica (red nacional de OTRI,
Innovation Relay Centre, red de Madri+d, etc.),

Contactos con empresas que actlan como “brookers” o intermediarios de
transferencia de tecnologia, socios de la transferencia de tecnologia como la
Fundacién Genoma Espafia (evaluacion y comercializacion de resultados
biofarmacéuticos), contactos con expertos sectoriales, socios de difusion de
ofertas como el CDTI y del ICEX, embajada espafiola en USA dependiente
del Ministerio de Industria, el agregado cientifico de la embajada de Canada
en Espania, etc.

Busqueda activa de empresas potencialmente interesadas mediante la
busqueda dirigida y focalizada en Internet, contactos con expertos del sector,
busqueda y contactos directos, etc.

Respondiendo a la demanda tecnoldgica de una empresa que coincide o no
con una OT de nuestro portfolio.

En todo este proceso, los centros publicos de I+D y las universidades deben ser
conscientes de que la consecucion de buenos resultados en el primer proyecto de
cooperacion con nuestra empresa es esencial para convencerla de continuar
trabajando de forma conjunta en otros proyectos. La empresa tiene que
convencerse de que la universidad o el centro pablico de I+D es un socio fiable vy,
por tanto, puede seguir solicitando su colaboracion e, incluso, incrementarla.

En este sentido, es importante centrar la inversion en el desarrollo de estas
relaciones, aunque el retorno de la misma no sea positivo en el corto plazo. Hay
que tener en cuenta que este retorno suele ser positivo a largo plazo por las
siguientes razones:

o

El desarrollo de nuevos proyectos con empresas que ya nos conocen es
mucho mas facil, nos permitira el ahorro de tiempo y recursos.

El trabajo continuo incorpora experiencias comunes y refuerza el
conocimiento mutuo entre ambos socios, lo que facilita la identificacidn
de puntos de interés mas eficientes y permite la definicion de nuevos
proyectos de transferencia de tecnologia.

La empresa puede actuar de forma voluntaria como multiplicador de la
tecnologia desarrollada en el centro publico de investigacion o en la
universidad, lo que permite la realizacion de nuevos contactos con
potenciales socios con un esfuerzo comercial menor.
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Por ultimo, una vez conseguido el primer contacto es necesario consolidarlo, es
decir, mantenerlo a través de la implementacion de mecanismo de continuidad.
Un ejemplo lo constituye proporcionar de forma regular a la empresa informacion
relativa a las Ultimas actividades de investigacion desarrolladas, 1o que se puede
instrumentar mediante un boletin que se enviaria a los socios que puedan estar
interesados en esos resultados.

d) Valoracion de los resultados.

Una vez que esta hecho dicho plan de promocion lo siguiente es capturar la
informacion necesaria y posteriormente valorar los resultados: las debilidades
y fortalezas de nuestra tecnologia y organizacion (equipo de trabajo) y evaluar el
mercado en cuanto a oportunidades y amenazas. Este proceso permite a la OTT
evaluar la oportunidad de negocio de nuestra tecnologia y, por tanto, tomar las
decisiones oportunas con una incertidumbre menor. Este analisis DAFO
identificard que factores entre los estudiados son origen de fortaleza o debilidad
interna, de oportunidad 0 amenaza externa.

Esta fase permite a la Oficina tener una evolucion continua, de tal manera que
desde la propia Institucion se pueda jerarquizar también los recursos dedicados a
su comercializacion. Parte de esta idea sustentd las bases del analisis precedente
de métodos y sistemas de valoracion de la patente. Con este fin, el personal de la
Oficina de Transferencia de Tecnologia y el investigador procuraran capturar y
aportar toda aquella informacion adicional que permita definir e incrementar el
valor “justo” de la tecnologia.

7.- Explotacion de la invencion.

El planteamiento de negociacién del contrato de transferencia de cada oferta
tecnoldgica va a variar en cada caso. Se considerara de forma separada y se tendran en
cuenta qué términos son los mas apropiados para definir un escenario en el que la
empresa sea el mejor candidato posible y en el que ambas partes perciban los maximos
beneficios posibles. Siempre partira de un acuerdo mutuo entre las partes.

No existe un modelo concreto (cada uno se ajustara a las circunstancias
especificas de cada caso) aunque en general se han planteado distintas alternativas en
funcidén de unos parametros generales en funcion de los costes asociados al contrato, del
tipo de colaboracion (contratos de Apoyo Tecnoldgico, contratos de I+D, contratos de
transferencia de tecnologia — licencias de patentes, cesion de derechos, etc.).

Por ejemplo en los contratos de Apoyo Tecnoldgico (realizaciéon de informes,
ensayos, etc.) para la realizacion de trabajos basados en la experiencia acumulada de los
investigadores y en los que no se prevea la obtencion de resultados futuros objeto de
explotacion comercial, la definicién de los términos del contrato recoge principalmente
la definicion del plan de trabajo, plazos de realizaciéon y de entrega de resultados y el
presupuesto acorde a los mismos. Al mismo tiempo, en los contratos de 1+D se debera
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valora la titularidad de los futuros resultados asi como la definicion de las
contraprestaciones econémicas por la explotacién comercial de los resultados.’

Todo ello, sin desembocar en situaciones de desigualdades ni de competencia
desleal entre las empresa interesada y el CSIC ademas todos los investigadores tienen
que tener la seguridad de que se actta profesionalmente, en defensa de sus intereses y
derechos, y de acuerdo a las obligaciones legales, manejando criterios homogéneos de
equidad por ambas partes ( Técnicos de la OTT- Empresa).

Por otro lado hay que tener en cuenta que el proceso de transferencia de
tecnologia puede realizarse mediante un Unico contrato o en varios contratos al mismo
tiempo y/o en momentos sucesivos. Al ser un proceso continuo, de una duracion
prolongada en el tiempo, la colaboracion puede modificarse en funcién de las
circunstancias. Las formulas de colaboracion son mdltiples, se debe ser imaginativo
para adaptarse a los escenarios y tambiéen para prever las posibles causas futuras de
éxito y fracaso de la puesta en marcha.

Asi como ocurre en nuestro caso, partiendo de una relacion de colaboracién
(Empresa Sevillana- IATA-CSIC), con la exista de una solicitud de patente como
resultado, se cierra a un contrato de licencia de explotacion. Existira un equilibrio entre
las facilidades concedidas a la empresa (para que de es forma lleve adelante las
actividades de desarrollo, produccién y comercializacion del producto) y los
mecanismos de control de la Institucion para que el compromiso objeto se mantenga de
forma razonable en funcién de las circunstancias. Permitiendo a empresa, en su caso, la
toma de decisiones en situaciones que afecten negativamente al proceso de
comercializacion y por tanto reciprocamente a los derechos del CSIC.

7.1.- Contraprestacion.

La forma de contraprestacion econdmica la transferencia de TO puede ser muy
diversa. Puede estar constituido por un pago inicial, un royalty (regalia o canon) sobre
las cantidades econdmicas generadas por la explotacion comercial (ventas o servicios),
pagos por milestones, pagos en especie, etc. 0 una combinacién de distintas
posibilidades.

También hay que tener en cuenta que condiciones caracterizan la licencia que se
va a otorgar a la empresa interesada en la explotacion de una patente de la que no es
titular. Asi podemos conceder una licencia en exclusiva o no. La delimitacion de la
explotacion estard marcada por la licencia, pudiendo ser establecida conforme a su
campo de utilizacion, alcance geogréafico, etc. Logicamente una licencia no exclusiva
va a presentar menores regalias y a menudo en los casos de patentes de titularidad del
CSIC, el cargo de costes de extension y mantenimiento de la patente correran por parte
de la organizacion.

! Similar a un contrato de licencia aunque en el caso del contrato de I1+D los potenciales
resultados del contrato se encuentran mas alejados aun del mercado y son mas dificiles de
visualizar
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En nuestro caso y de acuerdo con la licencia otorgada a la empresa Sevillana,
una licencia exclusiva, es recomendable establecer en el contrato una serie de clausulas
para el posible caso en que no se generen ventas o0 que no se realicen los compromisos
de desarrollo en los plazos acordados:

1. Los costes de extension y mantenimiento de la patentes seran asumidos por el
licenciatario desde el momento de la firma hasta la resolucion del contrato y
tiene la obligacion de informar previamente al CSIC de todas las decisiones
tomadas por si éste decide por ejemplo, solicitar la patente en un pais que el
licenciatario no esté interesado.

2. Se debe definir un limite temporal de la licencia para que estd pueda ser
negociada de nuevo con la empresa en funcién de los compromisos cumplidos.

3. Se establecerd un pago anual minimo como adelanto o no, de las
contraprestaciones futuras como royalties.

4. oun pago inicial, o varios a lo largo del tiempo, no reembolsables.

Establecer unas condiciones u otras sélo dependera al final de ambas partes pero
sera el titular quién desde el inicio establezca una linea a seguir.

Un pago inicial (upfront payment, license issue fee) presenta la ventaja que
aunque la invencion no sea nunca explotada, el titular de la patente, el CSIC, recibira un
pago, reduciendo de esta forma el riesgo en el caso de que la explotacion se produzca
afios después. Naturalmente, del mismo modo, son estas mismas razones las que hacen
que el pago inicial no sea deseado por el licenciatario. Por otra parte, la principal
desventaja que presenta para el licenciante es que un unico pago inicial requiere una
estimacion razonable del valor de la tecnologia ofertada y como ya se ha comentado
esto es dificil o caro de establecer (tiempo y recursos), de tal forma que puede ser
infravalorado o sobrevalorado. También hay que pensar que practicamente no existe ni
una empresa que desee pagar una cifra elevada como Unica forma de contraprestacion
por una tecnologia del CSIC, que normalmente ellas tampoco sabrian cuantificar y
valorar. Aln asi, este pago inicial debe estar en el marco de la estrategia global de otros
posibles pagos™.

Los pagos por hitos (milestones payments),? se suelen utilizar para compensar la
falta de un pago inicial a la firma del contrato de licencia, cuando se puede determinar
la calidad o aplicacién concreta de la tecnologia o para ir reconociendo el valor de la
misma segun se va demostrando su potencial. A mayor acercamiento al mercado mayor
milestone. Asi, por ejemplo para tecnologias con varias aplicaciones puede solicitarse
una cantidad por cada una de las potenciales aplicaciones alcanzadas, con la concesion

L En las patentes de biotecnologia donde los costes de desarrollo son muy elevados, es muy
habitual que este pago sea modesto o nulo, reclamandose otros pagos posteriormente cuando el
producto haya demostrado su oportunidad de negocio.

2 Son indicativos del éxito de dicho proceso de comercializacion, independientes de los royalties
por explotacion.
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de la patente en USA, con el éxito en la produccion a escala industrial, etc.; o en el caso
de un compuesto farmacéutico, cuando se entra en una determinada fase clinica o
cuando se aprueba por la FDA (hay que tener en cuenta que para empresas de alta
tecnologia que cotizan en bolsa ciertas noticias sobre sus resultados representan
importantes ingresos)

Los pagos anuales se pueden utilizar cuando las mejoras en el desarrollo de la
tecnologia pueden ser dificiles de valorar o cuando la invencion es utilizable como una
herramienta de investigacién del licenciatario durante un gran periodo de tiempo. Es en
este Gltimo caso donde es posible que los royalties por explotacion comercial se
sustituyan por estos pagos anuales.

En cuanto al royalty por la explotacién comercial de la oferta tecnoldgica
(ongoing or running royalties), se debe recibir en el caso de las patente ya concedidas,
durante los 20 afios de vida de la patente asi como por las ventas o servicios realizados
mediante dicha patente. Este royalty puede ejecutarse y calcularse sobre diversas
magnitudes, ventas netas, ingresos o beneficios...

El utilizar una u otra ha sido objeto de debate en varios libros, por ello el contrato de
licencia debe comprender la definicion clara de dichos conceptos y como deben ser
calculados.

Para el licenciante es mas seguro el concepto de ventas netas, porque este puede
ser més facil de controlar y sobre todo de verificar (mediante los libros de ventas del
licenciatario). Por el contrario, el licenciatario preferird el concepto de beneficios
(brutos o netos) porque le permitira de esa forma compensar los costes incurridos
(complementary assets) que en su caso hayan sido necesarios para la comercializacion
de la patente. Sin embargo, y para defenderse de futuros malentendidos el licenciante
debe requerir una definicion completa de todos los costes que se pueden reducir sobre
los ingresos en el contrato y las vias de control de los mismos. El porcentaje de royalty
puede ser fijo durante toda la vida del contrato o variar, pudiendo ser decreciente o
creciente en funcion de ciertas variables o milestones.

La ventaja del pago de royalties es que al aplicarse el porcentaje sobre el valor
real del producto (existe una relacion directa entre el éxito del producto y el retorno),
este es percibido directamente por el licenciante, evitando el riesgo asociado al intentar
calcular el valor de la tecnologia ofertada y solicitar un pago inicial. Por otro lado, la
desventaja es que los pagos se someten a una cuestion de tiempo (no se pueden deducir
las regalias a percibir sin cuantificar la magnitud a la se sujeta), se retrasan y més en el
caso del calculo de beneficios. Por ello, es siempre mas conveniente que el licenciante
reciba una combinacion de distintas formas de contraprestacion econémica.

