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TopLegal Consulting

1. La domanda di servizi IP

Osservatorio Intellectual Property - TREVISAN & CUONZO Risultati di ricerca



Investimenti ultimo anno TopLegal Consulting

= Nell'ultimo anno i maggiori investimenti in ambito IP hanno riguardato la registrazione di marchi di impresa e ricerca e sviluppo

X

80%

¢
p

= o)
43% 40% i N
33%
25%
Registrazione di marchidi  Ricerca e sviluppo/know Ricerca e Acquisizione/licenza di  Industrial design registrato
impresa how non brevettato sviluppo/Innovazioni titoli di proprieta
brevettate intellettuale di terzi

Domanda

La sua azienda in quali aree della proprieta intellettuale ha investito nell’ultimo anno? BASE: rispondenti

RISPOSTA MULTIPLA



Attivita —ultimi 10 anni TopLegal Consulting

= |In media le aziende rispondenti sono state maggiormente attive nella deposizione di marchi di impresa e modelli di design
= Meno rilevanti il numero di contenziosi che le ha viste coinvolte

MARCHI DI IMPRESA

MODELLI DI
DEPOSITATI
CONTENZIOSI IN DESIGN DEPOSITATI

MATERIA DI MARCHI

CONTENZIOSI IN
MATERIA DI DESIGN

valore medio

CONTENZIOSI IN BREVETTI
MATERIA DI BREVETTI DEPOSITATI
Domanda
Quanti brevetti/marchi/design I'azienda ha depositato negli ultimi 10 anni? BASE: rispondenti

In quanti contenziosi in materia brevettuale/marchi/design I'azienda é stata coinvolta (come attrice o convenuta) negli ultimi 10 anni, in qualsiasi parte del mondo?



Budget stanziato TopLegal Consulting

= Per un azienda su due, il budget stanziato per le attivita di acquisizione e alla gestione di titoli di proprieta intellettuale e di oltre
150K

-soocewro [ > \. @

100k - 150k euro ||| T o
sok - 100k euro ||| T =

Domanda
Ns/Nr 8%

Nell’ultimo anno qual é stato il budget stanziato dalla sua azienda per le attivita legate all’acquisizione ed alla gestione di titoli di proprieta intellettuale (brevetti/marchi/design), escluso BASE: rispondenti
il contenzioso?



Budget stanziato: percentuale assistenza legale TopLegal Consulting

= La percentuale del budget utilizzata per 'assistenza legale esterna in materia IP @ in media del 58,6%
= || 50% delle aziende intervistate, infatti, utilizza oltre il 50% del budget complessivo per I'assistenza legale esterna

18%
15%
10%
8% 8% @
5% 5%
cy € I w3 3% @ ASSISTENZA
el n
0% 1% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100%
percentuale destinata all’assistenza legale esterna in materia IP
In media il 58,6%
Domanda
Ns/Nr 9%

Fatto 100 il budget stanziato dalla sua azienda per le attivita riguardanti la proprieta intellettuale. quale percentuale e in media utilizzata per I'assistenza legale esterna, sempre in
materia IP?

BASE: rispondenti



Atteggiamento verso I'lP TopLegal Consulting

= Emerge con decisione la propensione a un atteggiamento proattivo di valorizzazione e tutela preventiva nei confronti della proprieta

intellettuale

Il mio & un atteggiamento PROATTIVO di valorizzazione e di tutela
preventiva degli asset intangibili della mia azienda, quali patrimonio della
societa. Mi rivolgo al consulente brevettuale a/o al legale esterno per una
consulenza strategica
Il mio e un atteggiamento REATTIVO alle situazioni critiche e volto alla
risoluzione del problema. Mi rivolgo al consulente brevettuale e/o al legale
esterno in fase patologica (Contenzioso)

Domanda

Scelga la frase che descrive meglio I'atteggiamento suo e della sua azienda nei confronti della proprieta intellettuale BASE: rispondenti



TopLegal Consulting

2. Assistenza esterna per I'lP

Osservatorio Intellectual Property - TREVISAN & CUONZO



La domanda di servizi legali TopLegal Consulting

= La domanda dei servizi legali € considerata completa e capace di soddisfare le esigenze del mercato

offerts & completa & socdisa tute e esigenze del mercaro | /o

DIGITALIZZAZIONE/AI

Ci sono nuove tendenze nel mercato - 6%
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Gli studi potrebbero interpretare meglio le attuali esigenze di mercato e farne un - 6% SOSTENIBILITA
vantaggio competitivo ? > BRAND ENGAGEMENTS

