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IL MANUALE

Lo scopo di questo Manuale € di fornire una conuszali base e una
conoscenza generale sulla negoziazione di accordiicdnze di
tecnologia. Il manuale € un riconoscimento dellbm@nza delle
trattative per la conclusione di un contratto sefidiente, per
definizione, con il quale si preservano gli intsiei entrambe le parti e,
di conseguenza, la loro approvazione. La concessiofficenza implica
un rapporto continuo tra le parti che non sarehissipile se uno non é
soddisfatto dei termini del contratto.

Un rapporto positivo si basa su un contratto itetmini siano accettabili
per tutte le parti. In questo contesto, non si gatbovalutare I'importanza
delle trattative.

Questo Manuale presuppone che il lettore abbia mmrescenza o
esperienza in proprieta intellettuale ed in matdriicenze. Il materiale
di questo Manuale é stato sviluppato principalm@etescopi di training
e, quindi, la sua efficacia é ottimale se usatquesto contesto. Tuttavia,
e anche stato progettato per fornire indicazioninegali sulla
negoziazione delle licenze di tecnologia. Di consega, puo essere di
interesse a persone o0 ad imprese impegnate iitattMlegate ad aspetti
tecnologici, avvocati specializzati in licenza dctologie, ad inventori
che vogliono commercializzare l'invenzione steasstpudenti di questioni
relative alle licenze per la tecnologia, ed a fonari responsabili a
promuovere, implementare e gestire i meccanismativelalle licenze di
tecnologia a livello nazionale.

A causa della complessita degli accordi di licercagono una serie di
questioni rilevanti. Tuttavia, un manuale introduitcome questo non
puo affrontare, o non puo farlo adeguatamente,irdbfjuesti problemi.
Temi come quello del diritto fallimentare e dell®gedure concorsuali,
della responsabilita del produttore, dell'assicaraz dell'abuso di
brevetto, della competenza, dell'etica, dei govetnilicenza, delle
concessione di licenze universitarie, della tassezidelle questioni di
licenze e della valutazione della proprieta intaligle, per citarne solo
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alcune, alcune delle quali meritano considerazalire meno. Tuttavia,
guesto va oltre lo scopo di questo Manuale.

Lo scopo di questo manuale e quello di fornirentroduzione su alcune
delle questioni fondamentali che sorgono durantendgoziazione di
accordi di licenze per la tecnologia, e consiglial@ni consigli pratici
su come affrontare al meglio questi problemi. Cdsprimo capitolo
presenta un'introduzione sulla concessione delratbotdi licenza, ed
affronta il tema sul motivo per il quale si dovrebt meno sottoscrivere
un contratto di questo tipo. Il secondo capitolasiira I'importanza di
usare la diligenza durante le trattative di un atoai licenza. Questo
capitolo mette in evidenza limportanza di esseea Informati, di
definire gli obiettivi del proprio business, dilutare in anticipo i punti
di forza e di debolezza e di sviluppare un‘adegstatdegia di trading. Il
terzo capitolo fornisce indicazioni su come puoesssvalutata la
tecnologia. Il quarto capitolo presenta un estrattoun contratto di
licenza. Esso esamina alcune delle questioni cheugemente sorgono
negli accordi di licenza, e molte di queste sohgsifate con esempi di
clausole. Il quinto capitolo sottolinea l'importandella negoziazione, e
sottolinea che solo attraverso la trattativa si pggiungere un accordo
soddisfacente per entrambe le parti, e che e igpir raggiungere un
accordo "reciprocamente vantaggioso”. Gli allegatludono materiale
aggiuntivo che illustrano ulteriori idee discus&t manuale. L'allegato |
fornisce una introduzione sul concetto di "progrieintellettuale”,
I'allegato Il A fornisce un esempio di "Basi di cprensione di un
accordo”, l'allegato Il B si riferisce alla "Strute di un accordo di
licenza", I"allegato Il contiene il questionari¥aluta il negoziatore”,
che puo essere utilizzato nei programmi di formaeialla negoziazione,
I'allegato IV fornisce alcuni approcci pratici paggiungere un accordo,
l'allegato V contiene esempi di accordi, I'allegafl, con alcuni casi
studio utilizzati per addestrare i potenziali negtmi nell'arte della
negoziazione di accordi di licenza e, infine, éghto VII suggerisce |l
programma di un workshop di cinque giorni in cuitrpbbe essere
utilizzato il materiale incluso in questo manuale.



Ogni posizione in merito alla concessione di ur@erza € unica. |
principi esposti in questo manuale dovrebbe esapmicati tenendo
conto delle circostanze situazione specifica. tarnza di una tecnologia
€ un processo complesso e delicato che coinvolgacte finanziari,
legali e non. Anche se il manuale € stato scrittano stile facile da
leggere, e per quanto possibile i concetti tecerio stati forniti come
esempi per riferimenti futuri, la semplicita di pemtazione non deve
trarre in inganno il lettore che si aspetta lassiesemplicita nella
negoziazione di un contratto di licenza. Pertanto, raccomanda
vivamente a chiunque voglia condurre tali negozditiassumere un
professionista competente, preferibilmente un aat@con esperienza
nel licensing. L'obiettivo primario del Manuale &aaggiunto qualora |l
lettore avra una chiara panoramica sulle questibiaive dell’accordo di
licenza e sull'importanza della preparazione epdetesso negoziale, e si
rendera conto che qualsiasi accordo non sara clins@a quando non si
sara preparata tutta la documentazione. Inoltrettbre vedra che una
trattativa di successo per una licenza deve essscgrocamente
vantaggiosa, ovvero deve esserci un risultato dingthe soddisfi le
aspettative di business di entrambe le parti.

Poiché questo manuale e stato pubblicato a scofmrmiativo e
formativo, si consiglia di utilizzare il material®n esso contenuto,
tenendo conto degli avvertimenti indicati sul sudattamento. In
particolare, si raccomanda di adattare le inforowzialle norme
nazionali, in modo da accrescere la sua rilevanieaseia utilita per gli
utenti.



1. INTRODUZIONE. PERCHE’ LA LICENZA?

Idee, innovazioni e alter espressioni della cr@atiumana sono state
convertite in privative di proprieta e protette lddegge attraverso ||
sistema di proprieta intellettuale. Allo stesso matklla proprieta,
sono beni negoziabili. La concessione di una liaenlzdiritto di un
titolare di attivita che concede a terzi pur coméindo a mantenere la
proprieta dei beni, € un modo importante per vamate questi benil
Le licenze generano un flusso di entrate, la difius della tecnologig
a un piu ampio gruppo di potenziali utenti e svilafori, e agiscono d
catalizzatori per un ulteriore sviluppo e commédizzazione
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La proprieta intellettuale si riferisce alle creadidella mente umana. I
sistema normativo dei diritti di proprieta intetlele trasforma questo
output innovativo e creativo in proprieta, e quimadlipreziosi beni da
commercializzare. L'ingegno e l'intuizione umana sianifestano sotto
forma di nuove e/o originali, idee, invenzioni,anazioni, espressioni
creative, conoscenze e altre attivitd immateraiiche possono far parte
0 che sono collegati ai prodotti ed ai servizi dtibzziamo nella nostra
vita quotidiana.

Cosi, la nuova e migliorata tecnologia, il know-hade informazioni
confidenziali, i software e le banche dati, le espioni creative nella
redazione dei manuali di istruzione, i libri, i gio, i film, le video
cassette, le produzioni televisive, la musicauitimedia, I'immagine, la
reputazione e la clientela legati all'affidabilitkei nomi dei beni e dei
servizi, gli identificatori di imprese, ecc, possoassere protetti da una
serie di proprieta intellettuale e di taluni aspetel diritto della
concorrenza sleale. La legislazione sulla proprietéaellettuale
comprende norme sui brevetti, sui modelli di @jlitsui segreti
industriali, sui marchi, sulle indicazioni geogcife, sui disegni
industriali, sulle topografie di circuiti integratsulle banche dati non
originali, sulle nuove varieta vegetali e sul daitd'autore e i diritti
connessi. Per una breve rassegna dei principalditigiritti di proprieta
intellettuale, si veda l'allegato I.



| beni di proprieta intellettuale possono essenattsiti commercialmente
dal suo proprietario o da terzi, con l'autorizzawali chi li possiede.

Un modo per gli altri di sfruttare la proprietaghéttuale e attraverso i
contratti di licenzasulla proprieta intellettuale da parte del proarie.
La parola "licenza" significa semplicemente autzaiione concessa dal
titolare del diritto di proprieta intellettuale ach altro di utilizzarlo entro
certi termini ed a certe condizioni, per uno scdggm definito, in un
territorio stabilito e per un periodo di tempo corgato. Le licenze della
proprieta intellettuale sono spesso divise in n@&ndi categorie, vale a
dire le licenze tecnologiche, le licenze editorialiper [I'esercizio
dell’attivita di intrattenimento e le licenze di nohio e di merchandising.
Le suddette categorie, tuttavia, non costituiscoompartimenti stagni.
Questo manuale non si occupa di aspetti specidiibe dicenze editoriali
e per I'esercizio dell’attivita di intrattenimentoé di licenze di marchio e
di merchandising. La sua attenzione sara focabzsatla negoziazione
di licenze tecnologiche, che riguardano principaltee brevetti e segreti
commerciali. La licenza di software, che puo0 inuaicpaesi essere
protetta da brevetti e potrebbe, pertanto, rieatrarella licenza
tecnologica, € al di fuori del campo di applicaaatel presente manuale.

Come fanno le imprese a diventare e rimanere compgve?

Solo le imprese che continuano a fornire prodogeevizi migliori ad un
prezzo inferiore saranno competitive, redditizie m@anterranno un
vantaggio in un'economia di mercato che €& ormabajinzato, in
continua e rapida evoluzione ed esigente. Un ptoduigliore potrebbe

! La concessione di licenze di proprieta intelleguadt il trasferimento di tecnologia
sono fattori importanti per alleanze strategictes, Ip joint venture e per i c.d. contratti
chiavi in mano. Le licenze tecnologiche, che, cosnera indicato, sono un tipo di
licenza di proprieta intellettuale, rientrano nencetto ampio di trasferimento di
tecnologia. Il trasferimento di tecnologia consistd trasferire la tecnologia esistente
per l'applicazione, ad un nuovo utente, nella atessa di applicazione o in un'area
completamente nuova allo stesso o0 ad un nuovoeutéirtrasferimento di tecnologia
pud essere fatto da un'attivita semplice come ejnamento e comune come
l'assunzione di lavoratori qualificati, o di stipté contratti, incluse le licenze di
tecnologia.

10



essere un nuovo prodotto o un prodotto di qualifgegore. Un prodotto
di qualita superiore potrebbe nascere, per esengd@oun processo
produttivo migliorato che aumenta l'efficacia dest:, riducendo i tempi
di produzione e/o utilizzando meno risorse. Tateptto potrebbe essere
superiore in virtu delle sue nuove funzionalitd|edmaggiori qualita, del
basso costo o una di una combinazione di queshezig.

Come fanno le imprese a soddisfare questa domandardzi nuovi o

migliorati e a fornire un prezzo competitivo? | miottradizionali della

crescita economica: terra, lavoro e capitale, namo spiu sufficienti a
fornire il necessario vantaggio competitivo che léa differenza tra
aziende che sono altrimenti molto simili tra lot@ risposta sta nella
tecnologia di nuovi o migliorati. La risposta sota nella tecnologia
nuova o migliorata.

La tecnologia ha un significato diverso per ognispea. Il dizionario
Merriam-Webster definisce la tecnologia come "llm@zione pratica
delle conoscenze, la capacita acquisita con leggibne pratica della
conoscenza o il modo di svolgere un particolare mtamutilizzando
processi tecnici, metodi, o conoscenze". L'Encietb@ Britannica la
definisce come "l'applicazione della ricerca sdfeya agli scopi pratici
della vita umana, la anche detta, manipolazione lpermodifica
dell'ambiente umano. La tecnologia prevede |'impielg materiali, di
strumenti, di tecniche, e di fonti di energia pardere la vita piu facile o
piu piacevole e il lavoro piu produttivo.

Considerando che la scienza si occupa di come ealehé le cose
accadono, la tecnologia si focalizza sul far aceade cose ". Una
definizione popolare della tecnologia € che "lantdagia € l'uso pratico
delle informazioni scientifiche”. Percio, in senkdo, la tecnologia si
riferisce al prodotto finale derivante dalla ricerscientifica e dello
sviluppo, sotto forma di invenzioni e di know-howecsono utilizzati
come strumenti o processi per la creazione di gtodoovi o migliorati
e servizi che meglio soddisfino le esigenze delcater C'é spesso la
tendenza ad equiparare un brevetto ad una tecaoloQuesto,
oggigiorno, € raro. Sempre piu spesso, infatti, sev@e di brevetti sono
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utilizzati per un’unica tecnologia ed una seridgetinologie per un unico
prodotto, per esempio, una telecamera o un’autdmobi

Tale tecnologia pud essere acquisita attraversicdsca e lo sviluppo
intrapreso dall'impresa stessa, in collaborazior@ @ltri, o con
I'acquisizione di tecnologie sviluppate da altheossono essere offerti
sul mercatd. Spesso, & pitl opportuno utilizzare la tecnologtauia
invece di investire tempo e risorse per trovargolazione piu opportuna
per se stessi; questo  sarebbe il caso, ad eseswita tecnologia
necessaria hon puo essere sviluppata internamiéatemda per ragioni
di costi, tempi, risorse umane e risorse complearerppuo essere utile
per il business utilizzare o adattare una soluzteceologica che e gia
stata trovata da altri ed e disponibile sul merc&tovolte, puo essere
necessario ottenere le licenze tecnologiche chaofgparte di una
legislazione nazionale o internazionale, definita drganismi di
legislazione. La licenza pu0 essere necessariaarsiiuazione in cui un
prodotto nuovo o migliorato inavvertitamente violdiritti di proprieta
intellettuale di proprieta di un‘altra impresa.

Inoltre, una impresa che ha messo a punto un nwowm migliore

prodotto o un processo fara bene a sapere chebpetre esserci altri
soggetti interessati a quella soluzione e che iepbe fare un ottimo
affare, trasferendo ad altri la conoscenza acquikifatti, alcune imprese
hanno abbandonatola la produzione di prodotti aoimaedosi sulla
concessione di licenze di proprieta intellettualeforma di brevetti e
know-how o sono state fondate con il solo obiettiv@reare licenze di
proprieta intellettuale senza produrre qualunquel@ito. In altre parole,
la tecnologia diventa il prodotto. Oggi, anche e grandi imprese non
producono piu internamente all’azienda e dipendimonti esterne, non
solo per i componenti chiave e servizi ma anchelgézcnologie. Altre
imprese sviluppano solo la tecnologia e si servdinaltre aziende, nel

% Molti paesi hanno una legislazione che limita ladia o la licenza di alcune
tecnologie ritenute sensibili per la sicurezza oiazie. E' quindi importante verificare
se la particolare tecnologia oggetto di licenzatree nell'ambito di applicazione di tali
leggi. Vedi capitolo 26.
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loro paese o all'estero, per la fabbricazione dedgiti, stipulando un
contratto di licenza per questo scopo.

Dato il carattere intangibile della tecnologiasuio utilizzo da parte di un
soggetto non fa venir meno la possibilita di esseitezzato da un altro
soggetto. In altre parole, pud essere utilizzatatesonporaneamente da
molti utenti, per gli stessi o per diverse scoginza incidere in alcun
modo sulla sua qualita o sulla sua funzionalitatdPéo, il proprietario
della tecnologia potrebbe potenzialmente conceitelieenza la propria
tecnologia per tutti i licenziatari che egli desalemassimizzando il
potenziale di guadagno della sua tecnologia vingodéalo dai termini
degli accordi che conclude con i potenziali liceweii. In un certo senso,
una tecnologia potrebbe diventare la base per ttaserie di prodotti e
servizi correlati o indipendenti effettuati da uoapiu imprese in un
numero potenzialmente elevato di sedi dislocatenmo molti paesi.

I Grupo Adami Hermanos, € una PMI della provincia di Cordoba,
Argentina, con 18 impiegati dedita ad offrire soum per
I'ottimizzazione dei processi produttivi industridno dei suoi clienti &
Renault, per il quale sviluppa un progetto di awrione di una fase
della catena di assemblaggio dell'automobile Medéné. 'impresa ha
siglato un accordo di licenza di tecnologia corzitada spagnola ASTI,
(Automatismo e Sistemi di Trasporto Interno), papplicazione in
Argentina di un dispositivo mobile automatizzatdG¥) che permettera
di assistere ai bisogni dell'automotrice: trasperi pannelli di comando
dell'automobile dalla linea di produzione alla Bndi assemblaggio ed
avra la possibilita di estendere il dispositivoadtde catene produttive.

La licenza ¢ la strategia giusta?
Prima di intraprendere sia il "licensing-in" tecogico, con il quale si

acquisiscono i diritti della tecnologia sviluppaia altri, sia il "licensing
out " con il quale si concede il diritto di utiliaz’ la tecnologia su cui si

®| diritti conferiti dalla licenza sono ampi e poasadncludere il diritto di fare, di
produrre, di utilizzare o di vendere, di importardi esportare (brevetto), il diritto di
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hanno dei diritti di proprieta tecnologia, attres@un accordo di licenza,
e importante analizzare, preliminarmente, la qoastiper accertare se la
licenza € la strategia giusta da adottare. Puo dssere che per un
proprietario di proprieta intellettuale, la stragegnigliore sia quella di
produrre e commercializzare il prodotto.

In caso contrario, invece, le altre opzioni prevemlali avviare una
vendita diretta dei diritti di proprieta intellettie su una determinata
tecnologia. La vendita di diritti di proprieta itledtuale che avviene
mediante la cessione potrebbe non essere pratichéyespesso, il solo
acquisto della proprieta intellettuale non ha famiteattiva senza capitale
umano, un prodotto, un mercato sviluppato e/o usiness stabile o
ricavo/rendita/profitto o un flusso di entrate. fEwia, la vendita o la
cessione possono essere, in alcuni casi, un‘opzione

Vendita versus Licenza

Attraverso la vendita o l'acquisto dei diritti drgprieta intellettuale
relativa alla tecnologia (dove il negozio giuridieachiamato "cessione"),
i diritti di proprieta di tale tecnologia passaral denditore al compratore
e si tratta di un'attivita compiuta in una solataolLa tecnologia é
comprata o venduta ad un prezzo concordato. Rimaoraolo alcuni
pochi obblighi nel rapporto tra il venditore (cet®ne l'acquirente
(cessionario). Spesso, tali operazioni prevedonopagamento in un
singola operazione, ma potrebbe anche esserci ongensazione
finanziaria, totale o parziale, successiva e ci0 dipendere da molti
fattori e contingenze (come ad esempio il succesdle vendite). Il
titolare di una tecnologia, che non ha alcuna éspea nellimmettere un
prodotto sul mercato e che non € interessato ateessinvolto, giorno
per giorno, in questioni come l'implementazione della tecnologia della
sua impresa, potrebbe prendere in considerazioméacéoluzione ideale
sarebbe quella di trovare un acquirente per la tegaologia e per
concludere la transazione in un singola operazione.

riprodurre, di visualizzare e di distribuire (cojgyrt) e il diritto di utilizzare un marchio
in connessione con la distribuzione.
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Al contrario, un accordo di licenza trasferiscedititto di sfruttare la
proprieta intellettuale, relativa alla tecnologidal licenziante al
licenziatario, utilizzando e vendendo prodotti dneludono le dette
tecnologie, in maniera specifica, per un deternoiegriodo di tempo ed
in una regione specifica. In altre parole, il lizemte continua ad avere i
diritti di proprieta sulla quella tecnologia e halcs concesso un diritto,
definito, di uso di tale tecnologfall licenziante che ha interesse ad
operare, esclusivamente, su un solo mercato geogrédd esempio,
Nord America) o su un particolare campo di utilizea esempio, il
mercato dei motori a due tempi), puo concedere ligenza, ad un
soggetto, che ha una maggiore capacita o intergssétyi mercati o in
campi di utilizzazione differenti. In questo modmntrariamente a non
ottenere profitti da tali mercati non sfruttatilidenziante potra ricavare
un reddito supplementare concedendo in licenza ua proprieta
intellettuale.

Inoltre, stipulando un contratto di licenza si cugarapporto che di solito
dura per un lungo periodo di tempo. Esso presupporeinterazione
continua dove licenziatario e licenziante lavorgmer realizzare un
obiettivo comune, che é quello di utilizzare eftiemente la tecnologia
per un reciproco vantaggio. Supponendo che sia na@hgzione di
successo e quindi redditizia, si verificherebbe wwnpensazione
finanziaria sia per il licenziatario, sia per itdnziante, generalmente e
principalmente, sotto forma di un flusso di entredatinuo sulla base del
successo dei prodotti immessi sul mercato.

Il contratto di licenza, pertanto, comporta consege giuridiche e

pratiche molto diverse da quelle derivanti dalladita o dalla cessione.
Inoltre, serve anche a fini commerciali molto dsieSe questi non sono
abbastanza vantaggiosi per entrambe le partiniratio di licenza non e
la strategia giusta da adottare.

* Nel campo delle biotecnologie in cui il trasferin@mli una tecnologia da sola non
puo essere sufficiente per sfruttare I'invenzidindiritto di usare (ma non la proprieta)
alcuni beni materiali, di solito materiale biologjcpossono anche essere trasferite
mediante un comodato ibrido e un accordo di licateddrevetto.
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Vantaggi della Licenza
PER IL LICENZIANTE

Un’'impresa che non € in grado o non ha alcun ieseread iniziare

un’attivita di fabbricazione di prodotti, potrebbptare di concedere una
licenzaad uno o piu partner che hanno, per esemp# capacita

di produzione superiore, un maggior numero di puetidite, gestione e
comprensione dei mercati locali ed altre competéeaeiche.

Inoltre, la concessione della licenza potrebbe asdutla societa nella
commercializzare della propria tecnologia o ad edpee le proprie
attivita in nuovi mercati, piu facilmente ed in noopiu efficiente rispetto
a se avesse operato singolarmente.

La concessione della licenza puo essere utilizzaer migliorare
'accesso a nuovi mercati, altrimenti inaccessibillicenziatario pud
accettare di fare tutte le modifiche/adattamerdgceassarie per entrare in
un mercato straniero, come la traduzione di etiehetdi manuali di
istruzioni, la modifica dei prodotti al fine di clmmmarli alle leggi e ai
regolamenti locali e 'adattamento ai metodi conmeradr. Generalmente,
il licenziatario si assume la piena responsabil@ala produzione locale,
I'ubicazione, la logistica e la distribuzione.

Inoltre, un accordo di licenza pud essere un mgeaotrasformare un
contraffattore 0 un concorrente in un alleato o un partner
prevenendo o risolvendo le controversie sulla pet@rintellettuale cosa
che, altrimenti, potrebbe essere costosa e/diedere tempi
lunghi, e dall’esito incerto.

La concessione di una licenza puo offrire al coroésl un certo livello

di controllo sulle innovazioni e gli sviluppi delléecnologie dove
I'interoperativita &€ importante.
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PER IL LICENZIATARIO

C'é spesso una fretta di introdurre nuovi prodattimercato. Un accordo
di licenza che consente l'accesso alle tecnolaggenti gia disponibili,

possono consentira all'impresa di entrare nel merpal velocemente
con tecnologie innovative.

Una societa che non ha le risorse per condurrepuopria ricerca e
sviluppo possono, con contratti di licenza, avereeaso a tecnologie
avanzate necessarie per sviluppare prodotti nuoguaitativamente
migliori.

Ci sono opportunita di licenza in entrata che, glwaaccoppiate con
I'attuale portafoglio tecnologico di una societagspono creare nuovi
prodotti, servizi e opportunita di mercato.

L’aziendaLa Mundial, di Villa Ballester, provincia di Buenos Aires,
fabbrica bilancini e stampe meccaniche eccentriede a frizione.
L'impresa ha siglato un accordo per offrire assietecnica all'impresa
Fagor Arrasate (Bilbao), una delle piu importantEwdopa nella
fabbricazione di grandi stampe. Esiste anche trsutiElette imprese un
accordo di produzione in collaborazione di stampke aéimentatori
meccanici ed idraulici, dove le linee di produzi@o®o simili.

Col-Fran SRL, & una PMI della provincia di Cordoba di origine
familiare, e I'attivita principale € la fabbricanie di strutture metalliche
destinate all'immagazzinamento di semi e derivatSpagna ha creato
un progetto con I'azienda Industria MetalUrgicasueva S.A. (Imesa),
per lo sviluppo di una pulitrice di cereali destanalle piante da silo e col
Centro Tecnologico Cartif ha in fase di formulazoaon progetto di
collaborazione internazionale per lo sviluppo dingtallazione integrale
di energie rinnovabili che verra impiegata nel reaithento dei semi di
una pianta da raccolto. Contemporaneamente, quedi@anza
promuovera la creazione ed applicazione di unargitspeciale per silos
fertilizzanti e lo sviluppo di macchinari destinatll'elaborazione di
prodotti bilanciati per animali.
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Svantaggi della licenza
PER IL LICENZIANTE

L’investimento del licenziante puo, a volte, gemerprofitti migliori di
guelli che si possono ottenere con un contrattceinza.

Un licenziatario puo diventare  un concorrente  welnziante. |l
licenziatario puo, se gli € concesso il diritto aperare in uno stesso
territorio, “cannibalizzare” le vendite del liceante, causando a
quest'ultimo I'ottenimento di royalties inferiori quelle che perde a
causa delle mancate vendite per il suo nuovo coewcta. Il licenziatario
pud avere un accesso piu efficace e piu velocdidmiziante, perché
potrebbe avere dei costi di sviluppo minori o0 pol@ essere piu
efficiente.

Un accordo di licenza, potrebbe essere piu svaitsggquando la
tecnologia non €& ben definita o non & completa.qlresti casi il
licenziante potrebbe essere destinato a continlearsua attivita di
sviluppo congrandi spese per soddisfare il licenziatario.

Il licenziante puo diventare totalmente dipendedédle competenze,
dalle capacita e dalle risorse del licenziatariogemerare profitti.

PER IL LICENZIATARIO

Il licenziatario puo aver fatto un impegno finammaper una tecnologia
che non & "pronta" per lo sfruttamento commeecialche necessita di
modifiche per soddisfare le esigenze commercialiicenziatario.

Una licenza di tecnologia pud aggiungere una vocepésa ad un
prodotto che non é supportato dal mercato per praglotto. Va bene
aggiungere nuova tecnologia, ma solo se ha un cdstoil mercato
sopportera in termini di prezzo che puo essereaari Piu tecnologie
aggiunte ad un prodotto possono portare al risutfiaun prodotto ricco
di tecnologia che é troppo costoso da portare sutato.

18



Le societa che dipendono da una tecnologia in z@grossono diventare
troppo tecnologicamente dipendenti, il che potreibffiee diventare una
barriera per la loro futura espansione o per la apacita di adattare,
modificare o migliorare i loro prodotti per diversiercati.
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2. PREPARARSI| A CONCEDERE LICENZE

Non c’¢ un'alternativa ad una preparazione apprapa. Essere
impreparati potrebbe essere fatale in vista di uregoziazione di una
licenza tecnologica. La negoziazione in sé e lagpudell'iceberg; essere
informati sul mercato, sulla tecnologia, sul potafe licenziatario e
licenziante e le rispettive particolari situaziodi business, nonché sui
propri obiettivi di business e indispensabile pearantire una
negoziazione di successo.

La valutazione dello stato dell’arte

La valutazione dello stato dell'arte € una faseessaria prima di
imbarcarsi in qualunque tipo di transazione ecocamied e
particolarmente importante quando si consideranttaee in un relazione
d’affari a lungo termine come un accordo di licenxaendo identificato
gli obiettivi strategici di breve e lungo periodal enodo di entrare in un
accordo di licenza, sia che sia per ottenere wasmza di tecnologia che
per concederla, € essenziale partecipare ad @sedcizalutazione dello
stato dell’arte. Un tale esercizio € i processaadicolta di quante piu
informazioni possibili sul potenziale licenziante lioenziatario, sulla
tecnologia e le altre tecnologie simili disponilriel mercato o che sono
in fase di sviluppo, sul mercato, sul’ambiente iexglitoriale e legale
(locale o internazionale, quale sia il caso) e sjaal altra informazione
che permetterebbe al potenziale licenziante o Zieg¢ario di essere
meglio informato. L’'esercizio deve essere svoltasmmodo legittimo,
ricordandosi i limiti temporali e finanziari, ed ezgiendolo nei limiti
della legge.

E’ difficile fissare priorita o identificare unamu informazioni come le
pit importanti in un esercizio di due diligenceagebbe fuorviante farlo.
Quali informazioni sono importanti dipende da ueaies di fattori che
variano da situazione a situazione. Comungque, pesere utile
evidenziare che in un esercizio di valutazione sepesso cercate
informazioni riguardo ai seguenti aspetti: la @rih della tecnologia, e
proprietaria e tutte le procedure appropriate setaie seguite per
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assicurare la sua protezione nei mercati pertinentsono terze parti
rivendicanti diritti sulle risorse di proprieta éliettuale, servira a ridurre
I costi, a migliorare le prestazioni o a dare goelaltre vantaggio
identificabile, c’é bisogno di acquisire nuovi ¢iri di proprieta
intellettuale per implementare totalmente la teogia in questione, qual
e nei fatti il suo valore economico e strategicoche misura si adatta
agli obiettivi commerciali dell'alleanza?

Per ottenere informazioni su tutte queste aree @sgere utilmente
consultata una serie di fonti. Queste comprenderémeeguenti:
1. Informazioni disponibili pubblicamente su compaggietate in
borsa.
2. Servizi online e banche dati in abbonamento pendtcato o i
prodotti corrispondenti.
Pubblicazioni sul commercio.
Mostre, fiere ed esposizioni sul commercio e laddmgia.
Uffici di licenze di tecnologia delle universita istituzioni di
ricerca e sviluppo finanziate con soldi pubblici.
Ministeri, dipartimenti ed agenzie corrispondenti.
Riviste professionali e commerciali, giornali e pl&azioni
riguardanti i prodotti e i mercati in questione.
8. Associazioni professionali e commerciali.
9. Scambi di tecnologia.
10. Centri per I'innovazione.
11. Servizi di informazione brevettuale.

ok ow

No

In base al particolare campo di interesse e atlmsianze, una societa
consultera una o piu delle fonti di informazioni gapra. Di quelle fonti
di informazione, i documenti di brevetto come fomlieinformazioni
commerciali, legali e tecnologiche sono, per unaesdi motivi, una
fonte di intelligenza competitiva per le imprese tt@atilizzata,
specialmente le piccole e medie imprese. Questmerglmente vero per
la maggior parte delle piccole e medie impresenmaido e anche di piu
nei paesi in via di sviluppo e in quello meno sppati. Quindi, in questo
capitolo, il focus sara sullo spiegare le ragiosi psare questa fonte di
grande valore di intelligenza competitiva che edstentando sempre piu
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accessibile e facile da usare tramite i serviznifodagli uffici brevetti
nazionali e dai fornitori di servizi informativi camerciali e tecnologici a
valore aggiunto del settore privato.

Informazioni brevettuali

Un accordo di licenza di tecnologia e spesso pdirtena transazione
commerciale piu ampia, che puo includere accordirsmoltitudine di
altre questione che sono in genere collegate achmapossono essere
separate da, I'accordo per dare in licenza la fegmn La tecnologia che
si cerca di licenziare puo essere protetta da upio drevetti, soggetta a
diritto d’autore e/o puo essere stata mantenutaecesgreto industriale.
Ci possono essere altri diritti di proprieta indeliale circostanti la
tecnologia, come i marchi proteggenti la marcarmihe della societa, il
diritto d’autore che protegge la documentazioreegreti industriali che
proteggono un’intera schiera di informazioni coefidiali comprendenti
il know-how e cosi via (vedere Annesso | per unaverrevisione di
questi diritti). Inoltre, ci puod essere una varididaltre preoccupazioni
corrispondenti alla particolare relazione d’affahie viene formalizzata
tra le parti. Tutti questi aspetti possono meritdirgersi accordi o forse
costituire diverse parti di un singolo accordo.

Le tecnologie innovative, comunque, sono spesstefpeoda brevetti,
dato lintrinseco rischio e la difficolta tecnicaeln proteggere le
tecnologie come segreti industriali e i vantagge girossono derivare
dalla brevettazione. Nellindividuare tali tecnoleg identificare

potenziali licenziatari e licenzianti e prepargvsr una negoziazione di
licenze di tecnologia, consultare e ricercare lecha dati di domande di
brevetto e brevetti concessi, conosciute come finézioni brevettuali”,

e utile.

Cos’e l'informazione brevettuale?

Dato che il sistema dei brevetti richiede che hiedenti il brevetto
rivelino al pubblico le loro invenzioni, tutte lenienzioni per cui é
richiesta la protezione brevettuale sono documentztalogate e rese
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liberamente disponibili per la consultazione put#lil8 mesi dopo il
deposito della domanda di brevetto e/o immediatéenetopo la
concessione del brevetto.

Le leggi brevettuali nazionali o regionali richieaioche la rivelazione sia
fatta in un modo sufficientemente chiaro e compleée far si che
'invenzione possa essere attuata da una persotetaddi capacita
tecniche nel settore tecnologico coinvolto. Quindi, documenti

brevettuali fornisconanformazioni piu dettagliatesu una tecnologia
rispetto ad altre pubblicazioni. Sono anche unaefati informazioni

unica, dato che molte delle informazioni tecnichentenute nei

documenti di brevetto non sara mai resa pubbliamite nessun altro
mezzo di pubblicazione.

Consistente in circa 42 milioni di documenti pubdti dagli uffici
brevetti di tutto il mondo e crescendo di circa milione ogni anno,
I'informazione brevettuale e il piu grande deposdb informazioni
tecniche del mondo.

In un gran numero di paesi, le domande di brevettwo pubblicate 18
mesi dopo il deposito della domanda di brevettoigpondente. Questo e
spesso il tempo piu breve in cui l'informazione Jattuale diventa
disponibile al pubblico, e, anche dopo, le domaddbérevetto appena
pubblicate sono spessoftate di informazione tecnica piu aggiornata
una nuova area tecnologica.

L’informazione brevettuale raggruppa ogni sferaatlivita tecnica e
scientifica, dalla piu semplice alla piu complegtsana di soluzione ai
problemi tecnici. Tutti i documenti di brevettoatengono ad un unico
formato di dati bibliografici. Piu di 50 campi drgg ognuno
rappresentante un’informazione tecnica di valore o]
strategica/commerciale, sono disponibili per ogrocumento. In
aggiunta, i brevetti, nella maggior parte dei passino classificati
usando la Classificazione Internazionale dei Bte&#®C), che e un
sistema di classificazione internazionalmente éatetche si espande in
circa 70.000 sotto-divisioni (vedere
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www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.hjmQuesto rende relativamente
facile recuperare documenti brevettuali relativitath specifico settore
tecnologico.

Utilizzo di informazioni sui brevetti

Informazioni sull'attivita tecnologica

Come indicato in precedenza, ci sono molti modi pér localizzare la
tecnologia ed identificare i partner commercialittvia, per una ricerca
davvero completa delle tecnologie che sono stasweltate non c'e
niente di migliore delle informazioni disponibiliuis documenti di

brevetto.

Come le banche dati dei brevetti sono costituitelgpenaggior parte da
domande di brevetto provenienti da ogni parte debdnao, le
informazioni su tutte le tecnologie possibili peguale la protezione e
stata richiesta possono essere trovate con &difirendo la strada ad
una vasta risorsa di tecnologie potenzialmentd otiki come molti
potenziali fornitori e utilizzatori di tecnologie.

Si possono, pertanto, individuare alcune posssiolluzioni tecnologiche
alternative per uno specifico problema tecnicottnazione di un nuovo
processo e/o per lo sviluppo di un nuovo prodoftpaiché potrebbero
esserci molteplici soluzioni possibili di un notooplema tecniche, ci
possono essere molteplici soluzioni tecnologiclee dni scegliere. E'
importante anche tenere a mente che, a volte, llzisae tecnica al
problema in esame pud essere trovata in un camfia thcnica
totalmente diverso. Dal punto di vista negozialanéhe una buona idea
avere una comprensione non solo delle tecnologeifsghe, ma anche
di tutte quelle pertinenti.

Poiché i documenti dei brevetti forniscono informoaz sui titolari della
tecnologia, un’aspirante licenziante potra averenfermazioni base su
coloro che sono coinvolti in un determinato settteenologico, sui
principali attori e sui loro attuali livelli di a#ita tecnologica. | titolari
che desiderano concedere in licenza la loro tegmeoldroveranno
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informazioni sulle attivita tecnologiche degli alothe saranno utili per
capire quale é la posizione della sua tecnolodiangucato in relazione a
quella degli altri, e chi potrebbe essere intetesadale tecnologia.

E 'importante precisare che, con farebbe un quakingolare di una
proprieta, semplicemente perché una parte detientitdlarita di una
proprieta intellettuale, non significa che voglia tipglare,
necessariamente, un contratto di licenza, né ehdisposto a concedere
una licenza dei diritti di proprieta intellettuad un prezzo conveniente.

La tecnologia e protetta?

Dopo aver individuato la tecnologia che si vuolaazere in licenza, la
domanda cruciale preliminare da farsi €, se ladiegma sia protetta o
meno da uno o piu tipi di diritti di proprieta ifiedtuale.

Se la tecnologia non € protetta, il problema deflacessione di licenze
di diritti di proprieta intellettuale non si ponélna tecnologia e di
dominio pubblico quando non vi e alcun obbligo glioo di chiedere il

consenso a qualcuno per poterlo utilizzare. Pertantesto e di cruciale
importanza per evitare di iniziare una negoziazien@er evitare di

pagare una qualsiasi tecnologia che é di dominidoiico.

Se la tecnologia é protetta da un brevetto, e itapte verificare se
questo sia ancora valido nel paese o nella regionguestione. Ad
esempio, il brevetto potrebbe non essere piu imreiga causa della
scadenza del suo termine (il termine massimo pitesgildi 20 anni dalla
data di deposito della prima domanda di brevetp®; il mancato
pagamento delle tasse di mantenimento, o perclrélji@ essere stato
invalidato in un procedimento giurisdizionale. Are@iu importante, dal
momento che i diritti di proprieta intellettualensoterritoriali, € che la
loro validita é limitata alla giurisdizione nazidea regionale per i quali
sono stati concessi. E' possibile che un brevatiohe se concesso in un
paese 0 in una regione, non ha validita nel paesella regione di
interesse per un potenziale licenziatario. Cioéyn@vetto non puo essere
richiesto nel paese in cui l'invenzione é gia &itat o nel paese o nei
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paesi che sono possibili mercati di esportaziorreilggrodotto protetto
da un brevetto.

In questo contesto, vale la pena notare che sota cinque milioni di

brevetti sono in vigore dei complessivi 42 miliodi documenti di

brevetto. Le statistiche mostrano anche che, inam@eér una invenzione
e presentata una domanda di brevetto in solo quathesi, il che

significa che c'eé una buona possibilita che unéiquare invenzione che
e protetta da un brevetto in un paese non puoegsetetta in tutti o

molti dei paesi di interesse per un potenzialenkicatario.

Oltre la possibilita di un’azione di contraffazioreo una procedura di
dichiarazione di nullita, la qualita di un brevetteve essere valutata. E'
possibile che l'uso specifico di una tecnologiavétta dipenda da altre
tecnologie brevettate. Cio significa che sarannoessarie una o piu
licenze per l'utilizzo di tali tecnologie. Valutateitte queste questioni
richiede, di norma, un parere esperto di un profagda qualificato in
proprieta intellettuale.

Cosi, le informazioni contenute nei documenti divietto permettono di
identificare le potenziali tecnologie, di individeapossibile licenzianti e
licenziatari, di avere una panoramica di una seliequestioni di

importanza decisiva per una strategia di businepgreprospettive di
negoziazione, compresi i punti di forza e di deboéedi una particolare
tecnologia oltre soluzioni alternative e tendenegentuali, in uno
specifico settore tecnico, ecc.

Caso studio: il progetto Ruvaris

Questo Case Study riguarda le strategie di prateziodustriale adottate
nel quadro dello sviluppo di una tecnologia di @tazione del piombo
dalla superficie di ottone di rubinetti e valvolerpl rispetto di normative
che limitano la contaminazione dell’acqua potabda piombo.

Questa tecnologia, chiamaRUVECO®, e stata sviluppata da una
societa italiana, IRUVARIS S.r.l., creata per questo scopo nel quadro

di uno sviluppo atipico di innovazione in distrettidustriali.
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Il Progetto RUVARIS si sviluppa nei distretti dellabinetteria e
valvolame del Cusio e di Brescia in un arco di tent il 1996 e |l
2000:

Marzo 1996incontro Tecnoparco del Lago Maggiore/Imprenditor
Aprile-Dicembre 1996 incontri con le aziende dei distretti per la
definizione del problema

Gennaio-Giugno 1997definizione della proposta di Studio Multicliente
e promozione adesioni

Luglio 1997 partenza studio con 10 adesioni

Settembre 199lteriori 13 adesioni

Dicembre 1997presentazione risultati dello studio

Gennaio-Giugno 1998 definizione delle modalita di collaborazione
successive

Giugno 1998fondazione della Societa RUVARIS S.r.l.

Settembre 1999nessa in servizio del primo impianto RUVECO®
Marzo 2000 deposito domanda di brevetto USA.

Al momento della fondazione di RUVARIS esistevanoe dvarianti
principali della tecnologia: la prima, brevettat@uardava l'uso di una
serie di acidi minerali rivendicando anche la seqadi

operazioni usata mentre la seconda, non brevetigtaardava un acido
non ben definito.

In ambedue i casi le condizioni di cessione dedlantlogia erano
insoddisfacenti: nel primo caso per le condiziaaitigolarmente onerose
e nel secondo per la disponibilita della tecnoldgistata ai rubinetti
escludendo il valvolame.

Considerando lo stato dell’arte le ricerche di RURI& si sono orientate
verso l'uso di un acido depiombante di natura oganlifferente dal
brevetto esistente in grado di eliminare il pionnbo

maniera piu lenta ma piu selettiva (minore dissolue del rame e zinco
dell’ottone rispetto al piombo).

| buoni risultati ottenuti e 'importanza di avara brevetto per assicurare
una buona immagine per la cessione di licenze hajuindi fatto
prendere la decisione di depositare una domandarevetto per
assicurare una proprieta industriale alla tecnalggiluppata.
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Il contenuto dei documenti di brevetto

Nel linguaggio giuridico, un documento di brevetiene chiamato di
solito brevetto d’invenzione. E’ diviso in una semli sezioni. Nella
maggior parte dei paesi, € stato adottato un appramiforme per il
layout ed il contenuto delle sezioni di un brevetiavenzione. La prima
pagina di un documento di brevetto mostra generaienle informazioni
bibliografiche. | dati bibliografici forniscono iofmazioni relative alla
domanda di brevetto, vale a dire, chi ha presetdéatiomanda, quando e
dove e stata depositata, ed i campi tecnici a'icwienzione si riferisce.
La prima pagina di solito include anche un titolm abstract ed un
disegno rappresentativo. Le informazioni bibliograé sono un mezzo
essenziale per identificare, localizzare e recupeliadocumenti di
brevetto. Se i nomi degli inventori e/o dei titoldell'invenzione sono
noti, possono essere trovate tutte le domande @iebio depositate
precedentemente con il loro nome. Se il settongidecin termini di IPC
e noto, tutti i documenti in quel campo tecnicoguos essere recuperati.
La data di deposito della domanda € il riferimgmeo il periodo di tempo
da quando il brevetto e in vigore. Un abstract aguagnato dai disegni
rappresentativi, dove possibile, fornisce una bentesi della tecnologia
dell'invenzione e permette di risparmiare tempo ceotrandosi sui
documenti di brevetto piu rilevanti. Come indicatgorecedenza, poiché
I dati bibliografici forniscono i nomi e gli indizzi degli inventori e dei
titolari dell'invenzione, sono un mezzo essenzipér identificare i
principali attori in un specifico settore tecniab @na fonte importante di
informazioni per ottenere informazioni sui coritati potenziali
licenzianti e licenziatari.

Le rivendicazioni determinano la brevettabilita efigiscono I'ambito
della tutela richiesta dalla ricorrente e concedtaverso il brevetto. Da
un lato, nel definire I'ambito di tutela, & naterahe il richiedente vorra
definirlo nel modo pit ampio possibile. D'altra feat'ufficio competente
in proprieta industriale, che si occupa dellesadetla domanda di
brevetto, ha l'interesse che il brevetto non vadatelare tutto cio che e
gia noto o cio che non e stato descritto in detiadglla ricorrente nella
descrizione dell'invenzione. Gli sforzi congiuntieldrichiedente e
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dell’'ufficio il risultato ufficio permettono di clarire 'ambito di tutela,
come sancito nelle rivendicazioni, che sono esaitden cio che
I'inventore/richiedente ha voluto chiedere nelleeridicazioni. A causa
della natura tecnico-giuridica e astratta del leqggio con cui sono
scritte le rivendicazioni, talvolta e difficile pehi non e specializzato in
tale settore di ottenere un quadro chiaro e condedtinvenzione con
una semplice lettura. Nella maggior parte delleagiioni, sara necessaria
l'assistenza di un legale esperto.

Spesso, le domande di brevetto sono pubblicatenmesad un rapporto di
ricerca 0 un elenco di riferimenti allo stato delécnica che e stata
riscontrata durante la ricerca di anteriorita. dpporto di ricerca puo
essere inserito nel documento di brevetto o pwerespubblicato

separatamente.

La descrizione scritta € la parte che € necessaggere per capire la
specifica invenzione o la tecnologia e a voltaltess@ssere abbastanza
lunga € accompagnata, se necessario, da disegaiektglenzia i dettagli
tecnici dell'invenzione in questione, di normagthata gli esempi pratici
di come effettuarla. Secondo la maggior parte deldgi sui brevetti,
dovrebbe essere chiara e completa in modo da pemmet chiunque
“competente in materia” di metterla in praticalaliorarci o di effettuare
I'invenzione. Nella maggior parte dei paesi, lacde®ne dell'invenzione
e strutturata in quattro sezioni: il contesto awieénzione, la sintesi di
una invenzione, una breve descrizione dei disetpnid possibile) ed una
dettagliata (in forma scritta) descrizione dellénzione.

La descrizione dell’invenzione costituisce la panoduttiva del testo
del documento del brevetto. Indica il settore témgico a cui

I'invenzione si riferisce. Lo stato dell’arte, cidé soluzioni attualmente
conosciute per il problema tecnico a cui l'invengiai riferisce, € dato in
forma sintetica, indicando i difetti o le carenzella prior art in

questione. Nella sintesi dell’invenzione sono déscle linee generali e
come si rappresenta, cioe, spiega la funzione delgimenti che
costituiscono l'invenzione, senza entrare nei dkti@della descrizione
degli elementi stessi. La descrizione dettagliagdinvenzione € una
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spiegazione dettagliata dell'invenzione, con nifemti, in tutto o in

parte, ai disegni (dove possibile). Questa partta dkescrizione € una
parte importante del documento di brevetto in guaobntiene la

presunta nuova soluzione del dato problema tecmige, dovra essere
coerente con le rivendicazioni.

Accesso alle informazioni sui brevetti

In passato, l'accesso alle informazioni sui brewetstato difficile e
laborioso. La situazione e nettamente migliorata tavvento delle
banche dati commerciali on-line nel 1970, e co+ROM alla fine del
1980. Oggi, pero, con gquello che si pud definineimportante passo in
avanti nel mondo delle informazioni tecniche, Intdr fornisce un

accesso ancora piu democratico alle informazionieraute nei brevetti.

