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1l Contratto di licenza d’uso del marchio

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Nella pratica corrente sempre piu spesso il frutto delle opere d’'ingegno viene usato come merce di scambio alla stregua
di un qualsiasi bene materiale. Naturalmente ci sono diverse differenze e norme che regolano questa pratica ormai
ampiamente diffusa, cerchero in questo lavoro di chiarirne in breve gli aspetti piu salienti .

Il contratto di licenza d'uso del marchio

Con il contratto di licenza d'uso del marchio, un soggetto concede ad un alro | godimento di un
marchio, di regola distro il pagamento di un comispettivo, a2 determinate condizioni e per un certo
periodo di tempo. In sostanza, il tholare trasferisce il diritho di utilizzare Fopera dellingegno,
mantenendo il diritho di proprista su questa. La concessions della licenza sul marchio consente al
licenziatario ko sfruttamento economico dello stesso; tale sfruttamento genera un aumento della
notorieta e dellimmagine del marchio, rafforzando cosi i dirtt del proprietario sul segno. Il contratto
in oggetto, anche se non compiutaments disciplinato, & menzionato agli artt. 2573 c.c. & 23 del Dlgs.
10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della proprista industriale), ove si afferma che il marchio pud
costituire oggetto di licenze esclusive & non esclusive, per |z totalita o per parte dei prodotti
e servizi per i quali il marchio & registrato e per la totalita o per parte del territorio dello Stato.
MNel contratho in questione, di cui & riportato un medello in calce allaticolo, | contraenti possono
prevedere dausole che delimitano la facolta d'uso del marchio, che individuano la natura esclusiva o
non esclusiva della licenza, che ammettono o meno la sub-licenza.

Con il contratto di licenza d'uso del marchio, un soggetto concede ad un alho il
godimento di un marchio, di regola dietro il pagamento di un corispettivo, a
determinate condizioni {con o senza dausola di esdusiva, su tutd oppure su alcuni
prodott o servizi ai quali =i riferisce la registrazione del marchio...), per un certo periodo
di tempo.

Premessa

La concessione della licenza sul marchio consente al licenziatario lo sfruttamento
economice dello stesso; tale sfruttamento genera un aumento della notorets e
dell'immagine del marchio, rafforzando cosi i dirtti del proprietario sul segno.
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Contratto di
I- Ir

Il contratto di licenza d'uso & un contratto atipico frequentemente utilizzato dalle
impress al fine di consentire ad alti di sfruttare economicamente i beni immateriali di
cui I'impresa & titolare (brevett, marchi, know-how industiale ecc.).

I soggett del contratto di licenza sono:

= il licenziante, ossia il titolars di uno o pit didtd immateriali, che concede in licenza
il diritha di utilizzare e/o strutturare la proprieta sul bene immateriale;

- il licenziatario, ossia colui che accetia tale licenza.

Mediante il contratto di licenza, limpresa licenziante concede ai licenziatar lo

sfruttamento, per un determinato periodo di tempo, del titolo di proprieta

industriale o di conoscenze tecniche non brevettate, dietro corresponsions di un

cormispettivo, che pud essere determinabo:

¥ in misura fissa;

¥ in misura variabile (in tali casi si stabilisce il riconoscdmenta al titolare del dirtto di
una percentuale sul fatturato o sui profitti realizzati dal licenziatario o a titolo di
royalties).

Pur trattandosi di un contratto atipico, & caratterizzato da alcuni elementi, che
possono essere determinati e integratl dalle part.

& titolo esemplificativo, nel contratto in oggetho, oftre ai dati delle parti, Foggetto della

licenza e le modalita di utilizzo dello stesso s awa:

=+ la dausola relativa alla natura esclusiva o non esdusiva della licenza;

= il prezzo (nella maggior parte dei casi il contratto & a titolo oneroso, ma non &
escluso che il contratho venga stipulato senza comispettivo);

= la durata della licenza;

= le dausole relative alla cessazions del rapporto (ad es. dausole di recesso e di
risaluzicne).

Per marchio si intendono ™ tudti 7 segni. in particolare fe parole, compresi i mormi

di persone, § disegni, le fettere, le cifre. i suomi, fa forma del prodotte o della

corifezione di esso, le combinazioni o fe tonalitd cromatiche, purche siano atti:

a. & distinguere i prodotti o f servid of un impresa da quell of aftre impress; e

b. ad essere raopresentali nel registro @ modo Bl da consentire alle auvlonits
competents ed af pubblico of deferminare con chiareza e precsions [oggetto defla
mroteziona confenita al tiolare” (art. 7 del DLgs. 302005, come modificato dal DLgs.
15/2019).

