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Desarrollo de Taller

* Introduccion: La gestion de los DPI en CPI
e [Formacion de Grupos de Trabajo]

e Caso Practico
* Presentacion
e Resolucidon =2 Grupos de Trabajo

e Rondal
. Ronda 2
e Ronda3

 Conclusiones y Apuntes Finales
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Introduccion

La gestion de los DPI en la CPI
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Nocién y Tipos de DPI

= Concepto amplio de DPI = /IPRs — Intellectual Property Rights

| Derechos de autor Propiedad ‘ Secreto comercial

= Copyright Industrial « Know-How

* Derechos de autor en
sentido estricto [morales —
de explotacion]

* Creaciones Industriales * Algoritmo (lIA)

* Patentes
* Modelos de utilidad
* Topografias de
productos
semiconductores
* Obtenciones vegetales
* Disefio industrial

* Derechos afines
* Bases de datos (IA)
* Software

- CONFIDENCIALIDAD

Signos Distintivos

* Marcas
* Nombres comerciales
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Contratacion publica y DPI

= No hay obligacion de prevision sobre transmision DPI (cfr. art. 177.1-2.2
LCSP = Asociacion para la Innovacion)
= Estar “a lo pactado” (art. 122.2-2.2 LCSP): distintos modelos (infra CPI)... A
FALTA DE PACTO
= Art. 308.1 LCSP - Contrato de SERVICIOS: “salvo pacto en contrario”
(pliegos o documentos contractuales)
= Presuncion de cesion de DPI a favor del Organo Contratacién;
= Aplicacién analdgica al resto de contratos (SUMINISTRO [TAC Res. 12-
6-2013] y OBRA)
= En todo caso, aun excluyendo la cesidn, autorizacion de uso a favor de
sujetos de sector publico
* Pliegos de Clausulas Administrativas —> Clausula de indemnidad:
Exoneracidon de responsabilidad por vulneracidon de DPI de terceros por la
empresa
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Contratacion publica y DPI

= Jus Variandi y DPI: 203 y ss. LCSP (cdo. 107 Dir. 2014/24): Cambios en la
distribucion DPI =» Resolucién del contrato y nueva licitacion:

= Clausula(s) sobre distribucion DPI = Condicidn esencial del contrato

= DPI como derechos de exclusiva: art. 168.a) 2.2 LCSP - adjudicacion
directa mediante procedimiento negociado sin publicidad (art. 170 LCSP)

= Requisitos: no alternativa-ausencia de competencia no artificial
= Organo Contratacidn precisa de buen conocimiento DPI para esta
decision
= Alt.: Minimizar riesgo con lote(s)
= Referencia a DPI en pliegos (v. art. 126.6 LCSP)
= Contratos excluidos y DPI: art. 8 LCSP - CPP excluida

= Contrato servicios 1+D en el que el Organo de Contratacién comparte
(riesgos y) beneficios con la empresa
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Contratacion publica y DPI

Confidencialidad y DPI

= Secreto empresarial;, NO derechos de autor, creaciones
industriales/signos distintivos

= Tension con Ley 19/23 de Transparencia (LTAIPBG): prevalece
confidencialidad

= Acceso a documentacion por empresas (= competidores) (art. 133.1
LCSP): El Organo de Contratacién tiene obligaciéon de no divulgar
informacion (designada como) confidencial (= secreto comercial)

= Acceso a informaciéon confidencial en ejecucion del contrato por
empresas (arts. 35.1.m) y 133.2 LCSP): obligacion de no divulgar (min.
5 anos)

= |Informacién no publicable por el Organo de Contratacidn (arts. 52,

138, 155.3, 169.7, 171 LCSP); entre otras causas

= Perjuicio a los intereses comerciales legitimos de las empresas publicas o
privadas
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Contratacion publica y DPI

Ayudas de Estado y DPI

Num. 33 Comunicacién Comision Europea (2014/C 198) de 27.6.2014:
Marco Ayudas para |+D+i: No es ayuda de Estado si...