Ci sono aree poco presidiate che offrono opportunita di sviluppo - 6% ———— DIGITAL PHARMA

Ci sono aree a maggiore potenziale di crescita - 6%

. 39 VALUTAZIONE DEL VALORE DI UN BREVETTO O DI UN
(o]

Ci sono opportunita che gli studi potrebbero cogliere — > bORTAFOGLIO BREVETTUALE

L’offerta & carente . 3%

Domanda

Ritiene che I'attuale offerta di servizi legali in ambito IP copra tutte le esigenze del mercato? BASE: rispondenti



Circostanze TopLegal Consulting

= |'assistenza del professionista brevettuale o legale diventa necessaria in casi di contenzioso o per la consulenza in materia di marchi e
brevetti
= Solo nel 23% delle circostanze i soggetti dichiarano di rivolgersi a un professionista esterno per insufficienza delle risorse interne

88%

73%

K

(—}

REAZIONE

';T?:J 25%

PREVENZION

23%

Contenzioso per violazione di Consulenza in materia di Contrattualistica Insufficienza delle risorse interne
diritti IP brevetti/marchi

Domanda

In quali circostanze si rivolge a un professionista brevettuale o legale per I'assistenza nell’ambito della proprieta intellettuale? BASE: rispondenti
RISPOSTA MULTIPLA



Tipologia servizi richiesti TopLegal Consulting

= Gliultimi incarichi dati al professionista legale o consulente brevettuale sono stati necessari per: il deposito di marchi e brevetti, il
contenzioso in materia di marchi e |la gestione di un portafogli marchi e brevetti

Deposito e tutela di marchi e brevetti I 75 %
Contenzioso in materia di marchi I 4 5%
Gestione dei portafogli marchi e brevetti I 0%
Valutazione di strategie di protezione di marchi/brevetti I ? 3%
Contenzioso brevettuale I 23%
Valutazione di possibile contraffazione di brevetti/design I 0%
Accordi di licenza, distribuzione e franchising I 15%
Contenzioso design I 10%
Due diligence brevettuale/design I 8%
Sottrazione di informazioni aziendali I 8%
Due diligence marchi Il 5%
Valutazione dei requisiti di validita dei brevetti Il 5%
Operazioni di alleanza strategica con trasferimento di asset intangibili e/o tecnologia WM 3%

Accordi di ricerca e sviluppo 0%

Domanda

Pensando alle ultime 3 volte che ha incaricato un professionista legale o un consulente brevettuale per I’assistenza nell’ambito della proprieta intellettuale: per quale tipologia di servizio BASE: rispondenti
'incarico si é reso necessario? RISPOSTA MULTIPLA



Criteri di scelta TopLegal Consulting

= Forte il bisogno di una risposta rapida, frutto di elevata competenza e alto standard qualitativo = RISULTATO
= Viene espresso tuttavia dal campione un bisogno latente di sicurezza nella scelta, dunque la credibilita e 'autorevolezza rappresentano dei fattori importanti
- ASPETTATIVA DI VALORE AGGIUNTO

poco importante (valore 1 - 2 - 3) M abbastanza importante (valore 4 - 5) M importante (valore 6) W molto importante (valore 7) media
Esperienza consolidata 0% 8% 0% 6,4
Credibilita e autorevolezza 0% 40% 8% 6,1
Presenza di avvocati e consulenti brevetti/marchi all’interno della stessa struttura 15% 45% 13% 25% 50
Brand autorevole e prestigioso 10% A8% 2% A 51
Rapidita di risposta A 40% 0% 6,4
Conoscenza del settore dell’azienda 39 0 6 A 5,9
Presenza di un network internazionale 5% A3% 8% WA 5,4
Presenza di uno o piu professionisti di rilievo indiscusso 8% 0% 7 8% 5,7
Prossimita territoriale 40% 40% ; 3,8
Alto standard qualitativo 6 40% 0% 6,5
Semplicita di linguaggio nel rapportarsi con il cliente 8% 0% A 410% 5,9
Relazione personale / vicinanza al cliente 8% A 9% 6 5,7
Molteplicita delle aree di specializzazione 3% % 8% 15% 50
Costi contenuti 13% A A A 5,0
Domanda La presenza nelle principali directory italiane ed internazionali 18% 48% A 6 Ns/Nr 4,7
>
Di seguito sono elencate alcune caratteristiche. Le chiediamo di indicare I'importanza che hanno nella selezione di uno studio professionale per la consulenza brevettuale e I'assistenza legale BASE: rispondenti

nell'ambito della proprieta intellettuale. Per rispondere utilizzi una scala da 1 a 7 (1= meno importante / 7= pit importante) indicando I'importanza che ciascun criterio ha per lei



