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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 484

Attribuzione dei Diritti di Proprieta Intellettuale (DPI) sulle Soluzioni Innovative realizzate attraverso le
attivita sviluppo prototipale. Destinazione dei proventi derivanti dalla compartecipazione della Regione
Puglia allo sfruttamento commerciale da parte degli appaltatori delle Soluzioni Innovative e/o dei DPI
rivenienti da appalti pubblici pre-commerciali.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Ricerca, Innovazione e Capacita Istituzionale del Dipartimento dello Sviluppo Economico, confermata dal
Dirigente della Sezione e dal Direttore del Dipartimento, riferisce quanto segue:

Considerato che
Per “appalti pre-commerciali” (c.d. PCP- Pre-Commerciai Procurement) si intendono gli appalti di servizi di
ricerca e sviluppo in cui 'amministrazione non riserva esclusivamente a sé i risultati e benefici del contratto
al fine di utilizzarli nell’esercizio della propria attivita, ma li condivide con prestatori dei servizi a condizioni di
mercato. Tale definizione & contenuta nella COMUNICAZIONE della Commissione 2014/C 198/01 “Disciplina
degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e Innovazione” (cfr. punto 15 lettera aa), la quale reca
orientamenti specifici destinati agli Stati membri sulla materia, stabilendo altresi le condizioni richieste per
potersi escludere la concessione di aiuti di Stato (cfr. punto 33).
Con DGR n. 1779 del 2 agosto del 2011, Regione Puglia ha avviato la realizzazione di una sperimentazione
del Pre-Commercial Public Procurement (PCP) nel territorio regionale attraverso I’Azione 1.4.3 del PO Puglia
FESR 2007-2013 “Appalti Pubblici per I'lnnovazione”, promossa e gestita dal Servizio Ricerca industriale e
Innovazione e mirata ad approfondire il tema degli appalti pubblici come strumento di stimolo all’innovazione.
In attuazione di quanto sopra, Regione Puglia ha selezionato I'ambito dell'Independent living (miglioramento
della qualita della vita indipendente delle persone non autosufficienti) come adatto ad essere oggetto di un
intervento “pilota” volto a orientare la domanda pubblica a stimolo dell'innovazione.
Con A.D. n. 92 del 21/06/2012 del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione (BURP n. 98 del 05/07/2012),
in relazione al Bando “Appalti Pubblici per I'lnnovazione” di cui all’Azione di Intervento 1.4.3, sono state
approvate le specifiche tecniche per I'acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,
impegnando la spesa di € 2.343.200,00 di cui € 20.000,00 per l'espletamento della gara consistente in 2 fasi:
la prima di acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, la seconda consistente nella
sperimentazione dei servizi di ricerca svolti. Con lo stesso atto e stato dato mandato al Servizio Affari Generali
per I'espletamento delle procedure di affidamento.
Con A.D. n. 122 del 03/08/2012 il Dirigente del Servizio Affari Generali ha determinato I'indizione della
proceduradigara perl'acquisizione diservizidiricercaindustriale e sviluppo sperimentale, inclusa la validazione
e sperimentazione di prototipi, volti ad accrescere le funzionalita di prodotti e servizi gia esistenti o di nuova
realizzazione, per il miglioramento della qualita della vita indipendente delle persone non autosufficienti, ai
sensi dell’art.19 co.1 lett. f) del d.Igs. n.163/06.
La predetta procedura era suddivisa in due Macro Aree: 1) Assistenza e Inclusione (CIG 4515139A90); 2)
Sicurezza e Salute (CIG 451518722F) e prevedeva, per ciascuna di esse, lo svolgimento di due fasi: Ricerca
industriale e sviluppo sperimentale (Fase 1); Sperimentazione del prototipo (Fase Il).
Con determinazione dirigenziale n. 48 del 05/04/2013, preso atto delle risultanze finali della Commissione
giudicatrice in merito alle offerte pervenute, sono statiindividuati otto Appaltatori aggiudicatariin via definitiva
del servizio di ricerca Industriale e sviluppo sperimentale (Fase I). Con A.D. n. 86 del 02/08/2013 il Servizio
Affari Generali ha proceduto alla parziale riforma dell’A.D. 48/2013 e allo scorrimento della graduatoria della
suddetta procedura aperta per l'acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
In data 27 giugno 2013 sono stati stipulati otto Contratti di “Acquisizione di servizi di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale” tra la Committente Regione Puglia e ciascun operatore economico aggiudicatario
della suddetta Fase |, e segnatamente con:

1. la societa GRIFO MULTIMEDIA S.r.l. in relazione alla Soluzione Innovativa “TAKO DOJO” (Area “Sicurezza