Chiunque abbia accesso ad Internet pud passarassegna, a titolo
gratuito, per esempio, il testo completo (descnejorivendicazioni,
disegni) e la prima pagina dei documenti di brevegituibblicate su
http://ep.espacenet.com dove si puo avere accessoaa38 milioni di
documenti di brevetti. All'indirizzo web http://www.wipo.int/ipdl
possono essere consultati i dati della prima padelee domande di
brevetto internazionale presentate nellambito deCT (Patent
Cooperation Treaty). Attraverso questi link forndii puo accedere a
database offerti da una serie di uffici brevettigroprieta intellettuale
di tutto il mondo. Oltre ai siti web degli ufficii dutto il mondo, ivi
menzionati, potrebbe essere interessante consultaito web creato
dall'ufficio di Singapore di proprieta intelletteal all'indirizzo
http://www.surfip.gov.sg. Si deve, tuttavia, ricard che questo tipo di
ricerca non potra mai sostituire una ricerca pitesle.

E' quindi consigliabile consultare un mandatarievetti locale o I'ufficio
brevetti locale. Questi ultimi possono avere urviger di informazione
sui brevetti che potrebbe sia condurre sia assistéa ricerca. E molto
probabile che questi abbiano non solo I'accesstntainet e, quindi ad
espacenet ed alla Intellectual Property Digitalrarly Database di WIPO,

30



ma hanno anche una vasta gamma di CD-ROM conteimémtinazioni
utili sui brevetti. Alcuni buoni punti di partenp&r quanto riguarda i CD
ROM sono: Espace Access pubblicato mensilmentéJdaio Europeo
dei Brevetti (UEB), Brevetti BIB, una pubblicaziori®@mestrale dal
Patent and Trademark Office degli Stati Uniti d'Aro@ (USPTO), con
dati bibliografici in materia di brevetti degli $itaUniti, e USAPat,
contenenti facsimili di brevetti pubblicati settinedmente dal USPTO.
Da segnalare, inoltre, ESPACE WORLD, che conti¢testo completo
e i dati bibliografici dei PCT pubblicati una voltgni due settimane
dalla WIPO, e ESPACE EP, che contiene documeritradietto europeo.
Ci sono anche una serie di sociepivate che forniscono servizi di
ricerche a pagamento.

Caso studio: Safe Wheat

Safe Wheat Srl opera nel campo della diagnostica per la sicurezza
alimentare, finalizzata allo sviluppo, produzione@mmercializzazione

di strumentazione avanzata per il rilevamento séitee e residui chimici
nelle produzioni primarie della filiera cerealicoladazienda nasce nel
2008 per valorizzare alcuni risultati conseguiti’ambito di un progetto

del Piano Operativo Nazionale (PON 2000-2006) fawtio dal MIUR

che ha visto I'lstituto di Scienze delle Produziddimentari (ISPA) del
CNR di Bari e Barilla G. & R. F.lli SpA come co-gonenti. Da tale
collaborazione e nata I'idea di business che h#&fmwalla costituzione
dellimpresa.

Nell'ambito del progetto furono sviluppate due nuetiogie analitiche
per il dosaggio quali-quantitativo di contaminanthimici e
microbiologici della filiera cerealicola, basate I'sppplicazione di
tecniche di polarizzazione in fluorescenza e spietiometriche. Dai
risultati degni di nota cosi ottenuti, sono stad@abitate due domande di

® Vedere Derwent (http://www.derwent.com), Dialogtgh#www.dialog.com/), STN
(http://www.stn-international.de), Questel Orbit
(http://www.questel.orbit.com/index.htm), Micropatghttp:// www.micropatent.com),
WIPS Global (http://www.wipsglobal.com), per citakeuni esempi importanti.
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brevetto nazionale, di cui successivamente e gtdimsta I'estensione a
livello europeo.

Uno di questi brevetti riguarda una metodologiaoirativa per I'analisi
rapida del deossinivalenolo (DON), una micotossirequentemente
ritrovata nel frumento.

Da qui l'interesse di Barilla per questa metodadoghl deposito della
domanda di brevetto &€ seguita la messa a puntoliaborazione con
un’azienda di Brescia di un piccolo robot (che hasp il nome di
DONTECTOR) che permette la determinazione rapida RIBN in
frumento, semola e pasta, sebbene tale strumenéziautomatizzata al
100% - potrebbe essere utilizzata anche per tuttaltta serie di
contaminanti, previo sviluppo di appositi protocalthalitici.

La procedura brevettuale in parola presenta tattaliune criticita. Dopo
la richiesta di estensione negli Stati Uniti infaéttemersa la presenza di
un altro brevetto simile, concesso dal’lUSPTO sstlesso argomento ad
un’azienda statunitense, la Diachemix LLC, la q@aleva gia depositato
un brevetto US, che estendeva la protezione déllanBhe in ambito
europeo su una tecnica applicata alle micotossine.

Alla luce di cio, I'ISPA del CNR di Bari, con il stegno di Barilla - che
ha da subito supportato questo metodo e lo haiinsesi programmi di
controllo qualita interni — ha rivendicato il prip@o del saggio, basato su
una tecnica denominata ‘polarizzazione della flsceaza’.

La domanda di brevetto per il DONTECTOR é infatéita depositata al
50% fra questi due soggetti, che hanno immediatteneercato di
raggiungere un accordo con Diachemix LLC per lam@ntializzazione
dello strumento, ma invano. Si e tentato altresipélicorrere la via
dell’'opposizione, ma senza successo.

L’unico compromesso raggiunto (Febbraio 2010) t&adtapossibilita per
Safe Wheat di commercializzare il DONTECTOR, a @athe venga
utilizzato il kit diagnostico per la determinaziodel deossinivalenolo
prodotto da Diachemix LLC. A partire da tale acagr8afe Wheat si
mossa chiedendo preventivi, ed a seguito dellaalootbzione con
I'azienda di Brescia € al momento pronta per laroencializzazione.
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Diachemix LLC ha delegato il suo rappresentant&ita per definire gli
ultimi accordi interni per la commercializzazioneDNTECTOR, che
si sono conclusi a fine maggio 2010.

L’altro brevetto, per il quale si e proceduto airall’estensione negli
Stati Uniti ed in Messico, ma che & ancora pendaniigello europeo,
riguarda la messa a punto di una strumentazioneggndsica
automatizzata che consente la rapida determinazioaeatitativa della
fosfina (PH3)24 totale nel frumento, mediante @z&ne
spettrofotometrica. Si tratta di un piccolo robate ha presto il nome di
FOSFINECTOR.

Oggqi, rispetto al BP iniziale lo scenario € un pambiato: il problema
del brevetto ha frenato alcune condizioni commérdrapedendo a Safe
Wheat di agire liberamente sul mercato.

Si é dunque dovuto cambiare strategia, procedetitiyogazione di
attivita di servizio, fondamentali per il successiinserimento della
strumentazione che Safe Wheat si accinge a prodcattraverso le
collaborazioni con Diachemix LLC e fornitori, pex messa a punto di
DONTECTOR e FOSFINECTOR. In particolare, Safe Whett
offrendo servizi di consulenza alle imprese deiosef per poter eseguire
guesto tipo di analisi e applicare la metodologiuppata presso i locali
che I'ISPA offre, in base ad un’apposita conveneiofivvalendosi delle
strutture, delle strumentazioni e delle competemaerdisciplinari
dell'lSPA-CNR di Bari, Safe Wheat e infatti in gadli fornire un
pacchetto completo di servizi costruiti attorne akigenze del cliente.

Mantenere la confidenzialita

E' importante considerare che non é sufficienteoafre un negoziato
basato solo sulla base della fiducia reciprocachmpiin molti casi i
negoziati non necessariamente portano ad un accbrdquesti casi, €
comune per una delle parti che aderiscono al natimzin genere il
potenziale licenziante, di accusare il potenziaenkziatario di aver
abusato della fiducia riposta in lui durante i nagb e di essersi
appropriato e di aver divulgato per fini commeliciaformazioni
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riservate comunicategli durante il negoziato irtea. Per proteggersi da
tale eventualita, € prassi stipulare un accordorediproca di non-

divulgazione, anche conosciuto come un accordoisgrvatezza o di

segretezza. Per un esempio di un tale accordalailadlegato V. Un tale
accordo dovrebbe essere personalizzato sulla besdatdi e delle

circostanze di una specifica situazione e dovreddsere rivisto da un
professionista legale.

Memorandum di intesa (Memorandum of Understanding -MOU) o
Lettera di Intenti

Se entrambe le parti hanno ragione di credere iem® @ideguatamente
preparate per la negoziazione allora, non dovrebbergere la necessita
di una intesa preliminare, sotto forma di un memdusn d'intesa o di
una lettera d'intenti. Tuttavia, nonostante glirafalelle parti, ci sono
situazioni in cui diventa necessario stipulare memorandum d'intesa o
una lettera d'intenti prima della firma di un actmdi licenza. Cio puo
verificarsi prima dell'inizio dei negoziati formab, talvolta, durante
lunghi negoziati, quando, ad esempio, vi e la m@tesli annunciare
pubblicamente il lancio di un nuovo prodotto o reere un
finanziamento. Prima di aderire un memorandumebimio una lettera di
intenti € importante non accettare nessuna propteta parte opposta,
senza comprendere le implicazioni per I'accordaldirdi licenza. Cio é
particolarmente vero in un paese dove un memorandlintesa o una
lettera di intenti viene considerata come giuritheate vincolante. Si
veda l'allegato V per ulteriori spiegazioni. Coned caso di un accordo
di riservatezza di cui sopra, qualsiasi MOU o Lrettéi intenti dovrebbe
essere personalizzata sulla base dei fatti e dmimstanze di una
determinata situazione e dovrebbe essere valutatandprofessionista
legale.

Accordo di distribuzione

Prima di imbarcarsi in un accordo di licenza dintdogia di lungo-
termine, le parti possono mettersi al sicuro aérsw un accordo di
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distribuzione. Tale accordo permettera al poteaziatenziatario di
distribuire un prodotto del potenziale licenziante un mercato
determinato in base a termini e condizioni speaiéic Una relazione di
successo ben costruita in questa fase, potrebbeaf&cla strada ad un
accordo di licenza tecnologica di successo.

Caso studio: Tele-Rilevamento Europa

Il Politecnico di Milano (“Polimi”) & rinomato peto sviluppo di
tecnologie innovative e utili tramite i loro grupgi ricerca e sviluppo.
Nel 1985, i professori Fabio Rocca e Claudio Pratino creato uno di
tali gruppi per studiare il potenziale uso di ddai satelliti SAR
(Synthetic Aperture Radar) per generare mappepbréagie mostranti le
misurazioni della deformazione della crosta tereest data erano
all'inizio disponibili solo da un singolo satelli@mericano, ma appena
lanciato il gruppo é diventato leader nella ricersalle tecniche
interferometriche basate su satellite SAR (“InSARI@r misurare i
movimenti del terreno.

Alessandro Ferretti, un ingegnere del Polimi, aggiunto al gruppo nel
1996. Ha portato avanti due importanti progettiicierca per scoprire se
si potesse aumentare I'accuratezza della tecn&ARn La sua ricerca ha
rivelato che era possibile misurare lo spostamdataiferimenti radar, i

punti di riflesso sulla superficie terrestre (psr edifici, acquedotti ecc.)
rispetto ai Dispersori Permanenti (“PS”), con psemie millimetrica.

Questa ricerca ha portato allo sviluppo della TezxS — uno strumento
unico che identifica, misura e monitora i divemndmeni geofisici (per
es. subsidenza, risolleva mento, smottamenti, sitamecc.) e verifica la
stabilita delle strutture individuali, fornendo mmiazioni precise degli
spostamenti del suolo usando i dati SAR proveniggtisensori montati
sui satelliti. La precisioni della Tecnica PS feo® misurazioni e
ricostruzioni dei movimenti del terreno molto piacarate rispetto alle
tecniche INSAR convenzionali. Questo aiuta a priggemanni da

smottamenti e altri fenomeni del suolo, ed € umonsénto tecnologico
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efficace ed avanzato per monitorare la stabilit@difici, ponti e altre
strutture vitali.

Nel Maggio 1999 Polimi ha ottenuto un Brevettoi@ab per la Tecnica
PS ed ha iniziato il processo di protezione delimzione in un certo
numero di mercati esteri depositando una domantaniazionale PCT
per la protezione in Canda, Unione Europea, Giamoiati Uniti alla
fine del 2000. Da allora, Polimi ha continuato aceee la protezione
brevettuale per le sue invenzioni ed ha deposjaiodi 100 domande
PCT.

Nel Marzo 2000 Polimi ha creato Tele-Rilevamentodpa (“TRE”), la

sua prima societa spin-off, per farla essere lank@taria esclusiva
mondiale ad applicare questa tecnologia allavardjaaal settore
commerciale.

Con la creazione di questo spin-off, ogni attord geocesso di
trasferimento tecnologico ha raggiunto i suoi dhiet Primo,
I'universita e stata in grado di sfruttare il brégecon la garanzia del loro
partner industriale che sarebbe stato dedicatoatsimo sforzo per
raggiungere il mercato nel modo piu efficace paksilSecondo, gli
inventori sono diventati imprenditori, ricevendaémtivi finanziari sia
dalle royalties del brevetto che dall'utile nettelld societa. Infine, la
societa spin-off puo usare la tecnologia brevettdatknow-how e |l
marchio dell'universita come una garanzia del lwvetcientifico dei
servizi e prodotti offerti, mantenendo un fortelegamento con Polimi
per la ricerca di base e generando fondi per &ag&caggiuntivi.

Caso Studio: Sunda Solar Energy Technology
In taluni settori quali quelli automobilistico edraspaziale, la legge

cinese obbliga le societa straniere a stipularerdcdi Joint Venturecon
societa cinesi.
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In tal caso diventa essenziale che la societaisteaproceda a tutelare in
Cina i propri diritti di proprieta intellettuale ipna di intraprendere
trattative con eventugtiartnercinesi.

Occorrera altresi identificare neéchnology Transfer Agreemaentiti sara
titolare delle invenzioni e creazioni realizzateahie il corso delldoint
Venture nonché definire quali soggetti potranno utilizzk tecnologia
oggetto dell’accordo e prevedere, tra I'altro, oduldi riservatezza e
patti di non concorrenza.

Nel 1985 Dornier GmbH, societa controllata dalleista tedesca
Daimler-Benz Aerospace AG, e Beijing Sunpu TechgplGo., societa
controllata dall’ente pubblico cinese Beijing Sdtarergy Research
Institute, hanno iniziato attivita congiunte digica e sviluppo di prodotti
denominativacuum tube solar collectorsali attivita sono state
finanziate dal Beijing Science and Technology Cdundvinistero
Tedesco per la Ricerca nonché il Programma di Spdwelle Nazioni
Unite.

Nel 1993 e stato stabilito un impianto di produgqgilota presso la
Beijing Sunpu Technology Co.,

Nel 1994 i prodottvacuum tube solar collect@ono stati esportati in
Germania per la loro commercializzazione da DaitBlenz Aerospace.
Sono state intavolate altresi trattative per ldittasone di unaloint
Venturetra Sunpu Technology e Daimler- Benz Aerospace.

Nel 1995 e stato sottoscritto un Joint Venture &grent e costituita la
Joint Venture Sunda Solar Energy Technology.

Nel 1996 e stato aperto un nuovo stabilimento &8anella Provincia
di Hebei, e costituita la

societa tedesca Sunda Solartechnik GmbH per l'itapmme, e
commercializazione del prodotto in Europa.
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3. QUANTO NE VALE LA PENA?

A differenza di un bene materiale, che ha mezzinoénper stabilire un
valore e quindi un prezzo, non vi € un modo sempéar determinare il
valore dei beni immateriali. Tuttavia, come per Igigsi altra
operazione, un prezzo deve essere necessarianebilésanche se con
metodi diversi, per lo piu presi in prestito dal mado dei beni materiali, i
guali sono stati sviluppati e applicati con suceeger facilitare questo
compito.

Valorizzare la tecnologia diventa importante quanilopotenziale
licenziatario ha:

 riconosciuto la necessita di nuova tecnologia ae itdividuato la
tecnologia piu appropriata;

« identificato il potenziale licenziante e

* ha deciso che un accordo di licenza € la strategiendale piu
appropriata.

In questa fase, tre problemi o domande diventdawanmti:

» Quanto puo permettersi di pagare la societalbritto di utilizzare la
tecnologia del licenziante?

* In che modo il licenziatario deve pagare il lizemte?

* Quanto il licenziatario deve pagare al licenzént

Il primo di questi temi - quanto l'azienda puo pettersi - € di
importanza cruciale. Un licenziatario prudente npud basare le
decisioni sul valore teorico della tecnologia md fatto che esso
aumentera la sua capacita di incrementare le efit@e il prezzo della

6 L'aumento delle entrate non € sempre l'unico ali@per cui si stipula un contratto di licenza.
Cisono altre plusvalenze, che non sono facilmgusmtificabili, come il miglioramento
dellimmagine e una maggiore visibilit&Cid e particolarmente vero nel caso di concessidele
marchio in licenza e del merchandising di persohagga € anche evidente dove le aziende
utilizzano tecnologie brevettate per migliorare mitiagine del marchio dei
loro prodotti come "high-tech.”
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nuova tecnologia, aggiunto al costo del prodotitdragluce in un costo
totale del bene che & superiore a cio che il mergabpone, il
licenziatario perde soldi e la negoziazione pecoihtratto di licenza é
stata un’attivita sprecata o nociva.

Lattivitd preliminare alla negoziazione di un caito di licenza viene
svolta per determinare se vi sono adeguate risGremnziarie per
soddisfare tutte le spese relative all'acquisto akltilizzo della
tecnologia del licenziante ed alla realizzazionardulteriore profitto nel
momento in cui la tecnologia o il prodotto €& pronter la
commercializzazione.

In definitiva, I'obiettivo e che sia il licenziatarsia il licenziante devono
partecipare agli utili connessi all'uso della tdog@ in modo equo e
ragionevole.

Il Ministero Argentino dell’Agricoltura , insiemeall'lstituto Nazionale

di Tecnologia Agraria (INTA), svilupparono un piano strategico in
diversi paesi con l'obiettivo di portare l'innovaze tecnologica che
scienziati e tecnici argentini stavano costituermome modello di

produzione agroindustriale a livello internazionale

Nell'ambito dell'accordo bilaterale tra I'Argentina 'Ecuador per la
licenza di tecnologia agraria nellimmagazzinamed®& semi, in una
prima fase dell'accordo, dieci stabilimenti inizieno nel 2011 dando
cosi inizio al processo di licenza di tecnologian dinstallazione in
Ecuador delle unita di immagazzinamento.

Valutazione della tecnologia

La valutazione & un’attivita difficile e spesso getfiva. Un proprietario
di un bene, un potenziale acquirente, un finanmatun assicuratore,
valutera un bene immobile in modo diverso, ancheesen bene
identificabile, misurabile in una valuta comuneadizionalmente, la
valutazione dei beni riflettono il loro costo stwj modificato dal
deprezzamento, e il loro valore sara direttamemiéegato alla loro
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redditivita attesa. Negli ultimi anni, tuttavia, &gio collegamento non e
piu applicabile automaticamente, poiché, con law'neconomy”, le

aziende generano guadagni apparentemente nonatoattd loro attivita

fisse. Questo accade, soprattutto, a causa delldsoparte di questi
soggetti, di beni immateriali ed, in particolareglld tecnologia. Ne

consegue quindi che la valutazione delle attiviténateriali € ancora piu
difficile, ed ancora di piu soggettival

In questo modo, diversi metodi possono esserezzdiii per valutare la
tecnologia’ Poiché la valutazione pud essere soggettiva endepelai
dati utilizzati nel modello di valutazione, il ri¢ato, derivante da
ciascuno di questi criteri, non sara sempre lossteJuttavia, essi
dovrebbero fornire delle indicazioni per stabilodlei parametri entro i
quali le modalita di finanziamento possano essegoriate, tra cui non
solo gli importi, ma anche i metodi di pagamento.

Metodo del costo

L’investimento del licenziante relativo alla tecogia € rappresentato da
quei costi associati allo sviluppo, alla protezioned alla
commercializzazione della tecnologia. Queste spEs® note per |l
licenziante e possono essere ragionevolmente stidal potenziale
licenziatario. Esse rappresentano il guadagno nartire il licenziante
desidera recuperare, con gli interessi. Se penogepempio, la licenza
non & esclusiae/o ci sono separati diritti territoriali, il lineiatario
potrebbe sostenere che il recupero degli investimgel licenziante
dovrebbe essere sostenuto da piu di una partetdhpiale licenziatario
potrebbe anche sostenere che ci sono state alpase di ricerca da cui
non ci sono stati ricavi, che non dovrebbero essprese in

! Vedi Deborah Hylton and David Bradin, “IntellectuBroperty of Biotech Companies: A
Valuation  Perspective”, April 2002, http://facuftygqua.duke.edu/courses/mba/2001-
2002/term4/hithmgmt491/ Files/DUKE_LECTURE.doc,filsf H. Matsuura, “An Overview of
Intellectual Property and Intangible Asset Valuatiodels”, Research Management Review,
Volume 14, Number 1, Spring 2004, pag. 33 e rifenth citati all'indirizzo
http://www.wipo.int/sme/en/documents/valuationdow#x. htm.

8 Vedere inoltre il Capitolo 4, "Panoramica di un tatto di licenza".
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considerazione. Il potenziale licenziatario poteeBbstenere anche che il
suo investimento nella commercializzazione dellendéogia dovrebbe
ricevere qualche credito o riconoscimento. Infaiti potenziale
licenziatario pud sostenere che i costi sosteragligspiranti licenzianti
sono irrilevanti per lui. Lui e solo interessatovalore della tecnologia
per i suoi affari, non al suo costo come partepeddente. Inoltre, il
licenziante non rivela spesso il vero costo delituppo della tecnologia
e il potenziale licenziatario non ha modo di comfare questi costi. Alla
fine, l'obiettivo dovrebbe essere per entrambe deipdi avere una
conoscenza realistica dell'investimento del licang e della cifra esatta
dei pagamenti da effettuare al licenziante da petdicenziatario.

A volte il costo di accesso e utilizzato per stiendutti i costi che
dovrebbe dovuto affrontare il licenziatario pereattre la tecnologia
necessaria per realizzare un processo o un prodatto'altra fonte. Ad
esempio potrebbe essere, un terzo che detieneecamalagia concorrente
senza essere un contraffattore. Il Metodo di cosoe utilizzato anche
per stabilire costi che dovrebbero essere affroptatla creazione di una
tecnologia simile, tenendo conto dei prezzi e dssitdi pagamento alla
data della valutazione (costo di riproduzione téagia e ripristino). In
queste ed in altre situazioni simili, il licenziatapuo stimare il tempo ed
il costo di acquisto o di sviluppo di una tecnodoglternativa.

Il licenziatario puo effettivamente determinarecdsto della migliore

alternativa, e questo, ove possibile, pud esseee misura utile per

I'importanza ed il valore della tecnologia del fhizeante al licenziatario.

Questo non é tanto un calcolo di valutazione mauypia strategia di

negoziazione relativa alle opzioni che ha il poialezlicenziatario per i

partner commerciali alternativi se il licenziantgtgnziale non negoziera
favorevolmente i termini finanziari.

Metodo del reddito

Una tecnologia di successo data in licenza signifper il licenziatario,
che aumenta il profitto a causa dell'uso della dixgia protetta dalla
proprieta intellettuale. L'approccio del metodovdiutazione richiede la
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formulazione di ipotesi plausibili (0 misure pitepise, se possibile) per
guanto riguarda l'importo del reddito che la nutaenologia genera. ||

problema € quello di determinare le quote dei benelie ciascuna delle
parti dovrebbero avere e trovare una formula daktgyche corrisponde a
tale calcolo.

Alcuni esperti in licenza iniziano i loro calcoli galutazione con una
"regola del pollice", secondo la quale il licenzedovrebbe ricevere da
un quarto a un terzo dei profitti derivanti al hagatario, spesso definito
come la "regola del 25%"Questa regola ha il vantaggio di essere ben
nota ed ampiamente citata, e cosi € un comune plinpartenza per
molti licenzianti e licenziatari. Nel corso del mzgato, le parti possono
modificare questa regola in risposta ad una serieagioni giusto e
logico. Tra di loro e spesso inclusa la questioakrgchio e di fattori
quali lo stato di sviluppo tecnologico (tra embat: e pienamente
sviluppato), l'investimento di capitale richiesta@gontenuto e la forza dei
beni di proprieta intellettuale, e un'analisi diroago.

A titolo di esempio, se per un nuovo prodotto éviste un prezzo di
vendita per gli USA pari a $ 1.500, ed il costaatete pari a $ 750, ci
sara un utile di esercizio pari a $ 750. Di quab®25% ¢é di $ 187,50.
Questo e limporto, secondo la "regola”, che iktiziante dovrebbe
ricevere, e potrebbe essere un punto di partenzaulpeFiori accordi

tenendo conto dei rischi sopra esposti e delleakdrireali e di qualsiasi
altro elemento pertinente.

Puo essere che una parte non vuole pagare o nde vigevere le

royalties per la durata del contratto, ma vuol® smla somma forfettaria
(ad esempio rate stabilite in base al tempo o @iceasi di un evento), e
quindi I'intero pagamento della licenza.

In questo caso, il passo successivo sarebbe qdelloreparare una
dichiarazione che indichi per ogni anno tutti isBufinanziari in entrata

® Vedere Robert Goldscheider, John Jarosz and ®arlzern, “Use of the 25 Per Cent
Rule in Valuing IP”, Les Nouvelles, Dicembre 2092g. 123.
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ed in uscita, per la durata del contratto (n), emplicare poi la formula
1/(1 + r/100)n e calcolare la somma forfettaria @ldve Attuale Netto
(VAN). Questo calcolo richiede la selezione di aasb di sconto, r, che
e il costo del patrimonio netto rettificato periichio ed incorpora quindi
efficacemente o riflette tutti i rischi. Il VAN didisce il valore attuale
dei flussi di reddito futuri attesi dall'utilizzceetla tecnologia. Ovviamente
questo metodo é efficace soltanto quanto i damitiosono esatti. In
alcune trattative, una o entrambe le parti assumerdei commercialisti
che presenteranno i vari scenari possibili di tadisoendimento e di
attualizzazione, che dipendono da certe circostaQuesta attivita puo
essere semplice o complessa, e comprende tecnigh&swrazione piu
sofisticate, come ad esempio quelle delle "opzieali" o "simulazione
Monte Carlo." Tuttavia, in molti casi, le parti tketontrattazione hanno
un senso pratico ben sviluppato in relazione ahrised i benefici
potenziali delle licenze di tecnologia.

Si dovrebbe notare che l'analisi VAN (detto ancHesso di Cassa
Scontato o Discounted Cash Flow, DCF) e utile ggi questione in cui
il tempo e il denaro sono fattori importanti. Pussere percid uno
strumento di ampia applicazione.

Metodo del mercato

Venditori e acquirenti di beni immobili e di auteaie sanno, 0 possono
facilmente verificare, cido che le altre parti hancuncordato per case
simili nella stessa zona, o per auto della stessaare dello stesso anno.
Ne consegue che operazioni comparabili di mercatwo sun modo
conveniente e utile per determinare il valore di hene prima di
negoziare un acquisto o una vendita.

Lo stesso approccio € utile in un contratto didiza anche se forse non
cosi utile, perché ci sara raramente una tecna@ogicei pacchetti di
proprieta intellettuale identici.

Inoltre, 1 dettagli di un accordo commerciale nonsgono essere
conosciuti dalle parti che ritengono le informazisensibili in materia di
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concorrenza. E' piu probabile che i problemi sooggnando vi € una
licenza esclusiva a livello mondiale. Se la licenpa é esclusiva, o se é
in esclusiva nei diversi territori geografici, icdinziatari di seguito
potrebbero conoscere i termini e le condizioni dalecedente
licenziatario, o almeno avere una buona idea irstgusenso. Inoltre, i
licenziatari non esclusivi a volte richiedono chanse forniti i dettagli
delle licenze successive, o potrebbe richiedere,laaivendicazione
del "diritto di licenza piu favorita" il permessoehtrare in un successivo
accordo piu favorevole del licenziante precedeNtdla pratica, questo
puo essere molto difficile da realizzare ed attuarequanto gli accordi
sono spesso confidenziali.

In una certa misura, € opportuno conoscere le zardiconcordate per
le royalties su alcuni tipi di operazioni dilicémg. Queste possono
fornire "prove" in una discussione su un partioeldasso in una
negoziazione, e puo anche fornire indicazioni .ulilittavia,
le licenze sono particolarmente difficili da conftare,
perché la natura della tecnologia e della portagdiadicenza avranno
un notevole effetto sul valore della licenza. Uitariza molto ampia in
esclusiva sulla produzione, utilizzo e vendita wititi diritti di tutti i
brevetti su una certa tecnologia avra un valoretondiverso rispetto a
una licenza non esclusiva concessa solo per skuitea tecnologia in un
ristretto campo di utilizzo.

Ancora, le informazioni sui canoni di altre licenp®ssono essere
interessanti e mostrano una vasta gamma di tassioghlty. Un

sondaggio recente da parte del Biotechnology Liogn€ommittee of
the Licensing Executives Society (LES) ha riportatee i seguenti
margini di royalty per le licenze non esclusiva ®ononsiderati

rappresentativi:

* Reagenti di ricerca (vettore di espressione admes, colture
cellulari), 1 - 5% delle vendite nette.

* Prodotti diagnostici (ad esempio anticorpi mooaali, sonde di DNA),
1 - 5% delle vendite nette.
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* | prodotti terapeutici (es. anticorpi monoclopal - 10% delle vendite
nette.

* Vaccini, 5 - 10% delle vendite nette.

* Prodotti per la salute degli animali, 3 - 6% deléndite nette.

* Piante/prodotti di agricoltura, 3 - 5% delle viadette.

La Licensing Economic Review del settembre del 19@0riportato
che, per i prodotti farmaceuticiin fase inizialei applicano tassi
di royalty del 7-10%, per accordi in esclusivaet 3-4% per quelli non
esclusivi.

Dopo I'approvazione della regolamentazione, le  ffeaper le

licenze esclusive sono state del 12-15% e per céate

non esclusive erano il 5-8% delle vendite nette.

M. Yamasaki in Les Nouvelles, Settembre 1996, faito di tassi medi
di royalties che riflettono sia la fase di R&S ainpo in cui viene firmata
la licenza che la situazione delle parti dell’acdmrQuindi, quando una
piccola compagnia biotecnologica ottiene in licemsa un istituto di
ricerca o da un’universita e, dopo vari svilupgincede in licenza ad una
compagnia farmaceutica piu grande il valore aggiwsite riflesso negli
aumentati tassi di royalty:

Fase R&S Bio/Uni Farma/Bio
Scoperta 3% 7%
Molecola principale 4-5% 9%
Pre-clinica 6-7% 10%
Fase 2-3 15%

Tuttavia questi dati da soli non danno un quadnmpmeto del valore
economico delle transazioni, e un errore frequéntpello di pensare
solo in termini di percentuali e numeri. Piu spe$s@ffettive condizioni
degli accordi di licenza, incluso quello che pobelessere stato versato
sotto forma di pagamenti forfettari e altri incentthe possono essere
stati concordati, sono sconosciuti. Tuttavia, essidono in modo
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sostanziale sui tassi di royalty concordati. Enduidifficile valutare la
portata reale di un tasso di royalty particolare.

In sintesi, l'utilita di un approccio di mercatsgesso molto limitata. Le
generalizzazioni, la ricercae gli standard indaktiorniscono solo

un punto di partenza. Tuttavia, la conoscenza di aecordo di

licenza concluso comparabile nello  stesso  settove pessere molto
piu utile perché potrebbe fornire le basi o altifierrmenti per eseguire
una valutazione particolare di determinate tecrielog

Altri Criteri

Tom Arnold e Tim Headley, in “ Factors in Pricingcénse” inles

NouvellesMarzo, 1987, hanno compilato una lista di 100 ab&rsizioni

importanti per la definizione del valore delle hee tecnologiche.
Queste sono sotto elencate nelle seguenti novgarée

« qualita intrinseca (ad esempio, I'importanzaadtdkcnologia e lo stadio
di sviluppo)

* protezione (ad esempio, la portata e I'applicabil

« considerazioni di mercato (ad esempio, le dinems la quota)

« considerazioni sulla concorrenza (ad esempiterdi parti)

» valore del Licenziatario (ad esempio, il capitala ricerca ed Il
marketing)

 considerazioni finanziarie (ad esempio, i marginprofitto, i costi di
applicazione e di servizio di garanzia)

* rischio (ad esempio, la responsabilita di pramletti brevetto)

« considerazioni legali (ad esempio, la durateditéti di licenza)

* questioni amministrative (per esempio, le leggili sui canoni e sulla
fluttuazione di valuta).

Le questioni concernenti i diritti sono state afiaite nelle cause legali
per violazione di brevetto in cui i giudici cercadbdeterminare quale
somma sarebbe stata giusta per determinare i deamsati dalla
violazioni. | giudici hanno preso in consideraziotigersi fattori, una
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sorta di lista, per determinare il valore dellagsreta intellettuale in una
situazione di non violazione:

“1. Le royalties percepite dal titolare del brewett cambio di licenza il
brevetto in questione, rivelando I'entita dei carf@sati o fornire prove
al riguardo.

2. | tassi pagati dal titolare della licenza per liztio di altri brevetti
paragonabile al brevetto in questione.

3. La natura e la portata della licenza, esclusivaon esclusiva, o
limitata o0 meno con riferimento al territorio o &icdca fabbricato il
prodotto in cui pud essere venduto.

4. 1l programma di politica e di marketing che harmesso al
licenziatario di mantenere il suo monopolio deivieté, rifiutando di
concedere licenze ad altri per utlizzare la vostraenzione o di
concedere licenze a condizioni speciali per maméeiheuo monopolio.

5. | rapporti commerciali tra il licenziatario ednziante, tipo se sono
concorrenti nello stesso territorio e nello stessno del commercio, o se
sono rispettivamente ideatore e promotore.

6. Le conseguenze della vendita del principio attlwevettato per
promuovere le vendite di altri prodotti del licesario; il valore
dellinvenzione per il licenziante come generatdrevendite dei suoi
articoli non brevettati; e la portata di tali vetedderivate.

7. La durata del brevetto e la validita del ttol

8. La redditivita del prodotto stabilita in basebatvetto, il suo successo
commerciale, e la sua attuale popolarita.

9. L'utilitd ed i vantaggi della proprieta dei be#ti per i vecchi metodi o
dispositivi, se presenti, che erano stati utilizzar elaborare risultati
simili.
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10. La natura dell'invenzione brevettata, il tgioforma commerciale
dell'invenzione come posseduta e prodotta dal Zieere, ed i benefici
ottenuti dagli utenti dell’ invenzione.

11. La misura in cui il contraffattore ha utilizeatinvenzione e le
eventuali prove in merito al valore di tale uso.

12. La percentuale di profitto o del prezzo di vieamdhe possono essere
comuni nella transazione commerciale in question& dransazioni
comparabili, per autorizzare l'uso di tale inveneioo di invenzioni
analoghe.

13. La porzione di profitti realizzabili che devoressere attribuiti
all'invenzione come distinti dagli elementi non \eduali, dal processo
produttivo, dai rischi commerciali, o dalle caratiBche significative o
dai miglioramenti aggiunti dal contraffattore.

14. La testimonianza di esperti qualificati.

15. L'ammontare che un licenziante (come il creatbel brevetto) e un
licenziatario (come il contraffattore) avrebberancordato (al tempo in
cui € iniziata la violazione) se entrambe avessagionevolmente e
volontariamente tentato di raggiungere un accodiog, 'ammontare
che un licenziatario prudente (che ha desideratomec offerta

commerciale, di ottenere una licenza per produrreveadere un

particolare articolo che racchiude l'invenzionevattata) avrebbe voluto
pagare come royalty e che é ancora in grado dingezaun profitto

ragionevole e il cui ammontare sarebbe stato adumkdtper un detentore
di brevetto prudente che avesse voluto concederdicenza.*®

10 Vedere Tenney J, of the U.S District Court of Newrk in Georgia-Pacific Corp. v. U.S.
Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116 (1970). VederetiaoRoy J. Epstein, “Modeling Patent
Damages: Rigorous and Defensible Calculations”,
http://www.royepstein.com/epstein_aipla_2003_aetielebsite.pdf e Roy J. Epstein and Alan J.
Marcus, “Economic Analysis of the Reasonable Rgyafimplification and Extension of the
Georgia-Pacific Factors”, http://www.royepstein.depsteinmarcus_ jptos.pdf.
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Non vi €, dunque, nessun limite ai fattori che passessere rilevanti per
la valutazione di una particolare tecnologia. Omeate, molti di loro
non sono importanti o decisivi in ogni situazionéimportanza di
ciascuno dipende dagli obiettivi strategici e dakgenze aziendali di
ogni parte. Di conseguenza, se un licenziatarioddes, per esempio,
produrre il prodotto sotto licenza in un determintrritorio, e invece di
esportare concede sub-licenze ad altri produttotiritori limitrofi, sara
molto importante per il licenziatario ottenere dlesiva sul territorio
interessato e il diritto di sub-licenziare. Gli ettivi strategici e i diritti
necessari avranno un impatto sulla valutazione l&e drattative di
contorno, per entrambe le parti.

Considerazioni finali

Tutti i principali approcci alla valutazione dellecnologia hanno i loro
limiti, che devono essere tenuti presenti nellautealione delle attivita
immateriali. Ogni trattativa di licenza & unica edlifficile applicare le
esperienze degli altri o le regole teoriche alleese situazioni che si
presentano. Tuttavia, le regole citate dovrebberoife delle indicazioni
per affrontare la questione della valutazionelttepé consigliabile che
le parti si facciano assistere da professionigieds di valutazione e/o
commercialisti affinché le guidino attraverso lemgessita di una
valutazione. Infine, una giusta valutazione ha ¢top® di negoziare
termini e condizioni che sarebbero accettabili petrambe le parti e,
come chiarisce il capitolo su "orientamenti e suggenti per il
negoziato", sarebbe auspicabile raggiungere l'docdne si merita, ma si
raggiunge l'accordo che si e in grado di negoziare.
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4. PANORAMICA DI UN ACCORDO DI LICENZA

Ogni accordo di licenza € unico, riflettendo i peolari bisogni ed
aspettative del licenziante e del licenziatario. ibfinita varieta di
accordi e possibile, limitata soltanto dai bisogdelle parti e dai
parametri delle leggi e dei regolamenti pertinenBomunque, certi
aspetti sono fondamentali per il successo di uroalx e rimangono in
comune alla maggior parte degli accordi di licenZali aspetti sono,
quindi, dei punti di partenza utili per prepararenai contrattazione
futura.

Un accordo di licenza riflette certi concetti fontantali. Primo, e il
risultato di una strategia commerciale ed € unagppcommerciale. Sia
il licenziante che il licenziatario devono consaler con cura se entrare
in uno o piu accordi di licenza si adatta o mendwdiness plan della
societa, se i ricavi attesi sarebbero sufficientgiastificare i costi
coinvolti nella partecipazione allattivita di lioea e se i termini
finanziari hanno senso per entrambe le parti. Quasiibri possono
sembrare ovvi ma vale la pena menzionarli. Di cgueaza, €
importante che gli obiettivi delle parti siano dlaimente compresi e che
siano complementari, e che ci sia la consapevolefa bisogno
reciproco di assicurare che I'accordo e vincentgesip sara assistito da
un accordo che indirizza appropriatamente ed equtEmie principal
elementi o gli aspetti chiave.

In secondo luogo, un accordo di licenza e un ctintruesto significa
che sono necessari i requisiti legali per un cowtraincolante ed

applicabile. Questi comprendono che le parti albiarcapacita legale e
I'intenzione di entrare in un contratto, che cilkidferta e I'accettazione

e che ci sia una valido corrispettivo, come un pag#o all'atto della

firma.

Terzo, la caratteristica che distingue un accordicehza da altri accordi
o contratti € che l'oggetto e la proprieta intellate, che il licenziante
concede al licenziatario il diritto di usare. Quindenza proprieta
intellettuale non c’é licenza di tecnologia. Ci pmso essere altri
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importanti aspetti coperti sia dallo stesso accarde da uno separato,
come un accordo di sviluppo, consulenza e formaziamvestimento,
produzione, vendite e cosi via.

Potrebbero esserci situazioni in cui entrambe I¢i pketengono della
proprieta intellettuale interessante per l'altrat@ad hanno il diritto di
proibire all'altra di usarla. In un tale caso, falvtero un accordo di
licenza incrociato tramite il quale si darebberopmcamente in licenza
il diritto di usare e sfruttare le loro rispettipeoprieta intellettuali. Le
licenze incrociate sono anche usate per conseatlee imprese di
risolvere le controversie in tema di proprieta listtuale. Possono
esserci 0 meno dei pagamenti di royalties, in lahs@lore attribuito alla
proprieta intellettuale detenuta da ciascuna parte.

Inoltre, un licenziatario pud trovarsi in una sitime in cui non € in
grado di usare efficientemente la tecnologia iariza senza I'accesso ad
altre tecnologie detenute da altri. E’ anche poalesithe per competere
con successo nel mercato debba conformarsi astanilard di fatto o di
diritto e l'unico modo per farlo in modo produttiveé tramite
I'applicazione di certe tecnologie proprietarie. doeste situazioni, il
licenziatario € obbligato ad ottenere il diritto whare la tecnologia dal
titolare del diritto di proprieta intellettuale tnite un accordo di licenza,
che pud essere esente da royalty o contrattatase b termini equi,
ragionevoli e non discriminatott.

Molti accordi di licenza coinvolgono una combina®odi uno o piu tipi
di diritti di proprieta intellettuale. Per esempima licenza di diritti di
brevetto supportata dal know-how produttivo € speskiamato un
“accordo di licenza di brevetto e di know-how”. Utigenza puo
comprendere il diritto di usare un marchio insieatediritto di fare,
usare, vendere, distribuire e/o importare un’inveme brevettata. Una
licenza pud non menzionare un brevetto specifiamite numero, ma

1 Vedere inoltre “Standards, Intellectual PropertgtRs (IPRs) and Standards-setting Process”,
all'indirizzo http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_standatds.h
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piuttosto fornire le specifiche di un prodotto encedere tutti i diritti di

proprieta intellettuale necessari per produrre mdeee tale prodotto. In
breve, le categorie non possono essere troppcerigidin accordo puo
comprendere diritti aggiuntivi come lo svolgimeiatioulteriore ricerca e
sviluppo o la fornitura di assistenza tecnica.

OGGETTO

L’'oggetto di un accordo di licenza pud comprendemaziont’ come
invenzioni, informazioni confidenziali, la creati&iespressa in romanzi,
opere, film, musica, nomi di beni e servizi, id&oétori di imprese ecc.
Queste possono essere possedute e protette ai deliesileggi di
proprieta intellettuale, che, per ripetere, comgdogmo brevetti, modelli di
utilita, segreti industriali, marchi, indicazionieaggrafiche, design,
topografie di circuiti integrati e diritto d’autgrecome quelle che
proteggono da certi tipi di concorrenza sleale.

L’oggetto e la prima sezione principale dell’'acaordi licenza e avra
un’influenza importante sui contenuti dell’accordosi, in un accordo
di licenza riguardante un programma per computerababile che ci
siano clausole specificanti 'uso o I'applicaziopermessi e richiedenti
che venga mantenute la confidenzialita. In un abxadi licenza di
marchio, particolare attenzione dovrebbe esseréapascontrollo del
corretto uso del marchio nella pubblicita e nel keting, e per
mantenere la qualita del prodotto o servizio recmharchio. Cosi, la
licenza di marchio permette al licenziante di av&ceesso ai campioni,
di ispezionare e simili. Un’insidia comune neglcadi di licenza é per il
licenziatario il mancato ottenimento di tutti i ittirche sono necessari per
utilizzare la tecnologia. Per esempio, l'aspiralitenziatario potrebbe
mancare di ottenere una licenza sia per il brevett® per il diritto
d’autore che sono l'oggetto di una tecnologia. @ppun licenziatario
puo ottenere solo una licenza di un brevetto ondgwppo di brevetti,

12 Ricorda che esistono accordi di licenza di breviettiali e di deposito cauzionale per il
trasferimento di proprieta tangibile ed intangib\edere fn 4.
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senza ottenere una licenza sul know-how e un velasiccordo di
formazione e consulenza.

Un’altra insidia € il fallimento nell'identificarehiaramente I'oggetto
della licenza. Per esempio, fornire una licenzalgpémecnologia XXX”
senza citare il numero del brevetto o allegarepkci$iche del brevetto
dando una descrizione dettagliata. Le parti dowetdbarire se la licenza
€ per usare un programma, una documentazione, amaulfh di una
medicina, un protocollo, un testo, uno spartito icale, ecc. Similmente,
il licenziatario deve chiarire se la tecnologia deve essere data in
licenza (la proprieta intellettuale nella tecno&)gé completa o € solo in
una fase di sviluppo. Se € in fase di sviluppoa saportante chiarire chi
sara responsabile del suo ulteriore sviluppo cheha&se non & davvero
un problema di proprieta intellettuale, € un praidedi importanza
pratica. Molti di questi aspetti potrebbero essdfieacemente trattati in
una sezione di definizioni che definisce chiararaeutti i termini utili. |
segreti industriali potrebbero anche essere apiataprente qui elencati.

Dato che I'oggetto di un accordo di licenza spaasstude informazioni
confidenziali come anche invenzioni, tanta attemeiquanta dovuta alla
licenza di brevetto dovrebbe anche essere dovuiai anformazioni
confidenziali, comprendenti il know-how e i segr&tdustriali dati in
licenza. In questa connessione, e importante ieckudell’accordo una o
piu clausole che sostituiscano I'accordo di confmalita siglato prima
delle negoziazioni.

Tali clausole, tra I'altro, prenderebbero in coesarione quanto segue:

(a) Definire cosa si intende per informazione confidelez Tale
definizione dovrebbe, preferibilmente, comprendam solo
quello che é rivelato al ricevente ma altre infozioai che egli
puo ricevere o di cui pud essere reso consapevolaec
conseguenza dell’accordo;

(b) Assicurare che il licenziatario deve svolgere oteretin atto
procedure per restringere l'uso delle informaziali scopi
precisati nellaccordo e salvaguardarle dalla ez&lne. Questo
puo anche includere la possibilita di verificaramalizzare tali
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procedure da parte del licenziante o di un suo remgmtante
autorizzato;

(c) Prevedere le responsabilita in caso di rivelaziacedentale o
per negligenza delle informazioni a terze parti clom sono
soggette alle disposizioni dell’accordo di licerzahe non sono
altrimenti informate della confidenzialita di tadecordo;

(d) Spiegare chiaramente le eccezioni agli obblighineose le
informazioni sono pubblicamente disponibili, cicg&pno gia
conosciute o sono diventate note al ricevente imiena
legittima o se sono state sviluppate indipendentéenedlal
ricevente;

(e) Chiarire per quanto tempo queste disposizioni ooetianno
dopo la scadenza dellaccordo e specificare quarteo
informazioni dovrebbero essere restituite o digtrut

Esempic*®

Definizione — Le Informazioni Confidenziali includenno tutti i dati,

materiali, prodotti, tecnologia, programmi per catgy, specifiche,
manuali, business plan, software, piani di markgtimformazioni

finanziarie, e altre informazioni rivelate o presga oralmente, per
iscritto o con qualsiasi altro mezzo al licenzimtadal licenziante. Le
informazioni confidenziali rivelate oralmente sawmandentificate come
tali entro cinque (5) giorni dalla rivelazione.

1.1 Riguardo alle Informazioni Confidenziali ricegudal Licenziante
riguardanti questa invenzione, il licenziatarioetta:

I. di non usare le Informazioni Confidenziali edoethe per I'unico
scopo di applicarle ai sensi dell’Accordo;

13 Queste clausole e quelle che seguono in questol®B@N devono essere usate senza
revisione e consulto di un legale. Esse racchiudpitiastrano molti dei principi discussi in
questo Manuale, e dovrebbero essere usate daiiatgoper familiarizzare con tali clausole e
per facilitare la loro redazione in una futura regmione di una licenza.

