ACCORDO

TRA

L’Università degli Studi di Trieste, di seguito indicata come “l’Università”, con sede legale a Trieste, in P.le Europa 1, C.f: 80013890324 e P.Iva.: 211830328, rappresentata dal Delegato Rettorale per i rapporti con le imprese, prof. Thomas Parisini, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/10/2007;

E

I sig.:

· Dr./Prof ________________ nato a ________________ il ________________, residente a ________________ in Via ________________  C.F. ________________;

· Dr./Prof ________________ nato a ________________ il ________________, residente a ________________ in Via ________________  C.F. ________________;

di seguito indicato come “gli inventori”;

PREMESSO CHE

· il dott./prof ________________ opera all’interno dell’Università come ricercatore universitario/professore associato/professore ordinario e svolge attività di ricerca nell’ambito del Dipartimento di_________;

· la dott.ssa/prof.ssa ________________ opera all’interno dell’Università come ricercatore universitario/professore associato/professore ordinario e svolge attività di ricerca nell’ambito del Dipartimento di __________;

· gli inventori, nel corso della loro attività, hanno ideato un procedimento/prodotto dal titolo “________________”, qui di seguito denominato “invenzione”, che concerne ________________(descrizione sintetica)__________________________;
· gli inventori sono disponibili a cedere i loro diritti sull’invenzione all’Università, a fronte di un riconoscimento economico;

· in base all’apporto inventivo per la realizzazione del suddetto procedimento, gli inventori concordano nel definire come segue le rispettive quote:

dott/prof

=       XX%

dott.ss/prof.ssa
=       XX%

· scopo del presente accordo è il trasferimento dei diritti sull’invenzione sopra definita a favore dell’Università, al fine di consentire a questa, che si farà carico dei relativi costi, di valutarne il migliore sfruttamento;

· il presente accordo viene sottoscritto per formalizzare le rispettive volontà;

TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1.1 Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

1.2 Gli inventori dichiarano, per loro libera volontà, di voler cedere a titolo definitivo i diritti sull’invenzione all’Università, e l’Università dichiara di voler proteggere l’invenzione con tutela brevettuale, e per il meglio, se ne sussisteranno gli estremi. 

1.3 A fronte di detta cessione agli inventori verrà riconosciuto un quantum economico come specificato all’art. 2.

1.4 Le parti del presente accordo si impegnano alla miglior reciproca cooperazione, obbligandosi a tale scopo a mantenere assoluta segretezza in ordine ai contenuti ed alle caratteristiche dell’invenzione e a non diffondere in alcun modo notizie ad essa inerenti. Nel caso in cui gli inventori intendano darne comunicazione nel corso di convegni o nell’ambito di pubblicazioni scientifiche, ciò dovrà comunque avvenire previa concertazione con l’Università cessionaria e nel rispetto delle disposizioni di legge inerenti la tutela brevettuale. A tale scopo gli inventori si impegnano a rilasciare all’Università, prima di ogni intervento di qualunque specie volto alla pubblicizzazione dell’invenzione, una dichiarazione con cui attesta che l’intervento di cui trattasi, di volta in volta opportunamente identificato, è conforme ai criteri da adottare per la pubblicizzazione dei risultati delle attività di ricerca coperti da brevetto durante il periodo di segretezza della domanda brevettuale.

1.5 Il precedente comma 1.4 trova applicazione nel periodo precedente il deposito della domanda di brevetto e per i 18 mesi successivi alla data del deposito, salvo diversi accordi fra le parti. 

Art. 2 - Compenso

2.1
L’Università riconosce agli inventori una somma pari al 60% della propria quota di utile ricavato dalla cessione, o concessione in licenza, del brevetto relativo all’invenzione, una volta ripianati i costi sostenuti per il brevetto stesso.

2.2 Per utile si intende il ricavato economico, al netto dell’IVA, della cessione, o concessione in licenza, del brevetto relativo all’invenzione, dedotte le spese brevettuali e le eventuali altre spese ad esso relativo e che saranno debitamente giustificate.

2.3 L’Università verserà agli inventori il dovuto -al netto delle trattenute di legge- entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della somma, o di ogni sua parte nel caso in cui il versamento all’Università non sia previsto in unica soluzione.

2.4 Gli inventori, alla sottoscrizione del presente accordo, comunicheranno all’Università la banca e il conto corrente ove effettuare il versamento dovuto.

2.5 Gli inventori, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di nulla più pretendere per la cessione all’Università della propria parte di invenzione, indipendentemente dalla riuscita commerciale dell’invenzione stessa.

2.6 Nel caso in cui l’Università conceda in licenza la propria quota di brevetto relativo all’invenzione di cui trattasi, il relativo contratto di licenza dovrà rispettare il presente accordo.

Art. 3 - Compartecipazione al rischio

3.1 A titolo di compartecipazione al rischio relativo all’investimento universitario sul brevetto, gli inventori si obbligano a partecipare alle spese di difesa/estensione/mantenimento del brevetto (escluso il primo deposito) secondo le modalità previste dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 30/09/2011 che stabilisce i criteri per la determinazione delle quote di compartecipazione.
Tali contributi alle spese graveranno esclusivamente sui fondi del Dipartimento di afferenza degli inventori___________________(nome dipartimento);
3.2 L’Università provvederà all’integrale rimborso di tali quote, prima della suddivisione delle percentuali di cui al precedente art. 2, nel caso di riscossione di ricavi derivanti dal brevetto eccedenti le spese sostenute.

