CONTRATTO 

La società………………………………(nel seguito indicata come: “Committente”), con sede e domicilio fiscale in …………………………N° codice fiscale:……………………………N° partita IVA:…………………… in persona del …………………………….. nato a …………………………………………………………..il ………………………..; da una parte,

E

l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE (nel seguito indicata come: “Università”) – Dipartimento di ……………………., con sede e domicilio fiscale a Trieste in P.le Europa n. 1, C.F. 80013890324 e P.IVA 00211830328, rappresentata dal (Magnifico Rettore prof. Maurizio FERMEGLIA, nato a Trieste (TS) il giorno 09 ottobre 1955) oppure (Direttore di Dipartimento prof. …); dall’altra parte,

PREMESSO CHE

· Il Committente opera nel settore ……… e che per la sua attività necessita di sviluppare/implementare un prodotto/servizio nel campo del …

· Il Dipartimento di …, attivo nella ricerca e nella formazione del settore … dispone di competenze atte a soddisfare le esigenze del committente;

· ….

convengono quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 - Il Committente affida all’Università, che accetta, senza assumere però nei confronti del Committente stesso alcuna garanzia sui risultati, una ricerca finalizzata a:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

da svolgere a mezzo del Dipartimento di ………………..

1.2 – L’Università potrà affidare l’esecuzione di particolari lavori a Ditte specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi, nell’ambito del presente contratto, previa accettazione del Committente, restando però l’Università stessa la sola e unica responsabile nei confronti del Committente.

Art. 2 – PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

2.1 – Il programma della ricerca, concordata tra le parti contraenti, è articolato come segue: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 – La pianificazione dettagliata delle attività si articolerà per fasi finalizzate al raggiungimento di obiettivi intermedi. Questi obiettivi saranno concordati tra i responsabili del contratto, di cui al successivo art. 6.4.

Art. 3 – DURATA
3.1 – Le attività oggetto del presente contratto avranno la durata di ………

Art. 4 – COMPENSO DELLA PRESTAZIONE
4.1 – L’ammontare totale del compenso dovuto dal Committente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto è fissato in euro ……………….(………………………….), al netto di I.V.A.
Art. 5 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
5.1 – Il Committente verserà all’Università la somma di cui all’art. 4 con le seguenti modalità:

- …………………………………………;

- ………………………………………..;

5.2 – Le fatture saranno intestate a: ………………………………………………..

5.3 – Il pagamento sarà eseguito a 30 gg. ricevimento fattura.

Art. 6 – CONDIZIONI GENERALI
6.1 – Assicurazioni.

Il Committente provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale, se partecipante alle attività oggetto del presente contratto, nonché della strumentazione di proprietà dell’Università, da utilizzarsi fuori sede, e del personale universitario addetto alla consulenza nelle seguenti attività: lavori in mare – subacquei – con esplosivi – con radiazioni.

6.2 – Sicurezza.

Il personale del Committente, od altro da esso delegato, che si rechi presso l’Università, negli orari di normale apertura della stessa, per assistere o prendere parte ai lavori relativi al presente contratto (compatibilmente con le esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento di ……….) è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori dell’Università.

6.3 – L’Università resterà estranea ad ogni tipo di rapporto sia giuridico che economico fra il Committente e le persone esterne designate dal Committente stesso a seguire la ricerca in oggetto, senza che queste possano accampare alcun diritto e pretesa nei confronti dell’Università. In particolare, i compensi a queste persone saranno a queste direttamente corrisposti dal Committente. Queste dovranno rilasciare una dichiarazione nella quale daranno atto di conoscere ed accettare tutte le condizioni stabilite nel presente contratto.

6.4 – Responsabili del contratto.

I responsabili designati dalle parti per la gestione del presente contratto sono:

- per l’Università: ………………………..;

- per il Committente: ………………………………….;

6.5 – Permessi ed autorizzazioni.

E’ a carico dell’Università l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni che siano necessarie all’attuazione dei programmi del presente contratto, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere effettuata la ricerca e per gli scopi a cui la stessa è designata.