. CPTI — NO contrato I+D y procedimiento sujeto a LCSP
. Apl — Fase I+D? Procedimiento restringido con seleccion por causas justificadas

e CPP-Si Respecto DPI

* Las clausulas contractuales que regulan los derechos y obligaciones de las
partes, incluidos los relativos a DPI, se comunican a todos las empresas
interesadas con antelacion al procedimiento de licitacion Y

«  Resultados protegibles DPI para el Organo de Contratacién y los que No
Generen DPI - Dar Amplia Difusion O

* Resultados protegibles DPI para para empresa adjudicataria, la empresa
debe garantizar

« acceso ilimitado y gratuito a los DPI el Organo de Contratacién ;
Y

* acceso a terceros — p. ej., mediante licencias no exclusivas — a los
DPI en condiciones de mercado

Pedro Bueso © 2021

*  Soluciones “equivalentes”: precio/regalias — a priori vs. a posteriori

Prof. Dr. Pedro-José Bueso Guillén, LL. M. Eur. = Uni idad
Taller sobre DPI en CPI niversida

IV Congreso IACS de CPI en Salud, Online, 6 de octubre de 2021 - Zaragoza




Sumario

| Contratacion publica y DPI

Pedro Bueso © 2021

Prof. Dr. Pedro-José Bueso Guillén, LL. M. Eur. . -
:2s Universidad

A0l Zaragoza




Gestion de DPl y CPI

La CPI difiere de contratacion publica de productos/servicios no

innovadores en:

(@ Determinacion de lo que se contrata (especificaciones téecnicas) vs.
indeterminacion (funcionalidades).

Criterio de eficacia sobre precio vs. otros criterios de adjudicacion
(fomento de la innovacion).

Menor riesgo para el Organo de Contratacidn (ejecucidon a riesgo y
ventura de la empresa) vs. mayor riesgo para el Organo de
Contratacion (compartido con la empresa = gestion de riesgos).

Empresas concurrentes: indiferencia por DPI (tecnologia de dominio
publico o conocida) vs. preocupacion por DPI (tecnologia nueva).
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Gestion de DPl y CPI

La CPIl puede dar como resultado descubrimientos, nuevos
planteamientos, nueva tecnologia...

Por ello, establecer desde un principio una Estrategia de Gestion
de DPI es una CUESTION CLAVE en CPI:

Es el Organo de Contratacion quien debe tomar decisiones
sobre distribucidon y gestion de los resultados de CPl - a
quién pertenecen, quien puede usar/modificar.

Pero debe hacerlo teniendo en cuenta el Business Case
tanto del Organo de Contratacién como de los potenciales
adjudicatarios.

Ademas: debe considerar la gestion de cartera de DPI por
el Organo de Contratacién : coste, sentido-necesidad:
posibilidad/voluntad de explotar DPI.
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Gestion de DPl y CPI

Una adecuada gestion de DPI...

Evita problemas al Organo de Contratacién
Si el Organo de Contratacién no prevé una adecuada comunicacién y licencia de
resultados, riesgo de quedar prisionero de la empresa adjudicataria (vendor
lock-in) = Eliminacién por CPI = hasta 20 % ahorro precio y mayor calidad.

Genera incentivos/evita desincentivos a las empresas licitadoras
Si el Organo de Contratacién pasa a ser titular de los DPI, riesgo de que
la empresa licitadora renuncie al procedimiento CPI (vendor back-out).

9 Genera un incremento/una reduccion del precio
Si el Organo de Contratacién pasa a ser titular de los DPI, al no
poder explotar los resultados la empresa licitadora, ésta va a
repercutir su coste de 1+D a la Administraciéon Publica.
Genera un mayor/menor impacto en la competitividad de las empresas
Mayor/menor fomento de la innovacion en las empresas.
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Gestion de DPl y CPI

De manera que...