54



ii. di salvaguardare le Informazioni Confidenzidilla rivelazione ad
altri con lo stesso livello di cura che esercita &® sue informazioni di
simile natura;
iii. di non rivelare le Informazioni Confidenziadd altri (tranne che ai
suoi dipendenti, agenti o consulenti che sono Vaical Licenziatario da
un obbligo di confidenzialita) senza l'espresso semso scritto del
Licenziante, eccetto che al Licenziatario non smgpadito di usare o
divulgare nessuna delle Informazioni Confidenzak:
(@) il licenziatario puo dimostrare che gia le conoscevprecedenza
con una prova scritta;
(b) e ora, o diventera in futuro, conoscenza pubblcai®scludono
atti od omissioni del Licenziatario; o
(c) e legalmente ottenuta dal Licenziatario da fondipendenti dal
Licenziante; e
iv. che gli obblighi di segretezza del Licenziabarriguardo alle
Informazioni Confidenziali continueranno per unipéo finale di cinque
(5) anni dalla data di scadenza di questo Accordo.

PORTATA DEI DIRITTI

La seconda sezione principale di un accordo dnfiaesi riferisce alla
portata dei diritti in licenza. Questa si riferisaambito del diritto che
viene dato in licenza, sia che la licenza sia &8l unica 0 non
esclusiva, e il territorio geografico per cui € cessa la licenza. La
portata potrebbe anche comprendere i migliorameportati alla
tecnologia durante la licenza e comprendera latdw@l’accordo.

La natura dei diritti dati in licenza dipende dadjgetto. Per un brevetto,
questo sarebbe normalmente il diritto di fare, @gavendere un prodotto
brevettato o usare un processo brevettato. Comupgesono esserci
circostanze in cui non sarebbe appropriato, pempge concedere il
diritto di vendere, sebbene questa sarebbe unazhceolto limitata dato
che il licenziatario non sarebbe in grado di ricevein vantaggio
commerciale dalla licenza. Nel caso di una licetizeopyright essa puo
includere anche il diritto di riprodurre, mostranegdificare e distribuire.
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Alcune licenze permettono al licenziatario di “didenziare” alcuni o
tutti i diritti conferiti dalla licenza, permetteadcosi al licenziatario di
entrare anche lui nell’attivita di concessioneidehze di tecnologia. La
licenza deve chiarire nella sua sezione relatilaa“gortata” quali diritti

sono concessi. Per esempio, una licenza di breviedpe che non
permette al licenziatario di modificare un desigrg solo di produrlo e
venderlo nei paesi dell’'Unione Europea, e piu lat@Etdi una licenza
perpetua ed irrevocabile che permette al licenaaatdi fare, usare,
modificare, migliorare, copiare, riprodurre, distrire, mostrare,
esportare, importare, e concedere sub-licenze #u itwiritti sopra

menzionati ad altri nel mondo, come il diritto dsawe il marchio
associato in connessione con essa. Una tale licgineata quasi una
vendita (cessione) di titolarita della proprietatellettuale e della
tecnologia sottostante.

| diritti potranno anche essere limitati in accor@a una certa
applicazione o prodotto. Cosi, il “campo d'utiliZzdi un vaccino in
licenza sara il trattamento del cancro, e potragssere altri licenzianti
con i diritti per I'epatite e altre malattie.

Esempio

1.1Soggetto alle limitazioni stabilite in questo Acdor il Licenziante
concede al Licenziatario una licenza mondiale &uftiodi brevetto
per fare, aver fatto, usare, vendere, offrire india ed importare i
Prodotti in Licenza e per applicare i Metodi in émnza.

1.2Tranne che disposto altrimenti in questo Accorddidenza concessa
al Paragrafo 1.1 € esclusiva per la durata delbidao.

1.3La licenza concessa al Paragrafo 1.1 e 1.2 & doggetutte le
disposizioni applicabili per ogni licenza dal Gaverdegli Stati Uniti
eseqguite dal Licenziante ed é soggetta agli obblagsoluto del
Governo degli Stati Uniti ai sensi della 35 U.SZD00-2012 e
regolamenti di attuazione governativi applicabili.

1.4Le licenze concesse ai Paragrafi 1.1 e 1.2 sonibatenai metodi e
prodotti che rientrano nel Campo di Utilizzo. Pédtriametodi e
prodotti, il Licenziatario non ha licenza ai sedisguesto Accordo.
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1.51l Licenziante si riserva il diritto di usare I'lenzione e la tecnologia
associata a scopi educativi e di ricerca.

Esclusiva, Unica o Non Esclusiva

In un particolare territorio, la licenza pud esseselusiva, unica o non
esclusiva.

Una licenza non esclusiva, in cui il licenziatagouno fra i tanti

licenzianti con cui il licenziante ha firmato uncacdo per l'uso e lo
sfruttamento della tecnologia, € I'opzione preteritella maggior parte
dei licenziatari. Spalmando i rischi e i guadagminsolti licenzianti, il

licenziante non dipende dal successo di un licésxzia Egli pud

mantenere un miglior controllo sulla tecnologiareyirtu del fatto che
molti licenzianti stanno usando e sfruttando latdegia in molti mercati
e forse in una varieta di prodotti, danno alla tdogia la possibilita di
evolvere e svilupparsi ulteriormente. Tuttavia, oaso di tecnologia in
fase iniziale che richiedono una somma signifi@tdi investimenti

aggiuntivi al licenziatario, la maggior parte destgnziali licenzianti

cercherebbe I'esclusivita, almeno in certi territor

Una licenza esclusiva di solito descrive la sitoaei in cui i diritti
concessi al licenziatario escludono anche i didiil licenziante nel
territorio. Una licenza unica in genere descrivesitaazione in cui |l
licenziante come il licenziatario possono usare téanologia nel
territorio, e nessun altro. Questa distinzione pgsere confusa nella
pratica e il termine esclusivo € a volte usatoipdicare quella che € in
realta una licenza unica. In ogni caso, per entrantpi di licenze, il
licenziante non puo concedere altre licenze (alnmahderritorio in cui la
licenza é intesa come unica o esclusiva). In qeretario, il licenziante é
dipendente da un licenziatario. Di conseguenzayitante assicurarsi
che l'accordo contenga gli appropriati incentivio eammende per
proteggere il licenziante in caso di non esecuziale parte del
licenziatario. Queste potrebbero includere il pagatm di una royalty
annua minima. Se il licenziatario non effettuagg@enti richiesti, allora
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le ammende potrebbero essere la rescissione dehattordi licenza o la
conversione da licenza esclusiva a non esclusiva.

Se la licenza copre piu di un territorio, puo essesclusiva in uno e non
esclusiva in un altro. L’esclusivita puo esserathta, per esempio, ad un
settore d’'uso o periodo di tempo o collegata ayitatgimento di certi
obiettivi.

Esempio 1 — Licenza Esclusiva

Il Licenziante con la presente concede al Liceariat soggetto ai
termini e alle condizioni di questo Accordo, unaefiza esclusiva
mondiale sul Brevetto in Licenza e il Know-How, gepdurre, usare e
vendere i Prodotti in Licenza per ogni e qualsies.

Esiste un obbligo d'uso della tecnologia licenziata

Su questo punto si e espressa nel 1999 una delhe mecisioni edite in
tema di licenze. Si tratta di una decisione Bi@hdesgerichtshafel caso
denominatoKnopflochndhmaschinemacchine confezionatrici di asole
per bottoni) . In questo caso, tecnicamente pitdgtaomplicato, la
decisione si € espressa in modo assai elaborat@okiz ha affermato
che, in caso di licenza con esclusiva, deve rignerlinea di principio
esistente, a carico del licenziatario, un obbligaitdizzare l'invenzione
licenziata. Tuttavia, il contenuto, I'estensionka @ermanenza di questo
obbligo devono essere verificati e ricostruiti setm un criterio di
ragionevolezza e tenendo conto di tutte le circasalel caso concreto.

Il problema si é riproposto nel corso di un arliremternazionale svolto
nel 2007. Anche questa volta si trattava di unantza con esclusiva. Il
brevetto copriva un'invenzione che richiedeva amcora fase complessa
di sperimentazione in vista della produzione di uymodotto
commerciabile. Il licenziatario, che pure avevaun primo tempo
investito molto nello sviluppo dellinvenzione, dadi al mancato
conseguimento dei perfezionamenti sperati, ritersostanzialmente
inutile proseguire queste operazioni. Il titolarel drevetto agi per
inadempimento del contratto di licenza, affermandppunto, che il
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contratto prevedesse implicitamente un obbligo liggnziatario di
proseguire le attivita di sperimentazione dell'imziene.

Esempio 2 — Licenza Esclusiva che diventa Non Esslua dopo
cinque anni

Il Licenziante con la presente concede al Liceariat una licenza
esclusiva per la produzione, I'uso e la venditaRtedotti in Licenza.

La Licenza avra carattere esclusivo durante i pamgue anni partendo
dalla data di questo Accordo. Alla scadenza di upsriodo, e per lo
stesso territorio, la Licenza sara non esclusiva.

Esempio 3 — Licenza Non Esclusiva

Il Licenziante con la presente concede e il Licatezicon la presente
accetta una licenza non esclusiva in ogni paesé@efeitorio in Licenza
sui Brevetti in Licenza per produrre e aver prool@kr esso, per usare o0
vendere i Prodotti in Licenza.

Licenziatario piu favorito

Quando la licenza e non esclusiva, il licenziatgri@ voler inserire
nellaccordo una clausola di licenziatario piu featm che in effetti
assicura che nel caso in cui il licenziante con@tlan altro licenziatario
dei termini piu favorevoli, allora, in virtu di gt clausola, il presente
licenziatario avrebbe diritto agli stessi termiavérevoli che sono stati
concessi all'altro licenziatarit.

1 Nell'esercitare il suo diritto sui termini concesstlicenziantexx piu favorito” il presente
licenziantexx € obbligato ad accettare tutti i i@imosi concessi e non € libero di scegliere i
termini che trova favorevoli e rifiutare quelli chen lo sono. In altre parole, o tutto o niente.
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Esempio 1

Il Licenziante accetta che non rilascera nessurentia concedente il
diritto di vendere i Prodotti in Licenza copertii ®revetti al pubblico

generico, a nessuna persona, azienda o societdiaite condizioni piu

favorevoli di quelli concessi al Licenziatario gsotto senza dare al
Licenziatario il beneficio di cio nel momento inictali termini e

condizioni piu vantaggiose entreranno in vigore. Maso in cui il

Licenziante stipuli una tale licenza piu favorevoik Licenziante lo

comunichera immediatamente al Licenziatario edraffal Licenziatario

un’opportunita ragionevole di accettare tutti queemini e condizioni.

Esempio 2

Se un accordo € concluso dal Licenziante con qusilg@rza persona in
[paese specifico(i)] a termini e condizioni piu dasvoli di quelle di
[questo Accordo] [Articoli sui tassi di royalty]l Licenziatario avra il
diritto di avere i termini e le condizioni di [quesAccordo] [Articoli sui
tassi di royalty] modificati alla data precedentecui tale altra persona
ha svolto le operazioni ai sensi dei termini ealelbndizioni favorevoli
nella stessa misura di quelli concessi a tale teezsona.

Territorio®®

L’ampiezza della licenza si riferisce anche aliterio geografico. Per
esempio, potrebbero essere concessi diritti mandiglpure i diritti
potrebbero essere per specifici paesi o anche fegheciparti di paesi
(come uno stato o una regione di un paese). Qale#e appropriato sara
influenzato da quello che il licenziante e in grati@ffrire in termini di

15 e restrizioni territoriali, che sono stati istiteliper produrre un effetto anti-concorrenziale,
hanno avuto problemi con le leggi anti-concorrelnzia Stati Uniti ed Unione Europea. E’,
quindi, prudente per le parti ottenere un’opinid@gale quando tentano di confinare le attivita,
specialmente le vendite, di una parte ad una valante limitata area geografica. Le limitazioni
territoriali basate su un valido obiettivo commateipossono essere imposte, se appropriatamente
predisposte.
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diritti e da quello per cui il licenziatario potodtenere un vantaggio in un
particolare territorio o regione. E’ abbastanza goenper un licenziante
operare nel suo mercato locale mentre concedezkcarsocieta attive in
vari mercati stranieri per gestire quei mercati. Jnesto modo |l
licenziante e in grado di penetrare con efficaeianmercati esteri.

Esempio 1

Il Territorio € la Repubblica Federale Tedesca. Vendite verso la
Francia sono accettabili, a meno che e finchédéhriante ha concesso
una Licenza in Francia ed ha quindi informato itdnziatario tramite
posta registrata con ricevuta. Il Licenziatario manil diritto di vendere i
Prodotti in Licenza prodotti ai sensi dei dirittiltevetto in altri paesi. In
ogni caso di violazione di questa clausola, il bwatario € obbligato a
pagare tre volte tanto la Tassa di Licenza al Lacarte.

Esempio 2

Il Territorio della Licenza sara l'area degli Stafiembri dell’'Unione
Europea, come costituita alla data della firmaudigjo Accordo.

Sub-licenza

Il Licenziatario, in particolare se ha una liceneaclusiva® puo
desiderare di avere il diritto di concedere subdie nel suo territorio.
Se é cosi, questa cosa deve essere contrattatficgpeente e dichiarato
nellaccordo. Dovrebbe anche essere stabilito se riéhiesta
'approvazione scritta a priori del licenziante plar concessione di
qualsiasi sub-licenza, per la scelta del sub-liceado e per le
condizioni in cui tali sub-licenze possono essenecesse; per esempio,
I'ampiezza per cui i termini della sub-licenza delbero accordarsi con
quelli dell'accordo di licenza principale. Una cala aggiuntiva

18| licenzianti non esclusivi di solito non hannadititto di concedere sub-licenze dato che un
potenziale sub-licenziatarioxx pud chiedere uneniza direttamente al licenziatario.
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dovrebbe stabilire se una sub-licenza scade quinlicenza principale
viene rescissa o scade per qualunque motivo.

Esempio

(a) Il Licenziatario avra il diritto esclusivo per i &vetti in Licenza
di concedere sub-licenze ad altri a tassi di rgyadin inferiori a
quelli richiesti nell’Articolo XYZ di questo Accowl

(b) Riguardo alle sub-licenze concesse dal Licenzmtarisensi di
questo Articolo, il Licenziatario paghera al Licearte il venti
(20) per cento di tutti i ricavi ricevuti come renarazione per la
sub-licenza, sia che questa abbia la forma di uo@NE
forfettaria sia di royalty sia di remunerazione valore sia di
rimborso in cambio della sub-licenza.

(c) La scadenza ai sensi di qualunque delle disposidelhiArticolo
ABC della Licenza concessa al Licenziante in quéstoordo
fard scadere tutte le sub-licenze che sono stateesse dal
Licenziatario, a condizione che ogni sub-licenziatapossa
scegliere di continuare la sua sub-licenza avvigandcenziante
per iscritto, entro sessanta (60) giorni dallavite da parte del
sub-licenziatario dell'avviso scritto di tale scada, della sua
scelta, e del suo accordo di assumere tutte leigatzidbni nei
confronti del Licenziante (comprese le obbligaziomii
pagamento) contenute nel suo accordo di sub-licaxnra il
Licenziatario. Ogni sub-licenza concessa dal Li@aro
conterra le disposizioni corrispondenti a quelle @liesto
paragrafo riguardo alla scadenza e alle condiziahi
continuazione delle sub-licenze.

(d) La concessione da parte del Licenziatario di scémlze sui
Brevetti in Licenza sara a discrezione del Licetazia, e |l
Licenziatario avra I'unico potere di determinareceacedere o no
sub-licenze, l'identita dei sub-licenziatari, egetgo dei paragrafi
(@) e (c) di questo Articolo, i tassi di royaltyidermini e le
condizioni di tali sub-licenze.
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Miglioramenti

Quando ci si occupa di miglioramenti, conosciuttta come versioni,
avanzamenti, e nuovi modelli, e importante definio®s’@ un
miglioramento e, quindi, € coperto dalla licenzacas’é una nuova
tecnologia o una nuova proprieta intellettualesdtondo caso, in base

alla legge nazional¥,puo aver bisogno di un nuovo accordo di licenza.

I miglioramenti alla tecnologia in licenza non elpabile che siano un
grande problema quando il licenziante ha succesdla produzione

commerciale. Quando, tuttavia, il licenziante elolitenziatario é

coinvolto nella continua ricerca e sviluppo, odartologia in licenza e in
una fase iniziale di sviluppo, € probabile che glioramenti saranno fatti
al processo o al prodotto durante il periodo deticado di licenza.

Questo e un problema particolarmente importante regglioramenti e
probabile che possano essere brevettabili o alttim@oteggibili. In
questo caso, il licenziante vorra il diritto di tsaognuno di tali
miglioramenti sviluppati dal licenziatar8. Questo diritto potrebbe
essere esteso al licenziante essendo in gradondiedere sub-licenze
usando i miglioramenti per altre applicazioni debgwntto. Ottenere
questi diritti pud significare che servira un adatento agli accordi
finanziari. In aggiunta, bisognera tenere in coasdione il fatto se il
licenziatario avra accesso ad ogni miglioramenticessivo fatto dal
licenziante. Questo potrebbe avvenire automaticéaneppure I'accordo
potrebbe prevedere che ci sia un’opzione che campdgteriori
negoziazioni una volta che si conoscono i det@glimiglioramenti.

Un possibile accordo riflettente alcuni dei preddétche ogni parte ne
terra l'altra informata, e avra il diritto di usasenza pagare royalties,
tutti i miglioramenti apportati alla tecnologia digziata, e il licenziante
avra il diritto di sub-licenziare i miglioramentiedlicenziatario ai suoi

a Negli USA se il licenziantexx ha partecipato al heigamento al punto da qualificarsi come
inventore, avra il diritto d’'uso indipendentemedégeuna licenza. Vedere 35 U.S.C. Sezione 262.
18 Obbligare un licenziantexx a concedere i migliorathad un licenziatario su base esclusiva
puo essere considerato anti-concorrenziale. Vauréa Comunita Europea, fn 23.
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altri licenzianti al di fuori del territorio. Opperi miglioramenti possono
essere soggetti ad una royalty aggiuntiva da gssa@anticipo, sebbene
questa sia spesso difficile da prevedere.

Esempio
(a) Cambiamenti e miglioramenti da parte del Licatazio:

Modifiche al Prodotto in Licenza sono ammissibilone dopo
I'approvazione scritta da parte del Licenziante.

Tutti i miglioramenti del Prodotto in Licenza sanan riferiti dal

Licenziatario al Licenziante. Se il Licenziante Ipartecipato ai
miglioramenti, ha il diritto di essere nominatoic@entore, e di sfruttare
ed utilizzare i miglioramenti prendendo una licent& condizioni

devono essere negoziate dalle parti in buona fddetermine

Miglioramento indichera quegli avanzamenti o sviughe possono
essere direttamente usati ed applicati in relazafrodotto in Licenza e
che hanno diritto alla protezione brevettuale.

(b) Cambiamenti e miglioramenti da parte del Ligante:

Il Licenziante informera il Licenziatario di tutii miglioramenti al
Prodotto in Licenza. Questa disposizione e apgplealanche ai
miglioramenti per cui si e depositata una domandabrévetto. Il
Licenziatario ha il diritto di ottenere una Licenger tali miglioramenti
in conformita con le condizioni di questo Accordo.

Assistenza tecnica
In base al tipo di tecnologia che viene trasferta, spesso un accordo

per fornire al licenziatario l'assistenza tecnicatte forma di
documentazione, dati ed esperienza.
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Durata

La durata o termine dell’'accordo di licenza puoeessinfluenzata

dall’oggetto dei diritti dati in licenza. Quindi,na licenza di brevetto
potrebbe finire alla scadenza dell’ultimo dei btéve scadere. Un

accordo di know-how o di marchio potrebbe essefe gogjue anni,

esteso automaticamente per lo stesso periodo, a amenuna delle parti
dia un preavviso scritto di terminazione. La durdtauna licenza di

tecnologia comprendente diritti di brevetti, cogirt, marchi, e design
dipendera dalle stime di mercato e dei ricavi deédldi. Il licenziante pud

anche desiderare di limitare la durata per valutafiecacia commerciale

del licenziatario. Il licenziatario pud voler estiene la durata se sta
investendo pesantemente in infrastrutture necesgari o sfruttamento
della proprieta intellettuale (per esempio, unabfada o un canale di
distribuzione). L'unica regola sulla durata di ui@enza e che questa
dipende interamente dai bisogni commerciali de#ldie sono possibili

molti risultati adattati e contrattati.

Considerazioni commerciali e finanziarie

Un fattore importante nelle considerazioni comnara@ finanziarie € la

valutazione della tecnologia. Questa e stato afftanin una precedente
sezione. Qui consideriamo i vari tipi di pagameadbt@ sono applicato
agli accordi di licenza. Le parti cercheranno divaire ad una struttura di
pagamento che rifletta la natura e le circostamtkadcordo e i termini e

le condizioni concordat¥.

In aggiunta, questa sezione considerera il probldeti&nflazione, cosi
come 'amministrazione finanziaria, che riguardalanci e la contabilita

19 Alcuni fattori che influenzano la fissazione desdgadi royalty sono la forza e la portata dei
diritti di proprieta intellettuale, I'estensionetiéoriale dei diritti, I'esclusivita dei dirittijl livello

di innovazione, la durabilita della tecnologia, gtado di concorrenza/disponibilita di altre
tecnologie, il rischio relativo, i bisogni strateigilo stato del portafoglio, la fase di sviluppcce
Vedere  “Royalty Rates: Current  Issues  andTrends”, http://www.medius-
associates.com/Resources/Royalty%20 Article.pdf.
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del licenziatario, e le questioni della valuta #adeassazione. Riguardera
anche la contraffazione e la responsabilita di pttod

| pagamenti al licenziante per I'acquisizione esildella tecnologia sono
di solito classificati come somme forfettarie eatbigs, e molti accordi
contengono entrambi i tipi di pagamento.

Somme forfettarie

Le somme forfettarie sono pagabili al verificarsud particolare evento.
Ci puo essere soltanto una somma, pagabile aftafutell’accordo. Se
non ci fossero ulteriori pagamenti, questa sareoinsiderata una licenza
pagata interamente in anticipo. Dall’'altro lato,trpbbero esserci una
serie di somme forfettarie, pagabili al verificadsispecifici eventi, che
potrebbero essere basati sul tempo, come al prisgz@ndo anniversario
della firma dell'accordo. Gli eventi possono anessere basati su delle
attivita, tipo la rivelazione di informazioni cod&nziali o I'inizio della
produzione commerciale. Nell'industria farmaceutioguesti eventi
“tappe fondamentali” potrebbe essere I'inizio déitsse |, II, e/o Il dei
test clinici e la concessione dell’approvazionenmativa. Un evento
potrebbe anche essere l'esercizio di un diritto apxione come |l
licenziatario che estende la licenza ad ulterierritori geografici o
campi di utilizzo.

| pagamenti basati sul tempo sono certi nel sehedecsomme sono note
e concordate, e sono esenti da rischio dato claasampagate quando e
scaduto il periodo specificato. Non e richiestauak azione ulteriore da
parte del licenziatario o del licenziante.

| pagamenti basati su una prestazione, dall’'aléto, | dipendono dal
verificarsi di certi eventi, come la prima vendiammerciale. Dato che i
pagamenti non vengono effettuati se I'evento instjoae non si verifica,
e importante definire chiaramente gli eventi coraepkima vendita
commerciale.
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Questa estensione, o dilazione, dei pagamentifignche il rischio
finanziario del licenziatario e ridotto finché édaito il rischio
commerciale o tecnico della tecnologia. Questo shrgrande vantaggio
per il licenziatario, specialmente quando la tecga € embrionale,

piuttosto che totalmente sviluppata e pronta pserescommercializzata.
Royalties°

Le royalties sono pagamenti regolari fatti al lizemte, che riflettono
I'uso della tecnologia da parte del licenziatabato che collegano l'uso
ad una somma monetaria possono essere una buorzgimendel valore
della tecnologia per il licenziatario e, di consegga, le royalties sono il
tipo di pagamento piu comune negli accordi di lizzen

Le royalties hanno due componenti chiave: la bak&asso di royalty.

La base della royaltypotrebbe essere il costo di produzione o il pifit
derivante dalla vendita dei prodotti in licenza.e®t non sono usati
molto spesso. Questo principalmente perché il fiegario di solito
considerera queste informazioni come sensibili atncorrenza e
altamente confidenziali e, in ogni caso, le cifrarieranno di
conseguenza ai trattamenti contabili e questo paasare delle
controversie inutili. Neanche le unita o il volumlieproduzione non sono
usate molto spesso, principalmente perché le upr@dotte non
significano unita vendute.

Ne consegue quindi che la base di royalty piu caraono le vendite del
licenziatario®* Questa potrebbe essere il numero di unita delgttodn

licenza venduto con il licenziatario che paga unmamtare fisso di,
diciamo, 1$ per unita. Tutto quello che deve esaecertato € il numero

20 www.royaltysource.cor@ una banca dati sugli attuali accordi di liceriz.industrie coperte
comprendono quella automobilistica, biotecnologeafarmaceutica, chimica, e hardware e
software per computer. Le informazioni fornite,amamento, di solito comprendono dettagli sulle
parti e le proprieta date in licenza o vendute,agamenti anticipati e i tassi di royalty, e
informazioni su aspetti chiave come I'esclusivit&territorio geografico.
2L vedere Lee R. Phillips, “Net Sales Definition isn@ral Issue”,Les NouvellesMarzo 1992,
pagina 18.
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di unita vendute, e la royalty pagabile e deterimiea Se c’€ una
disputa, € facile controllare i registri di vendial licenziatario. Con
questa base, il licenziante puo richiedere cheaskad sia aggiornato
periodicamente, con l'uso di un indicatore apprajgricome un Indice
dei Prezzi alla Produzione o al Consumo.

Alternativamente, la base della royalty potreblessere sia i ricavi lordi
che i ricavi netti delle vendite del licenziatarib.ricavi lordi non
consentono detrazioni per spese come confezionanergpedizione.
Queste non sono pertinenti alluso della tecnologiajuindi queste ed
altri oggetti non correlati di solito vengono estllQuindi, la base usata
pil spesso sono i ricavi netti del licenziatario.

Esempio
Vendite Nette

“Vendite Nette” indichera il totale dei compensi @ontanti 0 non in
contanti del Licenziatario, dei suoi Affiliati, eedsuoi sub-licenziatari
per i Prodotti in Licenza venduti o consegnati iertl indipendenti e
terzi nellambito di transazioni in buona fede, mete seguenti
detrazioni, nella misura in cui le detrazioni satwtuali nell’industria,
sono effettivamente pagate o0 consentite e non Sowotte

successivamente (per esempio, per mezzo di un rsalparziale o di un
credito sulla detrazione al Licenziatario, ai sukffiliati o sub-

licenziatari):

(1) le somme rimborsate o attribuite per motivi di uié o
restituzione di Prodotti in Licenza;

(i) ribassi, sconti quantita, sconti e sconti di cassariti
totalmente alla vendita dei Prodotti in Licenzee#ffamente
pagati o attribuiti ai clienti;

(i) sconti che sono richiesti al Licenziatario, ai sAffiliati e ai
suoi sub-licenziatari dalla legge ai sensi del Meaii,
Medicare o di altri programmi governativi speciadi
assistenza medica,;
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(iv)  spese di trasporto ed assicurazione, come fatt@rgiagato
dai clienti;

(v) vendite, uso e accise negli USA e dazi all'impddae negli
USA pagati, assorbiti o consentiti dal Licenziasaai suoi
affiliati o dai suoi sub-licenziatari direttamenterrelati alla
vendita dei Prodotti in Licenza e fatturati ai olie

(vi) somme rimborsate o accreditate ai clienti dal Lic&tario,
dai suoi affiliati e dai suoi sub-licenziatari ausa delle
riduzioni di prezzo retroattive dei Prodotti in krza; e

Le vendite e i trasferimenti tra Licenziatario,uios affiliati e i1 suoi sub-
licenziatari dei Prodotti in Licenza previste parvendita finale a terzi
saranno trascurate per gli scopi del calcolo delalties.

Questo porta al secondo componente cruciale deylaltres, iltasso di

royalty. E’ importante che il tasso porti ad una buonaerdf

commerciale per entrambe le parti, e quindi la aegwone del tasso di
royalty e fondamentale per il successo dell'accotdiotasso troppo alto
puo significare che la licenza non e profittevokr p licenziatario. Un

tasso troppo basso puo voler dire che il licengianbn riceve un
adeguato ritorno, che potrebbe portare ad un spesta in ricerca e
sviluppo. Entrambi possono influenzare negativamdntapporto tra le
parti e il successo dell’accordo.

| fattori rilevanti per determinare il tasso di ety sono stati spiegati
nella sezione sulla valutazione della tecnologia.

Royalties variabili

Il capitolo cinque enfatizza che generare variabitireare alternative e
una parte importante del raggiungimento di un abzdwin-win”, e
variazioni agli accordi sulle royalty possono foeniuna flessibilita
importante per entrambe le parti.

Una variabile possibile & che il tasso di royaltyiduce all’aumentare
del volume o col passare del tempo. Cosi, un tdssoyalty del 10%
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potrebbe ridursi al 7,5% dopo la vendita di un omé di unita, poi al 5%
dopo cinque milioni di unita. Questo potrebbe esserbase annuale o su
base cumulativa. E’ anche possibile I'inverso, ddasso di royalty che
cresce allaumentare del volume. Il primo approck# l'obiettivo di
incoraggiare il licenziatario ad aumentare la pmooe e quindi le
royalties pagabili al licenziante. L’approccio imse impone costi di
royalty piu bassi per il licenziatario all’inizio entre la tecnologia € in
fase di introduzione e le vendite sono basse eurnemta appena si
conquista una quota di mercéfo.

Un’altra possibile variabile e che il licenziatarideve pagare al
licenziante una royalty minima annuale. Cosi, lans@a di 50.000$
potrebbe essere pagabile per il secondo anno laeieZa, aumentando a
75.000$% per il terzo anno e a 100.000$ per ogno atanli in poi. Questo
e particolarmente appropriato quando la licenza selusiva e il
licenziante ha bisogno di assicurarsi di ricevesedroyalties minime.
Se non succede, il licenziante ha bisogno di eddem® di lavorare con
un altro socio in modo che la sua tecnologia eoi gliritti di proprieta
intellettuale non vengano sprecati da uno sfruttdamkmitato. In alcune
giurisdizioni, I'abilita di concedere licenze essike puo essere limitata
per legge a causa del rischio percepito che urokirigenziatario avra
troppo potere sul licenziante e una motivazionefiigente a sfruttare la
tecnologia rischiando cosi una non concorrenzangucati. Quando una
licenza e non esclusiva, il licenziante ha altterahtive e, in particolare,
e in grado di concedere licenza ad altre parttereitorio.

E’ anche possibile I'opposto, e invece di esser@a woyalty minima
annuale costante, la licenza puo diventare “paigataticipo” o esente
da royalty. Questo si verifichera all’accadere di evento concordato,
come, per esempio, quindici anni di produzione cemumle e/o il
pagamento totale delle royalties che raggiunga somma totale
concordata, qualunque evento si verifichi primaefa ha I'obiettivo,

2 \/edere a proposito delle royalty correlate positieate e negativamente Crispin Marsh,
Managing Director, SCP Technology and Growth PTY. LtStructuring Royalty Payments to
Mutual Advantage'http://www.scp.com.au/publications/licensing/mutsiaim|
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dopo che il licenziante sia stato sostanzialmendtempensato, di
assicurare che anche il licenziatario sia ricomatns

Esempio 1

Condizioni Finanziarie

1.

Il Licenziatario paghera al Licenziante, durantepériodo di

questo Accordo, una royalty del cinque per cent®)(Sulle

Vendite Nette generate dal Licenziatario, dai saffiliati, sub-

licenziatari e/o distributori nel settore.

Senza pregiudizio per le disposizioni della sezibnee un Sub-
licenziatario concede sub-licenze a terze partipgndenti nel
settore, consentendo a tali terze parti di usar€elenologia in
Licenza per uno o piu Prodotti, il Licenziantel.itenziatario e il
Sub-licenziatario hanno concordato che, invece'atddligo di

pagare royalties sulle Vendite Nette generate da &ub-

licenziatario in accordo alle disposizioni dellazisae 1, |l

Licenziante e il Licenziatario divideranno le sommagate da
tale Sub-licenziatario in virtu delle quali il Liceiante ricevera il
venticinque per cento (25%) di tutti i pagamentniprendenti
ogni tassa o royalty) pagabili da qualunque sudnlzcatario sulle
sue Vendite Nette dei Prodotti. Il pagamento dejimte del
Licenziante e il corrispettivo resoconto sarann@ppsti al

Licenziatario in accordo con | pagamenti trimestrdelle

royalties dovute ai sensi dell’'Articolo XXX. Nonrsano dovute
ulteriori royalties da parte del Licenziatario alcénziante sul
valore delle Vendite Nette di ogni Prodotto vendd#otale Sub-
licenziatario nel caso in cui le parti abbiano deisd le royalties
e | pagamenti sopra menzionati.
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Esempio 2
Remunerazione Finanziaria

Il compenso per la Licenza concessa all’Articolo Bl Licenziante al
Licenziatario & deteminato come segue.

1. Pagamenti rateali

Ammontare in $ USA Evento

100.000 1 Giugno 2005

100.000 1 Settembre 2005

50.000 Entro due mesi dopo aver

completato con successo un lotto di
test del rivestimento lucido applicato
al composto attivo LowBloodMed

consegnato da wun cliente del
Licenziatario.

50.000 Entro due mesi dopo che Il
Licenziatario ha completato con
successo nei suoi impianti di
produzione un lotto di dimensioni
industriali del rivestimento lucido
applicato al composto attivo
LowBloodMed per [l'uso nella
medicina umana.

100.000 Entro due mesi dall'inizio di un
programma di test clinici per gli
studi della fase 1 per il composto
attivo LowBloodMed dopo |l
trattamento con l'invenzione.

2. Royalties

(a) In considerazione della Licenza qui concesdal &now-how
e dell'assistenza tecnica fornita ai sensi delidatio XX e
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soggetto alle rimanenti disposizioni di questo @otp, il
Licenziatario paghera le royalties in accordo cbrseguente
programma sulle Vendite Nette mondiali del Prodattperto
dalle rivendicazioni di brevetto durante ogni Andb Vendita
iniziando dal secondo. Il licenziatario non avrdlaghi ai sensi di
questo Accordo di pagare royalties sulle VenditétéNdurante il
primo Anno di Vendita. Iniziando con il secondo Anrdi
Vendita, le royalties pagabili per le Vendite Nethgrante ogni
Anno di Vendita saranno calcolate come segue:

Vendite Nette in Milioni di $ USA Tasso di royalty
1 Meno di 5 1,50%
2 Tra5e 10 1,75%
3 Tral0e 25 2,00%
4 Tra 25 e 50 2,50%
5 Tra 50 e 100 2,00%
6 Oltre 100 1,50%

(b) Il tasso di royalty applicabile ai sensi di gteeArticolo 2 sara
comunque ridotto del venti per cento (20%) in cdiseendite di uno
0 piu concorrenti dei prodotti che usano una temgial con qualita
comparabili con riguardo alla stabilita del composthimico o
farmaceutico in condizioni di caldo tropicale e ditéd e che sono
concorrenti di uno o piu dei Prodotti.

(c) In caso di concessione ad una terza parte dbremetto che
rivendica una tecnologia di rivestimento lucido tneun base alla
quale, nell’'opinione di un consulente indipendentdrevetti che e
accettabile da entrambe le parti, la vendita detl&tto costituirebbe
una violazione di tali rivendicazioni, allora, delldata di tale
concessione, il Licenziatario non avra ulterioriblighi di pagare
royalties al Licenziante ai sensi di questo Accordo
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(d) L'obbligo della royalty ai sensi di questo Axio 2 durera fino
alla scadenza dei brevetti compresi nei dirittibdevetto e di ogni
miglioramento.

3. | pagamenti delle royalties saranno effettuat[vialuta] entro trenta
(30) giorni dalla data in cui il Licenziatario avittenuto adeguate
informazioni dai Partner Commerciali riguardo alNéendite Nette
mondiali dei Prodotti.

4. Tutte le tasse applicate o imposte o trattewlaiepagamenti delle
royalties dovute dal Licenziatario saranno detrdtibe somme pagabili
qui sotto e saranno pagate alle appropriate aatfisitali o tributarie per
conto del Licenziante. Le ricevute delle tasse gkl Licenziatario
dimostranti il pagamento di tali tasse sarannotiatd prontamente al
Licenziante. Se le ricevute delle tasse non sospodiibili all’autorita
tributaria, il Licenziatario otterra subito e inkéela miglior prova
possibile del pagamento.

5. | pagamenti dovuti ai sensi di questo Accordmrsao soggetti ad
interesse dal giorno della loro maturazione aldadsl dieci per cento
(10%) l'anno. | pagamenti dovuti in base a questxokdo saranno
effettuati al Licenziante tramite bonifico bancargui conti del
Licenziante e debitamente comunicati dal Licenziata

Esempio 3
Durata e scadenza

L’obbligo di pagamento differito ai sensi dell’Actlo XX durera fino
alla scadenza del brevetto con la vita piu lunga brevetti compresi nel
portafoglio brevettuale e nei brevetti di miglioranto. In seguito il
Licenziatario avra completamente pagato il diritiosviluppare, fare,
aver fatto, promuovere e vendere i Prodotti nel deosenza dover
pagare un ulteriore compenso al Licenziante.
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Esempio 4
Royalties sulle vendite

1. Il Licenziatario paghera al Licenziante o aiisdelegati, in accordo
con le disposizioni del presente Articolo, una ttydel cinque per cento
(5%) delle Vendite Nette di ogni Prodotto nel Tmib cosi come di
ogni valore materiale o riduzione di valore chelLitenziatario puo
ottenere dagli acquirenti del Prodotto come remagiene per |l
Prodotto.

2. Gli obblighi del Licenziatario di pagare le rtiyes richieste dal
presente Articolo cesseranno, in ogni particolaeesp riguardo al
Prodotto:

(a) Allo scadere della protezione del brevetto perittddi brevetto
del Licenziante relativi al Prodotto in quel paese;

(b) Al 15esimo anniversario della prima vendita deldaitto in quel
paese, e in seguito la Licenza concessa al Licemmasara una
licenza esente da royalty, pagata in anticipo. iltehziatario
comunichera al Licenziante la data della prima iutandel
Prodotto da parte sua, delle societa sue affikaidei sui sub-
licenziatari nel Territorio entro trenta (30) giordalla prima
vendita.

3. Le royalties saranno dovute e pagabili entrat&r€30) giorni dalla
fine di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre rigoaatle vendite del
Prodotto nei periodi di tre (3) mesi finenti negltimi giorni di Marzo,
Giugno, Settembre e Dicembre. Tali royalties savarpagate al
Licenziante, sul conto bancario indicato dal Lidgani, in [valuta]. Il
Licenziatario presentera al pagamento delle r@gltina dichiarazione
scritta riassumente, paese per paese, il ratee dgfhlties in questione
insieme ad una copia delle quotazioni del pringiphbnchiere del
Licenziatario sui tassi di cambio in questione.
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4. Alla scadenza dell’obbligo del Licenziatariopdigare le royalties per
le Vendite Nette del Prodotto in ogni particolasege, il Licenziatario e
le sue societa affiliate e i suoi sub-licenziataviranno una licenza
perpetua, interminabile pagata in anticipo pereaidadtnow-how per quel

Prodotto e per produrre e vendere quel Prodottuel particolare paese
senza ulteriori obblighi nei confronti del Licenata.

Esempio 5
Obblighi di rendicontazione finanziaria

1. Entro trenta (30) giorni dalla fine di ogni testre, il Licenziatario
inviera al Licenziante una dichiarazione rivelateeVendite Nette del
Prodotto per il trimestre appena concluso e le Itiega dovute al
Licenziante.

2. I Licenziatario, se gli viene richiesto da ciasi legge tributaria
applicabile, puo dedurre ogni tassa governativaratienuta che deve
essere dedotta dal pagamento delle royalties dtai salal pagamento di
ognuno dei costi di sviluppo stabiliti nella Sezo¥, ma rendera conto
alle autorita tributarie pertinenti della sommaicdedotta e fornira al
Licenziante la prova di tale pagamento a tali at#ofl Licenziatario

fornird una ragionevole assistenza al Licenziarg#'assicurare ogni
vantaggio disponibile al Licenziante riguardo dlattenute sulle tasse
governative tramite qualsiasi legge utile o trattatulla doppia

tassazione.

3. Il Licenziatario terra nel suo ufficio, e lo &afare alle sue societa
affiliate e ai suoi sub-licenziatari, le regist@zi complete e accurate
delle vendite del Prodotto per ogni paese peraglpsdi conformita con
le sue obbligazioni. Tali registrazioni saranncerdssponibili in seguito
alla prima vendita del Prodotto nel Territorio, pexpezione da parte del
Licenziante o di un revisore indipendente certthica un contabile
iscritto all'albo scelto dal Licenziante durantedee di lavoro dopo un
congruo preavviso, fino a due (2) anni dopo la finéa scadenza di
questo Accordo, e a spese del Licenziante. Talezispe non si
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verifichera piu spesso di una volta allanno, etcethe nell’anno
seguente alla scoperta di qualsiasi discrepanzegntiu la quale le
ispezioni trimestrali saranno permesse.

Inflazione

Il problema dell'inflazione e efficacemente stabiliquando il tasso di
royalty e espresso in percentuale delle venditeveD@omunque, la
royalty € un ammontare specifico in una valuta gjge¢ € di solito
riesaminato regolarmente, diciamo ogni uno o dure, &rettificato, se la
legge nazionale lo permette, in accordo con un woasre
consenziente, con lindustria o altri esponentialocLe rettifiche
possono essere fatte anche alle somme forfettagehili al verificarsi di
un evento quando, in particolare, il verificarsildgento e distante e
incerto.

Amministrazione finanziaria

Le disposizioni per 'amministrazione finanziariallthccordo di licenza
comprendono gli obblighi del licenziatario di temda contabilita e la
documentazione, di riportare i risultati e pagaedyalties risultanti. |
resoconti delle royalties, che dovrebbero esseseiesti una, due, o
guattro volte l'anno, dovrebbero essere certificdfll revisore o
responsabile finanziario del licenziatario. In ogaso, il licenziante di
solito si riserva il diritto di ispezionare, o faspezionare da terzi, la
contabilita del licenziatario. Questo dovrebbe mssa spese del
licenziante, a meno che, per esempio, fosse deopea discrepanza
superiore ad una percentuale specificata e I'accatdbilisse poi le
conseguenze innescate da questo evento.

Esempio
1.1 Il licenziatario dovrebbe tenere una contabilitacumata che

dimostri tutti i Prodotti in Licenza prodotti, usa¢/o venduti ai
sensi dell’Accordo. | libri contabili devono essgneeservati per

77



almeno cinque (5) anni dalla data del pagamentta deyalty
alla quale sono pertinenti.

1.2 I libri contabili devono essere aperti per I'ispgm da parte degli
agenti o dei rappresentanti del Licenziante in teragionevoli.
Il Licenziante deve accollarsi le parcelle e lesgpdell'ispezione
ma se viene scoperto un errore nelle royaltiesrgarpeal cinque
per cento (5%) del totale delle royalties dovute pgni anno
allora il Licenziatario deve accollarsi le parcellde spese per
guellispezione.

L’amministrazione finanziaria comprende anche, gloanle parti
vengono da paesi diversi, i problemi della valutdeia tassazione. La
valuta di pagamento non &€ sempre la valuta in covgngono le
royalties. In questi casi, sara necessario spacffiquando deve essere
effettuata la conversione e il tasso da utilizzéirkcenziatario dovrebbe
fare tutto il possibile per non sopportare alcwsthio sul cambio. A
volte, puo essere appropriato accordarsi su ul @issambio e stabilire
come sono sopportate o condivise le fluttuazionpesiori ad una
percentuale specifica.

Ci saranno necessariamente delle implicazioni $afiee derivanti da un
accordo di licenza. Il consiglio di un professidaigualificato dovrebbe
essere cercato nel valutare le varie opzioni clssgu essere disponibili
per ogni parte nel decidere il miglior modo di h&ye questo problema.
Per esempio, in base al fatto che i ricavi siamesterati un reddito da
capitale o un reddito ordinario, le implicazionifatto di tasse sarebbero
diverse. Quando la tecnologia € data in licenzarmaizionalmente, il
licenziante di solito richiedera che tutte le taksmli siano sopportate e
pagate dal licenziatario. Questo significa, in ipatare, tasse sulle
vendite e imposte doganali. Di solito non compret@eitenute alla
fonte. Questo perché le ritenute d’acconto sonsetasil licenziante e,
nella maggior parte dei casi, saranno stimabilpett alla tassa sul
reddito domestico del licenziante ai sensi di urppio accordo di
elusione fiscale tra i paesi del licenziatario Elidenziante.
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Contraffazione

Quando tutta o parte della tecnologia ha il vantagigl brevetto o di
un’altra protezione di proprieta intellettuale,@portante stabilire cosa
succedera se c’e una qualsiasi violazione. Ci shusituazioni in cui
puod avvenire la contraffazione. La prima € quanda terza parte sta
usando la tecnologia protetta ma non ha una liceQaail licenziatario
sta affrontando la concorrenza ed € probabile ¢hdnssvantaggio a
livello finanziario dato che il concorrente confedfore non sta pagando
le royalties. Il licenziatario, in particolare seus licenziatario non
esclusivo, si aspettera che il licenziante mettaaito misure per
affrontare la violazione. Per esempio, il licentéapotrebbe negoziare
con la terza parte in modo da farlo diventare gankiatario. Se non é
appropriato o non ha successo, allora il liceneignto aver bisogno di
intraprendere un’aziona legale. Finché i procediirgindiziari non sono
stati iniziati, 'accordo di licenza potrebbe prdeee che il licenziatario
ha il diritto di pagare le royalties in un contobdanca (garante) separato,
che saranno pagate al licenziante quando i proegdireono istituiti. Se,
comunque, i procedimenti non vengono iniziati gnticiamo, tre anni,
allora le royalties accumulate potrebbero essesttuite al licenziatario
e, quindi, la licenza potrebbe essere esente ddties/

La seconda situazione € quando una terza partexdicae che |l
licenziatario sta usando una tecnologia rispettocalale la terza parte ha
ottenuto la protezione. In questa situazione,cériziatario puo dover
affrontare la prospettiva di non essere in gradeodtinuare a usare tutta
o alcune parte della tecnologia licenziata. Ancordicenziatario si
rivolgera al licenziante per la fornitura di supore assistenza.
Comunque, il licenziante potrebbe sostenere chdicemnziatario che ha
il controllo sull’applicazione della tecnologia &e; in ogni caso, prima
di firmare l'accordo e iniziare la produzione, itdnziatario avrebbe
dovuto svolgere le relative ricerche, che di sofitwrebbero rilevare la
presenza di questi diritti preesistenti. Cio noanst, I'accordo di licenza
potrebbe prevedere che le parti valutino se e pibsger il licenziante
fornire una tecnologia non contraffattiva. Se nol,dl problema é se |l
brevetto della terza parte e valido e, se si, aénkiatario potrebbe
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richiedere al licenziante di ottenere una licenalladterza parte e una
conseguente rettifica degli accordi finanziari fftalicenziante e |l
licenziatario.

Esempio 1

Il Licenziatario, come licenziatario esclusivo, avk potere di istituire e
proseguire a sue spese le cause per contraffazieneBrevetti in
Licenza, e se richiesto dalla legge, il Licenzigpégtecipera come attore
in tali cause. Tutte le spese in tali cause saramstenute interamente
dal Licenziatario, che paghera al Licenziante ihti@nque per cento
(25%) di ogni eccesso di recupero delle spesdiindase.