Art. 7 – RAPPORTI TECNICI
7.1 – A completamento del programma di attività, l’Università redigerà un rapporto tecnico finale sul programma stesso, secondo le modalità concordate tra i Responsabili del contratto.
Art. 8 – REGIME DI SEGRETEZZA
8.1 – Tutti i documenti ed informazioni che il Committente metterà a disposizione dell’Università nell’ambito del presente contratto dovranno da quest’ultima essere considerati rigorosamente riservati; l’Università non potrà in alcun modo cedere a terzi i suddetti documenti e/o informazioni. Tale obbligo cesserà nel caso in cui tali documenti od informazioni divengano di dominio pubblico.

Art. 9 – UTILIZZO DEI RISULTATI
9.1 – Proprietà intellettuale.



CASO A: Contratti di ricerca che per la loro natura oggettiva non possono dar luogo a risultati brevettabili.

Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività di ricerca non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali


CASO B: NON viene espressamente previsto un corrispettivo per attività inventiva con inventori solo universitari
Nel caso in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano brevettabili, l’Università di Trieste potrà decidere se depositare una domanda di brevetto. In caso affermativo sarà previsto che:

1 - l’Università di Trieste avrà il diritto a scrivere il brevetto;

2 - l’Università di Trieste sarà indicata come titolare del brevetto e indicherà i nomi degli inventori;

3.- contestualmente al deposito, l’Università di Trieste concederà una licenza d'uso all’Ente/Ditta a fronte del pagamento di un premio (o di royalties) commisurato all’esclusività o meno della licenza

oppure

3. – Qualora l’Ente/Ditta lo richieda, l’Università di Trieste si impegna a cedere la titolarità del brevetto dietro pagamento delle spese di deposito sin lì sostenute e di un premio (o di royalties) che sarà concordato in buona fede tra le parti e comunque non inferiore a XXX 

nel caso di inserimento della prima versione del comma 3, aggiungere i seguenti commi:
4 - l’Ente/Ditta non potrà concedere l'uso della licenza senza il preventivo assenso scritto ottenuto dall’Università di Trieste;

5 - l’Università di Trieste sosterrà i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento del brevetto ai paesi cui è interessata. I costi di ulteriori estensioni di interesse dell’Ente /Ditta saranno a suo carico;

6 - l’Ente/Ditta godrà di un diritto di prelazione nel caso in cui l’Università di Trieste riceva da terzi offerte di concessione sull'esclusiva d'uso del brevetto, o sull’acquisto dello stesso. Tale diritto potrà essere esercitato alle stesse condizioni dell'offerta dei terzi.
NON viene espressamente previsto un corrispettivo per attività inventiva con inventori sia universitari che dell’azienda
Nel caso in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano brevettabili e fra gli inventori vi sia personale dell’Ente/Ditta, l'Ente/Ditta acquisirà il diritto alla relativa quota di titolarità di tale eventuale brevetto alle seguenti condizioni:

1 - l’Ente/Ditta avrà il diritto a scrivere il brevetto;

2 - sia l’Università di Trieste, sia l'Ente/Ditta saranno indicati come cotitolari del brevetto e indicheranno i nomi dei propri inventori;

3 - contestualmente al deposito l’Università di Trieste concederà una licenza esclusiva, gratuita, senza limitazioni territoriali e con diritto di sub-licenza per l’utilizzazione commerciale del suddetto brevetto, perla propria quota di titolarità all’Ente/Ditta;

4 - l’Ente/Ditta sosterrà i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento e difesa giudiziale (incluse le spese legali ed il risarcimento di eventuali danni);

5 - nel caso di deposito di domanda di brevetto nazionale, l’Ente/Ditta riconoscerà all’Università di Trieste un premio complessivo pari a (lasciato alla contrattazione); nel caso di deposito di domanda o di domanda di estensione internazionale, l’Ente/Ditta riconoscerà all’Università di Trieste un ulteriore premio complessivo pari a (lasciato alla contrattazione). Oltre detti premi, nulla sarà dovuto all’Università di Trieste e agli inventori indicati dall’Università di Trieste da parte dell’Ente/Ditta per quanto riguarda il brevetto depositato;

oppure

5 – l’Università si impegna inoltre a cedere a Ente/Ditta, entro un anno dalla data di estensione internazionale (PCT) del brevetto, la propria quota di titolarità dello stesso, alle condizioni che verranno concordate in buona fede tra le parti e comunque per una cifra complessiva non inferiore a XXX 

