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BERGAMO Bergamo Sviluppo
faienda Speciale della Camera di Commercio

SOGGETTI COINVOLTI

Le attivita vedono |a partecipazione dei seguenti partner:

e Ente finanziatore Camera di Commercio di Bergamo
e Ente attuatore Bergamo Sviluppo — Azienda Speciale della
CCIAA

* Contributo tecnico-scientifico
- Ufficio Marchi e Brevetti CCIAA
- Dipartimento di Ingegneria dell’Universita di Bergamo
- Esperti professionisti in Pl (mandatari accreditati)

e Supporto divulgativo: Organizzazioni di categoria del territorio

Ufficio Marchi e Brevetti CCIAA é un P.I.P. (Patent e
Information Point), parte della rete Europea = J
“Patlib2.0” ; f

»

t‘,-é



iR ‘ CAMERA DI COMMERCIO ?
iy

BERGAMO Bergamo Sviluppo
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ATTIVITA’ PREVISTE

1. Incontri di sensibilizzazione e formazione all’innovazione,
alla sua tutela e valorizzazione

2. Sportello Valorizzazione della Proprieta Industriale (Pl)

3. Servizio di supporto tecnico personalizzato




A% CAMERA DI COMMERCIO ?
“iks | BERGAMO

Bergamo Sviluppo
Speciale della Camera di €

Azienda Speaale del Commerdo

ATTIVITA’ E SERVIZI A DISPOSIZIONE GRATUITA DELLE
IMPRESE (1):

*** Incontri di sensibilizzazione e formazione all'innovazione, alla
sua tutela e valorizzazione

Interventi orientativi di base e di livello avanzato volti ad
evidenziare il valore strategico della Proprieta Industriale e a fornire

le principali conoscenze e metodologie necessarie ad una gestione
corretta, efficace e consapevole della propria PI.

Calendario 2025:

1 seminario di sensibilizzazione | )
» 2 corsi di alfabetizzazione alla PI ( e 2025)
e 4 seminari tematici ( , , 0ggi e 2025)
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faienda Spediale della Camera i Co

ATTIVITA’ E SERVIZI A DISPOSIZIONE GRATUITA DELLE
IMPRESE (2):

¢ Sportello Valorizzazione della Proprieta Industriale (Pl)

Servizio di orientamento e assistenza individuale di primo livello,
utile a ottenere informazioni e pareri tecnico-scientifici in tema di
Proprieta Industriale e Brevettazione (es. strumenti di tutela
esistenti, brevettabilita di ritrovati, possibilita di registrazione
marchi, modalita e costi di deposito/registrazione, ricerche di
anteriorita, informazioni sulla contraffazione, ecc.).

Lo sportello riceve su appuntamento
in modalita videochiamata
per 15 mercoledi nel corso dell’anno
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ATTIVITA’ E SERVIZI A DISPOSIZIONE GRATUITA DELLE
IMPRESE (3):

¢ Servizio di supporto tecnico personalizzato

Servizio di consulenza e assistenza specialistica mirata dedicato
alle MPMI che avevano gia fruito dello Sportello e che
necessitavano di ottenere ulteriori approfondimenti attraverso la
possibilita di fruire, grazie al coinvolgimenti di esperti professionisti in
materia di Pl (docenti/ricercatori universitari e mandatari accreditati), di
230 ore complessive di consulenza in ambito tecnico-legale,
contrattuale, economico-fiscale, del marketing o, ancora, delle ricerche e
sorveglianze.

Si accede al servizio previo colloquio conoscitivo
con gli esperti dello Sportello Pl
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SEMINARIO

«CONTRAFFAZIONE E TUTELA DELLA
PROPRIETA INDUSTRIALE: strumenti di
contrasto»

Avv. Luca Ghedina - Jacobacci Avvocati
Ing. Danilo De Lorenzo - Jacobacci & Partners Spa

Giovedi 25 settembre 2025




CONTRAFFAZIONE E TUTELA DELLA
PROPRIETA INDUSTRIALE:
STRUMENTI DI CONTRASTO

Bergamo sviluppo — Polo per I’innovazione Tecnologica
Dalmine, 25 settembre 2025

dr. ing. Danilo De Lorenzo, Ph.D
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Proprieta Intellettuale e Industriale
COS’E’?
Apparato di norme e principi per la tutela delle
creazioni dell’ingegno umano

- Brevetto
- Know-How

- Marchio
- Disegno - Modello

- Diritto d’autore
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1. LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Diritto legale

Brevetti

Copyright

Marchi

Modelli
registrati

Segreti
industriali

Siapplicaa ?
Nuove invenzioni
Forme originali creative

o artistiche

Identifica la

provenienza di prodotti
0 servizi

Aspetto esteriore

Informazioni di alto
valore economico, non
note al pubblico

Come?

