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CONTRATTO TIPO DI LICENZA DI DESIGN*

Con la presente scrittura privata da valere ad effeito di legge

tra
XY , societa di diritto italiagon sede in
via n° iscritf@egistro delle Imprese di
n° Phudita :

in persona del legale rappresentante Sig.
di seguito denominatd# Licenziante”?;

e

XY , societa di diritto italiawon sede in

via n° iscriti@egistro delle Imprese di
n° Phraita :

in persona del legale rappresentante Sig.
di seguito denominatd# Licenziataria"®

e congiuntamente le “Parti”
Premesso che*

- la Licenziante & titolare piena ed esclusiva dgusaeti diritti di privativa®
domanda disegno e modello n.
depositata in data in (paese) n.
concessione in data ;

! "atto di concessione di licenza di design nométto per il quale I'ordinamento italiano richiede
una forma particolare ai fini della sua validitaol® ai fini della trascrizione I'art. 138 c.p.i.office
proprieta industriale) richiede che l'atto abbiaftema della scrittura privata autenticata o difi'a
pubblico. Ai sensi dell'art. 196 c.p.i. € per0 poids produrre, ai fini della trascrizione, una
dichiarazione di avvenuta concessione di licentt $orma di scrittura privata semplice. Ai finilte
trascrizione € comunque sempre necessario che $itregistrato.

2 Owvero, se persona fisica: «XY(nome e cognome) , di nazionalitd

, hato a il retsdien avente Codice Fiscale
, di seguito denomindi@aL'icenziante’.

% Stesse disposizioni previste per la comparizioratto del Licenziante.

* In caso di particolare complessita dei terminictiei” utilizzati si consiglia di inserire uno
specifico punto con le “definizioni”.

® Per diritti di privativa s’intendono i titoli di mpprieta industriale relativi al modello o design.
Specificare se tali diritti sono concessi o allatatdi domanda.

Valutare possibili clausole di garanzie per I'acgate nel caso di mancata concessione del titolo.

E importante ai fini dell’'adempimento degli onetlyblicitari che i diritti siano individuati in modo
puntuale.

Qualora le Parti lo ritengano opportuno é possidlilegare al contratto i documenti di concessione o
deposito.

Nel caso in cui il design allo stato di domanda si@nsuccessivamente concesso, il contratto dovra
considerarsi nullo per impossibilita dell’oggetto.




- (Successivamente la Licenziante, avvalendosi dﬁtodnil prioritd, ha esteso il
design nei seguenti Paesi )

- la Licenziante €' interessata a concedere, vensispettivo, licenzasclusiva/non
esclusivd dei sopraindicati diritti sul disegno o modella petti i Paesi dove insiste il
diritto di esclusiv;

- la Licenziataria & interessata ad ottenere, versorispettivd, licenza
esclusiva/non esclusiwaei diritti sul disegno o modello sopra descritti;

S| STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante deéptesontratto

2. Oggetto della licenza
2.1. Con il presente atto, la Licenziante conferistla Licenziataria, che accetta,
licenzaesclusiva/non esclusivdei seguenti diritti sul disegno o modello: 10,
2.2. La Licenziataria non ha facolta di concedenalisenze del design se non con il
consenso scritto della Licenziante.

Oppure
2.2 La Licenziataria potra concedere liberamenbdicenze del design.

3. Durata del contratto

3.1. La licenza avra effetto dalla sottoscrizioed gresente contratto e avra la durata
di anni

3.2. Alla scadenza, la disdetta dovra essere caratna mezzo lettera Raccomandata
A/R con Ricevuta di Ritorno o equivalente almeno ( ) mesi prima della

® Clausola eventuale: fa riferimento all'ipotesiesiensione del design in altri paesi.

" La licenza pud essere esclusiva o non esclusvdicénza esclusiva pud essere assoluta o
semplice. Nel caso di licenza non esclusiva ilnzante potra concedere in licenza i medesimitdadt
altri soggetti. Nel caso di licenza esclusiva séoepla licenziante non potra concedere licenzaltig a
ma potra utilizzare in proprio i diritti sul design tal caso & opportuno inserire la seguentesdiak|
licenziante non potra concedere a terzi i dirittidnziati, ma si riserva di utilizzarli in proprio

Nel caso di licenza esclusiva assoluta il licenamon solo non potra concedere a terzi i diritti
licenziati, ma non potra neppure utilizzarli diegttente. In tal caso si consiglia l'inserimento aell
seguente clausold.a licenziante si impegna a non concedere a termreutilizzare in proprio i diritti
oggetto di licenza.

