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TMT, PROPRIETA INTELLETTUALE E DATA PROTECTION

A Milano é realta il tribunale unificato dei brevetti

Dopo poco piu di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo internazionale sul Tribunale
Unificato dei Brevetti, con il quale ha preso avvio il sistema del brevetto europeo con effetto
unitario, il 1° luglio 2024 ¢ stata inaugurata la Divisione Centrale di Milano del Tribunale
Unificato dei Brevetti, con sede in Via San Barnaba n. 50.

Il percorso normativo che ha portato al nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti e iniziato con il
c.d. European Patent Package (composto dal Regolamento n. 1257/2012, del 17 dicembre 2012,
sulla cooperazione rafforzata per la protezione del brevetto unitario, dal Regolamento n.
1260/2012 del 17 dicembre 2012, sul regime delle traduzioni linguistiche, dall’Accordo sulle
Corti del Sistema del Brevetto Unitario del 19 febbraio 2013, unitamente allo Statuto e le Regole
di Procedura delle Corti del Brevetto Unitario).

I1 Tribunale Unificato dei Brevetti, le cui decisioni avranno effetto in tutti i (ad oggi 17) Paesi
aderenti all’Accordo TUB, si compone di una corte di prima istanza, o tribunale di primo grado,
e della corte d’appello (con sede in Lussemburgo, dove si trova anche la Cancelleria).

Con I'inaugurazione della Divisione Centrale di Milano — che ha sostituito la sede di Londra a
seguito della Brexit e che si aggiunge alle sedi di Parigi e di Monaco di Baviera — il tribunale di
primo grado puo dirsi ormai pienamente operativo. Alla Divisione Centrale si affiancano una o
pitt Divisioni Locali e Regionali, fino a un massimo di quattro, per ogni Stato aderente che ne



richieda l'istituzione; prima di essere designata come terza sede della Divisione Centrale,
Milano aveva gia ottenuto la sede della Divisione Locale, che rimane operativa.

Le competenze affidate alla Divisione Centrale di Milano rispecchiano le eccellenze del tessuto
imprenditoriale italiano: la Divisione, infatti, sara competente sul contenzioso brevettuale
appartenente alle cc.dd. “Human Necessities” di cui alla Classificazione di Strasburgo, ovvero
settori eterogenei, fra cui: preparati medicali e biotech, abbigliamento, arredamento,
agroalimentare.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti, quindi, potra essere investito dei contenziosi relativi ai
brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario, ossia quei titoli brevettuali rilasciati
dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) che consentono, attraverso il pagamento di un'unica
tassa di rinnovo direttamente all'EPO, di ottenere contemporaneamente la protezione
brevettuale nei 18 Stati membri che hanno ratificato I’Accordo TUB.

Le imprese italiane, in particolare quelle che trovano nella ricerca e nella costante capacita di
innovare il loro valore aggiunto, dovranno dunque necessariamente e urgentemente avviare un
percorso di approfondimento di questi nuovi strumenti, nell’ottica di allineare e aggiornare i
processi e le strategie di tutela e valorizzazione della proprieta industriale, acquisendo piena
consapevolezza delle opportunita, ma anche delle criticita, che i nuovi scenari delineati dal
legislatore europeo potranno comportare.

Il nostro contributo sara quello di fornire periodici contenuti, di facile e immediata lettura, per
avviare questo percorso di approfondimento sugli aspetti di maggiore rilevanza, illustrando le
competenze del TUB, il ruolo di avvocati e consulenti tecnici, I'impatto dei profili processuali

sul contenzioso brevettuale, in Italia e all’estero, ma anche i riflessi di natura contrattuale sugli
accordi di trasferimento di tecnologia.

EHF

Lo Studio resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione e per fornire tutto il
supporto necessario al fine di adeguarsi, nei termini, alla normativa in materia.
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This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato and has been duly and
professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as
such. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato cannot accept any liability for the consequences of
making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.
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