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Trasferimento Tecnologico INRiM
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- NDA [=10-12 / anno]
. Brevetti [Nuovi = 4 / anno]

* Spin-Off [1 in fase di avvio]



NDA

__ o .
e Attivita autorizzata da DS

* AnalisiTTO
* Analisi legale DiRl
* Firma da parte del legale rappresentante INRiM

* Firma - Legale rappresentante INRIiM

* Next steps - Catena di responsabilita

* Responsabile gruppo di ricerca scientifico da richiamare nel NDA
* Gestione puntuale (informatica) delle info Riservate ‘NRIM




Brevetti Fasel(<2020)- Fasell (<2025) - Fase lll (>2026)

. Regolamento brevetti
— Inviato a UO KTr per analisi tecnico-legale il 07/2024
— Adozione nuove codice PI:
* Abolizione del ‘professor privilege’
* Assenza d’indicazione riguardo percentuali di riconoscimento a inventori
(mantenimento delle percentuali indicate nel vecchio codice Pl => 50 %
inventori)

 Portfolio INRIiM

— Circa 15 famiglie brevettuali attive (ciclo vita 9 anni)
* 4 famiglie brevettuali in licenza esclusiva temporanea

* Progetti MIMIT ambito lll Missione

> RilTeM (07/2020 — 06/2023), ConTeMi (05/2024 — 04/2025)
PoTeMi (05/2026 — 09/2027 => 2 x Funzionari TD da bandire)

NRlM




Brevetti Timescale brevetti @ INRiM

L]
N d P | Se si & aderito al Patent Cooperation Treaty (PCT), ipotesi a), entro M30 occorre procedere:
u O V O C O I C e Estensione in EU + altri paesi (tipicamente vengo indicati: EU, USA e Cina) [UO KTr gestird le
procedure relative a quest’aspetto]:
* 50% a carico UTT (circa 3200€ per ogni paese in cui si voglia estendere. Nel caso in cui si volesse
estendere in EU, USA, CINA la cifra in capo a UTT sarebbe pari a circa 9600€)
* 50% a carico dei fondi di progetto/della struttura di appartenenza indicati dagli inventori (circa

3200€ per ogni paese in cui si voglia estendere. Nel caso in cui si volesse estendere in EU, USA, CINA
la cifra in capo agli inventori sarebbe pari a circa 9600€)

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3

M5 M4 M3 M2 M1 MO M1| M2| M3| M4| M5| M6| M7| MSI M9|M10|M11|M12 M13|M14|M15|M15|M17|M18|M19|M20|M21|M22|M23|M24 M25|M26|M27|M28|M29|M3ﬂ‘M31|M32|M33|M34|M35|M35

Ipotesi a)

Aderire al Patent Cooperation Treaty (PCT) che estende la possibilita di deposito in 157 paesi
per un periodo pari a 18 mesi [UO KTr gestira le procedure relative a quest'aspetto):

— | * 50% (circa 3000€) a carico UTT

* 50% (circa 3000€) a carico dei fondi di progetto/della struttura di appartenenza indicati
dagli inventori

t> Entro M12 (dalla data di deposito)

gli inventori in collaborazione con —
il TTO sceglieranno se:

Ipotesi b)
Estendere in EU + altri paesi (tipicamente vengo indicati: EU, USA e Cina) [ UO KTr gestira

_—— e
—

--— -~ le procedure relative o quest'aspetto]:
Definizione studio mandatario (UO KTr) e redazione domanda di ~N - * 50% a carico UTT (circa 3200€ per ogni paese in cui si voglia estendere. Nel caso in cui si
h,;pve_tto italiano (inventori + studio mandatario) I volesse estendere in EU, USA, CINA la cifra in capo a UTT sarebbe pari a circa 9600€)
e o o ——— * 50% a carico dei fondi di progetto/della struttura di appartenenza indicati dagli inventori

(circa 3200€ per ogni paese in cui si voglia estendere. Nel caso in cui si volesse estendere

Parere commissione Pl in EU, USA, CINA la cifra in capo agli inventori sarebbe pari a circa 9600€)

—
———— _— o

\’:wiomoduloP-DFaﬁDeUOKTr:* Contri b uto i nve ntori

N e = —

(*) Nel caso in cui il brevetto sia in co-titolarita con altro EPR / IRCCS / Universita / Politecnico il limite entro il quale I'ente deve assicurare il deposito del brevetto passa da 6 mesia 9 mesi



Brevetti

Rinnovi nei paesi in cui é stato esteso il brevetto [UO KTr gestira le
procedure relative a quest'aspetto]:

