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BREVE MOTIVAZIONE

La commissione IMCO sostiene pienamente l'obiettivo del progetto di proposta volto a
migliorare la concessione di licenze per i brevetti essenziali (SEP). Tale miglioramento ¢ in
linea con gli obiettivi europei di promuovere l'innovazione, potenziare la transizione digitale e
garantire che 1'Europa sia all'avanguardia nelle nuove tecnologie, incoraggiando cosi la
partecipazione volontaria delle imprese europee al processo di normazione europeo e
garantendo la piu ampia attuazione possibile delle tecnologie standardizzate.

I SEP svolgono un ruolo fondamentale in termini di obiettivi pit ampi di realizzare un
mercato unico senza barriere e garantire la competitivita globale dell'Europa. Il loro ruolo
centrale nel promuovere 1'innovazione tecnologica ¢ in linea con 1'enfasi sulla ripresa
socioeconomica e incoraggia le imprese a investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove
tecnologie, a vantaggio dell'intera economia. Al tempo stesso, sarebbe opportuno garantire
che le PMI, fondamentali per il mercato unico, non siano lasciate indietro nella corsa
tecnologica, che 1'accesso a tali tecnologie rimanga equo e che 1 titolari di brevetti non
abusino del loro potere per ostacolare la concorrenza.

Alla luce di tale contesto piu ampio, che sottolinea l'importanza di integrare tecnologia,
innovazione e concorrenza leale nel panorama tecnologico europeo, ¢ chiaro che 1 brevetti
essenziali (SEP) sono fondamentali per conseguire detti obiettivi. L'obiettivo generale della
proposta, che consiste nel razionalizzare e migliorare la concessione di licenze per 1 brevetti
SEP, ¢ certamente lodevole alla luce di tali ambizioni. Esso si allinea alla visione piu ampia di
promuovere un'Unione europea piu coesa, innovativa e competitiva. Tuttavia, sebbene le
intenzioni vadano nella giusta direzione, alcuni ambiti specifici della proposta necessitano di
un esame piu attento.

In primo luogo, 1'ambito di applicazione del regolamento dovrebbe includere tutti 1 SEP,
presenti e futuri. Senza tale inclusivita, 1 benefici della trasparenza e della riduzione delle
controversie non saranno pienamente realizzati. Continueranno a essere soggetti alle
problematiche che il regolamento cerca di affrontare, incluse le interminabili vertenze sui
valori FRAND adeguati per detti SEP. E, pertanto, fondamentale estendere I'ambito di
applicazione a tutti i SEP.

Sarebbe opportuno consentire la registrazione dei SEP esistenti per garantire che le tecnologie
di vecchia generazione rimangano accessibili e competitive. L'attuale accordo dovrebbe
essere ancora applicabile anche in assenza di registrazione di un SEP esistente. E solo al
momento dell'iscrizione al registro che dovrebbero applicarsi tutte le norme correlate. Di
conseguenza, l'articolo 24 della proposta dovrebbe essere rivisto per eliminare le sanzioni
associate alla mancata registrazione di tali SEP.

In secondo luogo, sia i titolari che gli utilizzatori SEP dovrebbero poter richiedere controlli e
determinazioni e dovrebbero poterlo fare con una soglia piu bassa, in particolare per quanto
concerne gli utilizzatori che sono PMI.

Nel mantenere il nostro impegno a favore della trasparenza e dell'inclusivita, la banca dati

contenente le informazioni sui SEP deve essere accessibile a tutti. Sebbene sia comprensibile
imporre tariffe per controlli specializzati — come determinare il carattere essenziale di un
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brevetto o il valore FRAND — i costi generali per la manutenzione della banca dati
dovrebbero ricadere sull'EUIPO. Cio garantisce che un gruppo eterogeneo, dai ricercatori al
pubblico in generale, possa accedere alle informazioni senza sostenere oneri finanziari.
Tuttavia, nel caso di un determinato tipo di informazioni nella banca dati, quali le
informazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND, le perizie di cui
all'articolo 18 o le relazioni non riservate dei conciliatori, I'accesso alle stesse puo essere
soggetto al pagamento di una tassa ove giustificato.

Infine, il progetto di parere introduce correzioni tecniche e chiarimenti concernenti la
proposta. Oltre a correggere la terminologia, cid implica chiarire che i meccanismi per

determinare il valore FRAND e il carattere essenziale di un SEP sono separati dal processo di
normazione stesso.
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EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione
giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

3) I brevetti SEP proteggono la
tecnologia incorporata in una norma. |
brevetti SEP sono "essenziali" nel senso
che l'utilizzo della norma richiede 1'uso
delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il
successo di una norma dipende dal suo
utilizzo generalizzato, per cui tutti 1
portatori di interessi dovrebbero essere
autorizzati a utilizzarla. Per garantire un
utilizzo e un'accessibilita generalizzati
delle norme, le organizzazioni di
normazione chiedono ai titolari di brevetti
SEP che partecipano allo sviluppo delle
norme di impegnarsi a concedere in
licenza tali brevetti a condizioni FRAND
agli utilizzatori che scelgono di fare uso
della norma. L'impegno FRAND ¢ un
impegno contrattuale volontario assunto
dal titolare del brevetto SEP a beneficio di
terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato
anche dai successivi titolari dei brevetti
SEP. Il presente regolamento si applica ai
brevetti che sono essenziali per una norma
pubblicata da un'organizzazione di
normazione nei confronti della quale il
titolare del brevetto SEP si ¢ impegnato a
concedere in licenza i suoi brevetti
essenziali a condizioni eque, ragionevoli e
non discriminatorie (FRAND) e che non é
soggetta a una politica di proprieta
intellettuale esente da royalty, dopo
l'entrata in vigore del presente
regolamento.
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Emendamento

3) I brevetti SEP proteggono qualsiasi
tecnologia coinvolta nell'uso di una
norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel
senso che si ritiene che 1'utilizzo della
norma richieda 1'uso delle invenzioni
oggetto di tali brevetti. Il successo di una
norma dipende dal suo utilizzo
generalizzato, per cui tutti i portatori di
interessi dovrebbero essere autorizzati a
utilizzarla. Per garantire un utilizzo e
un'accessibilita generalizzati delle norme,
le organizzazioni di normazione
dovrebbero procedere alla pubblicazione
di una norma soltanto se i titolari di
brevetti individuati si impegnano a
concedere in licenza tali brevetti a
condizioni FRAND agli utilizzatori che
scelgono di fare uso della norma.
L'impegno FRAND ¢ un impegno
contrattuale volontario assunto dal titolare
del brevetto SEP a beneficio di terzi, e
come tale dovrebbe essere rispettato anche
dai successivi titolari dei brevetti SEP.
L'impegno FRAND non dovrebbe,
pertanto, cessare di applicarsi in caso di
cambiamento della proprieta dei SEP per
cui, anche se l'attuale titolare di un
brevetto SEP non ha inizialmente assunto
l'impegno, il regolamento SEP si applica
comungque ai brevetti per i quali erano
state stabilite in precedenza le condizioni
FRAND. 1l presente regolamento si applica
ai brevetti in vigore in uno o pin Stati
membri e dichiarati essenziali per una
norma pubblicata da un'organizzazione di
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

4) Per alcuni casi d'uso delle norme,
ad esempio per quelle relative alle
comunicazioni wireless, esistono relazioni
commerciali e pratiche di concessione di
licenze ben consolidate, con iterazioni che
si estendono per diverse generazioni
determinando una notevole dipendenza
reciproca e facendo maturare un valore
significativo e visibile sia per i titolari che
per gli utilizzatori di brevetti SEP.
Esistono altri casi d'uso, generalmente
pin nuovi (a volte delle stesse norme o di
loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi
e comunita di utilizzatori piu diffuse e
meno consolidate, nei quali
l'imprevedibilita delle royalty e delle altre
condizioni di licenza e la prospettiva di
valutazioni dei brevetti complesse e dei
contenziosi che ne possono derivare
pesano maggiormente sugli incentivi
all'impiego di tecnologie standardizzate in
prodotti innovativi. Di conseguenza, per
garantire una risposta proporzionata e
ben mirata, alcune procedure previste dal
presente regolamento, cioé la
determinazione della royalty aggregata e
la procedura obbligatoria per la
determinazione delle condizioni FRAND
prima della fase di contenzioso, non
dovrebbero essere applicate a casi d'uso
identificati di determinate norme o parti
di esse per le quali esistono elementi di
prova atti a dimostrare che le negoziazioni
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normazione nei confronti della quale il
titolare del brevetto SEP o un precedente
titolare dei brevetti SEP in questione si ¢
impegnato a concedere in licenza i suoi
brevetti essenziali a condizioni FRAND e
che non sono soggetti a una politica di
proprieta intellettuale esente da royalty.

Emendamento

soppresso
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di licenze per brevetti SEP a condizioni
FRAND non danno luogo a difficolta o
inefficienze di rilievo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Se da un lato la trasparenza nella
concessione di licenze per i brevetti SEP
dovrebbe favorire un contesto di
investimento equilibrato lungo le intere
catene del valore del mercato unico, in
particolare per i casi d'uso delle tecnologie
emergenti che sostengono gli obiettivi di
crescita verde, digitale e resiliente
dell'Unione, dall'altro il regolamento
dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a
parti di esse, pubblicate prima della sua
entrata in vigore, laddove le inefficienze
nella concessione di licenze per i brevetti
SEP rilevanti provochino gravi distorsioni
del funzionamento del mercato interno. Cio
¢ particolarmente rilevante per i fallimenti
del mercato che ostacolano gli investimenti
nel mercato unico, l'introduzione di
tecnologie innovative o lo sviluppo di
tecnologie nascenti e di casi d'uso
emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la
Commissione dovrebbe quindi
determinare mediante un atto delegato le
norme o parti di esse che sono state
pubblicate prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento e i casi d'uso
rilevanti per i quali é possibile registrare
brevetti SEP.
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Emendamento

(5) Se da un lato la trasparenza nella
concessione di licenze per i brevetti SEP
dovrebbe favorire un contesto di
investimento equilibrato lungo le intere
catene del valore del mercato unico, in
particolare per /e tecnologie emergenti che
sostengono gli obiettivi di crescita verde,
digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il
regolamento dovrebbe applicarsi anche alle
norme, o a parti di esse, pubblicate prima
della sua entrata in vigore, laddove
qualsiasi utilizzatore e qualsiasi titolare di
brevetti SEP dichiarati essenziali per una
norma pubblicata prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento lo
notifichino al centro di competenza.
L'inclusione di tali norme, come quelle
relative all'evoluzione a lungo termine
(LTE), potrebbe essere di particolare
importanza per l'introduzione di nuove
tecnologie, tra cui l'Internet delle cose
(IoT), e contribuira a evitare distorsioni
del funzionamento del mercato interno. Cio
¢ particolarmente rilevante ai fini della
trasparenza e della necessita di ridurre il
rischio di fallimenti del mercato che
ostacolano gli investimenti nel mercato
unico, l'introduzione di tecnologie
innovative o lo sviluppo di tecnologie. Le
eccezioni ai diritti esclusivi dei titolari di
brevetti SEP sono, quindi, coerenti con gli
obiettivi dell'accordo dell'OMC sugli
aspetti dei diritti di proprieta intellettuale
attinenti al commercio (TRIPS) di
promuovere l'innovazione tecnologica e la
diffusione della tecnologia a reciproco
vantaggio dei titolari di brevetti SEP e
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La concessione di licenze a
condizioni FRAND include la concessione
di licenze esenti da royalty. Dato che la
maggior parte dei problemi riguarda le
politiche di concessione di licenze soggette
a royalty, il presente regolamento non si
applica alle licenze esenti da royalty.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Considerato il carattere globale
delle licenze per i brevetti SEP, i
riferimenti alla royalty aggregata e alla
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degli utenti della tecnologia. Sarebbe
inoltre coerente con i suoi principi di
prevenzione dell'abuso dei diritti di
proprieta intellettuale e di adozione di
misure per ragioni di interesse pubblico.
In particolare, l'articolo 30 del TRIPS
prevede che un'eccezione ai diritti
esclusivi conferiti da un brevetto sia
giustificata se rispetta tre condizioni: deve
essere "limitata", non deve "entrare
irragionevolmente in conflitto con il
normale sfruttamento del brevetto" e non
deve "pregiudicare in modo irragionevole
i legittimi interessi del titolare del
brevetto, tenuto conto dei legittimi
interessi dei terzi". Tuttavia, l'inclusione
di norme preesistenti non dovrebbe
incidere sulle licenze gia in vigore.

Emendamento

(7) La concessione di licenze a
condizioni FRAND include la concessione
di licenze esenti da royalty, in quanto sono
fondamentali nello sviluppo della societa
digitale. Dato che la maggior parte dei
problemi riguarda le politiche di
concessione di licenze soggette a royalty, il
presente regolamento non si applica alle
licenze esenti da royalty.

Emendamento

(8) Considerato il carattere globale
delle licenze per i brevetti SEP, i
riferimenti alla royalty aggregata e alla
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determinazione delle condizioni FRAND
possono intendersi come riferimenti alle
royalty aggregate e alle determinazioni
delle condizioni FRAND a livello globale
oppure come altrimenti concordato dai
portatori di interessi che effettuano la
notifica o dalle parti del procedimento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) 1l centro di competenza dovrebbe
istituire € amministrare un registro
elettronico e una banca dati elettronica
contenente informazioni dettagliate sui
brevetti SEP in vigore in uno o piu Stati
membri, compresi i risultati della verifica
del carattere essenziale, 1 pareri, le
relazioni, la giurisprudenza disponibile
delle giurisdizioni di tutto il mondo, le
norme relative ai brevetti SEP nei paesi
terzi e 1 risultati degli studi specifici sui
brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla
concessione di licenze per 1 brevetti SEP e
agevolarne la concessione per le PMI, il
centro di competenza dovrebbe offrire
assistenza alle PMI. La creazione ¢ la
gestione di un sistema di verifica del
carattere essenziale e dei processi per il
calcolo della royalty aggregata e la
determinazione delle condizioni FRAND
da parte del centro di competenza
dovrebbero includere interventi di
miglioramento del sistema e dei processi su
base continua, anche attraverso 'uso di
nuove tecnologie. In linea con tale
obiettivo, il centro di competenza dovrebbe
definire procedure di formazione che
permettano ai valutatori del carattere
essenziale e ai conciliatori di formulare
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determinazione delle condizioni FRAND
possono intendersi come riferimenti alle
royalty aggregate e alle determinazioni
delle condizioni FRAND a livello globale
oppure come altrimenti concordato dalle
parti, tra un titolare di brevetti SEP e un
utilizzatore. Quando si fa riferimento alla
royalty aggregata e alla determinazione
delle condizioni FRAND é necessario
tenere conto delle circostanze
commerciali.

