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%’ DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO (procedura attuale)

Data di
concessione

Scadenza deposito
fasi nazionali

Durata® 20 anni dalla
data di deposito

t

—>

3 mesi

Europaisches
Patentamt

Eurapean
Patent Offlce

Office européen
des brevets

Brevetto Europeo concesso
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Singole fasi nazionali

Azioni di contraffazione,
nullita e accertamento
negativo di contraffazione

Tribunali locali
(validita sentenze
a livello nazionale)




.

6-8 mes1 dal

DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO (procedura attuale)

deposito
— T
18 mesi1 dal

rapporto di ricerca + parere preliminare di brevettabilita da parte dell'EPO

A

deposito
R - E—

6 mes1 dalla

la domanda di brevetto europeo viene pubblicata

A 4

data d1

depositare la richiesta esame pagando la relativa tassa oltre alle tasse di

designazione/estensione/validazione

pubblicazione

A

la domanda sostiene l'esame di validita: ESITO POSITIVO

\

A 4

Concessione

3 mes1 dalla
data di

A 4

concessione

procedere alla convalida con deposito di singole fasi nazionali negli Stati di interesse
in base ai requisiti della legislazione locale (elezione di mandato, traduzione delle
sole rivendicazioni, traduzione di descrizione e rivendicazioni nella lingua locale)

Durata della protezione del brevetto europeo
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%’ DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO (procedura attuale)

Dal 3° anno
dalla data di
deposito fino alla
concessione

Le domande di brevetto europeo sono soggette a tasse di mantenimento annuali.
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%’ DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO (procedura attuale)

3 mesl dalla} procedere alla convalida con deposito di singole fasi nazionali negli Stati di interesse
data . di in base ai requisiti della legislazione locale (elezione di mandato, traduzione delle
concessione sole rivendicazioni, traduzione di descrizione e rivendicazioni nella lingua locale)
Durante le fasi le tasse di mantenimento annuali sono da pagare per ciascuna delle convalide
nazionali nazionali depositate.
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Z

DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO (procedura attuale)

.

Le singole convalide nazionali ricadono sotto la giurisdizione dei
rispettivi tribunali locali, gli esiti di una causa che coinvolge una

convalida in uno Stato non é automaticamente applicabile ad una
convalida in un altro Stato.

&
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%’ DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO (procedura attuale)

Copertura — Stati membri, di estensione, di validazione

/  Stati aderenti (39)

Albania, Austria, Belgio, Bulgaria,
Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca,
Germania, Danimarca, Estonia,
Spagna, Finlandia, Francia, Gran
Bretagna, Gracia, Croazia,
Ungheria, Irlanda, Italia,
Liechtenstein, Lituania,
Lussemburgo, Lettonia, Monaco,
Montenegro, Nord Macedonia,
Malta, Paesi Bassi, Norvegia,
Polonia, Portogallo, Romania,
Serbia, Svezia, Slovenia,
Slovacchia, San Marino, Turchia

I

Cambodia

Stato di estensione (1)
Bosnia Erzegovina

Stati di validazione (4)

Marocco, Repubblica di Moldavia,
Tunisia, Cambogia
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%’ DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO (procedura attuale)

Convalide Nazionali

GRUPPO 1 STATI IN CUI E NECESSARIA LA SOLA ASSUNZIONE DELLA
RAPPRESENTANZA DI UN MANDATARIO LOCALE
(Accordo di Londra)

Belgio, Svizzera, Germania, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Malta

GRUPPO 2 STATI IN CUI E NECESSARIA
LA TRADUZIONE DELLE SOLE RIVENDICAZIONI

Albania, Danimarca, Finlandia, Croazia, Ungheria, Islanda, Lituania, Lettonia,

Nord Macedonia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Slovenia

GRUPPO 3 STATI IN CUI E NECESSARIA
LA TRADUZIONE DELL'INTERO TESTO

Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Spagna, Grecia, Italia,

Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Repubblica Slovacca, San Marino, Turchia
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% SISTEMA DEL BREVETTO UNITARIO
(UP) — attuali Stati partecipanti

Secondo l'attuale previsione, nel giugno 2023 entrera in vigore il sistema del Brevetto
Unitario (Unitary Patent - UP) e contemporaneamente iniziera ad essere operativo il

Tribunale Unificato del Brevetti (Unified Patent Court — UPC).

