10/07/2023
Pag. 11

2 DA
Brevetto Ue unitario,

subito piu consulenze
in proprieta intellettuale

Dal 1° giugno. Le ricadute sugli studilegali dopo il debutto del nuovo
sistema, tra assistenza e informazioni alle imprese e riorganizzazione interna

Massimiliano Carbonaro

ldibattito che haaccompagnatolav-
vio del nuovo sistema del brevetto
europeo con effetto unitario, con le
polemiche sullaportataeffettiva del-
lecompetenzeattribuitealla sededi
Milanodel Tribunale unificatodeibre-
vetti(Tub), nonhannodistrattoglistu-
dilegalichesioccupanodi proprieiin-
tellettuale. Conil 1° giugnoilnuovosi-
stemadelbrevettounitario¢ operativo:
alletutelebrevettuali nazionaleed eu-
ropea si affianca un sistema che con-
senteunaprotezione brevettuale uni-
forme negli Stati membridell'Ue.

Quanto al contenzioso, oggi sono
operativelesedidel Tub di Parigie Mo-
nacodi Baviera. Sarainvece avviatada
giugno2024lasedediMilano, dove gia
esiste una sedelocale.

Inquesta faseinizialee transitoria il
primo impegno degli studi & stato ac-
compagnareidientinella comprensio-
nedelnuovosistema. Oltreaincontrie
convegni, gli studi hanno messo in
campo interventi su LinkedIn, webi-
nar, pillolevideo. Un‘attivita divulgati-
vachehavistotragliinteressatinonso-
lo le imprese, come sottolinea Mattia
Dalla Costa, head Ip per I'Italia di Cha
Studio Legale: «Le nostre pillole su

LinkedIn stanno avendo successo —
spiega - soprattuttoall’estero dovece
un grande interesse dei colleghi non
europei.Sista creando uno strumento
conunacorteunitaria che rispettoallo
specifico caso haunvalore sovraordi-
nato. Si tratta diun passo importante
perlaproprietaintellettuale, maanche
un progetto diretto a unire sempre di
pitigli Stati delPUnione».

I nuovo Tribunale —che rappresen-
taun passo avanti sul fronte dell'inte-
grazione europea —daslancioagli studi
legali per rafforzare team dalle forti
competenze linguistiche e dal back-
ground scientifico. Ma arrivare pronti
harichiesto programmazione.

Herbert Smith Freehills con la
Brexit ha riposizionato il baricentro
deiteam che sioccupano diproprieta
intellettuale scegliendo proprio Mila-
nocome fulcrodel coordinamento per
ilcontenziosobrevettuale multigiuri-
sdizionale. Per I'avvocato Laura Or-
lando, managing partner di Herbert,

6 Al via da giugno 2024
la sede di Milano

del Tribunale unificato:
pressing per ottenere
maggiori competenze

Fambito di competenzadellasededel
Tub di Milano non & cosi ristretto:
«[Ttalia égiaal centrodel contenzioso
brevettuale — commenta — e resta
sempre top priority per quanti guar-
danoallaprotezione brevettuale, Pur
limitandole competenze, i brevettiche
creano pill contenzioso sono quelli
che sono restatisu Milano».

E comunque previsto un meccani-
smo per rivedere le competenze. Nei
giorni scorsi il sindaco di Milano,
GiuseppeSala, parlando ad Assolom-
barda, haaffermato chel’assegnazio-
ne della terza sede del Tub € un se-
gnale importante per il territorio, che
«deve spingerci a chiedere, assieme
al Governo, un ampliamento delle
deleghefinora assegnate».

ltemadella riorganizzazione hain-
vestitoanche AdvantNetm cheha cre-
ato un teaminternazionale per ilcon-
tenzioso. «Lasede milanese del Tubsa-
raunvolanoavantaggiodella competi-
tivita dell'Italia», commenta Paolo
Lazzarino, partner Advant Nctm e
componente dellacommissione di stu-
dio sul Tubistituita dal Consiglio del-
POrdine degli avwocati di Milano. «In
vistadiquestanovita - continua— ab-
biamo trasferito su questo tema un
modello collegiale dilavoro sulle con-
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troversie multigiurisdizionali con un
team con sei coordinatori».