Emendamento

(13) Il centro di competenza dovrebbe
istituire € amministrare un registro
elettronico e una banca dati elettronica
contenente informazioni dettagliate sui
brevetti SEP in vigore in uno o piu Stati
membri, compresi i risultati della verifica
del carattere essenziale, 1 pareri, le
relazioni, la giurisprudenza disponibile
delle giurisdizioni di tutto il mondo, le
norme relative ai brevetti SEP nei paesi
terzi e 1 risultati degli studi specifici sui
brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla
concessione di licenze per 1 brevetti SEP e
agevolarne la concessione per le PMI, /e
microimprese e le start-up, il centro di
competenza dovrebbe offrire loro
particolare assistenza. La creazione ¢ la
gestione di un sistema di verifica del
carattere essenziale e dei processi per il
calcolo della royalty aggregata e la
determinazione delle condizioni FRAND
da parte del centro di competenza
dovrebbero includere interventi di
miglioramento del sistema e dei processi su
base continua, anche attraverso 1'uso di
nuove tecnologie. In linea con tale
obiettivo, il centro di competenza dovrebbe
definire procedure di formazione che
permettano ai valutatori del carattere
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pareri sulle royalty aggregate e sulla
determinazione delle condizioni FRAND, e
dovrebbe promuovere la coerenza nelle
loro pratiche.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15)  Conoscere I'importo totale della
royalty potenziale per tutti i brevetti SEP
riguardanti una norma (royalty aggregata)
applicabile agli utilizzi di tale norma ¢
importante per valutare I'importo della
royalty per un prodotto, elemento a sua
volta essenziale per la determinazione dei
costi del fabbricante. Ci0 aiuta anche i/
titolare dei brevetti SEP a pianificare il
rendimento atteso dall'investimento. La
pubblicazione della royalty aggregata
prevista e delle condizioni standard di
licenza per una determinata norma
faciliterebbe la concessione di licenze per i
brevetti SEP, riducendone il costo. E
pertanto necessario rendere pubbliche le
informazioni sui canoni di royalty totali
(royalty aggregata) e le condizioni FRAND
standard per la concessione di licenze.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Ititolari di brevetti SEP dovrebbero
avere la possibilita di informare
innanzitutto il centro di competenza della
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essenziale e ai conciliatori di formulare
pareri sulle royalty aggregate e sulla
determinazione delle condizioni FRAND, e
dovrebbe promuovere la coerenza nelle
loro pratiche.

Emendamento

(15)  Conoscere I'importo totale della
royalty potenziale per tutti i brevetti SEP
riguardanti una norma (royalty aggregata)
applicabile agli utilizzi di tale norma ¢
importante per valutare I'importo della
royalty per un prodotto, elemento a sua
volta essenziale per la determinazione dei
costi del fabbricante. Cio aiuta anche i
titolari dei brevetti SEP a pianificare il
rendimento atteso dall'investimento e gli
utilizzatori di brevetti SEP a stimare il
costo dell'integrazione nella norma nei
loro prodotti. La pubblicazione della
royalty aggregata prevista e delle
condizioni standard di licenza per una
determinata norma faciliterebbe la
concessione di licenze per 1 brevetti SEP,
riducendone il costo. E pertanto necessario
rendere pubbliche le informazioni sui
canoni di royalty totali (royalty aggregata)
e le condizioni FRAND standard per la
concessione di licenze.

Emendamento

(16) Ititolari di brevetti SEP dovrebbero
avere la possibilita di informare
innanzitutto il centro di competenza della
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pubblicazione della norma o della royalty
aggregata che hanno concordato tra loro.
Ad eccezione dei casi d'uso di norme per i
quali la Commissione stabilisce che
esistono pratiche di licenza per i brevetti
SEP ampiamente consolidate e
generalmente ben funzionanti, il centro di
competenza puo assistere le parti nel
determinare la royalty aggregata. In tale
contesto, se non vi ¢ accordo su una royalty
aggregata tra i titolari di brevetti SEP,
alcuni di essi possono chiedere al centro di
competenza di nominare un conciliatore
che assista i titolari di brevetti SEP disposti
a partecipare alla procedura nel
determinare una royalty aggregata per i
brevetti SEP riguardanti la norma in
questione. In questo caso il ruolo del
conciliatore consisterebbe nel facilitare il
processo decisionale dei titolari di brevetti
SEP partecipanti, senza formulare alcuna
raccomandazione di royalty aggregata.
Infine ¢ importante garantire la presenza di
un terzo indipendente, ossia di un esperto,
che possa raccomandare una royalty
aggregata. [ titolari e/o gli utilizzatori di
brevetti SEP dovrebbero quindi poter
chiedere al centro di competenza una
perizia sulla royalty aggregata. Quando
viene presentata una simile richiesta, il
centro di competenza dovrebbe nominare
un panel di conciliatori e gestire un
processo in cui siano invitati a partecipare
tutti 1 portatori di interessi. Dopo aver
ricevuto informazioni da tutti i
partecipanti, il panel dovrebbe fornire una
perizia non vincolante sulla royalty
aggregata. La perizia sulla royalty
aggregata dovrebbe contenere un'analisi
non riservata dell'impatto previsto della
royalty aggregata sui titolari di brevetti
SEP e sui portatori di interessi nella catena
del valore. A tal proposito sarebbe
importante considerare fattori quali
l'efficienza della concessione di licenze per
1 brevetti SEP, anche alla luce di norme o
pratiche consuetudinarie per la concessione
di licenze di proprieta intellettuale nella
catena del valore e la concessione di
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pubblicazione della norma, di cui
rivendicano il carattere essenziale, o della
royalty aggregata che hanno concordato tra
loro al di fuori del processo di sviluppo
delle norme. 11 centro di competenza puod
assistere le parti nel determinare la royalty
aggregata. In tale contesto, se non vi ¢
accordo su una royalty aggregata tra i
titolari di brevetti SEP, alcuni di essi
possono chiedere al centro di competenza
di nominare un conciliatore che assista 1
titolari di brevetti SEP disposti a
partecipare alla procedura nel determinare
una royalty aggregata per 1 brevetti SEP
riguardanti la norma in questione. In questo
caso il ruolo del conciliatore consisterebbe
nel facilitare il processo decisionale dei
titolari di brevetti SEP partecipanti, senza
formulare alcuna raccomandazione di
royalty aggregata. Infine ¢ importante
garantire la presenza di un terzo
indipendente, ossia di un esperto, che possa
raccomandare una royalty aggregata. |
titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP
dovrebbero quindi poter chiedere entrambi
al centro di competenza una perizia sulla
royalty aggregata. Quando viene presentata
una simile richiesta, il centro di
competenza dovrebbe nominare un panel di
conciliatori e gestire un processo in cui
siano invitati a partecipare tutti i portatori
di interessi. Dopo aver ricevuto
informazioni da tutti 1 partecipanti, il panel
dovrebbe fornire una perizia non
vincolante sulla royalty aggregata. La
perizia sulla royalty aggregata dovrebbe
contenere un'analisi non riservata
dell'impatto previsto della royalty
aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui
portatori di interessi nella catena del
valore. A tal proposito sarebbe importante
considerare fattori quali l'efficienza della
concessione di licenze per i brevetti SEP,
anche alla luce di norme o pratiche
consuetudinarie per la concessione di
licenze di proprieta intellettuale nella
catena del valore e la concessione di
licenze incrociate, cosi come l'incidenza
sugli incentivi all'innovazione per i titolari
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licenze incrociate, cosi come l'incidenza
sugli incentivi all'innovazione per i titolari
di brevetti SEP e 1 diversi portatori di
interessi lungo la catena del valore.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18)  Dopo la notifica di una norma
oppure, se anteriore, la determinazione di
una royalty aggregata, il centro di
competenza aprira la registrazione dei
brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali
in vigore in uno o piu Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) I titolari di brevetti SEP possono
effettuare la registrazione dopo la scadenza
del termine indicato. In tal caso 1 titolari di
brevetti SEP non dovrebbero pero essere in
grado di riscuotere le royalty né di
chiedere il risarcimento dei danni per il
periodo di ritardo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 23

PE753.649v04-00

di brevetti SEP e 1 diversi portatori di
interessi lungo la catena del valore.

Emendamento

(18)  Dopo la notifica di una norma, il
centro di competenza aprira la
registrazione dei brevetti SEP ai titolari di
brevetti essenziali in vigore in uno o piu
Stati membri.

Emendamento

(20) I titolari di brevetti SEP possono
effettuare la registrazione dopo la scadenza
del termine indicato. In tal caso 1 titolari di
brevetti SEP non dovrebbero pero essere in
grado di concedere in licenza o utilizzare
tali brevetti SEP n¢ di avviare azioni per
violazioni per il periodo di ritardo. E
opportuno lasciare impregiudicati i
brevetti SEP concessi in licenza prima
dell'entrata in vigore del presente
regolamento.
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Testo della Commissione

(23) Il titolare di un brevetto SEP puo
anche chiedere la modifica della
registrazione di un brevetto SEP. Anche i
portatori di interessi possono chiedere la
modifica della registrazione di un brevetto
SEP, se sono in grado di dimostrarne
l'inesattezza sulla base di una decisione
definitiva di un'autorita pubblica. E
possibile cancellare un brevetto SEP dal
registro solo su richiesta del suo titolare, se
il brevetto ¢ scaduto, ¢ stato annullato o
giudicato non essenziale da una decisione o
sentenza definitiva di un organo
giurisdizionale competente di uno Stato
membro o ritenuto non essenziale ai sensi
del presente regolamento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24)  Per garantire una qualita ancora piu
elevata del registro ed evitare un eccesso di
registrazioni, dovrebbero essere effettuate
verifiche del carattere essenziale anche in
modo aleatorio da valutatori indipendenti
selezionati in base a criteri oggettivi che
saranno determinati dalla Commissione. E
opportuno verificare il carattere essenziale
di un solo brevetto SEP di una stessa
famiglia di brevetti.

Emendamento 13
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Emendamento

(23) Il titolare di un brevetto SEP puo
anche chiedere la modifica della
registrazione di un brevetto SEP. Anche i
portatori di interessi possono chiedere la
modifica della registrazione di un brevetto
SEP, se sono in grado di dimostrarne
l'inesattezza sulla base di una decisione
definitiva di un'autorita pubblica. E
possibile cancellare un brevetto SEP dal
registro solo su richiesta del suo titolare, se
il brevetto € scaduto, € stato annullato o
giudicato non essenziale da una decisione o
sentenza definitiva di un organo
giurisdizionale competente di uno Stato
membro o ritenuto non essenziale ai sensi
del presente regolamento. Per mantenere
la trasparenza, dovrebbe essere resa
pubblica una registrazione delle
modifiche apportate al registro dei brevetti
SEP.

Emendamento

(24)  Per garantire una qualita ancora piu
elevata del registro ed evitare un eccesso di
registrazioni, dovrebbero essere effettuate
verifiche del carattere essenziale anche in
modo aleatorio e anonimo da valutatori
indipendenti e imparziali selezionati in
base a criteri oggettivi che saranno
determinati dalla Commissione. E
opportuno verificare il carattere essenziale
di un solo brevetto SEP di una stessa
famiglia di brevetti.
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Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Le finalita dell'impegno FRAND
sono facilitare 1'adozione e 'uso della
norma rendendo disponibili 1 brevetti SEP
agli utilizzatori a condizioni eque e
ragionevoli e garantire ai titolari di brevetti
SEP un rendimento equo e ragionevole
della loro innovazione. Le azioni di
esecuzione avviate dai titolari di brevetti
SEP o le azioni intentate dagli utilizzatori
in seguito al rifiuto del titolare di un
brevetto SEP di concedere la licenza
dovrebbero quindi avere come obiettivo
ultimo la conclusione di un accordo di
licenza FRAND. A tale proposito
l'obiettivo principale del regolamento ¢
facilitare le negoziazioni e la risoluzione
extragiudiziale delle controversie, con
possibili vantaggi per entrambe le parti.
Garantire 1'accesso a metodi rapidi, equi ed
efficienti dal punto di vista dei costi per
risolvere le controversie relative alle
condizioni FRAND dovrebbe giovare sia ai
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Emendamento

(25 bis) Sebbene sia opportuno
concedere vantaggi alle micro, piccole e
medie imprese, i vantaggi messi a
disposizione di tali imprese non
dovrebbero essere aperti ai casi di uso
improprio. A tale riguardo, gli aggregatori
di brevetti possono essere caratterizzati da
un modello commerciale di tipo "ottenere
e affermare", allo scopo di generare
profitti attraverso diritti di licenza, royalty
e risarcimenti dei danni, e non dovrebbero
beneficiare dell'esenzione ai sensi del
presente regolamento.

Emendamento

(31) Le finalita dell'impegno FRAND
sono facilitare 1'adozione e 'uso della
norma rendendo disponibili 1 brevetti SEP
agli utilizzatori a condizioni eque,
ragionevoli e non discriminatorie ¢
garantire ai titolari di brevetti SEP un
rendimento equo e ragionevole della loro
innovazione. Le azioni di esecuzione
avviate dai titolari di brevetti SEP o le
azioni intentate dagli utilizzatori in seguito
al rifiuto del titolare di un brevetto SEP di
concedere la licenza dovrebbero quindi
avere come obiettivo ultimo la conclusione
di un accordo di licenza FRAND. A tale
proposito l'obiettivo principale del
regolamento ¢ facilitare le negoziazioni e
la risoluzione extragiudiziale delle
controversie, con possibili vantaggi per
entrambe le parti. Garantire l'accesso a
metodi rapidi, equi ed efficienti dal punto
di vista dei costi per risolvere le
controversie relative alle condizioni
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titolari di brevetti SEP che agli utilizzatori.
A tale proposito un meccanismo di
risoluzione extragiudiziale delle
controversie correttamente funzionante che
permetta di determinare le condizioni
FRAND (determinazione delle condizioni
FRAND) puo offrire vantaggi significativi
a tutte le parti. Le parti possono chiedere la
determinazione delle condizioni FRAND
per dimostrare che la propria offerta ¢
equa, ragionevole e non discriminatoria,
oppure per fornire una garanzia, quando
assumono impegni in buona fede.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La determinazione delle condizioni
FRAND dovrebbe semplificare e
accelerare le negoziazioni relative a tali
condizioni e ridurre i costi. E opportuno
che sia 'EUIPO ad amministrare la
procedura. Il centro di competenza
dovrebbe stilare un elenco di conciliatori
che soddisfino 1 criteri di competenza e
indipendenza stabiliti e creare un repertorio
di relazioni non riservate (la versione
riservata delle relazioni sara accessibile
solo alle parti e ai conciliatort). |
conciliatori dovrebbero essere persone
neutrali di comprovata esperienza nella
risoluzione di controversie € con una
profonda comprensione degli aspetti
economici della concessione di licenze a
condizioni FRAND.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 33
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FRAND dovrebbe giovare sia ai titolari di
brevetti SEP che agli utilizzatori. A tale
proposito un meccanismo di risoluzione
extragiudiziale delle controversie
correttamente funzionante che permetta di
determinare le condizioni FRAND
(determinazione delle condizioni FRAND)
puo offrire vantaggi significativi a tutte le
parti. Le parti possono chiedere la
determinazione delle condizioni FRAND
per dimostrare che la propria offerta ¢
equa, ragionevole e non discriminatoria,
oppure per fornire una garanzia, quando
assumono impegni in buona fede.