Domanda ed
esame

Esiste
automaticamente

Uso e/o
registrazione

Registrazione*®

Sforzi ragionevoli
per mantenerli
reti
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Alcuni diritti IP in uno Smartphone

Trade marks:

* Made by “Apple"

* Product “iPhone X"
* Software “10S 11.0"

Patents: © Apple
* Data-processing methods
* Semiconductor circuits Trade secrets:

* Chemical compounds >

, Designs (some of them registered):
Copyrights:

e Software code * Form of overall phone

e Instruction manual * Arrangement of button in oval shape

* Ringtone * Three-dimensional wave form of the case
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Il Modello o Disegno
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PARTNERS 3.1 MODELLI REGISTRATI

Disegni o0 modelli industriali registrati (Art. 31 C.P.1.)

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni € modelli l'aspetto
dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura
superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento,
a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi
tra l'altro 1 componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto
complesso, gli imballaggi, le presentazioni, 1 simboli grafici e caratteri
tipografici, esclusi 1 programmi per elaboratore.”

DURATA 25 ANNI (rinnovabile di 5 anni in 5 anni)
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PA RTUN ERS 3.1 MODELLI REGISTRATI

Esempi di disegni o modelli industriali registrati
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3. I MODELLI REGISTRATI

PARTNERS

istrati

i reg

delli industrial

isegni 0 mo

Esempi di




Esempi di disegni 0 modelli industriali registrati




Cos’e 1l «brevettoy?

Una possibile definizione:

“un diritto di monopolio concesso dallo Stato ad una invenzione che
possieda i requisiti, per un periodo di tempo limitato”
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PARTNERS Introduzione 12

BREVETTO = Patto Stato-Inventore

Reveal

invention X exclusivity

* In presenza di un’invenzione avente determinati requisiti, tramite il brevetto lo Stato
riconosce all'inventore dei diritti di esclusiva

* In cambio ¢ richiesto che I'inventore descriva I’invenzione in modo

sufficientemente completo e chiaro. Riproducibilita.

* Beneficio per la comunita
- Incentivo al progresso tecnico
- Divulgazione invenzione
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La descrizione

Settore tecnico
dell'invenzione

Scopi e problema tecnico
dell'invenzione

Sintesi delle figure

Descrizione dettagliata di
una forma di realizzazione
dell’invenzione

1 EP 1 158 040 A2

Dercriplion

[G208]  Tha presmetmrenion reates ko melnel vbes-
DA -gamping S orls and, more spaci foaly, i suleo
I8 A reslen] sEpaH CompEEing A ol er migid Iremewark
el @n inrar o Aok, balwaen mhich al e
e alemet made of resiesty-deformebls male el &
ey in & rackaly

[DB0Z]  The oot of e IMETSON |8 10 EIOCOSE 2 NoY
o sbgciune fara iebon] suppor of this yps whech o
s OGN CUPPLNS 10 b0 produced aasly mnd oo
romically wilh elalic anc Sy amic ieslencs chamcar-
s T ey e by b e T e s in el w0 ekl
I=a most varied vesr roqu iemenis ko the: supp ol of me
chankesl marbem and lo srimisdng he sl
Transmides.

[DOEY]  Thin s cthr chjects o nchiswad sczording
iz the imvestion, by 8 reslest suppot e main chasac-
termice of which s cefired inapperdad Cem 1

-]

BN AN momzer 4 nd B, which ang ay
iz 12 ko ol dake axdally on 50 nret eulace of 1o oo’
Tig il Irammarors | Th axial and cas ol ral el ning surtee-
i 8, 5a of 1% ri g 4, 5 A subslantally cosical asd
s G0 be saen i the drewing, are cnemiad fawards one
srolhar. Thatings 4 and 5 e ssaced spar axaly

[0313] The shemenis Ba ard 3 made of reslenily-

malmil ane ¢ temman the Fnar

P

[NHl T o CAMHEATaS G anehrenod b 1 inreee reme
wek 3 Andig e ringe & asd B isong of vanaus Knows
Wi POl B, Mo SOmETe ey B e e
By Iz the Sgid Inner framowork 2 by cvormouiding
wnd vileanleslisn

[Pa15]  Witwan b el bermed by i Inner Tramas ok
2 by the serecis s snd b snd by the aessocised
moed and mcial retrieg rings 2 mnd & I3 fied B e
murier myped fram i 1 the unit neturs by sdopia @ pee-

[DB04] T ivwesmhosd Wi FEblEd o & Mathod of de- 20 deisessd igm Which 8 Selinen bakss i B fee

Frong the resilence c hamcharelios o! & whmefion-dang-
ing seppon of 1Tl typa, BEring (ne charaTienses de
Fned inClzime B and B,

|30 Funher chamzienaes asd adwmniago of do
Imwonlon will booome olear tsom Lhe Fxlowing dotnlied
daicriplizn, givas perialy by wiy of fos-bmiing e
pe, wih releranod 1o o appendad drasing. in which
Fgere | s snaaisl sscien theough m suspod secording
12 B Irveeniion

[D305]  in Figerm 1, m rew ien wikesticn-dampieg mup-
et Actirsin g o tha imerion o geoerly il caled 5
[0207]  The suppeet oomanses a subatmnbaky beaker-
shapes pner Agd aswwari 1 Bside which s irner
righl framawotk 2w depesad

[O008) in e erhodimant shown, @ orcirisrenial
s0al Fa Is fomed in the inTer surlos of Mo remowork
1 inthi vicrity of e up o ddgn