*Si el Organo de
Contratacion
abandona los DPI en
manos de la empresa
adjudicataria, queda
prisionera de la
empresa.
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*Si el Organo de

Contratacion retiene
todos los DPlI en sus
manos:

Desincentiva a las
empresas licitadoras

Provoca un incremento
del coste de la licitacion

Genera menos
innovacion en el
mercado
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Gestion de DPl y CPI

incentivo para innovar
—> funcidn de fomento
de la innovacion de la

problematicos

Titularidad  exclusiva/excluyente
de Organo de Contratacion
/empresa =  \Vendor back
out/lock-in
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s iSquciones intermedias: E
L El Organo de | icompartir el riesgo > !
i Contratacion quiere ! icompartir DPI -> evita i
: tener acceso a los DPI > i iinconvenientes: i
| Ssatisfaccion de i | °E Organo de |
i Necesidades i | Contratacién puede usar |
i * La empresa adjudicataria | i y aplicar DPI i
i quiere explotar DPI en el i i+ Empresa i
i Mercado = Mejorar su ! i licitadora/adjudicataria i
i Competitividad < | | puede explotar !
: Fomento de la i i comercialmente DPI :
i Innovacién {1 cE Organo de |
iLos extremos son i i Contratacién genera un i
i ! i i
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Gestion de DPl y CPI

¢Qué estrategia seguir? ¢Como compartir DPI?

« Necesidad de establecer en + Cotitularidad (> 20 % ElI Organo de
pliegos la distribucion de DP! Contratacion)

* Necesidad de disefio ad hoc * Problemas

* Dificultad de saber a priori qué * Asignacion de la titularidad a la empresa
clase de resultado puede adjudicataria + Licencias + Royalties
generar la CPI > * Variables = multiples combinaciones
Estrategia/Regulacion  Tipos: licencia exclusiva, licencias
EXTENSIVA cruzadas, licencias

gratuitas/remuneradas)

e SW: licencias de fuente abierta
(0OSS) — jatencidn!
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Presentacion del Caso Practico

“Universidad Aragonesa”
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Resolucion del Caso Practico

“Universidad Aragonesa”
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Resolucion del Caso Practico

“Universidad Aragonesa”
RONDA 3
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Gestion de DPl y CPI

¢Como Proceder si hay DPI en Juego?
- Comunicacion de condiciones y acuerdos sobre DPI a empresas licitadoras

Regular la identificacion de DPI preexistentes al inicio del
proyecto (Background IPRs) y autorizar el uso de DPI
preexistentes desde inicio del proyecto si necesario para
explotar resultados del proyecto.

Regular el seguimiento de resultados adyacentes al proyecto
(Sideground IPRs), de resultados del proyecto (Foreground
IPRs) y de la informacidon contextual durante el desarrollo
del proyecto.
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Gestion de DPI y CPI

Declaracion de tecnologias que aporta el OC

Declaracion de tecnologias que aporta la empresa adjudicataria

Concesion (condiciones razonables) de derecho de uso y modificacion en favor
del OC de dichas tecnologias

Libre para la ejecucién de la tarea durante el contrato de CPI

En condiciones de mercado leales y razonables si es para otros propodsitos

Compromiso de concesion de derechos de uso y modificacién a otras
empresas designadas por el OC para cubrir suministros en casos especiales
(mismas condiciones que en punto anterior)

Declaracién de licencias de tecnologias de terceros = Licencias

)
oz
=
o

S

S

5
=

Q

S
Q

Colaboracion para extender las licencias de terceros al OC en condiciones
similares

Colaboracion para extender las licencias de terceros a otras empresas
designadas por el OC para cubrir suministros en casos especiales
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Variacion de DPI aportados por la empresa adjudicataria

Clausula de indemnidad frente a reclamaciones basadas en DPI
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Ejemplos de clausula

Derechos de propiedad intelectual preexistentes

Todos los derechos de propiedad intelectual preexistentes ("DPI preexistentes") que se utilicen o suministren para los
propodsitos del presente contrato seran propiedad de la parte que los introduzca en el proyecto; si fueran de propiedad de
tercero, la parte que los introduzca habra de contar, caso de ser necesaria, con la autorizacion de dicho tercero para los
usos que va a requerir el desarrollo del contrato y la posterior explotacién de los resultados obtenidos en el contrato.