Emendamento

(32) La determinazione delle condizioni
FRAND dovrebbe semplificare e
accelerare le negoziazioni relative a tali
condizioni e ridurre i costi. E opportuno
che sia I'EUIPO ad amministrare la
procedura. Il centro di competenza
dovrebbe stilare un elenco di conciliatori
che soddisfino 1 criteri di competenza e
indipendenza stabiliti e creare un repertorio
di relazioni non riservate (la versione
riservata delle relazioni sara accessibile
solo alle parti e ai conciliatori). I
conciliatori dovrebbero essere persone
neutrali e imparziali di comprovata
esperienza nella risoluzione di controversie
e con una profonda comprensione degli
aspetti economici della concessione di
licenze a condizioni FRAND.
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Testo della Commissione

(33) La determinazione delle condizioni
FRAND rappresenterebbe un passo
obbligatorio prima che il titolare di un
brevetto SEP possa avviare un
procedimento per violazione di un brevetto
o che un utilizzatore possa chiedere a un
organo giurisdizionale competente di uno
Stato membro la determinazione o
valutazione delle condizioni FRAND
relative a un brevetto SEP. L'obbligo di
avviare la procedura di determinazione
delle condizioni FRAND prima di iniziare
il corrispondente procedimento giudiziario
non dovrebbe pero riguardare i brevetti
SEP che coprono i casi d'uso di norme
per i quali la Commissione abbia stabilito
che non esistono difficolta o inefficienze
di rilievo nella concessione di licenze a
condizioni FRAND.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Ciascuna parte puo scegliere se
desidera partecipare alla procedura e
impegnarsi a rispettarne 1'esito. Nel caso in
cui una parte non risponda alla richiesta
di determinazione delle condizioni
FRAND o non si impegni a rispettare
l'esito di tale determinazione, l'altra parte
dovrebbe essere in grado di chiedere la
chiusura o la prosecuzione unilaterale
della determinazione delle condizioni
FRAND. Tale parte non dovrebbe essere
esposta a contenziosi durante il periodo in
cui vengono determinate le condizioni
FRAND. Allo stesso tempo, la
determinazione delle condizioni FRAND
dovrebbe essere una procedura efficace che
consenta alle parti di raggiungere un
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Emendamento

(33) Nel caso in cui una o piu parti
l'avviino, 1a determinazione delle
condizioni FRAND dovrebbe
rappresentare un passo obbligatorio prima
che il titolare di un brevetto SEP possa
avviare un procedimento per violazione di
un brevetto o che un utilizzatore possa
chiedere a un organo giurisdizionale
competente di uno Stato membro la
determinazione o valutazione delle
condizioni FRAND relative a un brevetto
SEP. Di conseguenza, prima di avviare
qualsiasi procedimento per violazione di
un brevetto o di reclamo dinanzi a un
tribunale dell'UE, le parti dovrebbero
avviare una procedura di conciliazione
per determinare le condizioni FRAND.
Tale procedura di conciliazione non
dovrebbe superare i 9 mesi e il suo esito
non dovrebbe essere vincolante.

Emendamento

(34) Ciascuna parte puo scegliere se
desidera partecipare alla procedura e
impegnarsi a rispettarne I'esito. La
determinazione delle condizioni FRAND
dovrebbe essere una procedura efficace che
consenta alle parti di raggiungere un
accordo e risolvere eventuali controversie
pendenti o di ottenere una determinazione
da utilizzare in ulteriori procedimenti. La
parte o le parti che partecipano alla
procedura per la determinazione delle
condizioni FRAND e che ne rispettano
l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare
del suo completamento.
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accordo prima della fase contenziosa o di
ottenere una determinazione da utilizzare
in ulteriori procedimenti. La parte o le parti
che partecipano alla procedura per la
determinazione delle condizioni FRAND e
che si impegnano a rispettarne 1'esito
dovrebbero quindi poter beneficiare del suo
completamento.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) L'obbligo di avviare la
determinazione delle condizioni FRAND
non dovrebbe pregiudicare l'effettiva
protezione dei diritti delle parti. 4 tale
proposito, la parte che si impegna a
rispettare l'esito della determinazione
delle condizioni FRAND dovrebbe avere il
diritto, nel caso in cui l'altra parte non
assuma il medesimo impegno, di avviare
un procedimento dinanzi all'organo
giurisdizionale nazionale competente in
attesa della determinazione delle
condizioni FRAND. Ciascuna delle parti
dovrebbe inoltre poter adire l'organo
giurisdizionale competente per chiedere
un provvedimento provvisorio di natura
finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un
brevetto SEP abbia assunto un impegno
FRAND, I'adozione di provvedimenti
provvisori di natura finanziaria adeguati e
proporzionati dovrebbe garantire la
necessaria tutela giudiziaria al titolare del
brevetto SEP che abbia accettato di
concedere in licenza il suo brevetto a
condizioni FRAND, mentre I'utilizzatore
dovrebbe essere in grado di contestare il
livello delle royalty FRAND o di eccepire
la mancanza di carattere essenziale o
l'invalidita del brevetto SEP. Nei sistemi
nazionali che richiedono l'avvio di un
procedimento di merito come condizione
per chiedere un provvedimento provvisorio
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Emendamento

(35) L'obbligo di avviare la
determinazione delle condizioni FRAND
non dovrebbe pregiudicare l'effettiva
protezione dei diritti delle parti. Nel caso in
cui il titolare di un brevetto SEP abbia
assunto un impegno FRAND, I'adozione di
provvedimenti provvisori di natura
finanziaria adeguati e proporzionati
dovrebbe garantire la necessaria tutela
giudiziaria al titolare del brevetto SEP che
abbia accettato di concedere in licenza il
suo brevetto a condizioni FRAND, mentre
l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di
contestare il livello delle royalty FRAND o
di eccepire la mancanza di carattere
essenziale o l'invalidita del brevetto SEP.
Nei sistemi nazionali che richiedono
l'avvio di un procedimento di merito come
condizione per chiedere un provvedimento
provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe
essere possibile avviare tale procedimento
ma le parti dovrebbero richiedere la
sospensione della causa durante la
determinazione delle condizioni FRAND.
Nel valutare se il livello del provvedimento
provvisorio di natura finanziaria sia da
ritenere adeguato per un caso determinato
si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della
capacita economica del richiedente e dei
potenziali effetti sull'efficacia delle misure
richieste, in particolare per le PMI, le
microimprese e le start-up, anche al fine di
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di natura finanziaria, dovrebbe essere
possibile avviare tale procedimento ma le
parti dovrebbero richiedere la sospensione
della causa durante la determinazione delle
condizioni FRAND. Nel valutare se il
livello del provvedimento provvisorio di
natura finanziaria sia da ritenere adeguato
per un caso determinato si dovrebbe tenere
conto, tra l'altro, della capacita economica
del richiedente e dei potenziali effetti
sull'efficacia delle misure richieste, in
particolare per le PMI, anche al fine di
prevenire l'uso abusivo di tali misure.
Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo
la conclusione della determinazione delle
condizioni FRAND, l'intera gamma di
misure, comprese quelle provvisorie,
cautelari e correttive, dovrebbe essere a
disposizione delle parti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione

(37)  Una volta nominato il conciliatore,
il centro di conciliazione dovrebbe deferire
a quest'ultimo la determinazione delle
condizioni FRAND affinché valuti se la
richiesta contenga le informazioni
necessarie e comunichi il calendario della
procedura alle parti o alla parte che ha
chiesto la prosecuzione della
determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione

(40)  Se una parte avvia un procedimento
in una giurisdizione esterna all'Unione che
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prevenire l'uso abusivo di tali misure.
Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo
la conclusione della determinazione delle
condizioni FRAND, l'intera gamma di
misure, comprese quelle provvisorie,
cautelari e correttive, dovrebbe essere a
disposizione delle parti.

Emendamento

(37)  Una volta nominato il conciliatore,
il centro di conciliazione dovrebbe deferire
a quest'ultimo la determinazione delle
condizioni FRAND affinché valuti se la
richiesta contenga le informazioni
necessarie e comunichi il calendario della
procedura alle parti.

Emendamento

(40)  Se una parte avvia un procedimento
in una giurisdizione esterna all'Unione che
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porta all'adozione di decisioni
giuridicamente vincolanti ed esecutive
riguardanti la stessa norma soggetta alla
determinazione delle condizioni FRAND e
il suo utilizzo, o che include brevetti SEP
della stessa famiglia di quelli soggetti alla
determinazione delle condizioni FRAND e
che coinvolge in qualita di parte una o piu
parti della determinazione delle condizioni
FRAND, prima o durante la
determinazione delle condizioni FRAND il
conciliatore o, se quest'ultimo non ¢ stato
nominato, il centro di competenza
dovrebbe essere in grado di porre fine alla
procedura su richiesta dell’altra parte.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione

(45) La concessione di licenze per 1
brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle
catene del valore non ancora esposte a tali
brevetti. E dunque importante che il centro
di competenza svolga attivita di
sensibilizzazione alla concessione di
licenze per 1 brevetti SEP nella catena del
valore avvalendosi di tutti gli strumenti a
sua disposizione. Tra gli altri fattori
figurano la capacita dei fabbricanti a monte
di trasferire a valle il costo della licenza
per un brevetto SEP e la possibile
incidenza delle clausole di indennizzo
esistenti all'interno della catena del valore.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 46
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porta all'adozione di decisioni
giuridicamente vincolanti ed esecutive
riguardanti la stessa norma soggetta alla
determinazione delle condizioni FRAND e
il suo utilizzo, o che include brevetti SEP
della stessa famiglia di quelli soggetti alla
determinazione delle condizioni FRAND e
che coinvolge in qualita di parte una o piu
parti della determinazione delle condizioni
FRAND, prima o durante la
determinazione delle condizioni FRAND il
conciliatore o, se quest'ultimo non ¢ stato
nominato, il centro di competenza
dovrebbe essere in grado di porre fine alla
procedura su richiesta di una parte.

Emendamento

(45) La concessione di licenze per i
brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle
catene del valore non ancora esposte a tali
brevetti. E dunque importante che il centro
di competenza svolga attivita di
sensibilizzazione alla concessione di
licenze per 1 brevetti SEP nella catena del
valore avvalendosi di tutti gli strumenti a
sua disposizione. Tra gli altri fattori
figurano la capacita dei fabbricanti a monte
di trasferire a valle il costo della licenza
per un brevetto SEP e la possibile
incidenza delle clausole di indennizzo
esistenti all'interno della catena del valore.
1l quadro previsto dal presente
regolamento promuove la leadership
tecnologica dell'UE in materia di
innovazione.
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Testo della Commissione

(46) Le PMI possono essere coinvolte
nella concessione di licenze per i brevetti
SEP sia come titolari sia come utilizzatori
di tali brevetti. Anche se attualmente vi
sono poche PMI tra i titolari di brevetti
SEP, le efficienze generate grazie al
presente regolamento dovrebbero
comunque agevolare la concessione di
licenze per i loro brevetti SEP. E
necessario prevedere altre condizioni per
alleggerire 'onere dei costi per le PMI, ad
esempio tasse amministrative ridotte e la
possibilita di beneficiare di tasse ridotte per
le verifiche del carattere essenziale e la
conciliazione, oltre a servizi gratuiti di
assistenza e formazione. I brevetti SEP
delle micro e piccole imprese non
dovrebbero essere oggetto di
campionamento per la verifica del carattere
essenziale; tali imprese dovrebbero pero
poter proporre brevetti SEP per la verifica
del carattere essenziale, se lo desiderano.
Anche gli utilizzatori che sono PMI
dovrebbero beneficiare di tasse di accesso
ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e
formazione. Infine i titolari di brevetti SEP
dovrebbero essere incoraggiati a
incentivare l'acquisto di licenze da parte
delle PMI attraverso sconti su volumi
ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Al fine di integrare alcuni elementi
non essenziali del presente regolamento,
dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti
conformemente all'articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea
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Emendamento

(46) Le PMI possono essere coinvolte
nella concessione di licenze per i brevetti
SEP sia come titolari sia come utilizzatori
di tali brevetti. Anche se attualmente vi
sono poche PMI tra i titolari di brevetti
SEP, le efficienze generate grazie al
presente regolamento dovrebbero
comunque agevolare la concessione di
licenze per i loro brevetti SEP. E
necessario prevedere altre condizioni per
alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad
esempio tasse amministrative ridotte e la
possibilita di beneficiare di tasse ridotte per
le verifiche del carattere essenziale e la
conciliazione, oltre a servizi gratuiti di
assistenza e formazione. I brevetti SEP
delle start-up e delle micro e piccole
imprese non dovrebbero essere oggetto di
campionamento per la verifica del carattere
essenziale; tali imprese dovrebbero pero
poter proporre brevetti SEP per la verifica
del carattere essenziale, se lo desiderano.
Anche gli utilizzatori che sono PMI e start-
up dovrebbero beneficiare di tasse di
accesso ridotte e di servizi gratuiti di
assistenza e formazione. Infine i titolari di
brevetti SEP dovrebbero essere
incoraggiati a incentivare 'acquisto di
licenze da parte delle PMI attraverso sconti
su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty
FRAND.

Emendamento

(47) Al fine di integrare alcuni elementi
non essenziali del presente regolamento,
dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti
conformemente all'articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea
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riguardo agli elementi da iscrivere nel
registro, alla determinazione delle
pertinenti norme esistenti o
all'individuazione dei casi d'uso delle
norme o di parti di esse in relazione alle
quali la Commissione stabilisca che non
esistono difficolta o inefficienze di rilievo
nella concessione di licenze a condizioni
FRAND. E di particolare importanza che
durante i lavori preparatori la Commissione
svolga adeguate consultazioni, anche a
livello di esperti, nel rispetto dei principi
stabiliti nell'accordo interistituzionale
"Legiferare meglio" del 13 aprile 20164,
In particolare, al fine di garantire la parita
di partecipazione alla preparazione degli
atti delegati, il Parlamento europeo e il
Consiglio ricevono tutti i documenti
contemporaneamente agli esperti degli
Stati membri, e i loro esperti hanno
sistematicamente accesso alle riunioni dei
gruppi di esperti della Commissione
incaricati della preparazione di tali atti
delegati.

4 GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Al fine di garantire condizioni
uniformi per l'attuazione delle pertinenti
disposizioni del presente regolamento, ¢
opportuno attribuire alla Commissione
competenze di esecuzione per l'adozione di
prescrizioni dettagliate per la selezione dei
valutatori e dei conciliatori, nonché del
regolamento di procedura e del codice di
condotta per i valutatori e i conciliatori. E
altresi opportuno che la Commissione
adotti le norme tecniche per la selezione
del campione di brevetti SEP da sottoporre
a verifica del carattere essenziale e la
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riguardo agli elementi da iscrivere nel
registro. E di particolare importanza che
durante 1 lavori preparatori la Commissione
svolga adeguate consultazioni, anche a
livello di esperti, nel rispetto dei principi
stabiliti nell'accordo interistituzionale
"Legiferare meglio" del 13 aprile 20164+
In particolare, al fine di garantire la parita
di partecipazione alla preparazione degli
atti delegati, il Parlamento europeo e il
Consiglio ricevono tutti i documenti
contemporaneamente agli esperti degli
Stati membri, e 1 loro esperti hanno
sistematicamente accesso alle riunioni dei
gruppi di esperti della Commissione
incaricati della preparazione di tali atti
delegati.