6 – L’Università di Trieste godrà del diritto d’uso del brevetto, gratuito e perpetuo, per soli fini scientifici e didattici;

7 - Laddove l’Ente/Ditta decida di non procedere all’estensione o al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l’Università, che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, di ottenere la piena titolarità del brevetto in quei Paesi non di interesse, o non più di interesse dell’Ente/Ditta.


CASO C: si prevede che la ricerca possa produrre risultati brevettabili con inventori solo universitari
Nel caso in cui i risultati della ricerca, raggiunti dai soli ricercatori universitari, oggetto del presente contratto siano brevettabili, l’Ente/Ditta sarà immediatamente informato e dovrà esprimere il proprio interesse a ciascuno di tali eventuali brevetti.

In caso affermativo, l’Ente/Ditta acquisirà il diritto alla titolarità di tale eventuale brevetto alle seguenti condizioni:

1 - l’Ente/Ditta avrà il diritto a scrivere il brevetto;

2 – l’Ente/Ditta sosterrà i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento e di difesa giudiziale (incluse le spese legali ed il risarcimento di eventuali danni).

3 - l’Università di Trieste sarà indicata come titolare del brevetto e indicherà i nomi degli inventori.

4 - contestualmente al deposito, l’Università di Trieste cederà la propria titolarità all’Ente/Ditta, che si impegna a segnalare il cambio di titolarità solo dopo la pubblicazione del brevetto, per tutti i Paesi nei quali l’Ente/Ditta procederà all’estensione e al mantenimento;

5 – L’Università di Trieste godrà del diritto d’uso del brevetto, gratuito e perpetuo, per soli fini scientifici e didattici;

6 - Laddove l’Ente/Ditta decida di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l’Università, che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, di ottenere nuovamente la titolarità del brevetto in quei Paesi non più di interesse dell’Ente/Ditta.
Nel caso in cui l’Ente/Ditta non esprimesse interesse al brevetto, sarà l’Università di Trieste a decidere se depositare una domanda di brevetto. In caso affermativo sarà previsto che:

1 – l’Università di Trieste avrà il diritto a scrivere il brevetto;

2 – l’Università di Trieste sarà indicata come titolare del brevetto e indicherà i nomi degli inventori;

3 – l’Università di Trieste sosterrà i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento;

4 - l’Ente/Ditta godrà di un diritto di prelazione nel caso in cui l’Università di Trieste riceva da terzi offerte di concessione sull'esclusiva d'uso del brevetto, o sull’acquisto dello stesso. Tale diritto potrà essere esercitato alle stesse condizioni dell'offerta dei terzi. In ogni caso, l’Ente/Ditta è tenuto ad esprimere il proprio interesse alla brevettazione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta da parte dell’Università di Trieste sui risultati ritenuti brevettabili. In caso di mancata risposta, si riterrà tacitamente che l’Ente/Ditta non è interessato al brevetto. 

si prevede che la ricerca possa produrre risultati brevettabili con inventori sia universitari che del committente
Nel caso in cui fra gli inventori vi sia personale dell’Ente/Ditta, l’Ente/Ditta acquisirà il diritto alla relativa quota di titolarità del brevetto alle seguenti condizioni:

1 - l’Ente/Ditta avrà il diritto a scrivere il brevetto;

2 - l’Università di Trieste e l'Ente/Ditta saranno indicati come cotitolari del brevetto e indicheranno i nomi dei propri inventori;

3 - l’Ente/Ditta sosterrà i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento e difesa giudiziale (incluse le spese legali ed il risarcimento di eventuali danni)

4 - contestualmente al deposito l’Università di Trieste cederà la propria quota di titolarità all’Ente/Ditta che si impegna a segnalare il cambio di titolarità solo dopo la pubblicazione del brevetto;

5 – l’Università di Trieste godrà del diritto d’uso del brevetto, gratuito e perpetuo, per soli fini scientifici e didattici;

6 - Laddove l’Ente/Ditta decida di non procedere all’estensione o al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l’Università, che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, di ottenere la titolarità del brevetto in quei Paesi non di interesse, o non più di interesse dell’Ente/Ditta.