e Salute”);
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2. lasocietaSITAELS.p.A.inrelazione allaSoluzione Innovativa “Remote Care - Telecontrollo e teleassistenza
di soggetti affetti da malattie croniche” (Area Sicurezza e Salute);
3. la societa EXPRIVIA S.p.A. in relazione alla Soluzione Innovativa “METABOLINK” (Area Sicurezza e
Salute);
4. la societa EXPRIVIA S.p.A. in relazione alla Soluzione Innovativa “MA4C” (Area Assistenza e Inclusione);
5. il RT.l. tra Informatica & Tecnologia S.r.l. e Virtech S.r.l. in relazione alla Soluzione Innovativa “@
MONITECH” (Area Sicurezza e Salute);
6. il RT.I. tra Informatica & Tecnologia S.r.l. e Virtech S.r.l. in relazione alla Soluzione innovativa “iSpeak”
(Area Assistenza e Inclusione);
7. il RT.l. tra Consorzio CSI Piemonte, Clio S.p.A. e Istituto Superiore Mario Boella in relazione alla
Soluzione Innovativa “Corsia virtuale - Sistema di sanita personalizzata” (Area Assistenza e Inclusione);
8. il RT.I. tra Consoft Sistemi S.p.A., Consorzio Meridia e Consorzio Innotec in relazione alla Soluzione
Innovativa “MAIOR - Monitoraggio e Assistenza Indoor/Outdoor” (Area Assistenza e Inclusione).
Nel rispetto di quanto previsto nei Contratti di “Acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale”, tutti gli Appaltatori della Fase | hanno eseguito le previste attivita di ricerca e sviluppo
prototipale, producendo un “foreground knowledge” conforme a quanto indicato nel capitolato tecnico e
nell’'offerta tecnica, come risulta dai “Verbali di Analisi Fornitura e Test funzionale” acquisiti agli atti della
procedura, nonché dai documenti a questi allegati (tra cui manuale d’uso del servizio/prototipo realizzato,
tipologia di test e specifiche di verifica, piano dei test e flusso del controlli).
Successivamente, con A.D. n. 114 del 23/12/2014, il Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti ha
indetto una procedura negoziata - per ciascuna delle due aree Assistenza e Inclusione (CIG 4515139A90) e
Sicurezza e Salute (CIG 451518722F) - per I'affidamento del servizio di sperimentazione dei prototipi (Fase Il).
Con determinazione dirigenziale n. 65 del 29 maggio 2015, preso atto delle risultanze finali della Commissione
giudicatrice in merito alle offerte pervenute, sono stati individuati i due operatori economici aggiudicatari del
servizio di sperimentazione dei prototipi (Area “Sicurezza e Salute” - Fase Il), segnatamente EXPRIVIA S.p.A.
in relazione alla Soluzione Innovativa “METABOLINK” e GRIFO MULTIMEDIA S.r.l. in relazione alla Soluzione
Innovativa “TAKO DOJO”.
Con A.D.n.68 del 24 agosto 2015, il Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti, preso atto delle risultanze
finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute, ha dichiarato virtualmente deserta la
seconda fase della procedura negoziata per I'area Assistenza e Inclusione (CIG 4515139A90).
In data 21 luglio 2015 e in data 16 luglio 2015 sono stati stipulati i “Contratti di Sperimentazione del prototipo”
rispettivamente con EXPRIVIA S.p.A. e GRIFO MULTIMEDIA S.r.1.
Nel rispetto di quanto previsto nel suddetto “Contratto di Sperimentazione del prototipo”, gli Appaltatori
hanno eseguito e completato anche le previste attivita di sperimentazione del prototipo di cui alla Fase Il
della gara, conformemente a quanto indicato nel capitolato tecnico e nell’'offerta tecnica, come risulta dalla
“Relazione tecnica sulle attivita di Sperimentazione”.
In relazione ai Diritti di Proprieta Intellettuale (DPI) e alla proprieta delle Risultanze, I'art. 10 del Capitolato
Tecnico della gara prevede che Regione Puglia, titolare degli stessi, riconosca all'impresa appaltatrice una
compartecipazione nei limiti della percentuale di ribasso sui costo di produzione dalla stessa evidenziato
nell’'offerta economica e realmente applicato.
In conformita al Capitolato, il Contratto di Fase | prevede all’art. 16 - DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETA DELLE
RISULTANZE che “tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dall’/Appaltatore in esecuzione
dell’'appalto, rimarranno di sua proprieta entro i limiti dell'importo di compartecipazione al valore dell’appalto,
calcolato in sede di aggiudicazione come sconto rispetto al prezzo a base d’asta”.
In conformita al Capitolato, il Contratto di Fase Il prevede all’art. 16 - DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETA DELLE
RISULTANZE che “fermo restando quanto prescritto negli atti dell’intera procedura di gara - in particolare la
clausola che circoscrive la proprieta dei prodotti entro i limiti dell'importo di compartecipazione al valore
dell’'appalto calcolato sullo sconto praticato rispetto al prezzo a base d’asta - I'appaltatore si impegna a
sottoscrivere successivo e separato atto didisciplina degliaspettirelativia proprieta intellettuale e sfruttamento
commerciale del prototipo oggetto di sperimentazione, come meglio esplicitati e definiti dal’Amministrazione
regionale”.
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La disamina effettuata dal Servizio Ricerca e Innovazione successivamente ha evidenziato che le soluzioni
innovative sviluppate dagli Appaltatori al termine della Fase |, indipendentemente dall’essere state o meno
oggetto di sperimentazione nella successiva Fase Il:
- consistono prevalentemente in programmi, applicazioni e piattaforme software, in taluni casi integrate
con dispositivi hardware;
- sono potenzialmente suscettibili di sfruttamento commerciale;
- sono potenzialmente oggetto di Diritti di Proprieta Intellettuale (DPI), in particolare di tutela autoriale
e/o brevettuale;
Conseguentemente, con A.D. n. 51 del 28/04/2017 la Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacita
Istituzionale ha approvato ed adottato una “Policy per I'individuazione, gestione e sfruttamento commerciale
dei Diritti di Proprieta Intellettuale (DPI) sulle soluzioni innovative sviluppate dagli operatori economici
aggiudicatari della Fase I” nonché uno “Schema di Accordo per l'attribuzione, gestione e sfruttamento
commerciale dei Diritti di Proprieta Intellettuale (DPI)” con riferimento alle procedura in termini, avviando cosi
una fase di confronto con ciascun Appaltatore della Fase | (fase di ricerca industriale e sviluppo sperimentale).
Nei successivi incontri e/o scambi di corrispondenza, si sono dichiarati interessati alla tutela legale dei DPI
della Soluzione Innovativa realizzata da ciascuno, condividendo le modalita di attribuzione e gestione dei DPI
illustrate nella suddetta “Policy” ed individuando quale forma di protezione la registrazione dei diritti d’autore
sul relativo software, i seguenti Appaltatori della Fase I:
1. GRIFO MULTIMEDIAS.r.l. in relazione alla Soluzione Innovativa “TAKO DOJO” (Area “Sicurezza e Salute”);
2. EXPRIVIA S.p.A. in relazione alla Soluzione Innovativa “METABOLINK” (Area Sicurezza e Salute);
3. EXPRIVIA S.p.A. in relazione alla Soluzione Innovativa “MAAC” (Area Assistenza e Inclusione);
4. GPI S.p.A., acquirente del ramo d’azienda afferente alla Soluzione Innnovativa “@MONITECH” (Area
Sicurezza e Salute) sviluppata dal R.T.Il. tra Informatica & Tecnologia S.r.l. e Virtech S.r.l.;
5. GPIS.p.A., acquirente del ramo d’azienda afferente alla Soluzione Innnovativa “iSpeak” (Area Assistenza
e Inclusione) sviluppata dal R.T.I. tra Informatica & Tecnologia S.r.l. e Virtech S.r.l.
Tanto premesso, vi € la necessita di definire le modalita per una efficace gestione e sfruttamento commerciale
dei DPI individuati e, allo stato, congiuntamente detenuti.
A tal riguardo, si consideri che:
— le procedure di cui trattasi si configurano come “appalto pubblico pre-commerciale”, che rappresenta una
delle modalita con cui gli acquirenti pubblici possono acquistare servizi di ricerca e sviluppo da imprese;
— le procedure di cui trattasi sono state finanziate a valere sul PO Puglia FESR 2007-2013 e sono state condotte
in osservanza dei requisiti che escludono la concessione di aiuti di Stato;
- la Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2014/C 198/01:
o definisce appalto pre-commerciale «l‘appalto pubblico di servizi di ricerca e sviluppo di cui
I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore non riserva esclusivamente a sé i risultati
e i benefici del contratto al fine di utilizzarli nell’esercizio della propria attivita, ma li condivide con i
prestatori dei servizi a condizioni di mercato» (cfr. punto 15 lettera aa);
¢ stabilisce che, anche per gli appalti pre-commerciali, «/la Commissione riterra che non sia stato
concesso alcun aiuto di Stato alle imprese quando il prezzo pagato per i servizi in questione riflette
pienamente il valore di mercato dei benefici ottenuti dall’acquirente pubblico e i rischi assunti dal
fornitore partecipante» e che cio avviene in particolare quando, tra l'altro, «un prestatore di servizi al
quale sono attribuiti i risultati che danno luogo ai diritti di proprieta intellettuale é tenuto a concedere
all’'acquirente pubblico un accesso illimitato e gratuito a tali risultati e a concedere I'accesso a terzi,
per esempio mediante licenze non esclusive, alle condizioni di mercato» (cfr. punto 33).
Si consideri altresi che:
— la gestione dei DPI in contitolarita comporta il susseguirsi, nel tempo, di una serie di decisioni da assumere
congiuntamente ed all’'unanimita tra i due contitolari (la Regione Puglia e 'Appaltatore che ha sviluppato
e realizzato la Soluzione Innovativa al termine della Fase |), in particolar modo quelle concernenti la c.d.
“amministrazione straordinaria” del bene in comunione ai sensi degli artt. 1100 ss. del codice civile, cosi
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come individuate dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia di contitolarita di diritti di proprieta

