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Le origini

Magna Grecia - Sybaris, V secolo A.C

“Se un cuoco inventa un nuovo piatto delizioso,

a nessun altro cuoco_sara consentito di preparare tale

platto per un anno.

Durante tale periodo, solo [’inventore potra trarre

vantaggio dai profitti economici del proprio piatto.

Questo motivera altri cuochi a competere in questo

tipo di invenzioni”

Avv. Alberto Camusso/ Partner
acamusso@jacobacci-law.com

Senato di Venezia, 1474

L’ideatore di un nuovo ed ingegnoso

dispositivo potra sfruttare [’idea in

esclusiva per 10 anni nel dominio della

repubblica.
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Il sistema brevettuale: ieri, oggi e
... domani

Principi universali del sistema brevettuale:

oggetto della tutela (soluzione nuova e
inventiva a problema tecnico,
sufficientemente descritta, suscettibile di
applicazione industriale)

monopolio concesso dallo Stato

durata limitata nel tempo, e nello spazio
possibilita di sindacato giurisdizionale

principio di territorialita, su base nazionale
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Il sistema brevettuale:
ieri, oggi e ...

Il principio di territorialita e le
procedure:

brevetti nazionali, con procedure
nazionali

brevetti nazionali, con procedure
sovranazionali (CBE, PCT, altre fonti
convenzionali)

giurisdizione su validita e contraffazione
affidata a giudici nazionali

Awv. Alberto Camusso/ Partner
acamusso@jacobacci-law.com
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Brevetti Europei depositati nel 2021

Per capire di cosa stiamo parlando si deve considerare quanti brevetti europei vengono depositati e quante azioni legali
si fanno in Europa ogni anno in materia di brevetti.

Ogni anno in Europa vi sono circa 2000 cause di brevetti di cui 1200 in Germania.

Ogni anno vengono depositati circa 180.000 brevetti europei cosi distribuiti (fonte EPO).
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Il brevetto con effetti unitari &
Il Tribunale unificato dei brevetti

Da giugno 2023 brevetto europeo unitario — - Giudici legali e giudici tecnici
protezione estesa a 17 + paesi

Procedura specifica — mix di sistema

Unica azione di nullita (Divisione centrale) e tedesco, ing|ese e francese
contraffazione (Divisioni locali), con effetto su tutti
| paesi

CHANGE



Il brevetto con effetti unitari &
Il Tribunale unificato dei brevetti

Regolamento 1257/2012/UE sull'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e
Reg. 1260/2012/UE sul regime delle traduzioni

Accordo su Tribunale Unificato dei brevetti (UPCA) — 2013 e Rules of Procedure
(2022)

Aspetti salienti:
- tutela brevettuale estesa a 17+ paesi
validita e azionabilita in tutti i paesi
unica azione di nullita (Divisione centrale) e contraffazione (Divisioni locali),
con effetto su tutti i paesi
composizione «mista» delle corti (giudici legali/tecnici)
procedura specifica — mix di sistema tedesco, inglese e francese
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Il sistema attuale del Brevetto Europeo

A European patent with Unitary Effect (“Unitary Patent”) is obtained

through the same grant procedure as for a traditional European patent

European patent with Unitary
Effect in the territories
of the participating (25)
EU member states

Appeal
proceedings
i “ ??JQ‘{:H Effect as national
e .. ot Unitary patents

European o Effect in validated EPC

patent Withdrawalor Limitation or to be filed member statas

application refusal of Opposition with EPO il :

[ epplication preserdings no double protection
l r":’:?’ o '-",r for unitary patent
’ L L territory
Filing Search Report Substantive Grant of National
anq : = with Opinion on ™* Examination ™ European validation
formalities patentability patent of EP
>
I I - Unitary annuity fee payments to EPO
. - multiple national annuity fees
EP Filing date EP Grant date 1 month 3 months TS ,
after grant after grant paid to national PTOs
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Confronto territoriale tra i due sistemi (AD OGGI)

Paesi Membri del EEC Paesi Aderenti al UPC

AD OGGI 17: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi, Portogallo, Slovenia, Svezia. JAﬁ- \CE
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Sistema in evoluzione

Select a Member State below to learn more

. UPCA in force (Expected)* . A . s . i

@ uPca signatory States _ . Republic
. Belgium . Lithuania

O Other EU Member States . Greece
. Bulgaria . Luxembourg . —

Malta
. Denmark . . lreland
. Estonla . Netherlands . Romanla
i Portugal

. Ll . . Slovakia
. France . Slovenia Croatia
. Germany . Sweden Y
@ v @ crus —_—
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Ambito territoriale

§oee B Il brevetto copre gli Stati membri partecipanti alla data di
registrazione dell'effetto unitario da parte dell’EPO.