CASO D: 
risultato innovativo, eventualmente anche brevettabile, ma il committente non è interessato alla brevettazione, 
Nel caso in cui il risultato non sia di interesse del Committente e venga espressa la volontà di non procedere con una protezione formale del trova, l’Università rimarrà unica titolare dei diritti di proprietà intellettuale e potrà decidere autonomamente se procedere o meno con il deposito di un brevetto.
il risultato, pur se economicamente sfruttabile, non sia passibile di brevettazione

Il committente potrà acquisire una licenza di utilizzo del know-how sviluppato dall’università in via esclusiva/non esclusiva. 
(se esclusiva) 

Per tale licenza il Committente corrisponderà

· un canone in anticipo per un importo di €… - (….migliaia di euro), dovuto e pagabile entro novanta (90) giorni dalla ricezione del licenziatario dei diritti sulla tecnologia sviluppata; 

· una running royalty pari al X% delle vendite nette per i prodotti venduti sulla base della tecnologia sviluppata, e il X% delle vendite nette per prodotti derivati sviluppati sulla base della tecnologia sviluppata; 

(se non esclusiva)

Per tale licenza il Committente corrisponderà:

una running royalty pari al X% delle vendite nette per i prodotti venduti sulla base della tecnologia sviluppata, e il X% delle vendite nette per prodotti derivati sviluppati sulla base della tecnologia sviluppata; 



9.2 – L’Università disporrà, su richiesta e per proprio uso interno, di un diritto di licenza gratuito, non esclusivo e non trasferibile sui brevetti e sulle conoscenze.

9.3 – Pubblicazioni.

I risultati ottenuti nell’ambito degli studi e delle ricerche oggetto del presente contratto non potranno essere né comunicati a terzi, né oggetto di pubblicazioni senza la previa autorizzazione scritta del Committente. Nelle pubblicazioni sarà indicato che le stesse sono il risultato di una collaborazione tra l’Università di Trieste – Dipartimento di ………… ed il Committente.

9.4 – L’Università potrà utilizzare i risultati, i dati raccolti e copia dei programmi di calcolo eventualmente sviluppati nel corso delle ricerche per tesi di laurea, previa autorizzazione scritta del Committente.

Art. 10 - RISOLUZIONE
10.1 – Le parti contraenti possono recedere dal presente contratto mediante preavviso di 3 mesi da notificare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
10.2 – Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto, il Committente corrisponderà all’Università l’importo delle spese già sostenute. Sono anche fatti salvi gli impegni assunti, in base al contratto fino al momento della data di comunicazione del recesso, nei limiti in cui essi non possono essere annullati; fatta salva, inoltre, la quota proporzionale, in relazione al tempo di avanzamento del programma, da attribuire al bilancio universitario. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata, ad alcun titolo, da ambo le parti in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto.

Art. 11 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

11.1 – Il presente accordo, compresa la sua interpretazione e validità, è governato dalla legge italiana. Le parti, inoltre, concordano che in caso di controversia il foro competente, con espressa esclusione di ogni altro foro, è quello di Trieste.
Art. 12 – ONERI FISCALI
12.1 – Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico del Committente.

12.2 – L’I.V.A. è a carico del Committente nella misura prevista dalla legge.

Art. 13 – REGIME DI REGISTRAZIONE
13.1 – Ai fini della registrazione si dichiara che le prestazioni del presente contratto sono soggette ad I.V.A..
TRIESTE,

Per l’Università degli Studi di Trieste                             Per ****
Il Direttore di Dipartimento di **



L’Amministratore Delegato
Prof.***






Dott. ***
____________________________


__________________________