Esempio 2

Il diritto e I'obbligo del Licenziatario, rispettamente, di citare per
contraffazione in una licenza esclusiva.

1. Mentre e per il tempo in cui la sua Licenzasansi di questo
Accordo rimane esclusiva, il Licenziatario € autpaito:

(@) A fare causa a suo nome, o se richiesto dad,
congiuntamente al Licenziante, a sue spese e p&®suo, per la
violazione dei Brevetti in Licenza,

(b) In ognuna di tali cause a proibire la violaaom a incassare
per il suo uso, danni, profitti e riconoscimentigiialsiasi natura
recuperabili per tale violazione;

(c) A risolvere ogni rivendicazione o causa perlaamne del
Brevetto in Licenza concedendo alla parte in violag una sub-
licenza ai sensi dell’Articolo X di questo Accordo.

2. Nel caso il Licenziante portera all’attenzionel dicenziatario
ogni violazione dei Brevetti in Licenza, e il Licaatario, entro
sei mesi, non
(a) Ottiene la cessazione della violazione,

(b) Avvia una causa contro il contraffattore, o
(c) Fornisce al Licenziante la prova della pendexzauna
negoziazione in buona fede per l'accettazione deepdel
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contraffattore di una sub-licenza dei Brevetti imcdnza, la
Licenza qui concessa al Licenziatario diventera @udiatamente
non esclusiva, e il Licenziante quindi avra il tiaidi fare causa
per violazione a sue spese, e di raccogliere pgunal uso tutti i
danni, i profitti e i riconoscimenti di qualsiasatnra recuperabili
per tale violazione.

Responsabilita del prodotto

La responsabilita del prodotto pud avere importacdinseguenze
finanziarie. Il rischio € che ci possano esser®ié® danni, a persona o
proprieta, derivanti da un prodotto in licenza tddso. Il bisogno e

quello di identificare la fonte di un potenzialefetio e assegnare la
responsabilitd di conseguenza. Quindi, il liceraiat di solito sarebbe
responsabile per ogni difetto di produzione o peradleguatezza dei
controlli di qualita. Il licenziante puo fornire componenti al

licenziatario, e, in questo caso, il licenzianterebhe di solito

responsabile per ogni difetto di quei componenti.

La parte che accetta la responsabilita dovrebbéeamprovvedere ad
indennizzare l'altra parte rispetto ad ogni rivexadione di terse parti per
perdite o danni. Il valore di questo indennizzo @mpletamente

dipendente dalle risorse finanziarie della parte ¢ da. Quindi, e

comune per I'accordo di licenza il richiedere cleedtenuta e mantenuta
I'assicurazione della responsabilita del prodottbe crisarcisce |l

licenziante e il licenziatario di un valore concaal

Esempio

1. Risarcimento da parte del Licenziantk licenziante risarcira e
terra il Licenziatario, i suoi amministratori, djanti, dipendenti e
agenti, estranei a ogni responsabilita, i dannpdedite, i costi o
le spese (incluse le ragionevoli parcelle del mtardd risultanti
da ogni rivendicazione di terze parti o dalle cansentate contro
il Licenziatario che nascono da un atto o da utateso fallito di
agire da parte del Licenziante o dallinadempiendal
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Licenziante delle sue rappresentanze, garanzie cortacqui
contenuti. In aggiunta, il Licenziante risarcira terra il
Licenziatario, i suoi amministratori, dirigenti,pdindenti e agenti,
estranei a qualsiasi responsabilita, danni, perdibsti o spese
(incluse le ragionevoli parcelle del mandatariguitanti da ogni
rivendicazione o dalle cause intentate da terze garvanti da, o
relative al Portafoglio Brevetti, alla Tecnologi@ @i Dati.
Risarcimento da parte del Licenziatarilb Licenziatario risarcira
e terra il Licenziante, i suoi amministratori, denti, dipendenti e
agenti, estranei a ogni responsabilita, i dannpdedite, i costi o
le spese (incluse le ragionevoli parcelle del mearda risultanti
da ogni rivendicazione di terze parti o dalle cansentate contro
il Licenziante che nascono dall'inadempienza delebziatario
delle sue rappresentanze, garanzie o accorti quewati, o che
derivano dallo sviluppo, produzione, promozionestribuzione,
uso, test o vendita, o altre disposizioni del Pttmjoinclusa,
senza limitazioni, ogni rivendicazione, espressaplicita o
prevista dalla legge, fatta riguardo all'efficacisicurezza, o
alluso da fare del Prodotto, e le rivendicazioaitd a causa
dell’etichettatura del Prodotto o della confeziorentenente il
Prodotto. Questo obbligo di risarcire non si agm@i@ quando il
fondamento della rivendicazione e la negligenza'’iltedito
intenzionale del Licenziataria o I'inadempienza telenziante
delle sue rappresentanze, garanzie o accordi qtecoti.
Limitazioni agli obblighi di risarcimentoll Licenziante e il
Licenziatario concordano che in nessun caso nessarta sara
responsabile per i danni indiretti, accidentali,edpli o
conseguenti dell'altra parte risultanti da una s®wganza o
inadempienza di questo accordo.

Procedure La parte da risarcire notifichera alla parte rasate
ogni rivendicazione o azione che dia origine a#laponsabilita
entro venti (20) giorni dopo il ricevimento dellwendicazione.
Se l'avviso non € dato entro venti (20) giornipkrte risarcente
manterra il suo obbligo di risarcimento a meno tethe fallimento
nella notifica tempestiva abbia un effetto materiaegativo
sull’esito del reclamo. La parte risarcente coigral la difesa o la
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risoluzione della rivendicazione. Comunque, la garsarcente
non sistemera o compromettera nessuna di tali dicamioni o
azioni in un modo che imponga delle restrizioniemyld obblighi
alla parte che deve essere risarcita senza il nensscritto della
parte risarcita. La parte che deve essere risagn@perera
ragionevolmente, assistera e dara tutta l'autorééessaria e le
informazioni ragionevolmente richieste.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'ultima sezione principale di un accordo di licean2 prevista per
comprendere gli aspetti che non sono stati coreideelle tre categoria
di sopra. Quindi, comprendono le rappresentanze @aranzie, gli
obblighi specifici del licenziante e del licenzidta cosi come i problemi
quali deroghe, cause di forza maggiore, risoluziole#le dispute e
problemi derivanti dalla scadenza o interruzionéadieenza.

Rappresentanze e Garanzie

Le rappresentanze e le garanzie sono dichiarami@ssicurazioni su un
problema o0 una situazione pertinente all’accordo lidenza. Una
distinzione importante € che una rappresentanza éenah solito un
termine dell’accordo, mentre una garanzia € unaizmne contrattuale,
l'inadempienza della quale potrebbe autorizzarepéate offesa a
interrompere I'accordo e a citare per danni.
Mentre non ci sono restrizioni su cosa potrebberessggetto di una
rappresentanza o garanzia, gli esempi tipici congoeo:
* |l licenziante detiene la tecnologia e ha il dirige I'autorita di
concedere la licenza;
e Che il materiale in licenza (per es. testo, sofeyae/o
documentazione) € originale e non € stato copiato;
* Al meglio delle conoscenze del licenziante, i bteve licenza
sono validi e non stanno essendo violati da teaze. p
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| primi due esempi dovrebbero essere assoluti. @guomre, con riguardo
al terzo esempio, data la difficolta di essere lassmente certi che un
brevetto sia valido, € ragionevole per il licentgaravendo esercitato la
dovuta diligenza per assicurarsi che i brevettiosealidi, qualificare la

sua garanzia che i brevetti in licenza sono vadidmeglio della sua
conoscenza.

Un altro esempio sarebbe quando il licenzianterésente o garantisce
che la tecnologia produrra quantita minime del pttadin licenza ad una
specifica qualita in un periodo specifico. Se qoesa ragionevole 0 no
dipendera, per esempio, dal fatto che il licengBasia 0 meno gia in
produzione commerciale e/o stia fornendo le atakee di produzione e
I'assistenza tecnica.

Le rappresentanze e le garanzie hanno il vantadgiohiarificare e
confermare la comprensione delle parti di particgdaoblemi e questo
puo essere utile e importante. Sono utili per alledl rischio tra le parti
dell’accordo. Comunque, una rappresentanza o gararsolo utile come
la solvibilita e le risorse della parte che la fteendo. Inoltre, i limiti
contenuti nelle altre parti dell’'accordo sullamntene dei danni che
possono essere rivendicati (clausola di esoneresgionsabilita) possono
togliere valore a tali assicurazioni. (Vedere lscdssione correlata sulle
indennita al paragrafo “Responsabilita del prodotthe sono simili).

Esempio
Rappresentanze, garanzie e accordi fatti dal Lieete

Il Licenziante fa presente e garantisce al Licearia che:
1. (@) Il Licenziante ha pieni diritti contrattuali peoncedere
licenze del Portafoglio Brevetti al Licenziatario.
(b) Il Licenziante ha anche pieni diritti contrattiu per
concedere una licenza non esclusiva al Licenzatael
settore per tutti i miglioramenti.
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(@) Nessuno dei Brevetti nel detto Portafoglio Btévsi €
estinto per abbandono o non pagamento delle readitadra
entro due mesi della Data in vigore.

(b) | brevetti emessi compresi nel Portafoglio Brtivsono
validi alla Data in vigore al meglio della conoszandel
Licenziante, e sussistono liberi da ogni pegncendicazioni,
ipoteche, licenze e impedimenti. Nessuna opposizeéistata
depositata riguardo a nessuno dei brevetti duibp&iodo di
opposizione.

(c) L'esecuzione di questo Accordo da parte dekhmante
non violera nessuna disposizione di legge, nessdimeo di
tribunale o di agenzia governativa, o lo statute keggi locali
o altri regolamenti interni o decisioni del Liceaate e non
violera o risultera nell’accelerazione di ogni agblmateriale
ai sensi di ogni accordo o strumento di ogni tipocuai il
Licenziante é parte o da cui € obbligato.

Non ci sono rivendicazioni materiali, azioni, cause
procedimenti pendenti, 0 a conoscenza del Licetzian
minacciati contro di lui o influenzanti il Licenzite derivanti
da o relativi al Portafoglio Brevetti.

Il Licenziante fa presente che non ha ricevuto svwa non é
stato accusato di contraffazione o violazione dssoe
brevetto detenuto ostilmente, di invenzioni o seggre
industriali relativi al Portafoglio Brevetti. Il tenziante
inoltre fa presente che, alla data di questo Aazombn
conosce alcuna informazione o invenzione riguardo a
Portafoglio Brevetti che lo renderebbe obsoletadarrebbe
sostanzialmente il suo valore per il Licenziataiabe che,
avendo saputo il Licenziatario dell’informazione delle
invenzioni, prima di firmare I’Accordo, non I'avrbb fatto.

Il Licenziante accetta che il Licenziatario nonasisumera
qualsiasi responsabilita o obbligo del Licenziasiteriguardo
al Portafoglio Brevetti che ai miglioramenti detknziante.

Il Licenziante, dopo la Data in vigore, su richeéestlel
Licenziatario e senza ulteriore considerazionegdsg e
consegnera tali strumenti ulteriori e intraprendatée azioni
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come il Licenziatario pu0o ragionevolmente richiedgrer
autorizzarlo ad esercitare e proteggere i suditidai sensi di
questo Accordo, o0 per rispettare l'annotazione ignio
giurisdizione in cui esistono il Portafoglio Bretreb i
miglioramenti.

7. Il Licenziante promuove i contratti e ammette obgni volta
che sara richiesto e senza costi, comunichera inataedente
al Licenziatario o ai suoi rappresentanti qualsiéaito
conosciuto in relazione al Portafoglio Brevetti a a
miglioramenti, testimoniera in ogni ingerenza ogqadimento
legale riguardanti lo stesso, e preparera ogni mecto
aggiuntivo che pud essere necessario per autcgizdar
Licenziatario o i suoi rappresentanti 0 successioassicurare
allo stesso completa e piena protezione, nella rigu cui
tale richiesta, testimonianza o azione si riferidecettamente
alle applicazioni del Portafoglio Brevettuale nettsre.

Obblighi del Licenziante e del Licenziatario

Il Licenziante si attende che intraprenda, per g@senn un accordo di
brevetto e di know-how, tutte le azioni necessaietrasferire la
tecnologia e ad assistere il licenziatario ad aizila produzione
commerciale. Similmente, ci si aspetta che il lmatario produca e
venda con successo il prodotto in licenza nelttera. In pratica, questa
e un’area che potrebbe far nascere molti conftiti.quindi, importante
che le parti identifichino chiaramente tutte le omzi necessarie per
raggiungere questi obiettivi, e dovrebbero esserdlivise e registrate
nell’accordo di licenza. Alcuni esempi si trovarbirdzio dell’Accordo
nell’Annesso Il A.

A volte, c’é un obbligo assoluto per il licenziatadi fare tutti gli sforzi
possibili, o i migliori sforzi se la licenza é assiva, per raggiunger gli
obiettivi dell’'accordo di licenza e di successo coanciale. Questo puod
essere un obbligo ambiguo, ed € meglio specifieaieni particolari,
come un obbligo del licenziatario di spendere sorstabilite in ricerca o
marketing o altre attivita specifiche per aumentkxeprobabilita di
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successo. E’ una cattiva pratica quella di dipemddas clausole sul
massimo sforzo per risolvere i problemi di respbilga che sono
soggetti a una negoziazione difficile da risolvef@uesti problemi
difficili da risolvere (per es. quanto investirk licenziatario nello
sfruttamento della tecnologia in licenza) sono spes problemi che
portano successivamente a conflitti o cause.

Esempio

Il Licenziatario fara, e spingera a fare al suo-ktdnziatario, tutti gli
sforzi commerciali accettabili per offrire, promwse e vendere il
Prodotto soggetto a royalty nel Territorio.

Nel caso in cui il Licenziatario non causi un dffei volume d’affari dei
Prodotti e quindi delle vendite nette del Prodaitd Territorio dopo un
periodo di quattro anni completi dalla Data in viggouna somma di
[ammontare] [valuta] sara tuttavia pagata dal Lxtatario al Licenziante
come pagamento forfettario minimo. Tale pagamerdma ssu base
annuale, dopo ogni anno in cui non c'é stato unuwel d'affari,
iniziando dal quarto anno improduttivo. Il pagantesara fatto nel mese
seguente di Gennaio da quando il Licenziatario hanportato un
Prodotto sul mercato e finché il Licenziatario noonclude questo
accordo ai sensi dei termini dell’Articolo XX.

Un altro obbligo che puo essere posto a caricdicktziatario € quello
di rispettare i limiti di qualita minimi del prodot oggetto della licenza.
Per qualita minima si intende la misura indispeisatifinché ci sia uno
sfruttamento tecnicamente corretto dell’invenzio(Burroughs/Geha
Werke, GADI, 1972, nr. 231; Raymond/Nagoya, GA®72, nr. 236).

Altri vincoli ritenuti invece inammissibili sono:

- limitare il quantitativo dei prodotti oggetto dicénza da
fabbricare o da vendere (Sementi di mais, GADI8L9T. 1127);

87



- obbligare il licenziatario a svolgere lattivita qaiuttiva in un
unico luogo (Windsurfing International Inc./Commds®e delle
Comunita Europee, GADI, 1987, nr. 2224);

- impedire al licenziatario di contestare la validdal brevetto
concesso in licenza o di altri diritti di proprietadustriale e
commerciale appartenenti al licenziante o ad ingrad esso
collegate (AOIP/Beyrard, GADI, 1975, nr. 777; Bay®€, 1990,
nr. 212).

Deroga

Una clausola di deroga in un accordo di licenzaii@a che una parte
non perde i suoi diritti percheé non fa rispettateigdiritti. Cosi, se un
licenziante e stato autorizzato a dar notizia dedkcissione a causa del
mancato pagamento delle royalties, ma ha sorvolatdgnorato
'inadempienza, il licenziante potrebbe ancora coiwarlo con riguardo
ad un'altra inadempienza di quell’obbligo. La ct@asn deroga in effetti
impedisce l'applicazione del concetto legale dicfhrsione, cioe la
tolleranza o la negligenza iniziali non impediscalidicenziante di far
successivamente rispettare i suoi diritti.

Esempio

Nessuna deroga per qualsiasi inadempimento pearebé le parti di
questo Accordo pud essere considerata una deroga opgei
inadempimento simile o successivo.

Forza maggiore

Una clausola dforza maggiorein un contratto di licenza indirizza le
circostanze intercorrenti al di fuori del controlti una parte, che

impedisce che quella parte ottemperi ai suoi obbliGuerre, scioperi e
incendi sono i tipi di avvenimenti previsti, e &uvtaggio della clausola e
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che il tempo per ottemperare a un obbligazione es®ere ritardato
finché le cause di forza maggiore cessano o vengorasse.

Pratiche anti concorrenziaft®

Quando si firma un accordo di licenza & importait@dare che se sono
incorporate certe pratiche commerciali, I'accordm pin base alle leggi
nazionali del paese o dei paesi in questione, essgrsiderato illegale se
equivale ad essere anti concorrenziale. Alcuni esein pratiche che
possono essere considerate illegali in base acpk circostanze
dell'accordo obbligano un licenziatario ad accettaerti prodotti o
servizi in aggiunta alla tecnologia proprietaria in¢olo,
impacchettamento), impedendo al licenziatario dittare con certe
imprese, tentando di fissare i prezzi dei prodattorporando la
tecnologia in licenza, le restrizioni territoriale licenze incrociate e la
convergenza dei breveffl.

Disposizioni governative

Quando si considera l'entrata in un accordo dintkgecon un partner
straniero €& importante verificare I'esistenza dirievadisposizioni

governative che possono influenzarlo. Per esentgimaggior parte dei
paesi richiederebbe almeno la registrazZidrké un accordo di licenza
presso le autorita competenti in quel paese maaigssere, in aggiunta,
un processo di approvazione che deve essere sgmiforendere parte
in quel tipo di attivita in quel paese. Nel paestlitenziante ci possono

23 Vedere i recenti European Community Technology $i@nBlock Exemption Regulations
(TTBER), “Regolamento della Commissione (CE) N. /204 del 27 Aprile 2004
sull'applicazione dell’Articolo 81(3) del Trattatdi categoria sugli accordi di trasferimento
tecnologico” e Kathleen R. Terry, “Antitrust e Lt di Tecnologia”’,
http://www.autm.net/pubs/journal/95/ATL95.html

% vedere di pit sulla convergenza dei brevetti deh&id Ekenger, “The Rationale for Patent
Pools and their Effect on Competition”,
http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examenisaeten.nsf/0/30F926B40D44ACF5C1256 D9EO
0447A5D/$File/xsmall.pdf.

25 Vedere David J. Dykeman e Daniel W. Kopko, “Pateicense Recordation in the United
States and Foreign Countriebttp://www.palmerdodge.com/pdf/patentlicense.pdf
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essere norme che restringono o condizionano il centim di certe
tecnologie per motivi di sicurezze o altre ragithi.

Esempio 1

Il Licenziatario comunichera al Licenziante se diigeconsapevole che
questo Accordo e soggetto a qualsiasi requisiteeg@tivo [paese] di
approvazione o informazione. Il Licenziatario fatatti i depositi
necessari e paghera tutti i costi comprese le tésgeenalita, e tutti gli
altri costi rimanenti associati a tali processi idformazione o di
approvazione.

Esempio 2

Il Licenziatario rispettera tutti le leggi strareefpaese] applicabili
riguardo al trasferimento dei Prodotti in licenzaieelativi dati tecnici
verso i paesi esteri, compresi, senza limitazi@iNorme sul Traffico
Internazionale di Armi (ITAR) e le Norme sulla Gese delle
Esportazioni. Nessuna delle parti fa presente cha licenza di
esportazione non sara richiesta né che, se riehiesta rilasciata.

Dispute

Quando si negozia l'accordo di licenza, le partvrdbbero essere
consapevoli che possono nascere delle disputengdodei mezzi per
risolverle. La flessibilita insita negli emendamedovrebbe fornire i
mezzi per la risoluzione alla prima occasione.dralb la quale, devono
essere previsti dei meccanismi per la risoluziogiecdnflitti. Quando si
preparano le clausole di soluzione dei conflitig parti possono
presentare varie opzioni. Tradizionalmente, le ip&@nno spesso
concordato di risolvere le dispute tramite cause umo specifico
tribunale. Sempre di piu, comunque, le parti optpaole procedure di
risoluzione alternativa delle dispute (ADR), comarHlitrato e la

26 Per esempio, vedere Export of Goods, Transfer ofifielogy and Provision of Technical
Assistance (Control) Order 2003 ai sensi del Ex@orttrol Act 2002 del Regno Unito.
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mediazione, o la mediazione seguita dall’arbitréit@€entro Arbitrato e
Mediazione dellOMPI ha sviluppato dei modelli diagsole che
facilitano la sottomissione dei conflitti all’'arkéto o alla mediazione, o

ad

una combinazione di entrambe

(http://arbiter.wipo.int/arbitration/contract-clausgindex.html

Le procedure ADR offrono una serie di vantaggi:

Una singola proceduraTramite le procedure ADR, le parti
possono accordarsi per risolvere in un’unica procedun
conflitto riguardanti i diritti di proprieta intedttuale che sono
protetti in un numero di paesi diversi, evitandside spese e la
complessita di una causa multi-giurisdizionale,l gidchio di
risultati inconsistenti.
Autonomia delle parti A causa della loro natura privata, le
procedure ADR concedono alle parti 'opportunitaegdercitare
un controllo maggiore sul modo in cui le loro dispwengono
risolte rispetto al caso in cui finissero in trila® Possono, per
esempio, scegliere la legge applicabile, il luogta dingua dei
procedimenti cosi come le regole procedurali. lgiaga, le parti
stesse possono selezionare i decisori piu apptojpea i loro
conflitti, che saranno particolarmente importantagdo i conflitti
riguarderanno problemi legali, tecnici o commeiaaimplessi.
Neutralita Le procedure ADR possono neutrali per la legge, |
lingua e la cultura istituzionale delle parti, evitlo cosi ogni
vantaggio del tribunale domestico che una dellé pao godere
nelle cause in tribunale, in cui la familiarita cda legge
applicabile e con i processi locali puo offrire deantaggi
strategici significativi.
Confidenzialita Le procedure ADR sono private. In accordo, le
parti possono decidere di tenere i procedimentb@u risultato
confidenziali. Questo permette loro di concentrarsimeriti del
conflitto senza preoccuparsi del suo impatto pwboblie puod
essere di speciale importanza quando sono coinvtdte
reputazione commerciale e i segreti industriali.
Definitivita ed esecutivita dei riconoscimenti drhli.
Diversamente dalle decisioni del tribunale, chespos in genere
essere contestate durante una o piu fasi del Ewoces
91



riconoscimenti arbitrali non sono normalmente sdtiygad
appello. In aggiunta, la Convenzione delle Nazidnite per il
Riconoscimento e I'Applicazione dei RiconoscimeAtbitrali
Stranieri del 1958 (la “Convenzione di New Yorkgcflita di
molto il riconoscimento e I'applicazione dei ricawgmenti
arbitrali in piu di 130 Stati, che ne fanno parte.

Ci sono, certamente, circostanze in cui la caugeabinnale e preferibile

alle ADR. Per esempio, la natura consensuale é&lR le rende meno

appropriate se una delle due parti € estremamemtecooperativa, che
puo capitare nel contesto di una disputa per umdazione extra-

contrattuale. In aggiunta, un giudizio del tribwenaara preferibile se, per
chiarire i suoi diritti, una parte cerca di costéuun precedente legale
pubblico piuttosto che un riconoscimento che éthini al rapporto tra le
parti. In ogni caso, € importante che la parti poi@i e i loro consulenti

siano consapevoli delle loro opzioni di soluziore cbnflitti per essere

in grado di scegliere la procedura che meglio attadai loro bisogni.

Esempio 1: Mediazione

Ogni disputa, controversia o rivendicazione nascetd o relativa a
questo contratto e ad ogni successivo emendamempoedto contratto,
compresi, senza limitazioni, la sua formazione, idia, effetto
vincolante, interpretazione, esecuzione, inadempione rescissione,
cosi come le rivendicazioni non contrattuali, samarsottoposte a
mediazione in accordo con le Regole di Mediazioglé@MPI. 1l luogo
della mediazione sara [specificare il luogo]. Laglia da usare nella
mediazione sara [specificare la lingua].

Esempio 2: Arbitrato

Ogni disputa, controversia o rivendicazione nascefd o relativa a
guesto contratto e ad ogni successivo emendamemfioedto contratto,
compresi, senza limitazioni, la sua formazione, idda, effetto
vincolante, interpretazione, esecuzione, inadempine rescissione,
cosi come le rivendicazioni non contrattuali, sacamdirizzati e infine
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determinati da un arbitrato in accordo con le Regdl Arbitrato
del’lOMPI. 1l tribunale arbitrale consistera in dtrarbitri] [un solo
arbitro]. Il luogo dell’arbitrato sara [specificareluogo]. La lingua da
usare nelle procedure arbitrali sara [specificardiigua]. La disputa,
controversia o rivendicazione sara decisa ai se®dia legge di
[specificare la giurisdizione].

Esempio 3: Arbitrato accelerato

Ogni disputa, controversia o rivendicazione nascefd o relativa a
guesto contratto e ad ogni successivo emendamempioedto contratto,
compresi, senza limitazioni, la sua formazione, idda, effetto
vincolante, interpretazione, esecuzione, inadempine rescissione,
cosi come le rivendicazioni non contrattuali, sacamdirizzati e infine
determinati da un arbitrato in accordo con le Regdi Arbitrato
del’lOMPI. Il luogo dell’arbitrato sara [specificail luogo]. La lingua da
usare nelle procedure arbitrali sara [specificardiigua]. La disputa,
controversia 0 rivendicazione sara decisa ai se®dia legge di
[specificare la giurisdizione].

Esempio 4. Mediazione seguita, in assenza di accorddall’Arbitrato

Ogni disputa, controversia o rivendicazione nascetd o relativa a
questo contratto e ad ogni successivo emendamempoedto contratto,
compresi, senza limitazioni, la sua formazione, idia, effetto
vincolante, interpretazione, esecuzione, inadempine rescissione,
cosi come le rivendicazioni non contrattuali, samarsottoposte a
mediazione in accordo con le Regole di Mediazioglé@MPI. 1l luogo
della mediazione sara [specificare il luogo]. Laglia da usare nella
mediazione sara [specificare la lingua].

Se, e nella misura in cui, ognuna di tale disputantroversia o
rivendicazione non e stata risolta conformemernite rakdiazione entro
[60] [90] giorni dall'inizio della mediazione, sareon il deposito di una
Richiesta di Arbitrato da parte di ciascuna pabelirizzata e infine
determinata dall’arbitrato in accordo con le Regae Arbitrato
dellOMPI. Alternativamente, se, prima della scazbedi tale periodo di
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[60] [90] giorni, sia che la parte non riesca at@epare sia che continui
a partecipare alla mediazione, la disputa, contsi&eo rivendicazione
sara, con il deposito di una Richiesta di Arbitratell'altra parte,

indirizzata e infine determinata da un arbitrataatordo con le Regole
di Arbitrato del’OMPI. Il tribunale arbitrale corstera di [tre arbitri][un

solo arbitro]. Il luogo dell’arbitrato sara [specdre il luogo]. La lingua

da usare nelle procedure arbitrali sara [spec#itardingua]. La disputa,
controversia o rivendicazione sara decisa ai sa@®ia legge di

[specificare la giurisdizione].

Mettere in atto I’Accordo

Come e stato enfatizzato in tutto questo Manualecdncessione di
licenze implica una rapporto continuo per uno dpecperiodo di tempo
tra due parti che lavorano ad un risultato mutuabmgremiante. Per
assicurare che il rapporto sia premiante per l¢i gaimportante che
mantengano i loro rispettivi obblighi nascenti @Galtordo. Per esempio,
per il licenziante, ci possono essere obblighi dgamtenere, su base unica
0 su base continua, per l'assistenza tecnica ehziatario. Il licenziante
sara anche interessato al mantenimento dei sudti dif proprieta
intellettuale cosi che quei diritti non decadanaestino in sospeso,
comprendendo, se sono stati trasferiti i dirittirmarchio, I'assicurazione
che la qualita del marchio venga mantenuta. Laitgudkl marchio si
riferisce al corretto uso del marchio, in base latlee guida d’utilizzo del
marchio stabilite dal licenziatario e assicurantie cil prodotto sia
conforme alle specifiche tecniche locali della tdogia in licenza. In
aggiunta, il licenziante deve interessarsi ad uaréeta di altri problemi,
in base alle condizioni concordate, per il mantamta dell'accordo.
Queste comprenderanno il mantenimento di una ciitdadettagliata
per le royalties ricevute, la revisione dei bilam@l licenziatario, lo
sviluppo ulteriore della tecnologia, le proceduegigenti concordate nel
caso di miglioramenti e la difesa del licenziatat&dle cause intentate da
terze parti e coinvolgenti terze parti a nome aelnziatario.
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Ugualmente, il licenziatario ha, in connessione Eobbligo principale
di pagare le royalties, la responsabilita di metter atto delle rigorose
procedure contabili, di istituire un meccanismootage di relazione e di
permettere la revisione dei propri bilanci. Ha an€bbbligo di seguire
le procedure concordate in caso di miglioramert prendere le misure
concordate in caso di contraffazione e, se un nagh é stato dato in
licenza, di mantenere la qualita del marchio. heglse i prodotti sono
stati prodotti usando dei brevetti in licenza, taco probabilmente
prevedera che i prodotti siano marcati come da rdcco che il
licenziante puo voler controllare ed approvare cdrieesnziatario marca
un prodotto dipendente dal brevetto del licenziahte

Esempio

Il Licenziatario apporra il marchio su tutti i Pt in Licenza fatti, usati
o venduti ai sensi dei termini di questo Accordsuoloro contenitori, in
accordo con le leggi applicabili sulla marcaturalgevetti.

E’ importante che tutti questi obblighi e come pmoss essere
implementati sia specificato chiaramente in deibagsufficiente
nell'accordo. Essi comportano sia per il licenzganthe per |l
licenziatario dei costi in termini di tempo spesdigichieste di risorse
umane aggiuntive. Comunque, sono indispensabiligpeppravvivenza,
I'andamento regolare e la sostenibilita dell'acocord

Scadenza e rescissione
Gli accordi di licenza arrivano ad una fine in amnedi. Il primo &€ quando

il termine o il periodo dell'accordo scade a cadsé verificarsi di un
evento stabilito. Per esempio, il termine e diewiia fino a che l'ultimo

%" sarebbe utile ricordare che se il prodotto findlalimostra di cattiva qualita allora, aver
marcato il prodotto come avente usato certi brewetticenza, pud essere svantaggioso per il
titolare del brevetto. Comunque, se il prodottonésuccesso e poi & contraffatto da qualcuno,
I'aver venduto il prodotto significherebbe che dintraffattore ha avuto un primo avvertimento e,
come tale, i danni concessi al licenziatario pdiegb, in alcune giurisdizioni, essere penalizzanti.
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dei brevetti in licenza decade o sc&i@uando accadono questi eventi,
I'accordo finisce automaticamente.

Il secondo modo & che I'accordo e rescisso da efia garti prima che
scada. Gli eventi che possono dare origine altdlirdi terminare

'accordo sono di solito stabiliti nel dettaglio s¢ riferiscono ad un
fallimento nell'esecuzione e allinadempimento dnau condizione

dell’'accordo. Alcuni esempi sono i mancati pagaimgaando dovuti, la
bancarotta o l'insolvenza. Anche se l'accordo paiee terminare

automaticamente quando avviene uno di questi evergreferibile che
ne sia dato avviso, con la fine dell’accordo seallempimento non e
rettificato dall’altra parte entro un periodo spiea.

E’ importante considerare i diritti e gli obblighielle parti dopo la
scadenza o l'estinzione dell’accordo. Per esenguiando c’e il know-
how o delle informazioni scritte confidenziali eadcordo € stato
terminato dal licenziante, al licenziatario saréhiesto di smettere di
usare e di restituire il know-how o tali informazioSe € cosi, come puo
essere fatto? Quando un accordo scade potrebbederev che |l
licenziatario ha il diritto di continuare ad usaiteknow-how o le
informazioni confidenziali: il licenziatario ora w@bbe una licenza
totalmente pagata in anticipo. Uno dovrebbe comardese ogni sub-
licenza o altri diritti che sono stati concessegezit potrebbero continuare
dopo la scadenza. In aggiunta, € importante spac#idelle clausole che
dovrebbero continuare anche se I'accordo e filitBempi comprendono
il mantenimento della confidenzialita, i diritti diontinuare ad usare i
miglioramenti di altre parti, 'accesso ai documgetd soluzione dei
conflitti e gli obblighi e le indennita per la respsabilitd sul prodotto.
Pud essere che le clausole che sono specificates@aravvivere
all'accordo lo facciano solo per un particolareipao.

28 \/edere inoltre “Come ottenere le royalties dopo whdrevetto &€ scaduto” di Charles A. Weiss
e Kenneth R. Corsello all'indirizzo
www.kenyon.com/files/tbl_s47Details%5CFileUpload26&128%5CRoyalties.pdf
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Esempio

1. A meno che non sia terminato in anticipo ai senslled
disposizioni che seguono, questo Accordo sara ovdiitb alla
scadenza dell'ultimo dei brevetti in licenza equrel momento, il
Licenziatario avra il diritto di continuare ad usautti i know-
how confidenziali correlati appartenenti al Licearte e avra
totalmente pagato in anticipo il diritto di sviluge, fare, aver
fatto, promuovere e vendere qualsiasi Prodottordeatfuori il
Territorio senza pagare ulteriori compensaziohie@tnziante.

2. |l Licenziatario pud terminare questo Accordo imbgiomento
con awviso scritto al Licenziante se nel giudizegclasivo del
Licenziatario I'applicazione del Brevetto in Licennel settore
non riesce ad avere una buona prestazione, siaqeri tecnici,
regolamentari, scientifici, politici 0 economiciprapresi ma non
confinati in guerre, rivoluzioni, disordini civilgalamita naturali e
altri eventi simili.

3. Il Licenziante pud terminare questo Accordo a coiatie che
esistano motivi ragionevoli per credere alla manaati diligenza
da parte del Licenziatario nello sviluppo, produmsoco vendita
del Prodotto.

4. Nel caso il Licenziatario fosse soggetto a una idrelzione di
bancarotta o all'inizio della bancarotta o di prdiceenti simili o
fosse messo in amministrazione controllata o sotfoi misura
giudiziaria nazionale equivalente, o sotto il cotitr del tribunale
allo scopo di evitare la bancarotta o amministraledeocieta che
hanno smesso di effettuare i pagamenti o che haenso il
merito creditizio, escludendo comunque i casi didaaotta che
sSono respinti, rimossi 0 un’obbligazione trasfept#ro sessanta
(60) giorni di un ammontare di almeno una volta ezno la
somma reclamata, allora tutti i diritti dati al emziatario ai sensi
di questo Accordo ritorneranno incondizionatamente
immediatamente al Licenziante e per quanto sianeerte, tutti i
ritardi e le condizioni in questo Accordo sono m®ste tutte le
obbligazioni finanziarie del Licenziatario sarannmaturate e
saranno immediatamente pagabili e conterrannaigressi dalla
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data in cui tale bancarotta si verifica o in cun@oniziate delle
procedure simili.

5. Con la scadenza prevista ai punti 2, 3 e 4, tulitiiiti concessi da
guesto Accordo al Licenziatario ritorneranno aldagziante, e il
Licenziatario restituira il prima possibile al Litagante tutte le
informazioni  confidenziali scritte che appartengonal
Licenziante, soggette soltanto al trattenimentaird copia nei
suoi archivi legali per assicurare il rispetto dedie obbligazioni
qui sotto. Alla data di tale estinzione, nessundepavra alcun
obbligo o responsabilita nei confronti dell’altrandformemente a
guesto Accordo. Comunque, tale estinzione non doglia
nessuna delle parti nessun obbligo o responsabiitamulatasi
prima della data di tale estinzione.

COMMENTI CONCLUSIVI

Si e discusso di molti problemi. Non €, comunquesessario che tutti
siano inclusi in tutti gli accordi di licenZ3.Molto dipendera dalle
particolari circostanza di ogni caso. Quello chepgpropriato in un
singolo caso dipendera da bisogni particolari, &afree e circostanze
della particolare alleanza. Fattori quali I'imparta e la fase di sviluppo
della tecnologia, il tipo e il livello di protezieni rischi potenziali, la
dimensione dell'investimento, gli obiettivi straieigdelle parti, e cosi via
giocheranno certamente un ruolo nella modellazide¥accordo. La
concessione di licenze porta con sé molte dis@ploomprendenti
'esperienza nella particolare area tecnica in goes, legale (in
particolare, diritti di proprieta intellettuale)fmanziaria. Una volta che
un accordo € stato concluso é solo la prima faseécstato conclusa.
lavoro duro e, si spera, la parte premiante dgtiléementazione e appena
cominciata®

29 Mentre il focus di qguesto Manuale e sul licensingn si dovrebbe sorvolare sul fatto che la
maggior parte dei problemi suddetti si verificanoclee in molti altri tipi di accordi di
trasferimento di tecnologia.

30 sfortunatamente, gli accordi non premiano semgressono fallore per un motivo o per l'altro.
Vedere ulteriori modi per impedire tali fallimentMark Levy, “Patent Licensing Pitfalls”,
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5. NEGOZIAZIONE DELLE LINEE GUIDA E
CONSIGLI

Non ottieni I'accordo che meriti, ottieni 'accordihe contratti.

Negoziare un accordo di licenza di tecnologia gd'ai raggiungere un
accordo dove il licenziante concede e il licenziatacquisisce il diritto
di usare la tecnologia del licenziante a condizieniermini specifici.
L'obiettivo €& stabilire le basi per un futuro rapfmo mutualmente
soddisfacente e sostanzialmente remunerativo. Qio&jsultato “win-
win” come opposto ad un risultato “win-lose” (chie, effetti, € un
risultato “lose-lose”). Per ottenere un tale riatdt “win-win” sia il
potenziale licenziante che il licenziatario devassere consci del fatto
che ogni parte ha qualcosa di valore che saratpar& rapporto. Capire
qual é tale valore e capire i bisogni e le aspeétati entrambe le parti
nel firmare un tale accordo & la chiave di una mizgione di successo.

IL PROCESSO DI CONTRATTAZIONE DI UN ACCORDO DI
LICENZA

Il processo di negoziazione coinvolge quattro thsiinte: preparazione,
discussione, proposta e contrattazione.

La fase di preparazione

Questa probabilmente € la piu importante, nelldegaajuasi impossibile
riprendersi da, o superare, una preparazione inadggla preparazione
comprende tutto cio che e stato discusso fin gguiesto Manuale. Cioe,
sia il licenziante che il licenziatario avrebbertiarminato da questa fase

http://131.238.53.103/plt/alip/1stalip/cle99lic-etitml. SCP  Technology and Growth,
“Licensing Pitfalls - When Agreements Fail”,
http://scp.com.au/publications/licensing/pitfallsisl e Todd Dickinson, “How to Avoid
Licensing Dangers'iwww.managingip.conNovembre 2001, p 58.

81 Vedere inoltre, Alec e Munro, “Disciplined Negotat: Worldwide”, Les Nouvelles
Dicembre, 1997 e Fisher e Ury, “Getting To Yes"'néen, 1991.
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che per una ragione o per l'altra un accordo @nm & conforme ai loro
rispettivi obiettivi commerciali. Avrebbero identéto tutti gli altri come

probabili partner avendo il potenziale per integrarafforzare e

soddisfare tutte le aspirazioni commerciali defi@l

Ora e tempo per entrambi il licenziatario e il tig&ante di prepararsi per
'imminente incontro formale tra le parti. Tutte ilformazioni raccolte
fin qui nella fase preparatoria pit ampia divente ora utili. Per
chiarire e focalizzare la discussione, possonoresssguite le seguenti
considerazioni:

Avendo eseguito un’analisi preliminare dei suoi ebidyi di

business e deciso che un accordo di licenza faldre tale
obiettivo, & ora tempo di identificare chiaramenieé che uno
vuole ottenere dalle discussioni o che sarebbeiderso un
risultato di successo. In altre parole, qual € iéttlvo e come
questo obiettivo pud essere raggiunto.

Similmente, quello che si aspetterebbe di ottetialza parte

dalla discussione e in che misura differisce o@dmcio che uno
vuole ottenere.

Il negoziatore principale sarebbe preferibilmernte che capisce
la strategia commerciale complessiva. Lui, ideakemesarebbe
assistito da un gruppo di lavoro costituito da espeelle aree
finanziaria, legale e tecnica. | loro rispettivblue responsabilita
devono essere chiariti e ogni membro del gruppoe deapire
I'obiettivo generale, il grande quadro, cosi chenna sia

un’improvvisa contraddizione o un compromesso fatt un

membro che non é d’accordo con gli altri.

Prepara un sommario degli aspetti commerciali ehidev trattare
nell'accordo di licenza e la posizione della pateognuno di tali
aspetti. Questo documento e detto Bozza dell’Aamooda volte
Foglio delle Condizioni, o Proposta di Base deltAcdo. E’

anche importante, con riguardo ad ogni aspettdyilisea la

massima (o la miglior) posizione, e la minima (oggere)

posizione. Un altro vantaggio della Bozza dell’ Acm é che puod
sSpesso essere appropriato presentare effettivamant®ozza
dell’Accordo in modo da iniziare o progredire nellegoziazioni.

100



| problemi possono essere negoziati piu faciimentapidamente
con una Bozza dell’Accordo all'incirca tra le dueles cinque
pagine, in confronto ad una bozza di accordo dnlz@, che
potrebbe essere piu lungo. Un abbozzo di BozzéAdethrdo e
contenuta nell’Annesso Il A.

La distinzione tra le fasi di discussione, propastaontrattazione € di
solito ovvia, sebbene puo essere che le parti svano cosi rapidamente
attraverso queste fasi che la distinzione diveptausa. Anche cosi, e
sempre importante essere consci di quale fase deflgattazioni stai
attraversando.

La fase di discussione

Questa é di solito caratterizzata dalla promozem@arte del licenziante
dei pregi e dell’opportunita offerta dalla sua t@ogia, e il potenziale
licenziatario esamina la documentazione e le iné@ioni sottoposte ad
accordo di confidenzialita. Il licenziatario puoche evidenziare i suoi
punti di vista circa il valore della licenza perdaa attivita e perché e
interessato. Questa conversazione rimane generica.

Le fasi di proposta e contrattazione

Nella fase di proposta, le parti stanno esplorahplossibile rapporto e le
principali condizioni commerciali. “Perché dovremnsoncederti una
licenza mondiale esclusiva?”. Vengono poste domahdeve, verificate
le ipotesi, stabiliti gli obiettivi strategici e edtificati i limiti. Nella fase
di contrattazione, la domanda potrebbe divent&e ti concediamo una
licenza esclusiva mondiale, poi devi raddoppiarediaama pagabile alla
firma dellaccordo”, a cui il licenziatario potrieb rispondere “Se
raddoppiamo la caparra, allora una meta deve essereditata per le
future royalties da pagarti sulle nostre vendite Riedotti in Licenza”.
Le Regole d’Oro della negoziazione stanno per emfragioco, e qui c'e
la RegolaSe...Allora altrimenti conosciuta come la RegdV&i Dare
Finché Non OttieniE’ troppo facile per il negoziatore inespertoedtare
una proposta, e poi fare una proposta separatgseie sorpreso quando
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viene respinta. Il negoziatore ha il potere e lasfulita di esplorare e di
collegare i problemi e quindi di ottenere un miglisultato (almeno su
questi problemi). Un’altra Regola che emerge dastpueterscambio e
'opportunita che pud essere credBenerando Variabilio creando
diverse opzioni. Una varieta di soluzioni diversepessibile nella
soluzione di un problema o nell’'arrivare ad un adooreciprocamente
accettabile. Tutti i termini chiave dell'accordopnaprendenti, per
esempio, I'esclusivita della licenza/i territorioggafici/la portata della
licenza/lammontare e la scadenza dei pagamentdlgalties sono
variabili, e con un po’ di immaginazione si posseneare altre variabili,
delle quali tutte possono essere gestite creatingeme modo da arrivare
ad un risultato che fa sentire le parti che abbieggiunto un accordo
che soddisfi i loro rispettivi obiettivi commerdiathe €& un risultato
“win-win”.

LE REGOLE D'ORO DELLA CONTRATTAZIONE

Le linee guida sono i principi che mirano a fornalenegoziatore una
struttura pratica per condurre le contrattaziomnlsono regole, che se le
infrangi deve significare che la negoziazione eitdin Piuttosto, il
falimento nel seguire o realizzare una linea guiainteso come
un’allerta per il negoziatore del bisogno di avena comprensione della
situazione attuale e forse del bisogno di aziogiagive o diverse.
Abbiamo gia fatto riferimento alla regola deflanerazione di variabile
della regolase...allora Altre comprendono:

Mirare ad un risultato “Win-Win" Questo € assolutamente
fondamentale. Gli accordi di licenza coinvolgonovanabilmente
rapporti di lungo periodi tecnici, commerciali erpe@nali e, ne consegue,
che perché I'accordo sia vincente tutte le paniode essere soddisfatte
dell’'accordo raggiunto. Una parte insoddisfattavara spesso al punto
estremo di voler rimediare ad una ingiustizia peiteee, quando questo
succede, la pena, per una se non per entrambetiecéepprobabile che
superi tutti i benefici precedenti. Dopo tutto,agtordo non e inevitabile
e, in un tale caso, il risultato “win-win” sarebb&ato per le parthon
raggiungere un accordo!
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Stabilire la posizione massima (0 migliore), e lasizione minima (o0
peggiore) riguardo ad ogni problem&uesta é parte della preparazione
per la negoziazione e identificazione e classifa@@ dei problemi
ritenuti importanti, cosi come I'anticipare quellie € probabile che siano
importanti per I'altro. Questo non significa autdicamente che, se nella
negoziazione non viene raggiunta una posizionemanil negoziatore
dovrebbe arrestare le contrattazioni. Piuttosteemso una linea guida e
non una regola, si richiede al negoziatore di esseddisfatto dal fatto
che, nell’'accordarsi su una posizione che ¢ inferedla minima, ci sono
buoni motivi. Forse delle nuove informazioni haneambiato la
posizione minima che era stata stabilita prima’idetntro. O, su un
altro problema il negoziatore ha ottenuto un raolt migliore del
massimo, e quindi nel complesso e tutto sommatwegoziatore puo
accettare un risultato piu basso rispetto a quettomale su questo
problema. O questo problema non €& cosi importaateilmegoziatore,
e/lo puo essere giustificato perché e l'ultimo peoid e l'accordo
complessivo ora puo essere raggiunto.

Punta in alto, ma proteggi la tua credibilitfQuesto € attinente alla
regola precedente, e rispecchia che €& possibilettace una posizione
inferiore  mentre il contrario (aumentare un’off¢rta di solito
impossibile. Se il prezzo ufficiale per una nuovarbkdes Benz & di $
50.000 e un cliente offre $ 35.000, passerebbe wolmomento prima
che il venditore inizi a parlare con il cliente sassivo. Va molto bene
puntare in alto, ma non fino al punto che I'offertan e realistica e,
infatti, compromette, se non distrugge, la credéilel cliente. Piuttosto,
il cliente potrebbe accordarsi per pagare $ 45.@0Qoi procedere a
contrattare per avere gratis dei servizi per ingrianno, per estendere la
garanzia di un anno, per aggiornare I'impianto 042D, per istallare un
gancio da traino, e cosi via. In altre paro&gnerare Variabili per
concludere un affare migliore.

