SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea n.265, 34136 Trieste (Italy) tel.: 04037871 - telefax: 0403787249
C.F. 80035060328

Det.n.wq

PRoT . ASLAL - x|y
DETERMINA A CONTRARRE

ex co.2, art. 32, D.Lgs. 50/2016

1l sottoscritto dott. Gabriele Rizzetto, in qualita di Segretario Generale della SISSA e Responsabile
Unico del Procedimento

PRESO ATTO della necessita di provvedere al primo deposito di una domanda di brevetto a nome
SISSA per I'82 % e TransSineTechnologies Co., LTD per il 18% per un’invenzione relativa alla
«gruttura dell’Effector Domain  delle SINEUPs, una nuova classe funzionale di RNA non-
codificante capaci di aumentare la traduzione degli RNA target”, da svolgersi entro il 31.01.2018;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, Codice degli contratti pubblici;

VISTO VDart. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 228/2012, che sancisce 1’obbligo per
le istituzioni universitarie di approvvigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni

Consip;
VISTI il D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in Legge

135/2012, che sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria;

VISTO il Regolamento SISSA di'Finanza Amministrazione e Contabilita emanato con D.D. n.168
del 25.3.2016 ed in particolare I’art.51, ¢. 3 che attribuisce al Segretario Generale 1’adozione del
presente provvedimento;

Tutto ci0 premesso

VERIFICATO che, in data odierna, il servizio non pud essere acquistato tramite convenzione
Consip di cui all’art. 26 della legge 488/1999 € s.m.i. poiché alla data odierna non ¢ oggetto di
convenzione;

CONSTATATO che I’intero approvvigionamento di cui al presente provvedimento rientra nei
limiti di valore dell’affidamento diretto, in conformita all’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016;

CONSTATATO che & stato richiesto all’ Ufficio PatLib dal Consorzio per l'Area di Ricerca
Scientifica e Tecnologica di Trieste di effettuare una ricerca di anteriorita brevettuale dal cui
rapporto, rilasciato in data 06.06.2017, non si evincono documenti che possano pregiudicare il
requisito di novita della suddetta invenzione;

CONSTATATO che la Commissione Trasferimento Tecnologico della SISSA nella riunione del
21.06.2017 ha espresso parere favorevole a procedere al primo deposito di una domanda di brevetto
in Italia per la suddetta invenzione;

VISTO che la suddetta domanda di brevetto inizialmente doveva essere depositata entro il
10.07.2017,
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CONSTATATO che per procedere al deposito della suddetta domanda di brevetto entro il
10.07.2017, in data 13.06.2017 ¢ stata effettuata un’indagine di mercato, non esistendo in MEPA,
alla data della suddetta indagine di mercato, servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti
d’autore, attivati solo successivamente in data 28.08.2017 attraverso il Bando SERVIZI/Servizi
Professionali legali e normativi;
CONSIDERATO che per la suddetta indagine di mercato sono state invitate a presentare un
preventivo le seguenti imprese:

Bugnion S.p.A., con sede a Milano;

De Simone & Partners S.p.A. con sede a Roma;

Notarbartolo&Gervasi S.p.A., con sede a Milano;

Studio Torta S.p.A., con sede a Torino;

CONSIDERATO che la Scuola normalmente sostiene il costo del primo deposito di domanda
nazionale e del successivo deposito di domanda PCT e che di norma lo Studio brevettuale a cui
viene affidato ’incarico di eseguire il primo deposito di un brevetto ne segue liter brevettuale
anche nei successivi iter brevettuali/depositi, e che pertanto nella suddetta richiesta di preventivi di
spesa & stato chiesto agli Studi brevettuali di indicare anche i costi per il successivo deposito di
domanda PCT;

CONSTATATO che a seguito dell’effettuazione dell’indagine di mercato sono pervenuti in tempo

utile i seguenti preventivi di cui si riportano i relativi importi e I’analisi dei CV presentati:

— Bugnion S.p.A.: preventivo n. 25.50862.ep dd.19.06.2017 per deposito di domanda di brevetto in
Ttalia per un importo presunto di € 3.67840 + IVA e per un eventuale futuro deposito di
domanda di brevetto internazionale PCT per € 5.000,00 + IVA ove dovuta, al quale sono seguite
precisazioni e il CV richiesto in data 29.06.2017. 1l CV della specialista allegato al preventivo
presenta le caratteristiche necessarie per 1’esecuzione delle attivita richieste dalla Scuola;