intellettuale, ad es. la concessione di licenze a terzi e/o I'estensione all’estero dei DPI e/o |a tutela legale

nei confronti di terzi che agiscano in violazione degli stessi;

- una siffatta gestione risulterebbe eccessivamente complessa ed onerosa per la Regione Puglia, che
dovrebbe a tal fine dotarsi di una struttura ad hoc, ad es. un Ufficio per il Trasferimento Tecnologico (UTT);

- pertanto, la strategia piu efficace per valorizzare la quota di DPI della Regione Puglia & attribuirla ad
un soggetto imprenditoriale, il quale per sua natura e in grado di meglio pianificare, attuare e gestire
lo sfruttamento industriale e/o commerciale della soluzione innovativa, ed in particolare all’Appaltatore
attualmente contitolare dei DPI che accetti le condizioni proposte dalla Regione Puglia, ossia I'attribuzione
alla Regione stessa di una compartecipazione ai proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale, nonché
un accesso gratuito e illimitato a fini interni di sperimentazione e test, nonché I'obbligo per I'Operatore
economico di provvedere alla protezione legale a proprie spese e, in caso di appalti commerciali, di
concedere ai terzi interessati la licenza a condizioni eque e di mercato;

- [l'attribuzione dei DPI all’Appaltatore alle suddette condizioni & altresi conforme alle condizioni di indizione
della gara e di stipula del “Contratto di Acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale”:
I’Appaltatore, infatti, ha accettato di partecipare alla gara, praticando un ribasso sull'importo a base di gara,
sul presupposto che il contitolare dei DPI fosse la Regione Puglia e non soggetti terzi, sicché il trasferimento
non autorizzato dei DPI a terzi potrebbe comportare contestazioni legate alla violazione di tali condizioni e
presupposti contrattuali, nonché delle regole sulla “amministrazione straordinaria” dei beni in comunione
ex artt. 1100 cod. civ.;

- lattribuzione dei DPI all’Appaltatore alle condizioni sopra indicate €, infine, conforme anche alla
disciplina successivamente adottata dalla Regione Puglia con riferimento alle due procedure di appalto
pre-commerciale relative all’'intervento denominato “OpenLabs” finanziato nell'lambito del “Programma
regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilita sociale ed ambientale” -
FSC 2007-2013 ed acquisito al POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse | - Azione 1.4.a “Rafforzamento e
gualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial
Public Procurement e di Procurement dell’Innovazione”, e segnatamente:

¢ |'appalto pre-commerciale relativo a servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali
alla realizzazione di un nuovo dispositivo per la localizzazione delle perdite idriche delle condotte,
il monitoraggio dello stato delle condotte e il rilevamento georeferenziato delle condotte nelle reti
idriche urbane di distribuzione (CIG 6543425D1E);

¢ l'appalto pre-commerciale relativo a servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali
alla realizzazione di un nuovo sistema che consenta di minimizzare la produzione, migliorare la
qualita e favorire il riuso dei fanghi nei processi di trattamento e depurazione delle acque reflue
urbane (CIG: 654345343C).