Il Brevetto Unitario NON coprira tutti i 25 Stati membri, ma solo quelli che hanno ratificato alla data di registrazione

dell’effetto unitario (ad oggi, solo i 17 di cui sotto)
Potranno esserci ratifiche/adesioni successive = ci saranno diverse generazioni di brevetti, con diversa copertura

territoriale
La copertura territoriale rimarra la stessa indipendentemente da eventuali ratifiche successive

L'elenco degli effettivi paesi coperti dal Brevetto Unitario
saranno indicati nel Register for unitary patent
protection (che € parte dellEuropean Patent Register) e nella
comunicazione dell'lEPO che informa il richiedente della data di

registrazione dell’effetto unitario
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Opt-Out

Tutti i brevetti europei concessi saranno soggetti alla giurisdizione dellUPC quando entrera in vigore ... a
meno che non venga presentata richiesta di Opt-Out.

L'opt-out € il mezzo attraverso il quale il titolare pud rimuovere i brevetti europei
dalla giurisdizione del Tribunale unificato dei brevetti (UPC).

3MONTH ¥ N IFIED PATENT COURT
SUNRISE PERIOD

EXTENDED TRANSITIONALPERIOD
- Possible additional 7 year extension
January 2023 April 2023 April 2030 April 2037

L'opt-out sara disponibile dal «sunrise period» fino alla fine del «periodo transitorio» (durata 7 anni, potra
essere prorogato di altri sette anni).

L'opt-out € legato allUPC. Non e rilevante per i brevetti unitari che sono sempre soggetti alla giurisdizione
dell'lUPC e non possono essere esclusi. 0
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Tasse di mantenimento

Ogni anno il brevetto unitario € soggetto ad una tassa di mantenimento in vita

Pre-Grant renewal fees due to EPO
irrespective of post-grant choice

La tassa corrisponde 25000
sostanzialmente alla tassa di
circa quattro designazioni
nazionali tradizionali.

Quindi, il brevetto unitario &
conveniente
economicamente se si &
interessati a piu di quattro
paesi (al di fuori di Gran
Bretagna, Spagna e
Polonia).

» Post-Grant renewal fees due to national offices for
“classic” European patent or EPO for Unitary Patent

DE+FR+IT +AT +NL

20000 DE +FR +IT + AT

DE + FR + T + NL

,

15000

- DE+FR+1T

@ 10000 DE +FR

5000

umulative Renewal Fees (EUR)
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UP: costi di validazioni e
annualita

bassi costi di convalida (nessuna
tassa ufficiale, nessuna traduzione)

incapacita di abbandonare
selettivamente i paesi con il passare
del tempo per ridurre I'onere della
tassa di rinnovo.
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La Corte Unificata (UPC)
Efficacia decisioni (sentenze/ordinanze)

UPC

1 sola azione per ottenere 1 decisione efficace in tutti gli Stati membri
UPC

sia per la contraffazione (es. inibitoria, accertamento, danni)
sia per la validita

CORTI NAZIONALI
1 azione e 1 decisione per ciascuno Stato di interesse

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



La Corte Unificata (UPC)
Competenza Divisioni Centrali e Locali

Divisioni Centrali Divisioni Locali

2 V’gllldlta_ » Contraffazione

» Rivendica | »  Cautelari

o Accertamento negativo 5 Risarcimento danni

contraffazione (merito)

Avv. Alberto Camusso/ Partner
acamusso@jacobacci-law.com
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La Corte Unificata (UPC)
Composizione

La corte comprende una corte di prima istanza, una corte
di appello ed un registro.
La corte di prima istanza comprende:
diverse divisioni locali (1 o piu per Stato membro)
o regionali (2 Stati membri es. Baltico);

tre divisioni centrali (competenti per specifiche
materie - Parigi, Monaco e... Milano? - deleghe a
Parigi e Monaco?).
Ciascuno Stato membro ha diritto ad almeno una corte
locale, potendo scegliere la sede (ex art. 7): Milano per
I'ltalia.

Le corti hanno composizione multinazionale.
Nelle Divisioni Centrali € presente un Giudice Tecnico
mentre in quelle locali/regionali, solo su richiesta delle parti o
su decisione del Panel.
La corte di appello ha sede in Lussemburgo e comprende
5 giudici di cui 2 tecnici.