(O3] Tha cutar Yamewoik 1 alio has & ann e
g wall 1k in the conlisl porion gl which an oganing
16 i afimod

B3] In the embosimeni shown e ines ngid
vk # o bovantia by cugesh ipind with & un ded
and comex nberal susace Ia. The inner fmmewoss 2
s & beme wal 3b in the ceniral parfcn of whics an
cpening, indoaked Fo w oefined,

[P378]  inthe emSadimen] phowe by wiy of pxa=plo
I ther Srawing. twe AN nkar sk monts 3a end 30, 1hat i
B e anmon| ard a ke gomen] reencivay
=afa of & recienysoirraie maleiad G e
poed potwean ha oular framowork 1 and (ha inngr
Famamaik 2 This shermanls sy b e, lor g am-
pie, of rubbier or of ofhar dasmernc maerial. vuicar-
tradd én mir o faed mech ncally by sncthar s uwsent
mathed

[0913]  Tha meim=ty-deformabis semanis Jaanc 30
o fed EeTwisens ihe: Lingaer A0 lomer kada of e inner
temawark £ and respecises axial and radel reteinng
suriagea 4 and 5 of @ s aneuie memoer and & 5

=

b

=

Ll

QaiaD B ompreased axially in e ouer
ramanark | hruu.uunlwwnwrm matls
bring abeu i reducson of i axal kRegey olake 1 he
vl of s i iongen, heunk is proloaded or po-eom
i aibby
[O17]  Tha acovedefined pro-CompReson mondilion
of Ihes urd can be glebiledwith =n uae of B Aesl oe-
laining memiter such & T ring Indioared & in Figere 1
which = rashminnd o= e upper and edge of the ouler
il Pk 1
1D218{  Inime embodement B0 by wey of e mple
i Focil REIAIN g Fing € b Ergiged 1 he a2l Tn of he
urier romaasark | nnd 8 iocked in paaion axialy az s
el of tha Wimlig-orar of [ end eogn of Tha e
Lo 8
[D219)  Malura by o krown solulianes may Boadopt-
ol s and = it dhaciized and Iussied
[W320] Infoscombied condlion shown bs Figure 1
Ba rasliasly-deloenali oomens 32 and 3 of tha s-
alisel, whrwicn-damnpicg suppsr sre pre-com pressad
brrth radly and anially nthe condiism ol us Ihos
sloments pre consequently nal sehject 1o tensle sress
tul W moal I compeeasicn And shaer slmas, =0 1580
faligue sircasing of e Semema o preveniod, The uss
lal oporaliva o of B30 eupper & comamsnangly B-
oroased
[O32N] A wary imperan| sesac] of lhe rei o] sappor
mcseard g Lo o rraenien e i fes el ke denam g
resilionce craractoreil & defined cutelantaly by he

vol s siuen dlemans and by B Sand-
e es o Hhe s Rentfy-oalarmable matorial ssed in par-
bouwr, e dymamic rum bmnce chamcsraic of hesup-
par s sutatantinly moenenaoi of its degres ol pe
STmMpsGn
[DOEE]  The satic resiire: hamcherie of the sus
pari A m whala, on the oiher hand, is subsinntnlly de-
2 P BT 0 770 £00A1 0 NG PO -SOME nisisasn Achi pved

Numero di colonna

.

Numero di riga

| ——

Numero paragrafo

rd

Effetti tecnici
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La rivendicazione principale

Claims

Rivendicazione principale

1. A resiliznt, vibration-damging suppor (S), comgris-
ing a ouber fngid lameawork (1) and an inner Agid
frameweork (2], batweaen which at least ane elament

A

(prodotto)

Preambolo

[3a, Jo) made o resiliently-gelarmable matenial is <
intarposad in & radislly comprassed condition,

i the support being characterized in that the &t !
i Ieasl ong element (3a, 3D) is m1-::r'pnscd I:]{!

 tween afrst framework (1) and respe

+ and radial retaining surfan::es. a 1Ir31
i anAulER et and of & seconimammular mem-

i bar 4, &) which are mounted =0 as to be mov-
+ able axally relative to the other framawork (2)
: and ara spaced aparl axially,

4__

axial relaining means (§) baing associalad wilh
the annularmembers (4, §) for restralning them
in an axially closa-iogathar condition in which
they bring sbout &xial pre-compression of tha
al leas! one alement (3a, 3b) by means of thair
retzining surfaces (4a, 5a).
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Modello d"Utlita

T
1
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Altre forme di tutela

JACOBACCI e
Il modello d’utilita

PARTNERS

BREVETTO PER

MODELLO DI UTILITA

Nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodita di
applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili
ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in
particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di
parti

Esempio: coltello con impugnatura ergonomica

- No metodi o procedimenti

- Durata: 10 anni

18
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~

» Utilizzare un prodotto o un processo brevettato senza .. “wet.,
il consenso del titolare del brevetto.

» Produrre, offrire, immettere sul mercato, importare o
immagazzinare il prodotto.

* Produrre, offrire, immettere sul mercato, importare o
immagazzinare un prodotto direttamente ottenuto da
un processo protetto.