Tanto premesso, in linea con le suddette due procedure, in conformita a quanto previsto dalla citata

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2014/C 198/01, ed al fine di rendere trasparente l'operato

e gliintenti della Regione, siritiene opportuno regolare la gestione dei DPI sulle Soluzioni Innovative sviluppate

dai suddetti Appaltatori e delle Risultanze dell’attivita di ricerca, sviluppo e prototipazione attribuendoli in via

esclusiva agli stessi, a condizione che:

- la Regione Puglia acquisisca in cambio una licenza d’uso gratuita, mondiale, perpetua e non esclusiva
dei DPI sulla Soluzione Innovativa e delle Risultanze dell’attivita di ricerca, sviluppo e prototipazione,
sicché tali Risultati possano essere utilizzati dalla Regione Puglia sia a fini interni di sperimentazione e
test che ai fini della formulazione di un eventuale fabbisogno di approvvigionamento e, quindi, della
formulazione di una procedura di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

- il Contraente conceda alla Regione Puglia una compartecipazione del 1% agli eventuali proventi
derivanti dallo sfruttamento commerciale della Soluzione Innovativa e/o dei DPI, per un periodo di 5
anni.

Considerato altresi che:
- la Smart Puglia 2020 assegna un ruolo centrale alle politiche di sostegno alla domanda pubblica di
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innovazione, in continuita con le azioni poste in essere nell'ambito della programmazione 2007-2013;

- occorre quindi impiegare i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle Soluzioni Innovative
e/o dei DPI coerentemente agli obiettivi sopra delineati, in particolare per la realizzazione di interventi a
sostegno della domanda pubblica di innovazione;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilita regionale 2018);

VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per I'esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";

VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Tanto premesso si propone:

- di autorizzare I'attribuzione in via esclusiva di tutti i diritti di proprieta industriale e/o intellettuale (DPI)
su ciascuna Soluzione Innovativa all’Appaltatore che ha ideato e sviluppato la stessa in esecuzione del
“Contratto di Acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale”, stipulato a seguito
dell’aggiudicazione della “gara per I'acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,
inclusa la validazione e sperimentazione di prototipi, volti ad accrescere le funzionalita di prodotti e servizi
gia esistenti o di nuova realizzazione, per il miglioramento della qualita della vita indipendente delle
persone non autosufficienti, ai sensi dell’art.19 co.1 lett. f) del d.Igs. n.163/06 - Area Assistenza e Inclusione
(CIG 4515139A90) e Area Sicurezza e Salute (CIG 451518722F)” e relativo alla Fase di Ricerca industriale e
sviluppo sperimentale (Fase 1);

- di approvare I'“ACCORDO PER LATTRIBUZIONE, GESTIONE E SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI DIRITTI
DI PROPRIETA INTELLETTUALE” (Allegato 1 - parte integrante del presente provvedimento) e di demandare
alla Sezione Ricerca, Innovazione e Capacita Istituzionale del Dipartimento dello Sviluppo Economico la
sottoscrizione dello stesso, apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie,
nonché I'adozione degli atti e i provvedimenti preliminari e conseguenti;

— di destinare alla realizzazione di nuovi interventi a sostegno della domanda pubblica di innovazione, i
proventi derivanti dalla compartecipazione della Regione Puglia allo sfruttamento commerciale da parte
degli appaltatori delle Soluzioni Innovative e/o del DPI rivenienti da appalti pubblici pre-commerciali;

- di prevedere l'istituzione dei pertinenti Capitoli di Entrata e Spesa del Bilancio Autonomo in sede di
approvazione del disegno di legge regionale di assestamento e variazione al bilancio di previsione 2018-
2020 di competenza della Giunta regionale.

COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii

La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 -
comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta I'adozione del
conseguente atto finale.

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
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viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionarlo Responsabile
dell’Azione 1.4.3 del PO Puglia FESR 2007-2013, nonché della Sub-Azione 1.4.a del POR Puglia FESR/FSE
2014-2020, della Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacita Istituzionale, che ne attestano la
conformita alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

. di approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale e di fare proprie le proposte riportate in

premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

. di autorizzare l'attribuzione in via esclusiva di tutti i diritti di proprieta industriale e/o intellettuale (DPI)

su ciascuna Soluzione Innovativa all’Appaltatore che ha ideato e sviluppato la stessa in esecuzione del

“Contratto di Acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale”, stipulato a seguito

dell’aggiudicazione della “gara per l'acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,

inclusa la validazione e sperimentazione di prototipi, volti ad accrescere le funzionalita di prodotti e servizi
gia esistenti o di nuova realizzazione, per il miglioramento della qualita della vita indipendente delle
persone non autosufficienti, ai sensi dell’art 19 co.1 lett. f) del d.Igs. n.163/06 - Area Assistenza e Inclusione

