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Dove si parla di Convenzioni di ricerca sul web UNIFI



Il 1° settembre 2018 è entrata in vigore 
la revisione del «Regolamento  su 
svolgimento di attività di ricerca o 

didattica commissionate da soggetti
pubblici e privati»

Art. 6 Documentazione e Titolarità dei risultati 
2.La titolarità dei risultati ottenuti ed eventuali diritti 
al brevetto o ad altre forme di protezione dei risultati, 
attribuiti in ottemperanza alle leggi vigenti in materia, 
sono regolati nel Contratto come da format 
predisposto dall’Amministrazione centrale. 
In caso di differenze solo formali, rispetto allo schema 
tipo, il responsabile della ricerca rilascia specifica 
auto-dichiarazione da portare in approvazione 
all’organo componente all’interno dell’Unità 
Amministrativa. 
In caso di differenze sostanziali, su richiesta del 
Direttore della struttura si esprimerà per un parere la 
commissione competente. Nel caso il Dipartimento 
non ritenga opportuno adeguarsi al parere espresso 
dalla Commissione si esprimerà il Consiglio di 
Amministrazione. 

Regolamento su svolgimento di attività di ricerca o didattica 
commissionate da soggetti pubblici e privati 



Gruppo di lavoro AICIPI - Netval

Negli ultimi anni, il tema del rapporto Università - 
Industria ha assunto un respiro sempre più 
strategico.

Necessità di sviluppare condizioni di contesto in 
grado di facilitare la relazione, anche attraverso la 
rimozione di ostacoli.

Un elemento di particolare rilievo è rappresentato 
dalla proprietà industriale generata con l’apporto 
di personale universitario.

Gruppo di lavoro AICIPI-Netval

Creazione di un sistema armonizzato di principi 
e definizione preventiva di soluzioni generali in 
grado di rispondere alle diverse esigenze. 

Costruzione di un patto Università- Industria 
finalizzato alla valorizzazione della conoscenza 
nell’interesse di ciascuna parte.



Format predisposti dall’Ateneo



Le opzioni previste dal format Unifi
articolo 3

Opzione 3 A
Deposito congiunto e licenza esclusiva

• Il background appartiene a chi l’ha 
generato

• I risultati della ricerca sono 
dell’azienda

• I risultati ulteriori proteggibili con 
brevetto o simili sono condivisi fra 
l’azienda e Unifi

• I risultati condivisi sono protetti 
congiuntamente da azienda e Unifi

• Subito dopo la protezione, Unifi 
concede la sua parte dei risultati 
condivisi in licenza esclusiva 
all’azienda

 Vantaggi

• il portafoglio brevetti Unifi si 
arricchisce (indicatore Anvur)

• il brevetto è valorizzato con la 
licenza al Committente subito dopo 
il deposito (indicatore Anvur)

• eventuale valore economico della 
licenza (indicatore Anvur)

• visibilità per Unifi
• agilità della valorizzazione (la co-

titolarità esclude l’evidenza 
pubblica e soddisfa il Committente)



Le opzioni previste dal format Unifi
articolo 3

Opzione 3 B
Deposito a esclusiva titolarità Unifi

• Il background appartiene a chi 
l’ha generato

• I risultati della ricerca sono 
dell’azienda

• I risultati ulteriori proteggibili con 
brevetto o simili non sono di 
interesse dell’azienda; Unifi 
protegge in autonomia i risultati

• L’azienda ha un diritto di opzione 
per una licenza, esclusiva o no, 
sul brevetto

 Vantaggi

• il portafoglio brevetti Unifi si 
arricchisce (indicatore Anvur)

• valorizzazione potenzialmente 
semplificata con il diritto di opzione al 
Committente per la licenza esclusiva o 
sulla cessione della titolarità, dopo 
aver assolto l’evidenza pubblica 
(indicatore Anvur)

• visibilità per Unifi
• buon punteggio Anvur perché il 

brevetto verrà conteggiato come 
titolarità e forse come 
licenza/cessione

Lo svantaggio è che non può essere 
evitata l’evidenza pubblica per la 
valorizzazione del brevetto



Le opzioni previste dal format Unifi
articolo 3

Opzione 3 C
Deposito a esclusiva titolarità dell’azienda

• Il background appartiene a chi 
l’ha generato

• I risultati della ricerca sono 
dell’azienda

• I risultati ulteriori proteggibili con 
brevetto o simili appartengono 
all’azienda

• l’azienda corrisponde un premio 
inventivo a Unifi/agli inventori al 
momento del deposito, e/o della 
concessione e/o delle estensioni 
internazionali

 Vantaggi/Svantaggi

L’unico vantaggio per Unifi è il premio 
inventivo al momento del deposito 
della domanda e/o della concessione 
e/o dell’estensione internazionale

Lo svantaggio è che il brevetto non 
entra nel portafoglio brevetti (perdita 
del relativo punteggio Anvur e perdita 
di visibilità)

Il Committente tuttavia è libero di 
gestire la domanda di brevetto e il 
suo sviluppo



La gestione in autonomia
Il format di convenzione conto terzi permette ai 
ricercatori di gestire in autonomia il rapporto 
con l’azienda col supporto del personale T/A del 
Dipartimento