» Utilizzare un processo o offrirne l'uso

= | a contraffazione & determinata dai tribunali
nazionali. Ci0 che costituisce contraffazione in un

\_EGAL paese puo differire da altri paesi.
G A‘- | = | titolari di un brevetto possono richiedere un
']_LLE | risarcimento dei danni e altri rimedi ai presunti
contraffattori.

Intellectual Property Teaching Kit EPO-EUIPO

......

PG.
23
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INTERFERENZA

L4
la soluzione proposta NON DEVE includere parti che siano a rischio di
contraffazione di diritti azionabili di terzi
S1 ha contraffazione se:

il prodotto rientra nella dichiarazione di esclusiva che riassume 'insegnamento
brevettato, cioé:

il prodotto rientra nell’ambito definito dalle valide RIVENDICAZIONI di altri

Esempio

- Invenzione sul telaio con ruote

- Invenzione sul meccanismo di

trasmissione a pedali (brevetto)
- Brevetto
Rivendicazione = Posso realizzare o sono
Due route + sella + in interferenza?

telaio
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PARTNERS
..... Questo prodotto rientrerebbe nella RIVENDICAZIONE .....?
=
.~ -
Rivendicazione =

Due route + sella + telaio

SI! Contraffazione
Due route, sella e telaio

25



... Se brevetto rivendica:

JACOBACCI

PARTNERS

Telaio
Due ruote
Sella

26



JACOBACCI

PARTNERS

..... Anche questo prodotto rientrerebbe nella RIVENDICAZIONE .....7

Non LETTERALMENTE!

Due ruote...telaio, NO sella,
MA.... Equivalente?

27
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Contraffazione
- Nel di presunta contratfazione “leggo”, , tutta la
dichiarazione di esclusiva (rivendicazione) che riassume brevettato
Contraffazione
- Nel di presunta contraffazione NON “leggo” tutta la dichiarazione di
esclusiva, ma lo brevettato zc%test FWR):

“- It performs substantially the same function
- in substantially the same way
- to yield substantially the same result”
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Contraffazione

- fornitura di un componente che.pué .essere.ragionevolmente utilizzato
) alla realizzazione di un dispositivo/prodotto brevettato

grivendicato)

- contributory infringement

- componente o apparecchiatura da utilizzare per un procedimento
rivendicato

- componente _ per essere usato
in contraffazione di un brevetto

- induced infringement

- contraffazione ottenuta su 7, ad esempio,
suggerimento a modifica del componente per avere certo
funzionamento rivendicato
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Esempio:

HAIRY-CUT ha un brevetto

britannico (UK) che rivendica: %’?‘b'g%g:n'); r?erlcl)iduecrele

mezzi di taglio con due anelli dita ricoperti di plgstica in
per le dita. ltalia e le vende nel j@

‘ Regno Unito
-

e in contraffazione del
brevetto di HAIRY-CUT
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mezzi di taglio
con due anelli
per le dita

Brevetto UK di
HAIRY-CUT's

CARTA-FIX
vende
in UK

forbici con anelli
per le dita
ricoperti di

1. In linea generale, la produzione plastica

e la vendita sono atti di
contraffazione..

2. Regno Unito: Si. Le forbici rientrano nella portata
della protezione.

¢ 3. Italia: No. HAIRY-CUT non ha un brevetto in ltalia. CARTA-FIX e altri
¢~ possono produrre liberamente le forbici con manici isolati (a condizione
che nessun altro abbia un brevetto in Italia!).
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Online Brand Protection

‘ |
Anti-contraffazione on-line: la grande crescita dell’e-commerce ha amplificato ll"“"”]
esponenzialmente la vendita di prodotti contraffatti sul web con un’enorme

estensione dei settoti coinvolti, non solo sottraendo vendite alle aziende ma

generando notevoli problemi di immagine sulla qualita e atfidabilita det brand. Grazie
all’'utilizzo di piattaforme, come ad esempio GriffeShield (www. GriffeShield.com), ¢
possibile contrastare efficacemente questo fenomeno.

Contrasto allo cyber-squatting: contrastare la registrazione di nomi a dominio che
comprendono in tutto o in parte un nome, un marchio o un altro segno distintivo
altrui, attuata senza il consenso dell’avente diritto.

Come?
Attivazione di un monitoraggio continuativo degli ambiti principali di Internet

Individuazione dei contenuti abbinando ricerca verbale, semantica e per immagini

Rimozione incessante delle violazioni presentt facendo leva sut dirittt di proprieta
intellettuale

PG.