Variabili commerciali che sono poco importanti germa di valore per
l'altra parte. Questo e il miglior risultato. Il resoconto deljegnere
indipendente sulla Mercedes di seconda mano clstasacquistando
mostra che possono essere necessarie riparazimmiafi$ 10.000. I
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cliente potrebbe offrire di procedere con I'acquisé vengono svolte le
riparazioni e l'officina potrebbe accettare di tagperché i meccanici
hanno poco lavoro per le mani e le parti di ricanbono poche e a
prezzi allingrosso. Questa e la migliore varialdigutte: e preziosa per
una parte ma e di poca importanza per l'altra parte

Infine, niente e incastonato nella pieffatto &€ contrattabile

Per illustrare ulteriormente i principi sopra dissi) si puo trovare un
questionario nell’Annesso lll, che dimostra chetroiviamo spesso in
situazioni in cui stiamo negoziando, con i nostileghi, membri della

famiglia o con il negoziante locale. Molti di noiogsono essere
istintivamente abili negoziatori con anni di pratiqelle situazioni

giornaliere. NellAnnesso IV ci sono dei consigli @bntrattazione che
sarebbero utili per mettere in pratica quelle &biln una contrattazione
reale di una licenza. Sono succinti, che si spiegda sé, e degni di
studio, dato che assisteranno nella comprensiof@ng®rtanza e del

potere della negoziazione, e assisteranno entréanierti di un accordo
di licenza nel concludere I'affare che meritano!
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6. CONTRATTI DI LICENZA IN DIVERSE LEGISLAZIONI

6.1 Il contratto di Licenza in ltalia

Legalmente con la paroléicensing in italiano licenza, si intende
comunemente la cessione da parte dell’autore detehtore di un diritto
ad altro soggetto perchée la possa utilizzare taesddei benefici
economici. Il licenziante, ovvero colui che cede licenza, ed il
licenziatario, colui che gestisce la licenza, sicmdano perché i benefici
vengano remunerati attraverso un fee che puo e$isste 0 variabile
sulle vendite.

Con il termine licensing i si intende l'acquisizione di tecnologie
brevettate o non brevettate, cioe del know-howpalde di un'impresa.
Nei moderni sistemi industriali non € pensabile ah&émpresa persegua
una politica autarchica di sviluppo tecnologicort@mente, con
I'esperienza continuativa nel tempo e con i laloradli ricerca, le
imprese maturano al proprio interno conoscenze idieen che
costituiscono un know-how o, per la parte che vidnevettata, un
patrimonio brevettuale di primaria importanza, man rsi puo certo
ritenere che un'impresa possa acquisire al proprierno tutte le
conoscenze tecnologiche necessarie per la proftidtéa produttiva.
Di conseguenza, nel caso siano presenti sul merzatge tecnologie,
I'impresa ha la necessita di acquisirle per integle proprie conoscenze
e raggiungere alti livelli di competitivita. Questda ragione per la quale

si opta per il "licensing in", cioe per l'acquisime di tecnologia
dall'esterno. Il "licensing in uscita", vale adlit licensing out consiste

nella concessione di licenze di brevetto e/o di \Wdmw allo scopo di
procurare all'impresa un reddito aggiuntivo, chéedra il reddito
derivante dalla fabbricazione e dalla vendita dedptti.
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| motivi per i quali vengono concesse le licenzentdogiche, possono
essere molteplici: la tecnologia é relativa ad ettose al di fuori delle
possibilita produttive e commerciali dellimpresa, la tecnologia €&
applicabile anche in altri settori (field of appltons) nei quali I'impresa
non e presente, oppure limpresa non € in gradsodienere gli
investimenti necessari per porre in essere a tivelternazionale una
politica di brevettazione e di difesa legale deigr brevetti, e cosi via.
Le strategie di licensing-out sono diverse e variata impresa a
impresa. Ad esempio, la licenza puo essere coagessun brevetto e il
relativo know-how, oppure per una famiglia di brigyeppure per una
specifica applicazione, oppure ad una prima imprnesa una certa
applicazione e ad una seconda impresa per uregdplecazione. In certi
casi, frazionando il diritto di brevetto fra unaugllita di soggetti
utilizzatori paganti, lI'impresa ottimizza lo sfiauttento del brevetto; in
altri casi puo invece essere opportuno non frazenda brevetto,
avvalendosi di un unico licenziatario per diverpplazioni industriali.
Tutti i singoli diritti di privativa, nonché i seeti industriali, facenti capo
all'azienda possono formare oggetto di trasferimetanto a titolo di
licenza quanto a titolo di cessione. Pur non premdd la legge una
particolare forma per la validita del contrattolidenza, appare tuttavia
necessario adottare una forma scritta in considerazdelle numerose
fattispecie da regolare e dell'eventuale trasanidel contratto, oltre che
in eventuale funzione probatoria. Cosa diversalpearchio, per il quale
esiste il contratto di merchandising, con il quialdtolare concede il
diritto d'uso del proprio marchio ad un terzo spér prodotti o servizi
differenti da quelli per i quali il marchio viena @gli stesso utilizzato sul
mercato. Se la concessione di una licenza di nanchn presenta
contrattualmente una grande complessita, la regoitamione
contrattuale delle licenze nel campo delle tecneldgve essere, invece,
effettuata con maggiore puntualitad, specialmentanda oggetto della
licenza e il know-how. E' buona norma curare corigaare attenzione
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la c.d. clausola di concessione della licenza, titiemndo precisamente
le tecnologie oggetto della licenza, i prodottieheiati e il territorio

contrattuale, definendo la possibilita o meno dib-Bcenze. E'

consigliabile, inoltre, accordarsi sulla comunicea dei miglioramenti
relativi alla tecnologia trasferita, sull'assistentecnica nonché sui
sistemi di risoluzione delle eventuali controversie

Affini alle licenze di brevetto sono, poi, i contiadi insegnamento,
mediante i quali il licenziante insegna al licemaigo come fabbricare un
prodotto o come applicare un procedimento produttiv

Ai sensi dell’art. 70 del Decreto Legislativo n. @8l 2005 (Codice della
Proprieta Industriale), la licenza di brevetto devessere
obbligatoriamente concessa per l'uso non esclusigltinvenzione
medesima, a favore di ogni interessato che ne dadchiesta nelle
seguenti due ipotesi:

e trascorsi tre anni dalla data di rilascio del bteve quattro anni
dalla data di deposito della domanda se questoirterscade
successivamente al precedente, qualora il tit@atdrevetto o il
suo avente causa, direttamente o a mezzo di unolecenziatari,
non abbia attuato linvenzione brevettata, proddocemel
territorio dello Stato o importando oggetti prodatt uno Stato
membro della Unione europea o dello Spazio ecormeucopeo
ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione nedaddel
commercio, ovvero l'abbia attuata in misura taleridaltare in
grave sproporzione con i bisogni del Paese;

e qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, @ée tre anni,
sospesa o ridotta in misura tale da risultare avgrsproporzione
con i bisogni del Paese.
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Bisogna notare come, a seguito del contratto, tcgnziante e
licenziatario di diritti di privativa si crei unaitsazione di potenziale
concorrenza che puo rivelarsi nociva per entratdhivalido strumento
di prevenzione e rappresentato, compatibilmente leomisposizioni
antitrust, dalle restrizioni territoriali a caricel licenziatario.

Prima di concludere un qualsiasi contratto di lrzertecnologica e
opportuno effettuare un accurato esame sulla tegr@in questione:

Verificare se la tecnologia & coperta da uno oiddpevetti dello
stesso concedente, e assicurarsi che il contratiia er oggetto
I'insieme di tutti questi brevetti e non solo unartp di essi.
Questo controllo pud essere effettuato medianterag per
titolare su una banca dati brevettuale.

Verificare che il concedente sia titolare di bréviet ciascuno dei
Paesi di proprio interesse nel caso di contrat ahbiano per
riferimento un territorio non limitato al nostro é%&. Effettuare
una ricerca, sempre su banca dati brevettualeaquartarsi, nei
limiti del possibile, che non esistano brevetti teizi, i quali
potrebbero impedire o limitare lo sfruttamento aekcnologia
che si intende acquisire.

Esaminare la validita del brevetto sotto il profilella sussistenza
dei requisiti della novita e dell'attivita invergive in particolare
verificare che la soluzione tecnica oggetto delétt® non sia

desumibile dallo stato della tecnica, quale risulta eventuali

pubblicazioni, dalle tecnologie utilizzate nel na; da brevetti

anteriori validi o scaduti, e cosi via.
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« Domandarsi quali soluzioni tecniche siano effettieaite protette
dal brevetto, verificando I'effettiva estensiondelgvendicazioni
contenute nel documento brevettuale.

Una volta concluse le suddette verifiche si puccedere con la scrittura
del contratto.

Le condizioni del contratto di licenza vengono,taohente, imposte dal
licenziante (che, soprattutto in presenza di teagiel di rilievo, gode di
una posizione negoziale di vantaggio), il qualgaiie di testi standard
(c.d. condizioni generali), la cui modificazione nn@ solitamente
ammessa, e di condizioni particolari che regolaaremtla fattispecie
oggetto del contratto medesimo.

Le parti possono prevedere numerose pattuiziorintaino di un

contratto di licenza. Molte di esse sono clausale @i stile 0 comunque
presenti in tutte le fattispecie contrattuali (ésdiritto di una o entrambe
le parti di recedere dal rapporto prima della snadedel contratto; la
possibilita di cedere il contratto o le obbligadiatla esso nascenti; la
clausola risolutiva espressa che attribuisce adouad entrambe le parti
la facolta di risolvere il contratto in presenza determinati

inadempimenti dell'altra; la determinazione di duah penali; la

previsione di specifici obblighi di riservatezzacarico di una o di

entrambe le parti; la predisposizione di una disw@p per le

comunicazioni in costanza di rapporto; I'eventuatiividuazione di un

rappresentante operativo; la regolamentazione di gerarchia tra le
lingue in cui puo essere redatto il contratto; tlts della legge
applicabile e del foro competente ovvero di un tewbil'eventuale

indicazione del numero di copie da sottoscrivet®).e

E' interessante, invece, soffermarsi su quellesdi@udel contratto di
licenza che, per la loro particolarita, rivestomoaarattere fondamentale
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all'interno dello stesso e rispetto alle quali lertp devono prestare
maggiore attenzione.

Preliminarmente, occorre identificare accuratamefiteggetto del

contratto, indicando il tipo di licenza che vienencessa. In tal senso,
infatti, € fondamentale individuare I'ambito de$isessa, sotto i profili
territoriale, temporale, nonché in relazione a#li@uale esclusiva, ai
canali distributivi ed ai settori merceologici.

by

Altrettanto importante € la clausola relativa madlividuazione della
Property, anche attraverso il ricorso ad allegati il riferimento a
registrazioni o brevetti.

Fondamentale €, poi, la definizione in termini Bedel corrispettivo,
delle sue modalita di determinazione, delle modaditdei termini per il
pagamento. La rimunerazione, in linea generale, guenire con una
somma fissa (lump sum) eventualmente rateizzataurepgon un
pagamento di diritti (royalties) collegati al Il di sfruttamento
dell'invenzione (produzione). Non € infrequente vae, altresi, la
previsione di forme di arbitraggio per determinkaexmontare dovuto in
presenza di contestazioni tra le parti. Infinegahtratto pud prevedere
numerosi obblighi aggiuntivi a carico del licenzem del licenziatario.
Con riferimento al primo, a titolo esemplificatival, possono indicare: la
messa a disposizione del materiale necessarioopsgirdttamento della
licenza, il rispetto delle tempistiche previste papprovazione di estratti
conto, gli obblighi di pubblicita istituzionale e jposizionamento ovvero
il corretto adempimento della procedura di appravez della
conformita del prodotto. Per quanto attiene inviédieenziatario, senza
pretesa di completezza, possono essere citatueséigobblighi: iniziare
la produzione entro una certa data, attenersi mdt#cazioni del
licenziante in relazione alla Property ed al sudizab, predisporre e
comunicare al licenziante adeguata reportisticalpetefinizione delle
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royalties, adozione di determinate caratteristicted prodotto e di
packaging, limiti alla facolta di concedere scontampioni, etc.,
partecipare a fiere di settore, provvedere a snguidonee coperture
assicurative per la responsabilita da prodottobficizzare il prodotto.

Da ultimo, i contratti di licenza contengono untofata disciplina
relativa ai sottostanti diritti di proprieta inteftuale e/o industriale. In
particolare, si tratta di dichiarazioni rilascia&l licenziante in relazione
alla titolarita e disponibilitd del diritto licerstio (con conseguenti
obblighi di indennizzo, di difesa e, ove possibilesostituzione), nonché
di impegni assunti dal licenziatario in relazionéiralicazione a terzi
della titolarita del diritto, alla collaborazioneella difesa (supporto
documentale, etc.), alla segnalazione di eventialazioni cui venga a
conoscenza o all'astensione dalla registraziodeitti concorrenti.

Una volta concluso il trasferimento, infine, € aneelle parti effettuare
la trascrizione dei relativi contratti presso Iidib Italiano Brevetti e
Marchi, onde rendere opponibile ai terzi il trasfemto stesso. Tale
trascrizione non e condizione di validita del negdeaslativo.

La disciplina attuale: Regolamento (CE) n. 772/2004della
Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'apptiazione
dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a caegorie di accordi di
trasferimento di tecnologia. Gazzettaufficiale n. L 123 del 27/04/2004
pag. 0011 — 0017.

L'adozione di queste norme comporta maggiore searegiuridica e
minore burocrazia per le imprese, dato che un neaggimero di accordi
di licenza usufruiranno di una "zona di sicurezmafmativa, grazie alla
quale molti accordi saranno esentati dallo scrotimdividuale. Tali
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norme permettono una piu alta diffusione di tecg@oe know-how
nell'Unione, nel rispetto degli obiettivi fissati@onsiglio di Lisbona nel
2001 e dei criteri della riforma fondamentale detlesposizioni di
applicazione delle norme antitrust. Le norme cdos® in un
regolamento di esenzione per categoria e in lingettci: il
regolamento di esenzione per categoria istituis@e"aona di sicurezza"
per la maggioranza degli accordi di licenza; ledidirettrici chiariscono
meglio I'applicazione dell'articolo 81 agli accoatlie non rientrano nella
cosiddetta "zona di sicurezza". Il Regolamento Z0@4 sostituisce il
regolamento di esenzione per categoria del 199 aghva un ambito di
applicazione piu ristretto e che ha creato trogpacoli a causa del suo
approccio formalistico. Da un lato, esse consentahe® imprese di
impostare con maggiore libertd i propri accordilidenza, a seconda
delle loro esigenze commerciali. Dall'altro latouttdavia, esse
contemplano la cosiddetta "zona di sicurezza" stitaal di sotto di
determinate soglie in termini di quote di merc&0% per gli accordi di
licenza tra concorrenti e 30% per gli accordi wa concorrenti. Il nuovo
regolamento di esenzione per categoria contiene"lista nera" delle
gravi violazioni antitrust, il che significa chedathe non é espressamente
escluso dall'esenzione per categoria si ritieneeseatato. Tale approccio
contrasta ed elimina gli ostacoli determinati ddis¢e bianche e grigie
del summenzionato regolamento del 1996. Se noepaigsano le soglie
stabilite per le quote di mercato, le imprese nanno nulla da temere
per quanto concerne la compatibilitd dei loro adcaron le norme
comunitarie in materia di concorrenza. Allo stessapo, sono di norma
vietate le "restrizioni fondamentali”, inequivociafente definite, aventi
un'incidenza negativa sul mercato. In assenzastlizeoni fondamentali
non si presume che gli accordi, gia esistenti mudiva costituzione e non
rientranti nella cosiddetta "zona di sicurezza"anei vietati. Sara
necessaria una valutazione individuale dei probeffiétti dell'accordo.
Cio si distingue nettamente dal vecchio approcriohase al quale le
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clausole restrittive venivano spesso considerbggitlime se non incluse
nell'ambito dell'esenzione per categoria. Le lideettrici definiscono i
principi secondo cui valutare i singoli casi noentranti nella cosiddetta
"zona di sicurezza". Il Regolamento estende inaltgroprio ambito di
applicazione in quanto includera, oltre agli accdidicenza di brevetti e
know-how, anche quelli relativi al diritto sul dggeo e ai diritti d'autore
sul software. Laddove la Commissione non ha lalfaat adottare un
regolamento di esenzione per categoria, come el digpool di brevetti
e di accordi di licenza di diritti d'autore in geale, le linee direttrici
forniscono chiare indicazioni sulla futura politidaapplicazione. Anche
la portata della nuova normativa viene estesa gradiuna politica piu
indulgente nei confronti di numerose restrizionportanti, in particolare
le restrizioni relative alla produzione, alla clela e all'ambito d'uso.
Questi ed altri cambiamenti consentono al nuovoolesgento di
diffondere in misura efficace le innovazioni, ecdinferire alle imprese
un piu ampio ambito di azione nonché una maggioberth di
progettazione. Le norme sono conformi alla nuovaegezione di
regolamenti di esenzione per categoria e alle lideettrici per gli
accordi di distribuzione e gli accordi di coopeca® orizzontale della
Commissione, ma tengono conto allo stesso tempte dkfferenze
ovviamente esistenti tra accordi di licenza e dhigzione o tra accordi di
licenza e accordi in materia di ricerca e sviluppo.
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6.2 | contratti di Licenza di Tecnologia in Argentha

La licenza di tecnologia € la licenza delle conageesistematiche per la
fabbricazione di un prodotto, per I'applicazionaida procedura o per la
prestazione di servizi.

La licenza di tecnologia si concede quando un'orgamione mette a
disposizione di un’altra una tecnologia innovatigeraverso un contratto
di licenza, la creazione di unimpresa congiunta, accordo di

fabbricazione e/o un accordo di commercializzaziooa assistenza
tecnica. Oppure, quando un professionista espertaue conoscenze
verso un altro stabilimento e/o paese, regione, ecc

Possono distinguersi diversi tipi di licenza dinelogia:

1- Un unico fornitore della tecnologia (per esempiel caso di un
investimento straniero diretto in un'impresa suasi di proprieta).
2- Solamente l'utente della tecnologia nel paepéen®
3- Tanto il fornitore quanto l'utente della tecrgé In questo caso si
puo distinguere:
A- Licenza con condizioni commerciali stipulatepesto all'uso
della tecnologia (per esempio, conferimento di ke di
tecnologia ad imprese comuni).
B- Licenza senza tali condizioni (acquisto di unacohina nel
mercato internazionale).

Il processo di licenza di una tecnologia puo dikgsden varie fasi. In base
agli interlocutori implicati, cosi come alla situaze delle tecnologie
rispetto alla proprieta ed alle copie, alcuneal&ki possono essere piu
importanti di altre, per i seguenti interventi:

A: Come condizione preliminare per qualunque lezere necessario uno
sviluppo della tecnologia. Tuttavia, si formulanb mcentivi per le
innovazioni e la generazione di tecnologia, traaffli elementi, tramite
condizioni normative che dirigono il trasferimemeale della tecnologia,
in particolare, attraverso la protezione dei didttproprieta intellettuale.
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Quindi, & importante includere questa fase ancla@dm non fa parte del
reale trasferimento;

B: L'identificazione delle necessita e delle oppoita di trasferimento si
trovano all'inizio di qualunque licenza di tecnalglLa licenza e lo
scambio di informazioni ad un livello adeguato sdandamentali in
questa fase.

Per la licenza di tecnologia internazionale, taansbio di informazioni
si verifica tra imprese, individui, autorita nazadi e/o istituzioni di
ricerca dei paesi fornitori e gli utenti.

C: Si adottano per la fase succesiva le azioni ipgaprendere |l
trasferimento reale. In quanto alla tecnologia stiggai diritti dei
brevetti, I'assistenza di un ambiente giuridicoof@vole € una questione
importante durante questa fase;

D: L'adattamento della tecnologia licenziata al®ndizioni
socioeconomiche e culturali locali si effettua dilee della procedura. Si
deve segnalare che il riconoscimento delle negedsiadattamento e la
modalita di adattamento fanno parte dell'ident#ioae delle opportunita
di trasferimento e, quindi, rientrano nella priraad.

Non c’e I'obbligo legale di registrare una LicendlaTecnologia, ma
esistono molti vantaggi nel registrare tali coniyata le aziende locali e
guelle straniere.

La registrazione fa in modo che una copia del ediare della
documentazione si alleghino ad un archivio uffiei@ vengano cosi
riconosciuti con una data precisa.

In accordo con la Legislazione Argentina, in bdsaativo del contratto,
possono ottenersi benefici diretti sull'lmposta Relddito. Tali contratti
saranno soggetti ai termini degli Accordi Intermemli per evitare la
doppia imposizione, i quali sono stati sottoscritingiuntamente a
Germania, Australia, Canada, Brasile, Cile, Dangaar Spagna,
Finlandia, Francia, Italia, Belgio e Svezia.
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E essenziale se limpresa locale deduce gli imgmagati in base al
contratto per I'lmposta sul Reddito.

Contribuisce alla creazione di una banca dati addet Governo e del
pubblico in generale, determinando le condizionmneércato.

Tanto i dati specifici come le condizioni di talordratti sono protetti
dalla legge sulla confidenzialita.

Reqistrazione dei Contratti di Licenza di Tecnotoiai Argentina.

In che consiste.

Documentazione da presentare. Requisiti.

Come si fa.

Tasse.

Chi puo / deve effettuarlo.

Quante volte si deve andare all'ufficio per farlo.

Da quale ufficio dipende.

Tempo tra la richiesta e la consegna.

Delegazioni nelle quali realizzare la pratica.
10.Vantaggi della Registrazione della Licenza di Tecrogia.

CoNoGhrwWNE

1. In che consiste.

Consiste nelliscrizione di atti giuridici onerogtontratti) con cui si
trasferiscono tecnologia o marchi ad un'aziendaicibata in Argentina
da parte di un'altra residente all'estero con é&tilvio di ottenere un
beneficio sulle imposte.

2. Documentazione da presentare. Requisiti.

Istruzioni per iniziare le pratiche d'iscrizioneper I'emissione del
certificato:
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- Nota di presentazione (pud anche non presenta@)mpilare a
macchina il modulo, si devono correggere gli errerifirmare nella
casella corrispondente.

- Modulo di Domanda con la Dichiarazione Giuratamngpleta e firmata
nello spazio corrispondente e numerata in tutsuke pagine (originale e
copia).

-Tre copie semplici del contratto nella sua lingadaginale e la
traduzione fatta da un traduttore pubblico nazieratbilitato, se € in
lingua straniera.

- Copia certificata dei verbali sociali o statutprocura del firmatario del
contratto per l'impresa locale, per accreditanafgpresentanza o nel suo
caso copia semplice della procura del presentaiotdirenatario della
Dichiarazione Giurata; tranne che sia stato preciinente registrato
nel Registro delle Procure delllstituto Nazionalella Proprieta
Industriale, INPI, menzionando in tale caso, inauo corrispondente.

- Presentare una Nota (originale e copia) , intesallIstituto Nazionale
della Proprieta Industriale, Direzione per la Lizendi Tecnologia
richiedendo I'emissione del certificato AFIP, irahido se necessario, che
la tecnologia non e ottenibile nel paese e le ragipger la sua
acquisizione all'estero (Art. 93 Inc. a Ap. 1°ldedlegge 23.760 che
modifica a LIG).

- Legislazione Applicabile: Legge 22.426, B.O. Z381; decreto
580/81, B.O. 30/03/81; Legge per gli InvestimentraSieri 21.382,
modificata dalla Legge 23.697 e 23.760; T.O. Diecr&853/93,
specialmente Art. 7 e 8. Legge 24.481 e 24.57Q, Decreto 878/06,
Legge 23.760, Art. 91, 92 e 93, Inc. A, Decreto386, Art. 156, 157 e
158 Risoluzioni INPI P-387/05 e 328/05.

Osservazioni: Le copie semplici delle procure doxmessere firmate
dal rappresentante in ogni pagina.
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3. Come si fa.

1. - Presentare la Dichiarazione Giurata ed il do=nuto contrattuale da
registrare. La presentazione va fatta all’'ufficelld entrate, dal lunedi al
venerdi dalle ore 9:00 alle 12:45 e dalle 13:38 B5:30.

2. — Pagare le tasse alla Tesoreria dell'INPI, di@nra, dal lunedi al
venerdi dalle ore 9:15 alle 13:00 e dalle 13:4& &8:45.

3. — La verifica della pratica viene effettuataladbirezione di Licenza
per la Tecnologia, situata al 4° Piano del suddstibcio.

NOTA:

Di fronte alla carenza, insufficienza o discordadralcuni dei requisiti
formali che potrebbero ostare alla registrazionehiesta, I'ufficio
informera l'interessato, sullle obiezioni posteud chiarimenti richiesti,
fissando il termine per la sua risposta. La priessone della
documentazione va effettuata all’'ufficio delle e piano terra
dellINPI, e si deve pagare una tassa.

4. Tasse.

Ufficio per la Licenza di Tecnologie.

CODICE  TASSE LICENZA DI TECNOLOGIE IMPORTO
610000 DOMANDA DI REGISTRAZIONE tzofa?;m'”e del
620000 EMISSIONE DEL CERTIFICATO $195

630000 RICHIESTA DI RILASCIO DEL RAPPORTO $40

Tasse per la registrazione del contratto: Due Pelle M2,0/00)
dell'importo totale della prestazione tecnologioaluso il Grossing Up,
che si paga al momento della presentazione dedtacar- CODICE DI
IMPUTAZIONE 610.000
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Tasse per l'emissione del certificato LIG per 'RH CODICE DI
IMPUTAZIONE 620.000: $195 ed a partire dall 01/0¥12 $240.

Durata della pratica nel caso in cui non si ricévasservazioni: la legge
stabilisce un termine per la registrazione di 9f¥rgiconsecutivi, tuttavia
la Direzione ha fissato come standard di qualita sumi servizi un
termine di chiusura della pratica senza osservadid@0 giorni feriali.

Il ritiro della certificazione dovra essere effetto dal richiedente o dal
suo rappresentante o da chi precedentemente gihdelemunicando il
suo nome, domicilio e numero di carta d’identita.

5. Chi puo / deve effettuarlo.

Il titolare o attraverso un rappresentante accatalit

6. Quante volte si deve andare all'ufficio per fad.

Si dovrebbe andare Tre volte:

1. - Presentazione della Richiesta di Registrazione

2. - Risposta.

3. - Ritiro del Certificato.

7. Da quale organismo dipende.

Istituto Nazionale dalla Proprieta Industriale (INP

8. Tempo tra la richiesta e la consegna.

Approssimativamente 2 mesi.

La persona che lo ritira deve essere un rappregenteportare una nota

che lo autorizzi a ritirare la pratica, firmata glaalche rappresentante o
da qualcuno che lo sostituisce.
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9. Delegazioni nelle quali realizzare la pratica.

Dati Generali della Delegazione

Delegazione:

Indirizzo:

Orari:

Codice Postale:

Telefono:

Fax:

E- Mail:

Istituto Nazionale della Proprieta Industriale
Paseo Colon 717 — CITTA AUTONOMA DE
BUENOS AIRES -

Da Lunedi a Venerdi dalle 9:00 alle 12:45 e
dalle 13:30 alle 16:00 .

C1063ACH

(0054) - 0800-222-4674; (0054) - 011- 4344 -
4967/68

(0054) - 011 - 4344-5286

infotrantec@inpi.gov.ar

Dati sulla Delegazione per questa pratica

Nome della pratica:

Orario di Accettazione:

Orario di Consegna:

Registrazione di Contratti di Licenza di

Tecnologia

Dalle 9:00 alle 12:45 e dalle 13:30 alle 15:30
Dalle 9:00 alle 12:45 e dalle 13:30 a 15:30
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Giorni di lavoro: Da Lunedi a Venerdi

Osservazioni: Si realizza nell Direzione per i Modelli e Diseqgi
Industriali, 4° Piano, Ufficio 420.
Telefono: (0054) 011- 4344-4928/9 per l'acces:s
al Palazzo sede dell'INPI, nell’Ufficio per il
Controllo degli Accessi deve presentarsi la Car
d’Identita Nazionale.

10. Vantaggi della Registrazione della Licenza didcnologia.

Non c'é obbligo legale di registrare una Licenzgednologia, ma ci sono
molti vantaggi registrando tali contratti tra leieade locali e quelle
straniere.

Il registro fornisce garanzia legale dato che uapia del contratto e
della documentazione si allegano ad un archiviwiafé e cosi vengono
riconosciute con una data precisa.

In accordo con la legislazione Argentina e in baséoggetto
contrattuale, possono ottenersi benefici diretti [I'applicazione
dell'Imposta sul Reddito.

La registrazione permette di dedurre come spesspime pagabili
come controprestazione della tecnologia che siiasge.

Contribuisce alla creazione di una banca dati addet Governo e del
pubblico in generale.

Tali contratti saranno soggetti ai termini deglicadi internazionali
siglati dalla Repubblica per evitare il doppio trib impositivo.
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Domande Frequenti.

Quale e la normativa in materia di Licenze di tecnlmgia?

Legge 22.426;

Decreto 580/81,

Decreto Naz. 1.853/93;

Legge sull'lmposta sul Reddito;

Decreto Regolamentare 1.344/98 (art. 151).

Si puo registrare I'acquisizione di materiali, ec®

No, si registrano solo licenze (di marchi, brevettiodelli e design
industriali e know how, e conoscenze tecniche, stmwza tecnica,
ingegneristica, consulenza, servizi di informaziete)

Si puo registrare una licenza di software?

No, questa registrazione va effettuata alla Dineziblazionale di Diritto
d'autore.

E registrabile lo sviluppo di un software?

No, per le stesse ragioni esposte nella rispostgedente. Possono
registrarsi solo 1 servizi (implementazione) di isghza tecnica,
abilitazione etc., con riferimento al software.

| contratti gratuiti sono registrabili?

No, solo gli atti a titolo oneroso.

Chi devono essere le parti contraenti?

Deve trattarsi di un contratto siglato tra una peasfisica o giuridica
residente all'estero ed una persona fisica o goaricksidente nel paese.
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Quali sono gli atti giuridici che possono registrasi?

Gli atti giuridici a titolo oneroso che abbiano pEgygetto principale o
accessorio la licenza o la cessione di tecnologmacchi.

Che cosa si intende per tecnologia al fine dellagestrazione?

| brevetti, i modelli ed i design industriali, corogni conoscenza tecnica
per la fabbricazione di un prodotto o la prestagidiun servizio.

Come deve essere la descrizione della tecnologia i acquisisce?

La descrizione della tecnologia che si acquisiseeedessere chiara,
concreta e sufficiente, dovendosi osservare fedmiespondenza con le
previsioni contrattuali. Nei casi di licenza di rolair, brevetti, modelli e/o

design industriali, si dovra inoltre identificargrmina di quelle comprese
nell'oggetto contrattuale.

In che momento deve richiedersi la registrazione dielocumento?

Deve richiedersi la sua registrazione prima detéfare i pagamenti
all'impresa residente all'estero (Art. 93 inc. t&lla Legge sull'imposta

sul Reddito t.0. 1997).

Davanti a chi devono realizzarsi le procedure di rgistrazione?

Le procedure si realizzeranno davanti alla Diregiah Licenza di
Tecnologia.

Quale e Iimporto che si deve pagare a titolo di &se?

Si deve pagare il 2 per mille, 2,0/00, sullimpodelle prestazioni
tecnologiche.
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In che momento si devono pagare le tasse corrispograti?

Devono pagarsi al momento di cominciare la pratica.

Che documentazione si deve presentare?

Dichiarazione giurata (modulo disponibile nel a@b);

Fotocopia del documento presentato da registraie iasemplari, con la
traduzione corrispondente effettuata da un tradeifpabblico nazionale

nel caso di un documento redatto in lingua stranier

Si deve esibire la procura di chi presenta la d@azione per la
registrazione.

Che beneficio si ottiene col registro?

La persona fisica o giuridica con domicilio nel gag@otra dedurre come
spese la somma pagata.

La persona fisica o giuridica con domicilio allest si avvantaggia con
la riduzione dell'aliquota tassabile sulla qualgedpagare I'imposta sul
reddito.

Quanto dura la procedura di registrazione?

La legge stabilisce che, mentre non bisogna cheedéiarimenti in
ordine alla documentazione presentata ed al sumoto, il termine per
la registrazione e approssimativamente di 90 giconsecutivi. Tuttavia,
la Direzione ha fissato come standard di qualita sumi servizi un
termine di chiusura della pratica senza osservadid@0 giorni feriali.

E obbligatoria la registrazione?

No, produce solo effetti al fine di ottenere i besiempositivi previsti
nell'Art. 93 inc. a, della Legge di Imposta sulddio (t.0. 1997).
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Uno stesso documento puo contenere prestazioni dstinta natura?

Si, ma si registreranno solo le prestazioni temgiohe comprese negli
art. 1° della Legge 22.426 e 1° del dec. 580/81.

Che cos’e il grossing up?

Il grossing up significa che la persona fisica arigiica residente nel
paese si fara carico del pagamento dell'impostarexidito che doveva
pagare l'azienda con domicilio all’estero. In gquesbhodo bisognera
calcolare anche questa differenza al momento dangalg tasse (due per
mille) .

Deve richiedersi un certificato per la presentazioea davanti
alllAmministrazione Federale delle Entrate Pubblihe (AFIP)?

Si, per il suo ottenimento si dovra pagare la tassaista per I'emissione
del certificato Codice 620.000 di $195 che a partial 01/07/2011 sara
di $240. Nello stesso si fara constatare: a) ndele parti; b) validita
del contratto e; c) importo delle prestazioni tdoghe.

Che valore hanno le dichiarazioni effettuate e la acumentazione
presentata?

Ha valore di dichiarazione giurata e la sua falgit@lica le sanzioni
previste nella Legge 11.683.

Chi controlla e verifica il compimento delle prestaioni tecnologiche
dichiarante e registrate?

Il controllo e I'esecuzione delle prestazioni tdogiche dichiarate e

registrate lo realizza 'Amministrazione FederaddledEntrate Pubbliche
(AFIP.)
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ANNESSI

| - DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE %

La proprieta intellettuale fa riferimento alle czemni della mente:
invenzioni, opere letterarie e artistiche, e simb@mi, e immagini usate
in commercio. E’ divisa in due categorie: proprietalustriale che
include i brevetti per invenzione, i marchi, i dgsie le indicazioni
geografiche, e il diritto d’autore che comprendepere letterarie come
romanzi, poemi e commedie, film, opere musicalgrepartistiche come
disegni, quadri, fotografie, e sculture, e disegrghitettonici. | diritti

correlati al diritto d’autore comprendono quelligtieartisti esecutori
nelle loro esecuzioni, dei produttori di fonogramnei quelli delle

organizzazioni di trasmissioni nei loro programadio e televisivi.

Mentre le leggi di proprieta intellettuale della ggéor parte dei paesi
stanno andando verso una maggiore armonizzazianangono leggi
nazionali (o regionali in base al fatto che un gaupli paesi abbia aderito
a tale normativa regionale di proprieta intellei)iaaventi effetto solo
nei confini territoriali del paese o della regior@uindi, un diritto di
proprieta intellettuale ottenuto in una giurisdimoe valido solo in quella
giurisdizione.

32 Estratto da “What is Intellectual Property?” Pub&tione OMPI Numero 450 (E)IISBN 92-
805-1155-4 eccetto la sezione sui Segreti Indlistie & estratta da “Secrets of Intellectual
Property, A Guide for Small and Medium-Sized Expmst publicata dall'International Trade
Centre e dal’lOMPI, Ginevra 2004. Fare riferimergnche al sitowww.wipo.int/smee, in
particulare, alla pubblicazione “Making a Mark: Amtroduction to Trademarks for Small and
Medium-sized Enterprises”, Pubblicazione OMPI N60.9“Looking Good: An Introduction to
Industrial Designs for Small and Medium-sized Eptisies”, Pubblicazione OMPI No. 498 and
“Creative Expression: An Introduction to Copyrigbt Small and Medium-sized Enterprises”,
Pubblicazione OMPI No. 918, “Inventing the Futufa Introduction to Patents for Small and
Medium-sized Enterprises”, Pubblicazione OMPI Nb7.9
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Brevetti

Un brevetto e un diritto esclusivo concesso pelinuehzione, se un
prodotto o un processo, che deve essere applicaidiestrialmente
(utile), nuovo (novita) e mostrare un sufficientivello inventivo”
(essere non-ovvio). Un brevetto fornisce protezipae I'invenzione al
titolare del brevetto. La protezione € concessaupgreriodo limitato, in
genere 20 anni dalla data di deposito.

La protezione del brevetto significa che il tit@adi un brevetto ha il
diritto esclusivo di impedire agli altri di faresare, offrire in vendita,
vendere o importare I'invenzione. Questi dirittittevetto sono di solito
fatti rispettare in un tribunale, che, nella maggparte dei sistemi,
detiene l'autorita per fermare la violazione dedatto. Al contrario, un
tribunale puo anche dichiarare un brevetto nondeatiopo una causa
vinta da una terza parte.

Un titolare di brevetto ha il diritto di deciderbiguo, o non puo, usare
I'invenzione brevettata per il periodo in cui l'ienzione €& protetta. |l
titolare del brevetto puo dare il permesso, o icenka, ad altre parti per
usare l'invenzione a condizioni concordate recipmente. Il titolare puo
anche vendere il diritto sull'invenzione a qual@ilimo, che poi diventera
il nuovo titolare del brevetto. Una volta che ue\mtto scade, il titolare
non detiene piu i diritti esclusivi sull'invenzionehe diventa disponibile
per lo sfruttamento commerciale di altri.

Tutti i titolari di brevetto sono obbligati, in cdmo della protezione del
brevetto, a rivelare pubblicamente le informazisuila loro invenzione
per arricchire il complesso della conoscenza tecmondiale. Una tale
conoscenza pubblica sempre crescente promuoveriarké creativita e
innovazione negli altri. In questo modo, i brevétiiniscono non solo
protezione per il titolare ma informazioni prezioseispirazione alle
future generazioni di ricercatori e inventori.

Il primo passo per rendere sicuro un brevetto éleposito di una
domanda di brevetto. La domanda di brevetto in igeoentiene il titolo
dellinvenzione, cosi come un’indicazione del sett@e tecnico; deve
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comprendere il contesto e una descrizione dellhai@e, in un
linguaggio chiaro e abbastanza dettagliato taleuchadividuo con una
conoscenza media del settore potrebbe usare duipeolinvenzione.
Tali descrizioni sono di solito accompagnate daemai visivi come
disegni, schemi o diagrammi per descrivere megliovénzione. La
domanda contiene anche varie “rivendicazioni”, cio&rmazioni che
determinano la portata della protezione concessarewetto.

Marchi

Un marchio & un segno distintivo, che identificetidgeni o servizi come
prodotti o forniti da una specifica persona o ingprell sistema aiuta i
consumatori a identificare ed acquistare un prodotservizio perché la
sua natura e la sua qualita, indicate dal suo nwarghico, soddisfano i
loro bisogni.

Un marchio fornisce protezione al titolare del nh@wcassicurando il
diritto esclusivo di usarlo per identificare berservizi, o per autorizzare
un altro ad usarlo in cambio di un pagamento. tiqo® di protezione
varia, ma un marchio pu0 essere rinnovato illimita¢nte dietro
pagamento delle tasse corrispondenti. La protezitmhanarchio e fatta
rispettare dai tribunali, che nella maggior partei distemi hanno
I'autorita per bloccare la contraffazione del mawoch

I marchi possono essere una 0 una combinazionardiep lettere, e
numeri. Possono consistere in disegni, simboliniseégdimensionali

come la forma e la confezione dei prodotti, segoolabili come musica
0 suoni vocali, fragranze, o colori usati come ttarestiche distintive. In
aggiunta ai marchi che identificano la fonte conuize dei beni o
servizi, esistono molte altre categorie di martmarchi collettivi sono
detenuti da un’associazione i cui membri li usaeo igentificare loro

stessi con un livello di qualita ed altri requistabiliti dall’associazione.
Esempi di tali associazioni sarebbero quelli chmprasentano contabili,
ingegneri, architetti. | marchi di certificazioneonr® concessi per
conformita con degli standard definiti, ma non sdinutati a nessuna
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appartenenza. Possono essere concessi a chiunsgee qastificare che i
prodotti coinvolti rispettano certi standard predita. Gli standard di
qualita “ISO 9000” accettati internazionalmente sam esempio di tali
certificazioni ampiamente riconosciute.

Design

Un design € I'aspetto ornamentale o estetico dartinolo. Il design puo
consistere in caratteristiche tridimensionali, cdentorma o la superficie
di un oggetto, o in caratteristiche bidimensionatime modelli, linee o
colori. | design sono applicati ad una grande vari prodotti industriali
e artigianali: dagli strumenti tecnici e medicali aologi, gioielli, e altri
oggetti di lusso; dagli oggetti per la casa e ataéure elettriche ai
veicoli e alle strutture architettoniche; dai disetessili ai beni per il
tempo libero. Per essere protetto ai sensi dellggioa parte delle leggi
nazionali, un design deve essere nuovo 0 origiealeon-funzionale.
Questo significa che un design ha principalmenta ni@tura estetica e
ogni caratteristica tecnica dell’articolo a cuigpbcata non e protetta.

Quando un design e protetto, il titolare (la pessanl’ente che ha
registrato il design) si € assicurato un dirittalesivo contro la copia o
I'imitazione non autorizzata del design da parteedii.

Segreti industriali

In linea di massima, ogni informazione commerciedafidenziale che
fornisce ad un’'impresa un margine competitivo pualificarsi come un
segreto industriale. Un segreto industriale pu@reseelativo a questioni
tecniche, come la composizione o il design di wdptto, un metodo di
produzione o il know-ho# necessario ad eseguire una particolare

33 \ . . R

Il Know-how puo essere 0 meno un segreto industrlaBkKnow-how in genere si riferisce ad
un gruppo piu ampio di sapere commerciale interdbabilita che equivarrebbero a un segreto
industriale se le condizioni per qualificarsi cotake sono state rispettate.
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operazione. Oggetti comuni che sono protetti coegreti industriali

comprendono i processi produttivi, i risultati @eticerche di mercato, i
profili dei consumatori, le liste di fornitori e iehti, listini prezzi,

informazioni finanziarie, strategie commercialiraségie pubblicitarie,
piani di marketing, piani e metodi di vendita, noktdistributivi, disegni,

design, piani architettonici, fotocopie e mappe, ec

Mentre per qualificarsi come segreto industrialedadizioni variano da
paese a paese, esistono alcuni standard genertastiGsono che le
informazioni devono essere confidenziali o segrétérmazioni che
sono generalmente conosciute o prontamente acitertedn sono
proteggibili come un segreto industriale. Anchenli®rmazioni difficili
da ottenere possono perdere il loro stato di piatezse il detentore non
prende le giuste precauzioni per mantenere la tmafidenzialita o
segretezza. L'informazione deve avere un valorenserniale perché e
un segreto e il detentore dell'informazione deveraprese delle misure
ragionevoli per tenerle confidenziali o segreter @& tramite accordi di
confidenzialita o di non rivelazione con tutti Juehe hanno accesso
alle informazioni segrete. Il semplice chiamarenf®rmazioni segreti
industriali non le rendera tali).

Il detentore di un segreto industriale pud impeduge altri di acquisirlo,
rivelarlo o usarlo impropriamente. Comunque, lagkgsul segreto
industriale non da il diritto di fermare le persociee acquisiscono o
usano le informazioni in un modo legittimo, cio@nga usare mezzi
illegali o violando gli accordi o le leggi statali.

A differenza di altre forme di proprieta intelledte come brevetti,
marchi e design, il mantenimento del segreto imthlet e
sostanzialmente una forma di protezione fai dalLte.protezione del
segreto industriale dura fino a che [linformazioe mantenuta
confidenziale. Una volta che [linformazione e repabblica, la
protezione del segreto industriale finisce.
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Diritto d’autore e diritti connessi

Il diritto d’autore € il corpo delle leggi che caue ad autori, artisti e
altri creatori la protezione per le loro creazitatterarie e artistiche, alle
quali in genere ci si riferisce come “opere”. Unmgep strettamente
associato dei diritti relativi al diritto d’autoré quello dei “diritti

correlati”, che fornisce dei diritti simili o ideiot a quelli del copyright,
sebbene qualche volta piu limitati e di durata lpiéve. | beneficiari dei
diritti correlati sono gli esecutori (come attorineusicisti) nelle loro
esecuzioni; i produttori di registrazioni audio r(@sempio, registrazioni
di cassette e cd) nelle loro registrazioni; e legaaizzazioni di

trasmissione nei loro programmi radio e televishwg. opere coperte dal
diritto d’autore comprendono, ma non si limitanoramanzi, poemi,
commedie, lavori di consultazione, giornali, prograi per computer,
banche dati, film, composizioni musicali, coreograiipinti, disegni,

fotografie, sculture, architettura, pubblicita, mppeape disegni tecnici.

| creatori delle opere protette dal diritto d’a@ore i loro eredi e
successori (in genere detti “detentori dei difjtthanno certi diritti di
base per la legge del diritto d’autore. Essi dedengl diritto esclusivo di
usare o di autorizzare altri ad usare I'opera ad@oni concordate. |l
detentore dei diritti su un’opera puo proibire otomizzare: la sua
riproduzione in tutte le forme, incluse la stampdaeregistrazione di
suoni; la sua esecuzione pubblica e comunicazibmmilzblico; la sua
trasmissione; la sua traduzione in altre linguksao adattamento, come
un romanzo in una sceneggiatura per un film. Disimili per la
fissazione (registrazione) e riproduzione sono essic dai diritti
correlati. Molti tipi di opere, ecc. protette ainse delle leggi del diritto
d’autore e dei diritti correlati richiedono unatdisuzione di massa, una
comunicazione, e un investimento finanziario perldeo diffusione
efficace (per esempio, pubblicazioni, registrazgomnore, e film); quindi,

I creatori spesso trasferiscono i diritti sulledapere alle societa piu in
grado di sviluppare e vendere le opere, in cambimd remunerazione,
in forma di pagamenti e/o royalties (remunerazidesata su una
percentuale dei guadagni generati dall’'opera).
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| diritti economici del diritto d’autore hanno umkrata, come previsto
nei relative trattati OMPI, che inizia dalla crezm e fissazione
dell'opera, e dura per non meno di 50 anni dopmdate dell’autore. Le
leggi nazionali possono stabilire dei termini punghi di protezione.
Questo termine di protezione consente sia ai ariectie ai loro eredi e
successori di beneficiarne economicamente per g¢®ridi tempo

ragionevole. | diritti correlati godono di termipiu brevi, normalmente
50 anni dopo che sono avvenute l'esecuzione, l#stragione o la

trasmissione.

Il diritto d’autore e la protezione degli esecuttoimprende anche i diritti
morali, che sono il diritto di reclamare la paté&rdi un’opera, e il diritto

di opporsi a modifiche dell’'opera che potrebberfemdere la reputazione
dell’autore.

La protezione del diritto d’autore e dei diritti roelati e ottenuta
automaticamente senza alcun bisogno di registrapiaitre formalita.

Comungue, molti paesi prevedono un sistema nazatialegistrazione
opzionale e di deposito delle opere; questi sistéaailitano, per

esempio, le questioni riguardanti le dispute stiltdarita o la creazione,
le transazioni finanziarie, le vendite, le cessieni trasferimenti dei
diritti. Molti autori ed esecutori non hanno I'alkadl o i mezzi per portare
avanti I'applicazione legale e amministrativa depyright e dei diritti

correlati, specialmente dato il crescente uso olgi detterari, musicali e

di esecuzione. Come risultato, la costituzione &dmrizzazione delle
organizzazioni di gestione collettiva, o “societad, una tendenza
crescente in molti paesi. Queste societa possanadaai loro membri i

vantaggi dell’esperienza legale ed amministratiei afganizzazione e
I'efficienza, per esempio, nel raccogliere, gesteepagare le royalties
guadagnate con l'uso nazionale e internazionalée dgbere o delle
esecuzioni dei membri. Certi diritti dei produttdriregistrazioni audio e
delle organizzazioni di trasmissione sono a volteha loro gestiti

collettivamente.
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I A— ACCORDI PRELIMINARI

La Bozza dell’Accordo (a volte detta Foglio deller@izioni o Proposta
di Base dell’Accordo) € un abbozzo dell'intenziatetle parti riguardo ai
termini dell'accordo proposto e/o un sommario degBpetti piu
importanti. E’ un esercizio utile per ogni partela@enegoziazione per
preparare una Bozza dell’Accordo che servira archige loro posizioni,
aspettative e bisogni. Sara quindi un base ectelfsar la contrattazione.
Una versione potrebbe essere per uso interno teal'sdsa disponibile
all'altra parte.