Driver di cambiamento TopLegal Consulting

= La possibilita di MIGLIORARE IL SERVIZIO spinge al cambiamento: competenza specifica, tariffe migliori e maggiore qualita le
caratteristiche determinanti

79%
55% 55%
48%
24%
12%
La ricerca di competenza Tariffe piu basse Qualita maggiore Rapporto fiduciario La ricerca di un unico Passaparola / Referenze
specifica interlocutore per I'area
legale ed il deposito e
prosecution titoli IP
Domanda
Quali sono stati i motivi/fattori che hanno determinato in passato, o potranno determinare in futuro, la scelta di studi diversi/nuovi per I'assistenza legale in ambito proprieta BASE: rispondenti

intellettuale? RISPOSTA MULTIPLA



Processo di scelta TopLegal Consulting

= Lascelta dello studio legale non risulta formalizzata
= Lachiamata diretta risulta il processo di scelta piu diffuso. | casi rilevanti vedono utilizzato il beauty contest attraverso piattaforme dedicate

m Mix di processi ® Unico processo

55%
44%
22% 22% I : l 25% 20%
. . = . -
Panel - Gara Panel - Gara-  Gara - Chiamata Panel - Chiamata Chiamata diretta Gare/ Beauty contest Panel
Chiamata diretta diretta diretta
Criteri per accedere al PANEL Criteri per accedere al BEAUTY CONTEST
«Costi» «Proposta mteres#ante»
«Competenza specifica» «Network professionale»
. «Competenza specifica ed esperienza nel campo»
«Decisioni della capogruppo» - o ) ]
. . . . . «Qualita professionisti; Presenza internazionale;
«Valutazione interna della tipologia di studio» . .
Profilo int onal. o d Contatto consolidato o referenziato»
rofilo internazionale e pre-visione con casa madre . . o .
«Prof P 7 «Reputazione studio e professionisti; tariffe»
Domanda
Quali sono i processi per determinare la scelta di uno studio per I'assistenza legale e la consulenza in ambito proprieta intellettuale? RISPOSTA MULTIPLA BASE: rispondenti

Quali sono i criteri per accedere al panel o beauty contest? DOMANDA APERTA



TopLegal Consulting

3. Modelli di studio

Osservatorio Intellectual Property - TREVISAN & CUONZO Risultati di ricerca



Soddisfazione del professionista legale TopLegal Consulting

= | rispondenti si dichiarano complessivamente soddisfatti dello studio legale abitualmente ingaggiato (media 8,1/10)
= Nessuno dichiara un valore di soddisfazione inferiore al 6/10

8%

6 8 w

VALORE MEDIO

Y Y
Cosa NON piace...

* APPROCIO TEORICO
* COSTI

* TEMPI

* RISORSE LIMITATE

Cosa piace...

+ COMPETENZA

* PROATTIVITA

* FLESSIBILITA

* EFFICACIA

* PERSONALIZZAZIONE
+ AUTOREVOLEZZA

Domanda

Quanto é soddisfatto dello studio legale che abitualmente ingaggia in materia di proprieta intellettuale? Per rispondere utilizzi una scala da 1 a 10 dove 1 significa per niente e 10 moltissimo
Quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi degli studi legali con cui ha lavorato nell’ambito della proprieta intellettuale? BASE: rispondenti



Soddisfazione del consulente brevettuale TopLegal Consulting

= Piu contenuto il livello di soddisfazione associato ai consulenti brevettuali abitualmente ingaggiati

3%

PER NIENTE MOLTISSIMO

VALORE MEDIO

PLUS

Y |
Cosa NON piace... Cosa piace...
* APPROCIO PASSIVO e CONOSCENZA
: gg:‘:IIONE PROFESSIONISTI Ef.:'}'é'.’?ﬁz”:mm
« VELOCITA
Domanda Ns/Nr 30%

Quanto é soddisfatto del consulente brevettuale che abitualmente ingaggia in materia di proprieta intellettuale? BASE: rispondenti



La preferenza di modello & guidata dalla tipologia di bisogni da soddisfare

Migliore la risposta della boutique specializzata e dello studio full service con consulente, specialmente per il contenzioso. Mentre il dipartimento Ip &
preferito per operazioni strategiche, accordi di licenza e due diligence brevettuale/design
La societa di consulenza spicca nei servizi di deposito, gestione e tutela