32
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CONTRAFFAZIONE E TUTELA DELLA
PROPRIETA INDUSTRIALE:
STRUMENTI DI CONTRASTO

Bergamo Sviluppo — Azienda Speciale
della Camera di Commercio

Webinar 25 settembre 2025

© 2025 Avv. Luca Ghedina
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AGENDA

@ Beni Immateriali

@ Enforcement dei diritti di PIl: il panorama
italiano

@ Tribunale Unificato dei Brevetti



JALO_BALCI

CONTEMPORARY IP LAWYERS

Beni Immateriali
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JALO_BALCI

CONTEMPORARY IP LAWYERS

Brevetti, marchi, disegni e modelli, modelli di utilita,

indicazioni geografiche, know-how e segreti aziendali,

diritti d’autore

Diritti di monopolio

Strumenti di concorrenza

Asset economici

Natura intangibile

Facilita di circolazione in piu territori (ove tutela esistente)
Protezione richiede rimedi specifici
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Tribunale delle imprese

Competenza esclusiva

22 sezioni specializzate presso Tribunali e Corte d’Appello
di cui 11 competenti se una delle parti ha sede all’estero

Procedimenti d’urgenza in primo grado e istruttoria nel merito

1 solo giudice

Procedimenti d’urgenza in secondo grado e decisione nel merito

Collegio di 3 giudici

Consulenti tecnici d’ufficio

Accertamento di validita e contraffazione (procedimenti d’urgenza)
Accertamento dei danni (causa di merito)

Processo civile telematico

Gestione della causa su portale telematico (iscrizione a ruolo, depositi, comunicazioni)
Notifiche via PEC
Domicilio digitale
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Principali misure

Misure cautelari Misure di merito

Descrizione Risarcimento del danno
Inibitoria e ritiro dal commercio Restituzione degli utili
Sequestro Rivendica
Diritto d’informazione Declaratoria di nullita
Accertamento negativo Accertamento negativo
Misure contro la pirateria Inibitoria e ritiro dal commercio
Consulenza tecnica preventiva Distruzione e assegnazione in proprieta
Misure atipiche ex art. 700 c.p.c. Diritto d’informazione

Pubblicazione del provvedimento Pubblicazione della sentenza
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Nullita e contraffazione

» Invalidita del titolo
e Azione di nullita (merito)
e Azione di accertamento negativo (cautelare o merito)
e Eccezione o riconvenzione in causa di contraffazione (cautelare o merito)

» Rapporti tra invalidita e contraffazione
* Nello stesso procedimento
0 Preclusione per il convenuto: 70 giorni prima dell’udienza edittale
* In cause separate
O Riunione
O Sospensione
» Opposizione avanti I’Ufficio Europeo dei Brevetti

* Non é causa di sospensione del giudizio
* Fattore di complicazione per giudizio pendente
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Procedimento cautelare: presupposti

» Fumus boni iuris: fondatezza prima facie
* Presumibile esistenza del diritto fatto valere e della sua violazione
0 Domanda di brevetto oggetto di esame prima della concessione (EPO)
Validita confermata in sede di opposizione (EPO) o in giudizio di nullita (Tribunale)
Prova della contraffazione
Parere tecnico di un mandatario brevettuale (usuale in procedimenti cautelari)
= Validita
= Contraffazione
» Periculum in mora: urgenza
* Fondato timore di un pregiudizio grave ed irreparabile nel ritardo dovuto all’attesa
di una pronuncia di merito

O Esclusa se tra la conoscenza dell’illecito e la proposizione della domanda e
trascorso un periodo di tempo considerevole

» Tutela anticipata della domanda di brevetto
e Se accessibile al pubblico
0 IT: 18 mesi da deposito (90 gg. se immediatamente accessibile)
O EP: deposito traduzione rivendicazioni all’'UIBM
* Se notificata alla controparte
O IT:intera domanda
0 EP: traduzione rivendicazioni

O OO
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Procedimento cautelare: procedura

Deposito dell’istanza
Fissazione dell’udienza

e Deposito della difesa avversaria

e Possibile istruttoria informale (sentite le parti o terzi informatori)
Consulenza Tecnica d’Ufficio (brevetti)

* Nomina CTU

e Scambio di memorie tecniche

* Relazione CTU
Ad esito CTU (brevetti)

* Fissazione udienza discussione o eventuali memorie scritte
Decisione
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Procedimento cautelare: procedura /2

» Provvedimento senza convocazione delle parti (inaudita altera parte)
* In casi di pregiudizio per I'attuazione del provvedimento o di eccezionale urgenza
* Tipici esempi
0 Descrizione: acquisizione di prova della contraffazione
0 Misure d’urgenza in fiera: descrizione, inibitoria e sequestro
* Udienza entro 15 gg.
e Provvedimento di conferma, modifica o revoca all’'esito del contradditorio (e
dell’eventuale CTU)
» Possibili misure di prevenzione
e Cd. Protective briefs inammissibili (salvo TUB)
e Azioni di accertamento negativo (cautelare o merito)
O Invalidita / non interferenza
0 Incertezza oggettiva (lettera di diffida, altre cause pendenti tra le parti)

e Azioni diinvalidita (merito)
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Procedimento cautelare: procedura /3

» Reclamo al collegio
e Entro 15 gg.
* Fissazione di udienza
e Solitamente senza CTU
* Conferma, modifica o revoca del provvedimento reso in primo grado

» Rapporti con la causa di merito

* Instaurazione giudizio di merito per evitare che le misure cautelari perdano efficacia
O Entro 20 gg. lavorativi o 31 gg. di calendario (vale il termine pil lungo)
O Effetti fino all’esito del merito

e Con l'eccezione delle misure anticipatorie (inibitoria o ritiro dal commercio)
0 Non perdono efficacia se non viene avviata causa di merito
0 Ciascuna parte puo iniziare il giudizio di merito

=  Tipicamente: nullita o danni

O Effetti fino alla scadenza del titolo o alla sua accertata invalidita
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Giudizio di merito

» Procedura prevalentemente scritta
* Redazione e scambio di scritti difensivi
O Termini ravvicinati e scanditi in anticipo rispetto alle udienze

O In media 7 per parte: atto di citazione (-120/150 gg.) / comparsa di costituzione (-70 gg.), 3

memorie integrative (-40/20/10), nota di precisazione delle conclusioni, comparsa
conclusionale e memoria di replica (-60/30/15 gg.)