— De Simone & Partners S.p.A.: preventivo dd.15.06.2017 per deposito di domanda di brevetto in
Italia per un importo presunto di € 3.820,00 + IVA e per un eventuale futuro deposito di
domanda di brevetto internazionale PCT per € 5.900,00 + IVA, al quale sono seguite
precisazioni in data 20.06.2017. Tl CV della specialista allegato al preventivo presenta le
caratteristiche necessarie per 1’esecuzione delle attivita richieste dalla Scuola;

— Studio Torta S.p.A.: preventivo n. ABO/aru del 14.06.2017 per deposito di domanda di brevetto
in Italia per un importo presunto di € 3.500,00 + TVA e preventivo n. ABO del 14.06.2017 per un
eventuale futuro deposito di domanda di brevetto internazionale PCT per € 4.687,00 + IVA ove
dovuta. Il CV della specialista allegato al preventivo presenta le caratteristiche necessarie per
I’esecuzione delle attivita richieste dalla Scuola;

CONSTATATO che lo Studio Torta S.p.A. ha presentato ’offerta economicamente piu
vantaggiosa, come risulta dalla valutazione dei preventivi pervenuti effettuata sull’importo
complessivo offerto per il deposito della domanda in Italia e della domanda PCT;

VISTO che a causa di inaspettate trattative seguite alla modifica della proprieta della suddetta
invenzione, il termine per la presentazione della domanda di brevetto in Italia, inizialmente prevista
per il 10.07.2017, & stato posticipato;

K 2



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea n.265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 04037871 - teletax: 0403787249
C.F. 80035060328

CONSTATATO che il Consiglio di Amministrazione della SISSA del 29.09.2017 ha approvato il
deposito in Italia della domanda di brevetto a proprieta SISSA 82% e TransSine Technologies Co.
LTD 18%, relativa alla “struttura dell'Effector Domain delle SINEUPs, una nuova classe funzionale
di RNA non-codificante capaci di aumentare la traduzione degli RNA target”, per una spesa
massima presunta di € 4.000,00, previa conferma del parere favorevole della Commissione
Trasferimento Tecnologico gia espresso in data 21.06.2017;

CONSTATATO che la Commissione Trasferimento Tecnologico della SISSA nella riunione del
10.10.2017 ha espresso parere favorevole a procedere al primo deposito di una domanda di brevetto
in Italia per la suddetta invenzione;

CONSTATATO che in data 06.12.2017 & stato firmato un Accordo di co-titolarita e gestione della
suddetta invenzione tra la SISSA e TransSINE Technologies, che tra le atre cose demanda alla
SISSA le attivita relative al deposito della domanda di brevetto in Italia e successive eventuali
estensioni all’estero;

CONSIDERATO che ai sensi dell’ Accordo di co-titolarita;

le spese per il deposito della suddetta domanda di brevetto in Italia verranno ripartite tra i
proprietari SISSA e TransSine secondo le percentuali sopra descritte;

CONSIDERATO il Principio di rotazione ai sensi dell’Art.36 - "Contratti sotto soglia" del D.Lgs
50/2016, che al comma 1 prevede: “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilita di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresi, applicare le disposizioni di cui
all'articolo 50.”;

DETERMINA

di procedere con affidamento diretto allo Studio Torta S.p.A. come da preventivo dd.14.06.2017
che si allega alla presente, per le attivita necessarie al primo deposito in Italia della suddetta
domanda di brevetto a nome SISSA — TransSine Technologies Co., LTD entro il 31.01.2018.

L’importo complessivo del servizio & di presunti Euro 3.500,00 L.V.A. esclusa.

I fondi da utilizzare per tale servizio sono imputati sulla voce di costo CA.04.41.09.04 “Oneri
correnti per brevetti” a carico dei fondi dell’ Amministrazione Centrale sui budget 2017 e 2018, per
la rispettiva parte di competenza.

Aj sensi dell’ Accordo sottoscritto il 06.12.2017 tra i proprietari della suddetta invenzione, il 18%
della spesa relativa al deposito della suddetta domanda di brevetto in Italia verra rimborsata da
TransSine Technologies Co. LTD.In relazione a quanto sopra si dichiara che:

e [’importo proposto dallo Studio Torta S.p.A. risulta congruo ed appropriato;

e per il tipo di prestazione da affidare non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs n. 81/2008 e pertanto non & necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
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e di dare pubblicita al presente provvedimento si sensi dell’art.29 D.Lgs. 50/2016;

¢ individua quale ufficio responsabile dell’istruttoria I’Area Servizi alla Ricerca e alla Didattica —
Servizio Trasferimento Tecnologico;

e il CIG acquisito ¢ £33243¢p03
Trieste,‘ u i DIC. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Gahriele Rizzetto

N\Y%