La empresa o empresas adjudicatarias deberan confirmar que adquirieron de los propietarios de cualquier DPI
preexistente poseido por terceros la licencia necesaria, o que se ha realizado la variacidon necesaria de cualquier licencia
preexistente que se requiera para que la Administracion contratante o las Administraciones cesionarias puedan utilizar los
DPI preexistentes en la medida en que se suministran con o forman parte del proyecto y seran utilizados por la
Administracién contratante o las Administraciones cesionarias de acuerdo con el propdsito interno previsto en el parrafo
anterior.

La empresa o empresas adjudicatarias deberan responder ante la Administracidon contratante y las Administraciones
cesionarias y mantenerlas indemnes frente a cualquier reclamacién de terceros en relacién con una infraccién debida al
uso de los DPI preexistentes.

Para garantizar la disponibilidad de los DPI preexistentes con el alcance arriba indicado, al inicio de cada fase establecida
en el presente contrato, la empresa o empresas adjudicatarias deberan notificar por escrito, con informacidon completa y
exhaustiva, la existencia de cualquier DPI previo que sea de titularidad propia o de terceros y que, de cualquier manera,
pueda afectar a los derechos correspondientes a la administracidon contratante o a las administraciones cesionarias. Estas
notificaciones seran facilitadas por la empresa o empresas adjudicatarias, con las necesarias autorizaciones y sin
representar ningun coste para la Administracidon contratante o las Administraciones cesionarias. En caso necesario, la
Administraciéon contratante y las Administraciones cesionarias seran confirmadas como usuarias legitimas de los DPI
correspondientes, de acuerdo con los términos arriba descritos. Cuando sea necesario, se deberan sustituir las soluciones
por soluciones o productos equivalentes que no infrinjan DPI de terceros.

Pedro Bueso © 2021

Prof. Dr. Pedro-José Bueso Guillén, LL. M. Eur. = Uni idad
Taller sobre DPI en CPI g niversidaa

IV Congreso IACS de CPI en Salud, Online, 6 de octubre de 2021 Al Zaragoza

1542




Gestion de DPl y CPI

Decision: Compartir DPl con empresa adjudicataria sobre la base de
TITULARIDAD a Empresa + LICENCIA a OC

Soluciones:

Licencia libre no exclusiva Licencia abierta

para el propio uso del remunerada (con pago de

Organo de Contratacién (con canon)

distintos ambitos

geogréficos) El Organo de Contratacién y los
terceros pueden usar DPI contra el

. pago de canon - El Organo de

Sin pagos futuros - la empresa Contratacién puede indicar

adjudicataria puede usar y licenciar DPI
a ciertos terceros. Conveniencia o no de
exigir compensaciones (royalties) a la

terceros para sublicenciar.

empresa adjudicataria cuando conceda
licencias a terceros — Retorno de
inversion.
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Gestion de DPl y CPI

Si procede, reserva temporal de derechos exclusivos sobre los DPI (ej.,

defensa) = Excepcion

Si no procede, Regla General - titularidad de los DPI retenida por la
empresa adjudicataria

Pero COMPARTIENDO DPI - ¢COmo?