El royalty se fijara en funcion de las contribuciones de ambas partes al valor del
producto en el mercado. Esto resulta cuanto menos complicado, sobre todo con
tecnologias que se encuentran en un estadio muy temprano en el que todavia se precisa
en ocasiones un gran desarrollo externo de la Institucion, otras tecnologias distintas para
su explotacion o la propia experiencia y capacidades del licenciatario para su
explotacion definitiva.



108
CSICy OTT-CSIC

Los porcentajes de regalias obtenidos de licencias de distintos sectores
industriales y segun distintos tipos de productos pueden ser utilizados como una
aproximacion para cada uno de los nuevos casos de licencia. En el caso de utilizarse los
beneficios como magnitud los porcentajes de regalia deben ser naturalmente mayores
que las cifras en caso de ventas netas.

Aunque como se ha comentado anteriormente el proceso de evaluar una
tecnologia puede ser caro, (tiempo, procedimientos y recursos especializados,
mencionados en el punto 5 (Analisis de Valoracion de la Patente: la Gestidn), puede
solicitarse externamente a través de consultoras especializadas combinando parte de la
informacién relevante que dispone la OTT (hay que tener en cuenta que en la
evaluacion y en la comercializacion llevada a cabo por la OTT se recoge informacion
muy relevante aportada por el investigador). Con ello se pretende evitar situaciones
conflictivas que llevan a resultados negativos por ambas partes.

Por otro lado, atendiendo a la posibilidad de que se permita por ambas partes la
sublicencia de derechos a terceros, se incrementara la explotacion comercial de la
tecnologia y por lo tanto las regalias. Esta capacidad de sublicencia, que representa un
valor en si mismo al licenciatario, permite al licenciante solicitar un porcentaje sobre el
upfront payment que el licenciatario recibe del sublicenciatario por la firma de dicho
acuerdo. En él se deberan respetar los compromisos establecidos en el contrato de
licencia y aln mas, para mayor seguridad, se le puede exigir el visto bueno, previo por
escrito del licenciante.

Como se constata segun lo aqui expuesto, es que evaluar una oferta no es una
ciencia exacta, y lo que de verdad vale es que alguien desee pagar por ello. Ciertamente
el caso ideal, coincide con el nuestro propio; es el de encontrar una empresa que
necesita una tecnologia ofertada en particular, en un momento determinado, y que tenga
los recursos técnicos y econdmicos para llevar a cabo los desarrollos futuros necesarios
para su puesta en el mercado. En esencia aun asi es necesario calcular los riesgos y
costes asociados a la patente que cada parte incurre durante su puesta en el mercado. A
menor desarrollo de la tecnologia a aplicar, mas coste por realizar y un menor royalty a
reclamar y viceversa. Ademas, a mayor alcance geografico de las patentes solicitadas
mayor podra ser la regalia reclamada. Para las distintas aplicaciones o campos en los
que se puede llevar a cabo la explotacion comercial se podran disponer de distintas
regalias en funcion de la evaluacion de cada una de ellas. Por otro lado, segun el sector
industrial los margenes que genera una tecnologia son diferentes, es decir, se debe
considerar el campo de aplicacion.

Por otro lado, como también ocurre en nuestro caso, al firmarse contratos de 1+D
o de apoyo tecnologico simultaneamente con el contrato de licencia de una patente en
un estadio temprano de desarrollo con el mismo grupo responsable de la tecnologia,
estas cantidades se tendrdn en cuenta como una contraprestacion por la licencia y
considerarse como un tipo de upfront payment.

Hay que tener en cuenta que para la empresa o licenciatario el valor de la
tecnologia dependera del papel que puede jugar en su estrategia comercial, de tal forma
gue ya sea incrementando las ventas o los beneficios, o reduciendo los costes de
produccion, le permita negociar desde una posicion de fuerza con terceros, etc.
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Disponer de esta informacion por parte de la OTT suele ser extremadamente dificil de
obtener porque naturalmente no es una informacion que las empresas suministren de si
mismas. Sin embargo, esta informacion debe solicitarse a la empresa y en caso de no
concederse habré que preguntarse por qué no la proporciona. Hay que tener en cuenta
que cada vez mas las colaboraciones deben plantearse entre iguales y que es una
cuestion de confianza y de compromiso entre las partes poner toda la informacion
necesaria encima de la mesa para que ambas partes tomen un decision acertada y bien
consensuada. La empresa o el licenciatario deben convencer al titular, el CSIC, que su
plan de comercializacion o su plan de negocio a partir de nuestra tecnologia es correcto
y que tiene los recursos y el compromiso de llevarlo a cabo.

En el caso de opciones de licencia®, las negociaciones serian mas flexibles
considerando que las empresas interesadas en la patente desean probar la misma y que,
tras la finalizacion del periodo de opcién de licencia, pueden proporcionar informes
técnicos de gran valor y que el establecimiento de las condiciones de la colaboracion se
dejan para la firma posterior del contrato de licencia.

Por tanto, poner precio a la tecnologia es un ejercicio complicado, se debe usar
informacidn de distintas fuentes, que en la que la mayoria de los casos es muy dificil de
obtener por la OTT y por la propia empresa o licenciatario (costes de desarrollo, costes
de produccion, el ciclo de vida de la tecnologia y el tamafio del mercado), y por lo tanto
sujeto a una gran incertidumbre y riesgo.

Se requerira un acuerdo entre ambas partes durante el proceso de negociacién
que defina finalmente dicho valor en un margen razonable y en un ambiente de mutua
confianza y acuerdo. Los royalties no son sélo una herramienta de contraprestacion sino
el medio apara atribuir un valor en si mismo a la tecnologia. “Lo que nada cuesta nada
vale”. En ocasiones son las propias empresas las que desean definir unos royalties
razonables para que sus futuras negociaciones con terceros puedan ser planificadas
(sublicenciatarios).

Asi, en nuestro caso particular establecemos el siguiente contrato de licencia.

! Se deben entregar por escrito al CSIC los resultados obtenidos por la empresa.
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8.- Contrato entre CSIC y empresa aceitunera.

CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE Y ASISTENCIA

TECNICA
En, a de 2007.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. , Presidente del
(en adelante EL LICENCIANTE), actuando en nombre
y representacion de este Organismo, con sede en la calle de

, en virtud de la competencia que tiene atribuida por

Y de otra parte, D. ...... , mayor de edad, con DNI num. ...... , en su calidad de
...... , actuando en nombre y representacion de la Empresa ......(en adelante el
LICENCIATARIO), con CIF ndm. ...... , domiciliadaen ...... , C/Avda./P°/Pza. ...... nam.
..., que fue constituida ante el Notario de ...... ,D. ...... ,el...de...... de ...., inscrita en
el Registro Mercantil de ...... ,el...de...... de ...., y de la cual tiene concedido poder en
escritura otorgada ante el Notario de ...... ,D....... ,el...de...... de .

Ambas partes se reconocen la capacidad legal suficiente y poder bastante para
este acto y, a tal efecto

EXPONEN

Primero.- Que el LICENCIANTE posee experiencia y conocimientos
probados en el empleo de microorganismos utilizados en la fermentacion de alimentos y
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que es titular de patente de invencion n° 1234567 titulada “EMPLEO DE BACTERIAS
LACTICAS COMO INICIADORES DE LA FERMENTACION DE ACEITUNAS DE
MESA”, (en adelante la PATENTE) presentada con fecha 02/01/2007 ante la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM), y que ha sido desarrollada por el grupo de
investigacion del Instituto de la Grasa del LICENCIANTE.

Segundo.- Que el LICENCIATARIO esta interesado en obtener una licencia
exclusiva de explotacion de la PATENTE, (en adelante la LICENCIA) asi como en recibir
los conocimientos técnicos necesarios para proceder a su adecuada explotacion.

Tercero.- Que el LICENCIATARIO esta interesado en que el
LICENCIANTE le ayude al desarrollo industrial de la PATENTE en el proyecto
“DESARROLLO COMERCIAL DEL EMPLEO DE BACTERIAS LACTICAS COMO
INICIADORES DE LA FERMENTACION DE ACEITUNAS DE MESA” (en adelante
El PROYECTO/PROYECTO) para lo cual el LICENCIATARIO utilizara las
instalaciones que posee en la planta piloto del Instituto de Agroguimicay Tecnologia de
Alimentos (IATA).

Cuarto.- Que EL PROYECTO sera desarrollado por un equipo investigador
de La IATA, quedando claramente definidas las responsabilidades, presupuesto y
trabajos en la Memoria del citado PROYECTO, aportando EL LICENCIATARIO
recursos para la realizacion del mismo.

Que por lo anteriormente expuesto, es deseo de las partes intervinientes
formalizar el presente Contrato con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

a) El LICENCIANTE concede al LICENCIATARIO una licencia
exclusiva, limitada en el tiempo y area geografica especificados en el
presente Contrato, para el uso, fabricacion y explotacion comercial del
objeto de la PATENTE identificada en el exponendo primero “...... 7
(en adelante, PRODUCTO/PROCESO).
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b) Regular la participacion del LICENCIATARIO en el Proyecto
titulado “DESARROLLO COMERCIAL DEL EMPLEO DE
BACTERIAS LACTICAS COMO INICIADORES DE LA
FERMENTACION DE ACEITUNAS DE MESA”

SEGUNDA. - AMBITO TERRITORIAL

El area geografica respecto a la cual se concede la presente licencia es Espafia,
Turquia, Egipto, Siria, Grecia, Marruecos, Argentina, EEUU, Alemania, Francia, Italia,
Brasil, Rusia.

TERCERA. - DURACION DEL CONTRATO

a) El presente Contrato de Licencia entrara en vigor en el momento de su
firma y su duracion se extenderd hastael ..... .... de ......... de 20....

Su plazo de vigencia podré ser prorrogado de forma expresa y por escrito,
siempre y cuando cualquiera de las partes, con una antelacion minima de seis meses a la
fecha de expiracion del plazo inicial o de cualquiera de sus prérrogas posteriores,
comunique a la otra su deseo de proceder a la renovacion del Contrato. La aceptacion para
la renovacion debera ser comunicada por escrito.

b) La duracién prevista para el desarrollo del PROYECTO es de ...
meses desde el momento de su firma.

CUARTA. - DESARROLLO DEL PROYECTO

El "Proyecto” serd desarrollado en la planta piloto del IATA, bajo la
direccion del investigador Dr. D.....c.ccceovvvvvivernennnne, , quedando claramente definidas
las responsabilidades y plan de trabajo en la Memoria. El responsable del seguimiento
del presente acuerdo por parte de la EMPRESA sera D. .......cccccoccvevvvennnee.

QUINTA. - CESION DE CONOCIMIENTOS
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El LICENCIANTE pondrd a disposicion del LICENCIATARIO, los
conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para proceder a una adecuada
explotacion de la PATENTE objeto de licencia bajo el presente Contrato.

Los citados conocimientos seran facilitados en el idioma y unidades de medida
utilizados por el LICENCIANTE.

SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD

El LICENCIATARIO, durante la vigencia de este Contrato, y en los diez (10)
afios siguientes a la finalizacion del mismo, se obliga a no divulgar ni comunicar a
terceros, los conocimientos e informacion técnica del LICENCIANTE que, directa o
indirectamente, con el presente Contrato le haya sido facilitada o se le pueda facilitar en el
futuro.

El LICENCIATARIO impedira la copia o revelacion de esa informacion a
terceros, salvo que éstos gocen de una expresa aprobacion por escrito del
LICENCIANTE; restringiendo, asimismo, el acceso a la informacion a sus empleados, en
la medida que razonablemente puedan necesitarla para la ejecucion del presente Contrato.

El LICENCIATARIO no utilizara la informacion o fragmentos de ésta para
fines distintos del cumplimiento del objeto del Contrato, ni dard a conocer ni sera causa de
que pueda existir correlacion entre la informacion técnica suministrada por el
LICENCIANTE y cualquier otra informacion técnica que le suministren terceros.

Los datos e informes obtenidos durante la realizacion del "Proyecto™ tendran
caracter confidencial. Cada una de las partes se compromete a no difundir dicha
informacidn, bajo ningun aspecto, mientras éstas no sean de conocimiento publico.

Cuando una de las partes desee utilizar esta informacion, en parte 0 en su
totalidad, para su publicacion o para suministrarla a terceros debera solicitar la
conformidad de la otra parte por escrito, mediante carta certificada dirigida al
responsable de la misma en el seguimiento del "Proyecto™.

La otra parte deberd responder en un plazo maximo de treinta dias,
comunicando su autorizacion, sus reservas o su disconformidad sobre la informacion
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que se desea hacer publica. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entendera
que el silencio es la tacita autorizacion para la difusion.

Cualquiera que sea el modo de difusion, se respetard siempre la mencion
expresa a los autores del trabajo y se hara especial referencia al presente contrato.