4 GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento

(48) Al fine di garantire condizioni
uniformi per l'attuazione delle pertinenti
disposizioni del presente regolamento, ¢
opportuno attribuire alla Commissione
competenze di esecuzione per l'adozione di
prescrizioni dettagliate per la selezione dei
valutatori e dei conciliatori, nonché del
regolamento di procedura e del codice di
condotta per i valutatori e i conciliatori. 1
valutatori e i conciliatori dovrebbero
sempre possedere requisiti di onorabilita e
le conoscenze, le competenze e
l'esperienza sufficienti per esercitare le
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metodologia per la realizzazione di tale
verifica da parte dei valutatori e dei
valutatori inter pares. La Commissione
dovrebbe inoltre stabilire le tasse
amministrative per 1 suoi servizi in
relazione ai compiti previsti dal presente
regolamento e le tasse per 1 servizi dei
valutatori, dei periti e dei conciliatori, le
relative deroghe e 1 metodi di pagamento,
adattandoli a seconda delle necessita. E
altresi opportuno che la Commissione
determini le norme o parti di esse che
sono state pubblicate prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento, per le
quali ¢ possibile registrare brevetti SEP. E
opportuno che tali competenze siano
esercitate conformemente al regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio®.

45> Regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e 1
principi generali relativi alle modalita di
controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I1 presente regolamento si applica ai
brevetti che sono essenziali per una norma
pubblicata da un'organizzazione di
normazione nei confronti della quale il
titolare del brevetto SEP si ¢ impegnato a
concedere in licenza i suoi brevetti
essenziali a condizioni eque, ragionevoli e
non discriminatorie (FRAND) e che non é
soggetta a una politica di proprieta
intellettuale esente da royalty,
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loro funzioni. E altresi opportuno che la
Commissione adotti le norme tecniche per
la selezione del campione di brevetti SEP
da sottoporre a verifica del carattere
essenziale e la metodologia per la
realizzazione di tale verifica da parte dei
valutatori e dei valutatori inter pares. La
Commissione dovrebbe inoltre stabilire le
tasse amministrative per 1 suoi servizi in
relazione ai compiti previsti dal presente
regolamento e le tasse per 1 servizi dei
valutatori, dei periti e dei conciliatori, le
relative deroghe e 1 metodi di pagamento,
adattandoli a seconda delle necessita. E
opportuno che tali competenze siano
esercitate conformemente al regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio®.

4 Regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e 1
principi generali relativi alle modalita di
controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai
brevetti che sono in vigore in uno o piu
Stati membri e che sono stati dichiarati
essenziali per una norma pubblicata da
un'organizzazione di normazione nei
confronti della quale il titolare attuale del
brevetto SEP o un precedente titolare del
brevetto SEP si ¢ impegnato a concedere in
licenza 1 suoi brevetti essenziali a
condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie (FRAND) e che non sono
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

(a) dopo l'entrata in vigore del

presente regolamento, con le eccezioni di

cui al paragrafo 3;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione
(b)  prima dell'entrata in vigore del

presente regolamento, conformemente
all'articolo 66.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34,
paragrafo 1, non si applicano ai brevetti
SEP nella misura in cui sono utilizzati nei
casi d'uso individuati dalla Commissione

in conformita al paragrafo 4.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 4
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soggetti a una politica di proprieta
intellettuale esente da royalty.

Emendamento
soppresso

Emendamento
soppresso

Emendamento
soppresso
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Testo della Commissione

4. Qualora vi siano elementi di prova
sufficienti a dimostrare che, per quanto
concerne i casi d'uso individuati di
determinate norme o parti di esse, le
negoziazioni per la concessione di licenze
per i brevetti SEP a condizioni FRAND
non danno luogo a difficolta o
inefficienze di rilievo tali da incidere sul
funzionamento del mercato interno, la
Commissione, dopo un adeguato processo
di consultazione, adotta un atto delegato
ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce
un elenco di tali casi d'uso, norme o parti
di esse, ai fini del paragrafo 3.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 5

Testo della Commissione
5. 1l presente regolamento si applica

ai titolari di brevetti SEP in vigore in uno
o piu Stati membri.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 1

Testo della Commissione
(1) "brevetto essenziale" o "brevetto

SEP": qualsiasi brevetto essenziale per una
norma;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2
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Emendamento
soppresso
Emendamento
soppresso
Emendamento
(1) "brevetto essenziale" o "brevetto

SEP": qualsiasi brevetto dichiarato
essenziale per una norma;
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Testo della Commissione

(2) "essenziale per una norma":
significa che il brevetto contiene almeno
una rivendicazione per la quale non ¢
possibile, per ragioni tecniche, produrre o
utilizzare un'applicazione o un metodo
conformi a una norma, comprese le relative
opzioni, senza violare il brevetto in base
all'attuale stato dell'arte e alla normale
pratica tecnica;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 7

Testo della Commissione

(7) "utilizzatore": la persona fisica o
giuridica che utilizza o intende utilizzare
una norma in un prodotto, un processo, un
servizio o un sistema;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 11

Testo della Commissione

(11)  "pool di brevetti": un ente creato
mediante un accordo con cui due o piu
titolari di brevetti SEP si concedono
reciprocamente in licenza uno o piu dei
loro brevetti o li danno in licenza a terzi;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 18 bis (nuovo)
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Emendamento

(2) "essenziale per una norma":
significa che il brevetto dichiarato
contenere almeno una rivendicazione per
la quale non ¢ possibile, per ragioni
tecniche, produrre o utilizzare
un'applicazione o un metodo conformi a
una norma pubblicata, comprese le relative
opzioni, senza violare il brevetto in base
all'attuale stato dell'arte e alla normale
pratica tecnica;

Emendamento

(7) "utilizzatore": la persona fisica o
giuridica che utilizza o intende utilizzare
una norma in un prodotto, un processo, un
servizio o un sistema sul mercato
dell'Unione europea,

Emendamento

(11)  "pool di brevetti": un ente creato
mediante un accordo o un consorzio con
cui due o piu titolari di brevetti SEP si
concedono reciprocamente in licenza uno o
piu dei loro brevetti o li danno in licenza a
terzi, su base continuativa;
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Testo della Commissione

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 37
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Emendamento

(18 bis) "aggregatore di brevetti'':
un soggetto che deriva i suoi profitti
dall'applicazione di brevetti o dalla
concessione di licenze per i brevetti, ivi
compresi danni o riconoscimenti
economici derivanti dall'aggregazione di
tali brevetti, e che non partecipa alla
produzione, alla fabbricazione, alla
vendita o alla distribuzione di beni o
servizi che utilizzano le invenzioni
brevettate, né alla ricerca e allo sviluppo
di tali invenzioni, che non é un istituto di
istruzione o di ricerca, né
un'organizzazione di trasferimento delle
tecnologie intesa ad agevolare la
commercializzazione di innovazgioni
tecnologiche da essa stessa generate, e
che non é un inventore singolo che
aggrega brevetti originariamente
riconosciutigli o brevetti relativi a
tecnologie che ha originariamente
sviluppato in prima persona.

Emendamento

Articolo 2 bis

Obbligo di concedere una licenza a
condizioni FRAND

1 titolari di brevetti essenziali per una
norma che rientra nell'ambito di
applicazione del presente regolamento ai
sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, non
rifiutano una licenza in modo infondato a
una parte disposta ad accettare una
licenza basata su condizioni FRAND.
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Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

(a) creare € mantenere un registro
elettronico e una banca dati elettronica per
1 brevetti SEP;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera ¢

Testo della Commissione

(©) creare € amministrare un sistema di
valutazione del carattere essenziale dei
brevetti SEP;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

) amministrare un processo per la
determinazione delle royalty aggregate;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera h

Testo della Commissione

(h) offrire alle PMI corsi di
formazione, assistenza e consulenza
generale sui brevetti SEP;
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Emendamento

(a) creare € mantenere un registro
elettronico e una banca dati elettronica per
i brevetti SEP nel rispetto del regolamento
generale sulla protezione dei dati;

Emendamento

() creare € amministrare un sistema di
valutazione del carattere essenziale dei
brevetti SEP sulla base di criteri espliciti e
verificabili;

Emendamento

) amministrare un processo per
agevolare gli accordi sulla determinazione
delle royalty aggregate;

Emendamento

(h) offrire, in particolare alle PM], alle
microimprese e alle start-up, corsi di
formazione, assistenza e consulenza
generale sui brevetti SEP;
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera i

Testo della Commissione

(1) l'esistenza di eventuali condizioni
standard pubbliche per la concessione alle
PMI di licenze per i brevetti SEP;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera ¢

Testo della Commissione
(©) informazioni indicanti se sia stata
effettuata una verifica del carattere

essenziale o una valutazione inter pares, e
un riferimento al risultato;

Emendamento 44
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Emendamento

3 bis. 1l centro di competenza é dotato
delle giuste competenze e risorse ed é
coordinato con le organizzazioni regionali
e mondiali in materia di proprieta
intellettuale, quali I'Organizzazione
europea dei brevetti e l'Organizzazione
mondiale della proprieta intellettuale.

Emendamento

(1) l'esistenza di eventuali condizioni

standard pubbliche per la concessione alle
PMI, alle microimprese e alle start-up di

licenze per 1 brevetti SEP;

Emendamento

() qualsiasi informazione indicante
una verifica del carattere essenziale o una
valutazione inter pares effettuata prima
della registrazione, e il risultato della
verifica del carattere essenziale;
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Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza crea e
gestisce una banca dati elettronica per i
brevetti SEP.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Devono essere accessibili ai terzi,
previa registrazione presso il centro di
competenza, le seguenti informazioni
contenute nella banca dati:

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera ¢

Testo della Commissione

(©) le condizioni standard pubbliche
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Emendamento

4 bis. Prima di registrare i loro brevetti, i
titolari di brevetti SEP possono presentare
volontariamente al centro di competenza i
loro brevetti SEP ai fini della verifica del
carattere essenziale, che puo accettare o
rifiutare di procedervi.

Emendamento

1. Il centro di competenza crea e
gestisce una banca dati elettronica per i
brevetti SEP nel rispetto del regolamento
generale sulla protezione dei dati.

Emendamento
2. Devono essere accessibili ai terzi,
compresi gli organi giurisdizionali e altre
autorita pubbliche, previa registrazione

presso il centro di competenza, le seguenti
informazioni contenute nella banca dati:

Emendamento

(c) le condizioni standard pubbliche
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per la concessione di licenze per 1 brevetti
SEP alle PMI ai sensi dell'articolo 62,
paragrafo 1, se disponibili;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

(d) le informazioni su prodotti,
processi, servizi o sistemi e utilizzi noti ai
sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera
b);

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera k

Testo della Commissione

(k) la data e 1 motivi di cancellazione
del brevetto SEP dalla banca dati ai sensi
dell'articolo 25;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'accesso alle informazioni ai sensi
del paragrafo 2, lettere f), h), 1), j) e k), pud
essere soggetto al pagamento di una tassa.
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per la concessione di licenze per 1 brevetti
SEP alle PM], alle microimprese e alle
start-up ai sensi dell'articolo 62, paragrafo
1, se disponibili;

Emendamento

(d) le informazioni su prodotti,
processi, servizi o sistemi e utilizzi noti e,
se disponibili, previsioni di prezzi,
prospettive dei volumi di vendite e
qualsiasi altro dato di mercato pertinente
ai sensi dell'articolo 7;

Emendamento

(k) la data e 1 motivi di cancellazione
del brevetto SEP dalla banca dati ai sensi
dell'articolo 25 e una registrazione di tutte
le informazioni pertinenti sul brevetto
SEP cancellato;

Emendamento

3. L'accesso alle informazioni ai sensi
del paragrafo 2, lettere f), h), 1), j) e k), pud
essere soggetto al pagamento di una tassa
ove giustificato.
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Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La parte che chiede che dati e
documenti contenuti nella banca dati
rimangano riservati presenta una versione
non riservata delle informazioni fornite a
titolo riservato, con dettagli sufficienti a
consentire una ragionevole comprensione
della sostanza delle informazioni
presentate a titolo riservato. Il centro di
competenza puo rendere pubblica la
versione non riservata.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 7 — parte introduttiva

Testo della Commissione

1l titolare di un brevetto SEP fornisce al
centro di competenza le informazioni
seguenti:

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 7 — lettera a

Testo della Commissione

(a) le informazioni relative ai prodotti,
al processi, ai servizi o ai sistemi in cui
'oggetto del brevetto SEP puo essere
incorporato o cui ¢ destinato ad essere
applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o
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Emendamento

1. La parte che chiede che dati e
documenti contenuti nella banca dati
rimangano riservati presenta una
dichiarazione motivata per giustificare
questa riservatezza e una versione non
riservata delle informazioni fornite a titolo
riservato, con dettagli sufficienti a
consentire una ragionevole comprensione
della sostanza delle informazioni
presentate a titolo riservato. Il centro di
competenza puo rendere pubblica la
versione non riservata.

Emendamento

Qualsiasi titolare di un brevetto in vigore
in uno o piu Stati membri che sia
essenziale per una norma per la quale
sono stati assunti impegni FRAND
fornisce al centro di competenza le
informazioni seguenti:

Emendamento

(a) le informazioni relative ai prodotti,
al processi, ai servizi o ai sistemi in cui
'oggetto del brevetto SEP puo essere
incorporato o cui ¢ destinato ad essere
applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o
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potenziali di una norma, nella misura in cui
tali informazioni sono note al titolare del
brevetto SEP;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 7 — lettera b

Testo della Commissione

(b) se disponibili, le relative condizioni
standard per la concessione di licenze per i
brevetti SEP, comprese le politiche in
materia di royalty e sconti, entro sette mesi
dalla data in cui il centro di competenza
apre la registrazione per la norma e
l'utilizzo in questione.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 7 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 8 — parte introduttiva

Testo della Commissione

11 titolare di un brevetto SEP fornisce al
centro di competenza le informazioni
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potenziali di una norma, nella misura in cui
e non appena tali informazioni sono note
al titolare del brevetto SEP;

Emendamento

(b) se disponibili, le relative condizioni
standard per la concessione di licenze per i
brevetti SEP, comprese le politiche in
materia di royalty e sconti, entro sette mesi
dalla data in cui il centro di competenza
apre la registrazione per i SEP.

Emendamento

L'utilizzatore di un brevetto SEP puo
Jornire inoltre volontariamente al centro
di competenza le informazioni relative ai
prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi
in cui l'oggetto del brevetto SEP puo
essere incorporato o cui é destinato ad
essere applicato, nonché su previsioni di
prezzi, prospettive dei volumi di vendite e
qualsiasi altro dato di mercato pertinente.