Licencia en favor del OC...
1. Licencia gratuita de uso de los DPI en favor del OC para el objeto de la CPI
* Licencia con derecho de uso y modificacion de los DPI en mejores
condiciones (primer cliente) y
2. Licencia con royalties a pagar a la empresa adjudicataria
* Licencia con derecho a revisar condiciones (Clausula de cliente mas
favorecido)
3. Licencia con royalties a pagar al OC: Por explotaciéon comercial por la
empresa adjudicataria

Foreground IPRs
(+Sideground IPRs) (1)
NUCLEO
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- Compensacion financiera adecuada — precio de la CPI
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Ejemplos de clausula

Reparto de los riesgos y beneficios de la investigacion

El contrato comportara, en relacion a los servicios de [+D en él incluidos, compartir con la empresa o empresas
adjudicatarias los riesgos y los beneficios de la investigacidon cientifica y técnica necesaria para desarrollar soluciones
innovadoras que superen las disponibles en el mercado. Por tanto, la administracion contratante no asumira para si los
resultados derivados de los servicios prestados de acuerdo con el contrato, sino que los compartira con la empresa o
empresas adjudicatarias, asignando la titularidad de las mismos a la empresa o empresas adjudicatarias y reservando para
la administracion contratante, para otras administraciones publicas o para terceros indicados por la administracion
contratante licencias sobre los resultados.

Titularidad de los DPI generados durante y en el marco del proyecto

La titularidad de los DPI generados por la empresa o empresas adjudicatarias durante y en el marco del proyecto les
correspondera a ellas, con el fin de promover la mas amplia comercializacion y adopcion de las nuevas soluciones
desarrolladas. La administraciéon contratante no tendra ningun derecho de propiedad sobre los DPI resultado de la
investigacion realizada bajo este contrato.

Licencia de los resultados de la investigacidon y desarrollo en favor de la administracidon contratante

La empresa o empresas adjudicatarias estaran obligadas a conceder a la administracidon contratante acceso ilimitado y
gratuito a los resultados de la investigacién y desarrollo para su uso. Al tal efecto, se asignara a la administracién
contratante una licencia irrevocable, ilimitada, para todo el mundo, totalmente pagada, sin derechos de autoria y hasta la
expiracion de los respectivos DPI, para poder utilizar dichos DPI exclusivamente para las finalidades de uso interno
relacionadas con posibles nuevas pruebas de concepto o con la formacidn de nuevos usuarios sobre las soluciones
desarrolladas a lo largo de la ejecucion del contrato, asi como para la prestacidon de servicios publicos.
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Gestion de DPl y CPI

Decision: Compartir DPI con la empresa adjudicataria = Riesgos
(= ejecucion = terminacién del contrato)

Solucion:

Riesgo de falta de
competencia en una
futura licitacion debido a
la ventaja de la empresa
adjudicataria titular de
los DPI

Establecer la posibilidad de conceder
sublicencias a terceros para
implementacidn/desarrollo.

Prof. Dr. Pedro-José Bueso Guillén, LL. M. Eur.

Solucion:

Riesgo de falta de
explotacion de los DPI pro
la empresa adjudicataria

Clausula de retorno (call-back): los DPI
retornan a la Administraciéon Publica si
la empresa adjudicataria no los
explotan dentro de un determinado
periodo temporal (p ej., 5 afios =
patente).
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Gestion de DPl y CPI

Derecho de uso y modificacidon en favor del OC en condiciones favorables
(primer cliente) y revision de condiciones (cliente mas favorecido)

Extensién de los derechos del OC a otras empresas en circunstancias
especiales

Facultad del OC, por si mismo o a través de terceros, de modificar, si le
conviene, los nuevos bienes y tecnologias

TICs-SW: Derechos de modificacion en favor del OC, garantizando el
acceso al cadigo fuente

Derecho/deber de la empresa adjudicataria de solicitar y mantener DPI

Clausula de retorno en favor del OC

Clausula de indemnidad frente a reclamaciones basadas en DPI

Foreground IPRs
(+Sideground IPRs) (2)
COMPLEMENTOS

Pedro Bueso © 2021

Prof. Dr. Pedro-José Bueso Guillén, LL. M. Eur. = Uni idad
Taller sobre DPI en CPI niversida

IV Congreso IACS de CPI en Salud, Online, 6 de octubre de 2021 Zaragoza




Ejemplos de clausula

Licencia de los resultados de la investigacion y desarrollo en favor otras administraciones y licencia en favor de terceros
en condiciones de mercado

La empresa o empresas adjudicatarias estaran obligadas a permitir ceder su uso a otras administraciones con caracter
ilimitado y gratuito, asi como a conceder acceso a los terceros que la administracidon contratante o las administraciones
cesionarias indiquen mediante licencias no exclusivas, en condiciones de mercado.