* 50% a carico UTT (circa 250€ per ogni paese in cui & stato esteso il
brevetto. Nel caso in cui si sia esteso in EU, USA, CINA la cifra in capo a
UTT sarebbe pari a circa 750€/anno)

(== *’50% a carico dei fondi di progetto/della struttura di appartenenza
indicati dagli inventori (circa 250€ per ogni paese in cui é stato esteso il
brevetto. Nel caso in cui si sia esteso in EU, USA, CINA la cifra in capo agli

inventori sarebbe pari a circa 750€/anno)

Timescale brevetti @ INRiM

YEAR 4

YEAR 5 YEAR 6

YEAR 7

YEAR 8

YEAR 9

Costo Totale a carico UTT

21.000 €

Costo Totale a carico inventor|

16.000 €

Spese di deposito e mantenimento (nazionale) + PCT + spese di deposito e
mantenimento in EU, USA e Cina per 9 anni della famiglia brevettuale

Parere commissione Pl su possibile estensione
del mantenimento della famiglia brevettuale
per un periodo massimo di 2 anni (dietro
comprovata documentazione)

Comunicazione allo studio mandatario

dell'abbandono (da prte di INRiM della famiglia

brevettuale.
[UO KTr gestira le procedure relative a
quest'aspetto]:
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Brevetti BMIUEHALIKEEIUEIE - Next Steps

Principi di Noriaki Kano:
* Must have

e Performance Riduzione tempistiche

Centralizzazione attivita

* Delighters
- Next steps B Ruolo attivo TT

Valorizzazione brevetti




Brevetti Delighters
 PARTECIPAZIONE MIMIT IPA 2023

% y
Mini ! dE"t sf %0 53

-

Procedimento per rilevare un arco elettrico che occorre fra una linea aerea di contatto
ferroviaria e un'unita di trazione ferroviaria e corrispondente disposizione di rilevamento

1

TAS e del ‘EIHItc >, : : v : ;
‘ ‘ | THE ENERGY OF THE FUTURE

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA

Motlvazmne per questo mnovatlvo processo nel settore ferrovlano e tecnologxco 1 procedlmento
_ migliora la sicurezza operatlva e offre una soluzione efﬁcqce per la manutenzwne predlttwa dei

I e b :
e :;:'ft;;’" . sistemi. Monitorando in tempo reale gh eventl di arco e raccoghendo datl sul consumo energetlco, : :

questa tecnologxa ottimizza le prestaznom e rlduce i guasti , contriby ndo“a una rete ferrovnana pm :




Spin-Off
. Regolamento Spin-Off

—> Delibera CdA INRIM n. 57/2022/9 (22/12/2022)

 Punti fondamentali

* Primi 30M - Proponenti INRiM versano il 15% degli introiti derivanti dallo spin-off
(Emolumenti per cariche nella societa: CEO, TCO, ...)

* Dal 31M - Oneri (definiti in fase di sottoscrizione della convenzione) per:
o Laboratori / uffici (= 90 € /m?)
o Strumenti utilizzati

* Next Steps

— Nuova versione regolamento Spin-Off
— Valutazione associatura INRiM a incubatore

NR

STITUTO
DI RICERCA b




Spin-Off Proposta nuovo regolamento

Conferma / ridefinizione quota del 15% degli utili derivanti dalle attivita dello spin-off” (art.
2 comma 6), a sequito di confronto con la Direzione Generale, Direzione Scientifica e
Direzione Supporto alla Ricerca e Innovazione.
Analisi e relazione a cura della Commissione per la Proprieta Industriale e Spin-Off, con
richiesta di parere al Responsabile di Divisione (RdD) coinvolto, in sostituzione della
relazione del solo TTO (art. 7);
Eliminazione del parere non vincolante del:

* Direttore Scientifico (gia coinvolto nella Commissione Pl), (art. 8 comma 1.b);

e Consiglio Scientifico (il cui parere sara richiesto dalla Commissione per la Proprieta

Industriale e Spin-Off al RdD interessato), (art. 8 comma 1.b);

Introduzione del parere vincolante del Direttore Generale, in luogo dell’attuale parere non
vincolante, a valle del parere espresso dalla Commissione per la Proprieta Industriale e
Spin-Off (art. 8 comma 1.c)
Introduzione della comunicazione obbligatoria all'INRiM (via tech.transfer@inrim.it) dei
depositi di brevetto, registrazioni, ecc.. da parte dello spin-off (art. 12 comma 7)

NRIM

STITUTO HAZIONAL

DI RICERCA METROLOI
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Grazie per I'attenzione!

A
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