A sequito delle modifiche introdotte con il DLgs. 15/2019 non € pil richiesto che il
marchio sia suscettibile di rappresentazione grafica.

In linea generale, il marchio deve avere le seguenti caratteristiche:
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= liceita (art. 14 del DLgs. 30/2005, secondo cui non possono costituire oggetto di
registrazione i s2qni contrari alla legge, all'ordine pubblico 2 al buon costume);

= non decettivita (art. 14 comma 1 lett. b del DLgs. 30/2005, secondo il quals “non
possono costituire oggetto di registrazions come marchio dimpresa i segni idonei ad
ingannare il pubblico”, con riferimento alla provenienza geografica, alla natura o
glla gualita dei prodotti o servizi, owwero sulla tipologia di marchio);

- capacita distintiva rispetto agli altri prodott o servizi dello stesso genere presenti
sul mercato (art. 13 comma 1 del DLgs. 30/2005);

- novita (art. 12 comma 1 del Dlgs. 30/2005).

Mediante la registrazione del marchio, un soggetto ne diventa titolare e pud dispome,
anche offrendolo in godimento ad alti & mantenendone |a proprieta.

Ai sensi degli artt. 2573 c.c. 2 23 del Dlgs. 30/05 (codice della proprietda indusfriale),
anche il marchio pud essere concesso in licenza a terd.

Le noime citate si limitano a prevedere la possibilitg di concedere una licenza esclusiva
o non esclusiva, su tutt o alcuni prodotti & su un determinato territorio; ke parti sono,
dungue, libere di disciplinare autonomaments molti aspett dellaccordo, Peraltro, Fart
2573 comma 1 c.c. chiarisce che "Il marchio pud essere trasferito o concesso in licenza
per la totalits o per una parte dei prodotti o servizi per | quali & stato registrato, purche
in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei
caratteri dei prodotti o servizi che somno essenziali nell'apprezzamento del
pubblico”.

Una disposizione di analogo contenuto si rtrova all'art. 34 comma 4 del Codice della
propricta industriale.

Tale divieto & finalizmato a garantire la c.d. "costanza qualitativa” o, comungue, la
comoscenza  del  consumatore  di eventugli  difformitz  gualitetive del  prodotio
caratterizzato dal marchio, cosicché possa effettuare scelte consapevaoli,

Forma de] Per quanto riguarda la forma del contratho, vige per la licenza d'uso del marchio il
Zontratto  principio della liberta di forme, per cui non & richiesta losservanza di forme
particolari, né per la prova, né per la validita del contratio.

Mella prassi, peralbo, le parti utilizzano spesso la forma soitte per formalizzare il
contratto di licenza, specie a fini probatori,

Inotre, qualora si intenda trascrivere il contratto di licenza presso FUfficio italiano
brevetti & marchi al fine di renderlo opponibile a terzi, ai sensi dell'art. 138 del DLgs.
30/2005, il comma 3 della norma prevede dhe il richiedents presenti apposita nota di
trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell’atto pubblico
ovvero |'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata
ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dallarticolo 196, tra cui "una
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dichiarazione di avwenuta concessione di licenza sotto forma di soitua privata
semplice”.

Contenute L3 licenza d’uso del marchio pud avere un contenuto pil o meno dettagliato.

Di regola, la licenza di marchio individua:

- i prodotti &/o servizi per cui la licenza opera (un marchio pud essere oggetho
di una licenza per la totalitd o per parte dei prodottifservid per cui & stato
registrato);

=+ l'eventuale esclusiva; nel caso di licenza mon esclusiva, il licenziante pud
concedere in licenza gli stessi diriti oggetto di confratto ad alti soggetti. Mel casao di
licenza escusiva, il licenziant2 non pud concedere licenza ad alti; le part
possono poi preveders che, in caso di licenza esclusiva, il proprietario del divtto sul
marchio mantenga il diritho di utilizzardo in proprio o, al contrario, che non possa
farne aloun uso;

Ai sensi dellart. 23 comma 2 del Codice della proprieta industriale, il marchio pud
essere oggettn di licenza non esclusiva “a condizione che. in caso o licenza non
esclusiva, i licenzigtarmo = obblighi espressamente a0 usare & marchio per
contraddistinguere prodotli o senvizi eguall @ queli cormispondenti messi T commerao
o orestaly nel termforio defle Stato con b stesso marcivo dal titolare o da aftd
ficenziztan’.

Questo si giustifica in ragione del fatto che il pubblico potrebbe essere ingannato dalla
presenza sul mercato di prodott aventd lo stesso marchio ma gualitativamente divers,
— il territorio per il quale opera la licenza.