GESTIONE DEI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE DE| CONTENZIOSO
OPERAZIONI DI DIEAF)/-\%SCIL?EE;;ET\/EEL%?I e VALUTAZIONE REQuISITIDI  CONTRAFFAZIONE  conTenzioso BREVETTUALE
ALLEANZA M ARCHI B BREVETT el VALIDITA DEI DIBREVETTI/ MARCHI
STRATEGICA CON ACCORDI DI ACCORDI DI PROTEZIONE  SOTTRAZIONE DI BREVETTI DESIGN CONTENZIOSO 40%
TRASFERIMENTO DI LICENZA, RICERCA MARCHI/ INFORMAZIONI DESIG °
0, 0,
ASSET ng:rluBcUHﬁls?h’;‘é E DUE E SVILUPPO DUE 38% 38% BREVETT] AZIENDALI 33% 33% 9
DILIGENCE 33% DILIGENCE 35% 35%
33% BREVETTUALE/ MARCHI 9
’ 30% DESIGN 28% 28% i?é 28%
@ 25% 25% 25%
25% 25% ‘_ .\.
0,
25% - 23% 23%
0 é ® 0% 20%
20% .
9 8% 18%
18% ) 13%
. ; 15%
i ; 15% % % 13%
() (o]
13% °
8%
5% 3%
3% 3% 3% 3%
B Boutique specializzata Dipartimento IPdi M Studio Legale full service con consulenti B Societa di consulenza Dipartimento IP associato B Nonho bisogno di questo
p .
studio full service brevetti e marchi al proprio interno brevetti e marchi ad un Big Four tipo di operazioni
Domanda
o o . ) S o Ns/Nr 12% in media
A quali tipologie di studio professionale preferisce affidarsi per i sequenti servizi?

BASE: rispondenti



Punti di forza e debolezza TopLegal Consulting

=  Ciascun modello di studio & focalizzato su alcuni aspetti della tematica IP e risponde a esigenze diverse

DIPARTIMENTO STUDIO LEGALE FULL SOCIETA DI DIPARTIMENTO IP
BOUTIQUE IP DI STUDIO SERVICE CON CONSULENTI CONSULENZA MARCHI E ASSOCIATO AD UNA
SPECIALIZZATA FULL SERVICE AL PROPRIO INTERNO BREVETTI BIG FOUR
;?E'\QPFEEENZA SPECIFICHE
UNICO COMPETENZE ED NETWORK
INTERLOCUTORE COMPLETEZZA DEL ESPERIENZE
e CONSULENZA TECNICA COMPETENZE
i{'ﬁglg‘:\?g';g#? CONOSCENZA INTERNAZIONALI
STRUTTURA AGILE SETTORIALE
PUNTI DI
DEBOLEZZA
NO ALTRI SERVIZI
OLTRE IP MINOR FOCUS SULLE NO SPECIALIZZAZIONE TURNOVER
SPECIALIZZAZIONI IP NO COMPETENZE
COSTI DISPERSIONE DELLE LEGALI SCARSO RAPPORTO
COSTI ATTIVITA CON IL CLIENTE
STRUTTURA LIMITATA
Domanda

Nella sua esperienza quali sono i punti di forza e di debolezza dei diversi modelli di studio?
DOMANDA APERTA



[ ] [ ] [ ] [ ] e N [ ]
Tipologia di studio piu rispondente TopLegal Consulting
= Risulta vincente coniugare I’assistenza legale ad attivita di consulenza in materia marchi e brevetti
= Peril 45% del campione, la boutique specializzata che fornisce anche attivita di consulenza, deposito e prosecuzione brevetti e marchi
risulta il modello che risponde meglio alle esigenze di IP. Segue il dipartimento IP che fornisce anche attivita di consulenza, deposito e
prosecuzione brevetti e marchi

m Boutique specializzata

® Boutique specializzata che fornisce anche attivita di
consulenza, deposito e prosecuzione brevetti e marchi

® Dipartimento IP di uno studio legale full service

m Dipartimento IP di uno studio legale full service che fornisce
anche attivita di consulenza, deposito e prosecuzione
brevetti e marchi

Domanda

In base alla sua esperienza quale tipologia di studio legale risponde meglio alle sue esigenze in ambito proprieta intellettuale? BASE: rispondenti

Osservatorio Intellectual Property - TREVISAN & CUONZO Risultati di ricerca
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