En publicaciones y patentes se respetara la mencion de los autores del
trabajo, que figuraran en las ultimas en calidad de inventores. En cualquiera de los casos
de difusion se hara mencion a | a colaboracion de la Empresa establecida por el presente
acuerdo.

SEPTIMA. - DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El LICENCIATARIO, en todo momento, reconocerd los derechos de
propiedad de la PATENTE que asisten al LICENCIANTE.

En el supuesto de que el LICENCIATARIO tuviese conocimiento de cualquier
infraccion que afectase a los derechos del LICENCIANTE sobre la PATENTE, debera
notificarlo de inmediato al LICENCIANTE, prestandole la colaboracion o ayuda necesaria
para la adecuada defensa de sus referidos derechos.

El LICENCIATARIO debera notificar por escrito al LICENCIANTE, tan
pronto como de ello tuviera conocimiento, la existencia de cualquier litigio o reclamacion,
que pudiera producirse en relacion con la explotacion del objeto de la PATENTE.

La propiedad de los resultados patentables o no que pudieran producirse en
la realizacion del PROYECTO corresponde al LICENCIANTE, asi como los derechos
inherentes a los conocimientos técnicos generados por el desarrollo del PROYECTO
(propiedad intelectual, Know-How).

OCTAVA. - OPCION PREFERENTE SOBRE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

En el caso de la que tecnologia desarrollada con el EMPLEO DE
BACTERIAS LACTICAS COMO INICIADORES DE LA FERMENTACION DE
ACEITUNAS DE MESA se pueda extender a otros productos como por ejemplo, pero no
limitados a PEPINILLOS, ZANAHORIAS, BERENJENAS, CEBOLLITAS, AJOS, el
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LICENCIANTE seré el titular exclusivo de los derechos de propiedad industrial que se
puedan derivar, teniendo el LICENCIATARIO una opcion preferente para la
comercializacion de los mismos.

En el supuesto de que el LICENCIATARIO no quiera comercializar la
tecnologia desarrollada para nuevos productos, el LICENCIANTE tendra plena libertad
para negociar con otras empresas los términos de comercializacion de la misma, pudiendo
renegociarse en este caso los términos pactados con el LICENCIATARIO para el
mantenimiento de las patentes recogidos en la clausula UNDECIMA.

NOVENA. - RESPONSABILIDADES DE LA EXPLOTACION

El LICENCIATARIO asumira frente a terceros todos los riesgos derivados del
uso, fabricacion, y comercializacion del PRODUCTO/PROCESO, resultando en
consecuencia, indemne el LICENCIANTE de cualquier responsabilidad o reclamacion,
que pudiera derivarse de su explotacion industrial.

DECIMA. - FORMACION

El LICENCIANTE y el LICENCIATARIO convienen que dentro del ambito
de actividad de la PATENTE, podran establecerse acuerdos en virtud de los cuales se
proceda a la formacion y preparacion técnica especifica del personal del
LICENCIATARIO por parte del LICENCIANTE, fijandose en tales convenios el alcance
y las condiciones de la formacion en cuestion.

UNDECIMA. - MANTENIMIENTO Y EXTENSION DE LA PATENTE

Durante el periodo de vigencia del presente Contrato, seran por cuenta del
LICENCIATARIO, todos los gastos para mantener en vigor la PATENTE en aquellos
paises donde se hubiera registrado y que estén incluidos en el area territorial para la que se
le concede la licencia segun el presente Contrato. EI LICENCIANTE realizara estos pagos,
siendo abonados posteriormente por el LICENCIATARIO a la presentacion por parte del
LICENCIANTE de los correspondientes cargos.

En el caso posible de que la PATENTE objeto de licencia se encontrara en su
afio de prioridad, y por interés del LICENCIATARIO se acordara su registro en algin otro
pais distinto del que ya estuviera registrada, se hard a nombre del LICENCIANTE,
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quedando el presente Contrato automaticamente extendido territorialmente, para la
explotacion de la PATENTE en dicho pais. EI LICENCIATARIO correra con los gastos
correspondientes de registro y mantenimiento.

DUODECIMA. - CONDICIONES ECONOMICAS DEL PROYECTO

Para la realizacion del PROYECTO, el LICENCIANTE se compromete a
aportar recursos al mencionado PROYECTO por un valor total de ................ euros (€)
de acuerdo con el presupuesto que se incluye en la Memoria.

A efectos de materializacion de los pagos estipulados en el presente Contrato,
la cuenta de ingresos serd la 0123 4567 89 0123456790, abierta en el Banco XXX a
nombre del LICENCIANTE.

DECIMOTERCERA. - CONDICIONES ECONOMICAS DE LA
LICENCIA

El LICENCIATARIO abonara al LICENCIANTE como contraprestacion por
los derechos que le han sido concedidos bajo el presente Contrato:

* Opciones:

a) Una cantidad unica (pagadera de una sola vez o en pagos periodicos
establecidos).

b) Un canon (%) sobre la cifra de ventas netas del LICENCIATARIO del
PRODUCTO (0 PRODUCTO fabricado por el PROCESO).

El término "ventas netas” tal como se usa en esta Clausula, significara la
cantidad efectivamente facturada y/o recibida por el LICENCIATARIO, de sus clientes
por las ventas del PRODUCTO, después de deducir aquellos descuentos comerciales
pertinentes que se hayan otorgado, asi como devoluciones, descuentos y los impuestos,
aplicables directamente a la venta del PRODUCTO, incluyendo el IVA.

Si el LICENCIATARIO dejare de hacer cualquier pago de canones cuando sea
debido y pagadero, abonara intereses de demora sobre la cantidad adeudada al tipo del
Euribor oficialmente establecido para el mes en que debieran haberse materializado los
pagos.
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Constituye obligacion del LICENCIATARIO facilitar al LICENCIANTE una
relacion semestral, por escrito, de las ventas del PRODUCTO, segun el concepto descrito
anteriormente, dentro de los treinta dias siguientes al final de cada semestre natural (30
junio/31 diciembre). En esta relacion se especificara, no soélo el valor de las ventas
facturado y cobrado de sus clientes durante el semestre, sino también el valor de las
facturas pendientes de cobro, al inicio y final de cada semestre, todo ello referido al
PRODUCTO.

El LICENCIATARIO llevara archivos y libros de contabilidad precisos y
exactos, de tal forma que se recojan todos los datos razonablemente necesarios para el
calculo y la verificacion cabal de las cantidades pagaderas. EI LICENCIATARIO
permitira al LICENCIANTE, o a quien éste designe, inspeccionar adecuadamente, durante
las horas normales de oficina, y previa solicitud de autorizacion, los registros, archivos y
libros al solo efecto de determinar las sumas cuyo compromiso de pago ha asumido.

Los pagos de las cantidades debidas al LICENCIANTE, seran ingresados
dentro de un periodo de treinta (30) dias naturales a partir de la fecha de emisién de las
correspondientes relaciones semestrales que el LICENCIATARIO facilite al
LICENCIANTE.

A efectos de materializacion de los pagos estipulados en el presente Contrato, la
cuenta de ingresos sera la 0123 4567 89 0123456790, abierta en el Banco de Santander a
nombre del LICENCIANTE.

DECIMOCUARTA. - SUBLICENCIAS

Este Contrato no podra ser objeto de cesion o subrogacion por parte del
LICENCIATARIOQ, sin el previo consentimiento por escrito del LICENCIANTE.

DECIMOQUINTA. - INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento por una de las partes, de cualquiera de las obligaciones
contraidas por el presente Contrato, facultara a la otra para resolver el mismo.

DECIMOSEXTA. - DENUNCIA DEL CONTRATO

Las partes, de mutuo acuerdo, podran denunciar o modificar el presente
Contrato, en cualquier momento.

DECIMOSEPTIMA. - JURISDICCION
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Las partes se comprometen a resolver amigablemente cualquier diferencia que
sobre el presente Contrato pueda surgir. En el caso de no ser posible una solucién
amigable, y resultar procedente litigio judicial, las partes acuerdan, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterse a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales de Madrid.

DECIMOOCTAVA. - NOTIFICACIONES

A efectos de cualquier comunicacion relativa al presente Contrato, el
interlocutor por parte del LICENCIANTE sera............ y su direccion................

Por parte de la LICENCIATARIO el interlocutor sera D. ................ con
direccion..................

DECIMONOVENA. - OTRAS FORMALIDADES

Este documento podra ser elevado a escritura publica a peticion de cualquiera
de las partes contratantes a su cargo, o cuando asi lo exija la legislacion vigente.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Contrato por duplicado y a un
solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
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9.- Consejos a usar para la empresa licenciada en exclusiva en cuanto a su gestion
y comercializacion.

Con motivo de ampliar algunas de las funciones de la OTT y de abordar uno de
los objetivos méas importantes para el CSIC, exponemos las siguientes pautas para la
eficiente gestion de la explotacion de la patente por parte de la Empresa Sevillana.

a) Orientados a la gestion.

La valoracion que tiene como objetivo la gestion, se refiere tanto a la gestion de
I+D y a la innovacion como al mantenimiento de una cartera de patentes, analisis de
riesgos, etc. Este es el proceso que la empresa debe de internalizar en el momento de
incorporar la patente como un activo de referencia para con su actividad empresarial y
comercial.

Lo que se buscamos con ello es que nuestra empresa Sevillana (explotador
nacional en exclusiva de ella) sea capaz de detectar en cualquier momento elementos
del activo de Propiedad Industrial infrautilizados, identificar posibles riesgos para los
resultados de la empresa, proporcionando a los responsables de la planificacion
empresarial la informacion que precisan para idear estrategias bien fundamentadas que
mantengan y mejoren la posicion de la empresa en el mercado, y ayudando a determinar
la importancia que tienen para la competitividad y los resultados de la empresa los
distintos activos de P.l. que la empresa posee o utiliza.

Como ya comentamos, una de las mayores dificultades a las que se va enfrentar
la empresa es determinar el valor de los distintos componentes de su cartera de
Propiedad Industrial y siempre asumiendo el riesgo de abandonar la iniciativa a mitad
de camino por considerarla "demasiado compleja.

Sirviéndonos de ejemplo nuestra patente, los pasos a seguir para su gestion
serian:

1. El primer paso seria identificar la patente como activo de Propiedad
Industrial, cuya existencia puede constatarse de modo directo e inmediato. Una vez
identificada, se examinara quienes son sus propietarios, si se estd haciendo uso de ella
en la préctica, etc. También se evaluard su importancia, atendiendo a los factores tales
como si corresponden a tecnologias esenciales para la empresa, cual es la expectativa de
vigencia de los derechos de P.1., y si existe una exclusividad, real o potencial, sobre la
tecnologia.

2. En segundo paso consiste en detallar lo que podriamos llamar influencias
externas o del mercado. . Se tratard, en este caso, de la imagen de marca de la empresa y
sus productos, el estilo de la empresa y la presentacion de sus productos, el fondo de
comercio, las certificaciones de los productos, las autorizaciones de exportacion, las
autorizaciones obtenidas de las autoridades reguladoras, las redes de distribucién y las
de obtencién de materias primas, las listas de clientes, y los programas de
comercializacién y publicidad.
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Al intentar estimar el valor de cualquiera de estos elementos es Util preguntarse
cual seria el costo de sustituirlo si se perdiera, cuéles son los ingresos que se preve
obtener de él, por ejemplo en el curso de los cinco proximos afios, y como se esta
utilizando.

Asi y atendiendo a que el primer paso vendra dado, al tratarse de una licencia de
explotacion y no de la creacion e integracién de una patente en si misma (se conoce a
los titulares, el valor y las condiciones de explotacién vienen dadas...), intentaremos
abordar lo relativo al segundo paso, no menos importante si acaso para una exitosa
explotacion.

b) ¢A qué se llaman influencias externas o del mercado?

Como bien se ha definido, las influencias externas del mercado la componen
elementos como la marca de la empresa, la del producto, el estilo de la empresa y la
presentacion de sus productos, entre otras.

Queremos destacar estos elementos no sélo como propios dentro de la estructura
de marketing sino también juridica. Su funcion no sélo es la de hacer diferenciar a la
empresa del resto de competidores, sino la de ayudar a los consumidores a comprender
los beneficios de los productos aqui ofertados. De ahi que queramos aportar a la
empresa un esquema de cdmo, en el caso de una vez determinada y disefiada la marca
del producto a tratar, se debe llevar a cabo un procedimiento de registro y proteccion de
marca en aquellos paises en los que esté interesada en comercializarlo. Esté claro que
antes de llegar a la tramitacion, han tenido que sucederse fases anteriores, como su
eleccion, disefio, color, etc.

El encargado normalmente del disefio y elaboracion de una marca, suele estar en
manos de un departamento de marketing y mas especificamente en la persona del
agente de comercializacion. Aunque el fin Gltimo de todos estos agentes, tanto de
comercializacién como aquél que se encargue de la tramitacion, en la persona del
abogado de marcas, es el mismo, los medios para llegar a ese fin se pueden llevar en
ocasiones a “conflictivos”. Por ejemplo en el disefio: un abogado de marcas de una
empresa siempre va a preferir que el distintivo del producto sea Unico y original, que no
lleve a problemas para su proteccion y registro; mientras que los agentes de
comercializacion prefieren utilizar marcas compuestas por términos descriptivos que
evoquen las caracteristicas del producto y por lo tanto sean mas faciles de vender.