* Eventuale udienza collegiale di discussione finale
O Solo surichiesta di parte
0 Insostituzione delle memorie di replica
 Udienze
0 Possono essere sostituite dal deposito note scritte
0 Possono svolgersi in videoconferenza
» Concentrazione di allegazioni e mezzi di prova nella fase iniziale
e  Atto di citazione e comparsa di costituzione
e  Verifiche formali d’ufficio

Memorie integrative prima dell’udienza ed entro termini stringenti (-40/20/10 gg.)
Preclusioni e decadenze: domande ric. ed eccezioni (-70 gg.) e mezzi di prova (-20 gg.)

ECCEZIONE: CTU puo ricevere documenti non ancora prodotti rendendoli noti a tutte le parti
(es. anteriorita in cause brevettuali)

> Eventuale mediazione

* In materia di Pl non & condizione di procedibilita della domanda
* Salvo se demandata dal giudice
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Giudizio di merito /2

> Calcolo dei danni

e Danno emergente
0 spese di accertamento (es. investigazioni, consulenze)
0 danno morale e non patrimoniale e danno all'immagine
* Lucro cessante
O mancato guadagno del titolare
0 perdita ed erosione di quote di mercato
e Criterio della “royalty virtuale”
0 importo non inferiore ai canoni di una regolare licenza
0 aumentato equitativamente
* Restituzione degli utili

0 alternativamente al risarcimento del lucro cessante o
0 nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento

e Tipicamente: esibizione e/o CTU contabile
e Prescrizione: 5 anni (giur.: 10 anni per restituzione degli utili)
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> Durata

* Procedimento d’urgenza
0 3-6 mesi
0 Provvedimento inaudita alter parte in pochi giorni
=  Es. tutelainfiera
* Causa di merito
O 2-3anniin primo grado
0 1-2 anniin appello
 (CTU
O 3-6 mesi (o piu in casi complessi)

m Numero cause (diritto industriale)

Sopravvenute Definite Pendenti
2022 227 733 1.489
2023 173 669 1.030
2024 147 480 711

Fonte: https://datiestatistiche.giustizia.it/page/it/flussi-tribunali-ordinari-e-corti-di-appello
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Sorveglianza doganale

Blocco in dogana di merci sospettate di violare diritti Pl (Reg. UE 608/2013)

e Istanza di tutela alle autorita doganali (nazionale o comunitaria)
O Individuazione dei diritti
0 Se disponibili, individuazione delle casistiche contraffattive gia riscontrate

e Validita annuale e rinnovabile
* Intervento delle autorita doganali anche d’ufficio

0 In assenza di domanda, breve termine (4 gg. lavorativi) per depositare domanda
nazionale
* Segnalazione al titolare per verifica e conferma del carattere contraffattivo della
merce
0 In difetto: rilascio delle merci

* Informazioni su origine e destinazione delle merci e soggetti coinvolti
e Segnalazione d’ufficio della notizia di reato alla Procura della Repubblica

e Possibilita di cumulo della tutela in sede civile
O Maggiore controllo
O Risarcimento danni
0 Invalidita
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Sorveglianza doganale /2

Sospensione dello
svincolo e blocco
delle merci

Verifiche tempestive
da parte del titolare

1. Azione penale e/o

ulteriori iniziative in
sede civile

2. Rilascio delle merci
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Tutela penale

»  Principali reati
. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni (art. 473 c.p.)
O 6 mesi-3 anni/2.500-25.000 Euro (marchi)
O 1-4 anni/ 3.500-35.000 Euro (brevetti, modelli e disegni)
0 procedibile d’ufficio (art. 473 c.p.)

* introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
O 1-4 anni/3.500-35.000
0 procedibile d’ufficio
e vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
0 fino a2 anni/finoa 20.000 Euro
0 procedibile d’ufficio
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Tutela penale /2

»  Principali reati
e fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta
industriale (art. 517-ter c.p.)
o finoa2anni/finoa 20.000 Euro
O perseguibile a querela

e  contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

0 fino a2 anni/finoa 20.000 Euro
0 procedibile d’ufficio

* rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.):
0o finoa2anni

0 perseguibile a querela
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Tutela penale /2

»  Principali reati
e fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta
industriale (art. 517-ter c.p.)
o finoa2anni/finoa 20.000 Euro
O perseguibile a querela

e  contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

0 fino a2 anni/finoa 20.000 Euro
0 procedibile d’ufficio

* rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.):
0o finoa2anni

0 perseguibile a querela
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Conclusioni e consigli