E’ importante ricordare che, se le parti non vaghicessere obbligate
legalmente dal documento Bozza dell’Accordo, chsoel® dichiari
espressamente per iscritto per evitare confusionena fase successiva.
Per non essere costretti durante la contrattazieneneglio optare
espressamente di non essere obbligati da questaumeéodo.
Nell’esempio fornito, € dichiarato esplicitamenteedl documento non
obblighera le parti.

1. Parti
(“Licenziante”) (“Licenziatario”)

2. Argomento, Ambito e Territorio
Il diritto eslcusivo, con il diritto di concederailslicenze, di
produrre, usare e vendere i Brevetti del Licengaitknow-how
e i Marchi (“Prodotto”) in Nord America (“Territaol).

3. Obblighi del Licenziante

(a) Fornire tutta la tecnologia utile in relazione abdotto
compresi i disegni per la produzione di stampi [zer
modellazione a iniezione;

(b) Fornire il preventivo per la produzione di tuttli g
strumenti di produzione;

(c) Fornire I'assistenza tecnica all'inaugurazione agtima
produzione in serie del Prodotto e, se richiestm & due
settimane di ulteriore assistenza tecnica;

(d) Mantenere in vita i Brevetti del Licenziante nekflterio.

4. Obblighi del Licenziatario
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(a) Compiere tutte le azioni necessarie per produseneere
con successo il Prodotto nel Territorio;
(b) Usare appropriatamente i Marchi del Licenziante.
5. Miglioramenti
Ogni parte terra I'atra informata di tutti i migtamenti fatti in
relazione al design e alla produzione del Prodetiyra il diritto
di usare i miglioramenti dell’altro su base nonlesiva ed esente

da royalties.
6. Finanziario
(a) Pagamenti
All'atto della firma, $ 250.000
All'inizio della produzione commerciale, $ 250.000
Al rilascio del brevetto USA, $ 250.000.
(b) Royalties su tutti i Prodotti venduti ogni anno:
per il primo 2 milioni di prodotti 35¢c per Prodotto
per il successivo 4 milioni di prodotti 25c per &otto
in seguito 15c¢ per Prodotto.
Royalties rettificate in base all’indice dei Prezai
Consumo ogni 2 anni.
(c) Royalties Minime Annue
Anno 2 — 1 milione di Prodotti
Anno 3 — 5 milioni di Prodotti
In seguito 10 milioni di Prodotti
7. Contraffazione
Ogni parte comunichera all'altra di qualsiasi vaiae dei diritti
di brevetto del Licenziante nel Territorio, e lertpalovranno
mettersi prontamente d’accordo sulle azioni appabgr
8. Periodo
Questo Accordo continua finche:
(a) Scadono i diritti di Brevetto del Licenziante;
(b) Il Licenziatario interrompe I’Accordo con comunioaaze
scritta almeno 3 mesi prima; o
(c) Ciascuna parte rescinde quando non si rimedia
all'inadempimento dell’Accordo entro trenta giomtalla
comunicazione;
Qualungue evento si verifichi per primo.
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9. Altri aspetti comuni da indirizzare:
(a) Contabilita
(b) Indirizzi/Comunicazioni
(c) Legge applicabile e ubicazione
(d) Trasferimento
(e) Confidenzialita
() Definizioni — Brevetti, Know-how, Marchio, Prodoito
Settore, Territorio, Miglioramenti
(g) Cause di forza maggiore
(h) Rappresentanze e Garanzie
(i) Deroghe
() Risoluzione dei conflitti
10. Effetto legale
Le parti riconoscono che queste Bozze dell’lAccondm sono
intese come legalmente vincolanti e che non saps$to alcun
obbligo legale di applicazione a nessuna dellei garb al
raggiungimento di un ulteriore accordo che rispeoghesti
principi, dato che possono essere emendati datliidoctra le
parti.
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I B—-STRUTTURA DI UN ACCORDO DI LICENZA

In linea di massima un accordo di licenza tratjac(ea € dato in licenza,
(b) a che prezzo (costo e programma dei pagaméayip chi, (d) per
quale scopo, (e) per quanto tempo, (f) a quali owi (garanzie,
clausole di non responsabilita, indennitd). In ipeatil seguente schema
aiuterebbe a strutturare un accordo:

Titolo

Tavola dei contenuti

Identificazione delle parti e firme

Premesse

Definizioni; descrizione

Concessione o condizioni d'uso (estensione detidirmitazioni)

Tasse, royaties, pagamenti annui minimi

Termini di pagamento

Diligenza richiesta

Prospetti di rendicontazione

Registrazioni contabili

Vita dell’'accordo

Termine

Uso dei marchi

Rappresentazioni e garanzie (limitate); esonenreésjponsabilita
Protezione della proprieta intellettuale; condueiotei procedimenti
legali

Marcatura; controllo esportazioni

Legge applicabile; scelta della giurisdizione; &gtto/mediazione
Contraffazione; diritto di intentare causa

Indennita; responsabilita; assicurazione

Comunicazioni

Trasferimenti

Deroghe

Fallimento nell'esecuzione

Confidenzialita/segretezza

Varie: cause di forza maggiore, mantenimento, smivanza alla
scadenza, emendamenti ecc.

Chiusura; firme, data e luogo, data di efficacia
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[l — QUESTIONARIO “VALUTA IL NEGOZIATORE”

Il seguente questionario e stato preparato peresssato nei laboratori
di formazione sulla negoziazione per illustrare,m@aniera informale,

alcuni dei principi della negoziazione. Usa la stzheegnapunti allegata
per registrare le tue risposte a queste 20 dom#&etehia la lettera (a, b
o ¢) che corrisponde meglio al tuo responso. Pgiuagi il numero delle

volte che la tua risposta cade nella prima, secamdarza colonna,

indicando le colonne dominanti e sub-dominanti. Qyaarda la

spiegazione nelle pagine seguenti la scheda segtapu

(1) Alla fine di una contrattazione, pensi che:
(a) Ci deve essere un “vincitore” e un “perdente”;
(b) Il perdente pud essere autorizzato a pensage echui il
vincitore;
(c) Entrambe le parti dovrebbero essere soddesfatt

(2) Quando ci sono delle difficolta, tu:
(a) Ci giri intorno, anche a costo di un piccadarsficio;
(b) Imponi la tua volonta;
(c) Aspetti pazientemente nella speranza che i |@nmab si
risolvano da sé?

(3) Vuoi comprare una nuova automobile, ma il oeldi quella che
preferisci non sara disponibile per molti mesis&&ai?
(a) Speri che il concessionario ti dira che quaicha cancellato
un ordine;
(b) Compri una macchina di un colore diverso, o sindle ad un
prezzo d’occasione o di seconda mano;
(c) Esci arrabbiato dal concessionario?

(4) Il consenso di una terza parte si ottiene adimente:
(a) Spiegandogli il motivo per cui ti serve il stansenso;
(b) Facendo notare gli svantaggi della non cogpena;
(c) Giocando sulla loro immaginazione, spirito diziativa o
aggressivita?
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(5) Un ausiliario del traffico ti fa una multa. Tu:
(a) Siedi al volante e accendi la macchina senzéargh o
guardarlo;
(b) Cerchi di ragionare con lui;
(c) Gridi all’abuso e strappi il biglietto del pheggio?

(6) La tua buona volonta non € ricambiata dallaepapposta in una
negoziazione. Qual e la tua reazione?

(a) Disappunto e amarezza;

(b) Raddoppi i tuoi sforzi per convincerla.

(c) Pensi soltanto che la parte opposta sta udargla tattica?

(7) Qual e lo stile di negoziazione ideale? Modpaliare:
(a) Semplice (per es. buon oratore);
(b) Cauto, preciso;
(c) Specializzato e convincente?

(8) Personalita:
(a) Cordiale, piacevole;
(b) Arrogante, sicuro di sé;
(c) Sobrio, discreto?

(9) Intelligenza:
(a) Brillante, in grado di fare buona impressiahpubblico;
(b) Capace di analisi profonda con una memorilibfle;
(c) Dotato di buonsenso, chiarezza e aperturaatesht

(10) Abbigliamento e aspetto esteriore:
(a) Elegante e discreto;
(b) Sportivo e di tendenza;
(c) Alla buona?

(11) Quando un venditore suona alla tua porta, @udh tua prima
reazione?
(a) Rifiuti di parlarci;
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(b) Compri solo cio di cui hai bisogno;
(c) Contratti senza intenzione di comprare, petcti&erte?

(12) Un conoscente di lavoro ti chiede un favore dbon ti portera un
vantaggio immediato. Cosa fai?

(a) Chiedi un favore in cambio;

(b) Gli fai il favore senza aspettarti nulla imdaio;

(c) Tiri fuori un pretesto per rifiutare?

(13) Se si presenta I'opportunita, tu:
(a) Socializzi con il negoziatore per tenere buapporti;
(b) Cerchi di tenere i rapporti ad un livello stagbente
lavorativo;
(c) Cerchi di infondere un po’ di interessamentoanm nel tuo
rapporto di lavoro senza esagerare?

(14) Quando devi prende una decisione importantaefono, tu:
(a) Consideri che le conversazioni sono vincojanti
(b) Richiedi sempre una conferma scritta;
(c) Come regola generale, ti astieni dall'esseypdo affermativo
(per es. trovando scuse e non esitando a tornkeetse parole)?

(15) Durante una discussione profonda ed intensadithiarazioni
dell’altra parte non sembrano corrette. Cosa fai?
(@) La lasci insistere che cio che dice e vero, pintarlo
successivamente;
(b) Consigli all'altra parte di pensarci di nuovo;
(c) La interrompi immediatamente per mostraradeg?

(16) Durante alcune negoziazioni importanti, unotdei antagonisti ti
approccia con discrezione e dice: “Ci sono sempremabdi e dei mezzi
per sistemare questi problemi tra noi”. Che attaigginto hai:

(a) Sei d’accordo;

(b) Lo respingi;

(c) Lo ignori/fingi di non capire la sua proposta?

139



(17) Quando i tuoi colleghi hanno delle conversazszonclusionate, tu:
(a) Tieni la bocca chiusa;
(b) Esprimi la tua espressione abbastanza libersane
(c) Fingi di approvare quello che dicono i tuoileghi, anche se
segretamente non sei d’accordo?

(18) Supponendo che durante le contrattazioni, ipravantipatia
irrazionale verso I'altra parte, tu:
(a) Decidi di passare il lavoro a qualcun altro;
(b) Cerchi di superare le tue sensazioni personali
(c) Continui indipendentemente dalle negoziaziomr pon
perdere?

(19) Pensi che nel matrimonio sia meglio:
(a) Prendere tutte le decisioni importanti solo @ewer parlato
del problema con il tuo partner;
(b) Per un partner che € meglio qualificato peridize sulle
questioni domestiche;
(c) Che quando le coppie non sono combinate in modo
equilibrato, le decisioni dovrebbero essere presdepdrtner piu
forte?

(20) Tuo figlio dice che Napoleone mori nel 18211 @ensi che mori nel
1831. Dopo aver controllato che uno dei due haoregidecidi di:

(a) Ammettere il tuo errore, e inizi a prendertipo’ in giro;

(b) Dai uno scappellotto a tuo figlio;

(c) Parli a tuo figlio dell’'eta e degli errori grologici?
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COLONNA | DOMINANTE, COLONNA Il SUB-DOMINANTE
Sei un negoziatore nato: paziente, costante, saidyufare sacrifici e come sfruttarli. Contratta pe
te un bell’aumento di stipendio. Te lo meriti.

COLONNA | DOMINANTE, COLONNA 11l SUB-DOMINANTE

Potenzialmente sei anche un bravo negoziatore eimaciine ad avere giorni liberi e a litigare con

le persone senza sapere perché. Puntualmentaclessioni sono seguita da una riconciliazione. Il
tuo problema e che non sembri apprezzare la desweizomplessiva del problema a portata di
mano.

COLONNA 1l DOMINANTE, COLONNA | SUB-DOMINANTE

Potresti fare meglio e, inoltre, tu lo sai. Quesignifica che sei potenzialmente un buon
negoziatore. Le persona trovano facile andare digoccon te. Tutto cio che ti serve € maggiore
pratica.

COLONNA Il DOMINANTE, COLONNA 1ll SUB-DOMINANTE

Hai scarso tatto e diplomazia anche se questet@salno necessarie ogni giorno sia in casa che nel
lavoro. Eppure realizzerai I'utilita del’andareadtordo con le persone. Hai bisogno di affermare la
tua volonta. Non proprio un pesce fuor d'acqua.

COLONNA 11l DOMINANTE, COLONNA | SUB-DOMINANTE

Anche i tuoi effettivi tentativi di dialogo raramensono ben accetti. Sei impaziente, sospettoso
sulle intenzioni dei tuoi colleghi e giudichi ma¢eloro buona volonta. Alcune misure di successo ti
darebbero di piu della giusta dose di fiducia istisso. Potresti anche concludere che tutto @o ch
ti serve & un piano di azione per coprire le are®nflitto. Chiaramente, non sei di molto vantaggi
né per te né per l'azienda.

COLONNA Il DOMINANTE, COLONNA Il SUB-DOMINANTE

Prova un lavoro piu adatto, come tirar su esegpcitiati o cacciare fagiani. Sei sia un tiranno ahe
martire, o un bullo che impone la sua volonta afiti. L'efficienza a breve termine e il tuo unico
criterio. Tu usi le persone piuttosto che lavorera loro. Sfortunatamente per te, quando sarai con
le spalle al muro, le persone ti sfrutteranno avielate.
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IV — RAGGIUNGERE L’ACCORDO

1.

9.

Attitudine — separa le persone dal problema. Caitgcca il problema non le persone.
Capisci gli interessi della parte opposta. Dimoktraua volonta di cooperare e di negoziare.
Minimizza i gesti di dominio, arroganza o intimidaze.

Riconcilia gli interessi — guarda agli interesse @tanno dietro una dichiarata situazione. Le
situazioni di ogni parte possono sembrare in ctbaftna, nei fatti, gli interessi, i desideri e
le preoccupazioni che guidano quelle situazionispns avere in comune piu di quanto
sembri a prima vista. Cerca di riconciliare quegieressi.

Identificazione — quelli che si identificano com gjtri sono in grado di interagire, negoziare
e convincere gli altri piu prontamente. Identifigiacon un altro € un concetto nebuloso ma
essenzialmente le contrattazioni avanzano moltdguilmente quando ci sentiamo a nostro
agio con l'altra persona, sentiamo che ci capisce i empatia con noi.

Prime dichiarazioni — panoramica non polemica ssacpensi debba essere portato a
termine. Possono includere una storia cosi cons#tdazione attuale. Ascoltate a turno la
dichiarazione iniziale dell’'altra parte. Comunicatuoi interessi. Cerca di ottenere
un’atmosfera “win-win”.

| fatti non fanno o disfano le negoziazioni — seiogghente percheé tu credi che i fatti sono in
tuo favore non significa che le negoziazioni deladbaacessariamente essere in tuo favore.
E’ il modo in cui i fatti vengono usati che convana I'altra parte, non i fatti in sé.

Identifica tutti i problemi — accordati su tuttii girgomenti da discutere. Non iniziare una
discussione su un argomento prima che tutti siemd [gortati allo scoperto. Risultera utile
usare un Foglio delle Condizioni o una Bozza deit¢érdo.

Inizia con un problema minore — i problemi minarne un buon modo di iniziare perché di
solito puoi ottenere in fretta un accordo che asutaeare un’atmosfera positiva.

Ascolta — “ci sono state date due orecchie ma aolealscca affinché potessimo ascoltare di
piu e parlare di meno”. Non esitare a fare domaBkdsere ben informato € cruciale per una
negoziazione di successo.

Sii accurato — quando discuti di specifiche di @tbtol o di processo, di concorrenti o di
informazioni di mercato, e cosi via.

10.Scomponi il prezzo — un impianto da centomila dokguivale a solo circa 1.600 $ al mese

per cinque anni.

11. Conflitto — non lasciare che il disaccordo su uolgbgma blocchi la trattativa. Mettilo da una

parte, magari scrivilo su una lavagna, e tornaesgigcamente su quei problemi che sono
ancora importanti.

12.Cerca di basarti su criteri oggettivi — se ci saled termini e condizioni standard o delle

pratiche generalmente accettate queste € piu plebai® siano accettate da entrambe le
parti.

13.Tieni traccia del tempo — se ci sono delle scadelazeregoziazione spesso viene conclusa

allultimo momento. Conoscere gli impedimenti temgdb dell’altra parte ed essere
consapevole che le tue scadenze non sono semprélessibili come possono sembrare
sara il tuo vantaggio permanente. Lascia che iigpada ultimo minuto lavori per te, e non
contro di te.
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V — ESEMPI DI ACCORDI

In questa sezione vedremo alcuni accordi prelimictag di solito precedono la firma di un accordo
di licenza. Come per gli esempi delle clausole ifoprecedentemente, questi esempi di accordi
sono meramente illustrativi e non vanno usati sdazeevisione e il consiglio di un consulente
legale. Questi accordi sono:

Accordo di confidenzialita o segretezza
Lettere di intenti 0 memorandum di intesa
Accordi di congelamento e accordi correlati
Accordi di ricerca

PwpNdPE

Accordi di confidenzialita o segretezz¥

Prima e durante le negoziazioni per un accordacédnka il licenziante puo dover rivelare delle
informazioni considerate confidenziali e che nonrdbbero essere usate o rivelate dal potenziale
licenziatario se la negoziazione non scaturisaiccordo. Per proteggere i diritti del licenzént
sara firmato spesso dalle parti un accordo di denfzialita o segretezza come condizione
precedente alla rivelazione e alla negoziazionefirnaa di un accordo di confidenzialita e anche
un’assicurazione che la discussione e stata pezsarente.

Esempio

INDICO COMPANY LIMITED di New Standards Avenue, M, Mumbai, India (il “Rivelante”) fa
presente che possiede certe informazioni relatideua metodo per verniciare componenti
microscopici (I'“Informazione”) e CHEMICAL FORMULATONS INCORPORATED di North
Shore Drive 3600, Sarasota, Florida, USA (il “Rieete”) desidera ricevere e/o usare
I'Informazione allo specifico scopo di decidere aequisire 0 meno la licenza o altri diritti
sull’'lnformazione (lo “Scopo”).

Il Rivelante vuole rivelare I'Informazione al Riagewte per lo Scopo di questo Accordo soggetto
all'accettazione del Ricevente delle seguenti candi.

1. In questo Accordo, I*Informazione” comprende infugzioni tecniche, ingegneristiche,
operative, commerciali o altre informazioni:

(a) che il Rivelante ha fornito o comunicato o che gadjui in poi fornire 0 comunicare
al Ricevente, sia in forma scritta, orale, visivabteeo con una dimostrazione o in
gualche altro modo e sia sotto forma di disegnigelio documenti su copia cartacea
elo registrati in formato elettronico; o

(b) che il Ricevente ha ottenuto dal Rivelante trarogservazione o, senza limitazione,
in ogni altro modo.

2. Il Ricevente trattera tutte le Informazioni ricesutlirettamente o indirettamente dal
Rivelante come confidenziali e non usera alcunarinfézione in nessun modo diverso dallo
Scopo di questo Accordo.

3. Il Ricevente non rivelera alcuna delle Informaziannessun altra parte correlata 0 meno
tranne che con il consenso preventivo scritto detlBnte.

4. Gli obblighi ai paragrafi 2 e 3 non si estenderaadagni Informazione che:

34 Vedere Wendall Ray Guffey, “Preserving Secrecy imeggnents”Les NouvellesSettembre, 1996, p. 105.
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DATA

(a) € di dominio pubblico, o che in seguito entra a parte del pubblico dominio
diversamente che come risultato di qualche attivita autorizzata o omissione del
Ricevente; o

(b) e gia in possesso del Ricevente e non e soggditabddjghi di segretezza e non e
stata ottenuta dal Rivelante, o la legge richiddewenga rivelata.

Il Ricevente riconosce che ogni combinazione deleatteristiche non sara ritenuta
compresa nelle esenzioni precedenti semplicememtd@ le caratteristiche individuali sono
di dominio pubblico o in possesso del RiceventRitevente avra I'onere di mostrare la sua
autorizzazione ad ogni esenzione ai sensi di quéstzola.

Il Ricevente, alla scadenza di questo Accordo ectuesta scritta del Rivelante, restituira
tutte le Informazioni registrate in forma permamecdmprese tutte le copie fatte.

Gli obblighi contenuti nei paragrafi 2, 3, 4 e bnteneranno alla scadenza dei cinque anni
dalla data del presente o alla scadenza o al termlinogni accordo successivo tra il
Rivelante e il Ricevente firmato precedentemenrtedsdta di scadenza suddetta, riguardante
in parte o in tutto le Informazioni, qualsiasi eteeni verifichi all’ultimo.

Il Rivelante non sara responsabile in nessun modooghi perdita di ogni tipo
comprendente, senza limitazioni, danni, costi,regsi, perdita di profitti o altre perdite o
danni, derivanti da ogni errore, in accuratezzassione o altri difetti nell'Informazione.

Il Ricevente non otterra alcun tipo di diritto, cpraso nessun diritto di usare I'Informazione
tranne che per lo Scopo di questo Accordo.

Per conto di Per conto di
INDICO COMPANY LIMITED CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED

Firma
Nome
Titolo

Firma
Nome
Titolo
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Lettere di intenti e Memorandum di intesa

Una Lettera di Intenti o0 Memorandum di Intesa (MGU)Nn accordo preliminare che stabilisce le
intenzioni delle parti che entrano in un accordoceiante. Una tale Lettera o MOU in genere
stabilisce che le parti hanno intrapreso e intendoontinuare le trattative con lintento di
concludere un accordo di licenza. Preferibilmedterebbe indicare il periodo di tempo in cui tale
accordo deve essere concluso.

Le conseguenze legali di una tale Lettera o MOUemiono dal sistema legale nel paese in
guestione. Alcune leggi nazionali li vedono comgalenente vincolanti, mentre altri li vedono
come stabilenti la serieta dell'intenzione delletipaa non raggiungono lo scopo di un contratto
vincolante. In ogni caso, molto dipendera dai coutiedella Lettera 0 MOU e dall'intenzione delle
parti. E’ importante, quindi, tenere a mente chglidebblighi legali possono ben nascere da questo
documento e che si dovrebbe fare attenzione agihahti ivi contenuti cosi che puo essere
indipendente se l'affare finale previsto non vieaggiunto. A tale riguardo, qualcuno farebbe bene
a prevedere i tribunali che avrebbero la giurismiei e la legge che sarebbe applicabile, il che
determinerebbe come tale Lettera o MOU verrebberpnetata. La Bozza dell’Accordo
nell’Annesso Il A indirizza questo problema e rerdearo che non c’e un accordo vincolante.
Questa é spesso la posizione preferita, speciaémmudndo la Bozza dell’Accordo, la Lettera o
MOU stanno facendo iniziare o progredire la negoaize tra le parti. Al contrario, &€ possibile per
la Bozza di essere firmata dalle parti ed essese esplicito che si intende che ci sia un contratto
vincolante. In questo caso, € importante assicduches tutti gli aspetti chiave siano inclusi e che
non ci sia ambiguita.

Accordi di congelamento e accordi correlati

Con un Accordo di congelamento, un potenziale k@arte concede ad un potenziale licenziatario
un periodo di tempo per considerare I'entrata inaacordo di licenza con il licenziante, e |l
licenziante accetta di non ricevere nessun altnalidato fino alla scadenza di tale periodo. Un tale
accordo permette ad un potenziale licenziatario flessibilita nel decidere se entrare o0 no in un
accordo di licenza per la tecnologia in questionsescosi, un po’ di tempo per prepararsi, per
esempio, facendo ricerche sugli aspetti legalnaéagici, finanziari e di marketing di tale rappmrt

Il licenziante che concede al potenziale licenziatan Accordo di congelamento non € in grado di
concedere altre licenze per il periodo dell’accodiaongelamento, che normalmente dovrebbe
essere di pochi mesi.

L’Accordo di congelamento raramente comporta unap@nto in cambio dell'opportunita e
dell'esclusivita che viene offerta. Il potenzialeehziatario potrebbe in teoria dover pagare una
tassa (per dimostrare intenzioni serie) ma di adlitlicenziante si accontentera dell’interesse
manifestato dal potenziale licenziatario. Il licemte puo richiedere un resoconto sulla valutazione
del licenziatario della tecnologia e sulla sua siecie. Se il potenziale licenziatario richiede piu
tempo il licenziante puo aver bisogno di ricordatge i concorrenti possono spacciarsi per
potenziali licenzianti e tentare di rallentareidehziante o di ottenere informazioni commerciali
importanti.

Un Accordo di congelamento si riferisce ad un Adoodi negoziazione di una licenza e ad un
Accordo di Opzione. Tutti questi accordi hanno mmeine che sono fasi attraverso le quali
raggiungere un accordo su una strategia commereiale accordo commerciale, e condizioni e
termini accettabili da ambedue le parti. Qualché#avaon ci sara vantaggio nell’entrare in un
accordo commerciale preliminare. Potrebbe ancheressantaggioso farlo. La decisione di entrare
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o meno in tali accordi dipendera da fatti e cirange particolari. Deve essere presa con attenzione
e invariabilmente con un ausilio professionale.

Il modello di accordo che segue e un Accordo doa&gione di una licenza. Differisce nel fulcro e
nel dettaglio, ma mostra gli obiettivi legali e amerciali di un Accordo di congelamento, di
Opzione e di altri accordi preliminari.

Esempio

QUESTO ACCORDO ¢ concluso il giorno...

TRA

INDICO COMPANY LIMITED di New Standards Avenue N, Mlumbai, India (“Indico”) e

CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED di North Shorerive 3600, Sarasota, Florida,
USA (“Chemical”).

ORA, QUINDI, in considerazione dei patti e delleemesse reciproche qui contenute, le Parti
stabiliscono quanto segue:

1. Le Parti vogliono sottolineare le condizioni in badle quali negozieranno una licenza in
buona fede per la tecnologia descritta nella Schedarecnologia”). Tale licenza deve
essere completata ed efficace non oltre 180 gidalia data di questo Accordo (il
“Periodo”).

2. Durante il Periodo, Indico non portera avanti alcaccordo di licenza relativo alla
Tecnologia nel “Settore” con altre organizzaziemtita commerciali, imprese o singoli.

3. Entro 60 giorni dalla data di questo Accordo, lee@ital presentera un piano accettabile
alla Indico per fornire o assicurare i fondi peetibri sviluppi della Tecnologia.

4. Indico e Chemical inizieranno la contrattazioneudia licenza entro 30 giorni dopo la
ricezione da parte di Indico dei fondi o dalla fidel Periodo, quello che avviene prima.
Chemical accetta di presentare ad Indico i piam gk ulteriori sviluppi e per la
commercializzazione della Tecnologia all'inizio léehegoziazioni.

5. Le Parti desiderano negoziare una licenza che danaka Chemical una licenza esclusiva,
sottoposta al pagamento di royalties, mondiale, italiritto di concedere sub-licenze, di
usare la Tecnologia per produrre, aver prodottarajsvendere, importare, e/o offrire in
vendita i Prodotti in Licenza o i Metodi per usaml Settore.

6. Questa Licenza comprendera almeno le seguentisiipoi:

(a) rimborso a Indico di tute le spese per brevettioredi ed esteri da affrontare;

(b) pagamento delle future spese per brevetti;

(c) pagamento di una tassa di licenza anticipata;

(d) pagamento di un tasso di royalty corrente;

(e) appropriati pagamenti a tappe;

() diligenza richiesta per commercializzare la Tecg@p

(9) indennita, confidenzialita, disposizioni di pubblzone e altri termini ragionevoli e
consueti in un accordo di licenza.

7. Chemical accetta di pagare a Indisorima (la “Tassa”) dovuta e pagabile quando questo
Accordo é firmato da Chemical. Chemical inoltreedta di rimborsare Indico per tutte le
spese brevettuali che diventano esigibili duran®eriodo.

8. Le Parti tratteranno le informazioni confidenziddil'altra come segue:
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(a) Indico e Chemical accettano entrambe che kaiteformazioni contenute nei documenti
marchiate come “Confidenziale” e passate da uraltedl (1) devono essere ricevute in
stretta confidenza, (2) usate solo per gli scopiguisto Accordo, e (3) non rivelate dalla
Parte ricevente, dai suoi agenti o dipendenti sédngeeventivo consenso scritto dell’altra

Parte, eccetto nella misura in cui la Parte ricevgouo dimostrare una prova scritta
soddisfacente che tale informazione:

I. era di dominio pubblico al tempo della rivelaz&

ii. € diventata successivamente parte del publil@minio tramite nessun atto o omissione
della Parte ricevente, dei suoi dipendenti, agenticessori 0 cessionari;

iii. e stata rivelata legalmente alla Parte ricégata una terza parte avente il diritto di farlo;

iv. era gia conosciuta dalla Parte ricevente al eaimdella rivelazione;

v. era stata sviluppata indipendentemente dal ety o

vi. e richiesto dalla legge o dai regolamenti chaga rivelata.

(b) Ogni obbligo di confidenza di ogni Parte sgta sotto soddisfatto usando almeno lo
stesso grado di attenzione con le informazioni ideniziali dell'altra parte come si fa di

solito per proteggere le proprie informazioni cdefiziali. Questo obbligo esistera mentre
guesto Accordo € attivo e per un periodo di cingpie successivi.

(c) Indico riconosce e accetta che Chemical puaj tanto, aver bisogno di stipulare degli
accordi correlati di confidenzialita con terze pa@hemical accetta che le informazioni

confidenziali non saranno rivelate a terzi a mehe kaccordo di confidenzialita e stato

completamente attuato tra Chemical e la terza paek accordo di confidenzialitd sara
almeno restrittivo quando i termini e le condiziauittolineate nella Scheda B. Chemical
accetta di fornire a Indico un copia di tutti glicardi di confidenzialita entro 30 giorni dalla

loro esecuzione.

IN FEDE DI CIO’, le Parti del presente hanno awwpato i loro rappresentanti debitamente
autorizzati ad eseguire questo Accordo.

Per e per conto di Per e per conto di

INDICO COMPANY LIMITED CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED
(Firma) (Firma)

Nome Nome

Titolo Titolo

Scheda A (Tecnologia)

Scheda B (Accordo di confidenzialita)
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Accordo di ricerca

Negli accordi di ricerca e sviluppo, un istitutoriierca o una societa si impegnano a portare avant
uno studio di ricerca o dei test in base alla lesperienza. La parte che fornisce il supporto
finanziario per tale progetto e spesso una somatarca di un risultato concentrato sulla tecnigog
come un processo o un prodotto migliorato o nuovo.

Ciascuna parte di questo accordo apporta allabmiaione una certa conoscenza o esperienza che
€ mancante, o & desiderata, dall'altra. Nei pafiagraliminari dell’accordo sono illustrate, per
esempio nelle Premesse, I'esperienza e le risotsettuali che ogni parte apporta. Questa € la
“conoscenza di fondo” di ciascuna parte. Tale coansa di base rimane proprieta di quella parte e
nessuna licenza implicita viene data per commezeaila, soltanto un diritto di usarla nel contesto
dello sforzo di ricerca cooperativa come previsthaccordo.

| risultati dell'impegno comune si riferiscono atlaonoscenza in primo piano”. L’accordo puod
stabilire che ogni invenzione che nasce dalla cecetmane alla parte inventante; e che ne puo
conseguire la titolaritd congiunta nella conoscemz@rimo piano (e le domande congiunte di
brevetto) quando i dipendenti di entrambe le gaatino fornito un contributo alle fasi inventive.
Se cosi, quando le rivendicazioni vengono formulssga importante stabilire chi svolge la fase
inventiva, o vi contribuisce, per ogni rivendicazo Se, comunque, I'accordo stabilisce che la
titolaritd € congiunta per la conoscenza in prirremg la situazione € piu chiara: entrambe le parti
saranno richiedenti indipendentemente da chi ella peatica I'inventore. Naturalmente la forza
contrattuale di ogni parte avra un impatto su questetti. L’esempio sotto rappresenta un accordo
piu equilibrato quando ad un partner € data I'opeidi commercializzare i risultati in cambio del
pagamento di una royalty.

| regolamenti governativi relativi al reperimentiofandi per la ricerca scientifica possono avere un
impatto su questa area. Molti paesi hanno dellgi lelge stabiliscono che quando dei finanziamenti
pubblici sono stanziati ad un piano di ricerca #jpe; allora la risultante proprieta intellettuale
deve essere detenuta e/o sfruttata in accordo ebb@ kkgole prestabilite. Negli Stati Uniti, il
governo puo influenzare le decisioni in fatto dielize se i finanziamenti federali sono stati
coinvolti nella ricerca. In Europa, il finanziamerdella Comunita Europea assicura che il partner
commerciale europeo riceva un pieno titolo o unanka di produrre e vendere. In alcuni paesi, le
invenzioni fatte con I'aiuto del finanziamento gavativo potrebbero finire nel pubblico dominio.

Un accordo di ricerca puo essere particolarmenézdasante per le universita e le societa dei paesi
in via di sviluppo e meno sviluppati aventi espezie in settori che sono specifici di quei paesi, ma
che mancano di fondi o di altre risorse per inteagere la necessaria ricerca e sviluppo. Una
collaborazione con una societa che puo forniredifol’esperienza complementare e la conoscenza

creera opportunita per condividere la conoscenparecostruire una base vitale di ricerca nella
moderna economia della conoscenza.

Esempio
QUESTO ACCORDO ¢ concluso il giorno...
TRA

VETRIN COMPANY LIMITED, incorporata ai sensi delllegge del Regno Hashemita di
Giordania, con la sua principale sede di attivita(indirizzo), e debitamente rappresentata da
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(nomg Amministratore Delegato, debitamente autorizzdsouna parte, da qui in poi riferito come
“Vetrin”, e

L'UNIVERSITA’ DI XYZ, un’entita legale ai sensi di&l legge del Belgio, con la sua sede
amministrativa situata inindirizzo e debitamente rappresentata d@onig, che assicura
'attuazione di questo Accordo da parte dei ProBCAe DEF del Dipartimento di Scienze
Farmaceutichejridirizzo), dall’altra parte, da qui in avanti riferita coffiéJniversita”.

Preambolo:

- Vetrin e un produttore leader nella medicina vegaig;

- L’Universita ha esperienza e abilita nel settorbadeompressione di grani in tavolette (la
“Tecnologia”) e ha depositato una domanda di btevatn la procedura PCT con il numero
di pubblicazione WO 02/25511 intitolata “Imbottiéudi grani di cera per creare articoli di
forma solida” (il “Brevetto”) descritta nell’ Appenzk 1;

- Vetrin e interessata a sviluppare una specificenéofarmaceutica contenente Hexomidina
per la somministrazione agli animali affidando @fiiversita I'esecuzione della ricerca
descritta nell’ Appendice 2 (il “Progetto”).

Ora, quindi, le Parti con il presente accettanmtpaegue:

Articolo 1 — Scopo

Lo scopo di questo Accordo € lo sviluppo di comgeesicoperte e compresse contenenti
Hexomidina da usare nella salute animale (il “Pttdd in accordo con le specifiche concordate
reciprocamente e come descritto nell’Appendice 2.

Articolo 2 — Esclusivita

Durante il periodo dell’Accordo, I'Universita act@tche non partecipera, consigliera, aiutera o
assistera in alcun modo nessuna terza parte anugioche modo ha a che fare con il Prodotto senza
aver ottenuto il preventivo consenso scritto dirvet

Articolo 3 — Progetto che deve essere eseguitd_bllersita
3.1 Il lavoro generale che I'Universita fornird/atrin ai sensi di questo Accordo comprendera:
- fase I il completamento delle palline contenéfgxomidina;
- fase II: il rivestimento di queste palline; e
- fase llI: la fornitura di un prototipo di capsulaestita e compressa.
3.2 L'Universita eseguira il Progetto in accordoncla tabella temporale come stabilito
nell’Appendice 2.
3.3  L’Universita inviera a Vetrin, al compimentd dgni fase, un resoconto scritto. Questi
rapporti conterranno i dettagli delle scoperte erdiltati ottenuti e acquisiti durante lo
svolgimento del Progetto.

Articolo 4 — Organizzazione del Progetto

Per I'Universita, il Progetto sara portato Avanal dipartimento di Farmaceutica (Laboratorio di
Tecnologia Farmaceutica) sotto la responsabili@nsifica del Prof. ABC. Per Vetrin, il Direttore
del Progetto sara il Dr. XYZ o un’altra personaigeata da Vetrin e comunicata all’'Universita.

Articolo 5 — Remunerazione

5.1  Per il Progetto svolto ai sensi di questo Agop Vetrin paghera all’Universita una somma
di (somma.

5.2 Questa somma sara pagata tramite bonificoab@ncome segue:
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5.3

- 50% alla firma di questo Accordo.

- 25% all'inizio della Fase II.

- 25% all'inizio della Fase lIl.

Queste rate devono essere pagate da Vetrin s nantero fumerq di (bancg.
| pagamenti sono fatti alla prima richiestd’daiversita, dopo la fatturazione.

Articolo 6 — Titolarita dei diritti di proprieta tellettuale

6.1

6.2

Le Parti concordano che il titolo su qualsisprieta intellettuale e tecnologia, inclusi i
diritti di brevetto ad essa associati concepitc@scuna Parte prima di questo Accordo (la
“Proprieta di fondo”) rimarranno a quella Parte. peoprieta intellettuale nascente dal
Progetto (la “Proprieta in primo piano”) sara detanesclusivamente da Vetrin quando
un’invenzione o un know-how acquisito si riferiscoaesclusivamente o specificamente al
composto Hexomidina. Quando un’invenzione o un kihow acquisito si riferiscono alla
domanda della Tecnologia dell’Universita come déscnel Preambolo specificamente per
la compressione delle pillole contenenti il compoldiexomidina, allora la proprieta di cio
diventera di piena ed esclusiva proprieta di Ves#ne quando un accordo di licenza e
firmato tra I'Universita e Vetrin con una royaltgldre per cento (3%) come indicato nella
sezione 6.2.

Vetrin ha un’opzione di negoziare un accorddicgnza di brevetto e di tecnologia non
esclusivo che permetta a Vetrin di usare la Prtprii base dell’Universita per la
produzione, l'uso e la vendita del Prodotto.

Questa opzione deve essere esercitata con comiameagcritta entro sei (6) mesi dal
ricevimento del rapporto sulla fase 11l e del coetaimento del Progetto.

| termini e le condizioni di questa licenza saramegoziati dalle Parti in buona fede e
avendo compreso che le Parti hanno gia stabilite ich considerazione della licenza
concessa dall’'Universita, Vetrin paghera una rgydkl tre per cento (3%) sulle vendite
nette mondiali del Prodotto.

Articolo 7 — Confidenzialita

7.1

7.2

7.3

Entrambe le Parti tratteranno come confideazialnon riveleranno ad alcuna terza parte,
nessuna informazione di natura generale, commer@atecnologica ricevuta dall’altra
Parte. Tale obbligo non si applichera ad ogni pmeidi tali informazioni che e gia di
dominio pubblico o é gia conosciuta dalla Partevénte al momento del ricevimento
dell'informazione o e sviluppata indipendentemesuecessivamente, come evidenziato dal
materiale documentale in possesso della Parteemteyv

Tali obblighi cesseranno al momento in cui taloimazioni diventano di dominio pubblico
tramite un’azione non illegale della Parte riceeeate ricevuta legalmente dalla Parte da
una terza parte che non e in violazione di alcwo@o di confidenzialita.

Tutte le informazioni relative allo sviluppol d&rodotto saranno di proprieta di Vetrin e non
saranno rivelate dall’'Universita senza un preventionsenso scritto di Vetrin.

Gli obblighi e le restrizioni previste in quesarticolo 7 dovrebbero sopravvivere alla
scadenza e/o rescissione di questo Accordo peetiodo di dieci (10) anni.

Articolo 8 — Durata
Questo Accordo ha effetto a partire dat@) e rimarra in vigore fino alla fine della Fasedlimeno
che finisca prima come previsto all’Articolo 10.

Articolo 9 — Rescissione

9.1

Vetrin avra il diritto di rescindere questo Accordila fine di ogni Fase, dando
comunicazione scritta entro trenta (30) giorni dakvimento di qualsiasi dei resoconti
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conformi all’Articolo 3, nel caso i risultati del régetto non dovessero rispettare le
specifiche di Vetrin.
Vetrin paghera all’Universita i ragionevoli cosgldProgetto che é stato eseguito fino alla
data effettiva di rescissione.

9.2 L'Universita avra il diritto di rescindere questa@@rdo nel caso Vetrin dovesse fallire nel
compiere ogni pagamento come previsto nell’Articelo

9.3 Se ciascuna Parte non riesce ad eseguire ognungudeiobblighi previsti da questo
Accordo, e tale Parte inadempiente non ha cesalortancanza entro sessanta (60) giorni
dal ricevimento della comunicazione scritta deffalParte con una raccomandata con
ricevuta di ritorno, allora l'altra Parte avra iiritto di rescindere questo Accordo dando
trenta (30) giorni di preavviso alla Parte inadeznpe con una raccomandata con ricevuta di
ritorno.

9.4 Se questo Accordo € rescisso, per qualunque mokiatbrezzatura acquistata a spese
dell’Accordo diventa legalmente di proprieta deliiversita.

Articolo 10 — Risoluzione dei conflitti e legge digpbile

Ogni disputa, controversia o rivendicazione nascel#@ o relativa a questo Accordo e ad ogni
modifica successiva a questo Accordo, compreseaskmitazioni, la sua formazione, validita,
effetto vincolante, interpretazione, esecuzionegad@mpimento o rescissione, cosi come le
rivendicazioni non contrattuali, sara sottopostamadiazione in accordo con le Regole di
Mediazione dellOMPI. Il luogo della mediazione &afLondra]. La lingua da usare nelle
mediazione sara [Inglese].

Se, e nella misura in cui, ognuno di tali dispetntroversie o rivendicazioni non é stata risatta i
seguito alla mediazione entro [90] giorni dall'imzdella mediazione, dietro compilazione di una
Richiesta di Arbitrato da parte di ciascuna Pasidara riferimento e infine saranno risolte da un
arbitrato in accordo con le Regole di Arbitratol'@PI. In alternativa, se, prima della scadenza
del suddetto periodo di [90] giorni, ciascuna paid#isce nel partecipare o a continuare a
partecipare alla mediazione, la disputa, contreaevsrivendicazione sara, dietro compilazione di
una Richiesta di Arbitrato da parte di ciascunae?andirizzata e infine risolta da un arbitrato in
accordo con le Regole di Arbitrato del’OMPI. libunale arbitrale consistera in [un solo arbitib].
luogo dell'arbitrato sara [Londra]. La lingua daates nelle procedure arbitrali sara [Inglese]. La
disputa, controversia o rivendicazione sottopodfarhitrato sara risolta ai sensi della [legge
inglese].

Articolo 11 — Disposizioni varie

11.1 Questo Accordo o i diritti o gli obblighi da esseridanti non possono essere ceduti 0
trasferiti ad una terza parte da nessuna dellei Banza il preventivo accordo scritto
dell'altra Parte.

11.2 Ogni emendamento o supplemento a questo Accordacsacordato per iscritto.

11.3 Nel caso una o piu delle disposizioni di questookdo dovessero essere o diventare non
valide, questo non influenzera la validita delleeatlisposizioni.

11.4 Questo Accordo costituisce l'intero accordo trapketi e soppianta tutti gli accordi e le
intese precedenti tra le parti.

PER E PER CONTO DI PER E PER CONTO DI
VETRIN COMPANY LIMITED THE UNIVERSITY OF XYZ
(Firma) (Firma)
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Nome Nome

Titolo Titolo

Appendice 1 (Brevetto)
Appendice 2 (Progetto)
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VI — CASI DI STUDIO®
Introduzione

| principi e gli aspetti chiave che sono stati dssi in questo Manuale sono illustrate e unite nei
seguenti casi di studio. Sono basati su situazrealistiche e forniscono un’opportunita di
esercitarsi e di applicare questi principi. Sonoltmautili nei laboratori di negoziazione, che
forniscono una formazione nell’arte della contratiae. Nel fare un uso pratico di questi casi
studio, i partecipanti vengono divisi in gruppilidenziatari e licenzianti che sono attesi mirade a
un accordo “win-win” tramite contrattazione. Le adue di licenziatari e licenzianti lavorando allo
stesso caso di studio possono arrivare ad accaith miversi.

Ancora, se tali accordi fossero soddisfacenti pgmi squadra allora avrebbero tutti raggiunto
I'obiettivo di un accordo “win-win”. Idealmente, ltagruppi saranno assistiti da un facilitatore di
licenze che guidera i partecipanti attraverso bfmi del licensing e il processo di negoziazione.
Comunque, deve essere enfatizzato che, mentrei gasstdi studio possono solo essere usati al
loro pieno potenziale tramite un laboratorio, samm@nche abbastanza utili per i lettori singoli
nell'illustrare e chiarire gli aspetti discussi méhnuale.

L'esercizio di contrattazione comporta la prepaaei tramite discussione di gruppo, seguita
dall'effettiva negoziazione intorno al tavolo cdmpotenziale partner futuro. L’obiettivo e quello d
raggiungere un accordo reciproco e i principalegispla registrare in una “Bozza dell’Accordo”.
Entrambe le squadre devono, nel prepararsi peedpzaiazione, essere pronte a concludere un
accordo riguardo a:

(a) la proprieta intellettuale da trasferire/ricevera ticenza concessalricevuta;

(b) 'eventuale vincolo su altri aspetti del trasfermteeo della cooperazione;

(c) garanzie e rappresentanze;

(d) il campo di applicazione;

(e) le clausole riguardanti i miglioramenti e la bregetone dei futuri miglioramenti;

(H disposizioni di pagamenti e sugli obblighi finangia

(g) responsabilita;

(h) rescissione dell'accordo.

La prontezza di ogni gruppo nel cercare i bilan@atne nell’accettare le offerte di compromesso
dovrebbe essere discussa in anticipo durante tadmeparazione. Ci deve essere un accordo sul
minimo che ogni lato accettera; un “punto di ablmrad. Ogni membro del gruppo dovrebbe
essere reso consapevole della sua area di esgereerdi abilita e quindi delle aree della
negoziazione in cui sarebbe richiesta la loro pgrézione attiva. Ogni squadra nominera un
reporter che dovra, dopo le negoziazioni, spiegatetti i partecipanti nella sessione plenaria gli
obiettivi originari del gruppo e compararli con fuehe sono stati effettivamente raggiunti.

% e informazioni date in questi casi di studio sameentate ed ogni somiglianza tra persone e someilae persone o societa
descritte in ognuno di questi casi di studio & absu dati statistici dati e le proprieta attriteualla tecnologia discussa non sono
necessariamente accurate o in conformita con ltéezza convenzionale dell’industria. Sono statpprati soltanto a scopo di
discussione e formazione.
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A. Un metodo per rivestire componenti microscopici

Storia del caso

La sig.na Sandra Eureka, Ricercatrice Senior aldhcd Company Limited (Indico) di Mumbai,
India, ha inventato un nuovo metodo per rivestimmponenti microscopici. Questa € una
piattaforma tecnologica con un grande potenziade.Clhemical Formulations Incorporated della
Florida, USA (Chemical) sarebbe lieta di otteneredssione dell'invenzione o almeno dei diritti
esclusivi mondiali per certe applicazioni di pradot

Il seguente materiale comprende quattro scambiettiere e delle note su una conversazione
telefonica. Sono lo sfondo della trattativa tra parti prima di questo incontro che é stato
organizzato per discutere i termini principali diaccordo commerciale.