Como en nuestro caso, hablamos de una Pyme en el que el presupuesto
destinado a este fin es limitado, y se supone que durara en un periodo concreto, el uso
de una marca con términos descriptivos y elogiosos tiene mas probabilidades de éxito
que una marca que utiliza términos sugestivos, arbitrarios o extravagantes. La razén
reside en el hecho de que al utilizar términos descriptivos o elogiosos tiene mas
probabilidad de trasmitir mas rapidamente a los consumidores los beneficios del
producto. Pero tenemos que ser conscientes, que el principal problema al que se
enfrenta es que si debido al posible éxito del producto la marca perdurara en un periodo
mas largo, el riesgo de imitacién por los competidores también seria mayor. Si la
empresa decide que para la comercializacion del producto usar este tipo de marcas, pude
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encontrarse en un futuro en situaciones en las que sea incapaz de frenar a los
competidores que quieran utilizar marcas similares para productos similares.

Asi la eleccion de una u otra tiene que ser un proceso en el que a veces merezca
la pena pararse, pensar y reflexionar sobre lo que en realidad compense. Hay que pensar
gue en definitiva la marca es un medio para la comercializacion del producto y que
muchas veces su fracaso o éxito depende de multiples agentes. Lo que se debe perseguir
es el éxito del producto.

10. SEVISOL. Marca de tecnologia.

Una marca, a efectos tanto juridicos como practicos sirve para identificar un
producto o servicio en el trafico mercantil de otros similares o idénticos. Es un derecho
de exclusiva, otorgado al solicitante, que le permite usar un nombre, nombre y logo,
logo, sonido, olor o color para distinguir su producto o servicio. En definitiva, una
marca indica el origen empresarial del producto en el sentido de quién es el responsable.
Se dice que cumple una funcion de calidad pero en sentido estricto no se cumple,
aunque el titular de la marca es el primer interesado en que su producto sea conocido
como bueno (véase Art 4 de la Ley espafiola 17/2001).

Para clasificar una marca segun el producto o servicio del que se trate, existe la
Clasificacion de Niza, que consta de 45 clases (34 para productos y 11 para servicios).
Las marcas, asimismo, pueden ser figurativas (logo), denominativas (nombre o texto) o
mixtas (logo y nombre o texto). Cabe mencionar que también hay casos de marcas
concedidas para colores ( Milka y Coca-cola), sonidos ( motor Harley Davison) y olores
(olor a hierba recién cortada).*

10.1.- Tramitacién de la marca.

La marca de cuya tramitacion hablaremos en el presente ejercicio, marca de la
patente, se denomina “SEVISOL” y es para la clase 29. Esta marca fonética y
graficamente hablando es idéntica a una marca registrada en vigor en Espafia para la
clase 36, cuyo nimero de expediente es M 2298816, Figura 21. Los elementos
figurativos son completamente distintos. Las marcas no entrarian en conflicto en ningln
caso, pues se presume se el consumidor medianamente informado es lo suficientemente
perspicaz como para diferenciar el producto que identifica la marca en el mercado. De
igual modo, tampoco existen marcas comunitarias o internacionales confundibles.

! La OAMI, ya no las concede por los problemas que les ocasiona relacionar el olor con el
producto, demostrar que es un dato por el cual el consumidor puede distinguir el producto de
otros.
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GESTIONES INMOBILIA RIAS

Figura 21. Marca M 2298816.

La marca con la que operaremos en el mercado serd la siguiente, Figura 22:

Sevicdl”

Figura 22. Marca Sevisol, marca de tecnologia.
10.2.- Extension de la marca.

Se ha decidido registrar marca en Espafia, Alemania, E.E.U.U., Italia, Francia,
Brasil y Rusia. Para ello se ha decido solicitar una Marca Comunitaria (para paises
europeos), una Marca Internacional (para Rusia y E.E.U.U.) y una solicitud nacional
para Brasil (presentada en el Instituto Nacional da Propiedade Industrial). Cabe
mencionar que se comprobd de modo exhaustivo si la marca pudiera haber entrado en
conflicto con alguna otra en los paises mencionados y en todos o bien no se encontro
nada, o bien los productos o servicios que designaba eran de naturaleza distinta.

10.3- Marca Comunitaria.

Una marca comunitaria es un derecho registrado unitario que ofrece proteccion
en el territorio de la Unién Europea con un titulo dnico.



125
Empresa aceitunera

Se decidio presentar la solicitud comunitaria directamente en la OAMI (Oficina
de Armonizacion del Mercado Interior). Este procedimiento lleva unos 18 meses si no
hay oposicidn por parte de terceros. La primera etapa del proceso, que va desde la fecha
de presentacién de la solicitud hasta la publicacién de la misma en el BOPI (Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial) abarca 9 meses, Figura 23.

( Solicitud 3\

: B
9 meses

IMESGS Clasificacion de Productos/Servicios

:
<1

i Formalidades/Prioridades/Antigiiedades >
.. -
< Motivos Absolutos Bulsquedas y Traducciones
B o
Publicacion J
.. ..
Oposicion (inter partes) Observaciones de Terceros

i
7

Rechazo
Parcial y Total Registro
Figura 23. Representacion gréfica del procedimiento de solicitud de marca comunitaria.

En una primera fase el solicitante deberd presentar la solicitud, bien en la
Oficina nacional (que la enviara a la OAMI), o bien directamente, como se decidi6 y
para que se pueda otorgar fecha de presentacion la solicitud ha de contener (véanse Art.
36 y Regla 9) una instancia de registro de la MC, es decir, la indicacién de que se
solicita una MC (y no otro derecho de propiedad industrial). Ademas la OAMI dispone
de un formulario estandar que debe incluir los datos que identifiquen al solicitante,” una
lista de productos y servicios para los que se haya de registrar la marca (clase 29 de la
clasificacion de Niza en este caso), una representacion grafica de la marca y, por Gltimo
la tasa de solicitud (en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepcién por la OAMI
o la oficina nacional). Si se hace a traves de representante legal, este debera acreditar su
condicion (poder) y si se trata de la renovacion de una marca o reivindicacion, es
necesario presentar documentos de prioridad o antigiiedad.

2 Los solicitantes pueden hacer uso de impresos de estructura y formato similares, tales como
impresos. generados por ordenador sobre la base de la informacion contenida en el impreso
oficial (Fuente: OAMI).
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A las personas que posean una cuenta corriente se les cargara automaticamente
en cuenta la tasa de base por solicitud a menos que se den instrucciones de no efectuar
el adeudo de la tasa en cuenta corriente. Si el solicitante marca, en el impreso de
solicitud, la casilla "pago mediante transferencia”, esto constituira una instruccién
expresa de no proceder al adeudo en cuenta corriente.

En lo referente al idioma de presentacion la solicitud puede estar en cualquier
lengua de la comunidad pero debe indicarse una segunda lengua distinta de la primera 'y
que coincida con algunas de las lenguas en las que trabaja la Oficina (espafiol, aleman,
inglés, francés o italiano). En nuestro caso hemos decido que fueran espafiol e inglés. Si
por algun motivo el solicitante hubiera errado en incluir alguno de los requisitos
minimos para que se hubiera concedido fecha de presentacion, tiene la oportunidad de
subsanarlos en los 2 meses subsiguientes a la notificacion que recibe por parte de la
oficina informandole de ello (lo hace en el plazo de un mes).

Transcurrida esta etapa del procedimiento la Oficina clasifica la solicitud de
acuerdo con la peticion del solicitante, comprueba formalidades o antigliedades,
prioridades... es decir, hace un segundo examen en el que comprueba una vez mas si
cumple los requisitos formales. Por otra parte, la OAMI también realiza de oficio un
examen de licitud en que comprobara si la solicitud cae en alguna de las prohibiciones
absolutas (véase Art. 7 Reglamento) es decir si, por ejemplo, el signo no es susceptible
de ser representado gréficamente, carece de distintividad, es descriptivo de algunos
lugares, personas etc. que pudieran llevar a confusion al consumidor acerca de su
procedencia etc., por falta de distintividad o generidad, o constituidas por una forma en
3D necesaria para obtener un resultado técnico.’

De modo paralelo a este examen de contenido se realizan busquedas de marcas
anteriores (véase Art.39) y se realizan las traducciones pertinentes (en caso necesario
para su publicacion, véase Art. 40). La Oficina dispondréa de 3 meses para ello (desde el
otorgamiento de la fecha de presentacion) y, en ese tiempo se pondra en contacto con
todas las oficinas nacionales (administraciones de busqueda) de los paises designados
en la solicitud, les enviara una copia de la solicitud, para que estas hagan las busquedas
pertinentes en su &mbito territorial®. Luego, cada una enviara una copia del informe a la
OAMI. La OAMI mandaréa entonces al solicitante un informe de basqueda comunitaria,
realizado por ella misma, y los informes transmitidos por los servicios centrales de la
propiedad industrial. Llegado este punto la marca puede anularse total (véase Art. 51) 0
parcialmente (Art.52). Asimismo, abonara a cada una de ellas una cantidad en concepto
de busquedas realizadas percibiendo la misma cantidad por ello.

En nuestro caso y calidad de solicitantes informados hemos tenido en cuenta la
legislacion para evitarnos problemas haciendo una planificacion y busquedas previas.

La publicacién de la solicitud no se realizard antes de que haya pasado un mes
desde que la OAMI haya enviado los informes al solicitante (transcurren 3 meses desde
que se realiza el examen de licitud y las traducciones). Cuando la solicitud se publique,

¥ Entonces, podriamos estar hablando de un disefio industrial y no de una marca.
* (*)A partir del 10 de marzo de 2008, algunos de los términos aplicables bajo el articulo 38 ya
no lo seran, véanse algunos de los cambios principales.
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la Oficina informara de ello a los titulares de marcas anteriores puedan presentar
oposicién a la concesion de la marca.

Cabe mencionar que a partir del 10 de marzo de 2008, el solicitante podra
solicitar el informe de bdsqueda el mismo. Ademas, cada una de las oficinas encargadas
de la basqueda dispondra de 2 meses desde la recepcién de la solicitud para remitir el
informe de bdsqueda y habran de hacerlo en un formulario normalizado, los preparara
la Oficina Comunitaria, previa consulta al Consejo de Administracion.®

Antes de publicar la marca en el BOPI, la OAMI (en nuestro caso) vuelve a
comprobar si el solicitante esta facultado para ser titular de una marca comunitaria (si
no lo es se le dara la oportunidad de retirar la solicitud antes de la publicacién), o si por
caer en los mencionados motivos de prohibicion absolutos. En teoria, la solicitud puede
desestimarse antes de la publicacion pero, en ocasiones, se desestima después de la
publicacion. En tal caso, la resolucion desestimatoria se publicara cuando sea
definitiva.’

Tras la publicacién de la solicitud se abre el periodo de oposicion inter-partes, en
un lapso de tiempo de 3 meses (véase Art. 42), para que cualquiera pueda oponerse al
registro de la marca, argumentando de forma fundada porqué el registro no puede
realizarse. De modo paralelo, se abre un periodo de observaciones, que no impiden el
registro de la marca, pero a las que el solicitante si puede contestar (véase Art.41).
Desde que se abre el periodo de oposicion hasta que se produce el registro transcurren 6
meses.

Es imprescindible tener en cuenta que la solicitud sigue un curso idéntico o
similar en todos los paises en los que vamos a comercializar, o Unico que cambia
sustancialmente son los plazos y las tasas; por lo demas (examenes de forma y licitud,
busqueda de anterioridades, oposiciones...etc.) son conceptos sustantivos del Derecho
de marcas, por lo que la solicitud siempre pasa por esas etapas.

10.4.- Marca Internacional.

La intencion de nuestra empresa es la de solicitar marca internacional para
EE.UU. y Rusia en los 18 meses que puede tardar como maximo la concesion de la
marca comunitaria. Ambos paises pertenecen al Protocolo de Madrid conque, con tener
la marca solicitada en una Oficina nacional o regional, como en nuestro caso, podriamos
solicitar en la OMPI la marca internacional. En ese tiempo también se han podido
realizar preparativos efectivos para introducir la marca en el trafico comercial (véase
folleto de la Figura 24), para demostrar intencion de uso o intencion del mismo (véanse
Art. 15y 56).

Como solicitante, la empresa no puede solicitar directamente en la Oficina
Internacional, si no que ha de hacerlo presentando una peticion en la OAMI de que

> Modificado en virtud del Reglamento (CE) n° 422/2004 de 19.2.2004 del Consgjo.
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quiere solicitar marca internacional. Sera la OAMI quién certifique la identidad entre la
marca comunitaria solicitada (o registrada) y la marca internacional.