Art. 4 - Tutela brevettuale

4.1 L’Università, acquisita l’invenzione, provvederà alla miglior tutela della stessa, se detta invenzione avrà in sé gli aspetti essenziali di brevettazione.

4.2 Se, entro 6 mesi dal momento in cui gli inventori hanno fornito tutte le indicazioni necessarie alla stesura della domanda di brevetto, l’Università non avrà provveduto a depositare tale domanda il diritto ad ottenere il brevetto passerà agli inventori previa corresponsione dei costi, debitamente giustificati, sostenuti fino a quel momento dall’Università.

4.3 L’Università, salvo quanto previsto dal precedente art. 3, sosterrà tutte le spese relative al deposito della domanda di brevetto a tutela dell’invenzione ed al suo mantenimento in vita, nonché le eventuali estensioni della domanda di brevetto che saranno decise dall’Università, sentito il parere degli inventori qualora coinvolto nel sostenimento della spesa. 

4.4 L’Università e gli inventori concordano che se, decorsi 3 (tre) anni dalla data di primo deposito della domanda di brevetto a tutela dell’invenzione, questa non sarà stata oggetto di alcun accordo economico, o gli accordi economici sottoscritti non saranno tali da giustificare altre spese brevettuali, la relativa domanda brevettuale potrà essere abbandonata, fatto salvo ogni altro accordo sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 5 - Obbligo di diligenza

5.1
L’Università e gli inventori assumono l’obbligo di comportarsi reciprocamente con la massima diligenza nei rapporti derivanti dal presente accordo. In ogni caso gli inventori sono tenuti a collaborare e a fornire tutto il supporto necessario nelle varie fasi di brevettazione e commercializzazione del brevetto, nonché in eventuali fasi di giudizio in cui sia in contestazione il diritto a brevettare. Tali obblighi di collaborazione comprendono anche: a) l’impegno degli inventori a sottoscrivere tutti i documenti necessari nel corso delle fasi di deposito, esame e concessione delle domande di brevetto, italiane o estere; b) l’impegno a fornire o segnalare all’Università le informazioni e i documenti di sua conoscenza connessi con l’invenzione realizzata; c) la segnalazione dell’eventuale soggetto, con cui si trovino in contatto, che sia interessato ad acquistare il diritto al conseguimento del brevetto in Italia e/o all’estero e ad inoltrare la relativa domanda, assumendosi ogni spesa e tassa riguardanti lo stesso e il suo mantenimento in vigore e che sia disponibile a versare all’Università un corrispettivo.

Art. 6 - Azioni legali

6.1 Ogni azione legale, sia attiva che passiva, relativa all’invenzione o al titolo brevettuale, che dovesse essere intrapresa sarà completamente gestita dall’Università.

6.2 Inoltre l’Università si fa completo carico dei costi relativi ad ogni azione legale, sia attiva che passiva, relativa all’invenzione o al titolo brevettuale, che dovesse essere intrapresa.

6.3 In caso di azione legale, sia attiva che passiva, gli inventori si impegnano a fornire tutta l’assistenza necessaria.

Art. 7 - Termine e risoluzione

7.1 Il presente contratto decorre dall’apposizione dell’ultima firma da parte dell’accettante.

7.2 Il presente contratto ha una durata pari alla durata del titolo brevettuale a tutela dell’invenzione, fintantoché l’Università resta contitolare di detto titolo.

7.3 Il presente contratto si risolve automaticamente nel caso in cui l’invenzione, per le sue proprie caratteristiche, risulti non brevettabile oppure qualora il titolo brevettuale a tutela dell’invenzione decada o venga dichiarato nullo.

7.4 In ogni caso, nessuna clausola del presente accordo può essere assunta od interpretata come una rinuncia, parziale o totale, da parte dell’Università e degli inventori, dei loro rispettivi diritti, o su quant’altro di loro proprietà.

Art. 8 - Legge applicabile e foro competente
8.1 
Il presente accordo, compresa la sua interpretazione e validità, e’ governato dalla legge italiana.

8.2 
Le parti, inoltre, concordano che in caso di controversia il foro competente, con espressa esclusione di ogni altro foro, e’ quello di Trieste. 

Art. 9 - Modificazioni

9.1 Ogni modifica, integrazione o deroga al presente accordo deve risultare da atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 10 - Imposta di bollo

10.1 
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo in caso d’uso, ai sensi della parte seconda  p.24 della Tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche.

Letto, accettato e sottoscritto,

Trieste, (data)
Dott/prof________
____________________

Dott/prof________

____________________


A norma dell’art. 1341 e ss. del C.C. le parti del presente accordo dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di accettare specificatamente le seguenti clausole: Art. 1 Oggetto; Art. 2 Compensi; Art. 4 Tutela brevettuale; Art. 6 Azioni legali.

Letto, accettato e sottoscritto,

Trieste, (data)
Dott/prof________

____________________

Dott/prof________

____________________