Emendamento

Qualsiasi titolare di un brevetto in vigore
in uno o piu Stati membri che sia
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seguenti affinché siano inserite nella banca
dati e ne siano indicati i riferimenti nel
registro:

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 8 — lettera b

Testo della Commissione

(b) eventuali verifiche del carattere
essenziale effettuate prima del [OP:
inserire la data corrispondente a 24 mesi
dall'entrata in vigore del presente
regolamento] da un valutatore indipendente
nell'ambito di un pool, indicando il numero
di registrazione del brevetto SEP, 1'identita
del pool di brevetti e il suo amministratore,
nonché il valutatore.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 8 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 9 — lettera g
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essenziale per una norma per la quale
sono stati assunti impegni FRAND
fornisce al centro di competenza le
informazioni seguenti affinché siano
inserite nella banca dati e ne siano indicati
i riferimenti nel registro:

Emendamento

(b) eventuali verifiche del carattere
essenziale effettuate prima del [OP:
inserire la data corrispondente a 24 mesi
dall'entrata in vigore del presente
regolamento] da un valutatore indipendente
nell'ambito di un pool, indicando il numero
di registrazione del brevetto SEP, 1'identita
del pool di brevetti e il suo amministratore,
nonché il valutatore;

Emendamento

(b bis) qualsiasi informazione indicante
una verifica del carattere essenziale o una
valutazione inter pares effettuata prima
della registrazione del brevetto essenziale
come descritto all'articolo 4, paragrafo 4,
lettera c).
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Testo della Commissione

(2) l'elenco dei prodotti, servizi e
processi che possono essere concessi in
licenza attraverso il pool di brevetti o
l'ente;

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 9 — lettera h

Testo della Commissione

(h) le politiche in materia di royalty e
di sconti per categoria di prodotti;

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 9 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 9 — comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione
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Emendamento

(2) l'elenco dei prodotti, servizi e
processi che possono essere concessi in
licenza attraverso il pool di brevetti;

Emendamento

(h) le politiche in materia di royalty,
tra cui, se applicabile, la royalty
aggregata trattenuta e dettagliata, per
titolare di brevetto SEP nel pool, e il
relativo metodo di calcolo, e di sconti per
categoria di prodotti;

Emendamento

In deroga al primo comma, i pool
di brevetti, in caso di accordi di
riservatezza e procedure riservate,
forniscono le informazioni protette
direttamente al centro di competenza.

Emendamento

1l centro di competenza verifica e
riferisce in merito all'accuratezza delle
informazioni pubblicate dai pool di

AD\1293490IT.docx



Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I soggetti coinvolti in procedure di
risoluzione alternativa delle controversie
riguardanti brevetti SEP in vigore in uno
Stato membro comunicano al centro di
competenza, entro sei mesi dalla
conclusione della procedura, le norme e gli
utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata
per il calcolo delle condizioni FRAND, il
nome delle parti e gli specifici canoni di
licenza determinati.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Chiunque puo fornire al centro di
competenza tali informazioni, cosi come
informazioni su aggiornamenti, correzioni
e consultazioni pubbliche. Il centro di
competenza pubblica queste informazioni
nella banca dati.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

AD\1293490IT.docx

brevetti conformemente al primo comma
con cadenza regolare e almeno una volta
all'anno, sulla base della metodologia
disponibile al pubblico, garantendo una
verifica accurata, trasparente e coerente.

Emendamento

1. I soggetti coinvolti in procedure di
risoluzione alternativa delle controversie
riguardanti brevetti SEP in vigore in uno
Stato membro comunicano al centro di
competenza, entro quattro mesi dalla
conclusione della procedura, le norme e gli
utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata
per il calcolo delle condizioni FRAND, il
nome delle parti e gli specifici canoni di
licenza determinati.

Emendamento

2. Chiunque puo fornire al centro di
competenza tali informazioni, cosi come
informazioni su aggiornamenti, correzioni
e consultazioni pubbliche. Il centro di
competenza verifica per quanto possibile
queste informazioni prima di pubblicarle
nella banca dati.
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IT

Testo della Commissione

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I titolari di brevetti in vigore in uno
o piu Stati membri che siano essenziali per
una norma per la quale sono stati assunti
impegni FRAND notificano al centro di
competenza, se possibile tramite
l'organizzazione di normazione o
attraverso una notifica congiunta, le
informazioni seguenti:

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 5

PE753.649v04-00

Emendamento

(c bis) informare il pubblico e le eventuali
parti interessate dell'esistenza di norme,
con strumenti di ricerca facilmente
accessibili;

Emendamento

1. I titolari di brevetti in vigore in uno
o piu Stati membri dichiarati essenziali per
una norma per la quale sono stati assunti
impegni FRAND notificano al centro di
competenza, attraverso una notifica
congiunta, le informazioni seguenti:

Emendamento

4 bis. Qualsiasi utilizzatore o qualsiasi
titolare di un SEP in vigore in uno o piu
Stati membri dichiarato essenziale per
una norma pubblicata prima dell'entrata
in vigore del presente regolamento, in
assenza di notifica ai sensi dei

paragrafi 1, 3 0 4, puo comunicare al
centro di competenza le informazioni di
cui al paragrafo 1.
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Testo della Commissione

5. I1 centro di competenza informa
della pubblicazione anche 1'organizzazione
di normazione interessata. In caso di
notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il
centro di competenza informa, ove
possibile, anche i singoli titolari di brevetti
SEP noti o chiede all'organizzazione di
normazione la conferma di aver
debitamente informato i titolari dei
brevetti SEP.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il centro di competenza pubblica
sul sito web dell' EUIPO le notifiche
effettuate ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 4 per
consentire ai portatori di interessi di
presentare osservazioni. I portatori di
interessi possono presentare le loro
osservazioni al centro di competenza entro
30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I titolari dei brevetti SEP in vigore
in uno o piu Stati membri che
rappresentano almeno il 20 % di tutti i
brevetti SEP relativi a una norma possono
chiedere al centro di competenza di
nominare un conciliatore dal relativo
elenco affinché intervenga in qualita di
mediatore nelle discussioni relative alla
presentazione congiunta di una royalty
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Emendamento

5. Il centro di competenza informa
della pubblicazione anche 1'organizzazione
di normazione interessata. In caso di
notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il
centro di competenza informa, ove
possibile, anche i singoli titolari di brevetti
SEP noti.

Emendamento

6. Il centro di competenza pubblica
sul sito web dell' EUIPO le notifiche
effettuate ai sensi dei paragrafi 1, 3,4 e

4 bis per consentire ai portatori di interessi
di presentare osservazioni. | portatori di
interessi possono presentare le loro
osservazioni al centro di competenza entro
30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Emendamento

1. I titolari dei brevetti SEP in vigore
in uno o piu Stati membri possono chiedere
al centro di competenza di nominare un
conciliatore dal relativo elenco affinché
intervenga in qualita di mediatore nelle
discussioni relative alla presentazione
congiunta di una royalty aggregata.
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aggregata.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il centro di competenza nomina un
conciliatore dal relativo elenco e informa
tutti 1 titolari di brevetti SEP che hanno
manifestato interesse a partecipare al

PE753.649v04-00
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Emendamento

2 bis. In caso di norme pubblicate prima
dell’entrata in vigore del presente
regolamento, la richiesta di cui al
paragrafo 1 del presente articolo puo
essere avanzata entro e non oltre

150 giorni dalla pubblicazione da parte
del centro di competenza delle
informazioni ai sensi dell'articolo 14,
paragrafo 7.

Emendamento

4 bis. 1l centro di competenza pubblica
un invito a manifestare interesse per
invitare a partecipare al processo altri
titolari di brevetti SEP relativi alla norma,
gli attuali utilizzatori e gli utilizzatori che
intendono immettere sul mercato prodotti
nel rispetto della norma.

Emendamento

5. Il centro di competenza nomina un
conciliatore dal relativo elenco e informa
tutti 1 titolari e gli utilizzatori di brevetti
SEP che hanno manifestato interesse a
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Processo.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I titolari di brevetti SEP che
presentano al conciliatore informazioni
riservate ne forniscono una versione non
riservata con dettagli sufficienti a
consentire una ragionevole comprensione
della sostanza delle informazioni
presentate a titolo riservato.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Nel caso in cui 1 titolari di brevetti
SEP non effettuino una notifica congiunta
entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore,
quest'ultimo pone fine al processo.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 8

Testo della Commissione
8. Se 1 contributori si accordano su
una notifica congiunta, si applica la

procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1,
2¢e4.

Emendamento 77
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partecipare al processo.

Emendamento

6. I titolari e gli utilizzatori di brevetti
SEP che presentano al conciliatore
informazioni riservate ne forniscono una
versione non riservata con dettagli
sufficienti a consentire una ragionevole
comprensione della sostanza delle
informazioni presentate a titolo riservato.

Emendamento

7. Nel caso in cui 1 titolari di brevetti
SEP non riescano a raggiungere un
accordo in merito alla presentazione
congiunta di una royalty aggregata entro
6 mesi dalla nomina del conciliatore,
quest'ultimo pone fine al processo.

Emendamento

8. Se i titolari di brevetti SEP si
accordano su una notifica congiunta, si
applica la procedura di cui all'articolo 15,
paragrafi 1, 2 e 4.
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Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione
1. I titolari di brevetti SEP o gli
utilizzatori possono chiedere al centro di

competenza una perizia non vincolante su
una royalty aggregata globale.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 ¢
effettuata entro 150 giorni dalla data:

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 80
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Emendamento

1. I titolari di brevetti SEP o gli
utilizzatori possono chiedere al centro di
competenza una perizia non vincolante su
una royalty aggregata. Un utilizzatore puo
avanzare tale richiesta anche se fosse gia
stato raggiunto un accordo tra i titolari di
brevetti SEP, anche attraverso la
procedura di cui agli articolida 15 a 17.

Emendamento

2. La richiesta effettuata da un
titolare di brevetto SEP di cui al
paragrafo 1 ¢ effettuata entro 150 giorni
dalla data:

Emendamento

2 bis. In caso di norme pubblicate prima
dell’entrata in vigore del presente
regolamento, la richiesta di cui al
paragrafo 1 é avanzata entro e non oltre
150 giorni dalla pubblicazione da parte
del centro di competenza delle
informazioni ai sensi dell'articolo 14,
paragrafo 7.
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Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 3 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il centro di competenza informa
della richiesta l'organizzazione di
normazgione interessata e tutti i portatori di
interessi noti. Il centro di competenza
pubblica la richiesta sul sito web
dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a
manifestare interesse a partecipare al
processo entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della richiesta.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I portatori di interessi possono
chiedere di partecipare al processo dopo
aver giustificato il loro interesse. I titolari
di brevetti SEP comunicano una stima
delle rispettive quote di tali brevetti SEP
rispetto alla totalita dei brevetti SEP per
una norma. Gli utilizzatori forniscono
informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti
della norma, comprese le pertinenti quote
di mercato nell'Unione.

Emendamento 83
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Emendamento

(d bis) la descrizione del prodotto finale
in cui deve essere utilizzato.

Emendamento

4. Il centro di competenza informa
della richiesta tutti 1 portatori di interessi
noti. Il centro di competenza pubblica la
richiesta sul sito web dell' EUIPO e invita i
portatori di interessi a manifestare interesse
a partecipare al processo entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione della richiesta.

Emendamento

5. I portatori di interessi possono
chiedere di partecipare al processo dopo
aver giustificato il loro interesse. I titolari
di brevetti SEP comunicano una stima
delle rispettive quote di tali brevetti SEP
rispetto alla totalita dei brevetti SEP per
una norma. Gli utilizzatori forniscono
informazioni su tutti gli utilizzi attuali o
potenziali rilevanti della norma, comprese
le pertinenti quote di mercato nell'Unione.
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Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se le richieste di partecipazione
riguardano titolari di brevetti SEP che
rappresentano collettivamente una
percentuale stimata pari ad almeno il

20 % di tutti 1 brevetti SEP per la norma e
utilizzatori che detengono collettivamente
almeno il 10 % della quota di mercato
nell'Unione o almeno 10 PMI, il centro di
competenza nomina dall'elenco dei
conciliatori un panel di tre conciliatori con
un livello adeguato di esperienza nel
settore tecnologico di cui trattasi.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 8 — parte introduttiva

Testo della Commissione

8. In seguito alla nomina, il panel
chiede ai titolari di brevetti SEP
partecipanti di provvedere entro un mese
a:

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Emendamento

6. Se le richieste di partecipazione
riguardano almeno 5 titolari di brevetti
SEP che rappresentano collettivamente
tutti 1 brevetti SEP per la norma o un
minimo di 3 utilizzatori o almeno 5 PMI o
start-up, il centro di competenza nomina
dall'elenco dei conciliatori un panel di tre
conciliatori con un livello adeguato di
esperienza nel settore tecnologico di cui
trattasi.

Emendamento

8. Entro un mese, in seguito alla
nomina, il panel chiede ai titolari di
brevetti SEP partecipanti, nonché agli
utilizzatori partecipanti o ai non
partecipanti, di provvedere a:

Articolo 18 — paragrafo 8 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 86

PE753.649v04-00

Emendamento

(b bis) fornire qualsiasi elemento di prova
o0 osservazione per aiutare il panel a
Jormulare un parere su una royalty
aggregata.
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Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 11

Testo della Commissione

11.  La perizia contiene una sintesi delle
informazioni fornite nella richiesta, le
informazioni di cui all'articolo 15,
paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la
procedura, le motivazioni della perizia
sulla royalty aggregata e la metodologia su
cui si basa. Le motivazioni di eventuali
opinioni divergenti sono specificate in un
allegato della perizia.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza effettua
un'iscrizione nel registro per la norma in
relazione alla quale sono stati assunti
impegni FRAND, entro 60 giorni a
decorrere dalla prima tra le date seguenti:

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

(a) la data in cui il centro di
competenza ha pubblicato la norma e le
relative informazioni ai sensi dell'articolo
14, paragrafo 7;

Emendamento 89
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Emendamento

11.  La perizia contiene il canone di
royalty aggregato raccomandato, una
sintesi delle informazioni fornite nella
richiesta, le informazioni di cui all'articolo
15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la
procedura, le motivazioni della perizia
sulla royalty aggregata e la metodologia su
cui si basa. Le motivazioni di eventuali
opinioni divergenti sono specificate in un
allegato della perizia.

Emendamento

1. Il centro di competenza effettua
un'iscrizione nel registro per la norma o
parte di essa in relazione alla quale sono
stati assunti impegni FRAND, entro 60
giorni a decorrere dalla prima tra le date
seguenti:

Emendamento
(a) la data in cui il centro di

competenza ha pubblicato le informazioni
ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7,
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Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il centro di competenza pubblica un
avviso sul sito web dell'EUIPO per
informare 1 portatori di interessi che ¢ stata
effettuata un'iscrizione nel registro e
inserisce un riferimento alle pubblicazioni
di cui al paragrafo 1. Il centro di
competenza notifica I'avviso di cui al
presente paragrafo ai titolari di brevetti
SEP noti, a titolo individuale e per via
elettronica, e all'organizzazione di
normazione interessata.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta del titolare di un
brevetto SEP, il centro di competenza
registra qualsiasi brevetto in vigore in uno
o piu Stati membri, che rientri nell'ambito
di applicazione del presente regolamento e
che sia essenziale per una norma per la
quale il centro di competenza ha pubblicato
un avviso ai sensi dell'articolo 19,
paragrafo 2.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno é sottoposto a controllo
un campione delle registrazioni di brevetti
SEP per verificarne la completezza e la
correttezza.

