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The valorization of research results at UniTrento
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What we do for you https://www.unitn.it/en/ricerca/102321/knowledge-transfer

L

& Protection and valorization of
Applied and industrial research intellectual property Collaboration networks
N

The Division provides support in the area of protection and valorization of intellectual and industrial property, technology
transfer and creation of university startups.
& DVIR supports the Intellectual Property Rights and Start-up Committee and implements its decisions.
: To maximise the impact of university research, in collaboration with the Research Management Division and

E! the Research Support Division, DVIR promotes and provides support for participation in national and international calls
- and programmes through the drafting of collaboration agreements for joint research projects, partnerships, collaboration
J contracts, confidentiality agreements and third party contracts.
R — The DVIR coordinates and manages the collaboration with Hub Innovazione Trentino in the area of technology transfer.

Funding opportunities and calls for

valorization of research results
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Technology Transfer
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Technology
Development
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The transfer pathway
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Our process
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Valorizzazione della proprieta intellettuale

Tipologia titolo brevettuale | Identificazione soggetto Condizioni licenza cessione
licenziatario o cessionario

Brevetti o altri titoli di proprieta Manifestazione di interesse (principi Definite dall’'avviso per manifestazione di interesse. Trai
intellettuale o know-how (incluso il economicita, efficacia, imparzialita, parita di criteri economici per la scelta del contraente viene richiesta
software) derivanti da ricerca libera trattamento, trasparenza, proporzionalita, sempre la copertura dei costi sostenuti per il titolo brevettuale
o finanziata da grant competitivi  pubblicita, tutela dell'ambiente ed efficienza (lump sum). Costituiscono elemento ulteriore di valutazione
energetica) una maggiorazione del lump sum ed un corrispettivo per
royalties
Brevetti o altri titoli di proprieta Soggetto finanziatore della ricerca oppure della |l contratto e la convenzione definiscono la titolarita (congiunta
intellettuale o know-how (incluso il borsa di dottorato attraverso contratto o se possibile), la copertura delle spese brevettuali. Viene
software) derivanti da ricerca convenzione definito un accordo di gestione se la titolarita € congiunta. Le
commissionata o da borse di condizioni dell’accordo di gestione e licenza/cessione devono
dottorato finanziate riportare come condizioni minime quelle dell’Avviso pubblico

per i brevetti da ricerca libera o finanziata, prevedendo una
percentuale royalties



— Fondamentale Milestone del PNRR (Missione 1, Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitivita del sistema produttivo”)
e si inserisce nel Piano strategico del MISE di Riforma del sistema della proprieta industriale.

— Invito della Commissione UE a formulare strategie nazionali per migliorare ed incentivare la competitivita del Paese e il sistema di
protezione ed utilizzo della Proprieta Industriale, semplificazione amministrativa e digitalizzazione.

Approvato dal Senato e in data 18/07/2023 la Camera dei Deputati ha approvato il DDL di revisione del Codice della Proprieta industriale.

La Legge n. 102 del 24 luglio 2023 “Modifiche al Codice della Proprieta Industriale, di cui al D.Lgs 10/02/2005, n. 30» e stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale I'8 agosto 2023 ed € entrata in vigore in data 23/08/2023.

Norme di particolare interesse per I’Ateneo:

Art.3 - Titolarita delle invenzioni realizzate nell’ambito di universita ed enti di ricerca;

Art. 4 — Uffici di Trasferimento Tecnologico (presso Universita, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per
la valorizzazione dei titoli IP, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese).
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/08/23G00104/SG

Art.65 CPI - Prima della Riforma

L’art.65 CPI contiene la disciplina delle invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca ed é stato riscritto
con la recente riforma del Codice della proprieta industriale.

PRIMA DELLA RIFORMA: la titolarita dei DPI sulle invenzioni accademiche era sempre in capo al Ricercatore. L’art. 65 del
CPI assegnava ai ricercatori universitari, a differenza dei dipendenti privati, un privilegio (c.d. “Professor’s privilege”). Al'Ente
datore di lavoro spettava una quota percentuale di sfruttamento dell'invenzione (non inferiore al 30%). La regola trovava
un’eccezione nel caso di attivita svolte nellambito di progetti di ricerca finanziati da soggetti privati e/o di attivita realizzate
nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’ente di appartenenza del ricercatore.

Negli anni 'art. 65 CPI ha ricevuto numerose critiche:

Non incentivava la valorizzazione dei risultati della ricerca.

