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	Argomento: Deposito negli USA di domanda di brevetto definitiva intitolata: "Un metodo per comprimere documenti XML e supportare ricerche efficienti su di essi” -  Autorizzazione
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Il Consiglio di Amministrazione

· visto lo Statuto dell’Università di Pisa e in particolare l’art. 5 (attività di ricerca scientifica) e l’art. 15 (Consiglio di Amministrazione);

· visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. 29 aprile 1996 n. 599 e successive modifiche ed integrazioni;

· visto il Regolamento di Ateneo in materia di invenzioni conseguite da ricercatori dell'Università di Pisa, emanato con D.R. 13 febbraio 2007, n. 2268 e in particolare gli artt. 5 (organi competenti), 7 (compiti della Commissione Tecnica Brevetti), 9 (offerta di cessione) e 12 (spese brevettuali);

· visto il Codice per la proprietà industriale emanato con Decreto Legislativo 10/02/2005, n. 30 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04/03/2005, n. 52, Serie generale, ed in particolare l’art. 65 sulle invenzioni dei ricercatori universitari;

· premesso che è stata presentata alla Commissione tecnica brevetti dell’Università di Pisa l’offerta di cessione di brevetto intitolata "Un metodo per comprimere documenti XML e supportare ricerche efficienti su di essi", inventori Prof. Paolo Ferragina del Dipartimento di Informatica, unitamente ad altri tre coinventori, il Prof. Fabrizio Luccio, Prof. Giovanni Mancini e al Prof. Muthukrishnan che lavora presso il Computer Science Department della Rutgers University (USA); 

· premesso che l’invenzione si riferisce ad un metodo per comprimere documenti XML in forma molto succinta e per supportare ricerche su di essi e che il metodo XML si va affermando come sistema di comunicazione e memorizzazione dell’informazione su Internet e su Web, con ampie prospettive di applicazione, relative a database, motori di ricerca, dispositivi palmari e smartphone; 

· considerato che, a causa di una pubblicazione scientifica sull’oggetto dell’invenzione, era venuto a mancare il requisito della novità per la legislazione italiana ed europea e che una forma di protezione giuridica a questa invenzione era possibile solo per la normativa americana in materia, con deposito di una domanda provvisoria di brevetto (“provisional application) e la sua trasformazione in una domanda di brevetto vera e propria nei successivi 12 mesi, pena la sua decadenza; 

· accertato che, previo parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica brevetti del 7.2.07 e autorizzazione del Consiglio di Amministrazione n. 130 del 28.3.06, in data 6 aprile 2006 è stata depositata presso l’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti di America la domanda provvisoria di brevetto (“provisional application”) n. 60/789,582 relativa all’invenzione sopra descritta, a fronte di una spesa di circa 500 dollari per la redazione ed il deposito; 

· considerato che uno dei quattro coinventori del brevetto Prof. Muthukrishnan è dipendente dell’Università Rutgers dello Stato del New Jersey in USA e che l’Università di Pisa, dopo il deposito della domanda provvisionale e avvalendosi dell’assistenza dello studio americano Arent Fox, ha inviato all’esame della Rutgers University un accordo finalizzato alla gestione della titolarità del brevetto e alla sua valorizzazione economica, tuttora in corso di definizione, in cui è riconosciuta sia come titolarità che come ripartizione dei proventi in caso di licenza esclusiva e cessione del brevetto all’Università di Pisa la quota del 75% e all’Università Rutgers la quota del 25%, con totale addebito a carico dell’Università di Pisa delle spese di deposito e mantenimento del brevetto (allegato 1); 

· accertato che la Commissione Tecnica Brevetti, a seguito di valutazione dell’invenzione sotto il profilo tecnico-scientifico, ha espresso parere favorevole per il deposito della domanda definitiva di brevetto entro 12 mesi dal deposito della provisional application n. 60/789,582 del 6.4.2006, con la preventiva richiesta ai tre coinventori italiani di disponibilità a cofinanziare nella misura dell’80% le relative spese per la preparazione ed il deposito della domanda, laddove le trattative attualmente in corso non vadano a buon fine; 

· accertato che con lettera inviata via mail in data 20.3.2007 veniva richiesta ai tre coinventori del brevetto italiani la disponibilità al cofinanziamento nella misura e alle condizioni sopra indicate e che i coinventori hanno comunicato formalmente tale impegno; 

· visto che lo studio Arent Fox di Washington ha formulato un preventivo di spesa compreso tra 8.000 e 15.000 dollari per la redazione e deposito della domanda definitiva di brevetto e che la relativa spesa potrà gravare sulle disponibilità finanziarie esistenti sul Tit. 02 Cat. 05 Cap. 21 “Rapporti con le imprese ed il territorio” del bilancio di previsione dell’Ateneo per l’esercizio finanziario in corso; 

delibera

1. E’ autorizzato il deposito negli USA di domanda di brevetto definitiva intitolata: "Un metodo per comprimere documenti XML e supportare ricerche efficienti su di essi” entro il termine del 6 aprile 2007; 

2. E’ autorizzata la spesa preventivata dallo Studio ARENT FOX, corrente in Washington, USA, di 15.000 dollari circa per la redazione e deposito della domanda definitiva di brevetto, con la precisazione che, una volta effettuato il deposito della domanda definitiva di brevetto, nel caso in cui le trattative attualmente in corso con le società interessate non andassero a buon fine, saranno i coinventori del brevetto Prof. Paolo Ferragina, Prof. Fabrizio Luccio, Prof. Giovanni Manzini a provvedere al cofinanziamento di tale spesa secondo la percentuale dell’ 80% ;

3. E’ autorizzata la stipula dell’accordo con l’Università Rutgers come descritto in premessa e risultante dal testo ivi allegato (allegato 1), autorizzando all’uopo il rettore o in sua vece il pro rettore vicario;

4. E’ approvata l’imputazione della spesa di cui al punto 2 sul Tit. 02 Cat. 05 Cap. 21 “Rapporti con le imprese ed il territorio”, del Bilancio di previsione dell’Ateneo per l’esercizio finanziario in corso.
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