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Brevetti nazionali
Azioni di nullità e di contraffazione presso i 
Tribunali nazionali (paese per paese)

Convalide nazionali di Brevetti Europei
Azioni di nullità e di contraffazione presso i 
Tribunali nazionali (paese per paese)

Situazione prima del Tribunale Unificato 
(prima del 1 giugno 2023)
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Brevetti nazionali e convalide nazionali di Brevetti 
Europei in Paesi non aderenti all’UPC
Azioni di nullità e di contraffazione presso i Tribunali 
nazionali (paese per paese)

Brevetti Unitari e convalide nazionali di Brevetti 
Europei in Paesi aderenti all’UPC
Azioni di nullità e di contraffazione unificate presso 
l’UPC (azione unica valida in tutti i paesi)
Convalide nazionali di Brevetti Europei in Paesi 
aderenti all’UPC (periodo transitorio)

Azioni di nullità e di contraffazione ancora possibili 
presso i Tribunali nazionali (paese per paese)

Situazione dopo il Tribunale Unificato 
(dal 1 giugno 2023)
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Doppia competenza e opt-out 
nel periodo transitorio

Il titolare di un brevetto europeo classico (non 
brevetto unitario) o il richiedente di una 
domanda europea possono chiedere l’opt out 
dalla competenza esclusiva della Corte

azioni di nullità e di contraffazione solo 
presso i Tribunali nazionali (periodo transitorio)

Se un’azione non è già stata proposta davanti a 
una corte nazionale possibile ritirare l’opt out

Durante un periodo transitorio di 7 anni (+7?) 
dall’entrata in vigore dell’Agreement azioni di 
contraffazione o revoca di un brevetto europeo 
convalidato in paesi aderenti all’UPC (non 
brevetto unitario) possono essere proposte 
anche di fronte a un Tribunale nazionale

Purché un’azione non sia già stata proposta di 
fronte all’UPC
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Struttura dell’UPC

Corte di primo grado
Divisione Centrale (sedi a Parigi, Monaco, 
Londra Milano)

Divisioni Locali (varie sedi tra cui Milano)
Divisioni Regionali (Paesi Baltici e Scandinavi)

Corte di appello e Registry
Lussemburgo

Centri di mediazione e arbitrato
Lisbona e Lubiana



6

Regole di competenza della 
corte di primo grado (1)

Divisione Centrale
Cause di contraffazione dirette:

Solo se non esiste una divisione 
locale/regionale nel Paese/regione in cui 
avviene la contraffazione o almeno un 
convenuto ha residenza/luogo di business

Cause di nullità o di non-contraffazione 
dirette

Divisioni Locali/Regionali
Cause di contraffazione dirette:

nel Paese che ospita la divisione locale dove la 
contraffazione ha luogo
nel Paese che partecipa a una divisione regionale

Oppure

Nel Paese/Regione dove almeno uno dei convenuti 
ha residenza/luogo di business
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Regole di competenza della 
corte di primo grado (2)

Con accordo tra le parti si può richiedere di 
trasferire la causa di nullità alla Divisione 
Centrale 

Accordo tra le parti
In caso di accordo tra le parti, la causa (di 
qualunque tipo) può essere portata davanti 
alla divisione concordata

Riconvenzionale di nullità 
A discrezione della Divisione 
Locale/Regionale si procede presso la stessa 
Divisione Locale/Regionale dove è instaurata 
la causa di contraffazione

oppure

si trasferisce alla Divisione Centrale  la 
Divisione Locale/Regionale sospende la 
causa di contraffazione
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Materie di competenza della Divisione Centrale

Parigi
(B) performing operations and transporting

(D) textiles and paper
(E) fixed constructions 
(G) physics

(H) Electricity
SPC

Londra Milano (da 26 giugno 2024)
(A) human necessities without SPC

(C) chemistry / metallurgy

Monaco

(C) chemistry / metallurgy without SPC
(F) Mechanical engineering, lighting,
heating, weapons, blasting
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Dettaglio competenze Divisione Centrale 
di Milano
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Competenze Corte d’Appello

Appelli contro le decisioni della Corte di primo grado

«Rehearing» (3° grado)
In caso di elementi nuovi fondamentali
In caso di violazioni procedurali
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Regime linguistico

Eccezioni Divisione Locale/Regionale
Lingua di concessione del brevetto EP

- se le parti concordano e il Panel approva
- su decisione del Panel
- su richiesta di una delle parti, avendo sentito le 
altre parti, su decisione del Presidente della 
Corte di primo grado

Corte d’appello
Lingua usata nel primo grado

In casi eccezionali la lingua del brevetto EP

Divisione Centrale
Lingua di concessione del brevetto europeo 
(EN,DE,FR)

Divisione Locale/Regionale
Lingua ufficiale del Paese dove ha sede la 
Divisione Locale/Regionale

Lo Stato che ospita la Divisione 
Locale/Regionale può inoltre designare una 
lingua ufficiale EPO (EN,DE,FR)
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Composizione dei panel di giudici

Giudici tecnici
Selezionati tra i mandatari brevettuali dei 
paesi membri

(Esperti tecnici)

Nominati di volta in volta se necessario

Giudici legali
Selezionati tra i giudici dei paesi membri
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Rappresentanza

Consulenti brevettuali europei
Purché abbiano ottenuto una certificazione 
aggiuntiva (e.g. European Patent Litigation 
Certificate)

Avvocati
Avvocati autorizzati ad operare davanti ai 
Tribunali dei Paesi membri
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Tasse Ufficiali UPC: causa contraffazione
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Tasse Ufficiali UPC: causa nullità

… ma sconto del 40% per SME e micro-imprese
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Qualche statistica (fine maggio 2024)
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Ci sono 
domande?
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Grazie dell’attenzione!

Ing. Luca Fiorentino 
Italian and European Patent and Design Attorney
UPC Representative
T +39 02 4980733 | luca.fiorentino@praxi-ip.praxi

PRAXI Intellectual Property S.p.A.
20145 Milano | Via Mario Pagano, 69/A
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