1. L'invenzione

Il Dipartimento Sviluppo Tecnologico della Indica hnventato un nuovo metodo per rivestire
componenti microscopici, in base al quale i compt@inghimici sono stabilizzati e non sono alterati
chimicamente. Dopo il trattamento, le sostanze wiieme i componenti farmaceutici diventano
semplici da maneggiare, da immagazzinare e da elosecialmente in condizioni calde e umide.
Questo rende l'invenzione interessante per i tiogiccomposti medicalmente attivi possono,
inoltre, grazie al rivestimento, essere soggettuadilascio controllato o rallentato nei corpi tieg
esseri umani e degli animali. L'invenzione ha andhpotenziale per evitare I'evaporazione di
sostanze chimiche pericolose o nocive e per dimerlaivolatilita di sostanze sporche o pericolose.
L’invenzione quindi pu0 essere usata nell'industaanaceutica come anche per scopi ambientali
(eventualmente anche agricoli).

Il metodo e stato testato in laboratorio su deteatnimateriali.

La nuova tecnologia non é stata resa pubblicaidlsviluppo € ancora in una fase iniziale e non é
ancora oggetto di una domanda di brevetto.

2. Le parti e le loro rispettive aspettative

L’inventrice Sandra Eureka e Indico conoscono quesdttore tecnologico molto bene e sono
convinto che la tecnologia di rivestimento sia rau@vinventiva. Sono consapevoli, comunque, che
lavorare su un’applicazione di dimensioni induditreasu dati migliori sulle qualita e i processi
chimici e fisici rafforzerebbe indubbiamente unam@mda di brevetto. Per questo, Indico ha
bisogno di soldi (per un altro ricercatore e peosti della produzione esterna e di una valutazione
neutrale). E’ anche dato per scontato che la domdodrebbe essere preparata bene e dovrebbe poi
essere estesa geograficamente su larga scala:i gquooka e considerato necessario il supporto
finanziario di un partner commerciale forte.

L’inventore crede che questa tecnologia abbia ésgettiva di un’applicazione migliorata di molte
medicine esistenti nellarea umana e veterinaria ednsapevole che dimostrare il suo successo
applicando la tecnologia creerebbe un valore mpilogrande per l'invenzione. Indico anche ha
buone prospettive; ha un certo numero di successntifici e commerciali e sta facendo irruzione
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nei mercati dei paesi africani tramite un certo atondi buoni contatti nella distribuzione, nel
trasporto e nellimmagazzinamento dei prodotti ahira dei fertilizzanti.

L’obiettivo di Indico & di massimizzare il profitierivante dall'invenzione. Vuole un pagamento in
un’unica soluzione considerevole pagato il primastaile dopo aver firmato I’Accordo. In questo
modo puo coprire i costi della ricerca preliminardella successiva brevettazione. L’inventrice, da
parte sua, anche ha delle aspettative. Vuole essareolta nella ricerca del partner commerciale e
giochera un ruolo importante nella negoziazione seiccessivamente, nell’applicazione
dell'invenzione al particolare uso che il licenaia vuole sviluppare. Sarebbe molto felice con un
bel pagamento anticipato ed € meno interessatapedispettiva di guadagno futuro tramite le
royalties sulle vendite del prodotto, perché laispaalmente ricevera un premio al momento della
chiusura dell’Accordo di Licenza.

C’e ora una parte interessata dal settore indisstri@hemical, una societa con una buona
reputazione nel settore dei prodotti parafarmackuti particolare nella medicine tropicali, e con
buone relazioni con le industrie chimiche e ancha e sue societa di distribuzione in Sud
America, Asia e Africa. Chemical e una societa ara@a con base in Florida. Ha saputo della
nuova invenzione tramite uno dei suoi dipenderte era attivo per un breve periodo su un
progetto universitario in India. Dopo di che, Cheahiha mandato uno scienziato ad un incontro
internazionale in cui Indico forniva una preseraagi piuttosto generica della nuova tecnologia. Ha
chiesto all'inventore di fornire tutte le informami su di essa e di iniziare la trattativa per una
cessione esclusiva totale e il trasferimento di twliritti in vista dello sviluppo e dello sfritento
commerciale dell'invenzione.

La tecnologia che Indico ha inventato, comunque) Bostata testata per la consistenza nella
produzione di lotti del particolare composto meakde che interessa il potenziale licenziatario.

Chemical dichiara che ha, sui prodotti che procereuno dei suoi maggiori clienti, un’opportunita
di applicazione interessante (che all'inizio nostata nominata). Si dice che voglia diventare piu
attiva nello sviluppo e nella vendita di questantdogia per molte applicazioni, insieme ad altri
partner.

Infatti, sebbene Indico non sia pienamente consapali questo, Chemical ha un urgente bisogno
di questa tecnologia perché consegna un prodottoiad ad una azienda farmaceutica che ha una
medicina di successo il cui brevetto sta per seadeayer cui la distribuzione nelle aree tropicali d
mondo potrebbe aumentare drasticamente usandoagqeesiologia. Volevano sbrigarsi e quindi
hanno invitato un gruppo di tre negoziatori detidito nell’area alberghiera marittima di Sarasota
in Florida sottintendendo che il contratto andasactuso subito. Il gruppo della Indico ha respinto
linvito.

Chemical ora, quando inizia questa trattativa, lhi@sto al responsabile tecnologico della Indico
un’offerta di prezzo per la tecnologia in tuttesiee applicazioni.

3. Precedenti scambi scritti

Sono state scambiate le seguenti quattro lettere.

Una lettera dalla Chemical

Una lettera dalla Indico

Una lettera dalla Chemical
Una lettera dalla Indico

PwpNPE
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Letteran. 1

Chemical Formulations Inc.
Florida, USA

Sig. Charles Barnum,
Responsabile Sviluppo Prodotto

A:

Sig.na Sandra Eureka
Ufficio Sviluppo Tecnologico
Indico Company Ltd.
Mumbai

India

Cara Sig.na Eureka,

abbiamo avuto il piacere di incontrarla al Centanferenze India Habit lo scorso mese e abbiamo
avuto I'occasione di considerare le possibili aggationi della nuova tecnologia che ha presentato
sul rivestimento neutro fine nei composti attivinfilaceutici.

La mia societa € molto interessata a questa numlogia. Siamo desiderosi di iniziare delle
trattative con la prospettiva di testare I'applicaz di questo rivestimento su un composto usato da
uno dei nostri maggiori clienti. Per favore ci naeith contatto con le persone responsabili della
commercializzazione della sua invenzione e perriawo invii i dettagli relativi al brevetto o alla
domanda di brevetto della sua invenzione.

Potremmo essere interessati alle applicazioni pnpi@ possibili, dato che siamo una societa
tecnologica che fornisce ai clienti prodotti e casip chimici. Se, in effetti, scoprissimo Il
potenziale della sua invenzione, sarebbe una @uestili principio per noi acquisire i diritti
proprietari sull'invenzione; quindi non vediamo réodi contrattare con voi un ampio, e per Vvoi
molto vantaggioso, contratto.

Non vedo I'ora di fare affari con lei.

Cordiali saluti,

Charles Barnum
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Lettera n. 2

Indico Company Ltd.
Mumbai
India

S. Xanadu
Direttore
Ufficio Sviluppo Tecnologico

A:

Sig. Charles Barnum
Responsabile Sviluppo Prodotto
Chemical Formulations Inc.
Florida

Stati Uniti d’America

Caro Sig. Barnum,

La nostra Ricercatrice Senior, Sig.na Sandra Eynmekda girato la sua lettera contenente la sua
proposta di avviare una scambio sulla nostra ntesologia di rivestimento dei composti chimici
con un vaporizzatore caldo per stabilizzare il costp.

Le allego con la presente un modello di accordoodifidenzialita che chiediamo di essere firmato
dai rappresentanti della sua societa per consediingrocedere alle trattative. Per favore me lo
restituisca non appena possibile.

Posso dirle che guesta nuova tecnologia non e ahantw attivamente sviluppata e che siamo
effettivamente interessati a provare la sua féitbe la sua applicazione industriale, nella quale
abbiamo la massima fiducia. La cooperazione cosuia azienda sarebbe valutata seriamente.
Vorremmo cercare di concludere con voi un accordoricerca per finanziare [l'ulteriore
affinamento e per aumentare progressivamente l@ggbne al composto farmaceutico a cui voi
state pensando. Per favore mi invii i particolal composto che vuole sottoporre a questo processo
tecnologico. Potremo quindi dirle se abbiamo latroc®dn prodotti simili prima e, se cosi,
considereremo la condivisione con voi dei primultigti di ricerca che potremo avere.

Confido di ricevere 'accordo di confidenzialitarfiato e di avviare le trattative con lei e la sua
azienda.

Cordiali saluti,

S. Xanadu
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Letteran. 3

Chemical Formulations Inc.
Florida
USA

Sig. Charles Barnum
Responsabile Sviluppo Prodotto

A:

S. Xanadu

Direttore

Dipartimento Sviluppo Tecnologico
Indico Company Ltd.

Mumbai

India

Caro Sig. Xanadu,

La ringrazio molto per la sua lettera del [data].

Ho inoltrato la sua richiesta per un accordo dificiemzialita (e il modello di contratto che lei ha
gentilmente allegato) al nostro dipartimento legalai aspetto che venga elaborato entro breve. Se
dovessero nascere delle questioni, potrei doveratersul problema con lei. Credo che non le
dispiacera se eventualmente torniamo a usare ilehoodi contratto, o certe clausole standard,
come si fa comunemente e come di solito si riterwettabile nel commercio? Spero di essere nella
posizione per inviarle presto una proposta firntktiasuo accordo.

In questa fase, non posso rivelare nient’altracenhposto per il quale cerchiamo di testare la @ostr
invenzione. Ora capiamo che siete in una faseail@iziello sviluppo, ma sono tuttavia impaziente
di sentire che domanda di brevetto avete fattastnn tecnici mi stanno chiedendo informazioni
sulle vostre procedure di produzione o sulle spg@ftecniche, e il testo delle vostre rivendicazio
del brevetto.

Le chiederei gentilmente di tenere conto del fatte la nostra societa € un’azienda tecnologica
leader e che stiamo sviluppando delle applicazpamiil trattamento di sostanze chimiche come
guesto rivestimento. Ci piacerebbe iniziare unettstrcollaborazione con voi il prima possibile in
modo che potremmo testare la vostra tecnologiac&lele il nostro probabile livello di interesse
futuro. Anche in questa fase, ci piacerebbe an@awacche vorremmo sviluppare la prima
applicazione per voi e con voi; ma nel caso vorremmagoziare immediatamente una cessione
totale della piattaforma tecnologica. Sentiamo @¢héjase alla vostra posizione ed esperienza sul
mercato, e alla nostra ampia base di clienti, possioffrirvi il miglior valore. Vi suggeriamo di
non aspettare che venga inviato I'accordo di cemfmilita prima di preparare la comunicazione
sui dettagli tecnici dell’invenzione, e ci farebéeche piacere sapere che valore attribuite a questa
tecnologia. Inoltre, vorremmo sapere per quale sararnompenso la vostra societa sarebbe pronta
a trasferire la proprieta della tecnologia e d&treo know-how. Possiamo aiutarvi a proseguire i
brevetti, e vorremmo tenere docchio lintero preem® di domanda in modo che la
commercializzazione possa essere basata su umdgta@ipiena informazione.
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Ho discusso di questo argomento con la nostra etimg ed ho il piacere di invitare lei e
possibilmente un’altra persona nei nostri ufficHiorida in modo che l'intero processo di trattativ
possa essere condotto nella maniera piu diretersopale possibile. Sto pensando ad un incontro
durante il periodo di Gennaio o Febbraio. Le sarelto grato se mi potesse far sapere se un tale
viaggio, allo scopo specifico della negoziaziorehieisura del contratto, abbia la sua approvazione.
Confido nella vostra stretta collaborazione in fatu

Cordiali saluti,

Charles Barnum
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Letteran. 4

Indico Company Ltd.
Mumbai
India

S. Xanadu
Direttore
Ufficio Sviluppo Tecnologico

A:

Sig. Charles Barnum
Responsabile Sviluppo Prodotto
Chemical Formulations Inc.
Florida

USA

Caro Sig. Barnum,

abbiamo ricevuto la vostra richiesta di un incorgey contrattare la cessione della nostra nuova
tecnologia per il rivestimento di composti chimita ringrazio anche per la sua telefonata, che é
stata utile per chiarire i desideri della sua agemiguardo a questa tecnologia. L’accordo di
confidenzialitd non & stato ricevut8.Questo mi impedisce, temporaneamente, di inviaeggiori
dettagli tecnici. Spero di poterle presto parlanewbvo.

Proverd a suggerirvi alcuni punti che possono essiti quando considererete gli aspetti del
trasferimento della tecnologia e dei pagamentir&pbe saremo nella situazione di discutere le
modalita dell’'uso da parte vostra della nostraaéagia entro le prossime settimane.

Capisco che vi piacerebbe avere i diritti esclusivila tecnologia inventata dalla Sig. Sandra
Eureka relativa al processo di rivestimento chinmeatro con un vaporizzatore caldo. Posso capire
che la sua azienda vorrebbe usare la tecnologiamen piu dei suoi composti e possibilmente di
darla in licenza a terzi. La nostra societa ha@butitte esperienze con la cessione dei brewvetti, i
cui la commercializzazione non si € dimostratacasata 0 non e stata perseguita abbastanza
diligentemente. Pensiamo anche che una valutazietfévenzione in questa fase, quando il suo
pieno potenziale non si € ancora espresso, terfoeebessere a nostro svantaggio.

La nostra prima scelta sarebbe quella di lavorareia accordo con Chemical, in cui la stessa
Chemical ha i diritti esclusivi per usare I'inveoae riguardo ad un certo composto o ad un ristretto
gruppo di composti. Questo potrebbe eventualmessere esteso per contenere una seconda area di
applicazione, ai sensi di un diritto di primo rifouche potremmo concedere per un periodo di tempo
concordato.

Nel nostro interesse ci sono lo sviluppo e l'uslbideenzione che diano il massimo vantaggio. Nel
caso, vorreste, in una fase successiva, trova@plc¢azione che non era stata precedentemente
considerata, allora vi tratteremmo certamente cparéner preferenziale e potremmo aggiungere
delle righe in un contratto che le vostre futuohieste dovranno essere trattate in via preferenzia

Le nostre aspettative di pagamento non sono priohabie diverse da quelle che avete attualmente
nella vostra attivita. Contrattiamo sulla baseadghttere innovativo (eventualmente rivoluzionario)

36 L'accordo di confidenzialita & stato ricevuto dalla Indico subito dopo l'invio di questa lettera alla Chemical.
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dell'invenzione e dei guadagni commerciali che modtare, della portata della sua protezione
brevettuale e dello sviluppo e della sua promespeotezione ed applicabilita.

Noi crediamo che questo rivestimento abbia un grapdtenziale per il trattamento di molti
composti chimici e farmaceutici come anche nel caohglla protezione ambientale e in agricoltura
nella vaporizzazione di sostanze chimiche e fe@nti. Crediamo che sia cosi promettente che al
momento non vogliamo cederla o darla in licenzam@do ampio.

In questa fase iniziale, comunque, e poiché siammatienti di avviare una cooperazione con la
vostra azienda, crediamo che sia meglio esserédi apervoi fin dal principio. Per I'applicazione
con il composto riducente la pressione sanguigredehemo una somma forfettaria di 1 milione di
dollari. Questo pagamento anticipato ci rassicuceca la forza del vostro interesse e della vostra
determinazione a proseguire in direzione di un pttodvendibile. In seguito, vi chiederemo delle
royalties tra il 2% e il 3% in base al volume dellendite. Menziono questo margine qui per
consentire una flessibilita nel caso di una evdatobampensazione della somma forfettaria da parte
di quelle royalties dovute, o per consentire un eniim durante un breve periodo di tempo.

In caso dovreste volere un’area di applicazione gnpia, per esempio con i vostri composti
proprietari, allora avremo bisogno di strutturarediritto di primo rifiuto per tali composti divars

A tale scopo, proporrei che Chemical, dietro pagameli ulteriori 100.000$ per I'applicazione
specifica, sia autorizzata ad ottenere tale diditapplicare la tecnologia.

Nel caso voleste nonostante cido sviluppare l'invemz cercando terze parti per concedere sub-
licenze e aiutando le terze parti ad investireicerca e sviluppo riguardo alla sua applicazione,
allora per favore chiariteci i vostri obiettivi eercate di darci assicurazioni sul fatto che

commercializzerete efficacemente. Dato un tale @ggo, avremmo bisogno del vostro accordo per
una somma forfettaria pagata da Chemical e deaglettla una parte delle vostre royalties e

dall'altra della nostra quota delle entrate che rGibal otterrebbe dalle sue sub-licenze. Ci

aspettiamo un 25%-30% di tutte le somme forfettardgalties o remunerazioni che Chemical

riceverebbe dai suoi sub-licenziatari per I'invemd, in base alla dimensione e ai rischi degli
investimenti che sarebbero fatti da parte di Chamiivremmo anche bisogno di clausole che ci
rassicurino su una commercializzazione efficacalle smmissioni sul mercato o alternativamente

che portino ad una restituzione della licenza &tnd

Penso che sia troppo presto per noi per prendersial@ ben ponderate su questa seconda ipotesi.
In qualunque modo procediamo, comunque, voglio senshe la mia societa rimanga libera di
trovare e sviluppare nuove applicazioni della téogia da sola o con terze parti a nostra scelta.
Manterremo il nostro diritto di iniziativa e vorremmantenere per noi I'esclusivita per
un’applicazione specifica che sviluppiamo (da solicon altri), con la condizione che vi
informeremmo per primi del fatto che abbiamo umpiaealistico per sviluppare quella specifica
applicazione. Se vi concediamo i diritti di svil@sp la tecnologia in un settore piu ampio, poi
gualsiasi applicazione concordata da voi o constrvaub-licenziatari dal nostro punto di vista
dovra essere su base non esclusiva.

Questi sono, Sig. Barnum, alcuni dei principi a €iamo obbligati e spero che la mia descrizione
ora possa aiutarvi nei vostri scambi imminenti. &situro che vorrete dare seguito allo sviluppo di
guesta tecnologia e che vorrete farmi sapere lgespsoposte in un fase preliminare.

Spero di sentirla presto.

Cordiali saluti,
S. Xanadu
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4. Promemoria per il gruppo di lavoro Indico: Promemoria su una negoziazione telefonica
come appuntato dal Sig. Xanadu (Indico)

(NOTA: questi Promemoria Interni sono resi acceafisd rispettivi partecipanti allo scopo di
valutare alcuni dei segni e delle aspettative clenaenti vengono cercati tramite scambi piu ampi,
possibilmente tramite incontri faccia a faccia)

Promemoria
Scritto da: S. Xanadu
Contrattazioni con Chemical

E’' stata avviata una conferenza telefonica tra IEeaBarnum, il Direttore Commerciale di
Chemical e me. Ho inoltrato la telefonata anchamrd& Eureka.

Ho aperto le trattative sulla valutazione con uohiesta di 1 milione di dollari. Il Direttore ciah
dato un’accettazione verbale per il pagamento disgomma forfettaria di 500.000$. Questo € stato
apparentemente facile. Abbiamo una fetta. Ci dauon valore per I'investimento in ricerca fatto e
ci fa partire senza ritardi o esitazioni.

C’e anche I'accordo che la parte piu ampia del pagdao anticipato dovrebbe essere fatta entro tre
mesi dalla firma, in tre rate in base al successitarproduzione di tre diversi tipi di lotti del
Prodotto. Il “Prodotto” in questo senso € I'appticame dell'invenzione al composto farmaceutico
del cliente di Chemical. | tre lotti sono: un lottio prova fatto da Indico, un lotto di dimensioni
industriali fatto negli stabilimenti produttivi @hemical in South Florida in condizioni tropicali e
poi un lotto adatto per i test clinici. Il restol ggagamento della somma forfettaria € stato promess
per il giorno in cui Chemical firma I'accordo cdrpartner farmaceutico per iniziare i test clinici.

Sappiamo che é stato impossibile produrre la meaidil loro cliente LowBloodMed localmente
nei paesi tropicali.

Siamo stati in grado di scoprire che la protezidaekbrevetto sulla loro medicina sta scadendo per
il componente attivo di questa medicina. Abbiamochen Sandra che sta lavorando
all'identificazione del brevetto, cosi che possiagoardare meglio nelle loro carte.

Inoltre, le informazioni disponibili pubblicamenfger es. i resoconti annuali) mi suggeriscono che
Chemical fa 100 milioni di dollari di vendite antiudi questa classe di prodotti, e questo e circa i
10% del mercato mondiale (le vendite farmaceutioti&i di Chemical sono di circa 5 miliardi di
dollari). Chemical potrebbe essere ansiosa di aoguiin nuovo periodo di protezione brevettuale
su una nuova tecnica di produzione con carattehnistia rilascio controllato che sarebbe
notevolmente superiore all'attuale rilascio tramitgpsule. Molto probabilmente, il tempo sara
importante per loro.

Loro puntano molto sull’ottenimento di diritti ampHo fatto loro riferimento delle mie lettere
precedenti e hanno detto che non possono farla 8orasto positivo e ho detto che avrei dato al
nostro legale il compito di elaborare un’opzione @&emical per ricevere eventualmente di piu
delle nostre altre applicazioni particolari.
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Allora Barnum ha anche insistito che concludessimdretta una Lettera di Intenti con cui
accettiamo di negoziare solo con loro per un primiglioramento dell'invenzione e di applicarlo
insieme a noi al LowBloodMed e poi di cedere o damgpiamente in licenza l'invenzione. Ho
risposto immediatamente che i nostri dirigenti alero probabilmente firmato la Lettera di Intenti
a condizione che questa contenga il futuro tassmyhlties per I'accordo principale. Ho anche
detto che dovrebbe essere gia concordato che ingagaanticipati previsti dovrebbero essere
eseguiti entro tre mesi dalla firma dell'accordo.
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5. Promemoria per il gruppo di lavoro Chemical: anrotazioni su una negoziazione telefonica —
di Charles Barnum (Chemical)

(NOTA: questi Promemoria Interni sono resi acceafisd rispettivi partecipanti allo scopo di
valutare alcuni dei segni e delle aspettative clenaenti vengono cercati tramite scambi piu ampi,
possibilmente tramite incontri faccia a faccia)

Note
Di: C. Barnum
Conversazione telefonica con Indico

Durante la conversazione telefonica ho ottenutaagordo teorico per iniziare la cooperazione con
Indico. Alcune delle esitazioni iniziali sono sfurmajuando la Sig. Eureka € intervenuta in linea.
Evidentemente ella ha una posizione nel procesapplicazione ed esercita I'autorita su di esso.

Ho dovuto (in modo riluttante) spiegare che Chemizauna medicina di successo nel mercato
Nord Americano (approvata FDA) per il trattamentll'dlta pressione del sangue (ho bollato
guesto composto attivo come LowBloodMed). Il contpamn é stato identificato. Ho spiegato che
per gestire questa medicina bisogna metterla incapsula e che € molto sensibile all’'umidita.
L’attuale forma commerciale della medicina presemtahe dei costi piu alti quando la societa
vuole variare le dosi nelle confezioni prodotteustlialmente.

Ho dipinto la situazione come che il nostro obwetteconomico comune € che buona parte della
produzione esistente pud essere rapidamente matdifiton questo trattamento e ho detto che ci si
puo aspettare un grande ritorno economico.

Il capo mi ha detto di stendere un accordo preqso il perfezionamento della tecnica di
produzione di questa invenzione e per testare ligggpone dell’invenzione sul LowBloodMed.

Abbiamo spiegato chiaramente che non possiamo @atjamilione di dollari, ma vogliamo
anticipare i costi di sviluppo fino ad un ammontdré00.000$. Questi soldi sono stanziati per lo
sviluppo dell'applicazione sulla medicina del nostliente e dovrebbero arrivare in forma di
pagamento forfettario come hanno chiesto nella lettera. Ho fatto I'offerta di tre pagamenti
parziali di 100.000$ che potrebbero ragionevolmesseguire subito dopo la conclusione
dell’'accordo principale. Ma preparare i test climiapieghera piu di tre mesi.

Speriamo di acquisire un nuovo periodo di protezidmevettuale se questa nuova tecnica di
produzione con caratteristiche di rilascio contil dimostra di funzionare. Il tempo disponibile
per fare questo e molto breve, quindi delle neguarma veloci saranno fondamentali.

La presentazione commerciale di un prodotto constgueivestimento sarebbe notevolmente
superiore all’attuale rilascio tramite capsule. @gliianche senza protezione brevettuale saremo in
buona forma e il mio consiglio e di spingere perapido inizio dei test umani per I'applicazione.

Ho richiesto una Lettera di Intenti. Ho detto clugho una iniziale Lettera di Intenti, insistendo s
un’applicazione piu ampia della tecnologia per Cieaim perché questa tecnologia puo decollare
grazie alnostro supporto iniziale e atostroinvestimento e know-how. Dobbiamo avere il diritto
per I'uso esclusivo di tutta questa piattaformatéagica nel mondo.
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Il nostro avvocato, Chuck Foresite, ha enfatizzdte noi dobbiamo idealmente ottenere il diritto
personale per Chemical di depositare domande-lir@eztle nuove applicazioni e le formulazioni

migliorate che noi (o Indico) possiamo trovareutufo. Il capo ha inculcato loro che noi staremmo
contando sull’accordarci su un tasso vantaggiosoydilty sulle vendite dei prodotti usando questa
tecnologia e che dovremmo avere lo stesso buon faysquesta prima applicazione come per le

altre (successive) applicazioni.
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6. Somme commerciali (da distribuire con il promemoa 4 o 5 quando i partecipanti entrano
nei gruppi)

| — Costi dei test

Una serie di test clinici e pre-clinici devono esséatti prima che una medicina sia approvata
dall'autorita regolamentatrice nazionale. In quesaso i test sono stati condotti su basi veloci:
cinque anni (la media & 10 anni). | costi per corelquesti test sono stimati in 20 milioni di dalla
come segue:

Fase Costo in $ USA Durata
Pre-clinica 1 milione Y anno
Clinica 1 (sicurezza) 1 milione % anno
Clinica 2 (efficacia) 5 milioni 1 anno
Clinica 3 (benefici, reazioni) 10 milioni 2 ann
Approvazione FDA/Marketing 3 milioni 1 anno
Totale 20 milioni 5 anni

[I- Tasso di successo/Profitto

Si stima che il composto ha una possibilita del Gfi%ompletare i test clinici con successo e di
ottenere I'approvazione (media 10%). Il prezzoeidita al dettaglio del composto e stimato in
50$, con un profitto di 35% (o del 70%) prima destt fissi aziendali comprendenti le spese di
ricerca e di marketing.
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B. Un vaccino per trattare la Tubercolosi

Storia del caso

La Tubercolosi (TB), un’infezione batterica cronicausa piu morti nel mondo di ogni altra

malattia infettiva. La TB é diffusa tramite ariadesolito infetta i polmoni, sebbene a volte siano
coinvolti altri organi. Qualcosa come due miliadilipersone, un terzo della popolazione mondiale,
sono infettati dall'organismo TB e il numero di mu@asi di TB ogni anno & superiore a otto

milioni. La portata della TB si estende a tutteé®nomie, oltre i confini e attraverso le genenaizio

Con una appropriata terapia antibiotica, la TB alite puo essere curate. Negli anni recenti,
comunque, i casi di TB resistente alle medicineosanmentati radicalmente. Questa € una
preoccupazione maggiore, ma ancora piu allarmatiseigento del numero di persone con la TB
resistente a piu medicine (MDR-TB), causata da icéglfa TB resistenti a due o piu medicine.

In quelle parti del mondo in cui la malattia € corauviene dato un vaccino ai bambini come parte
del programma di immunizzazione raccomandato dejé@izzazione Mondiale della Sanita. Nei
bambini, il vaccino impedisce la diffusione dell® &ll'interno del corpo, ma non impedisce
l'infezione iniziale. Negli adulti, I'efficacia delaccino e variata molto negli studi su larga scala
causa dei limiti del vaccino, si ha urgentemengadmo di vaccini piu efficaci per il trattamento o
la prevenzione della TB, e specialmente della MOBR-T

Tre anni fa, il Dr. Humphries, un ricercatore serai’'Universita di Melbourne con una grande

conoscenza in immunologia, ha scoperto un procpssocostruire o produrre un vaccino che

sembra rivolgersi a questi problemi. E’ conoscipgo produrre o iniziare una risposta immunitaria
fornendo un antigene, e le citocinesi sono anche d@@nosciute per aumentare la risposta
immunitaria. L'aspetto cruciale della scoperta Bel Humpries e che le fa entrambe allo stesso
tempo con un effetto moltiplicatore, cioé I'apprimc@a due rebbi inizia ed espande la risposta
immunitaria del corpo all'infezione batterica.

La Ocker Limited, un produttore di kit diagnostpgr identificare l'infezioni della TB, ha ottenuto
la cessione dei diritti sull’invenzione in cambioush pacchetto di azioni Ocker. Ocker ha accettato,
in un accordo separato con I'Universita e il Dr.nkfaries, di riacquistare le quote per 125.000 $ in
cinque anni se poi loro volessero rinunciarvi. @dk& depositato domande di brevetto nel mondo,
e gli e stata anche concessa la protezione delhmaoer Multi-Gene®, come e stato ora chiamato
il vaccino.

Il Sig. McKenzie, Direttore di Ocker ha incontratoDr. Washington in una recente conferenza
sulla salute a San Francisco, e gli ha parlatdestelo fatto dal Dr. Humpries. Il Dr. Washington ha
espresso interesse per l'invenzione e ha menziatecera il Direttore delle Licenze per la Sam
Inc., un grande produttore farmaceutico americafa. chiesto al Sig. McKenzie di fornirgli
ulteriori dettagli sul vaccino.

Al suo ritorno in Australia, il Sig. McKenzie hargto al Dr. Washington (Documento 1)
descrivendo il Multi-Gene® e suoi vantaggi.

Il Dr. Washington ha risposto esprimendo interg¢Bsecumento IlI) e suggerendo un incontro tra le
parti durante la sua prossima visita in Australia.
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Il Sig. McKenzie ha accettato l'invito all’incontrdel Dr. Washington. Sfortunatamente la sua
segretaria inavvertitamente ha incluso nella lattdr accettazione una copia di un rapporto
(Documento IIl) preparato dalla Highflier & Co., 'amienda di analisti finanziari per Ocker, una

copia di un promemoria del Dr. Humpries per il 4gKenzie (Documento 1V), ed una opinione

da Winninham & Losingham, i mandatari in brevettQOatker, che analizza I'offerta di una licenza

da parte dell’'Universita di Ductonia per vendereaitcino negli Stati Uniti (Documenti V e VI).

Nel suo promemoria (Documento V) per il Sig. McKax) I'inventore Dr. Humpries comunica di
aver accettato una posizione senior nel dipartimehitricerca della Sam Inc. Questa e stata
considerata dalla Ocker come una “buona-cattivaziadt La cattiva notizia era che il Dr.
Humpries non era piu disponibile per assistereenafigoziazioni, né la Ocker aveva la carota di
possibili input futuri dall'inventore. La buona & era che ci si poteva attendere che facesse da
avvocato per il Multi-Gene® alla Sam in confrontoncaltri vaccini concorrenti che potrebbero
essere studiati.

E’ seguito uno scambio di messaggi in facsimilepti hanno accertato che, piuttosto che
incontrarsi in Australia, fosse reciprocamente @inveniente incontrarsi a Doha e, in vista delle
ristrettezze temporali, la Sam ha proposto la seigusgenda:

1. Revisione delle opportunita per il Multi-Gene®.

2. La possibilita delle parti di entrare in un accodidicenza e i termini al riguardo, incluso:
(a) La definizione di cosa si deve dare in licenza; e
(b) Se esclusiva/non esclusiva, con/senza diritti dilgzenza, e i territori da coprire.

3. Se possono essere raggiunte delle condizioni nmardk accettabili, gli accordi finanziari
che si applicheranno, comprendenti:
(a) Forma e tempi dei pagamenti, compresi
- Responsabilita per la produzione dei vacciai @nduzione dei test;
- Pagamenti in contanti e royalty;
- Licenza pagata completamente in anticipo; e
(b) Altre considerazioni finanziarie rilevant
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DOCUMENTO 1

OCKER LIMITED

Dr. G. Washington
Direttore Licenze
Sam Inc.

Oggetto: vaccino ricombinante Multi-Gene®

Caro George,

e stato un piacere incontrarti alla recente Cont&aéAnnuale sulla Salute a San Francisco e, come
da accordi, ho ora il piacere di allegarti per tusarevisione alcune informazioni non confidenziali
descriventi la tecnologia del vaccino ricombinamtevettato Multi-Gene®.

In base al contesto, Ocker ora considera che ilfgstwwo sia come una fase di sviluppo di una
azienda biotecnologica concentrata sulle immunpterehe sfruttano il sistema immunitario di una
persona per impedire o trattare le malattie eadrdisi.

Ocker ha un accordo con il Dr. Humpries e I'Univi&rsli Melbourne per commercializzare certa
proprieta intellettuale e ha ottenuto la cessiogiedditti sulla tecnologia del vaccino ricombinant
Multi-Gene®. Ocker e ora concentrata sullo svilupda commercializzazione del prodotto.

Il vaccino ricombinante Multi-Gene® € una piattahar tecnologica che pu0 essere usata in una
varieta di aree di malattie per produrre un cemionero di prodotti o trattamenti. Infatti, sta
iniziando a dare un contributo alla produzioneubwi prodotti interessanti.

La tecnologia € una strategia di vaccine ricomkimamvanzato che rilascia molecule
immunoterapeutiche tramite mezzi di co-espresstinea antigene e una citokina in una cellula
bersaglio. La tecnologia € esposta nei disegrjatie

Come gia saprai, i vaccini operano aumentando pmait@ del corpo di allestire una risposta
immunitaria efficace ad un antigene. Un antigem genere una molecola esterna, che puo essere
derivata da un virus, un batterio o un altro pat@ge molecola, sul quale il sistema immunitario
del corpo allestira una risposta immunitaria, cdengenerazione di anticorpi o I'attivazione delle
cellule T citotossiche. Le Citokine sono molecaigportanti, che stimolano il sistema immunitario.

La tecnologia del vaccino ricombinante Multi-Gengl@scia, come ricombinante RNA, I'antigene

e una citokina per stimolare la risposta immurdtag consentire una difesa appropriata
dall'antigene. La risposta immunitaria del corpbaatigene &€ aumentata dalla co-espressione della
citokina con l'antigene.

La teconologia usa un virus inoffensivo per rilaseiil vaccino di DNA ricombinante nel sistema
immunitario ricevente. Quando il ricevente é irdadt dal virus, I'antigene e la citokina sono
espressi nelle cellule infettate dal virus e som mplasciati € cosi innescano una risposta
immunitaria all’antigene e, di conseguenza, allalattia. Sebbene non limitata ad alcuna
particolare forma di virus, Ocker ha adottato laicglla come virus rilasciante preferito: ha il
vantaggio della sicurezza dato che infettera magmnoliferera nei riceventi.
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Ocker anticipa lo svolgimento delle Fasi di tesle 3 e l'inizio delle licenze e delle alleanze
strategiche per portare i vaccini idonei sul mercét tale riguardo, si prega di notare che Ocker
non ha un accordo di collaborazione con il fondow@stimento di GlaxoSmithKline (GSK).
Quest'ultimo ha acquisito un quota del 5% di Ockea questa non da a GSK nessuna posizione
preferenziale per acquisire I'accesso a o i dsitiMulti-Gene®.

Ocker sta lavorando per dimostrare I'efficacia sughani del suo vaccino anti tubercolosi come
prova della piattaforma tecnologica, e sono statti fnotevoli progressi. L’Amministrazione
Australiana dei Prodotti Terapeutici (TGA) ha dbeapprovazione per condurre i test della Fase 1 e
2 usando i vaccini fatti in Australia da un produgt approvato dalla Food and Drug Administration
(FDA) degli Stati Uniti, e il reclutamento dei paati con la TB € appena iniziato. Il test avra liog
in Australia, e i risultati indicheranno l'efficaciclinica, la sicurezza e I'immunogenicita, e i
risultati possono essere usati per ottenere l'agmone regolamentare in altri paesi.
Separatamente, una sovvenzione di 25 milioni dadod stata concessa ad un consorzio (di cui fa
parte Ocker) dalla Organizzazione Mondiale dellaitdgper sviluppare un vaccino profilattico per
I'Epatite B.

La nostra tecnologia ha una buona protezione Hrealef e ampie rivendicazioni sono state
concesse negli Stati Uniti, in Canada e in Audrdiestinate a i) composizioni per stimolare una
risposta immunitaria e ii) metodi per produrre tadimposizioni. Allegata come vostro comodo

riferimento c’é una copia del riassunto e delleenidicazioni del Brevetto USA N. 5.999.310 in

nome di B. Humphries. Le domande corrispondentogeendenti in altre giurisdizioni comprese

Europa, Giappone e Cina, e confidiamo che brewetti rivendicazioni simili saranno concessi a
tempo debito.

Il nostro punto di vista € che questa € un’oppotdumolto emozionante. Siamo completamente
impegnati nel commercializzare il Multi-Gene®, éilmo speso piu di due milioni di dollari, ma
abbiamo bisogno di ulteriori capitali (e forse dn ypartner strategico) per andare avanti
aggressivamente.

Appena avra avuto la possibilita di visionare ntdogia, non vediamo I'ora di discutere dei vostri
interessi nella tecnologia Multi-Gene®.

Cordiali saluti,

Barry McKenzie
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Brevetto Stati Uniti [19]

B. Humpbhries

[54] VACCINO RICOMBINANTE

[75] Inventore: B. Humpries

[73] Assegnatario: Universita di Melbourne
[21] Domanda N. 10462

[22] Data deposito: 1 Giugno 1997

[30] Data priorita domanda straniera: 4 Luglio
1996 (AU) Australia PH07212/92

[51] Class. Int. ..... A61K39/12

[52] Class. USA ...424/186.1; 424/188.1;
424/199.1; 435/320.1

[58] Campo di Ricerca: 514/414,816;
424/85.2, 255.1, 184.1, 88.5, 186.1, 188.1,
199.1, 93.21; 435/172.1, 172.3, 69.3, 69.1,
320.1

[56] Referenze citate: DOCUMENTI
BREVETTI USA 4,631,191 12/1986 Dale e
al. 424/186.1

DOCUMENTI BREVETTI STRANIERI WO
8502200 A 5/1985 WIPO............... CO7H
21/04

[11] N. Brevetto: 5,999,310

LTI O
US004722153

[45] Data Brevetto: 2 Febbraio 1999
WO 8502200
A 5/1985 WIPO

[57] RIASSUNTO

Un vaccino ricombinante comprende un
vaccino vettore, che incorpora una prima
sequenza di nucleotidi capace di essere
espressa come unica o come parte di un
polipeptide antigenico, insieme ad una
seconda di nucleotidi in grado di essere
espressa come unica 0 come parte di una
linfochina efficace nell’aumentare la risposta
immunitaria al polipeptide antigenico. |
vettori del vaccino includono poxvirus, virus
herpes o adenovirus, e la linfochina puo
essere un interleukin, un fattore di necrosi del
tumore o un gamma-interferone. Il vaccino
vettore pud esprimere un polipeptide
antigenico, che e estraneo al vettore ospite.

2 rivendicazioni, 17 pagine di disegni.
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5,999,310
Cio che si rivendica e:

1. Una preparazione per stimolare una risposta imradaiad un polipeptide antigenico in un
ospite umano o animale, comprendente un vettoregermere un polipeptide antigenico in
detto ospite animale o umano, detto vettore inaante una prima sequenza di nucleotidi
che e espressa come il detto polipeptide antigemsieme ad una seconda sequenza di
nucleotidi che & espressa come un polipeptide aadtivita linfochina e che e efficace nel
migliorare la risposta immunitaria in detti ospitnani o animali all’antigene polipeptide
rispetto alla risposta immunitaria in detti ospithani o animali somministrato un vettore
incorporante solo la prima sequenza di nucleotidicui detto polipeptide avente attivita
linfochina & co-espresso con detto polipeptideganico in detto ospite animale o umano.

2. Un metodo per la produzione del preparato in b#aerigendicazione 1 che comprende la
fase di inserire nel detto vettore una prima segaeh nucleotidi che & espressa come un
polipeptide antigenico che e estraneo al vettansieme ad una seconda sequenza di
nucleotidi che é espressa come un polipeptide awattivita linfochina e che ¢ efficace nel
migliorare la risposta immunitaria in detto ospiteano o animale al polipeptide antigenico
rispetto alla risposta immunitaria in detto ospiteano o animale somministrato un vettore
incorporante solo la prima sequenza di nucleotrdicui detto polipeptide avente attivita
linfochina & co-espresso con detto polipeptidesiticdospite umano o animale.
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DOCUMENTO Il

SAM INC

Sig. B. McKenzie
Amministratore Delegato
Ocker Ltd.

Caro Bazza,

Molte grazie per la sua recente lettera. Mi haofgitacere che mi ha scritto a proposito
dell'invenzione del Dr. Humpbhries.

I BCG e il vaccino piu comunemente usato per tzetaolosi ed e stato in uso per circa cento anni.
Come saprai, € molto efficace nel conferire prateziai bambini, ed ha anche il vantaggio
aggiuntivo di proteggere dalla lebbra. Comunqummdsciamo che la sua efficienza nel prevenire
la tubercolosi negli adulti varia di molto in digerparti del mondo, e certamente BCG non € piu
raccomandato in America, perché interferisce caelazione dei test della pelle per I'infezione da
TB. Il trattamento attuale per la TB € di solitotdd o preferibilmente quattro specifici (e costosi
antibiotici per un periodo di sei mesi. Questoténaento in genere e efficace, sebbene ci sia stato

recentemente lo sviluppo di forme di antibiotigistenti alla tubercolosi.

La tecnologia che ha descritto € tra quelle che Sansidera interessanti abbastanza da garantire
un’ulteriore discussione e un possibile accordo roenciale, ma noi vediamo un certo numero di
potenziali problemi seri, in particolare:

(a) Da quando I'lstituto Nazionale Americano di &ljie e Malattie Infettive ha prodotto il suo

innovativo “piano per lo sviluppo del vaccino partubercolosi”, c’e stato un rinnovato interesse
nello sviluppo di un nuovo vaccino e di un nuowattamento TB. Come risultato, il governo degli

Stati Uniti sta pompando soldi nello sviluppo delceino TB a ritmo notevole. In aggiunta,

centinaia di milioni di dollari vengono spesi dal®mpagnie farmaceutiche con molta piu
esperienza di Ocker per sviluppare una tecnologiadcino generica, e per arraffare una fetta
dell'azione della TB.

Per esempio, siamo consapevoli di un gruppo diresyEa e molto rispettato a San Francisco che
ha sviluppato un vaccine BCG geneticamente modificamn un efficacia migliorata. Abbiamo
anche sentito di una compagnia svizzera che haoticodin vaccino usando l'espressione di
antigeni TB in batteri costruiti come salmonelléseeria. Si dice anche che GSK é molto avanti con
un vaccino che usa il DNA nudo, in cui il DNA cadddnte I'antigene TB € iniettato direttamente
nel muscolo o nella pelle, e ovviamente questo énodo semplice ed economico per introdurre
antigeni. Quindi la vostra tecnologia “multigene”sélo una di varie disponibili che potrebbero
svolgere il lavoro.

(b) Lo sviluppo del vaccino € un mercato pesantéenenngestionato e non vorremmo avere la
sorpresa di scoprire che altre persone stavanadasio su tecnologie simili o sovrapposte. Ci

aspettiamo che voi abbiate svolto ricerche sulitostella tecnica, e che possiate dirci quanto e
forte la vostra situazione brevettuale. Prima docpdere, avremmo bisogno della vostra
assicurazione che saremmo in grado di usare laltgia negli Stati Uniti senza avere problemi

con gualche altro inventore del brevetto.
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(c) Sono sicuro siate ben consapevoli dei rischoeiate con la terapia genica. L'inserimento di
geni nel genoma di una persona non e qualcosaetiagne alla leggera. Questo tipo di tecnologia
ha ricevuto alcuni brutti articoli negli USA dopa inorte di un paziente ricevente la terapia genica.
Questi sono rischi seri, e sebbene abbiamo unaabassicurazione, una terapia genica disastrosa
potrebbe potenzialmente rovinare ciascuna soci#tastanza coraggiosa da impegnarcisi.

(d) Per guanto riguarda il discorso alto rischiggta fatto riferimento all’approvazione TGA ed agli
esperimenti condotti con successo sugli animalitaiia, la nostra esperienza ci porta a credere che
la probabilita di successo € di meno del 10% rasdférimento del vaccino dal modello animale al
ricevente umano. Dovete rendervi conto dei risalespda un licenziatario sono molti alti e un
accordo di licenza dovrebbe riflettere questa gituee.

(e) Un vaccino preventivo contro I'infezione saastoso e impieghera molti anni per arrivare sul
mercato. | vaccini preventivi possono anche porntarelto rischio, perché vengono dati a persone
sane, spesso bambini e deve essere sicuri al 1M8&ralmente, il trattamento dei pazienti infetti
da TB € meno costoso e piu rapido ad arrivare sutato, ma il numero dei pazienti e piu basso e
potremmo scoprire che un concorrente ha sviluppatgaccino e poi nessuno ha piu contratto la
TB.

() Naturalmente, la TB non e un semplice virusned'influenza. Ci sono molti interrogativi e non

crediamo che sara cosi facile ottenere I'approvezalla vendita dalla FDA come per un vaccino
per l'influenza. Come vi renderete conto, avremsofno dell'approvazione della FDA per la
produzione e la vendita.

Conto di essere in viaggio nelle prossime settineapetrei essere a Melbourne quindi propongo di
organizzare un incontro. Vi inviero un fax la prioss settimana con alcune date e orari.

Sono sicuro, Bazza, che se entrambi lavoriamo atgumsa, saremo in grado di arrivare ad una

sorta di affare reciprocamente accettabile. Norovexnta di condividere una “Fosters” fredda nella
vostra bella terra soleggiata.

Cordiali saluti,
Dr. George Washington

Direttore Licenze
Sam Inc.
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DOCUMENTO Il

HIGHFLIER & CO
Blue Sky Analysts

Sig. B. McKenzie
Amministratore Delegato
Ocker Ltd.

Multi-Gene / Sam

Riepilogo del progetto

Facciamo riferimento al nostro recente incontr@un ci € stato chiesto di svolgere un’analisi dei
punti di Forza, di Debolezza, delle Opportunita m&dce (SWOT) per la vostra tecnologia Multi-

Gene. Ci riferiamo anche alla vostra comunicazidhéunedi che Sam pud essere in visita a
Melbourne nel prossimo futuro e che, prima di catak il nostro dettagliato Rapporto,

dovremmo fornirvi con carattere di urgenza un fagm preliminare della nostra analisi. Questo ora
segue e, dato che é stato preparato in poco tecopdidiamo che vi assistera nelle discussioni.
Naturalmente, siamo disponibili a partecipare astjuwecontri se richiesto.

La tecnologia
Multi-Gene un certo numero di importanti punti difa:

* Funziona! Beh, ha funzionato nei test clinici sumfimali infettati dall’'organismo TB, il
micobatterio tubercolosi, ed é ragionevole procedeila base delle eccellenti prospettive
di funzionamento sulle persone (la Fase | dei teduralmente sara importante nel
determinare che e sicuro).