Creava una disparita di trattamento tra ricercatori pubblici e privati

Non disciplinava l'ipotesi in cui il ricercatore decidesse di non procedere con la brevettazione
Non stabiliva le tempistiche entro cui il ricercatore dovesse comunicare I'avvenuta brevettazione
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Art.65 CPI - Dopo la Riforma

Il nuovo art. 65 CPI (art.3 L. n. 102 del 24/07/2023) dovrebbe risolvere i problemi delineati, prevedendo:

o |l totale ribaltamento del c.d. “Professor’s privilege” (prerogativa tipicamente italiana), attraverso la previsione dell’attribuzione
della titolarita delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario alla struttura di appartenenza e,
solo in caso di mancato interesse o inerzia, al ricercatore (a cui resta pur sempre il diritto morale di essere riconosciuto inventore).

e Applicabile anche agli enti di ricerca no profit aventi struttura privatistica (es. le fondazioni);

e Precisa il termine “ricercatore” (anche lavoratori a tempo determinato) e pone a carico degli enti I'onere di regolamentare
I'applicazione della disciplina a tutti i soggetti che partecipano alle ricerca (inclusi gli studenti).

e lter di brevettazione: l'inventore deve comunicare tempestivamente all'Ente di appartenenza I'oggetto dell'invenzione, con onere per
'Ente di ultimare la valutazione di brevettabilita entro 6 mesi (prorogabili per ulteriori 3 mesi se le valutazioni tecniche sono
complesse) e procedere entro tale termine al deposito della domanda di brevetto. Se I'Ente non ha interesse, deve comunicarlo
allinventore sempre entro lo stesso termine. In caso di inerzia o di mancato interesse, il ricercatore puo depositare a proprio nome e
spese la domanda di brevetto.
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Ulteriori novita della Riforma

Il nuovo art.65 CPI concede maggior autonomia in capo agli Enti, ai quali sara demandato il compito di disciplinare
taluni aspetti, tra cui:

a. le modalita di applicazione delle disposizioni del nuovo art.65 ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attivita di
ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attivita di laboratorio
ovvero nei percorsi di laurea;

b. irapporti con gli inventori e le premialitd connesse con I'attivita inventiva;

c. irapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti
.. sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti
contrattuali, adottate con decreto del MIMIT, di concerto con il MUR, entro il 23 ottobre 2023].

d. ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

Tali aspetti saranno quindi considerati nella revisione attualmente in corso dell’attuale Regolamento di Ateneo in
materia di Proprieta Intellettuale (D.R. n.539 del 22.07.2020).
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Le principali novita della Riforma del Codice della Proprieta Industriale

In conclusione, il nuovo articolo 65 CPI ha il marcato intento di:

v

allineare la disciplina italiana delle invenzioni dei ricercatori delle Universita e Enti di ricerca a quella europea, che non prevede il
meccanismo del c.d. “Professor’s privilege”;

incentivare la collaborazione tra enti di ricerca ed imprese, favorendo il trasferimento tecnologico (allart. 4 viene prevista la
creazione degli Uffici di Trasferimento Tecnologico);

favorire la valorizzazione delle privative e il concreto utilizzo delle invenzioni;

favorire 'equiparazione tra inventori dipendenti degli enti di ricerca e gli altri soggetti che hanno titolo a partecipare alle attivita di
ricerca.

rafforzare I'autonomia degli Enti a cui verra richiesto di dare maggior importanza e centralita ai Regolamenti di gestione della
proprieta intellettuale.
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La protezione della Proprieta Intellettuale in UniTrento

L’iter di brevettazione
sara riscritto nel
Regolamento di Ateneo
in materia di Proprieta
Intellettuale, alla luce
del nuovo art.65 CPI

LA PROCEDURA PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE A UNITN

Richiesta al ricercatore di
compilazione modulo
Descrizione
dell’invenzione

Interlocuzione con i
ricercatori proponenti

Ricezione del
documento
Descrizione

dell’invenzione

Analisi preliminare
di protezione (Div.
VIR + HIT)

Verifica
completezza
documento

Diritti IP
appartenenti
interamente

a UNITN?

Delibera
positiva
Commissione
DPI UNITN

Contratto di cessione
dei diritti IP dai

Proposta d
cessione dei
diritti IP dai
detentori a
UNITN

Incarico a mandatario

detentori a UNITN

e deposito brevetto o
altra privativa

Documento
completo?

Verifica titolarita
dei diritti di
proprieta
intellettuale

Negoziazione
coni
detentori di Cessione
diritti non diritti di
UNITN sfruttamento
a inventori

v
VALORIZZAZIONE
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Thanks for your attention!