PE753.649v04-00

Emendamento

2. Il centro di competenza pubblica un
avviso sul sito web dell' EUIPO per
informare 1 portatori di interessi che ¢ stata
effettuata un'iscrizione nel registro e
inserisce un riferimento alle pubblicazioni
di cui al paragrafo 1. Il centro di
competenza notifica I'avviso di cui al
presente paragrafo ai titolari di brevetti
SEP noti, a titolo individuale e per via
elettronica.

Emendamento

1. Su richiesta del titolare di un
brevetto SEP, il centro di competenza
registra qualsiasi SEP in vigore in uno o
piu Stati membri per il quale il centro di
competenza ha pubblicato un avviso ai
sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.

Emendamento

1. Ogni anno I'"EUIPO controlla un
campione delle registrazioni di brevetti
SEP per verificarne la completezza e la
correttezza.
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Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il titolare di brevetti SEP che non
abbia registrato 1 propri brevetti SEP entro
il termine stabilito dall'articolo 20,
paragrafo 3, non ha diritto a ricevere
royalty o a chiedere il risarcimento dei
danni derivanti dalla violazione di tali
brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della
norma per cui € richiesta la registrazione, a
decorrere dal termine stabilito dall'articolo
20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel
registro.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione
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Emendamento

4 bis. Se un brevetto SEP é stato sospeso
dal registro ai sensi del paragrafo 4, la
data di registrazione corrisponde alla data
in cui sono state corrette le inesattezze o
sono state fornite le informazioni
mancanti in maniera efficace e completa.

Emendamento

2. Il titolare di brevetti SEP che non
abbia registrato 1 propri brevetti SEP entro
il termine stabilito dall'articolo 20,
paragrafo 3, non ha diritto ad avviare
azioni per violazioni di tali brevetti SEP, in
relazione all'utilizzo della norma per cui ¢
richiesta la registrazione, a decorrere dal
termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo
3, fino alla sua iscrizione nel registro.

Emendamento

2 bis. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano
le disposizioni contenute nei contratti che
stabiliscono una royalty per i brevetti
dichiarati essenziali per una norma
conclusa e applicata prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento.
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Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano
impregiudicate le disposizioni incluse nei
contratti che stabiliscono una royalty per
un ampio portafoglio di brevetti, presenti
o futuri, a norma delle quali l'invalidita, il
carattere non essenziale o l'inapplicabilita
di un numero limitato di brevetti non
incidono sull'importo complessivo e
sull'applicabilita della royalty o su altre
condizioni del contratto.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il centro di competenza cancella il
brevetto SEP dal registro e dalla banca
dati.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I1 centro di competenza nomina
[10] valutatori dal relativo elenco in qualita
di valutatori inter pares per un periodo di
[tre] anni.

PE753.649v04-00

Emendamento
soppresso
Emendamento
3. Il centro di competenza cancella il

brevetto SEP dal registro e dalla banca
dati. 1l centro di competenza conserva e
rende pubbliche le informazioni relative
ai brevetti SEP che sono stati rimossi dal
registro.

Emendamento

4. Il centro di competenza nomina
[10] valutatori dal relativo elenco in qualita
di valutatori inter pares per un periodo di
[tre] anni, che agiscono in forma
anonima.
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Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 5 — parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Entro il [OP: inserire la data
corrispondente a 18 mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento], la
Commissione, mediante un atto di
esecuzione adottato in conformita alla
procedura d'esame di cui all'articolo 68,
paragrafo 2, stabilisce le disposizioni
pratiche e operative riguardanti:

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 5 — lettera a

Testo della Commissione
a) 1 requisiti per 1 valutatori o 1

conciliatori, compreso un codice di
condotta;

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 1

Testo della Commissione

l. I1 centro di competenza svolge una
procedura di selezione dei candidati basata
sui requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione
di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

Emendamento 101
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Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento

a) 1 requisiti per 1 valutatori o 1
conciliatori, compreso un codice di
condotta, le necessarie qualifiche,
l'esperienza e i criteri di imparzialita;

Emendamento

1. Il centro di competenza svolge una
procedura di selezione trasparente dei
candidati basata sui requisiti stabiliti
nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26,
paragrafo 5.
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Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il centro di competenza istituisce un
elenco di candidati adatti al ruolo di
valutatori o conciliatori. Possono esservi
diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a
seconda dell'area tecnica di
specializzazione o di competenza.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La verifica del carattere essenziale
¢ effettuata da un valutatore selezionato ai
sensi dell'articolo 27. I valutatori effettuano
la verifica del carattere essenziale dei
brevetti SEP registrati per la norma per la
quale sono stati registrati.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno il centro di competenza
seleziona un campione di brevetti SEP
registrati di famiglie diverse di ciascun
titolare di brevetti SEP e per ciascuna
norma specifica iscritta nel registro al fine
di procedere a una verifica del carattere
essenziale. I brevetti SEP registrati delle
micro e piccole imprese sono esclusi dal
processo di campionamento annuale. Le

PE753.649v04-00

Emendamento

2. Il centro di competenza istituisce un
elenco di candidati qualificati, esperti e
imparziali per il ruolo di valutatori o
conciliatori. Possono esservi diversi
elenchi di valutatori e conciliatori, a
seconda dell'area tecnica di
specializzazione o di competenza.

Emendamento

2. La verifica del carattere essenziale
¢ effettuata da un valutatore selezionato ai
sensi dell'articolo 27. I valutatori effettuano
la verifica del carattere essenziale dei
brevetti SEP registrati per la norma per la
quale sono stati registrati. La verifica del
carattere essenziale non é effettuata prima
dell’adozione della norma rispetto alla
quale il brevetto é dichiarato essenziale.

Emendamento

1. Ogni anno il centro di competenza
seleziona un campione di brevetti SEP
registrati di famiglie diverse di ciascun
titolare di brevetti SEP e per ciascuna
norma specifica iscritta nel registro al fine
di procedere a una verifica del carattere
essenziale. I brevetti SEP registrati delle
micro e piccole imprese sono esclusi dal
processo di campionamento annuale,
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verifiche sono effettuate in base a una
metodologia che garantisca una selezione
equa e statisticamente valida, in grado di
produrre risultati sufficientemente accurati
sul tasso di essenzialita per tutti i brevetti
SEP registrati di un titolare di brevetti SEP
in relazione a ciascuna delle norme iscritte
nel registro. Entro il [OP: inserire la data
corrispondente a 18 mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento] la
Commissione, mediante un atto di
esecuzione, determina la metodologia
dettagliata. Tale atto di esecuzione ¢
adottato secondo la procedura d'esame di
cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il centro di competenza notifica ai
titolari di brevetti SEP i brevetti SEP
selezionati per la verifica del carattere
essenziale. Entro il termine stabilito dal
centro di competenza, 1 titolari di brevetti
SEP possono presentare una tabella delle
rivendicazioni con un massimo di cinque
corrispondenze tra il brevetto SEP e la
norma di cui trattasi, qualsiasi
informazione tecnica aggiuntiva che possa

facilitare la verifica del carattere essenziale

e le traduzioni del brevetto richieste dal
centro di competenza.

Emendamento 105
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eccetto nel caso in cui tali imprese siano
un aggregatore di brevetti o siano
controllate direttamente o indirettamente
da una persona giuridica che non
risponde alla definizione di micro o
piccola impresa. Le verifiche sono
effettuate in base a una metodologia che
garantisca una selezione equa e
statisticamente valida, in grado di produrre
risultati sufficientemente accurati sul tasso
di essenzialita per tutti 1 brevetti SEP
registrati di un titolare di brevetti SEP in
relazione a ciascuna delle norme iscritte
nel registro. Entro il [OP: inserire la data
corrispondente a 18 mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento] la
Commissione, mediante un atto di
esecuzione, determina la metodologia
dettagliata. Tale atto di esecuzione ¢
adottato secondo la procedura d'esame di
cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Emendamento

2. Il centro di competenza notifica ai
titolari di brevetti SEP i brevetti SEP
selezionati per la verifica del carattere
essenziale. Entro il termine stabilito dal
centro di competenza, 1 titolari di brevetti
SEP possono presentare qualsiasi
informazione tecnica aggiuntiva che possa
facilitare la verifica del carattere essenziale
e le traduzioni del brevetto richieste dal
centro di competenza.
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Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se un brevetto SEP selezionato per
la verifica del carattere essenziale ¢ gia
stato oggetto di una tale verifica precedente
o in corso, conformemente al presente
titolo, o di una decisione o verifica del
carattere essenziale di cui all'articolo 8,
non deve essere effettuata alcuna ulteriore
verifica del carattere essenziale. Il risultato
della precedente decisione o verifica del
carattere essenziale ¢ utilizzato per
determinare la percentuale di brevetti SEP
inclusi nel campione che hanno superato
con successo la verifica del carattere
essenziale per ciascun titolare di brevetti
SEP e per ciascuna norma specifica
registrata.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il valutatore puo invitare il titolare

PE753.649v04-00

Emendamento

4. Se un brevetto SEP selezionato per
la verifica del carattere essenziale ¢ gia
stato oggetto di una tale verifica precedente
o in corso, conformemente al presente
titolo, o di una decisione o verifica del
carattere essenziale effettuata, in buona
fede, da un valutatore indipendente nel
contesto di un pool di brevetti, non deve
essere effettuata alcuna ulteriore verifica
del carattere essenziale, se verificati i
criteri di cui all'articolo 29, paragrafo 4
bis. 1l risultato della precedente decisione o
verifica del carattere essenziale ¢ utilizzato
per determinare la percentuale di brevetti
SEP inclusi nel campione che hanno
superato con successo la verifica del
carattere essenziale per ciascun titolare di
brevetti SEP e per ciascuna norma
specifica registrata.

Emendamento

4 bis. I pool di brevetti trasmettono al
centro di competenza tutte le informazgioni
sulla metodologia della verifica del
carattere essenziale e sui criteri utilizzati
per la selezione dei valutatori.

Emendamento

2. Il valutatore puo invitare il titolare
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del brevetto SEP interessato a presentare le
proprie osservazioni, entro un termine
stabilito dal valutatore.

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I1 centro di competenza notifica il
parere motivato definitivo al titolare del
brevetto SEP.

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I1 centro di competenza inserisce il
risultato della verifica del carattere
essenziale o della valutazione inter pares
nel registro e il parere motivato e il parere
motivato definitivo nella banca dati. Il
risultato della verifica del carattere
essenziale ai sensi del presente
regolamento ¢ valido per tutti 1 brevetti
SEP della stessa famiglia di brevetti.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La determinazione delle condizioni
FRAND in relazione a una norma ¢ a un
utilizzo per i quali ¢ stata effettuata
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o l'utilizzatore del brevetto SEP interessato
a presentare le proprie osservazioni, entro
un termine stabilito dal valutatore.

Emendamento

6. Il centro di competenza notifica il
parere motivato definitivo al titolare del
brevetto SEP e a tutte le altre parti che
hanno fornito osservazioni o elementi di
prova.

Emendamento

1. Il centro di competenza inserisce il
risultato della verifica del carattere
essenziale o della valutazione inter pares
nel registro e il parere motivato e il parere
motivato definitivo nella banca dati. 11
risultato della verifica del carattere
essenziale ai sensi del presente
regolamento ¢ valido per tutti 1 pertinenti
brevetti SEP della stessa famiglia di
brevetti.

Emendamento

1. La determinazione delle condizioni
FRAND in relazione a norme ¢ a utilizzi
per i quali ¢ stata effettuata un'iscrizione
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un'iscrizione nel registro ¢ avviata da una
delle persone seguenti:

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 34 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'obbligo di avviare la
determinazione delle condizioni FRAND ai
sensi del paragrafo 1 prima di un
procedimento giudiziario non pregiudica la
possibilita per ciascuna delle parti, in attesa
della determinazione delle condizioni
FRAND, di chiedere all'organo
giurisdizionale competente di uno Stato
membro di adottare un provvedimento
provvisorio di natura finanziaria nei
confronti del presunto autore della
violazione. Il provvedimento provvisorio
esclude il sequestro dei beni del presunto
autore della violazione e il sequestro o la
consegna dei prodotti sospettati di violare
un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto
nazionale preveda che il provvedimento
provvisorio di natura finanziaria possa
essere richiesto solo in pendenza di un
procedimento di merito, ciascuna delle
parti puo avviare un'azione di merito
dinanzi all'organo giurisdizionale
competente di uno Stato membro a tale
scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo
giurisdizionale competente di uno Stato
membro di sospendere il procedimento di
merito per la durata della determinazione
delle condizioni FRAND. Nel decidere se
concedere il provvedimento provvisorio,
l'organo giurisdizionale competente di uno
Stato membro tiene conto del fatto che ¢ in
corso una procedura per la determinazione
delle condizioni FRAND.

Emendamento 112
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nel registro ¢ avviata da una delle persone
seguenti:

Emendamento

4. L'obbligo di avviare la
determinazione delle condizioni FRAND ai
sensi del paragrafo 1 prima di un
procedimento giudiziario non pregiudica la
possibilita per ciascuna delle parti, in attesa
della determinazione delle condizioni
FRAND, di chiedere all'organo
giurisdizionale competente di uno Stato
membro di adottare un provvedimento
provvisorio nei confronti del presunto
autore della violazione. Nel caso in cui il
diritto nazionale preveda che il
provvedimento provvisorio di natura
finanziaria possa essere richiesto solo in
pendenza di un procedimento di merito,
ciascuna delle parti puo avviare un'azione
di merito dinanzi all'organo giurisdizionale
competente di uno Stato membro a tale
scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo
giurisdizionale competente di uno Stato
membro di sospendere il procedimento di
merito per la durata della determinazione
delle condizioni FRAND. Nel decidere se
concedere il provvedimento provvisorio,
l'organo giurisdizionale competente di uno
Stato membro tiene conto del fatto che € in
corso una procedura per la determinazione
delle condizioni FRAND.
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Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Salvo diversamente concordato
dalle parti, il periodo che intercorre tra la
data di presentazione della richiesta di
proseguire la determinazione delle
condizioni FRAND conformemente
all'articolo 38, paragrafo 3, lettere b) o ¢), o
all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a),
seconda frase, o all'articolo 38, paragrafo 4,
lettera c), a seconda dei casi, e la data di
conclusione della procedura non supera i
nove mesi.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La parte chiamata a rispondere
notifica la propria risposta al centro di
competenza entro 15 giorni dal ricevimento
della notifica della richiesta di
determinazione delle condizioni FRAND
da parte del centro di competenza in
conformita al paragrafo 1. La risposta
indica se la parte chiamata a rispondere
accetta la determinazione delle condizioni
FRAND e se si impegna a rispettarne
l'esito.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Se la parte chiamata a rispondere
non risponde entro il termine stabilito al
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Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento

2. La parte chiamata a rispondere
notifica la propria risposta al centro di
competenza entro 15 giorni dal ricevimento
della notifica della richiesta di
determinazione delle condizioni FRAND
da parte del centro di competenza in
conformita al paragrafo 1. La risposta
indica se la parte chiamata a rispondere
accetta la determinazione delle condizioni
FRAND ¢, in caso di disaccordo, elenca i
motivi per i quali ha deciso di non
partecipare.