8 La licenza puo essere concessa anche per unadgateeritorio dove insiste il diritto di esclusiv
in tal caso va specificato per quali Paesi o pdetderritorio € concessa.

° E anche possibile che la licenza sia concessala gjratuito, ipotesi frequente nel caso di cdtitra
di licenza infra gruppo.

10 Specificare i diritti sul design oggetto del catito di licenza (v. nota 4).

1 E possibile anche prevedere che la licenza albiaddesima durata dei diritti licenziati o una
durata di alcuni anni con eventuale previsioneutbiatico rinnovo. Tale previsione consente alldi pa
di valutare l'opportunita di continuare il rappocntrattuale.



stessa. In mancanza, il contratto s’intendera aa@hte rinnovato di
( ) anni in ( ) anni, con disdgh comunicarsi nelle predette
forme almeno ( ) mesi prima della scadenza del contratto.

4. Remunerazione per lalicenza
4.1. A titolo di corrispettivo per quanto previstal presente contratto la Licenziataria
corrispondera alla Licenziante:
- un importo forfettario di euro ( per ogni anno di licenza previo
ricevimento della relativa fattura che verra emesisdla Licenziante con le seguenti
modalitd? .
In tal caso la Licenziataria terra registri accuia¢ sufficientemente dettagliati per
determinare facilmente le somme dovute. La LicésaZéa permettera in ogni
momento ai rappresentanti autorizzati della Licante di esaminare tali registri,
nonché i libri contabili e le fatture riguardant ivendita dei Prodotti.

Oppure
- La societa Licenziataria corrispondera alla Liaante, una royalty pari al ... % sul
fatturato derivante dalla vendita dei prodotti retail designlicenziatodedotti gli
sconti, gli omaggi, gli accrediti, I'l.V.A. ed ograltra imposta applicabile con
eccezione di quelle sul redditd.

4.2 1l corrispettivo di cui al punto 4.1 verra deposto con le seguenti modalita:
14

5. Obblighi dellalicenziataria

5.1. E vietato alla Licenziataria di utilizzareDiksign con modalita diverse da quelle
specificatamente e tassativamente autorizzate.

5.2. E vietato alla Licenziataria di depositare efitizzare, segni distintivi o design
uguali o confondibili con i segni distintivi dellecenziante e/o modelli confondibili
con i design oggetto del presente contratto.

5.3. La Licenziataria si impegna a fabbricare e mencializzare i prodotti nei territori
della licenza, obbligandosi a non svolgere unatipaliattiva di vendita (apertura di
magazzini, depositi, succursali, conferimento di ndsi di agenzia o di
rappresentanza) al di fuori del territorio oggelitticenza.

5.4. La Licenziataria dovra apporre sui prodotaliizati sulla base della presente
licenza la scritta “costruiti su licenza di ...".

12| e Parti possono prevedere i tempi del pagameuui: mese, trimestre etc.

13 E altresi prevedibile un sistema misto con un pegdo iniziale, una sorta e di ingresso e
successiveroyalties sul fatturato, oppure prevedere royalties varahdl tempo o in relazione ai
fatturati raggiunti.

14 e parti sono libere di fissare le modalita di pagnto.

Le parti potranno altresi specificare modalita mgedi rendicontazione, tali da concretizzare la
trasparenza dell'informazione.

15 Pud essere opportuno predisporre delliele linesrelative alle modalita di uso del marchio ( es.
colori, dimensioni, posizionamento etc.)



6. Obblighi dédlla licenziante

6.1. La Licenziante si obbliga a coltivare le prhae di registrazione del design se
allo stato di domanda e ad attivarsi per il mamemto della privativa e per il
rinnovo.

6.2. La Licenziante si impegna a rinnovare il desigo alla durata massima prevista
per legge, nel caso in cui la scadenza dello stiegsovenga prima della cessazione
del contratto.