P
&//L;.p

En Espafia se consumen alrededor de 3,5 kilos por
persona y ano de aceitunas de mesa, en aperitivos,
ensaladas, rellenos de carne, pizzas y salsas, lo
que convierte a este pais en uno de los mas
aficionados del mundo a este alimento. El sector
olivarero dedica casi un 50% de la produccion de la
aceituna de aderezo -unas 300.000 toneladas
anuales- a la exportacion, situando a Espana por
delante de Italia, Grecia y Turquia, como el primer
pais exportador del mundo.

Las aceitunas espafiolas se sirven como algo muy
especial en las mejores mesas de Estados Unidos,
Europa, Paises Arabes e, incluso, Australia. Estas
cifras son casi ridiculas si se comparan con la
produccion total de aceitunas, mas de tres millones
de toneladas anuales, de las que el 90% se dedican
a obtencion de aceite.

Valor nutritivo:

La aceituna de mesa se puede considerar
como un alimento de gran valor nutritivo,
rica en componentes grasos de gran
calidad, contiene todos los aminoacidos
esenciales, gran cantidad de minerales,
un apreciable contenido en carotenos
(provitamina A), vitamina C y tiamina, y
buena cantidad de fibra, aportando unas
150 calorias por 100 gramos de alimento.

Pertenece a un grupo de alimentos cuyo
factor comun es la elevada proporcion de
grasas, hasta un 20%, que entran en su
composicion, al igual que la soja, cacao,
girasol, pifiones, almendras, nueces vy
avellanas.

Figura 24. Folleto explicativo de Sevisol.

Asi, en este caso se presenta un formulario suministrado por la OMPI (el MM2)
en la OAMI por el que se pide la marca internacional. También puede utilizarse el
formulario EM 2 de la OAMI en una de las 20 lenguas oficiales de la UE, que esta
disponible en dos versiones diferentes. La primera version es la que se utiliza para las
solicitudes que se presentan en una de las 3 lenguas del Protocolo (francés, espafiol o
inglés) y la segunda version se utiliza para las solicitudes presentadas en una de las 17



129
Empresa aceitunera

lenguas restantes.® En este formulario se han de especificar perfectamente los datos del
solicitante.

Una vez que la OAMI da por buena la marca la envia a los estados designados la
OMPI y emite un titulo. Existe un plazo de 12 a 18 meses (que se cuentan a partir de la
fecha de presentacion en la OMPI) porque pueden no conceder la marca en alguno de
es0s paises, que se deniegue la marca por oposicion de terceros. El titulo que emite la
OMPI es un titulo de propiedad que se emite por defecto porque la OMPI no concede,
solo tramita. Una vez concedida (supuestamente) la marca, al igual que en patentes,
entra en fase nacional y la concesion estd sujeta al procedimiento y legislacion
nacionales. Por ejemplo en EEUU si en el mes 13 una accién oficial (rechazo
provisional), se envia a la OMPI, y esta OMPI se lo comunica al solicitante quien,
tendra que ponerse en contacto con un agente americano para que defienda su marca en
ese pais. Ademas EEUU y Japdn emiten titulos a parte que tienes que pagar. Es bueno
tenerlos para probar frente a terceros. A este respecto quiza hubiera sido mas ventajoso
econdmicamente actuar a través del Arreglo, pero en lo relativo a la marca en cuestion y
su registro en Europa, hubiera supuesto un despilfarro solicitar marcas nacionales en
cada pais; de ahi la decision de solicitar una marca comunitaria de base, y por
consiguiente, continuar el procedimiento por el Protocolo de Madrid.

Durante los primeros cinco afos de vida, la marca internacional depende
enteramente de la marca comunitaria, de modo que si esta, se denegara la otra dejaria de
surtir efectos (se denegaria o retiraria ain en caso de que fuera una marca,
supuestamente, concedida). Si transcurridos 5 afios la marca de base, a partir de su
registro la marca de base continda firmemente concedida, la marca internacional deja de
depender de la misma (véase parr. 02.09 del apartado A.4 de la Guia para el Registro
Internacional de Marcas).’

10.5.- Marca nacional brasilefia.

Brasil no pertenece ni al Acuerdo ni al Protocolo de Madrid, por tanto se tendria
que tramitar la solicitud, de acuerdo con la legislacion nacional brasilefia vigente, La
Ley Brasilefia de Propiedad Industrial 9279/96. Seguln esta legislacion los requisitos que
ha de reunir una marca son fundamentalmente idénticos a los de la Ley espafiola
(véanse Arts. 122 y 123), al igual que los “signos no registrables como marca; las
diferencias son minimas (Art. 124).

Se ha de presentar la solicitud en el INPI (Instituto Nacional de la Propiedade
Industrial). En Espafia la LM 17/2001 hace alusion a quién esta facultado para solicitar
una marca, refiriéndose a los acuerdos internacionales firmados por Espafia (Arreglo y
Protocolo de Madrid, CUP etc.); en la 9279/96 solamente se hace alusion al ejercicio
del derecho publico o privado de personas fisicas o juridicas (vease Art. 128). La
vigencia de la proteccion marca es de 10 afios (igual que en el caso de la marca
comunitaria y internacional), aunque se puede solicitar una prorroga (véase Art. 133).

® Fuente: OAMI
" Datos de abril de 2004
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Los requisitos minimos de la solicitud para que se otorgue fecha de presentacion
son la peticion del solicitante y sus datos, la representacion del signo y su clase, y el
pago de la tasa de solicitud. El idioma de presentacion es el portugués, en caso de que
esto no se hubiera tenido en cuenta, se dispondrian de 60 dias para presentar los
documentos en el idioma prescrito (Art. 155 [Parr. Unico]). En caso de faltar algin
documento para que la solicitud pueda tramitarse se cuenta con 5 dias para presentarlo,
si no sera considerada inexistente (véase Art. 157).

A continuacion de la presentacion, se realiza el examen formal y una vez
tramitada (la legislacion no especifica plazo para ello) serd publicada en 60 dias
(oficialmente, en las Revistas da Propiedade Industrial) y, a partir de ahi se abrira un
plazo de otros 60 dias para que terceros presenten oposicion. Durante la oposicion se
examinaran las exigencias formuladas por terceros para que se lleve acabo el registro, y
el solicitante debera responder a tales exigencias en 60 dias, una vez respondida se
continta con el procedimiento (véanse Arts. 158 y 159). Cuando concluya el examen la
Oficina decidira si concede o no el registro (véase Art. 160).

Llegado este punto, la Oficina expide un certificado de registro, una vez
concedida la solicitud y abonadas las tasas correspondientes (registro y primer decenio
de vigencia) en 60 dias (véanse Arts. 161-162).

11.- Lista de chequeo.

Para decidir con la continuidad de un proceso relativo a I+D+i en cualquier
punto de él, se debe seguir una lista de chequeo marcada por hitos, que son los que nos
van a indicar su continuidad o abandono.

En el caso de la empresa aceitunera, la lista de chequeo propuesta es la siguiente:

v Estudio de mercado.
- nacional.
- internacional.
v' Planta piloto: aplicacion industrial.
- no: abandono.
- si: siguiente paso.
v Estudio de financiacion.
- capital propio suficiente.
- financiacion externa.
v Proteccién.
- nacional.
- internacional.
v Condiciones econdémicas de explotacion tecnoldgica.
v Plan de explotacion y comercializacion
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Normalmente es necesario hacer un estudio de mercado de la tecnologia a
aplicar, pero debido a las caracteristicas del caso, la OTT-CSIC antes de licenciar la
patente ha realizado dicho estudio por lo que se omitira en este apartado.

12.- Financiacion.

La empresa aceitunera de nuestro caso, asi como cualquier otra pequefia y
mediana empresa del sector que sea que quiera innovar tecnolégicamente, tiene muchas
fuentes de financiacion dispuestas a prestarle la ayuda necesaria, debido principalmente
a que todo desarrollo e innovacion tecnologica implica una fuerte inversion de capital
que por lo general estas empresas por si solas no pueden afrontar.

Para su financiacion, las pequefias y medianas empresas (PYME) pueden
acceder tanto a capital pablico como a capital privado. En este apartado se analizan las
subvenciones e instrumentos financieros disponibles para las PYME con el fin de
determinar cuales son los mas adecuados para nuestro proyecto.

12.1.- Fuentes de financiacion de capital publico.

Clasificaremos las posibles fuentes de financiacion atendiendo al origen de las
subvenciones y ayudas. Asi, podemos obtener ayudas tanto de la Union Europea como
de la Administracion General del Estado, a través de los Ministerios de Industria,
Turismo y Comercio y del Ministerio de Educacion y Ciencia, y de la Junta de
Andalucia.

12.1.1.- Programas de apoyo a las PYME de la Unién Europea.

La ayuda se materializa de distintas formas tales como subvenciones, préstamos
y, en algunos casos, garantias.

Se puede acceder al apoyo directamente o a través de los Fondos Estructurales
de la Unién Europea, gestionados a escala nacional. Ademas, las PYME pueden optar a
una serie de medidas de asistencia no financiera en forma de programas y servicios de
apoyo a las empresas.

Los programas de ayuda aparecen divididos en cuatro categorias:

Oportunidades tematicas de financiacién
Fondos estructurales

Instrumentos financieros

Ayudas a la internacionalizacion de las PYME

12.1.1.1.- Oportunidades Tematicas de Financiacion.

Este tipo de financiacion suele tener objetivos especificos (medio ambiente,
investigacion, educacion) que disefian y ponen en marcha distintos Departamentos de la
Comision Europea. Por lo general, las PYME vy otras organizaciones pueden solicitar
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directamente las ayudas de estos programas, normalmente con la condicion de que
presenten proyectos sostenibles y de caracter transnacional. Comunmente, el apoyo
prestado por la Unién Europea consiste en subvenciones que cubren Gnicamente una
parte de los costes del proyecto.

Programas con objetivos especificos son el Séptimo Programa Marco de
Innovacion y Desarrollo Tecnoldgico y el Programa para la Competitividad y la
Innovacion.

12.1.1.1.1.- Séptimo programa marco de innovacion y desarrollo tecnolégico (2007-
2013; PM7).

El PM7 se ejecutara a través de cuatro programas especificos: Cooperacion,
Ideas, Personas y Capacidades. Este septimo Programa Marco presta especial atencion
a las PYME, a las cuales esta dedicado en exclusiva el programa Capacidades. No
obstante, también se dedica atencidn a estas empresas en otros programas.

Las pequefias y medianas empresas que llevan a cabo actividades de
investigacién encontrardn mayores oportunidades en el programa Cooperacion, que
impulsa la participacion de las PYME en todas las iniciativas de investigacion, asi como
su participacion en las Iniciativas Tecnoldgicas Conjuntas (ITC). También para PYME
con capacidad investigadora, el programa Personas reagrupa y refuerza las «acciones
Marie Curie», que constituyen un programa de ayudas para fomentar la movilidad y el
desarrollo de la carrera profesional de los investigadores. Dentro del programa Personas,
el plan «Pasarelas y Asociaciones entre la Industria y la Universidad Marie Curie»
tiene por objeto potenciar las asociaciones a largo plazo entre Industria y Academia. La
accion se lleva a cabo a través del apoyo a las interacciones en el campo de los recursos
humanos inscritas en programas de cooperacion entre al menos dos organizaciones, al
menos una de cada sector, que procedan de al menos dos paises miembros de la Union
Europea o paises asociados. Este programa podria haber permitido financiar la
contratacion de personal del equipo investigador del CSIC para la transferencia del
know-how entre dicho equipo investigador y la PYME. Sin embargo, la necesidad de
que las organizaciones entre las que se produce la transferencia de tecnologia
pertenezcan al menos a dos paises diferentes descarta a nuestro proyecto, ya que las
entidades que colaboran en el mismo (CSIC y PYME) son ambas espafiolas.

Las PYME innovadoras que, como la que nos ocupa, tienen poca 0 ninguna
capacidad de investigacion, son el objetivo del programa Capacidades a través de su
actividad «Investigacion en beneficio de las PYME». A través de él se pretende
fortalecer la capacidad innovadora de las PYME europeas ayudandolas a subcontratar
actividades de investigacidn, a adquirir conocimientos tecnologicos, a ampliar sus redes
y a aprovechar mejor los resultados de investigacion. Se pretende favorecer la
adquisicion por parte de las PYME de derechos de propiedad industrial. De nuevo, el
inconveniente es que para poder solicitar esta ayuda deben participar en el proyecto al
menos tres PYME de diferentes Estados miembros de la UE y dos entidades de
investigacion independientes. Esta exigencia excluye el proyecto de transferencia de
tecnologia que nos ocupa, en el que, si bien teniendo en cuenta que se pretende contar
con PYME que actlen como socias colaboradoras en la distribucion de nuestro
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producto en Alemania, Francia e Italia, estaran implicadas en el mismo suficientes
PYME, sélo colabora en el mismo una entidad de investigacion, concretamente el CSIC.

El PM7, por tanto, no nos ofrece ninguna fuente de financiacion adecuada.
Analizamos a continuacion el Programa para la Competitividad y la Innovacion.

12.1.1.1.2.- Programa para la Competitividad y la Innovacion (PCI).