Emendamento

3. Se la parte chiamata a rispondere
non risponde entro il termine stabilito al
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paragrafo 2 o informa il centro di
competenza della sua decisione di non
partecipare alla determinazione delle
condizioni FRAND, o di non impegnarsi a
rispettarne l'esito, si applica quanto segue:

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

(a) il centro di competenza ne informa
la parte richiedente invitandola a
confermare entro sette giorni se chiede la
prosecuzione della determinazione delle
condizioni FRAND e se si impegna a
rispettarne l'esito;

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

(b) se la parte richiedente ne chiede la
prosecuzione e si impegna a rispettarne
l'esito, 1a determinazione delle condizioni
FRAND prosegue, ma al procedimento
giudiziario non si applica l'articolo 34,
paragrafo 1, per la parte richiedente in
relazione al medesimo oggetto;

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 4 — parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Qualora la parte chiamata a
rispondere accetti la determinazione delle
condizioni FRAND e si impegni a

PE753.649v04-00

paragrafo 2 o informa il centro di
competenza della sua decisione di non
partecipare alla determinazione delle
condizioni FRAND, si applica quanto
segue:

Emendamento

(a) il centro di competenza ne informa
la parte richiedente invitandola a
confermare entro sette giorni se chiede la
prosecuzione della determinazione delle
condizioni FRAND;

Emendamento

(b) se la parte richiedente ne chiede la
prosecuzione, la determinazione delle
condizioni FRAND prosegue, ma al
procedimento giudiziario non si applica
l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte
richiedente in relazione al medesimo
oggetto;

Emendamento

4. Qualora la parte chiamata a
rispondere accetti la determinazione delle
condizioni FRAND ai sensi del
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rispettarne l'esito ai sensi del paragrafo 2,
anche nel caso in cui tale impegno sia
subordinato all'impegno della parte
richiedente a rispettare l'esito della
determinazione delle condizioni FRAND,
si applica quanto segue:

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 4 — lettera a

Testo della Commissione

(a) il centro di competenza ne informa
la parte richiedente e la invita a
confermare al centro di competenza, entro
sette giorni, se anch'essa si impegna a
rispettare l'esito della determinazione
delle condizioni FRAND. Se la parte
richiedente accetta I'impegno, la
determinazione delle condizioni FRAND
prosegue e il risultato ¢ vincolante per
entrambe le parti;

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione

(b) se la parte richiedente non risponde
entro il termine di cui alla lettera a) o
informa il centro di competenza che non
intende impegnarsi a rispettare l'esito
della determinazione delle condizioni
FRAND, il centro di competenza ne
informa la parte chiamata a rispondere
invitandola a confermare entro sette giorni
se chiede la prosecuzione della
determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento 120
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paragrafo 2, si applica quanto segue:

Emendamento

(a) il centro di competenza ne informa
la parte richiedente. Se la parte richiedente
accetta l'impegno, la determinazione delle
condizioni FRAND prosegue e il risultato €
vincolante per entrambe le parti;

Emendamento

(b) se la parte richiedente non risponde
entro il termine di cui alla lettera a), il
centro di competenza ne informa la parte
chiamata a rispondere invitandola a
confermare entro sette giorni se chiede la
prosecuzione della determinazione delle
condizioni FRAND;
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Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 4 — lettera c

Testo della Commissione

(©) se la parte chiamata a rispondere ne
chiede la prosecuzione, la determinazione
delle condizioni FRAND prosegue, ma al
procedimento giudiziario non si applica
l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte
chiamata a rispondere in relazione al
medesimo oggetto;

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se entro i termini applicabili una
delle parti si impegna a rispettare 1'esito
della determinazione delle condizioni
FRAND mentre l'altra parte non assume il
medesimo impegno, il centro di
competenza adotta una comunicazione
sugli impegni alla determinazione delle
condizioni FRAND e la notifica alle parti
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Emendamento

() se la parte chiamata a rispondere,
entro il termine di cui alla lettera b), ne
chiede la prosecuzione, la determinazione
delle condizioni FRAND prosegue, ma al
procedimento giudiziario non si applica
l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte
chiamata a rispondere in relazione al
medesimo oggetto;

Emendamento

4 bis. Ciascuna parte puo, in qualsiasi
momento durante il processo di
determinazione delle condizioni FRAND,
dichiarare di impegnarsi a rispettarne
l'esito. La parte dichiarante puo
subordinare il proprio impegno
all'impegno dell'altra parte a rispettare
l'esito. Cio non pone fine al processo di
determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

5. Se una delle parti si impegna a
rispettare I'esito della determinazione delle
condizioni FRAND mentre l'altra parte si
rifiuta di assumere il medesimo impegno,
il centro di competenza adotta una
comunicazione sugli impegni alla
determinazione delle condizioni FRAND e
la notifica alle parti entro 5 giorni dalla
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entro 5 giorni dalla scadenza del termine
stabilito per assumere I'impegno. Tale
comunicazione contiene 1 nomi delle parti,
l'oggetto della determinazione delle
condizioni FRAND, una sintesi della
procedura e informazioni sull'impegno
assunto o sulla mancata assunzione
dell'impegno per ciascuna parte.

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La determinazione delle condizioni
FRAND ha ad oggetto una licenza per un
brevetto SEP a livello globale, salvo
indicazione contraria delle parti, qualora
entrambe accettino la determinazione delle
condizioni FRAND, o della parte che ha
chiesto la prosecuzione della
determinazione delle condizioni FRAND.
Le PMI che sono parti del procedimento di
determinazione delle condizioni FRAND
possono chiedere di limitare 1'ambito
territoriale di tale determinazione.

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 1

Testo della Commissione

l. A seguito della risposta relativa alla
determinazione delle condizioni FRAND
notificata dalla parte chiamata a rispondere
in conformita all'articolo 38, paragrafo 2,
oppure a seguito della richiesta di
prosecuzione in conformita all'articolo 38,
paragrafo 3, il centro di competenza
propone almeno tre candidati per la
determinazione delle condizioni FRAND
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scadenza del termine stabilito per assumere
l'impegno. Tale comunicazione contiene i
nomi delle parti, l'oggetto della
determinazione delle condizioni FRAND,
una sintesi della procedura e informazioni
sull'impegno assunto o sulla mancata
assunzione dell'impegno per ciascuna
parte.

Emendamento

6. La determinazione delle condizioni
FRAND ha ad oggetto una licenza per un
brevetto SEP a livello globale, salvo
indicazione contraria delle parti, qualora
entrambe accettino la determinazione delle
condizioni FRAND, o della parte che ha
chiesto la prosecuzione della
determinazione delle condizioni FRAND,
come stabilito al paragrafo 3. Le PMI e le
start-up che sono parti del procedimento di
determinazione delle condizioni FRAND
possono chiedere di limitare I'ambito
territoriale di tale determinazione.

Emendamento

1. A seguito della risposta relativa alla
determinazione delle condizioni FRAND
notificata dalla parte chiamata a rispondere
in conformita all'articolo 38, paragrafo 2,
oppure a seguito della richiesta di
prosecuzione in conformita all'articolo 38,
paragrafo 4, lettera c), il centro di
competenza propone almeno tre candidati
per la determinazione delle condizioni
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scegliendoli dall'elenco dei conciliatori di
cui all'articolo 27, paragrafo 2. La parte o
le parti selezionano uno dei candidati
proposti come conciliatore per la
determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il conciliatore comunica alle parti o
alla parte che ha chiesto la prosecuzione
della determinazione delle condizioni
FRAND il calendario e le modalita di
svolgimento della procedura.

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al pin tardi con la prima
comunicazione scritta le parti possono
eccepire che il conciliatore non puo
procedere alla determinazione delle
condizioni FRAND per motivi di diritto, ad
esempio l'esistenza di una precedente
determinazione delle condizioni FRAND
vincolante o di un accordo tra le parti.
All'altra parte ¢ data la possibilita di
presentare le proprie osservazioni.

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 2
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FRAND scegliendoli dall'elenco dei
conciliatori di cui all'articolo 27,
paragrafo 2. La parte o le parti selezionano
uno dei candidati proposti come
conciliatore per la determinazione delle
condizioni FRAND.

Emendamento

2. Il conciliatore comunica alle parti o
alla parte che ha chiesto la prosecuzione
della determinazione delle condizioni
FRAND, come stabilito all'articolo 38,
paragrafo 3, il calendario e le modalita di
svolgimento della procedura.

Emendamento

1. In qualsiasi momento le parti
possono eccepire che il conciliatore non
puo procedere alla determinazione delle
condizioni FRAND per motivi di diritto, ad
esempio l'esistenza di una precedente
determinazione delle condizioni FRAND
vincolante o di un accordo tra le parti.
All'altra parte ¢ data la possibilita di
presentare le proprie osservazioni.
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Testo della Commissione

2. Il conciliatore puo invitare le parti o
la parte che ha chiesto la prosecuzione
della determinazione delle condizioni
FRAND a un incontro oppure pud
comunicare con loro verbalmente o per
iscritto.

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le parti o la parte che ha chiesto la
prosecuzione della determinazione delle
condizioni FRAND cooperano in buona
fede con il conciliatore, in particolare
partecipando alle riunioni, dando risposta
alle sue richieste di presentare tutti i
documenti, le informazioni e le spiegazioni
pertinenti e utilizzando 1 mezzi a loro
disposizione per consentire al conciliatore
di ascoltare 1 testimoni e 1 periti che questi
potrebbe convocare.

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La parte chiamata a rispondere puo
unirsi alla determinazione delle condizioni
FRAND in qualsiasi momento prima della
sua conclusione.
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Emendamento

2. Il conciliatore puo invitare le parti o
la parte che ha chiesto la prosecuzione
della determinazione delle condizioni
FRAND, come stabilito all'articolo 38,
paragrafo 3, a un incontro oppure puo
comunicare con loro verbalmente o per
iscritto.

Emendamento

3. Le parti o la parte che ha chiesto la
prosecuzione della determinazione delle
condizioni FRAND, come stabilito
all'articolo 38, paragrafo 3, cooperano in
buona fede con il conciliatore, in
particolare partecipando alle riunioni,
dando risposta alle sue richieste di
presentare tutti i documenti, le
informazioni e le spiegazioni pertinenti e
utilizzando i mezzi a loro disposizione per
consentire al conciliatore di ascoltare 1
testimoni e 1 periti che questi potrebbe
convocare.

Emendamento

4. La parte chiamata a rispondere, che
non ha risposto entro il termine stabilito
all'articolo 38, paragrafo 2, puo unirsi alla
determinazione delle condizioni FRAND
in qualsiasi momento prima della sua
conclusione.
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Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In qualsiasi fase della procedura, su
richiesta di entrambe le parti o della parte
che ha chiesto la prosecuzione della
determinazione delle condizioni FRAND, a
seconda dei casi, il conciliatore pone fine
alla determinazione delle condizioni
FRAND.

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

(b) revoca l'impegno a rispettare
l'esito della determinazione delle
condizioni FRAND di cui all'articolo 38,

oppure

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se la parte che ha chiesto la
prosecuzione della determinazione delle
condizioni FRAND non ottempera alle
richieste del conciliatore od omette in altro
modo di conformarsi a una prescrizione
relativa alla determinazione delle
condizioni FRAND, il conciliatore pone
fine alla procedura.
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Emendamento

5. In qualsiasi fase della procedura, su
richiesta di entrambe le parti o della parte
che ha chiesto la prosecuzione della
determinazione delle condizioni FRAND,
come stabilito all'articolo 38, paragrafo 3,
e a seconda dei casi, il conciliatore pone
fine alla determinazione delle condizioni
FRAND.

Emendamento
soppresso

Emendamento
3. Se la parte che ha chiesto la

prosecuzione della determinazione delle
condizioni FRAND, come stabilito
all'articolo 38, paragrafo 3, non ottempera
alle richieste del conciliatore od omette in
altro modo di conformarsi a una
prescrizione relativa alla determinazione
delle condizioni FRAND, il conciliatore
pone fine alla procedura.
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Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso in cui una parte abbia
avviato un procedimento parallelo prima o
durante la determinazione delle condizioni
FRAND, il conciliatore, oppure, se questo
non ¢ stato nominato, il centro di
competenza pone fine alla determinazione
delle condizioni FRAND su richiesta di
qualsiasi altra parte.

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il conciliatore puo esaminare le
informazioni pubblicamente disponibili, il
registro e le relazioni riservate e non
riservate relative ad altre determinazioni
delle condizioni FRAND del centro di
competenza, nonché le informazioni e 1
documenti non riservati presentati al centro
di competenza o da esso elaborati.

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuna parte puo presentare
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Emendamento

2. Nel caso in cui una parte abbia
avviato un procedimento parallelo prima o
durante la determinazione delle condizioni
FRAND, il conciliatore, oppure, se questo
non € stato nominato, il centro di
competenza pone fine alla determinazione
delle condizioni FRAND su richiesta di
una parte, soltanto se la parte che ha
richiesto l'istituzione delle condizioni
FRAND da il proprio consenso.

Emendamento

2. Il conciliatore pud esaminare le
informazioni pubblicamente disponibili, il
registro e le relazioni riservate e non
riservate relative ad altre determinazioni
delle condizioni FRAND del centro di
competenza, i tassi delle royalty aggregate
presentati a norma dell'articolo 15, le
opinioni di esperti non vincolanti sui tassi
delle royalty aggregate stabiliti a norma
dell'articolo 18, nonché le informazioni e i
documenti non riservati presentati al centro
di competenza o da esso elaborati.

Emendamento

2. Ciascuna parte puo presentare
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osservazioni e suggerire modifiche in
relazione alla proposta del conciliatore, che
la puo riformulare per tenere conto delle
osservazioni delle parti, informandone in
tal caso le parti o la parte che ha chiesto la
prosecuzione della determinazione delle
condizioni FRAND, a seconda dei casi.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 56 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Oltre che per i motivi previsti
dall'articolo 38, paragrafo 4,

dall'articolo 44, paragrafo 3,

dall'articolo 45, paragrafo 5,

dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera b),
dall'articolo 46, paragrafo 3, e

dall'articolo 47, paragrafo 2, la
determinazione delle condizioni FRAND si
conclude nei modi seguenti:

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'organo giurisdizionale
competente di uno Stato membro chiamato
a decidere sulla determinazione delle
condizioni FRAND, anche in casi di abuso
di posizione dominante tra privati, o su
un'azione per violazione di un brevetto
SEP in vigore in uno o piu Stati membri e
oggetto di determinazione delle condizioni
FRAND, non procede all'esame del merito
di tale azione, a meno che non abbia
ricevuto notifica di un avviso di chiusura
della determinazione delle condizioni

PE753.649v04-00

62/75

osservazioni e suggerire modifiche in
relazione alla proposta del conciliatore, che
la puo riformulare per tenere conto delle
osservazioni delle parti, informandone in
tal caso le parti o la parte che ha chiesto la
prosecuzione della determinazione delle
condizioni FRAND, come stabilito
all'articolo 38 e a seconda dei casi.