(CIG 4515139A90) e Area Sicurezza e Salute (CIG 451518722F)” e relativo alla Fase di Ricerca industriale e

sviluppo sperimentale (Fase 1);

. che tale attribuzione avvenga a condizione che:

- la Regione Puglia acquisisca in cambio una licenza d’uso gratuita, mondiale, perpetua e non esclusiva
dei DPI sulla Soluzione Innovativa e sulle Risultanze dell’attivita di ricerca, sviluppo e prototipazione,
sicché tali Risultati possano essere utilizzati dalla Regione Puglia sia a fini interni di sperimentazione e
test che ai fini della formulazione di un eventuale fabbisogno di approvvigionamento e, quindi, della
formulazione di una procedura di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

— il Contraente conceda alla Regione Puglia una compartecipazione del 1% agli eventuali proventi
derivanti dallo sfruttamento commerciale della Soluzione Innovativa e/o dei DPI, per un periodo di 5
anni;

. di approvare I’ “ACCORDO PER LATTRIBUZIONE, GESTIONE E SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI DIRITTI

DI PROPRIETA INTELLETTUALE” (Allegato 1 - parte integrante del presente provvedimento) e di demandare

alla Sezione Ricerca, Innovazione e Capacita Istituzionale del Dipartimento dello Sviluppo Economico la

sottoscrizione dello stesso, apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie,
nonché I'adozione degli atti e i provvedimenti preliminari e conseguenti;

. di prevedere l'istituzione dei pertinenti Capitoli di Entrata e Spesa del Bilancio Autonomo in sede di

approvazione del disegno di legge regionale di assestamento e variazione al bilancio di previsione 2018-

2020 di competenza della Giunta regionale.

. di dare atto che le somme che saranno corrisposte alla Regione Puglia a titolo di compartecipazione ai

proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale della Soluzione Innovativa e/o dei DPI esistenti sulla

stessa saranno introitate sul competente capitolo di entrata del bilancio regionale e che il presente
provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

. di destinare, attraverso il competente capitolo di spesa del bilancio regionale, alla realizzazione di nuovi
interventi a sostegno della domanda pubblica di innovazione, i proventi derivanti dalla compartecipazione
della Regione Puglia allo sfruttamento commerciale da parte degli appaltatori delle Soluzioni Innovative
e/o dei DPI rivenienti da appalti pubblici pre-commerciali;

. che il presente provvedimento e esecutivo;

. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI MICHELE EMILIANO
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Allegato 1

ACCCORDO v
PER L’ATTRIBUZIONE, GESTIONE E SFRUT’i'AMENTO COMMERCIALE
DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE

TRA
La Regione Puglia (C.F. 80017210727), in persona di , nato a
il (CF. ) nella sua qualita di
della Sezione © v giusta !delibera di' Giunta regionale

n.1176/2016 ‘ . ' X

Al

di seguito denominata, per brevita, anche solo “Regione”:

E - o o
La Societa ' (P. IVA > + - ), con sede legale in
alla via +_, in persona del legale rappresentante p.t.
nato a il (CF. )

di seguito denominata, per brevitd, anche solo “Appaltatore” o “Contraente”

e
' I

PREMESSO CHE:

a) con AD. n. 122 del 03/08/2012 il Dirigente del Servizio Affari Generali ha
determinato l'indizione della procedura di gara per l'acquisizione di servizi di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa la validazione e
sperimentazione di prototipi, volti ad accrescere le funzionalita di prodotti e servizi
gia esistenti o di nuova realizzazione, per il miglioramento della qualita della vita
indipendente delle persone non autosufficienti; ai sensi dell’art.19 co.1 lett. f) del
d.Igs. n.163/06; |

b) la predetta procedura, suddivisa nelle due Macro Aree “Assistenza e Inclusione”
(CIG 4515139A90) e “Sicurezza e Salute” (CIG 451518722F), prevédeva, per ciascuna
di esse, lo svolgimento di due fasi: Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Fase

I); Sperimentazione del prototipo (Fase II);
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)

d)

e)

f)

g

h)

I " 'f:u_‘
con A.D. n. 48 del 5 aprile 2013 il Dirigente del Servizio Affari Generali, preso atto
delle risultanze finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte
pervenute, ha aggiudicato in via definitiva all’Appaltatore il servizio di ricerca

¥ ”

industriale e sviluppo sperimentale (Fase I) i)er I'Area ” . ;

in data & stato stipulato tra/le partiil “Contratto di Acquisizione di
servizi di ricerca industriale e sviluppo spefiméntalé”;
nel rispetto di quanto previsto nel “Contratto di Acquisizione di servizi di ricerca

industriale e sviluppo sperimentale”, I’Appaltatore ha eseguito e completato le

previste attivitd di ricerca e sviluppo prototipale di'cui alla Fase I della gara,

"

realizzando il prototipo di Soluzione Inhovativa'denominato:” ,
conformemente a quanto indicato nel capitolato técnico e nell’offerta tecnica, come
risulta dal “Verbale di Analisi Fornitura‘e Test.funzionale” e dai documenti a
questo éllegati (tra cui manuale d'uso del servizio/prototipo realizzato, tipologia di
test e specifiche di verifica, piano dei test e flusso dei controlli); + *

successivamente, con A.D. n. 114 del!23/12/2014, il Dirigente del Servizio
Programmazione Acquisti ha indetto una procedura negoziata —per ciascuna delle
due aree “Assistenza e Inclusione” (CIG 4515139A90) e “Sicurezza e Salute” (CIG
451518722F) — per I'affidamento del servizio di sperimentaz-ione dei prototipi (Fase
10);

con AD. n. 65 del 29 maggio 2015, il Dirigente del Servizio Programmazione
Acquisti, preso atto delle risultanze finali ojleHa Commissione giudicatrice in merito