0
g
- -
0
A\ DA
§ r 0
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Stati che hanno attualmente
aderito al sistema del
Brevetto Unitario (17)

Austria, Belgio, Bulgaria, Germania,
Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Portogallo, Slovenia e Svezia

Brevetto (UP) convalidato in
maniera unitaria in tutti gli Stati
aderenti, senza necessita di
procedere a convalide separate in
clascuno Stato

Pagamento di un'unica annualita
Giurisdizione del Tribunale
Unificato del Brevetti (UPC) per le
azioni di contraffazione, nullita e
accertamento negativo di
contraffazione.



x
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SISTEMA DEL BREVETTO UNITARIO
(UP) — Stati partecipanti alla cooperazione

Stati dell'Unione Europea che
hanno partecipato alla
cooperazione per la creazione
del sistema del Brevetto
Unitario (25)

Potranno aderire in futuro (8):

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Repubblica Ceca, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Ungheria,
Irlanda, [talia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Svezia.
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% DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO PENDENTI

(dopo avvio Brevetto Unitario - UP)

Richiesta effetto Durata: 20 anni dalla
Datadi ~ Unitario EFFETTUATA . data di deposito
Scadenza deposito |

concessione i fasi nazionali (per Stati non parte Brevetto Unitario) |
Ia ! : | >
H 1
L 1
1 X Y

l—\(—{ 3 mesi

Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC)

Einheitliches
Patentgericht

Europaisches

Unified Patent Court

Patent Offlce

Office européen
des brevets

Juridiction unifiée

Patentamt (CI—
European UP I I
— o du brevet

c

'S PR R g UL ) K g CDER

Azioni di contraffazione, nullita e

' rtamento negativo di
Brevetto Europeo accertamento negativo

concesso ; ‘ % contraffazione
' - Iil IS Tribunali locali
Lt -Il I.I' m ) ’ (validita sentenze

a livello nazionale)

Slngole fas1 naz1ona11
(Stati non parte Brevetto Unitario)
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% DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO PENDENTI
(dopo avvio Brevetto Unitario - UP)

Richiesta effetto
Unitario EFFETTUATA
| Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC)
V! Einheitliches
Patentgericht
~ — 8
Unified Patent Court
UP
Juridiction unifiée
du brevet
a__ )

Brevetto con effetto unitario negli Stati partecipanti

Le domande di brevetto europeo ancora pendenti (quindi depositate con l'attuale
normativa con data di deposito non anteriore al 1° marzo 2007) potranno essere
concesse come-

- Brevetti Unitari (su richiesta del titolare entro un mese dalla pubblicazione
della concessione),con validita negli Stati partecipanti, singola annualita e
giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) + singole convalide
nazionali per gli Stati non partecipanti ad UP ma di interesse per il titolare.
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% DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO PENDENTI
(dopo avvio Brevetto Unitario - UP)

Durata: 20 anni dalla

Data di : ) data di deposito
concessione ' chdenga dePOS“O . o Dot
; fasi nazionali (Stati non parte Brevetto Unitario) !
- e :\ . >
Ll ! ! n
1 ! \
. ! \
Concessione | : ! |

Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC)

entro 7(+7). anni l—Y—) 3 mesi1

, da avvio UP .
/ i 1 mese

Einheitliches
Patentgericht

Unified Patent Court

Europaisches
Patentamt I I _—
L]

Juridiction unifiée

Eumpaan — . . .
rueniitce [ — in Richiesta di B —
des hrev!tip O PT' OUT
d Periodo transitorio entro 7(+7) anni
da avvio UP

Azioni di contraffazione, nullita e
accertamento negativo di

Brevetto Europeo . Copts e

1 concesso e i 1 ! o o I I —
\ =k H, | =y == Tribunali locali
\\ S.un.nse period per deposito 'ﬂiiiiﬂ! |-| ) J ] =8 (validita sentenze
1 richiesta OPT‘OUT per : - I.“ m 5 a livello nazionale)

domande e brevetti EP gia ,

esistenti: 3 mesi prima Singole fasi nazionali

dall'entrata in vigore dell'UP (Stati non parte Brevetto Unitario)
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% DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO PENDENTI
(dopo avvio Brevetto Unitario - UP)