Emendamento

1. Oltre che per i motivi previsti
dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera c),
dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera d),
dall'articolo 44, paragrafo 3,

dall'articolo 45, paragrafo 5,

dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera b),
dall'articolo 46, paragrafo 3, e

dall'articolo 47, paragrafo 2, la
determinazione delle condizioni FRAND si
conclude nei modi seguenti:

Emendamento

4. L'organo giurisdizionale
competente di uno Stato membro chiamato
a decidere sulla determinazione delle
condizioni FRAND, anche in casi di abuso
di posizione dominante tra privati, o su
un'azione per violazione di un brevetto
SEP in vigore in uno o piu Stati membri e
oggetto di determinazione delle condizioni
FRAND, non procede all'esame del merito
di tale azione, a meno che non abbia
ricevuto notifica di un avviso di chiusura
della determinazione delle condizioni
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FRAND o, nei casi previsti dall'articolo
38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo
38, paragrafo 4, lettera c), una
comunicazione relativa agli impegni ai
sensi dell'articolo 38, paragrafo 5.

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 1

Testo della Commissione

l. I1 centro di competenza offre corsi
di formazione e assistenza a titolo gratuito
su questioni relative ai brevetti SEP per le
micro, piccole e medie imprese.

AD\1293490IT.docx

FRAND.

Emendamento

1 bis. Un periodo specificato in giorni
termina l'ultimo giorno; un periodo
specificato in settimane termina alla fine
del giorno dell'ultima settimana; un
periodo specificato in mesi termina alla
scadenza del giorno corrispondente al
giorno iniziale del periodo e, se non esiste
tale giorno nell'ultimo mese, termina
l'ultimo giorno di quel mese; un periodo
specificato in anni termina alla scadenza
del giorno corrispondente al giorno
iniziale di un dato periodo e, se non esiste
tale giorno, termina l'ultimo giorno di
quel mese.

Emendamento

1. Il centro di competenza offre corsi
di formazione e assistenza a titolo gratuito
su questioni relative ai brevetti SEP per le
micro, piccole e medie imprese e le start-
up, in particolare per offrire orientamenti
pratici e consulenza, siano esse titolari o
utilizzatori di brevetti SEP. 1l centro di
competenza consulta proattivamente e su
base periodica le micro, piccole e medie
imprese e le start-up per stabilire quali
siano i corsi di formazione e le forme di
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Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il centro di competenza puo
commissionare studi, se lo ritiene
necessario, per assistere le micro, piccole e
medie imprese su questioni relative ai
brevetti SEP.

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione
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assistenza di maggiore utilita.

Emendamento

2. Il centro di competenza puo
commissionare studi, se lo ritiene
necessario, per assistere le micro, piccole e
medie imprese e le start-up su questioni
relative ai brevetti SEP. Tali studi possono
prevedere l'obbligo per i titolari e gli
utilizzatori di brevetti SEP di fornire
informazioni sulle licenze stipulate, sulle
royalty versate o riscosse e sui prodotti
venduti per applicazioni IoT e il centro di
competenza puo elaborare stime per le
micro, piccole e medie imprese sui costi di
licenza di tali applicazioni.

Emendamento

3 bis. 1l presente articolo non si applica
agli aggregatori di brevetti,
indipendentemente dal loro status di
micro, piccola 0 media impresa.

Emendamento

3 ter. L'EUIPO garantisce che tale
funzione sia dotata di fondi e risorse
sufficienti.
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Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 62 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nel negoziare una licenza per un
brevetto SEP con le micro, piccole e medie
imprese, 1 titolari di brevetti SEP
considerano la possibilita di offrire loro
condizioni FRAND piu favorevoli rispetto
a quelle da essi offerte per le stesse norme
e per gli stessi utilizzi a imprese diverse
dalle micro, piccole e medie imprese.

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 62 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I titolari di brevetti SEP prendono
in considerazione anche la possibilita di
applicare sconti o concedere licenze esenti
da royalty per volumi di vendita ridotti,
indipendentemente dalle dimensioni
dell'utilizzatore interessato alla licenza.
Tali sconti o licenze esenti da royalty
devono essere eque, ragionevoli e non
discriminatorie e sono rese disponibili nella
banca dati elettronica come previsto
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 62 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione
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Emendamento

1. Nel negoziare una licenza per un
brevetto SEP con le micro, piccole e medie
imprese, i titolari di brevetti SEP offirono
loro condizioni FRAND piu favorevoli
rispetto a quelle da essi offerte per le stesse
norme e per gli stessi utilizzi a imprese
diverse dalle micro, piccole e medie
imprese.

Emendamento

3. I titolari di brevetti SEP prendono
in considerazione anche la possibilita di
applicare sconti, dilazionando i pagamenti
in rate senza interessi, o concedere licenze
esenti da royalty per volumi di vendita
ridotti, indipendentemente dalle dimensioni
dell'utilizzatore interessato alla licenza.
Tali sconti o licenze esenti da royalty
devono essere eque, ragionevoli € non
discriminatorie e sono rese disponibili nella
banca dati elettronica come previsto
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento

3 bis. Eventuali vantaggi concessi alle
micro, piccole e medie imprese ai sensi del
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Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 63 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

(b) le tasse di cui al paragrafo 2,
lettera b), sono sostenute in egual misura
dalle parti che hanno partecipato alla
procedura relativa alla perizia sulla royalty
aggregata, salvo diverso accordo tra loro o
a meno che il panel non suggerisca una
diversa ripartizione in base alle dimensioni
delle parti, stabilite in virtu del rispettivo
fatturato;

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 66

Testo della Commissione

Articolo 66

Apertura della registrazione per una
norma esistente

1. Fino al [OP: inserire la data
corrispondente a 28 mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento] i titolari
di brevetti SEP essenziali per una norma
pubblicata prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento (""norme esistenti"),
per la quale sono stati assunti impegni
FRAND, possono notificare al centro di
competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e
17, qualsiasi norma esistente o parte di
essa, che sara determinata nell'atto
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presente regolamento possono essere
negati o revocati in caso di elusione o di
uso improprio.

Emendamento

(b) le tasse di cui al paragrafo 2,
lettera b), sono sostenute in egual misura
dalle parti che hanno partecipato alla
procedura relativa alla perizia sulla royalty
aggregata, salvo diverso accordo tra loro o
a meno che il panel non suggerisca una
diversa ripartizione in base alle dimensioni
delle parti, stabilite in virtu del livello di
partecipazione delle parti alla
determinazione della royalty aggregata e
del loro interesse economico nell'esito
della procedura,

Emendamento

soppresso
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delegato in conformita al paragrafo 4. Le
procedure e le prescrizioni in materia di
notifiche e pubblicazione stabilite nel
presente regolamento si applicano mutatis
mutandis.

2. Fino al [OP: inserire la data
corrispondente a 28 mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento] gli
utilizzatori di una norma pubblicata
prima dell’entrata in vigore del presente
regolamento, per la quale sono stati
assunti impegni FRAND, possono
notificare al centro di competenza, ai
sensi dell'articolo 14, paragrafo 4,
qualsiasi norma esistente o parte di essa,
che sara determinata nell'atto delegato in
conformita al paragrafo 4. Le procedure e
le prescrizioni in materia di notifiche e
pubblicazione stabilite nel presente
regolamento si applicano mutatis
mutandis.

3. Fino al [OP: inserire la data
corrispondente a 30 mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento] i titolari
di brevetti SEP o gli utilizzatori possono
chiedere una perizia ai sensi dell'articolo
18 in relazione a brevetti SEP essenziali
per una norma esistente o parte di essa,
che sara determinata nell'atto delegato
conformemente al paragrafo 4. Le
prescrizioni e le procedure di cui
all'articolo 18 si applicano mutatis
mutandis.

4. Nel caso in cui il funzionamento
del mercato interno sia gravemente
distorto a causa di inefficienze nella
concessione di licenze per i brevetti SEP,
la Commissione, dopo un adeguato
processo di consultazione, determina,
mediante un atto delegato ai sensi
dell’articolo 67, le norme esistenti o parti
di esse o i casi d'uso pertinenti che
possono essere notificati ai sensi del
paragrafo 1 o del paragrafo 2, o per i
quali puo essere chiesta una perizia ai
sensi del paragrafo 3. L'atto delegato
determina anche quali procedure e
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prescrizioni in materia di notifiche e
pubblicazione stabilite nel presente
regolamento si applicano a tali norme
esistenti. L'atto delegato é adottato entro
[OP: inserire la data corrispondente a 18
mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento].

5. 1l presente articolo si applica fatti
salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti
entro il [OP: inserire la data
corrispondente a 28 mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento].

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 67 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di
cui all'articolo 1, paragrafo 4,

all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 66,
paragrafo 4, ¢ conferito alla Commissione
per un periodo indeterminato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 67 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui
all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 4,
paragrafo 5, e all'articolo 66, paragrafo 4,
puo essere revocata in qualsiasi momento
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega di
potere ivi specificata. Gli effetti della
decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da
una data successiva ivi specificata. Essa
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Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati
di cui all'articolo 4, paragrafo 5, ¢ conferito
alla Commissione per un periodo di tempo
indeterminato a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

3. La delega di potere di cui
all'articolo 4, paragrafo 5, puo essere
revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega di
potere ivi specificata. Gli effetti della
decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da
una data successiva ivi specificata. Essa
non pregiudica la validita degli atti delegati
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non pregiudica la validita degli atti delegati
gia in vigore.

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 67 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 4, dell'articolo 4,
paragrafo 5, e dell'articolo 66,

paragrafo 4, entra in vigore solo se né il
Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due
mesi dalla data in cui esso ¢ stato loro
notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il
Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare
obiezioni. Tale termine ¢ prorogato di due
mesi su iniziativa del Parlamento europeo
o del Consiglio.

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il [OP: inserire la data
corrispondente a 5 anni dall'entrata in
vigore del presente regolamento] la
Commissione valuta l'efficacia e
l'efficienza del sistema di registrazione dei
brevetti SEP e di verifica del carattere
essenziale.

Emendamento 152
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gia in vigore.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 5, entra in vigore
solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro
il termine di due mesi dalla data in cui esso
¢ stato loro notificato o se, prima della
scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato
la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine ¢
prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

1. Entro il [OP: inserire la data
corrispondente a 3 anni dall'entrata in
vigore del presente regolamento] la
Commissione valuta l'impatto che il
sistema di verifica del carattere essenziale
e il sistema di determinazione delle
condizioni FRAND hanno sulla
competitivita dei titolari di brevetti SEP
dell'Unione a livello mondiale e
sull'innovazione all'interno dell'Unione.

PE753.649v04-00

IT



IT

Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il [OP: inserire la data
corrispondente a 8 anni dall'entrata in
vigore del presente regolamento], e
successivamente ogni cinque anni, la
Commissione valuta 'attuazione del
presente regolamento. La valutazione
esamina il funzionamento del presente
regolamento, in particolare 1'impatto,
l'efficacia e l'efficienza del centro di

competenza e dei suoi metodi di lavoro.

PE753.649v04-00

70/75

Emendamento

2. Entro il [OP: inserire la data
corrispondente a 5 anni dall'entrata in
vigore del presente regolamento], e
successivamente ogni fre anni, la
Commissione valuta 'attuazione del
presente regolamento. La valutazione
esamina il funzionamento del presente
regolamento, in particolare 1'impatto,
l'efficacia e l'efficienza del centro di
competenza e dei suoi metodi di lavoro.

AD\1293490IT.docx



ALLEGATO: ENTITA O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Nel corso dell'elaborazione del parere, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entita o
persone:

Entita e/persona

ACEA (European Manufacturers' Association)

ACT (The App Association)

Airties

Amazon

Apple Inc.

Bayerische Motoren Werke AG

BURY Technologies

CEN-CENELEC

Cisco Systems Inc.

Continental AG

Copan Walter (former U.S. Undersecretary of Commerce for Standards and Technology)

Czech Automotive Industry Association

Czech Chamber of Commerce

Delrahim Makan (former U.S. Assistant Attorney General DOJ Antitrust)

Deutsche Telekom

DLA Piper

Dolby Laboratories

EARTO (European Association of Research and Technology Organisations)

EDPS (European Data Protection Supervisor)

Emporia

Ericsson

ESMIG (The European Smart Energy Solution Providers)

EPLAW (European Patent Lawyer Office)

European Patent Office

EVBox

Fairphone

Fair Standards Alliance

Forward Global

George Masson University — Professor Adam Mossof

German Association of the Automotive Industry (VDA)

Google

Harman International Industries

Honda Motor Co. Ltd

HP Inc.

Iancu Andrei (former Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director
of the USPTO)

Ingenico

Intel Corporation

IP Europe
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Iskraemeco Group

Itron Inc.

Juniper Networks Inc.

Kamstrup A/S

Kappos David J. (former Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and
Director of the USPTO)

Landis & Gyr AG

Lenovo

Lucid Circus

Maghame IP Consulting - Taraneh Maghamé
Marconi - Avanci Platform

Mazda Motor Corporation

Mercedes Benz

Microsoft Corporation

Nissan Motor Co., Ltd.

Nokia

Nordic Semiconductor

Orange

Parliament of the Czech Republic

Permanent Representation of Finland to the EU
Phillips Noah J. (former U.S. Commissioner on the Federal Trade Commission)
PIPLI (Public Interest Patent Law Institute U.S.)
Qualcomm

Renault Group

Sagemcom

Schaeftler AG

Schneider Electric

Sequans Communication

Siemens

Sky

University of Skdvde, Software Systems Research Group - Professor Bjérn Lundell
European Commission — SEPs Expert Group:

- Barron Justus

- Geradin Damien

- Granata Sam

- Heiden Bowman

- Heinebrodt Martin

- Hoffman Fabian

- Kuznicka-Cholewa Alksandra

- Maghame Taraneh

- Magnusson Monica

- Padilla Jorge

- Peter Ruud

- Schneider Matthias

- Toffaletti Sebastino

Stellantis N.V.

Suzuki Motor Corporation
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Telit Communications SPA

Toyota

u-blox AG

UCL Faculty of Laws - Sir Robin Jacob

Unified Patent Court of Appeal

Varney Christine A. (former U.S. Assistant Attorney General DOJ Antitrust)
Volkswagen AG

Volvo Group

4iP Council

L'elenco che precede ¢ compilato sotto 1'esclusiva responsabilita della relatrice.
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Renew Andrus Ansip, Dita Charanzova, Sandro Gozi, Morten Lekkegaard, Karen Melchior, R6za Thun und
Hohenstein, Marco Zullo
S&D Laura Ballarin Cereza, Biljana Borzan, Estrella Dura Ferrandis, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitao-
Marques, René Repasi
The Left Anne-Sophie Pelletier
5 -
ECR Eugen Jurzyca
PPE Maria da Graga Carvalho, Deirdre Clune, Antonius Manders, Tom Vandenkendelaere
5 0
D Markus Buchheit
PPE Andreas Schwab
Verts/ALE Malte Gallée, Ska Keller, Kim Van Sparrentak
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- . contrari
0 : astenuti
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