La finalidad de este programa es estimular la competitividad de las empresas
europeas, siendo su principal objetivo las PYME. Incluye el «Programa para la
Iniciativa Empresarial y la Innovacion (IEl)» que tiene por objeto mejorar las
condiciones para la innovacion. El programa apoya acciones que promuevan la
innovacion sectorial, las agrupaciones, las asociaciones entre los sectores publico y
privado en materia de innovacion, y la gestion de la innovacion.

En principio, una colaboracion entre un centro publico como es el CSIC y una
pequefia empresa, que supone la adquisicién de una nueva tecnologia y, por tanto, una
innovacion en el sector de la alimentacion, cumple todos los requisitos de este programa.

El IEI se propone lograr sus objetivos a través de diferentes actividades, algunas
de las cuales pueden ser de utilidad para nuestro proyecto. Asi, se pretende facilitar el
acceso a financiacion de PYME en diferentes fases de su ciclo de vida a través de los
instrumentos financieros de la UE, gestionados por el Fondo Europeo de Inversiones
(FEI). De estos instrumentos financieros hablaremos en el siguiente apartado. También
se ha puesto en marcha una red de centros regionales que proporcionan Servicios
integrados de apoyo a la innovacion. Estos centros recogen la experiencia de los Euro
Info Centros (EIC) y los Centros de Transmision de la Innovacion (Innovation Relay
Centres, IRC). Estos centros proporcionan a las empresas una serie de servicios que les
ayudan a lograr una mayor competitividad.

12.1.1.2.- Fondos estructurales.

Los Fondos Estructurales -Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y
Fondo Social Europeo (FSE)- son los mayores instrumentos de financiacion de la
Comunidad de los que se benefician las PYME. Actlan por medio de diferentes
programas tematicos y de iniciativas comunitarias aplicadas en las regiones. Sélo se
otorgan ayudas directas a las PYME para cofinanciar sus inversiones en las regiones
menos desarrolladas econdmicamente, es decir, en las llamadas «regiones de
convergencia». Las regiones de convergencia en Espafia son Andalucia, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias y Murcia. La PYME que adquiere la tecnologia
es sevillana y, por tanto, pertenece a una de las regiones de convergencia y puede
acceder a las ayudas procedentes de estos fondos. En otras regiones, los programas de
ayuda se han centrado en acciones con un efecto palanca significativo mas que en las
ayudas directas a las PYME.

La gestion de los programas y la seleccion de los proyectos se llevan a cabo a
nivel nacional y regional, de modo que aunque mencionaremos mas adelante programas
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cofinanciados por fondos estructurales de la UE, como InnoEmpresa, no nos
extenderemos mas aqui.

12.1.1.3.- Instrumentos financieros.

La mayoria de los instrumentos financieros llegan a los beneficiarios de manera
indirecta, a través de intermediarios financieros nacionales. Muchos de los programas
estdn gestionados por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). No obstante,
mencionaremos algunos a continuacion.

12.1.1.3.1.- Recursos europeos conjuntos para las microempresas y las medianas
empresas (JEREMIE, Joint European Resources for Micro to Medium
Enterprises).

JEREMIE es una iniciativa conjunta de la Comisién Europea y del Fondo
Europeo de Inversiones en conjunto con el Banco Europeo de Inversiones. JEREMIE es
complementario a otras iniciativas de la UE como el PCI. Su objetivo es mejorar el
acceso a la financiacién de las microempresas y de las PYME vy, en particular,
proporcionar microcreditos, capital riesgo o garantias y otras formas innovadoras de
financiacion. Se prestara especial atencion a las empresas en fase inicial, la transferencia
de tecnologia, los fondos destinados a la innovacion y la tecnologia asi como a los
microcréditos. JEREMIE se gestionard como parte integral de los programas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y los proyectos se seleccionaran al nivel
nacional y regional pertinente.

12.1.1.3.2.- Programa Marco para la Competitividad y la Innovacion (PCI).

Dentro de €l se incluyen instrumentos financieros para el periodo 2007-2013
gestionados por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) en representacion de la
Comision Europea.

Entre los instrumentos financieros encuadrados en el PCl se encuentra el
Mecanismo para las PYME Innovadoras y de rapido crecimiento (MIC) tiene como
objetivo facilitar la obtencidn de capital de inversién a las PYME, tanto en las fases
iniciales (MIC1) como en la fase de expansion (MIC2). EI MIC comparte el riesgo y
los beneficios con inversores de capital privado, favoreciendo asi la obtencion de
capital de inversién por parte de las empresas innovadoras. Existe ademas un
Mecanismo de Garantia PYME proporciona cogarantias para los sistemas de
garantia, con el fin de facilitar la financiacion de la deuda para las PYME.

12.1.1.3.3.- Iniciativa Gate2Growth “Acceso a la financiacion".

El objetivo primordial de la iniciativa G2G es prestar apoyo a los empresarios
innovadores en Europa. La iniciativa G2G ayuda a los empresarios a disefiar un plan
de negocio. Uno de los objetivos principales de la iniciativa G2G es establecer
contactos entre los inversores y los empresarios mediante una base de datos.
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Ademas, en el portal G2G se pueden encontrar herramientas de valoracion, material
de ayuda, forums, etc.

12.1.1.4.- Ayudas a la internacionalizacion de las PYME.

Por lo general, este tipo de programas consiste en ayudas a organizaciones
intermediarias y entes publicos activos el campo de la internacionalizacién, que ayudan
las PYME a introducirse en mercados fuera de la UE.

12.1.2.- Financiacioén publica nacional

La Administracion Publica gestiona una serie de programas de apoyo a las
PYME, tanto a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como a través
del Ministerio de Educacion y Ciencia. A continuacién expondremos los mas
importantes.

12.1.2.1.- Programas Gestionados por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

El Centro para el Desarrollo Tecnoldgico e Industrial (CDTI), dependiente del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, canaliza una serie de préstamos oficiales
sin intereses o con un tipo de interés muy bajo para la financiacion de proyectos de
I+D+i y la creacidon de empresas de base tecnoldgica. A continuacion se mencionan y
explican brevemente los que pueden ser de interés para nuestro proyecto.

12.1.2.1.1.- Proyectos de Desarrollo Tecnoldgico.

Estos créditos se conceden a empresas (en colaboracion con centros tecnolégicos, como
es nuestro caso, o sin ella) para la creacion o mejora de un proceso productivo, producto
0 servicio.

En nuestro caso, se pueden solicitar para la financiacion de la comprobacion de la
aplicabilidad y la puesta a punto del «estarter» que se llevara a cabo en la planta piloto.
En los Proyectos de Desarrollo Tecnoldgico, los créditos se conceden con un tipo del
0% de interés y, como maximo, para un 60% del presupuesto del proyecto. El plazo de
reembolso previsto es de 8 afios, pero puede incrementarse hasta un maximo de 10 afios
dependiendo del caracter internacional del proyecto (2 afios mas si es Eureka, Iberoeka
CERN o ESRF) o del enfoque multiobjetivo de largo alcance y plazo y elevado tamario
presupuestario (1 afio mas).

12.1.2.1.2.- Proyectos de Innovacién Tecnoldgica
Los proyectos de Innovacién Tecnol6gica han de tener caracter aplicado y ser

desarrollados por empresas (en colaboracion con centros tecnoldgicos o sin ella). Han
de implicar la incorporacién y adaptacion activa de tecnologias emergentes a la empresa
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0 bien la aplicacion del disefio industrial e ingenieria de producto y proceso para la
mejora tecnoldgica de los mismos.

Nuestro proyecto supone la incorporacion de una nueva invencién, una vez
superadas las pruebas en la planta piloto, al proceso de tratamiento de aceitunas. Se trata,
por tanto, de ingenieria de producto. El proyecto consiste en la comercializacion
internacional de dicho producto por parte de una PYME.

Los proyectos de &mbito nacional podran disfrutar de un crédito al 0% de interés
de hasta el 40% del presupuesto total del proyecto, con 8 afios de periodo de
amortizacion. En los casos en que el proyecto sea de adaptacion y transferencia de
tecnologia a otros mercados, el crédito privilegiado sin intereses, sera de hasta el 55%
del presupuesto total del proyecto y con un plazo de amortizacion de 10 afios. Los
proyectos de cooperacion internacional (Eureka, Iberoeka, Bilaterales, etc.) también
disfrutaran de creditos de hasta el 40% del presupuesto total del proyecto.

12.1.2.1.3.- Iniciativa Neotec.

Dicha iniciativa tiene como objetivo el apoyo a la creacion y consolidacion de
nuevas empresas de base tecnoldgica en Espafia desde el mismo momento de la
concepcion de la idea empresarial hasta lograr convertirla en una empresa viable.

Los instrumentos de la iniciativa Neotec se han definido en funcion de cada una de las
dos fases iniciales del ciclo de vida de una empresa tecnologica.

En la fase de «creacion de empresa» (menos de dos afios desde la constitucion de la
misma) que necesitan financiacion para demostrar la viabilidad de su innovacion, el
CDTI podré proporcionar un crédito «semilla» (proyecto Neotec) con un importe
méaximo de 400.000 euros a tipo de interés 0 que no podrd superar el 70% del
presupuesto total del proyecto.

En la fase «capital riesgo» se trata de poner a disposicién de las empresas
tecnoldgicas la posibilidad de financiacion mediante instrumentos de capital riesgo.
Para ello se ha disefiado el programa Neotec capital riesgo en el que colaboran el CDTI
y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) con una serie de empresas privadas. Como
mas adelante dedicaremos un apartado de esta memoria al capital riesgo, dejaremos
para ese momento la consideracion del programa Neotec capital riesgo.

En cualquier caso, consideramos que nuestro proyecto empresarial puede ser
considerado para la concesion de un crédito «semilla» del proyecto Neotec.

Ademas, en caso de que el CDTI conceda a nuestro proyecto algun tipo de
financiacion, seria interesante tener en cuenta la linea de prefinanciacion bancaria para
proyectos CDTI de 1+D+i puesta en marcha por el propio CDTI, que tiene por objeto
evitar a las empresas el problema de prefinanciar las inversiones previstas para el
proyecto hasta el momento en que el CDTI proceda al desembolso. Esta linea permitiria
a la empresa percibir un alto porcentaje de la aportaciéon CDTI (hasta un 75%) a través
de un préstamo bancario en condiciones preferentes. Dicho préstamo se amortizaria con
la el desembolso de la aportacién CDTI.
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Por altimo, existen a su vez diferentes programas de financiacion de proyectos e
iniciativas internacionales. Dado que nuestra empresa pretende comercializar sus
productos, ademas de en Espafia, en Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Brasil y
Rusia, es interesante analizar estos programas con el fin de determinar si alguno de ellos
puede servir de ayuda a la financiacion para la internacionalizacién de nuestro proyecto.
A priori, pueden ser interesantes para nosotros las ayudas a la promocion tecnologica
internacional (gestionadas por el CDTI), los programas Eureka e Iberoeka (de cuya
evaluacién y coordinacién se encarga el CDTI para los proyectos en los que participen
entidades espafiolas) y el programa ERA.net. También son interesantes los programas
PIPE y PAPI, puestos en marcha por el ICEX (Instituto Espafiol de Comercio Exterior,
dependiente de la Secretaria de Estado de Turismo y Comercio).

12.1.2.1.4.- Eureka.

Se trata de una iniciativa intergubernamental de ayuda a la 1+D+i, cuyo objeto es
impulsar la competitividad de las empresas europeas mediante el fomento de la
realizaciéon de proyectos tecnoldgicos, orientados al desarrollo de productos, procesos
y/o servicios con claro interés comercial en el mercado internacional y basados en
tecnologias innovadoras.

A pesar de que en principio nuestro proyecto podria ser elegible para optar a las
ayudas enmarcadas en este programa, quedaria descartado por la necesidad de que en
dicho proyecto participe al menos una empresa y/o centro de investigacion de otro pais
de la red Eureka. No obstante, siempre existe la opcion de encargar la distribucion de
nuestro producto (en este caso aceitunas de mesa) a empresas locales de los paises de la
red Eureka (Alemania, Francia e Italia) en los que pretendemos comercializar nuestras
aceitunas.

12.1.2.1.5.- Iberoeka.

Puesto que nuestra empresa pretende invertir en Brasil, es interesante tener en
cuenta el programa Iberoeka. Los proyectos Iberoeka son un instrumento de apoyo a la
cooperacién tecnolégica empresarial en Iberomérica. Esta iniciativa se incluye dentro
del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el desarrollo (CYTED) en
el que participan 19 paises de América Latina, entre los que se incluye Brasil, Portugal
y Espana.

Los participantes en Iberoeka son libres de utilizar su propio criterio para
formular, desarrollar y financiar proyectos de I+D+i de acuerdo con sus necesidades
siempre que reunan unos requisitos fundamentales. Estos requisitos consisten
fundamentalmente en que el proyecto debe contar con la participacion de socios
independientes de al menos dos paises miembros, ser innovador (dar lugar a productos,
procesos 0 servicios nuevos o sustancialmente mejorados) y generar un producto o
servicio préximo al mercado.
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De nuevo, el requisito de contar con socios independientes de al menos dos
paises miembros de la red Iberoeka quedaria cubierto si utilizaramos una empresa local
para la comercializacion de nuestros proyectos en Brasil.