P i

alle offerte pervenute, ha individuato, tra l'altro, quale

operatore economico aggiudicatario del servizio ai sperimentazione dei prototipi
(Fase II) per 'area “Sicurezza e Salute;’ (CIG 4515:18722F); 1

con A.D. n. 68 del 24 agosto 2015, il Dirigeif‘;]te del Servizio Pl;‘ogrammazione
Acquisti, preso atto delle risultanze finali della (izommigsione giudicatrice in merito
alle offerte pervenute, ha dichiarato virt'ualrne'nte déserta la seconda fase della

procedura negoziata per 'acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo
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i)

j)

k)

I\

' ' i ato o
sperimentale ai sensi dell’art.19 co.l lett: f)' dél*vD.Lgs. n. 163/2006 per l'area
“Assistenza e Inclusione” (CIG 4515139A90); =+ ' i '
in data e stato stipulato tra le’parti il “Contratto di Sperimentazione
del prototipo ' realizato durafite la fase di ricerca industriale”;
nel rispetto di quanto previsto nel suddétto “Contratto di Sperimentazione del
prototipo”, I’Appaltatore ha eseguito e completato le previste attivita di
sperimentazione del prototipo di cui alla.|Fase:1l della gara, ‘conformemente a
quant<; indicato nel capitolato tecnico e’ nell'offerta tecnica, * come risulta dalla
“Relazione tecnica sulle attivita di Sperimentazione®; '
il Capitolato Tecnico prevede allart. 10 - DIRITTI DI PROPRIETA
INTELLETTUALE che “la Regione Puglia, - tité)lare dei diritti di proprieta
intellettuale rivenienti dai servizi di ricérca inddétriale e sviluppo sperimentale
acquisiti attraverso il presen\te bando, riconosce all'impresa 'aggiudicataria una
compartecipazione a tali diritti nei limiti della percentuale di ribasso sul costo di
produzione dalla stessa evidenziato nell’offerta éco‘nomica e realmente applicato”;
in conformita al Capitolato, il Contratto di Fase' I' prevede all’arf. 16 - DIRITTI
D'AUTORE E PROPRIETA DELLE RISULTANZE che “tutti i prodotti previsti e
non previst, progettati e realizzati dall’Appaltatore in esecuzione dell'appalto,
rimarranno di sua proprieta entro i limiti dell'importo di compartecipazione al
valore dell’appalto, calcolato in sede di aggiudicazione come sconto rispetto al

prezzo a base d’asta”;

m) in conformita al Capitolato, il Contratto di Fase II prevede all'art. 16 - DIRITTI

D’AUTORE E PROPRIETA DELLE RISIjLTANZE che “fermo restando quanto
prescritto negli atti dell’intera procedurajdi gara - in particolare la clausola che
circoscrive la proprieta dei prodotti entro i limiti dell'importo di compartecipazione
al valore dell’appalto calcolato sullo sconto praticato rispetto al p;*ezzo a base d’asta

- l'appaltatore si impegna a sottoscrivere successivo e separato atto di disciplina

1
degli aspetti relativi a proprieta intellettuale e sfruttamento commerciale del
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n)

0)

p)

Q

1)

T poput 1) 1
prototipo oggetto di sperimentazione, 'come’ meglio esplicitati e definiti
dall’ Amministrazione regionale”; -~ ‘it fiwal oo

i Diritti di Proprieta Intellettuale spettano pertanto alle Parti nelle seguenti quote di

1

compartecipazione: T
o peril % alld Regione Puglia; I+t ' il N
o per il % al Contraente (in virti1 della ‘pércentuale di sconto offerta sul

costo di produzione dei servizi, come risultante dal Contratfo di Fase I); :

con A.D. n. 51 del 28/04/2017 il Dirigente d"ella‘“ Sezione Ricerca, Innovazione e
Capacita Istituzionale ha approvato ed adottato la “Policy per I'individuazione,
gestione e sfruttamento commerciale dei Diritti di Proprieta Intellettuale (DPI) sulle
soluzioni innovative sviluppate dagli operatorf economici aggiudicatari della Fase
1I” nonché lo “Schema !di Accordo per: l'attribuzione, gestione e sfruttamento
commerciale dei Diritti di Proprieta Intellettuale (DPI)” con riferimento alla
procedura in termini; i v

con D.GR. n. ! . del /la Giunitd Regionale, su proposta della

Sezione Ricerca, Innovazione e Capacitd Istituzionale, ha approvato condizioni e -

termini del presente Accordo nella sua attuale versione definitiva;
le Parti convengono che la Soluzione Innovativa sviluppata dal Contraente &
suscettibile di sfruttamento commerciale e presenta i requisiti per ricevere tutela

mediante registrazione del prodotto software “ ” presso il registro

pubblico del software tenuto dalla SIAE e registrazione del marchio
“ " come marchio dell'Unione Europea presso I'EUIPO;

le Parti convengono altresi che le.attivité/azior{i/pr'odotti/servizi generatori di
proventi nei quali si concretizza lo sfruttamento industriale ¢/0 commerciale della
Soluzione Innovativa sono rappresentati da: ;

- lavendita d‘iretta dei prodotti/servizi derivanti dallaESoluzione Innovativa;