Come anticipato, il prezzo non & un elemento essenziale del contratto: la licenza pud
infati essere concessa a fitolo gratuito, ad esempio nel caso di licenza infragruppo.
Tuttavia, & molto frequente che la licenza sia a titolo oneroso. In questo caso, il
prezzo pud essere determinato tenendo in considerazione il valore del marchio € la
durata di tempo in cui il contratto spiega la propria efficacia.

Spesso, incltre, ad una somma determinata in modo fisso s aggiunge una percentuale
sul fatturato (royalties) generato dalla commercializzazione dei prodoti o serviz
contraddistini dal marchio licenziato, Quando il prezzo pattuito & commisurato alle
vendite, & inserito nel contratto il diritto dellz licengiante di effetuare verifiche
relativaments alla situazgione contabile della licenziatara, in particolare in relazione ai
volumi di vendita.

Duratz Infine, deve essere stabilta la durata del contratto di licenza: le parti possono

liberamente determinare la durata del contratto & possono prevedere che, alla scadenza
del contratho:
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- guesto si rinnovi automaticaments, per lo stesso periodo di tempo, salvo disdetta
delle parti, da darsi entro un certo periodo di tempo prima della scadenza;
= il contratto cessi di produrre i suoi effett,

I prodotti su cui la licerziataria apportera il marchio dovranno rispettare determinati
standard qualitativi & tecnici, posto che il licenziante ha normalmente un interesse a che
cio awenga. Il licenziante si riserva di effettuare visite & controdli sulla qualitd dei
prodott mediante verifiche a campione.

CONTRATTO DI LICENZA D'US0 DEL MARCHIO

ta
la societa ... wp CON 3208 N e VI e partita IVA
....... - in persona del legale mmlm&nﬁnte eeee (i sEgUItD
denominata “la Lll::El'lzlante“},
la societd ... vy CON 5208 M e Vi@ e partita IWA
. . in persona del legale |apprmerrtanl:e I{sagmln denominata "la
IJ{:EﬂIlaiana"}
g congiuntzmente |z "Parti”
PREMESSD CHE
* la Licenziante & titolare piena ed escdusiva del Marchio denominato __............ con
riferimento alle classi merceologiche ... & avente ad oggetho .vveeeiees
registrato presso 'Ufficio Italiano Brevetti & Marchi di ......... al n. ... a8 seguito
alla domanda presentata il ... (di seguito denominato il Marchio™);

* |a Licenziataria & interessata ad utilizzare il Marchio per contraddistinguere i propri
prodoti efo senviz, utilizzandone anche la notorieta a fini commerdiali, per i
saquent Passi ... ed in particolare per apporlo sui seguenti prodott

* |z Licenziante & interessata a concedere, verso corrispetivo, licenza esclusig/nan
esclusivadel Marchio;

* |a Licenziataria & interessata ad otteners, verso commispettivo, licenza esclsianan
eorfusive sul Mardhio,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Premesse
Le premessa costituiscono parte integrante del presente contratio

2. Oggetto della licenza

2.1. Con il presente atho, la Licenziante conferisce alla Licenziataria, che accetia,
licenza esclusivadon esolusiva del Marchio e per i seguenti Paesi dove sussiste il
diritto di esclusiva ......
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2.2. La Ucenziataria non ha facolz di concedere sufHicenze sul Marchio s non con il
consenso scoitho della Licenziants,

Oppure

2.2, La Licenziataria potra concedere sudHicenze sul Marchio

3. Durata del contratto
3.1. La licenza awra effetto dalla sottoscrizions del presente contratio & avra la dursta

di anni .....
3.2, Alla scadenza di tale termine, il contratto si intendera poi tacitaments rinnovato
per un periodo di ... , salvo disdetta di una della Pari comunicata @ mezo

raccomandata afr 0 mezo PEC, almeno sei mesi prima della scadenza di cui al
paragrafo 3.1. o di quella successivamente prorogata.

4. Corrispettivo per la licenza di Marchio

4.1. La Licenziataria corrispondera alla Licenziante un importo par ad ... sumo
per ogni anno di licenza, indipendentemente dai rsultati di commercializzazione dei
prodotti o servizi contraddistind dal Marchio.

4.2, Oltre alla somma di cui al paragrafo 4.1, la Licenziataria si impegna a
corrispondere una ropalty del __..% sul fatturato generato dalla commercializzazione
dei prodott o servizi contraddistint dal Marchio.