7. Risoluzione anticipata
7.1. Ciascuna parte puo risolvere il presente atioticon effetto immediato, mediante
comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezaocomandata con ricevuta di
ritorno, in caso di inadempimento essenziale dmtgroparte.
7.2. E considerato inadempimento essenziale, ai sksil'art. 7.1, la violazione, in
tutto o in parte dei propri obblighi contrattugdpsta in essere da una Parte, quando
essa cagioni all'altra Parte un pregiudizio talepdaarla sostanzialmente di cido che
essa aveva diritto di attendersi dal contratto.

Oppure
7.1. La Licenziante puo0 in ogni momento e conteffetmediato risolvere il contratto,
salvo comunque il risarcimento degli eventuali danmediante [linvio alla
Licenziataria di una comunicazione con Raccomandafd a ricevuta di ritorno,
nella quale dichiari di volersi avvalere della fdtoodi risolvere il contratto, qualora
si verifichino le seguenti condizioni:
a) se la Licenziataria non adempia all’'obbligo diraspondere i corrispettivi secondo
gli importi e le scadenze di cui all'art. 4 entrcb Igiorni dal ricevimento della
comunicazione di messa in mora da parte del Licane|
b) se la Licenziataria violi gli obblighi di cui &rt. 5;
d) se la Licenziataria sia sottoposta ad una pragadc:oncorsuale.
7.2. La Licenziataria pu0 in ogni momento e coret&df immediato risolvere il
contratto, salvo comunque il risarcimento deglimvali danni, mediante l'invio alla
Licenziante di una comunicazione con Raccomand#gaairicevuta di ritorno, nella
quale dichiari di volersi avvalere della facolta dsolvere il contratto, qualora si
verifichino le seguenti condizioni:
a) se la Licenziante violi gli obblighi di cui &dift. 6;
d) se la Licenziante sia sottoposta ad una procadoncorsuale.

8. Protezione ddl design

8.1. Le Parti si obbligano reciprocamente a dasnunicazione, non appena ne
vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o coatesti del disegno o modello,
nonché di contestazioni riguardanti pretese violaizdi diritti di design o simili di
terzi per effetto dell’'uso del disegno o modello.

8.2. Nel caso in cui un terzo, in via giudizialevexo stragiudiziale, contesti la validita
dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo deesign costituisce violazione di diritti
altrui di qualunque natura, la strategia difensida adottare dovra essere
preventivamente concordata tra le parti. In casdigsiccordo, la decisione definitiva
spettera in ogni caso alla Licenziante.



Oppure
8.2. La Licenziataria dovra adottare, a proprie spe previo accordo con la
Licenziante, le iniziative piu opportune direttéaalutela e alla difesa del disegno o
modello.

8.3 Le spese legali sia di natura giudiziale chegstdiziale graveranno in parti uguali
sui contraenti nell'ipotesi in cui la decisioneptocedere sia stata adottata di comune
accordo. In caso contrario, le relative spese gaaw® esclusivamente sulla parte che
agisce’® Del pari alla parte che agisce andranno i benefishseguenti alla
controversia

9. Garanzie

9.1. La Licenziante non fornisce garanzie in ordatla validita del design, né che
'uso dello stesso non violi preesistenti diritti tdrzi, in ogni caso dichiara che per
guanto di sua conoscenza il design non viola degitlusivi di terzi e non sussistono
altre cause di nullita.

9.2. In caso di contestazione da parte di terziadseimano illecito 'uso del disegno o
modello, la Licenziataria non potra pretenderedstituzione neppure parziale dei
compensi corrisposti, né le spese comungue sosteinutrelazione al presente
contratto, né il risarcimento dei danni subiti.

9.3. Nell'ipotesi in cui venga dichiarata giudizi@nte la nullitd dei titoli, la
cessazione del contratto coincidera con la datmsisaggio in giudicato della relativa
sentenza.

9.4. Le somme corrisposte a titolo di corrispettiadla presente licenza non dovranno
essere restituite.

10. Cessazione del contratto

10.1 Dopo la fine del presente Contratto per laddema del suo termine naturale, ai
sensi dell'art. 3.1, o in caso di risoluzione apéita dovuta ad un inadempimento
essenziale del presente Contratto da parte dadlenkiataria, la Licenziataria cessera
di usare il Design con effetto immediato.

10.2 Nel caso di risoluzione anticipata dovuta aseaimputabile alla Licenziante, la
Licenziataria sara libera di usare il Design suebasn esclusiva per un periodo di
mesi

11. Cessione del contratto
Il presente contratto non €& cedibile nemmeno irepaenza il preventivo accordo
scritto tra le parti.