- i canoni derivanti dalla concessione d1 licenze & sublicenze a terzi sulla

Soluzione Innovativa e/o sui prodotti/servizi derivanti dalla-stessa;
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- altre azioni generatrici di proventi o altre utilita per'l’ Appaltatore, connesse con’
lo sfruttamento, anche indiretto, della Soluzione Innovativa (es. vendita di spazi
pubblicitari, etc.); o ' T T R I

s} la Regione Puglia intende ‘attribuire al Contraente la propria quota di comproprieta
dei Diritti di Proprieta Intellettuale sulla Soluzione Innovativa; acquisendo in
cambio una licenza d"uso gratuita, mondiale, perpetua e non esclusiva, nonché una
compartecipazione agli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento
commerciale della Soluzione Innovativa e/o dei DPL;+; Lo

t) il Contraente intende acquisire la suddetta quotaldi‘comproprieta della Regione
Puglia; P S e

o R o
Tutto cio premesso e considerato, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
Co ok oapdv ",
SI‘CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Ar't. 1- Premesse, allegati e definizioni ! | oo
Le premesse e gli allegati rappresentano parte.’iht'egranteled essenziale del presente
Accordo. . " CTRE P T
Nell'ambito del presente Accordo si intende: oo

a) “Soluzione Innovativa”: soluzione funzionale al miglioramento della qualita della
vita indipendente delle persone non autosufficienti, progettata, sviluppata e
prototipata dall’Appaltatore in esecuzione delle attivita oggetto del “Contratto di
Acquisizione di servizi di ricerca industriaie e sviluppo sperimentale” di cui alle
premesse;

b). “Risultanze” o “Risultati”: i risultati prodotti nell'ambito dell’attivita di ricerca,
sviluppo e prototipazione della Soluzione Innovativa, ovvero qualsiasi bene,
materiale o immateriale, derivante dalla sudLietta attivita;

¢) “Commercializzazione”: il complesso di attivita necessarie affinché il Contraente
renda la Soluzione Innovativa acquisibile dal rhércato per mezzo di attivita di

industrializzazione e/o accordi di sfruttamento con terze parti;
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d) “Diritto morale di proprieta intellettuale”: il diritto ad essere riconosciuto autore e/o
inventore della Soluzione Innovativa;

e} “Diritti patrimoniali di proprieta intellettuale” o “DPI*: diritti d’autore e/o diritti di
privativa industriale (brevetto per invenzidne industriale, brevetto per modello di
utilita, disegno e modello, marchio) sulla Soluzione Innovativa;

f) “Accordo”: il presente contratto di attribuzione, gestione e sfruttamento
commerciale dei DPI sulla Soluzione Innovativa sviluppata dal Contraente, nonché
i documenti ivi richiamati; ! Lo o b

g “Codice della Proprieta Industriale” o “CPI": il Decréto legislativo'10 febbraio 2005,
n. 30 e ss.mm.ii.;

h) “Legge sul Diritto d’Autore” 0 “LDA”: la Legge 22 aprile 1941, n. 633.

e
Art. 2-- Oggetto ' ‘ Hoo = ‘
Il presente Accordo contiene le disposizioni per l'attribuzione e la gestione dei DPI di cui
le Parti sono contitolari con riferimento alla Soluzione Innovativa, al fine di

regolamentarne la protezione, I'utilizzo e lo sfruttamento commerciale.

Art. 3 - Diritti morali di proprieta intellettuale
I diritti morali di proprieta intellettuale sulla Soluzione Innovativa spettano alla/e
persona/e fisica/fisiche aventi diritto secondo il Codice della Proprieta Industriale e/o la

Legge sul Diritto d’Autore.

Art. 4 ~ Diritti patrimoniali di proprieta intellethiallle
I diritti di proprieta industriale e/o intellettuale. (DPI) sulla Soluzione Innovativa sono
attribuiti in via esclusiva all’Appaltatore, che Jha 1deato e realizzato la Soluzione
Innovativa medesima, il quale assume gli obblighi di cui ai sugcessm artt. 5e 6.
o [
:
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Art. 5 - Obblighi del Contraente '
Entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente:accordo; il Contraenté provvedera alla
protezione dei DPI nella forma individuata, a sua'cura,'nome e spese, e ne dara evidenza
alla Regione Puglia. J AR LNTT R ;o
Se il Contraente non provvedera alla tutela' giuridica enffro irtermini previsti, la Regione
Puglia avra la facolta di acquisire in proprio 1 DPI'a titolo gratuito. In tal caso, pertanto, il
Contraente trasferira alla Regione Puglia tutte le informazioni eventualmente rimaste nella
sua sfera di conoscenza, in modo che la stessa possa procedere alla loro valorizzazione nel
modo che riterra pilt opportuno, ivi inclusa la protezione legale e/o la diffusione dei
risultati, fatti salvi eventuali diritti di privativa esisteriti.’ + i
( H nt o
Art. 6 - Licenza e sfruttamento commerciale oo RS
Con Ia sottoscrizione del presente Accordo'il Contraente: concede, contestualmente, alla
Regione Puglia una licenza d'uso gratuita, mondiale, perpetua e non esclusiva dei DPY
sulla Soluzione Innovativa e delle Risultanze dell'attivith di ricerca, sviluppo e
prototipazione. Tali Risultati potranno pertanto essere utilizzati dalla Regione Puglia sia a
fini interni di sperimentazione e test che.ai fini della'formulazione di un eventuale
fabbisogno di approvvigionamento di soluzioni finalizzate al miglioramento della qualiti della
vitn indipendente delle persone non autosufficienti e, quindi, della formulazione di una
procedura di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora si manifesti una circostanza tale da impedire o restringere in modo palese la
futura concorrenza o da limitare il mercato della formtura la Regione PUflla richiedera al
Contraente, che accetta sin da ora con la sottoscnzmne del presente Accordo, di concedere
in licenza non esclusiva i diritti di sfruttamento commerciale ai tei-z1 interessati a
condizioni di mercato giuste e ragionevoli, definité su proposta del Contl'aente e validate
dalla Regione Puglia anche mediante l'interpello di esperti. . ;
Con la sottoscrizione del presente Accordo il Contraente éc;)ncede, altrési, alla Regione

Puglia una compartecipazione del 1% agli eventuali proventi ﬁerivmﬁ dallo sfruttamento
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e - CRTE A AX vl *
commerciale della Soluzione Innovativa efo dei DPI, per un periodo di 5 anni decorrenti
dalla data di inizio della commercializzazione. '™ ' o'z i vt

A tal fine, le Parti concordano ‘che i suddetti proventi sono rappresentati dal fatturato
generato dalle attivité/azioni/pfodotti/fservizi di cui al'punto o) dellé premesse, come
meglio dettagliati nell’ Allegato A al presente Accordo. " o SUN RN .

