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PROTEZIONE BREVETTUALE IN EUROPA

COME FUNZIONA ATTUALMENTE

A differenza di quanto succede per la protezione
di marchi e design, attualmente per i brevetti
non esiste uno titolo unico valido su tutto il
territorio dell’Unione Europea.

L'unica strategia utilizzabile e percio una
protezione valida Paese per Paese, con una
scelta dei Paesi Europei dove
depositare/ottenere un brevetto.

Nei Paesi Europei dove il brevetto non e
depositato/concesso, non si ha protezione.

Le strade possibili sono:

* Uno o piu depositi nazionali

* Deposito di una domanda di brevetto
europeo, che una volta concesso viene
convalidato in uno o piu brevetti nazionali
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BREVETTI NAZIONALI

BREVETTI NAZIONALI - TEMI

Il deposito di N brevetti nazionali paralleli
presenta diverse criticita, in relazione alla
complessita di gestione del procedimento di
concessione, ai costi e alla possibilita di
enforcement

Non si tratta di una procedura consigliabile a
meno di una protezione desiderata al massimo
in due-tre Paesi (maggiori)

Complessita di gestione del procedimento di
concessione
Coordinamento parallelo di pit consulenti l

(anche per tasse di mantenimento)
Esami delle domande di brevetto
completamente indipendenti

Costi sostanzialmente immediati per

Traduzioni
Tasse di

deposito/pubblicazione/esame/concessione

Tasse di mantenimento

Possibilita di enforcement

Solo Paese per Paese

!

Con esito di esame (a volte solo formale) con l

esiti anche diversi da Paese a Paese
Scarsa in Paesi con poca «tradizione
brevettuale»
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BREVETTO EUROPEO

BREVETTO EUROPEO - TEMI

Il Brevetto Europeo rappresenta un enorme
passo avanti rispetto ad una procedura Paese
per Paese, perche semplifica e uniforma la
procedura di concessione, con un esame di
merito effettuato da un Ente — I'Ufficio Brevetti
Europeo — di grande esperienza e consolidata
qualita.

Tuttavia non e un titolo unico, e «muore» dopo
la concessione in favore di N brevetti nazionali,
ciascuno con i suoi costi e la sua procedura di
enforcement.

Gestione semplificata del procedimento di

concessione

* Unsolo consulente e una sola tassa di t
mantenimento fino alla concessione

* Unsolo esame di merito della domanda di
brevetto, con esito uniforme

Costi

* Maggiori rispetto ad un singolo brevetto
nazionale, ma molto minori rispetto a diversi
brevetti nazionali paralleli <:>

* Traduzioni dove necessario

* Tasse di mantenimento Paese per Paese post
concessione

Possibilita di enforcement

* Solo Paese per Paese (in alcuni casi e
possibile ottenere decisione con effetto cross l
border, Reg CE 44/2001 Bruxelles)

* Scarsa in Paesi con poca «tradizione
brevettuale»
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COSA MANCA

BREVETTO EUROPEO — COSA MANCA

Esempi

| Brevetto Europeo non & ancora un titolo unico. ‘ Prodptti in contraffazio'ne proverliepti da
La convalida Paese per Paese moltiplica ancora i Paesi extra UE trovano ingresso indisturbato
costi post concessione (e di enforcement), in Paesi (e.g. porti) non coperti da brevetto
marginalizzando l'importanza di Paesi a minor
«tradizione brevettuale». * Produzione in contraffazione da parte di

concorrenti in Paesi dell’Est: si tratta di Paesi
Offre una protezione «a macchia di leopardo», in cui i procedimenti di enforcement sono
a cui Iimpresa & obbligata per questioni di rari, che richiedono traduzioni per ogni
contenimento costi, e che pud risultare poco prpcedura, e che dunque vensono .
efficace in determinate situazioni (giustamente) spesso tralasciati nel piano di

convalide post concessione.

In entrambi questi casi i prodotti in
contraffazione vanno in circolazione e
possono essere fermati solo mediante
cause multiple nei Paesi coperti da
brevetto. Non & invece possibile
impostare — ad esempio — un efficace
piano di protezione a livello doganale
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

SERGIO LASCA

sergio.lasca@pirelli.com
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