Numerose misure di enforcement

Tutela cautelare rapida ed efficace

Sorveglianza doganale come strumento economico ed efficiente
Necessita di reazione tempestive ai casi di violazione

Importanza delle verifiche preliminari all’avvio di una contestazione

Preparazione dei casi e flusso di informazioni nella gestione della

causa
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Tribunali nazionali e UPC

| tribunali nazionali decidono in merito alla violazione e alla validita delle
porzioni nazionali dei brevetti europei

e Diverse leggi brevettuali

e  Diverse procedure

* Diverse giurisprudenze

e Diverse durate delle cause

. Diversi esiti
A questi limiti si e inteso porre rimedio creando un unico tribunale competente
a livello europeo in materia brevettuale (validita e contraffazione)
Il Tribunale Unificato dei Brevetti o Unified Patent Court (TUB o UPC) é stato
istituito con un accordo internazionale del 19 febbraio 2013 tra 24 Stati membri
dell’lUE (non hanno aderito Croazia, Polonia e Spagna), in vigore dal 1° giugno

2023 e attualmente ratificato da 18 Stati UE
J Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia,
Romania
Il TUB ha competenza esclusiva, per gli Stati membri che vi hanno aderito e lo
hanno ratificato, per le controversie relative a validita e contraffazione di
e  Brevetti con effetto unitario - cd. brevetti unitari o Unitary Patent (UP)
e  Brevetti europei cd classici (EP) - salvo opt-out
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Tribunali nazionali e UPC /2

» Brevetto europeo con effetto unitario

L'effetto unitario puo essere richiesto all’EPO entro 1 mese dalla concessione

Unica tassa di rinnovo annuale

Unico titolo per i gli Stati membri in cui opera il nuovo sistema (ad oggi 18)

In ragione delle successive ratifiche dell’/Accordo UPC, potranno esserci diverse
generazioni di brevetti unitari con diverso ambito territoriale di protezione (che non
cambia per effetto della successiva ratifica dell’Accordo UPC da parte di un nuovo Stato)

In alcuni paesi cd. safety net (es. IT, FR, DE): possibilita di convalidare EP se effetto unitario
rifiutato

e E possibile escludere un EP dalla giurisdizione UPC attraverso il cd. opt-out

Solo nel cd. periodo transitorio (attualmente fino al 31 maggio 2030)
Sempre che non sia pendente causa UPC
Opt-out puo essere revocato, se non € pendente causa nazionale (cd. opt-in)

> Rapporti giurisdizioni nazionali e UPC

UP: giurisdizione UPC unica competente
EP oggetto di opt-out: giurisdizione nazionale unica competente
In alcuni paesi doppia protezione di Brevetti nazionali e UP (es. IT, FR, DE): giurisdizioni
nazionale e UPC parallele per titoli diversi relativi alla stessa invenzione
EP non oggetto di opt-out: giurisdizioni nazionali e UPC concorrenti: prevale la prima
investita della causa

=  Giurisdizione UPC espansiva: long arm jurisdiction (Corte di Giustizia UE, caso BSH —

giurisprudenza UPC)

Giurisdizioni nazionali competenti per tutto cio che € non di competenza esclusiva UPC
(es. rivendica)
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Sedi - Composizione - Competenza

» Tribunale di Primo grado

* Divisione centrale (Parigi, con sezioni a Monaco e Milano)
. Riparto di competenza per materia tra le sezioni
. Collegio multinazionale di giudici (2 giuristi + 1 tecnico)
. Competenza
. Nullita
. Accertamento negativo di contraffazione
e Divisioni locali (Amburgo, Bruxelles, Copenaghen, Diisseldorf, Helsinki, LAia, Lisbona,
Lubiana, Mannheim, Milano, Monaco di Baviera, Parigi, Vienna) e
* Divisione regionale (Stoccolma, Riga, Tallin, Vilnius)
. Collegio multinazionale (3 giuristi + 1 tecnico se richiesto)
. Competenza

. Contraffazione

. Misure provvisorie, cautelari ed ingiunzioni

. Risarcimento del danno e indennizzi

. In via riconvenzionale, puo decidere su azioni di nullita o deferirle alla divisione
centrale

. Altre azioni (uso invenzione prima della concessione e preuso; licenze di diritto;
decisioni amministrative dell’EPO in merito alle procedure di rilascio del brevetto
unitario)
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Sedi - Composizione - Competenza /2

Corte d’Appello

Lussemburgo
Collegio multinazionale di giudici (3 giuristi + 2 tecnici)
Giudica gli appelli alle decisioni del Tribunale di primo grado

Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Lussemburgo

Assicura la corretta ed uniforme applicazione delle norme UE, pronunciandosi sulle
istanze di rinvio presentate dal Tribunale di primo grado e dalla Corte d’Appello in
merito all’interpretazione delle norme UE

Centro di mediazione e arbitrato

Lisbona e Lubiana

Offre servizi ADR, diretti a facilitare la risoluzione delle controversie attraverso la
mediazione, l'arbitrato e altri strumenti di risoluzione stragiudiziale

Training Center

Budapest

Assicura la formazione e lo scambio di informazioni attraverso |'organizzazione di corsi,
conferenze, seminari, collabora con organizzazioni internazionali e istituti formativi in
ambito PI
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Paesi aderenti e sed

Select a Member State below to learn more

:::z:*si;:;imm @ :ustia @ .- )
(D) Other EU Member States @ :zelgium . Lithuania .
. Bulgaria . Luxembourg .
. Denmark . Malta .
. Estonia . Metherlands .
@ rinand . Portugal .
. France . Romania
. Germany . Slovenia
. Italy . Sweden

Select a Location below to learn more

— Luxembourg . Brussels (BE)/L .
* JPCA stands for “Agreement on a Unified Patent Court” {LU.} . Copenhagen .
Show location types 3 .