12.1.2.1.6.- Ayudas a la Promocion Tecnoldgica Internacional.

Son de gran interés para nosotros las ayudas a la promocién tecnoldgica
internacional, que se dedican a financiar las actividades de empresas espafiolas que,
habiendo desarrollado una tecnologia novedosa, quieran exportarla al exterior.

La ayuda tiene lugar a través de un crédito formalizado en un contrato suscrito
entre el CDTI y las entidades beneficiarias y que puede suponer una aportacion de hasta
el 60% del presupuesto, con una aportacion maxima de 150.000 euros. Se aplicara un
interés del 0% y el plazo de amortizacion sera de 9 afios, con un periodo de carencia de
3 aflos y 6 amortizaciones anuales. El pago de la totalidad del crédito se realizara a la
finalizacion del hito. Previamente la empresa debera presentar al CDTI la auditoria de
gastos y el CDTI deberéa aprobar dicha auditoria.

Las partidas a financiar son las que se enumeran a continuacion:

1. Propiedad Industrial e Intelectual.
a. Solicitud de patente nacional, europea e internacional.?
b. Registros de marca.
c. Otros registros.
d. Defensa de los derechos de patente ante posibles violaciones de terceros.

2. Homologaciones y certificaciones que faciliten la internacionalizacion.
3. Formacion.

4. Documentacién, estudios y contratos.
a. Traducciones técnicas, catalogos, videos, insercion de anuncios en
revistas, disefio de pagina Web.
b. Estudios de promocion en el exterior.
c. Apoyo legal.

5. Participacion en ferias y foros tecnolégicos.
a. Alquiler de Stands.
b. Desplazamientos.
c. Costes de Alojamientos.

6. Costes de la auditoria de gastos

8 En nuestro caso el CSIC se hace cargo de los gastos de solicitud de patente en caso de que nos
limitemos a la utilizacion del «estarter» para | fabricacion de aceitunas de mesa. No obstante,
esta partida puede sernos de utilidad en caso de que decidamos utilizar la invencion para
productos relcionados (encurtidos) en cuyo caso se renegociarian los gastos de
internacionalizacién de la patente.
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Podra optar a estas ayudas cualquier empresa que haya desarrollado en Espafia
una tecnologia novedosa y quiera promocionarla en el exterior. No obstante, se
consideraran especialmente aquellas propuestas que, como la nuestra, incluyan la
solicitud de patente europea y/o internacional.

12.1.2.1.7.- Programa PIPE

El Programa PIPE (Plan de Iniciacion a la Promocién Exterior) es fruto del
acuerdo entre el ICEX, el Consejo Superior de Camaras de Comercio, las Comunidades
Autonomas y las Camaras de Comercio.

El PIPE tiene como finalidad facilitar el inicio en la promocion y
comercializacion exterior de las PYME. Este programa ofrece apoyo a las empresas que
se proponen comenzar a exportar a través de especialistas con amplia experiencia. Se
trata de un programa de dos afios de duracidn dividido en tres fases, al terminar los
cuales hay un programa de seguimiento.

12.1.2.1.8.- Programa PAPI.

El Programa de Apoyo a Proyectos de Inversion tiene el proposito de contribuir
econémicamente a proyectos productivos promovidos por empresas espafiolas en
cualquier pais del mundo. Su aplicacion se centra en las fases de preparacion y puesta
en marcha de estos proyectos, mediante la financiacion parcial de los costes derivados
de la realizacion de actividades de pre-inversién y los costes de asistencia técnica,
formacion y otros gastos durante el periodo inicial de vida del proyecto.

Entre estos costes se encuentran, en la fase de preparacion del proyecto, la
busqueda y seleccion de socio local, el apoyo en las negociaciones con las con las
autoridades sociales y los estudios legales y de viabilidad técnica, econdmica, financiera
y de mercado en el marco de proyectos de inversion y de cooperacion empresarial. En la
fase de desarrollo del proyecto, los gastos que pueden ser subvencionados por el ICEX
son la basqueda de financiacion, la asistencia técnica al montaje del proyecto antes de la
entrada en produccidn, la asistencia técnica en la puesta en marcha, la asistencia a la
gestion inicial del proyecto, la formacion del personal local, la constitucion de la
sociedad en el exterior y la proteccion de la propiedad industrial e intelectual asociada a
los bienes y servicios producidos en el pais de localizacién del proyecto.

El apoyo del ICEX consiste, en la fase de preparacion del proyecto, en un
anticipo sin intereses de hasta el 50% de los costes de de las actividades, con un tope de
90.000 euros y, en la fase de desarrollo del proyecto, en una contribucion no
reembolsable de hasta el 50% del, con un tope maximo de 90.000 euros.

La misma empresa podra presentar un maximo de dos proyectos. El tope méximo de
ayuda por empresa y afio serd, en este caso, de 150.000 euros.
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12.1.2.2.- Ministerio de Educacién y Ciencia.
12.1.2.2.1.- Plan nacional de 1+D+i.

Las actuaciones de este plan tienen como objetivo elevar la capacidad
tecnoldgica e innovadora de las empresas, apoyar la creacién de nuevas empresas de
base tecnoldgica, creacion de unidades de 1+D+I, apoyo a centros tecnoldgicos, patentes,
homologacion y certificacion.

El plan se propone apoyar la inversion privada. Ademas, y para motivar la
necesaria inversion en I+D, el Plan Nacional prevé mejoras fiscales a la inversion en
Investigacion y Desarrollo, a través de mayores deducciones directas; el incremento de
la deduccion para gastos de personal investigador; el incremento de la base de
deduccion para la adquisicién de patentes, licencias y disefios, asi como la elevacion del
limite aplicable a la deduccion por I+D+l en las tecnologias de informacion y la
comunicacion.

Junto al marco fiscal, el Plan estipula el apoyo a la creacion de nuevas empresas
de base tecnoldgica a través de Incubadoras y capital riesgo, asi como una mayor
coordinacion en la interaccion publico-privado, a través del soporte a parques cientifico-
tecnologicos; apoyo a las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigacion
(OTRIS) y apoyo a los Centros Tecnoldgicos o la creacion de Plataformas Tecnologicas.

Por tanto, si bien no se estipulan ayudas directas a proyectos de transferencia de
tecnologia, es importante tomas en consideracion las deducciones fiscales previstas en
este plan y que se puedan aplicar a nuestras empresa, asi como su contribucion a fondos
de capital riesgo, que se mencionaran mas adelante.

12.1.2.2.2.- Financiacion procedente de CCAA. La Junta de Andalucia.

Como en nuestro caso la empresa es sevillana, podra acogerse a ayudas de la
comunidad autonoma andaluza.

La Junta de Andalucia ha desarrollado un Programa de Incentivos para el
Fomento de la Innovacion y el Desarrollo Empresarial en Andalucia para los afios 2007-
2013. Los beneficiarios de dichas ayudas podran ser empresas, especialmente PYMEs,
gue tengan establecimiento operativo en Andalucia (como es el caso de la que nos
ocupa) o vayan a proveerse de él mediante el proyecto presentado.

Los incentivos podran revestir algunas de las modalidades siguientes: incentivos
directos a fondo perdido, incentivos reembolsables, bonificaciones de tipos de interés,
préstamos participativos, aportaciones al capital social por INVERCARIA, préstamos
con fondos del Banco Europeo de Inversiones y bonificaciones de las comisiones de
avales de préstamos avalados por Sociedades de Garantia Reciproca.

Respecto a los sectores susceptibles de recibir incentivos, destacan los
estratégicos como el aeronautico, agroindustrial, biotecnologico, TICs, metalmecanico,
industrias vinculadas a la cultura y energético y medioambiental. Por tanto, un proyecto
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biotecnoldgico como es susceptible de recibir alguna de las ayudas recogidas en este
programa.

También se incluye el programa InnoEmpresa (Programa de Apoyo a la Innovacion de
las Pequerias y Medianas Empresas 2007-2013).

El programa InnoEmpresa es un programa nacional del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. No obstante, el 6rgano instructor en Andalucia de los proyectos
regionales (aquellos en los que participan PYME de una sola Comunidad Auténoma) es
la Junta de Andalucia. Este programa contard con una cofinanciacion del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y con la financiacion adicional procedente de
las Comunidades Auténomas que, como la Junta de Andalucia, asi lo decidan.

Entre los proyectos que podran ser objeto de subvencion se encuentran aquellos
que, como el proyecto de utilizacién de un nuevo «estarter» para la elaboraciéon de
aceitunas de mesa, puedan ser considerados una innovacion tecnolégica y de calidad.

Entre los gastos que pueden ser objeto de subvencién se encuentran las
inversiones materiales e inmateriales directamente relacionadas con el proyecto,
excluidas la adquisicion y acondicionamiento de inmuebles, los gastos de mobiliario,
los medios de transporte y el equipamiento de oficina (excepto elementos informaticos).
Estas subvenciones no podran sobrepasar la cantidad de 18.000 euros. Las inversiones
no podran estar iniciadas en el momento de solicitud de la ayuda. También pueden
subvencionarse colaboraciones externas, tales como asistencia técnica, gastos externos
de consultoria, autorizacion y servicios relacionados con los proyectos.

En las bases reguladoras del Programa InnoEmpresa se contemplan
concretamente, los «planes de mejora tecnoldgica mediante el asesoramiento a empresas
a través de la utilizacion de centros tecnoldgicos, de otros centros de investigacion y de
consultoras técnicas especializadas para la implantacion de soluciones especificas».
Hemos de tener en cuenta que nuestro proyecto surge de la colaboracién con el CSIC y
el uso de las instalaciones de un Parque Tecnoldgico (planta piloto). En este Gltimo
aspecto, podria ser interesante solicitar la subvencién para cubrir los gastos generados
por los ensayos en la planta piloto.

Los limites maximos de subvencion seran de hasta el 15 por 100 si se considera
pequeiia empresa y hasta el 7,5 por 100 si se considera mediana empresa, para las
inversiones en activos materiales e inmateriales y hasta del 50 por 100 para gastos de
estudio y de asesoramiento.

Es importante tener en cuenta que las ayudas otorgadas en base a esta Orden
seran incompatibles con cualquier otra para el mismo proyecto.
12.2. Fuentes de financiacion de capital privado.

Como deciamos al principio, una alternativa de financiacion es acudir al capital

privado. De hecho, aunque las ayudas y subvenciones son, sin lugar a dudas, la via de
financiacion mas atractiva para los emprendedores que quieren crear una empresa, en la
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evaluacion de la viabilidad de un proyecto empresarial las subvenciones deben tener un
papel residual, puesto que el hecho de que sean atorgadas es discrecional por parte de la
Administracion y estan sujetas a la existencia de disponibilidad presupuestaria. Ademas,
en muchos casos, pese a que la subvencién sea atorgada, su cobro se produce con un
retraso considerable, lo que puede conllevar graves problemas si se prevé disponer de
ese dinero.

En este aspecto, dos alternativas interesantes para una empresa como la nuestra,
de nueva creacion y con base tecnoldgica y un amplio mercado potencial, son los
denominados capital riesgo y bussiness angels y los préstamos participativos. Aunque
hemos encuadrado estas formulas bajo el epigrafe de «capital privado», la
Administracion ha apostado por ellas para estimular el desarrollo de las PYME de base
tecnoldgica con programas como Neotec capital riesgo, mencionado anteriormente, en
el que participa junto con una serie de grandes empresas espafiolas, y a través de
instituciones como el ICO (Instituto de Crédito Oficial).

12.2.1.- Capital riesgo

La férmula capital riesgo puede definirse como una actividad financiera
orientada a la provision de recursos a medio y largo plazo a pequefias y medianas
empresas en proceso de arranque o crecimiento, sin vocacion de permanencia ilimitada
en su accionariado. Por regla general, la presencia de la sociedad de capital riesgo en el
accionariado de la PYME es minoritaria. Ademas, el inversor suele incorporar un valor
afiadido a la empresa financiada, aportando credibilidad frente a terceros y ofreciendo
su experiencia ante situaciones dificiles. La contrapartida por el riesgo asumido y el
largo periodo de maduracion necesario suele producirse, en caso de éxito, en forma de
plusvalias.

Esta actividad financiera permite la capitalizacién de empresas que no cotizan en bolsa
y facilita la expansion empresarial al ofrecer una serie de servicios a la compafia, como
busqueda de asesoramiento legal, ayuda para definir temas y objetivos de negocio y
apoyo de abogados experimentados.

Posibles desventajas son la inclusién de clausulas de proteccion de minoritarios
que hacen que, si bien el dia a dia de la compafiia estd en manos de los socios
mayoritarios, impide a estos tomar determinadas decisiones sin tomar en cuenta la
opinion de los minoritarios, es decir, de los inversores. Son habituales los pactos de
permanencia, pactos de exclusividad / no competencia, los derechos de venta conjunta,
el derecho de tanteo, el pacto de recompra y la rentabilidad garantizada.