4.3. Le royafties vermanno corrisposte alla fine di ogni timestre, il primo dei quali
decomera dal ......

4.4, Fermo restando quanto previsto allarticolo 7, prima della scadenza convenuta
per la comesponsione delle somme di cui al par 4.1. e 4.2, la Licenziataria si impegna
g trasmettere alla Licenziante un rendiconto & a versare le somme pattuite entro
........... giomi dal ricevimento della relativa fattura emessa dalla Licenziante.

4.5, In caso di conbrasto tra il rendiconte trasmesso dalla Licenziante e 'esito del
controllo effettuato dalla Licenziataria ai sensi dell’articolo 7, le Parti si impegnano a
effettuare nuovi controlli &l fine di verficare eventuali emor 2fo omissioni e la
Licenziataria si impegna sin d'ora a comispondere alla Licenziants I'eventuale somma
non versata alla prima scadenza utile.

5. Obblighi della licenziataria

E.1. La Licenzgiataria & tenuta ad utilizzare il Marchio in modo tale da non ledere

fama, prestgio e decoro della Licenziante., In particolars, si impegna a

commercializzare | prodoti e a prestare | servizi contrassegnatl dal Marchio,

uniformando la propria produzione o le proprie prestazioni alle caratteristiche sostan-

ziali, tecniche e qualitative imposte dallz Licenziante, affinche dalla licenza del

Marchio non derivi inganno in guei prodott o servizi essenziali nell'apprezzamento del

pubblico, conformemente a quanto disposto dal DLgs. 10.2.2005 n. 30.

5.2. La Licenziataria si impegna:

« 3 non utilizzare | Marchi con modalitd diverse da quelle specificatamente e
tassativaments pattuite;

* 3 non depositare &fo uiilizzare marchi efo segni distintivi uguali o confondibili ai
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Marchi licenziati o, comungue, ati ad ingenerare inganno o confusione nel
pubblico dei consumator;

* g fabbricare & commercializzare | prodott o prestare i senvizi nei terhori della
licenza, obbligandosi a non svolgere una politica ativa di vendita (apertura di
magazzini, depositi, succursali, conferimento di mandati di agenzia o di
rappresentanza) al di fuori del territorio oggetto di licenza.

6. Obblighi della licenziante

La Licenziants si impsgna:

* a3 seguire comettamente le procedure di registradions del Marchio e ad attivarsi
per il mantenimento della privetiva e per il rinnovo;

» a veificare che dalla licenza del Marchio non derivi inganno in quei prodott o
servizi essenziali nellapprezzamento del pubblico e che Fuso che la Licenziataria
fa del Marchio sia conforme a quanto disposto dal DLgs. 10.2.2005 n. 30;

* a verfficare la conformita d'uso del Marchio alle caratteristiche sostanziali,
tecniche e qualitative;

* a rinnovare il Marchio nel caso in cui la scadenza dello stesso intervenga prima
della cessazione del contratho,

7. Controlli

7.1. La Licenziante awra diritto di controllare o far controllare, da un esperto contabile
o tecnico di sua fiducia, | materiali £ la documentazione fiscale & contabile relativa al
presents2 contratte & comungue idonea a consentire 'accertamente dell'ammontare
delle rovatties dovute. A tale fine la Licenziataria garantisce la regolare tenuta dei
registri al fine di permettere la rapida determinazione delle somme dovute &
permettera alla Licenziante di effettuare verifiche in ogni momento, in ordine alla
situazione contabile e relativamente ai volumi di vendite realmente effettuati da
quest’ultima.

7.2. Le modalita di controllo saranno concordate tra le Parti in modo da non inciders
sul regolare svolgimento delle attivitd & nel rspetto della discipling in materia di
privacy.

8. Prelazione

8.1. La Ucendante riconosce a favore della Licenziataria un dirtho di prelazions
nell’acquisto, a paritd di condizioni, nel caso in cui intenda cedere a terzi il Marchio
oggetto di licenza.

8.2, La Licenziante dovra comunicare alla Uicenziataria i t=rmini della proposta di
acquisto per lettera reccomandata con awviso di ricevimento o PEC.

8.3. La Uicenziataria pohd eserctare il proprio diritto di prelazione entro ... giomi
dal ricevimento della comunicazione di cui &l punto 8.2, con lettera raccomandata con
awviso di ricevimento o PEC.

9. Risoluzione anticipata
9.1, Ciascuna parte pud risolvere il presentz contratho con effefto immediato,
mediante comunicazione da effethuarsi per isoitto 2 mero raccomandata con
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ricevuta di ritormo, in caso di inadempimento essenziale della contropartz.