. Munich (DE)/C . Diisseldorf
@ cCourt of Appeal (DE)/L .
Milan (IT)/C
. Court of First Instance . m . Hamburg
- @ Stockhom (DE)/L o
. Training Centre (SE}/R . Helsinki (FI)/L
::Q Patent Mediation and Arbitration Centre . Riga (LV)/R . Lisbon (PT)/L
@ elinnEENR @ Livbiiana (S/L ®
. Vilnius (LT)/R . Mannheim
(DE)/L

C: Central division L: Local division R: Regional Division

Cyprus

Czech Republic
Greece
Hungary
Ireland
Slovakia
Croatia

Poland

Spain

Milan (IT)/L
Munich (DE)/L
Paris (FR)/L

The Hague
(NL)/L

Vienna (AT)/L
Lisbon (PT)
Ljubljana (SI)

Budapest (HU)
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Struttura UPC

CJEU
Request for
preliminary rulings
on questions of
EL Law

>

Court of Appeal
ME:II_IESIOI'I Court of First Instance

Arbitration
Centre

Local Central Regional

Divisions Division Divisions
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Lingua del procedimento

Divisioni locali e regionale del Tribunale di primo grado
« Lingua ufficiale del paese ove ha sede la divisione locale
« Ciascuno Stato membro contraente puo designare una o piu delle lingue
ufficiali dell’lEPO (francese, inglese o tedesco) come lingua del
procedimento della loro divisione locale
e Su accordo tra le parti e previa approvazione da parte del collegio
giudicante, la lingua del brevetto
Divisione centrale del Tribunale di primo grado
. Lingua del brevetto
Corte d’Appello
. Lingua del procedimento di primo grado
« Suaccordo tra le parti, si pud adottare la lingua del brevetto
. In casi eccezionali, la Corte puo decidere di applicare quale lingua del
procedimento (per tutto o parte di esso) la lingua ufficiale di uno Stato
membro contraente
Possibilita di chiedere la traduzione degli atti e documenti, nonché

un servizio di interpretariato per le udienze
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Lingua del procedimento /2

Division Language(s)

Vienna (AT) German, English

Brussels (BE) Dutch, French, German, English *
Copenhagen (DK) Danish, English

Helsinki (FI) Finnish, Swedish, English

Paris (FR) French, English *

Diisseldorf (DE) German, English *

Local Division Hamburg (DE) German, English *
Mannheim (DE) German, English *
Munich (DE) German, English *

Milan (IT) Italian, English *
The Hague (NL) Dutch, English
Lisbon (PT) Portuguese, English
Ljubljana (SI) Slovenian, English

Regional Division Mordic-Baltic (SE, EE, LT, LV) English
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Procedura giudizio di primo grado

> Tre fasi:

« Trattazione scritta: scambio degli atti introduttivi e delle eventuali
memorie di replica

. Fase intermedia: fase preparatoria all’'udienza finale, svolta dal giudice
relatore confrontandosi con le parti

« Trattazione orale: discussione della causa in un’udienza dinanzi al collegio

giudicante
File statement Reply anddefence Interim N
of claim / amendment Reply hearing Decision

2months l 1month l’ l 6weeks ¥

Infringement case (outline timeline)

3m0nthsT 1-2months T 1month T T

Defenceand Rejoinder / defenceto  Rejoiner Oral hearing
counterclaim amendment : :
6-9months 1-3months 1-3months

Written procedure Interim procedure Oral procedure
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2.1.6. Number of infringement and revocation cases in 2024
[per language of proceedings)

Cominiberelaim for inbringemant

Statistiche
2024

Fonte: https://www.unifiedpatentcourt.org/

English

= 33
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2.2.3. Number of infringement and revocation cases in 2024 per parties nationality JA.CO.B.A.CC'
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Conclusioni e consigli

UPC nuova giurisdizione internazionale che ha radicalmente cambiato il

panorama dell’enforcement dei brevetti in UE

Preponderanza ad oggi delle sedi tedesche per numero di cause e di

decisioni

Alto livello di concentrazione delle attivita difensive
Breve durata dei procedimenti

Vantaggi nelle strategie di enforcement

Rischio di attacco centralizzato
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0V Azienda Speaale della Camera di Commercio

ATTIVITA':

“TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE
A SUPPORTO DELLINNOVAZIONE E DELLA
COMPETITIVITA DELLE AZIENDE BERGAMASCHE”

ANNO 2025

BERGAMO SVILUPPO - info e contatti:
www.bergamosviluppo.it
brevetti@bg.camcom.it
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