* Puo potenzialmente trattare e prevenire la malpttiaiffusa al mondo: quasi dieci milioni
di persone ogni anno sviluppano la TB attiva, eni@ni ne muoiono.

* E’ molto ingegnoso: antigeni e citochine possonmife una risposta immunitaria alla
malattia o all'infezione e, facendo entrambe leecako stesso tempo, aumentano I'effetto.
La sinergia risultante significa che la probabilitaun trattamento vincente € aumentata
molto (notare che puo anche essere adatto perasimegpreventivo o profilattico).

* Ha una buona protezione della proprieta intellé&tuda novita dell’invenzione del Dr.
Humpbhries e stata riconosciuta dall’Ufficio Brevekegli USA e degli altri paesi nel mondo.
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Un precedente utile — Biovac Holdings Limited

Biovac € una compagnia biotecnologica molto conmaciuotata alla Borsa Australiana, e molti
punti in particolare sono molto rilevanti per Ockedl’analizzare la sua posizione e la sua strategi
in questo momento.

Primo, la strategia aziendale di Biovac é stata, edi:

» Identificare i farmaci in fase iniziale che si rigono a grandi bisogni insoddisfatti, e
* Sono rapidi a portarli nella realtd commercialepanticolare formando alleanze strategiche
con dei soci che porteranno avanti i progetti dediaperta o dalle fasi iniziali dei test clinici.

La strategia di Biovac e stata quella con piu ssme@eE’ stata fondata nel 1985 per finanziare (in
particolare) la ricerca e sviluppo di una medicpex curare l'influenza usando un inibitore

neuroaminidase. Ha identificato Big Pharma comenparpreferito, € stato firmato un accordo

preliminare nel 1989 e nel 1990 un accordo detayli

Nel 1993, sono iniziati i test e sono stati congilead un costo stimato di 2, 5 e 10 milioni di
dollari (Fase | — Il rispettivamente). Nel 1998ne state depositate domande in Australia, Europa
e USA per I'approvazione delle autorita regolameitiaper produrre, commercializzare e vendere
la medicina per linfluenza ora chiamata Bonza. de I'anno finanziario che finisce a Giugno
2000, e stata data I'approvazione e Bonza é satdadta con successo nei mercati degli USA ed
europeo.

Nel primo anno, le vendite erano di circa 100 milidi dollari, principalmente in Europa e USA
(sebbene Bonza sia ora approvato per la vendpaiidi 40 paesi, rappresentanti '85% del mercato
farmaceutico mondiale). Per Biovac, questo ha o royalties pari a 10 milioni di dollari
(questo potrebbe aver incluso un anticipo di regmlo altri pagamenti da Big Pharma, ma ci
sarebbe stata una modesta trattenuta sulle rayal@el'istituto di ricerca). Non si sa quali sono
margini di Big Pharma, ma la nostra migliore stijm&he il 70% sarebbe il profitto netto sulle
vendite, prima delle spese fisse aziendali competde spese di ricerca e di marketing. Il prezzo
di vendita di Bonza e di 100$. Un’altra cifra irgesante & che lo scorso anno Biovac ha speso 10
milioni di dollari in R&S su 15 milioni di dollardi ricavi lordi, che € molto di piu della media
dellindustria che é il 10%.

Guardando avanti, si prevede una rapida penetmalehmercato, e vendite attese di Bonza per i
prossimi quattro anni per almeno 750 milioni dildo] ma questa stima dovrebbe essere molto
prudente dato che I'approvazione regolamentardeswat in altri paesi, e dato che le indicazioni
sulle etichette di Bonza sono ampliate per compmend bambini e certamente una medicina é
sviluppata per prevenire (oltre che per curar@fllienza. Anche cosi, la nostra analisi ha indicato
che Biovac ha coperto la maggior parte dei suadii e@$ primo anno di vendite, e di conseguenza
guesto é stato un lancio di grande successo.
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Alcuni aspetti finanziari utili

Sappiamo tutti che un dollaro nel futuro vale matkeno che un dollaro in mano oggi, grazie
all’erosione causata dall'inflazione e al rischgs@aciate alla commercializzazione della tecnologia.
Quindi, con carattere di urgenza, abbiamo bisognavdre una comprensione realistica di quali
flussi di reddito e spese presenti e future di MBkne probabilmente hanno valore in dollari
odierni usando il metodo di calcolo del Valore AttiNetto (VAN o NPV o DCF). Nel frattempo,
oggetto di discussione e revisione, abbiamo, gtd & una busta, calcolato un VAN di 125 milioni
di dollari per questa tecnologia.

Questa somma non tiene conto di nessun pagamefettddo o pagamento di royalties ad Ocker,
e quando (o se) raggiungerete un accordo con Sam étro licenziatario) il VAN sara ridotto di
conseguenza. Questa somma, comunque, rifletteotesipche gli investimenti e i margini della
Biovac sono pertinenti; le fasi 1, 2 e 3 sono catgte entro la fine degli anni 1, 3 e 5; la
commercializzazione inizia il quinto anno con dugiani di dosi vendute aumentate fino a 90
milioni nel quindicesimo anno; le royalties sonagakili a Ductonia e la tasse sono del 33%.
Fondamentalmente, il tasso di sconto, il Costo Medonderato del Capitale (WACC) € un
prudente 40%, riflettente i rischi tecnici e comaoi@ii coinvolti.

Ci sono tecniche statistiche implicanti la teorélal probabilita e certezze equivalenti che possono
essere molto utili nel determinare I'appropriatedzaomme particolari. Discuteremo questo piu

avanti nel nostro incontro per rivedere questa aaliziepilogo di progetto in modo che possiamo

concludere il nostro Rapporto.

Sam Inc.

Sam é molto conosciuta, sebbene per dimensioningi#o dietro a giganti come Pfizer,
GlazoSmithKline e Merck, e anche come Big Pharn@aoSpassati alcuni anni da quando ha
lanciato con successo una nuova importante medi@n&rediamo stia attivamente (e con
impazienza) cercando opportunita di licenza. La €Ba tecnologia Multi-Gene sono quindi, a
nostro parere, una grande opportunita per Sam, jabpente perché il mercato per la TB deve
essere almeno il doppio di quello per I'influen®&amo forse piu che ottimisti, ma consideriamo
che Multi-Gene abbia il potenziale per essere uadicma da 1 miliardo di dollari 'anno, come il
Viagra della Pfizer (impotenza), il Lipitor (colesblo) e il Norvase (alta pressione del sangue).

Infine, vale la pena enfatizzare che la TB nors&eita a paesi come la Cambogia, il Sud Africa o
lo Zimbabwe. Nei soli USA ci sono attualmente cit&milioni di persone con la TB. La sola New
York ha speso 750 milioni di dollari tra il 1993ile1996 per proteggere ospedali e prigioni.
Supponendo la conformita al trattamento, il costardcaso medio & di 25.000%, e nel caso di TB
resistente al Multi-Gene, il costo pud aumentare & 250.000$ per caso.

Per tali ragioni, potreste essere in una posiziooéo forte, ma in ogni caso il miglior consiglio
che possiamo darvi € quello di cercare una licgraggta completamente in anticipo in seguito ad
una commercializzazione di successo e, nel nostapp&to completo, svilupperemo e
giustificheremo questa conclusione.

HIGHFLIER & CO
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DOCUMENTO IV

OCKER LIMITED

Promemoria

A: B. McKenzie
Da: B. Humphries

Bazza,

Avendo letto il rapporto della Highfliers, poss@ua percheé questa nave € in un tale pessimo stato.
Il rapporto non vale neanche la carta su cui e gam figuriamoci le migliaia di dollari che hai
pagato per esso.

Concedimi di illustrarti alcuni fatti nudi e crudi.

1. Mi é giunta voce di almeno due tecnologie concdiyen batterio listeria combinato con gli
antigeni della tubercolosi e un vaccino DNA pura emtigeni multipli. Una volta spesa una
somma ingente per sviluppare un processo altematid esso riceve I'approvazione della
FDA, non c’é speranza per nessuno altro, compuasi n

2. Va molto bene parlare della richiesta di una sonforéettaria una volta raggiunta la
commercializzazione. Vorrei ricordarti che mancaao due anni al momento in cui
potremo cedere le nostre quote. Dato che il capttalla societa e stato buttato via per tutti i
tuoi costosi consulenti come Highflier, avrete peofi per inventarvi quei 125.000%, a
meno che non otteniate una somma anticipata dichqedipo o che abbiate un accordo
sufficientemente inattaccabile cosi che le quoteamamo piu del loro valore di riscatto.
Secondo me, una somma forfettaria anticipata e dejjalties sulle vendite sono quello che
cerchiamo.

3. Che protezione otteniamo se Sam fallisce nel pp@aanti vigorosamente il vaccino TB?
Possiamo portarglielo via e darlo in licenza o wetaovunque? Sicuramente avreste fatto
meglio a partire cercando un buon consulente pdicémze piuttosto che quegli artisti
fasulli con le loro probabilita e osservazioni getiee precedenti inutili.

4. Qualunque cosa tu faccia, Bazza vecchio mio, leistacendo senza di me. Ho accettato
una posizione di ricerca molto ben pagata alla ®apartird il prossimo mese. Il mio
contratto con loro mi preclude ogni consulenzaraatequindi dovrai fare da solo! Questo
non significa che non penso che la cosa non fuezéorpenso ancora che sia una grande
idea e che il processo sia ok, a condizione cheaamdanti e lo venderai, piuttosto che
rimanendo inattivo commissionando relazioni ingilkostose.

Grazie!
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DOCUMENTO V

UNIVERSITA’ DI DUCTONIA
54 Gene Way, Ductonia, CA, USA

Sig. B. McKenzie
Amministratore Delegato
Ocker Ltd.

Oggetto: vaccino ricombinante
Caro Sig. McKenzie,

E’ arrivato alla nostra attenzione che la sua saoiela titolare del brevetto USA N. 5,999,310
nell'area dei vaccini ricombinanti. Dalla nostraabsi del vostro brevetto sembra che voi potreste
chiedere una licenza all’'Universita di Ductonia (Uper utilizzare meglio gli aspetti del vostro

brevetto. UD e pronta ad offrire alla vostra azeemi@lle condizioni di licenza vantaggiose per il
prezioso sistema di trasferimento del gene cheggétto del nostro brevetto Avipox.

Sebbene oggi siano in uso molte tecniche per intred geni nelle cellule, la ricercatrice Henrett
Fouletta é stata la prima a proporre di usaretbxieAvipox come mezzi di trasferimento dei geni
nelle cellule. Questa tecnologia € I'oggetto dadvietto USA 1,234,567 che e detenuto da UD e
conosciuto come brevetto Avipox. Questo sistemalevidi trasferimento del gene é superiore alle
tecnologie esistenti perché 'uso dei vettori Awmupera molte delle attuali difficolta associate a
vettori virali. Oltre ai tassi di trasfezione suiper; I'uso dei vettori Avipox ricombinanti limitda
replicazione virale e rimuove le preoccupazioratigel all'infezione virale.

UD fu fondata nel 1872 ed ha una reputazione bersalmlata di eccellenza nel campo della
biotecnologia. Ha un vasto portafoglio brevetti camirato sui sistemi di trasferimento dei geni.
Comunqgue, I'esperienza di UD e nella ricerca, nellercommercializzazione. Abbiamo dei buoni
precedenti nel dare in licenza la nostra tecnolagiaomprendiamo il peso complessivo delle
royalties sui biofarmaceutici nuovi. Quindi, UD eopta ad offrire una licenza non esclusiva ad un
tasso molto ragionevole, e sono possibili tre digdicenze in base all'uso della tecnologia:

Opzione 1. Uso generale del vaccino
Canone di licenza: 100.000%; e
Royalty sulle vendite nette: 0,5%.

Opzione 2. Uso singolo del vaccino per malattia
Canone di licenza: 25.000%; e
Royalty sulle vendite nette: 0,5%.

Opzione 3. Ricerca / test/ uso non commerciale
Canone di licenza: 10.000%.
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Tutte le licenze sopra offerte sono limitate aldusel Nord America (USA, Canada e Messico).
Comungue, UD ha anche i corrispondenti diritti tiuetto per questa tecnologia in Europa, Cina e
Giappone, ed e pronta a negoziare una licenza mlensié richiesto. Un’opzione per estendere o
ottenere una licenza sia per I'Europa che per dt®Relel Mondo puo essere fornita se ce n'e
bisogno: gli accordi finanziari per questi Territsono gli stessi del Nord America.

Su vostra richiesta, possiamo fornirvi il nostre@do standard di licenza per un vostro esame ed
approvazione. Gia piu di 50 aziende hanno accettatoostra licenza standard. Crediamo che

apprezzerete il fatto che i termini finanziari sanodesti e che non € possibile variare le condizion

dell’'accordo di licenza standard per un particolemenziatario.

Cordiali saluti,

John Avery, Responsabile Licenze
Universita di Ductonia
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DOCUMENTO VI

WINNINGHAM & LOSINGHAM
MANDATARI BREVETTI DAVANTI ALLA LEGGE

Confidenziale: Mandatario-Cliente Riservato

Sig. B. McKenzie
Amministratore Delegato
Ocker Ltd.

Caro Sig. McKenzie,
Oggetto: Universita di Ductonia, Brevetto USA N234,567 (Brevetto Avipox)
Facciamo riferimento alla vostra recente lettechiedente una nostra opinione sulla questione se:

* |l brevetto Avipox e valido;

* Ocker (o qualunque Licenziatario) violera il brdwetAvipox negli USA usando la
tecnologia Multi-Gene®; e

« E necessaria una licenza dall’Universita di Ducioni

E’ nostra opinione che un tribunale troverebbeavendicazioni del brevetto Avipox valide. Questa
conclusione e basata sulla nostra analisi dell'aresteio della storia del caso e dello stato della
tecnica ivi citati. Come indicato, non abbiamo aoitol una ricerca separata sullo stato della
tecnica. In particolare, € nostra opinione chejuigti legali per la novita e la non ovvieta satati
rispettati. Abbiamo analizzato le rivendicazionbiase alle normali regole di costruzione. Anche se
crediamo che le opinioni qui espresse siano cefrgiiando c’'e€ una causa c'é sempre un certo
grado di incertezza.

Poiche il vaccino e il metodo per la preparazion@aker rientrano nell’ambito delle rivendicazioni
del brevetto Avipox, sia letteralmente che ai semalia Dottrina degli Equivalenti, € nostra
opinione che Ocker sarebbe responsabile di viatezdh brevetto. Il nostro consiglio preliminare
che questa € anche la situazione in altri paesi,sarabbe prudente confermare cio prima di
produrre o vendere veramente in altri paesi.

Abbiamo anche analizzato la lettera dell’'Universit®ductonia ad Ocker riguardante la licenza sul
brevetto Avipox. Si prega di notare che siccontmalvetto Avipox incorpora una rivendicazione di
prodotto come anche una di processo, I'importazatglevaccino ricombinante Multi-Gene® negli
Stati Uniti costituirebbe violazione ai sensi ddégge degli Stati Uniti. Di conseguenza, se Ocker
(o qualunque altro Licenziatario) desidera produmgortare o vendere il vaccino Multi-Gene® in
America, ci sara chiaramente bisogno di una licgyezail brevetto Avipox per i prossimi 15 anni.
Abbiamo analizzato i termini proposti e considemarche riflettano I'approccio standard
dell'Universita di offrire una licenza a basso @@z non negoziabile, con termini onesti e
ragionevoli.

Cordiali saluti,

Winningham & Losingham
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C. Procedura per ridurre le emissioni di rame.

Storia del Caso

Oltre il 90% della fornitura mondiale di minerali &hme avviene come solfuri minerali, recuperati
in un concentrato che normalmente contiene tr® i%2ed il 30 % di zolfo. Convenzionalmente,
guesto concentrato si fonde e la maggior part® @ellfo, o tutto, viene emesso nell'atmosfera sotto
forma di diossido di zolfo (SO2). L'Organismo parRrotezione Ambientale degli Stati Uniti ha
richiesto I'adozione di norme ufficiali sul’'emissie del diossido di zolfo, e nella maggior parte
degli Stati di quel paese si esige che le emisgioniiossido di zolfo non superino il 10% dello
zolfo contenuto nel concentrato minerale. In Adstrad in Canada esistono dei requisiti legali
simili.

Il Dr. Humphries, un chimico australiano indipentdercon ampie conoscenze in materia di

lavorazione di minerali, scopri tre anni fa un gdicnento che utilizza una reazione chimica gia
conosciuta, per ridurre le emissioni di diossidazdlifo durante le operazioni di depurazione dei

minerali di solfuro di rame. Lo scopritore cedeauoidiritti d’invenzione ad un'impresa australiana

recentemente costituita, Ocker Limited, in cambiauda partecipazione in quellimpresa. In un

accordo separato, Ocker ha accettato di riacqaisiaelle azioni mediante il pagamento di US

$100.000 se, nel termine di due anni, il Dr. Hungghrdecidesse di cederle. Ocker presento la
domanda di brevetto per proteggere l'invenzionepaisi in cui considerd che il procedimento

sarebbe stato usato con maggiore probabilita. @aesi concessero, inoltre, protezione al marchio
CuprOz®, utilizzato per identificare quel procedinte

In una recente visita negli Stati Uniti, il Sig. Klenzie, Direttore Generale di Ocker, ha conosciuto
il Dr. Washington in una conferenza della Sociat®idgenti di Concessione di Licenze, e gli ha
menzionato i lavori del Dr. Humphries. Il Dr. Wasgjion si € interessato all'invenzione e disse che
era Direttore del Dipartimento Licenze di Sam Inm,produttore statunitense di rame che gestiva
approssimativamente il 20 % di quel mercato neglti®Jniti. I| Dr. Washington ha chiesto al Sig.
McKenzie di fargli avere piu dettagli sul procedmie

Al suo ritorno in Australia, il Sig.. McKenzie ssge una lettera al Dr. Washington, Documento |,
nella quale descriveva il procedimento CuprOz® swlai vantaggi.

Nella sua risposta (Documento Il), il Dr. Washingteitero il suo interesse e suggeri che le parti s
riunissero in occasione della sua prossima visitaustralia.

Il Sig. McKenzie accetto l'invito del Dr. WashingtoSfortunatamente, la sua segretaria allego alla
lettera di accettazione, inavvertitamente, unaadpuna comunicazione preparata per Highflier &
Co., unimpresa che fa analisi finanziarie per ©ckK®ocumento Ill) ed una copia di un
promemoria del Dr. Humphries per il Sig. McKenZi®m¢umento 1V).

Nel suo memorandum diretto al Sig.. McKenzie (Doento 1V), l'inventore, Dr. Humphries,
comunico che aveva accettato un posto direttivodigrtimento di ricerca di Sam Inc., sebbene
mantenesse la sua partecipazione in Ocker. Ockesidayd questa come una "buona notizia-brutta
notizia." La brutta notizia era che il Dr. Humplsieon era piu disponibile per prestare assistenza
nelle negoziazioni, né Ocker aveva l'incentivo dsgbili apporti futuri dell'inventore. La buona
notizia era che forse l'inventore avrebbe potutendiere CuprOz® rispetto ad altri procedimenti
concorrenti che Sam avesse cercato.

183



Dopo uno scambio di messaggi via fax, le parti /o che invece di riunirsi in Australia sarebbe
stato piu conveniente per entrambi riunirsi a Cd&d Capo, ed in considerazione dei limiti di
tempo, Sam propose il seguente programma:

1. Esaminare i vantaggi del procedimento CuprOz®.

2. Analizzare la possibilita di negoziare un adeadi licenza e le sue condizioni, comprendendo:

a) la definizione di cosa si da in licenza;

b) l'indicazione del tipo di licenza esclusiva/nesclusiva, con/senza diritti di sub-licenza, ed Il
territorio che comprendera ; e

c) la fornitura di assistenza tecnica permanentead# di Ocker.

3. Determinare, se si possono raggiungere condimotuamente accettabili, gli aspetti finanziari
dell'accordo, comprendenti:

a) forma e termine dei pagamenti, per es.
- pagamento iniziale e royalties;
- licenza completamente pagata in anticipo; e

b) altre considerazioni finanziarie pertinenti.
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DOCUMENTO |

OCKER LIMITED

Dott. G. Washington
Direttore Ufficio Licenze
Sam Inc.

Stimato George,

e stato un piacere trovarti nella recente riunidn&ES (Stati Uniti). In quella occasione le ho
parlato di CuprOz®, il nostro procedimento per pErare rame a partire da solfuri minerali, con
una considerevole riduzione di emissioni di zolfo.

Capisco che, finora, i produttori statunitensi @ine sono riusciti a tenere a distanza i funzionari
dell'Organismo per la Protezione Ambientale graziero contatti politici, ai loro ragionamenti sul
relativo isolamento delle fabbriche rispetto alteeadensamente popolate, ed allimportanza vitale
del rame a basso costo per il mondo industriakzZEdttavia, credo che questa situazione cambiera
molto presto.

Dovrebbe aver notato che in Australia, dove la éeggescrive un massimo di emissioni del 10%,
come nel suo paese, sono state minacciate delde.chuoltre, ho visto una comunicazione recente
su un discorso molto forte del suo Presidente daadiAssociazione Mineraria degli Stati Uniti,
nel quale ha detto chiaramente, "smettete di irageio finirete in tribunale.”

Il nostro processo offre alla sua impresa un'oppitd ideale per prepararsi all'inevitabile.
Mediante l'applicazione del nostro lavoro in sdadilé&boratorio, crediamo che in un termine di due
anni la sua fabbrica potra soddisfare non solequisito attuale che fissa il limite di emissione i
un 10%, bensi perfino ridurre quel limite al 5%e @&oggetto attualmente di un disegno di legge in
esame nel parlamento del Giappone. Non conosciassun altro procedimento che permetta di
raggiungere quei limiti.

Il nostro procedimento per recuperare rame a patat solfuro di rame include la pallettizzazione
di un miscuglio di minerali di rame e calcio. Leoporzione di calcio varia tra I'80% e il 100%
dell'equipollente stechiometrico del solfuro continnel minerale, ed entrambi gli ingredienti si
macinano per produrre tra 200 e 400 cellette; djwghrealizza la pallettizzazione del miscuglio e
riscaldamento ad una temperatura tra i 400°C €@ il miscuglio riscaldato si filtra con acido
solforico per formare una soluzione solforosa, aajliale si pud recuperare il rame con metodi
convenzionali, come l'estrazione elettroliticastfazione con solventi o la cementazione. Si allega
un diagramma di flusso delle operazioni. Tuttordgesso funziona molto bene negli esperimenti
fatti in laboratorio, ed in tale scala abbiamo @gato conoscenze tecniche sostanziali. Possiamo
mostrare che l'efficacia del procedimento &€ ugaatpiella dei suoi procedimenti attuali, e che il
recupero di oro ed argento dai residui € anchddsse che si riesce a ottenere coi procedimenti
convenzionali da voi utilizzati.

Il vantaggio di CuprOz® é che mediante la palletizione del miscuglio si puo controllare
facilmente il tasso di reazione, che e importarge gontrollare la temperatura della reazione dato
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che il processo € esotermico. Se la temperaturap@d elevata si formano dei prodotti secondari
che non si possono separare con l'acido solforico.

Fortunatamente, il calcio agisce come legante akgwe produce granelli capaci di resistere ad un
letto di calcinazione fino a 18 pollici, che asse&cwn volume di produzione fino a 100.000
tonnellate verso o dalla tua azienda . Un altrdaggio sostanziale & che siamo riusciti ad ottenere
risultati dall'uso di quantita superstechiometriiecalcio in relazione al contenuto di solfuro del
minerale;  ancora possiamo avere un livello moltassb di emissioni di solfuro e,
contemporaneamente, fornire tutto l'acido solfomsxessario a partire dalla cella di estrazione
elettrolitica, ed ottenere perfino un'eccedenzaatalere, che a 6$ la tonnellata & un derivato. utile
Le investigazioni realizzate in Australia rivelaole anche la scoria di solfato di calcio potrebbe
essere venduta per produrre pannelli di gessonaéisaill'industria delle costruzioni.

Abbiamo ottenuto brevetti in Australia, Canada atiStniti, ed aspettiamo l'approvazione delle
domande presentate in Cile, Peru, Sudafrica e Zansbn le quali comprenderemo i mercati dei
principali paesi produttori, e ci fidiamo della dtoampiezza e forza. Le nostre ricerche non sono
finite in un vicolo cieco, e pertanto le nostre ascenze tecniche sono utili e preziose. Il processo
sarebbe particolarmente applicabile in Australiare@anada, a causa della relativa prossimita dei
depositi di calcio alle miniere di rame. Questaaione suggerisce buone prospettive riguardo alle
sublicenze.

George, sono pienamente convinto che se Lei aadvan accordo con noi, entro cinque anni la sua
impresa potra recuperare le spese di ricerca e@ppal del processo tramite la concessione di
sublicenze. | produttori di rame di tutto il mondt@anno sentendo le pressioni per la protezione
dell'ecosistema, pertanto se la sua impresa adwmtguesto procedimento tutta l'industria bussera
alla sua porta in pochi anni. Dall'altra parte, geira tenere la porta chiusa ed ottenere cosi un
importante vantaggio competitivo. In ogni casolaseua fosse la prima impresa a sfruttare questo
procedimento, potrebbe riuscire ad ottenere censidli benefici. Il nostro impegno nel
procedimento € totale, dato che abbiamo invesiilodp mezzo milione nello sviluppo e solo la
mancanza di capitale ci impedisce di continuarawahzare vigorosamente.

Non vedo I'ora di avere di nuovo sue notizie e suggo che se la sua impresa fosse interessata ad
intavolare una relazione con Ocker, riuniamocigiaborare un accordo.
Cordiali saluti,

Barry McKenzie
OCKER LIMITED
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DOCUMENTO Il

SAM INC

Sig.

B. McKenzie
Direttore Generale
Ocker Ltd.

Stimato Bazza,

Tante grazie per la sua recente lettera. Mi faggeache mi abbia scritto sull'invenzione del Dr.
Humphries.

Credo che Lei sia troppo pessimistico per quargoarda la situazione relativa all'inquinamento;
come tutti sappiamo, i politici parlano molto edsagno poco. Noi stiamo eseguendo un efficace
programma di controllo dell'inquinamento basatdasdepurazione dei gas che ci ha permesso di
ridurre le nostre emissioni approssimativamented4® del contenuto di zolfo del minerale, che
rappresenta un miglioramento del 35% rispetto atrnbvelli precedenti e, per il momento, questo
ha soddisfatto le nostre autorita locali. Sam sticha il procedimento che lei ha descritto é
sufficientemente interessante e merita discusspni profonde, ed un eventuale accordo di
cooperazione; tuttavia, crediamo che possano mEse alcuni problemi gravi. Questi problemi
sarebbero i seguenti:

a) Crediamo che sia difficile accettare il caratemovativo della proposta del Dr. Humphries. La
reazione di calcio e minerali di solfuro di rame fage solfato di calcio ed ossidi di rame, ed &t
cosi I'emissione dello zolfo contenuto nel minealéorma di diossido di zolfo € ben conosciuta
nel settore. Sappiamo che nel Peru si sta uttiiagam letto fluido che contiene sassolini inerti, ¢
proposito di generare la reazione che lei ha déscri

b) Lei ha fatto riferimento alla fornitura di knowow, ma fa riferimento solo a esperimenti in scala
di laboratorio. Secondo la nostra esperienza amealighe occorra almeno un investimento di
$500.000, solo per completare le prove al bancofingl di ottimizzare il procedimento per
utilizzarlo negli Stati Uniti e prendere la decisgodi provarlo in un impianto pilota. Inoltre, si
richiedera un investimento addizionale di approasvamente 1,5 milioni di dollari per costruire
un impianto pilota, prima di prendere la decisidn@iziare la produzione commerciale. In questo
contesto, si dovra tenere presente che i rischiicziatario sono molto elevati, e che qualunque
accordo di licenza dovra riflettere questa situagio

c) Crediamo che l'eliminazione della scoria, pattiomente la scoria di gesso, potrebbe causare
gravi problemi ambientali, e

d) la Sua affermazione riguardo al fatto che Cu@QGz l'unico procedimento disponibile per
guell'operazione non € molto convincente. Ci hamfiferto un concentrato di solfuri che
produrrebbe soluzioni con alto contenuto di zodidatte per la vendita ai fabbricanti di carta come
agenti sbiancanti. Non abbiamo accettato perchéecoel suo caso, il prodotto non é ancora
pienamente sviluppato ed i suoi promotori desideran alto pagamento iniziale. Inoltre, ci ha
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dissuasi la depressa situazione attuale dell'indusartaria, sebbene questa potrebbe cambiare
drasticamente nel futuro.

Il prossimo mese saro a Melbourne, e propongodtiritrarci. La prossima settimana le inviero per
fax alcune date ed orari. Stimato Bazza, sono®iche se lavoriamo insieme possiamo arrivare ad
un qualche tipo di trattativa mutualmente accelgabi

Cordiali saluti,

Dott.. George Washington

Direttore Ufficio Licenze
Sam Inc.
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DOCUMENTO Il

Highflier & Co.
Financial Analysts

Sig.

B. McKenzie
Direttore Generale
Ocker Ltd.

Oggetto: Analisi decisionale relativa al potenzi@iléicenza di CuprOz®

Seguendo le sue istruzioni, abbiamo fatto un'andés punti di forza e di debolezza della sua
posizione come licenziante dell'invenzione del Bumphries riguardante il recupero del rame.
Abbiamo analizzato la situazione della sua impregaite una "analisi decisionale”, col fine di
determinare il massimo potenziale che puo avere@a per la sua azienda in termini economici
immediati.

Abbiamo tenuto conto della sua osservazione rigurdedgli attuali metodi di produzione di rame
che suppongono livelli di emissione di diossidozdifo considerevolmente piu alti di quelli
permessi attualmente dai regolamenti ufficiali wigeUgualmente, abbiamo tenuto conto della sua
osservazione che attualmente quei limiti non veogfatti rispettare strettamente, ma e molto
probabile che si applichino prossimamente e chaadiiliscano limiti piu bassi nei prossimi due
anni.

Inoltre, la nostra valutazione si basa sull'ipotelse il procedimento del Dr.Humphries riduca
effettivamente le emissioni di SO2 a meno del 1@¥gossibilmente a meno del 5%. Il nostro
Ingegnere di costo ha calcolato che il procedimerdn offre risparmi importanti, ma neanche
dovrebbe essere piu costoso dal procedimento caiorele. Se come lei suggerisce l'invenzione
del Dr. Humphries dovesse aumentare effettivamiégftecacia di fabbricazione, cio migliorerebbe

la sua posizione oltre quello che rivela la presemalisi.

Le nostre investigazioni hanno rivelato un certaneto di fatti salienti relativi alla situazione
attuale dell'industria produttrice di rame, di Segelencati:

a) Il mercato mondiale del rame € di circa 3 miliah dollari 'anno, questo dimostra l'alta posta
gioco se si riesce a persuadere l'industria afénatiotti il suo procedimento. E evidente che i
produttori di rame non introdurranno misure di cothd dell'inquinamento se possono evitarlo.

b) Le cifre pubblicate suggeriscono che le atttamiiderie potrebbero modificarsi per incorporare
delle attrezzature aggiuntive di controllo delleissioni e soddisfare cosi gli attuali requisiti

d’'inquinamento del 10%; di seguito presentiamo uadyo con le stime pubblicate. Quando sono
stati fatti questi studi il rame si vendeva appimssivamente a 30 centesimi/kg. Sappiamo che
probabilmente le suddette modifiche saranno inaakega soddisfare un livello del 5%.
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Tabella 1

Spese: Capitale Funzionamento Totale
Fonte c/kg Cu c/kg Cu c/kg Cu
Studio della 2.4 2.2 4.6
Industria
Dipartimento 3.4 3.3 .76
Miniere
Casa Bianca 2.0-4.2 5.4 8.5
Dipartimento 2.0 -5.0 5.9-10.7 12.0

DelllAmbiente

c) In riferimento agli ultimi due anni, la produziormnuale di rame ed i prezzi sono stati i
seguenti:

Produzione Annuale Pre
Due anni fa 8.90 miliagtiton US$ 353 per ton
L’anno scorso 8.36 milioni dirt USS$ 204 per ton

Il prezzo attuale dal Mercato dei Metalli di Londéadi $318 per tonnellata. Secondo le proiezioni
dell'industria, i prezzi del rame aumenteranno atmante del 5% in dollari costanti. Questo,

sommato ad un modesto tasso d’inflazione del 5%pa@uebbe un aumento annuale del prezzo
reale del rame del 10% rispetto al livello attuale.

d) L'ultimo Rapporto Annuale di Sam rivela che nel dgpetdtriennale ci sono 30 milioni di dollari
destinati al controllo dell'inquinamento. Questaida che Sam potrebbe avere un interesse
legittimo nel suo procedimento. Inoltre, & intee#ds segnalare che, nel suddetto rapporto, le
somme corrispondenti al deprezzamento suggeriscom@robabilmente 'azienda Sam, la quale ha
una capacita di produzione annuale di 275.000ditate distribuite in quattro fonderie, dovra
essere rimpiazzata totalmente entro un periodoaitep anni, il quale comincerebbe tra due anni.

e) Le nostre analisi rivelano che nell'industrid deme la “norma” riguardo al pagamento di

royalties per un procedimento completamente svdtpge approssimativamente dello 0,6% del
valore unitario del rame prodotto. Ovviamente, ®rédbbe pagare di meno per un procedimento
che non e completamente sviluppato. In realta, i@neal che & probabile che un licenziatario
richieda una licenza completamente pagata in @otidn considerazione del sostanziale apporto
che dovra effettuare per fare del procedimento rewta commerciale; cioe, il licenziatario

desiderera pagare una somma globale per utilizgrea limitazioni il procedimento durante tutta

la sua vita.
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Secondo il nostro parere, non si pud dire che asistl'industria del rame una regola abituale
relativa ai diritti di utilizzazione del marchio @Dz®. Tuttavia, quel diritto ha un certo valore,
dato che l'invenzione del Dr. Humphries € moltoasmiuta con questo nome, nel suo diritto, cosi
come il vantaggio della buona reputazione dell'’falist dal procedimento di separazione dei
minerali per galleggiamento sviluppato in Brokerl gli inizi del 1900. (Sapra che il metodo di
galleggiamento per l'estrazione di minerali diveqigello di maggiore utilizzazione in tutto il
mondo).

f) L'analisi della dinamica di una fabbrica che quoe rame deve tenere conto di diverse
considerazioni e richiede una minima comprensiongqueste dinamiche per fare delle "stime
congetturali" appropriate per essere usate “nealliandecisionale”. Questi fattori includono:

Dinamiche di un impianto di produzione di rame

Spese capitali - Mercato dello zolfo (o0 H2S04)
Spese di funzionamento - Fonte di pietra calcarea
Tipo di depositi minerali - Eliminazione delle ssor
Dimensione dell'impianto - Qualita del rame ottemut
Vita dell'impianto - Norme relative all’ inquinamenm

E difficile determinare con esattezza i costi @pondenti ai diversi tipi di impianti. Utilizziamo
una "stima congetturale” per facilitare l'iniziolldevalutazione delle spese di capitale. Secondo
guesta stima, l'installazione di una attrezzatureodtrollo dell'inquinamento in un’impianto con
una capacita di produzione annuale di 100.000 taiaell'anno costerebbe 30 milioni di dollari,
cioé 300% per tonnellata di capacita.

Riguardo alle spese di funzionamento, i princigattori sono: reagenti, servizi, personale e
mantenimento. Non abbiamo potuto ottenere stinaivel alle spese di funzionamento dei diversi
tipi di impianti e dei diversi costi equivalenti.

Il tipo di deposito minerale & importante nellangii@azione di un impianto. In questo contesto, si
deve tenere conto della dimensione prevista debgsigpminerale, che determinera il volume e la
vita della pianta. Le economie di scala possorm@aratra i diversi tipi di impianti, per esempio,
idrometallurgici (come il procedimento del Dr.Hunnigs), o pirometallurgici (altiforni).

Ugualmente, nel processo di decisione relativoraimpianto di produzione di rame e importante
I'esistenza di un mercato per i prodotti derivAtrendo in conto il prezzo di mercato dell'acido
solforico, approssimativamente di 6% per tonnellditdilizzo industriale dell'acido solforico in
prossimita dellimpianto, a causa dei minori catittrasporto, potrebbe rendere economicamente
produttivo il luogo dell’impianto di produzione delme.

Una considerazione importante sull'ubicazione ietlianto e la fonte di fornitura di pietra
calcarea. Il procedimento é sensibile al prez4a, disponibilita e alla qualita della pietra cakear
utilizzata. L'eliminazione della scoria di solfath calcio derivata dal procedimento potrebbe
rappresentare un problema ambientale. Un'imprasgetjneria con la quale ci siamo consultati ha
stimato che non sarebbe un problema seppellirelfate di calcio, benché un'altra impresa
ingegneristica ritenga che I'operazione sia piuplessa di cosi.

Nonostante le previsioni ottimistiche del Dr. Humph, non puo dirsi che la qualita del rame che si

ottiene tramite il procedimento sara necessariaenequaipollente alla qualita del rame che si ottiene
tramite il procedimento di fonderia fatto in granduantita. L'applicazione delle norme
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sull'inquinamento e qualunque futura modifica diethl® norme saranno fattori critici per un

produttore di rame. Come detto gia in questo rappabbiamo constatato che numerosi impianti di
fonderia esistenti non possono soddisfare le nastabilite per quanto riguarda le emissioni di
diossido di zolfo.

Tenendo conto di questi fattori, si raccomandaedcare di ottenere dal suo eventuale licenziatario
il pagamento di una somma globale basata su ureltyoyotetica del 0,5% per unita di rame
prodotta che si pagherebbe una volta raggiuntasa di produzione commerciale.

| calcoli che si presentano nella Tabella 2 si bassu questa raccomandazione. | nostri calcoli del
prezzo del rame si basano sulle previsioni delzoretel rame date in precedenza, e su un termine
iniziale di due anni per linizio della produziomwemmerciale, secondo il diagramma Gantt di
seguito aggiunto. Consideriamo che la produzioneima affinché l'impianto di fonderia sia
economicamente vitale € di approssimativamente0BOtOnnellate annuali e, conseguentemente,
abbiamo calcolato i pagamenti di somme globali pbaebbero prevedersi per un’impianto di
30.000 tonnellate annuali, una di 50.000 tonnebaweuali ed una di 100.000 tonnellate annuali. La
vita utile dell'impianto dipendera dalla quantita minerali, dal volume delimpianto e dalla
richiesta di rame. Abbiamo utilizzato ipotesi diavdi 5, 10 e 15 anni.

Abbiamo raccomandato il pagamento di una sommaatgolma, secondo i nostri calcoli relativi
alle royalties, sembra ragionevole applicare usdas sconto che abbia in conto che, ricevendo una
somma globale, I'impresa avra i soldi prima rispetl’ipotesi in cui dovesse ricevere le royalties.
Di conseguenza, raccomandiamo di applicare una t#issconto del 10%, sebbene i nostri calcoli
si basano su un tasso del 15%.

Lei potrebbe pensare che i nostri tassi di scontoriflettono appropriatamente il rischio assunto.
Tuttavia, cio € appropriato per un licenziatarib gtecesso, poiché generalmente, un licenziatario e
piu avverso che propenso al rischio.

Esistono tecniche statistiche che comportano eggibne di teorie della probabilita e certezze
equipollenti che possono essere molto utili peremeinare l'esattezza di certe somme.

Affronteremo piu dettagliatamente questa questimikincontro che avremo la settimana prossima
per esaminare il presente rapporto e pianificareitre prossime attivita.

Highflier & Co.

192



Tabella 2

VALORI ATTUALLI: Prospettive Odierne

Flussi certi dello 0,5% di royalties che partonaue anni - In milioni di US$

30.000 tonnellate annuali di produzione di rame

Milioni di dollari Vita dell'impianto

Tasso di attualizzazione _5 anni ~10 anni _15 anni
10% 0.35 0.91 1.8
15% 0.33 0.86 1.7

50.000 tonnellate annuali di produzione di rame

Milioni di dollari Vita dell'impianto

Tasso di attualizzazione _5 anni _10 anni _15 anni
10% 0.58 15 3.0
15% 0.55 14 2.8

100.000 tonnellate annuali di produzione di rame

Milioni di dollari Vita dell'impianto

Tasso di attualizzazione _5 anni ~10 anni _15 anni
10% 1.2 3.0 06.
15% 1.1 2.9 75.
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Tabella 3

Diagramma Gantt per lo Sviluppo del Processo

Fase A

Prova al banco
Impianto pilota
Decisione

Fase B
Impianto pilota
Test

Impianto
Commerciale
Decisione

Fase C
Impianto
Commerciale
Sub-licenze

Anni
Ultimi due Presente Prossimi tre
I
]
]
]
I
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DOCUMENTO IV

OCKER LIMITED

PROMEMORIA

A: B. McKenzie
Da: B. Humphries

Sono sorpreso per il rapporto di Highflier. Nonvadore la carta sulla quale é stato scritto, per no
parlare delle migliaia di dollari che hai speso gegrlo.

Lasciami esporre crudamente alcuni fatti concreti.

Ho sentito dire che esistono, almeno, due proceesicorrenti; un superlavaggio, ed un
procedimento che utilizza la nostra reazione, msiea granelli inerti in un letto fluido per

controllare la temperatura della reazione. (Quéstio procedimento non sta violando il nostro
brevetto?). Una volta che si € investita un‘enosm@ma nello sviluppo di uno di questi processi
alternativi non rimangono speranze per gli alompresi noi!

Va molto bene considerare la richiesta di una somgi@bale una volta raggiunta la
commercializzazione. Ti ricordo che ho il dirittd kdere le mie azioni per 100.000$ entro due
anni. Dato che il capitale della societa si stees@ndo con tutti i tuoi costosi consulenti come
Highflier e quei mandatari in brevetti, avrai preti a trovare i 100.000$ a meno che non ottieni
un qualche tipo di pagamento anticipato o qualgiedi accordo sufficientemente inattaccabile di
modo che le mie azioni varranno piu del loro valdreiscatto. Nella mia opinione, quello che
vogliamo e direttamente un pagamento forfettaroyalties sulla produzione.

Che protezione otteniamo se Sam non accelerastdido? Possiamo concedere licenze o vendere
a chiunque? Se cosi, possiamo vendere il know-gbvechemi degli impianti ecc.? Sicuramente
sarebbe stato meglio consultare un buon consuletitenze invece di quei commedianti con i loro
"pettegolezzi sicuri" che sono qualunque cosa &aie sicuri.

Qualsiasi cosa fai, mio caro Bazza, lo farai satizae. Ho accettato un posto da ricercatore molto
ben pagato in Sam e me ne andro il prossimo miesgo Icontratto con loro mi impedisce di fare
consulenza esterna, quindi non potro aiutarti. @uesn significa che io pensi che il processo non
e buono. Credo che lo sia.
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VIl Workshop - programma indicativo

1 ora Una panoramica su Diritti della Prefar Intellettuale e Trasferimento di Tecnologia

1 ora Prepararsi a concedere licenze dotegia:
Conseguenze strategiche per le imprese, procutérdari di tecnologia ed accedere alle
tecnologie appropriate, diligenza dovuta

1 ora Prepararsi a concedere licenze dotegia:
Ottenimento di informazione su#enologie non protette

1lora Accedere alle tecnologie approprid@nostrazione
1 ora Trasferimento tecnologico: Opziommerciali strategiche
2 ore Valutazione della tecnologia:

Valutazione di pacchetti tecnaddg
Valutare la tecnologia come usarsa dell'impresa
Metodi di valutazione

1 ora Panoramica dei principali accordi contrditjper il trasferimento e I'acquisizione della
Proprieta Intellettuale:
Accordi di licenza
Contratti di franchising, ageneidistribuzione
Accordi di costituzione di impeasiste

1 ora Principi fondamentali degli accatdiicenza:
Oggetto, portata, territorio, esclusivita, perioderfezionamenti, considerazioni
finanziarie, etc.
Pratiche e disposizioni speciéchlative a brevetti, marchi, know-how

1 ora Principi fondamentali degli accatdlicenza:
Legislazione applicabile
Soluzione delle controversie

1 ora Abilita di negoziazione
1 ora Abilita di negoziazione
2 ore Preparazione per la negoziazione, presen&eit organizzazione per i casi di studio

1 giorno Caso Studio N°1: Negoziazione ed ektione di accordi di licenza
Revisione e fine della sessione

1 giorno Caso Studio N°2: Negoziazione ed ektione di accordi di licenza
Revisione e fine della sessione
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Nota esplicativa
Preparazione

Nei primi tre giorni si fanno una serie di presanbni sui temi indicati per fornire una base ai
partecipanti per le attivita di negoziazione deg @iorni seguenti. Sono anche introdotti ai comcett
fondamentali sulla proprieta intellettuale e la agssione di licenze, sull'importanza della giusta
diligenza e della ricerca delle informazioni in ervé di brevetti a tale riguardo, i diversi strurtien
per valutare la tecnologia, una panoramica suirgivaeodi in cui la tecnologia puo essere trasferita
seguita dai principi fondamentali di un accorddicinza.

Due sessioni vengono poi dedicate alllesame dinalconsigli e suggerimenti relativi alla
negoziazione. Con questa base, i partecipanti dggpmw di una buon conoscenza delle questioni
principali e sono ben preparati per iniziare liaté di negoziazione.

Attivita di negoziazione

| partecipanti si divideranno in due squadre, unbcdnzianti ed un’altra di licenziatari. L'ideale
sarebbe che ogni squadra avesse circa cinque ipartecOgni partecipante assumera un ruolo.

Uno sara il capo della squadra, e si incarichenacipalmente di dirigere la negoziazione. Altri
assumeranno diversi ruoli, ad esempio, di diretfor@nziario, responsabile giuridico, contabile, o
funzionario tecnico che sara responsabile essemeidé di quegli aspetti specifici dell'accordo e
contribuira quando sia utile alla negoziazionecaso di studio verra dato alle squadre affinché lo
leggano e preparino la discussione che ci sarattima del giorno dopo.

Il giorno dell'attivita di negoziazione le squadieriuniranno di mattina col fine di discute i loro
obiettivi e le loro strategie di negoziazione. ie|questa esercitazione utilizzeranno le basndi u
accordo al fine di determinare i risultati che desano raggiungere nella negoziazione. Dovranno
anche anticipare le aspettative e le obiezioni'aledh parte e preparare le loro risposte. |
partecipanti dovrebbero tentare di esaminare ogmitq delle basi dell’accordo, in modo che
vengano discusse tutte le questioni fondamentali.

Di pomeriggio, le squadre inizieranno le negoziagidl capo dara inizio alla discussione, guidera
la squadra attraverso le basi dell’accordo e st#le€c i suoi compagni di squadra per dargli
assistenza nelle loro rispettive aree di competezdrambe le squadre si sforzeranno di
raggiungere un accordo win-win, "reciprocamentetaggioso.” Una volta raggiunto l'accordo le
parti firmeranno il documento.

Quando tutte le squadre hanno raggiunto accordiisfadenti, o si realizza che non si puo
raggiungere nessun accordo, si chiedera a tutirtepipanti al workshop che spieghino in quale
punto hanno iniziato e dove hanno finito. Cioe,lgua I'accordo che avrebbero voluto raggiungere,
le condizioni ideali, e se hanno raggiunto quelétivo.

In caso contrario, quale e stato I'accordo raggiuntse ne sono contenti. Che elementi hanno
concesso e quali elementi hanno ottennuto. Chelw@nsao imparato da questo processo. Una volta
che ogni gruppo di licenzianti e licenziatari h&gentato i suoi accordi, i partecipanti potranno
apprezzare un‘ampia varieta di accordi consistenina varieta di differenti termini e condizioei,
inizieranno ad apprezzare il fatto che esistanoenase situazioni da cui possono nascere accordi
“reciprocamente vantaggiosi.”
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Valutazione
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