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IL NUOVO SISTEMA

SISTEMA DI CONCESSIONE SISTEMA GIURISDIZIONALE
Possibile OpPOSIZIONe 20 am (sia brevetti europei che unitari)
> L
i o limitazione i
PARTE IMMUTATA § —[Corte primo grado
; Validazioni nazionali
/ Traduzione + tasse Divilocali
. Brevetto — tasse rinnovo > 3GL Corte d’Appello
Domanda »| Concessione > EP nazionali — 1 GT (opz) (Lussemburgo)
EP brevetto EP — Contraffaz. +
Paesi EPC . T
Riconv. nullita
Entro 1 |, Brevetto | _ tassarinnovo_, Dﬂ '
mese Unitario | unica Regionali 1, 360
PARTE NUOVA Paesi della 3GL 2GT
cooperazione ) 1GT (opz)
¢ No validazioni: .
eno tasse validazione Nullita diretta Div.
*no traduzioni post-concessione periodo transitorio: + _J Centrale
traduzione in EN se lingua proc = FR,DE e in altra lingua se Non contraffaz %@L Parigi=elettronica
lingua proc. = EN) 1GT Londra (?)=chimica
¢ Rimborso costi traduzione (fino a 500€) testo di deposito da - Monaco=meccanica
lingua non uff. a lingua uff. (es: da IT a EN) per PMI GL = giudice legale
GT= giudice tecnico
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ESTENSIONE TERRITORIALE E TASSE DI RINNOVO DEL BREVETTO UNITARIO

Tasse di rinnovo

25000
166 k€ tot
20000
15000
' A e 10000
|:| Paesi EU che hanno aderito a UP e UPC: 25, di cui 16 hanno ratificato UPCA
(il brevetto UP varra inizialmente solo per questi Paesi) BU
|:| Polonia: Paese UE che ha aderito a UP ma non a UPC “000 \ 35 k€ tot
28 (potra aderire in futuro) gg II:E tot
7] tot
EU B Spagna: Paese EU che non ha aderito né a UP né a UPC 20 k€ tot
(potra aderire in futuro) / 13 k€ tot
38 - |:| Croazia: Paese diventato membro UE dopo firma UPCA 0
EPC ) (potra aderire in futuro) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
|:| Paesi EPO ma non EU: 10 (Albania, Svizzera, Liechtenstein, Islanda, Monaco, s 26 MS e BU BU-15% IT+DE+FR e [T+DE e DE
L Macedonia, Norvegia, Serbia, San Marino, Turchia)

Attenzione: 85% delle tasse dei BU sono dovute fra il 10° e il 20° anno!
‘ importante rivedere il portafoglio dopo il 10° anno!
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| VANTAGGI DEL NUOVO SISTEMA

Protezione estesa a costi contenuti

Protezione alle frontiere EU, particolarmente rilevante per il commercio delle
parti di ricambio

B Meno burocrazia e costi «inutili» (traduzioni, intermediazione per pagamento
tasse, rappresentanza, ...)

B Agevolazioni per PMI, con rimborso spese di traduzione iniziali (da IT a EN) -
lump sum di € 500

B Maggior valore dei brevetti - piu facile accesso al credito per PMI, maggior
valore degli assets intangibili, licensing piu facile e a tassi piu elevati

B Monitoraggio brevetti della concorrenza piu agevole e meno oneroso.

Meno cause e minor durata delle stesse - maggior certezza del diritto
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COME OTTIMIZZARE LA PROPRIA PROTEZIONE BREVETTUALE E LA
POSSIBILITA” DI ATTIVARE | PROPRI BREVETTI

* invenzione poco importante?

e scarso interesse territoriale?

+ limitazioni di budget? TRH,I a
\ Depositi nazionali NAZ. BE senza

. Rg—————% Sl v opt-out
(es: 11, DE) pudget ez, Ul
Invenzione _ limitato? ~~__ Pt ————— 3 ™,
@ \ concessione Sl NO BE BU Y
& Y 1 H + ?
b De|pOSItO BE 12 rlneSI BlE Brevetto ( ES, NO, PL... ) Ampia possibilita di scelta su
l l > «forte»? dove far partire una causa di
’ A contraffazione:
invenzione invenzione TRIB. « dovunque abbia avuto luogo
importante’? importante? NO [N]AZ.I la contraffazione
EEt_(i)c:R: e — * doveil contraffattore hala
l l P sede / la residenza o il luogo
Divisi | principale d’attivita
protezione parallela visionale__ g con A - ’ A A
nazionale (brevetto (+ stretta) ~ opt-out ™ TRIB. r|t|rc_> dell Opt-._» /
o mod. utilita) > Bz I out in caso di UBg .. _. o
—_— azionamento —

* «Opt-Out» = possibilita di richiedere, per un periodo transitorio di 7 anni, I'esclusione dei propri brevetti europei dalla competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti
* Prima della partenza del sistema, occorre valutare la convenienza di chiedere I'opt-out per il proprio portafoglio esistente o parte di esso
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COME MINIMIZZARE | RISCHI DI CONTRAFFAZIONE

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE RISCHI

E DECISION-MAKING
COSA CAMBIA CON L'INTRODUZIONE DEL BU

E DEL TUB:

Su nuove brevetti

tecnologie concorrenza * | brevetti della concorrenza saranno piu
! facilmente individuabili e analizzabili

Analisi FTU J[ Monitoraggi

Individuazione
brevetti
ericolosi

iy J[ Prove di preuso ] * Se si ha un proprio portafoglio di brevetti
p BU, si apriranno piu opportunita in

Analisi validita 1 /\/ termini di cross-licensing, grazie al
\ J‘ . . . .
3 maggior valore dei propri brevetti

QUANTIFICAZIONE RISCHI E DECISIONV
[ Attaccare ][ Accettare ][ Modifica ][ Chiedere | e Sj apriranno nuove opportunita’ di difesa,
brevetto? rischi? soluzione? Licenza? | . . e g . .
in termini di prevenzione del contenzioso
v v . .
Caucsanulie/o ST (Protectlve Letters) 0 come contenzioso
Opposizione EP non contraffaz. non contraffaz. Protective Letter? stesso (Ca usa d| nu”'té e/o d| non-
presso Trib. Naz. pressoTUB )

contraffazione unica presso TUB)
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NOTE CONCLUSIVE

* Il nuovo sistema di protezione e contenzioso € stato studiato per bilanciare gli interessi dei titolari di
brevetti e degli utilizzatori di tecnologie

e Perititolari di brevetti sara una valida alternativa in piu, che consentira di ottenere una protezione
allargata a costo limitato e di azionare piu facilmente ed efficacemente i propri brevetti (singola azione
legale a costo ragionevole per l'intero territorio europeo); la possibilita di richiedere provvedimenti
d’urgenza costituira un forte deterrente per i contraffattori

* Per quanto riguarda gli utilizzatori di tecnologie, questi dovranno assicurarsi I'accesso alla tecnologie di
interesse tramite una serie di misure preventive/difensive:

monitoraggio della concorrenza

patent clearances

- opposizioni allEPO

costruzione di un proprio portafoglio brevettuale che possa aiutare il cross-licensing in caso di bisogno

Le «protective letters» rappresenteranno una buona misura preventiva in situazioni di forte rischio

* Un sistema omogeneo di giudizio sara a favore di tutti gli stakeholders e I'elevata velocita prevista per
le cause soddisfera la necessita di prendere decisioni di business in tempi rapidi evitando situazioni di
prolungata incertezza (in particolare laddove occorra decidere su investimenti a breve/medio termine)
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