Le Parti concordano che I'avvio della commerdializzazione della Soluzione Innovativa
coincide con I'emissione della prima fattura a valére sullé attivitd/azioni/prodotti/servizi di
cui all’Allegato A al presente Accordo. ! vl o, e e

Qualora la commercializzazione sia gia stata ‘avviatalalla: data di sottoscrizione del
presente Accordo, a partire dalla'stessa e per i 5 anini succéssivi il Contraente dovr inviare
alla Regione Puglia i dati aggregati e riassuntivi relativi ai proventi e uitilita derivanti dalle
vendite della Soluzione Innovativa. S TR (%
Qualora la commercializzazione non sia stata ancora avviata alla data di sottoscrizione del
presente Accordo, il Contraente dovra comunicare alla-Regione Puglialla data di avvio
della stessa. A partire dalla suddetta data e per'i 5 anni''successivi, il 'Contraente dovra
inviare alla Regione Puglia i dati aggregati e .riassuntivirelativi ai jproventi ‘e utilita
derivanti dalle vendite della Soluzione Innovativa: : . .. 1 vl

In particolare, il Contraente si obbliga a fornire alla Regione Pﬁglia, con cadenza annuale,
un rendiconto attestante le vendite della Soluzione Innovativa (coincidenti con il fatturato
annuale derivante dalle attivita/azioni/prodotti/servizi di cui all’Allegato A al presente
Accordo), le licenze concesse e altro atto di disposizione dei diritti di proprieta industriale
e/o intellettuale, oltre che le condizioni economiche alle quali la Soluzione Innovativa &
stata venduta e i diritt sono stati concessi efo ceduti a terzi. X

Il Contraente si impegna a tenere e a mettere a dlSpOSlZlone della Regione Puglia
!

registrazioni contabili separate circa le vendxte della Soluz1one Innovativa e le
cessioni/concessioni dei diritti di proprieta mdustrlale e/o mtellettuale %terz1

La Reglone Puglia, si riserva di effettuare V131te periodiche tpresso gli uffici
L

dell’Appaltatore, anche tramite terzi dalla stessa 1ncar1cat1 per 1spe21on1 dei libri contabili
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T -
é quanto altro necessario al fine di monitorare e verificare :gli effettivi proventi o altre
utilita derivanti dalla titoléritii dei diritti di proprieta inerenti alla Soluzione Innovativa.
Le modalita pratiche di corresponsione della compartecipazione finanziaria di cui ai
commi precegienti saranno oggetto di apposito addendum contrattuale.
La Regione Puglia si obbliga a non fabbricare, con'1merc‘i;i11izzeire, distribuire o vendere, sia
direttamente che indirettamente attraverso sue societa controllate e/o partecipate, prodotti

che costituiscano imitazione o siano comunque confondibili con la Soluzione Innovativa.

Art. 7 - Legge applicabile e risoluzione delle controversiei:| -
Il presente Accordo é regolato dalla legge italianay  + el
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Contraente e la Regione Puglia, in relazione
alla validitd, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, le Parti concordano che

il foro competente in via esclusiva e quello di Bari. - |

Art. 8 - Spese contrattuali
Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente Accordo sono a

carico del Contraente.

Allegati:
- Allegato A - Individuazione delle attivitd/azioni/prodotti/servizi generatori di
proventi nei quali si concretizza lo sfruttamento industriale e/o commerciale della

Soluzione Innovativa.

Perla Regione Puglia : Per il Contraente
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Allegato A

Accordo per l'attribuzione, gestione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprieta
intellettuale — (indicare ln ragionie §0Finle d}ell’appa}ltatore) - Soluzione
i e ok

”r

innovativa “ . 1
e ! Lol et

P.O. Puglia FESR 2007-2013 - Azione 1.4.3 “Appalti Pubblici per I'Innovazione” -
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI RICERCA INDUSTRIALE
E SVILUPPO SPERIMENTALE AI SENSI DELL’ART.19 CO.1 LETT. F) DEL D.LGS.

N.163/06 - Intervento denominato Independent L,iving ;!é}rea " " (CIG: )
’ " RR1 R A [ ! e

.
oy b e IS TRUIRN A IPRE L

Attivita/azioni/prodotti/servizi generatori-di proventi nei quali si concretizza lo
sfruttamento industriale e/o commerciale della Soluzione Inngvativa:

* Vendita diretta dei prodotti/servizi derivanti dalla Soluzione Innovativa:
v . [P .
v
v

» Canoni derivanti dalla concessione di licenze e sublicenze a terzi sulla
Soluzione Innovativa e/o sui prodotti/servizi derivanti dalla stessa:

v

v

v

———

* Altre azioni generatrici di proventi o altre utilitd per I’Appaltatore, connesse
con lo sfruttamento, anche indiretto, della Soluzione Innovativa (es. vendita di
spazi pubblicitari, etc.):

v
v
v

.
——

.
———

5 * IL PRESENTE ALLEGATO
.E'coMPOSTO DAAO FoGLI

10

IL DIRIGENTE

(Dottssa Adriana HGRIMI)
/ &A {b“ 0