Oppure

18 Le parti possono anche decidere di accollare perd alla Licenziante o alla Licenziataria
I'obbligo di difesa del disegno o modello. Si tadi una clausola che, stante i costi molto eleyellie
spese legali in alcuni paesi, puo incidere in mdl@évante sul sinallagma contrattuale.



La Licenziante presta sin d'ora il proprio consenalta cessione del presente
contratto.

12. Legge applicabile

12.1. Il presente contratto e regolato dal diiiictiano.

12.2. Le Parti nel riconoscere che il presente agoe stato concordato tra di loro su

di un piano di assoluta paritd negoziale espressamescludono che il medesimo
debba essere sottoposto alla disciplina delle aéis/essatorie recata dagli artt.

1341 e 1342 del Codice Civile Italiario

13. Spese

Le spese del presente atto sono a carico dellantig&ria, al cui carico sono pure
tutti gli oneri connessi alla trascrizione del @ete atto nei pubblici registri. La
Licenziante, dal canto suo, si tiene a disposizipeeI'espletamento delle formalita
occorrenti.

14. Clausole finali

14.1. Qualsiasi modificazione od integrazione dedspnte contratto, a pena di
inefficacia, dovra essere fatta per iscritto e whénte sottoscritta.

14.2. L'eventuale nullita parziale o totale di ungiu clausole del presente contratto
non inficia la validita delle restanti pattuizionin tale eventualita le parti si
accorderanno per sostituire le clausole nulle cattugzioni valide di contenuto
equivalente o simile e comunque atte a permette@nseguimento degli scopi
contrattuali, salvo non si tratti di clausole egzs&in

15. Risoluzione delle controversie

15.1. Tutte le controversie nascenti dal presewtaratto saranno devolute a un
tentativo di conciliazione presso I'Organismo di diegione della Camera di
Commercio di [ ] e risolte secondo il ®@ymento da questa adottato.

Opzione 1

15.2. Qualora entro il termine di 90 gg. la proceanon sia definita o in caso di

mancato raggiungimento di un accordo, tutte le oordrsie derivanti dal presente
contratto saranno risolte mediante arbitrato seconidRegolamento di arbitrato della

Camera di Commercio di [ ].

15.3. Il Tribunale Arbitrale sara composto, indipkamtemente dal numero delle parti,
da un arbitro unico nominato in conformita al Regwolento della Camera di

commercio.

" Nell'ipotesi in cui le clausole contrattuali siastate predisposte da uno dei contraenti & ned@ssar
la specifica approvazione. In tal caso la claus@lasostituita con la clausola ad hoc, specificament
sottoscritta (v. clausola in corsivo in calce).



15.4. 1l Tribunale Arbitrale decidera, con arbit@trituale e secondo diritt8 nel
rispetto delle norme inderogabili degli artt. 808® del codice di procedura civife

Oppure
Opzione 2
16. Foro competente
Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura nsia definita o in caso di mancato
raggiungimento di un accordo, per tutte le contrsiee derivanti dal presente
contratto o collegata allo stesso sara competestdusivamente il Foro di 20

l\
I

LA LICENZIANTE LA LICENZIATARIA

*kk

Si dichiara di aver preso esatta visione delle dpimhi generali di contratto di cui
sopra, con particolare attenzione alle condizioncdi ai punti:

- 7 ( risoluzione anticipata),

- 8 (protezione del design),

- 9 (garanzie),

- 15(risoluzione delle controversie),

sopra riportate, le cui clausole — oggetto di sfieai trattativa — si intendono
accettate a ogni conseguente effetto e in partieota sensi e agli effetti degli artt.
1341 e 1342 cod. cf.

LA LICENZIANTE LA LICENZIATARIA

18 |n alternativa & possibile indicare: «secondo @eui

19 L'arbitrato costituisce uno strumento di risolusodelle controversie alternativo alla giustizia
ordinaria. L'arbitrato pud essere rituale o irfieua

20 Deve trattarsi di Tribunale sede di Sezione sfiez&ta in materia di impresa.

21 gpecifica approvazione delle clausole vessatogiecaso di predisposizione delle clausole da
parte di uno solo dei contraenti. Non € ammissibittapprovazione generica, € necessario che le
clausole vengano specificate.