En cuanto a la forma de encontrar inversores, existe una serie de redes de transferencia
de tecnologia que se ocupan de la difusion activa de ofertas y demandas de tecnologia
mediante portales internos.

En este sentido, una posibilidad es entrar en contacto con la Oficina de
Transferencia de Tecnologia (OTT) del CSIC (http://www.csic.es/ott/contactar/). Por
otra parte, Madrid IRC es un Consorcio que forma parte, como la OTT del CSIC, de
una red europea que ofrece asistencia profesional especializada para la comercializacién
de tecnologia (Innovation Network IRC), y que cuenta con un conjunto de entidades
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colaboradoras. También es una alternativa a tener en cuenta la Red de Transferencia de
Tecnologia del APTE (Asociacion de Parques Cientificos y Tecnoldgicos de Espafia
(http://redtt.apte.org/rib). EIl propio PCM ofrece una lista de enlaces con una serie de
enlaces a entidades que pueden actuar como fuentes de financiacién
(http://www.fpcm.es/enlaces.htm).

En caso de que se opte por la busqueda activa de inversores, una lista detallada
de inversores de capital riesgo en Espafia aparece en la Web Capital riesgo, cuya
direccion URL es: http://www.webcapitalriesgo.com. No obstante, citamos a
continuacion algunas de las alternativas que nos parecen mas interesantes.

12.2.1.1.- Neotec capital riesgo.

Neotec capital riesgo es una iniciativa conjunta del CDTI y el FEI, que cuenta
con la participacion del sector financiero y empresarial espafiol. Se han incorporado al
programa, hasta el momento, Caja Madrid, Iberdrola, Repsol YPF, Telefonica, Indra, La
Caixa, Caixa Catalunya, ACS, Gas Natural, Grupo Santander; CEPSA, Unién Fenosa y
ENISA.

La Sociedad de Capital Riesgo Neotec Capital Riesgo, actuara como fondo de
fondos. No obstante, la Sociedad de Capital Riesgo Coinversion Neotec co-invertira en
PYME tecnoldgicas espafiolas.

12.2.1.2.- Fondo promovido por la Fundacién Parque Cientifico de Madrid (PCM).

Fondo promovido por la Fundacion PCM en colaboracion con el Banco
Santander Central Hispano, en el que canaliza las demandas de capital de las nuevas
empresas Yy el interés inversor de empresas y particulares, financiando una parte del
capital necesario.

12.2.1.3.- Fondos gestionados por AXIS.

AXIS Participaciones Empresariales es una Sociedad Gestora de Empresas de
Capital Riesgo (S.G.E.C.R.) cuyo capital social esta suscrito al 200% por el ICO. En la
actualidad, Axis gestiona dos Fondos: FOND-ICO, con fondos aportados por el ICO, y
EURO-ICO, cofinanciados por el ICO y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

AXIS permanece en el capital de la empresa un maximo de 6 o 7 afos.

12.2.2.- Business angels (BAN).

Una alternativa al capital riesgo son los denominados business angels (BAN).
Se trata de inversores particulares que aportan directamente recursos propios y ajenos a
empresas nuevas o0 en crecimiento.

Al igual que las entidades de capital riesgo, se trata de inversores que apuestan
por un proyecto empresarial, sin involucrarse en el dia a dia, pero aportando un valor
afiadido. Sin embargo, mientras que las entidades de capital riesgo suelen invertir
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recursos de terceros (inversores institucionales, entidades financieras, empresas, etc.),
los BAN invierten su propio dinero. Los importes invertidos por los BAN suelen ser
sustancialmente inferiores a la media que dedican las entidades de capital riesgo a cada
operacion y estan dispuestos a entrar en etapas mas tempranas de la vida de una
empresa. Ademas, aunque existe la misma preocupacion por la desinversion, suelen ser
mas pacientes que los inversores de capital riesgo, no realizan analisis tan detallados
como los que efectuarian estos y aceptan rentabilidades esperadas inferiores a las de las
entidades de capital riesgo.

Como ocurria con el capital riesgo, la Administracion, a través de la Direccién
General de Politica de la PYME (DGPYME), esta estudiando la posibilidad de apoyar
las redes de business angels como una de las estrategias méas eficaces para promover la
creacion de empresas con alto potencial de crecimiento.

Las redes de business angels funcionan como punto de contacto entre la oferta y
la demanda de capital. Por un lado se incorporan a la red proyectos empresariales, tanto
de empresas de nueva creacion como de empresas que quieran en poner en
funcionamiento un plan de crecimiento, y por otro se trata de identificar business angels.
También se sigue un proceso para identificar las expectativas de inversion de cada uno y
poner en contacto a proyecto y business angel en caso de que puedan tener intereses
comunes.

Por tanto, en caso de que este sea el recurso elegido, la mejor forma de entrar en
contacto con posibles inversores es ponerse en contacto con redes de business angels.
Para ello se puede utilizar el portal digital de UNIBAN (http://www.uniban.org/), red de
business angels que cuenta con la colaboracion del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Universidad de Santiago de Compostela y forma parte de la red europea
de BANs EBAN (European Bussines Angels Network). También forma parte de EBAN
la Red Espariola de Business Angels ESBAN (www.esban.com).

12.2.3.- Préstamos participativos.

La Direccién General de Politica de la PYME (DGPYME), adscrita al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, gestiona una serie de iniciativas de apoyo
a las PYME que incorporen innovaciones tecnoldgicas. Uno de estos instrumentos de
financiacion de las PYME, probablemente el mas desconocido, es el préstamo
participativo. Los préstamos participativos constituyen una modalidad de préstamo que
por sus caracteristicas y su regulacion legal se convierte de facto en una via de
financiacion en fondos propios. Aunque se trata de un instrumento financiero no
tradicional para las empresas, el préstamo participativo, junto con la figura del business
angel, empieza a despuntar en el panorama financiero, ya que cubre un segmento del
mercado generalmente muy desatendido por las fuentes de financiacion tradicionales.

Actualmente, los préstamos participativos son concedidos por entidades vinculadas a la
Administracion (de capital pablico o mixto) y por sociedades de capital riesgo.

Las sociedades de capital publico, o semipublico, que acttan a nivel operativo son:
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12.2.3.1.- ENISA (Empresa Nacional de Innovacion, S.A.).

ENISA es una empresa adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través
de DGPYME. Se trata de una entidad de capital pablico que solamente concede
préstamos participativos.

12.2.3.2.- Grupo SODI.

El grupo SODI es una organizacion de sociedades de inversion financiera y de servicios
empresariales de capital mixto que pertenece a la SEPI (Sociedad Espafiola de
Participaciones Industriales, dependiente del Ministerio de Economia y Hacienda).

12.2.3.3.- COFIDES, S.A. (Compafiia Espafiola de Financiacion del Desarrollo).

Se trata de una entidad de capital mixto que solamente financia inversiones en empresas
espafolas en paises emergentes.

12.2.3.4.- Invercaria.

Sociedad creada por la Junta de Andalucia en el marco del Programa de Incentivos
para el Fomento de la Innovacién y el Desarrollo Empresarial en Andalucia para los
afios 2007-2013.

Aparte de ENISA, las demas entidades, como también las sociedades de capital
riesgo, combinan la concesion de este tipo de préstamo y la de otros productos
financieros u otros tipos de participaciones.

Estos préstamos en condiciones muy ventajosas pueden ayudar a nuestro proyecto a
conseguir el capital necesario para comenzar su actividad de comercializacion del
producto tanto en Espafia como en el extranjero.

12.3.- Financiacion mas adecuada para el caso.

En resumen, podemos acceder a financiacion para nuestro proyecto a través de
subvenciones directas, asi como a través de instrumentos financieros.

Por otra parte, y aunque ese no es exactamente el objetivo de este estudio,
conviene tener en cuenta que hay una serie de programas que ponen a disposicion de las
PYME asesoramiento y asistenta técnica. Entre ellos, el «Programa para la Iniciativa
Empresarial y la Innovacion» (IEI), dentro de el «Programa para la Competitividad y
la Innovacion» (PCI), ofrece una serie de servicios de asesoramiento. También
conviene tener en cuenta el portal G2G, que contiene instrumentos de valoracion y
material de ayuda y ademas permite a los empresarios ponerse en contacto con posibles
inversores. Por ultimo, el programa PIPE (Plan de Iniciacion a la Promocion Exterior),
que ofrece apoyo a las PYME que se proponen comenzar a exportar a través de la ayuda
de especialistas en un plan de apoyo dos afios de duracion que se continuard con un plan
de seguimiento.
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Volviendo a las fuentes de financiacién, a continuacion detallamos las mas
convenientes para nuestro proyecto.

12.3.1.- Subvenciones directas y otras ayudas publicas.

Se pueden solicitar diversas ayudas para cada uno de los distintos momentos de
desarrollo del proyecto. En caso de que se concedieran varias ayudas incompatibles
entre si, optariamos por la mas beneficiosa.

Para la financiacion de las pruebas del «estarter» en la planta piloto se puede
considerar solicitar financiacién en el marco de los Proyectos de desarrollo tecnoldgico
gestionados por el CDTI. El préstamo, con un tipo de interés del 0% y un plazo de
devolucién de 8 a 10 afios, puede cubrir un maximo del 60% del presupuesto del
proyecto. También se pueden solicitar ayudas del programa Innoempresa, si bien es
importante tener en cuenta, en caso de que se conceda mas de una ayuda, que las ayudas
de este programa son incompatibles con cualquier otra para el mismo proyecto. Los
limites maximos de subvencion seran del 50 por 100; este programa también permite
obtener subvenciones para inversiones en activos materiales e inmateriales de hasta el
15 por 100 si se considera pequefia empresa y hasta el 7,5 por 100 si se considera
mediana empresa.

Para la puesta en marcha del proceso de fabricacion de aceitunas con el nuevo
«estarter» en la fabrica de Sevilla se puede solicitar un crédito semilla Neotec (también
gestionado por el CDTI). Este crédito sin interés puede cubrir un maximo del 70% del
presupuesto del proyecto.

Por ultimo, también existen ayudas que pueden ser solicitadas para cubrir los
gastos que conlleva la fase de internacionalizacion del proyecto. Asi los Proyectos de
innovacion tecnologica (CDTI) pueden recibir créditos que cubran hasta el 55% del
coste total (40% si el proyecto es también Eureka o Iberoeka), con interés 0 y un
periodo de devolucion del 0%. Las ayudas a la promocion tecnoldgica internacional
(CDTI), permiten financiar practicamente todas las partidas de gastos que conlleva la
internacionalizacion, como son los gastos de propiedad industrial (patentes nacionales,
europeas e internacionales, si bien en principio seria el CSIC quien se hara cargo de
estos gastos) e intelectual (registros de marca), la defensa de los derechos de la patente
ante posibles violaciones, las homologaciones, certificaciones y los estudios y contratos,
las traducciones técnicas y catalogos, la publicidad, los costes de desplazamientos, etc.
Por otra parte, dado que contaremos con socios locales para llevar a cabo la distribucién,
también podemos acceder a financiacion procedente de los programas Eureka (para los
gastos de internacionalizacion en Alemania, Francia e Italia) e Iberoeka (para los gastos
en Brasil). También el ICEX (Instituto de Crédito Exterior), a través del programa
PAPI (Programa de Apoyo a Proyectos de Inversion) concede créditos cuyo proposito
es financiar parcialmente a proyectos productivos promovidos por empresas espafiolas
en cualquier pais del mundo en las fases de preparacion y puesta en marcha de estos
proyectos.

Es importante tener en cuenta la existencia de la Linea de prefinanciacion
bancaria para proyectos CDTI de I+D+i, que permitiria a la empresa percibir
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anticipadamente hasta el 75% de la aportacion CDTI a traves de un préstamo bancario
en condiciones preferentes. Dicho préstamo se amortizaria con la el desembolso de la
aportacion CDTI. No obstante, no conviene olvidar las ayudas fiscales previstas en el
Plan Nacional de I+D+i para las empresas de base tecnoldgica, tanto deducciones
directas como incrementos de la deduccidn para la adquisicion de patentes, licencias y
disefos.

12.3.2.- Instrumentos financieros

Como deciamos, la evaluacion de la viabilidad de un proyecto empresarial las
subvenciones deben tener un papel residual, puesto que el hecho de que sean atorgadas
es discrecional por parte de la Administracion y estan sujetas a la existencia de
disponibilidad presupuestaria. Ademas, en muchos casos, pese a que la subvencion sea
atorgada, su cobro se produce con un retraso considerable, lo que puede conllevar
graves problemas si se preveé disponer de ese dinero.

Alternativas para una empresa como la nuestra, son los denominados capital
riesgo y business angels y los préstamos participativos. En la memoria se mencionan,
por una parte, una serie de portales que permiten poner en contacto a las PYME y a
posibles inversores. También se mencionan una serie de sociedades de capital riesgo a
las que podemos acudir en busca de financiacion para nuestro proyecto.
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