Le domande di brevetto europeo ancora pendenti (quindi depositate con 'attuale normativa con data
di deposito non anteriore al 1° marzo 2007) potranno essere concesse come:

- Brevetti Unitari (su richiesta del titolare entro un mese dalla pubblicazione della concessione),con
validita negli Stati partecipanti (attualmente 17), singola annualita e giurisdizione del Tribunale
Unificato dei Brevetti (UPC) + singole convalide nazionali per gli Stati non partecipanti ad UP ma
di interesse per il titolare;

- Brevetti Europei “tradizionali” con deposito delle singole convalide nazionali in tutti gli Stati di
Interesse, partecipanti al UP o non partecipanti.

Una volta concessi, 1 brevetti europei, anche se non trasformati in Brevetti Unitari, ricadono sotto la
giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) le cui sentenze avranno validita in tutti gli
Stati partecipanti (attualmente 17) in cui é in vigore il titolo come UP o la convalida nazionale,

Questo avverra a meno di depositare una richiesta di OPT-OUT e riportare la giurisdizione alle
singole corti nazionali, cosa possibile in un periodo transitorio di almeno 7 anni. 1D prevista un'unica
possibilita per il titolare del brevetto di ritirare la richiesta di OPT-OUT, cosi da ritrasferire
definitivamente la competenza all’'UPC.

ANON E’ POSSIBILE RIFARE OPT-OUT

Ovviamente 1 brevetti europei concessi e convalidati negli Stati non partecipanti continuano a
ricadere sotto la giurisdizione delle singole corti nazionali, le cui sentenze hanno validita solo per la
relativa convalida nazionale.
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x

Data di
concessione

BREVETTI EUROPEI gia CONCESSI
(dopo avvio Brevetto Unitario)

Sunrise period per deposito
richiesta OPT-OUT  per

Durata: 20 anni dalla
data di deposito

domande e brevetti EP gia

Europaisches
Patentamt

European
Patent Offlce

Office européen
des brevets

Brevetto Europeo
concesso
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esistenti: 3 mesi prima
dall'entrata in vigore dell'UP

Trib

Richiesta di
OPT-OUT

=

unale Unificato dei Brevetti (UPC)

Einheitliches
Patentgericht

Unified Patent Court

Juridiction unifiée
du brevet

eriodo transitorio entro 7(+7) anni
da avvio UP

| _Em::::. -

Singole fas1 naz10na11

Azioni di contraffazione, nullita e
accertamento negativo di

contraffazione

|
il — Tribunali locali
J ] =8 (validita sentenze
a livello nazionale)

(Stati non parte Brevetto Unitario)
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% BREVETTI EUROPEI gia CONCESSI
(dopo avvio Brevetto Unitario)

I brevetti europeil gia concessi sulla base della normativa esistente non vengono trasformati
retroattivamente in Brevetto Unitario, la loro protezione non estendendosi ai 17 Stati
attualmente aderenti allo stesso ma restando limitata agli Stati in cui sono state depositate a suo
tempo le singole convalide nazionali.

I1 Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) avra giurisdizione per le cause (sia di contraffazione che
di nullita) che coinvolgono anche brevetti europei gid concessi con la vecchia legislazione (che
abbiano una data di deposito non anteriore al 1° marzo 2007), le cui sentenze avranno valore
contemporaneamente in tutti gli Stati partecipanti all'UP in cui e gia stata depositata la
necessaria convalida nazionale.

Questo a meno che 1 Titolari non depositino la richiesta di OPT-OUT

¥

Richiesta di OPT-OUT -> Tempistiche:

- all'interno del Sunrise Period
(3 mesi prima dall'entrata
in vigore dell’'UP)

anche brevetti che sono
sotto opposizione

- 1n qualsiasi momento
NI A

Possibilita di causa, appena ayvigta la procedura del ‘ No possibilita OPT-OUT
brevetto unitario

Botti & Ferrari©, febbraio 2023
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RICAPITOLANDO....