Un ruolo importante spettera ai
consulenti tecnici. Suquestofronte &
interessante la mossa di Trevisan &
Cuonzo. Nel febbraio del 2022 la
Bianchetti & Minoja, storica societa di
consulenza nell’ambito della proprie-
taintellettuale, conla societadi con-
sulenza Trevisan & Cuonzo IPS, che
operavacon lo studioTrevisan in ma-
niera sinergica, ha dato vitaalla socie-
taconsortile Tcbm che affiancalo stu-
diolegale con unteam di professioni-
sti e paralegal. Per quanto riguarda
poiil tema delle competenze, anche
I'avvocato Vittorio Cerulli Irelli, socio
di Trevisan, sottolinea che «ai fini del
contenzioso sulla contraffazione so-
noancora pilttimportantile divisioni
locali». Inoltre, per quanto riguarda
Timpattodel sistema del brevettoeu-
ropeo unitario, Cerulli Irelli rimarca
che «d nostri concorrenti nonsono pitt
italiani, ma c'& una concorrenza tra
studi internazionali».

«Ritengo che l'instaurazione del
Tub —commentaMattia DallaCosta di
StudioCha - accelererala tendenzaad
accorparesottolostessotettotuttiiser-
vizi di consulenza correlati al conten-
zioso. Sara semprepilt necessario che
tecnicielegalilavorinofiancoafianco».

Inoltre, inquestoprimo periododi
avvio, il sistemaappare complesso e
questoinduce le impreseadaffidarsi
sempre di pitiai consulenti. «In que-
sta fase serve l'ausilio di consulenti
esperti — spiega I'avvocato Niccolo
Ferretti dello studio Nunziante Ma-
grone —. Cisono scelte dafare perché
labrevettazione europea ha dellerica-
dute positive, per esempio in termini
di costi, ma anche rischi perché ora
CON Una unica causa pud essere inva-
lidatounbrevetton.

«C® giamoltointeresse da parte dei
clienti e nel tempo crescera», osserva
MariaBalestrierodi Portolano Cavallo.
«Siprevede - prosegue — chelamag-
gior parte delle cause saraavviatada-
vantialle sedilocali, mentre quelle cen-
tralihanno competenzasullanullitadi
unbrevetto. Quindiper Milano¢ molto
importante ospitare una sede locale».
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Farmaceutica. Sara dicompetenza dellasede del Tribunale unificato dei brevetti di
Milano (esclusii brevetti con certificati complementaridi protezione)

Le novita in sintesi

1

IL SISTEMA
Awviato il brevetto
europeo unitario

Il sistemadel brevetto europeo
con effetto unitario ha
debuttato, dopouna lunga
gestazione, il 1° giugno scorso,
conl’entratain vigore
dellAccordo internazionale sul

Tribunale unificato dei brevetti.

Ilbrevetto unitario viene
rilasciato dall'Ufficio europeo
dei brevetti (Epo) e consente,
pagando un'unica tassa di
rinnovo allEpo, di ottenere la
protezione brevettuale nei
paesi Ue chehanno ratificato
I'AccordoTub einquelliche lo
ratificheranno. Il brevetto
unitario non sostituisce ma si
affiancaalla tutela brevettuale
oggigiaesistentealivello
nazionale ed europeo.

2

ILCONTENZIOSO

Tribunale a Parigi,
Monaco e Milano

Il contenzioso sul brevetto
unitario & di competenzadel
Tribunale unificato deibrevetti
(Tub), che hauna Cortedi prima
Istanzaconsezionecentrale a
Parigi e sezionedistaccataa
Monacodi Baviera, gia
operative. L'altrasede
distaccata(dopo il forfait di
Londra, causa Brexit) sara
operativadagiugno 2024 a
Milano, dove gia esiste una
sede locale. Milano decidera su
farmaceutica(esclusii brevetti
con certificati complementari
di protezione, i piti diffusi),
agroalimentare, fitosanitario e
moda (abbigliamentoe
calzature). Lecompetenze si
potrannorivederenel 2026.
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