9.2. E considerato inadempimento essenziale, ai sensi dellart. 9.1, la violaziene, in
tutto o in parte dei propri obblighi contattuali, posta in essare da una Parte, quando
cagioni all'alba Parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di cid che
aveva diritho di attendersi dal contratto.

10. Protezione del Marchio

10.1. Le Parti =i impegnano reciprocamente a comunicarsi vicendevolments, non
appena ne vengand a conoscenza, di contaffazioni efo contestazioni del Marchio,
nonché di contestazioni riguardant pretese viclazioni di ditd di Marchio, o simili, di
terzi per effetto dell'uso del Marchio.

10.2. Mel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovwero stragiudiziale, contesti la
validita dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del Marchio costituisce violazione di
diritti altrui di qualungue natura, la strategia difensiva da adottare dowra essere
preventivamente concordata fra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva
spettera in ogni caso alla Licenziante.

10.3. Le spese legali di natura giudiziale gfo stragiudiziale graveranno in parti uguali
sui contraenti nell’ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune
accordo. In caso confrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte
che agisce. Del par, alla parte che agisce andranno i benefici conseguenti alla
controversia.

11. Garanzie

11.1. La Licenziantz non fornisce garanzie in ardine alla validita del Marchio, né che
I'uso dello stesso non violi preesistenti dirithi di terzi, in ogni caso dichiara che per
quanto di sua conoscenza il Marchio non viola diritti esclusivi @ non sussistono altre
cause di nullita.

11.2. In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecito l'uso del
Marchio, la Licenziataria non potrda pretendere la restituzione neppure parziale dei
compensi comisposti, né le spese comungue sostenute in relazions al presente
contratto, né il risarcimento dei danni subiti.

11.3. L= somme corisposte a titolo di corrispettivo della presente licenza nel periodo
di ufilizzo del brevetto sino alla data della dichiarazione di nullita non dovranno essere
restturts.

12. Cessazione del contratto

Dopo la fine del presente Conbratto per lo scadere del suo termine naturale, ai sensi
dell'art. 3.1, o in caso di risoluzione anticipata dowuta ad un inadempimento
essanziale del presente Contratto da parte della Licenziataria, la Licenziataria cessera
di usare il Marchio con effetto immediato e restituird senza ritardo alla Licenziante
ogni atto, documents o materale che sia steto necessario per la produzions o
commercializzazione dei prodotti &fo servizi contrassegnato dal Marchio.

13. Cessione del contratto
Il presente contratto non € cadibile nemmeno in parte, senza il preventivo accordo
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scritto tra le parti.
Oppure

La Licenziante presta sin dora il proprio consenso allz cessione del presente
contratio.

14. Legge applicabile

Il presante conbratio & regolato dal diritto .

15. Spese
Le spese del presents atio sono a carioo della Licengiataria, al cui carico sono pure

tutti gli oneri connessl alla trasorizione del presente atto nei pubblic registr.

16. Clausole finali

16.1. Qualsiasi modificazione od integrazione del presente contratho, a pena di
inefficacia, dovra essere fatta per isaitto e debitamente sottosaritia.

16.2. Leventuale nullitd parziale o totgle di una o pil dausole del presente contratto
non inficia la validid delle restanti pattuizioni. In tale eventualitd le partd =i
accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto
equivalente o simile & comungque athe a permettere il conseguimento degli scopi
contrattuali, salvo non si rathi di clausole essengiali.

16.3. Le parti si impegnano a ftrattare i rispettvi dati personali conformemente al
CiLgs. 196/2003 e al Reg. 679/2016, esdusivamente per finalitd relative alla gestions
del presente mppaorto.

17. Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, amche di natura non
contrattuale, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato
secondo il regolamento della Camera Arbitale ... risolte s=condo il regolamento
da questa adottato. Il Trbunale Arbiale giudichera secondo la legge .../ secondo
equitd. La sade dellarbitrato sard __......... |a lingua dellarbitato sard .........

Oppure
18. Foro competente
Per tutte le controversie derivanti dal presente contratho o collegate allo stesso sara
competente esclusivamente il Foro di ...

LA LICEMZTANTE LA LICEMZTATARTA
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Naturalmente mi preme ricordare che qui ho trattato I’'argomento considerando i caratteri generali.
Ogni situazione € un caso a sé e deve essere attentamente valutato, per questo sollecito I'intervento di

un professionista abilitato che sara capace di soddisfare le vostre esigenze .

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento dr
Vostro interesse.
Cordiali saluti

10

64023 Mosciano Sant’Angelo (TE) — Via Italia, snc — sito web https://studiosorbino.com - Tel. 085/8072225 -
P.l. 00663080679 — C.F. SRBGNI60C30D086K