• Se si utilizza il format      l’organo competente 
di dipartimento approva la convenzione

• Se non si utilizza il format         il responsabile 
scientifico verifica che gli aspetti essenziali 
del format siano comunque rispettati e 
sottoscrive la dichiarazione di convenzione 
difforme da approvarsi dal Consiglio del 
Dipartimento



Se si utilizza il format salvo per la clausola 
sulla PI: il responsabile scientifico verifica 
se la clausola chiesta dall’azienda rientra in 
una delle tre ipotesi previste dalla 
dichiarazione di difformità sulla PI:

• dalla ricerca non sono attesi risultati 
ulteriori proteggibili con brevetto o 
simili

• il corrispettivo per la ricerca tiene conto 
del valore di eventuali brevetti o simili 
cui Unifi rinuncia

• la clausola proposta dall’azienda è 
comunque conforme a quanto previsto 
dal Regolamento sulla proprietà 
industriale e intellettuale

Se vi si rientra, la dichiarazione di 
difformità sulla PI viene allegata alla 
convenzione per l’approvazione da parte 
del Consiglio del Dipartimento

La gestione in autonomia



• Se la convenzione è del tutto fuori standard, e 
pertanto le dichiarazioni di difformità non sono 
utilizzabili,        il responsabile   scientifico chiede un 
parere alla Commissione competente (Commissione 
Brevettazione o Commissione conto terzi)

• Il parere verifica la conformità della convenzione 
rispetto alla normativa di Ateneo

• In casi di estrema urgenza, l’Ufficio rende il parere e 
lo porta a ratifica nella prima seduta utile della 
Commissione competente

• Di norma, la richiesta di parere viene inviata 
all’Ufficio che lo gira alla Commissione competente

PI nelle convenzioni di ricerca



La Negoziazione della licenza

• L’Ateneo caldeggia l’utilizzo della prima 
opzione (deposito congiunto e licenza 
esclusiva immediata)

• Il nostro Ufficio fornisce supporto per la 
trattativa con l’azienda, la stesura del contratto 
di licenza e la gestione della procedura

• La Commissione Brevettazione verifica la 
proposta dell’azienda, il contratto negoziato 
con l’azienda e ne autorizza eventualmente la 
firma



Condizioni economiche della licenza

1. È accettabile anche una 
licenza a titolo gratuito

2. La licenza a titolo oneroso 
(es. royalties) è 
naturalmente molto 
apprezzata

Perché 
1.A il deposito congiunto già assicura 
un punto nella valutazione ANVUR
1.B la licenza assicura un ulteriore 
punto ANVUR
1.C con la licenza l’azienda si fa carico 
delle spese di mantenimento del 
brevetto

2. Le entrate da valorizzazione, 
detratte tutte le spese, sono ripartite 
fra Ateneo e inventori; la quota 
dell’Ateneo viene in parte assegnata 
al dipartimento di afferenza degli 
inventori

La Negoziazione della licenza



La PI nei bandi competitivi

L’Ufficio fornisce supporto anche per la gestione 
della PI nei bandi competitivi regionali e nazionali

• Quando possibile, fornendo in anticipo un 
modello di accordo sulla proprietà intellettuale 
(API) che risponda a quanto stabilito dal bando 
specifico (es. POR FESR)

• Oppure per verificare l’ammissibilità dell’accordo 
eventualmente proposto dal capofila



Accordi di riservatezza - NDA

Quando un partner esterno si interessa ai risultati 
di una ricerca potenzialmente proteggibili con 
brevetto o simili è fondamentale sottoscrivere un 
accordo che lo impegni a mantenere riservate le 
informazioni che i ricercatori vogliono condividere.

All’indirizzo 
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10386.html#modu
listica_brevetti
 sono disponibili due modelli di accordo di 
riservatezza

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10386.html#modulistica_brevetti
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10386.html#modulistica_brevetti


Tipologie di NDA 

Le tipologie di NDA sono due:

• Valutativo: protegge le informazioni che vengono scambiate 
fra ricercatore e partner in vista di una possibile 
collaborazione

• Post incarico: protegge le informazioni messe a disposizione 
del partner che sviluppa il prototipo messo basato 
sull’invenzione; o quelle messe a disposizione del ricercatore 
che svolge una ricerca per il partner esterno

La differenza riguarda il tipo di attività per cui vengono trasmesse 
le informazioni. Nel primo caso, per valutare le possibilità di una 
collaborazione; nel secondo per permettere lo svolgimento della 
collaborazione già avviata.



Elementi essenziali del NDA

• Definizione estremamente precisa delle informazioni che sono classificate 
come riservate e dell’attività per cui vengono trasmesse

• Impegno della parte ricevente ad adottare tutte le misure necessarie a 
proteggere tali informazioni e a non divulgarle a chi non partecipa 
all’attività specifica cui l’accordo si riferisce

• Obbligo di comunicazione di qualsiasi violazione scoperta dalla parte 
ricevente

• Uso delle informazioni riservate limitato all’attività per cui esse vengono 
trasmesse

• La proprietà industriale ed intellettuale legata alle informazioni riservate 
resta della parte che trasmette le informazioni

• La durata ragionevole degli obblighi assunti con l’accordo è pari a 3 anni
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