=N L]
f~1 o]

_
I I —> Tribunali locali
mm —  (validita sentenze
] _—

— L alivello nazionale)

In futuro

Tribunali locali
(validita sentenze
a livello nazionale)

Einheitliches
Patentgericht

Unified Patent Court

Juridiction unifiée
du brevet

Brevetto

concesso . . . .
~——— Solo per 1 prossimi 7 anni

i] — Tribunali locali
10 —_— (validita sentenze

—____ 5 alivello nazionale)



% IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (UPC)

I1 Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) & un tribunale comune agli Stati membri dell'UE in cui sara
in vigore un relativo accordo (attualmente si prevedono i 17 Stati che hanno gia aderito al Brevetto
Unitario).

L'UPC ha giurisdizione esclusiva rispetto ai brevetti europei con effetto unitario (UP).

LUPC ha giurisdizione anche rispetto ai brevetti europei “classici”, soggetta ad eccezioni durante un
periodo transitorio di almeno sette anni; durante questo periodo, le azioni relative ai brevetti europei
"classici" possono ancora essere intentate dinanzi ai tribunali nazionali o ad altre autorita nazionali
competenti. Inoltre, 1 brevetti europei "classici" possono essere esclusi dalla giurisdizione dell’'UPC
mediante una richiesta di OPT-OUT.

L'UPC prevede:
un Tribunale di primo grado, con Divisioni centrali (attualmente, Parigi e Monaco di Baviera)
nonché Divisioni locali o regionali negli Stati Membri;

- una Corte d'appello in Lussemburgo;

- un Centro di mediazione e arbitrato sui brevetti.

Dinanzi a una Divisione centrale la lingua procedurale ¢ quella in cui e stato rilasciato il brevetto
(inglese, francese o tedesco).

Dinanzi a una Divisione locale o regionale la lingua procedurale € una lingua ufficiale dello Stato che
ospita la Divisione in questione, o una delle lingue ufficiali designate dagli Stati che condividono una
Divisione regionale. Gli Stati possono anche designare una o piu lingue ufficiali dell'Ufficio Europeo
dei Brevetti (inglese, francese o tedesco) come lingua procedurale della loro Divisione locale o
regionale.
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% ALCUNI COSTI del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC)

Il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) prevede un sistema di tasse governative fisse + una
eventuale tassa aggiuntiva basata sul valore dell’azione.

La tassa aggiuntiva basata sul valore puo essere dovuta per:
- Azioni di contraffazione

- Domande riconvenzionali di contraffazione

- Azioni per dichiarazione di non contraffazione

- Azioni per risarcimento per licenza di diritto

- Domande di determinazione del danno

Le tasse del’'UPC rappresentano ovviamente solo una porzione delle spese effettive da sostenere per
una causa, essendovi ulteriori costi per il supporto tecnico/legale, eventuali traduzioni, spese vive di
trasferta ove previste, etc.

Si comprende come 1 costi per azioni di fronte all’'UPC possono essere ben piu elevati dei consueti

costi da affrontare di fronte a Tribunali nazionali, e pertanto I'uso di questi strumenti e una
eventuale strategia di OPT-OUT sono da valutare accuratamente.

Fonte: https!//www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_05 08072022 table of court fees en final for publication clean.pdf

Botti & Ferrari©, febbraio 2023
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https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_05_08072022_table_of_court_fees_en_final_for_publication_clean.pdf

%' AD ESEMPIO....

Azione di contraffazione di fronte all’'UPC:

Azione di nullita di un brevetto di fronte
-tassa base di 11.000 € all’UPC:
I -tassa base per un importo di 20.000 €,
un importo variabile tra O € e 325.000 indipendentemente da un valore dell’azione.

€ in base al valore dell’azione (se
superiore a S00k€, in maniera
incrementale fino a SO0mil€).

MA

I COSTI ELEVATI SARANNO CAUSATI DA COSTI DI RAPPRESENTANZA PER
SUPPORTI TECNICO/LEGALE

come ordine di grandezza 2 aumento di fattore § rispetto ad una causa italiana.

Botti & Ferrari©, febbraio 2023
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&' RICAPITOLANDO. ...

Court competence during the transitional period

Type of patent Unitary effect

[ National patent ] =) [ NO (national) National courts

National courts

NO ] =) National courts
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