Devolucion de los DPI (call-back provision)

El presente contrato incluye una disposicion de devolucién de los DPI (call-back provision) para garantizar que los DPI de la
empresa o empresas adjudicatarias que no sean o no puedan ser explotados por la propia empresa o empresas
adjudicatarias o sean utilizados en detrimento del interés publico representado por la Administracidon contratante, por
contradecir lo establecido en el Pliego de Prescripciones Administrativas y/o en el Pliego de Prescripciones Funcionales,
sean transferidos a la administracidon contratante.

Esta disposicidon de devolucidn se invocara Unicamente si las empresas adjudicatarias no proceden a la explotacidn de los
DPI en el plazo maximo de 3 afos, a contar desde la solicitud de proteccion o la adopcidén de medidas para su proteccion, o
son utilizados en detrimento del interés publico inherente a esta iniciativa por contradecir lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Administrativas y/o Pliego de Prescripciones Funcionales.

A este respecto, la Administracién contratante podra pedir informacion a la empresa o empresas adjudicatarias para
confirmar la efectiva y adecuada explotacion de los DPI por parte de las mismos. En cualquier caso, la empresa o empresas
adjudicatarias tienen el derecho de registrar y mantener los DPI que se deriven del proyecto y, en caso de que la empresa
o empresas adjudicatarias decidan renunciar a estos derechos, se lo debera notificar a la Administracidén contratante como
minimo seis (6) meses antes de que expire el titulo de la propiedad del correspondiente DPI. La empresa o empresas
adjudicatarias transferirdn los DPI en cuestion a quien sea designado por la Administracidn contratante.
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Gestion de DPl y CPI

Del Organo de Contratacion

De la empresa y colaboradores (empleados, subcontratistas)

» Contratista/colaboradores (ej: los subcontratistas), se obligan a tratar
con la mads estricta confidencialidad cualesquiera hechos,
informaciones, documentos y otros elementos que conozcan con
motivo de la ejecucidon del contrato siempre que asi lo acuerde la
entidad contratante.

* Contratista/colaboradores deben informar convenientemente a sus
empleados de la obligaciéon de no hacer publicos, ceder o enajenar
cuantos datos e informaciones conozcan a resultas del cumplimiento
del contrato = NDA entre contratista/colaboradores y empleados.

* Contratista no puede conservar copia de los documentos o informacién
obtenida al hilo de la ejecucién del contrato y que, en todo caso, no
puede utilizarla para cualquier finalidad distinta de la ejecucién del
contrato advirtiendo que, de lo contrario, incurriria en las
responsabilidades previstas en la legislacidon vigente.

Deber de confidencialidad

* Extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su
caso, se imponga al contratista/colaboradores.
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Conclusiones y apuntes finales

* Estrategia CPl = Estrategia sobre DPI en CPI

* Win-Win para el Organo de Contratacién y empresa

* Esun componente de la GESTION DE RIESGOS de CPI
* Promover innovacioén y pagar el precio justo

* Principio = compartir beneficios y riesgos
e Licencias de uso —royalties
* Evaluacion ex ante y ex post — ajustes

* Crucial para la remuneracion del riesgo en sector privado/(Menos)
crucial en la gestion del riesgo en sector publico

* CPl como herramienta de fomento de la innovacion: impacto de la
estructura de la oferta y la demanda

Para saber (un poco) mas...

Bueso Guillén, P.-J., “La gestidn juridica de los derechos de propiedad industrial e intelectual
en la compra publica de innovacidn: una visidon general”, Actas de Derecho Industrial, nium.
41 (2020-2021), pags. 51 a 78. ISSN 1139-3289.
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iGracias por su atencion!

Grupo de Investigacion
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