Awv. Alberto Camusso/ Partner

acamusso@jacobacci-law.com
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Distribuzione delle Corti UPC

A

A
CORTE
DELL'UNIONE EUROPEA

DIVISIONI REGIONALI
(attualmente previste)

DIVISIONI LOCALI
(attualmente previste)

APPELLI APPELLI
D e

CORTE D’APPELLO
Lussemburgo

I APPELLI

DIVISIONI CENTRALI - Sedi
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Avv. Alberto Camusso/ Partner
acamusso@jacobacci-law.com
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La Corte Unificata ('UPC)
Distribuzione dei casi per materia nella Divisione Centrale

SEZIONE D1 LONBRA

MILANO O
AMSTERDAM

SEZIONE DI
PARIGI

'

SEZIONE DI
MONACO

(" (A) HUMAN NECESSITIES

— AGRICOLTURE
— FOODSTUFFS; TOBACCO
— PERSONAL OR DOMESTIC

(C) CHEMISTRY, METALLURGY

— CHEMISTRY
— METALLURGY
— COMBINATORIAL TECHNOLOGY

\ ARTICLES \
/(B) PERFORMING OPERATIONS, \ (D) TEXTILES; PAPER
TRANSPORTING - TEXTILES OR FLEXIBLE
— SEPARATING: MIXING MATERIALS NOT OTHERWISE
_ SHAPING PROVIDED FOR
- PRINTING — PAPER
— TRANSPORTING r ~
- MICROSTRUCTURAL (G) PHYSICS
\_ TECHNOLOGY; NANOTECHNOLOGY/ _ INSTRUMENTS
-~ NUCLEONICS J
- N
(E) FIXED CONSTRUCTIONS - \
- BUILDING (H) ELECTRICITY
— EARTH DRILLING; MINING
\_ J U J

(F) MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS;

BLASTING

— ENGINES OR PUMPS

— ENGINEERING IN GENERAL
— LIGHTING; HEATING

— WEAPONS; BLASTING

J AV’@NMO@MMOW(SC‘M‘BO@M&DOS



La Corte Unificata (UPC)
OPT-OUT e OPT-IN per i «classici» brevetti europei

se si fa richiesta di opt-out si esce dal nuovo sistema

SE non e stata instaurata una causa relativa al classico Brevetto Europeo avanti alla UPC,
nel periodo transitorio (7 anni o piu in caso di proroga) € possibile fare richiesta di «OPT-
OUT» dal nuovo sistema, con notifica al Registro. In tal caso diventano (rimangono, se la
richiesta € fatta subito) competenti le attuali corti nazionali.

rientrare nel nuovo sistema con opt-in

SE una causa relativa ad un classico Brevetto Europeo non e stata instaurata in via
nazionale & possibile domandare '« OPT- IN», ovvero rientrare nel sistema della nuova
Corte UPC.

(Vi sara tra 5 anni una consultazione per prolungare o meno tale sistema transitorio di altri
7/ anni). JQCQBQCCI
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La Corte Unificata (UPC)
Procedimenti cautelari

Novita! “Protective Letter”

Chi ritiene possibile che misure cautelari possano essere richieste nei suoi confronti puo inviare
al Registro, nella lingua del brevetto, una «lettera protettiva» in cui dettagliare una
contestazione preventiva della contraffazione.

La parte potra portare ogni prova della nullita del brevetto e formulare richiesta di non
concedere misure di urgenza.

La lettera non é pubblica e quindi il titolare del brevetto non ne verra a conoscenza .

La durata e di sei mesi, estensibile di altri sei, a richiesta della parte.

Awv. Alberto Camusso/ Partner J/\ﬁ-ﬂ Al |
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Il Brevetto Unitario comporta costi di mantenimento maggiori delle fasi nazionali
solitamente di interesse considerando anche che Polonia, Spagna e Gran Bretagna non
sono Stati membri e devono essere designati a parte.

Le azioni dinanzi alla nuova Corte sono piu costose di quelle nazionali, ma piu rapide; pro e
contro?
La valutazione della contraffazione e principalmente demandata a Giudici legalmente
qualificati (non tecnici) con conseguenti incertezze (accuratezza correttezza tecnico/legale
del giudizio)
Per le domande di Brevetto Europeo tradizionale attualmente pendenti si dovra considerare
se designare il Brevetto Unitario e quindi automaticamente si sara inseriti nel nuovo sistema
giuridico, oppure si potranno designare (come prima) solo alcuni paesi e per essi chiedere o
meno 'OPT-OUT secondo i criteri precedentemente espressi
Si prevede un elevato numero di richieste di OPT-OUT stante la possibilita di rientrare piu
avanti nel sistema con un OPT-IN

Awv. Alberto Camusso/ Partner J/\KQ Al
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In particolare, per le imprese italiane ...

Non € vero che il sistema € piu economico, se non in casi residuali

E certamente vero che le cause costeranno molto di pil — disincentivo al
contezioso, ma quello passivo?

Il contenzioso medio non interessa molte giurisdizioni, dunque vantaggio limitato
Sistema di stampo tedesco/inglese, molto diverso da quello italiano

Rigidita del sistema rispetto a validita e atti di disposizione del brevetto

Awv. Alberto Camusso/ Partner J/\ﬁ- \( |
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Awv. Alberto Camusso/ Partner
acamusso@jacobacci-law.com

Alberto Camusso
Partner

acamusso@jacobacci-law.com
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