%/}J/ﬁ/ﬁ i W/ﬂ (@E;ﬂ//?ﬂffz/éﬂ

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE -UIBM
DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprieta industriale e affari internazionali

Aggiornamenti al
Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti

14 gennaio 2019

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB)
Il Comitato Preparatorio del TUB ha pubblicato lo scorso 19 dicembre una nota sullo “Stato del

progetto del Tribunale Unificato dei Brevetti” in cui conferma I'avvenuta ratifica dell’Accordo da
parte di 16 Stati Membri e la pendenza della ratifica da parte della Germania, in mancanza della
qguale il TUB non pud entrare nella fase di applicazione provvisoria. Nonostante uno scenario

piuttosto imprevedibile, continua la nota, i lavori di preparazione tecnici e operativi stanno
continuando in modo da garantire un’operativita a pieno regime in caso di decisione favorevole
della Corte Federale tedesca. Lo stato del progetto viene costantemente rivisto e il presidente del
Comitato Preparatorio tiene incontri mensili con il Gruppo Esecutivo e il team operativo.

L’entrata in vigore dell’Accordo TUB dipende dunque solo dal pronunciamento della Corte federale
tedesca. | tempi in cui cid avverra invece impattano sulla possibilita di un avvio del sistema del
brevetto unitario con o senza il Regno Unito, visto I'approssimarsi della data di uscita del Regno
Unito dall’Unione Europea, ossia il 29 marzo 2019. In proposito si segnala anche la sentenza della
Corte di Giustizia UE dello scorso 10 dicembre conseguente ad una richiesta di pronuncia

pregiudiziale in merito alla revoca unilaterale della notifica di recesso. "Il Regno Unito ¢ libero di
revocare unilateralmente la notifica della sua intenzione di ritirarsi dall'Unione Europea",
stabiliscono nella sentenza i giudici della Corte di Giustizia UE. "La revoca deve essere decisa al
termine di un processo democratico nel rispetto delle regole costituzionali nazionali", continua la
sentenza. Se quindi il Parlamento britannico decidesse entro il 29 marzo 2019 (o entro i termini di
proroga del negoziato se fosse decisa una proroga) di revocare il recesso, nulla cambierebbe
nell’assetto UE e il Regno Unito sarebbe parte del sistema del brevetto unitario. Incerta invece la
sua permanenza in caso non eserciti questa facolta. E cid sia nell’ipotesi in cui si raggiunga un
accordo di recesso (I’attuale testo dell’accordo di recesso tra il Regno Unito e la UE, non ancora
approvato, non contiene alcun riferimento all’Accordo TUB), sia a fortiori nel caso in cui non si
raggiunga un accordo.


https://www.unified-patent-court.org/news/status-unified-patent-court-project-19-december-2018
https://www.unified-patent-court.org/news/status-unified-patent-court-project-19-december-2018
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208636&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&occ=first&part=1&cid=1085843
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208636&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&occ=first&part=1&cid=1085843
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WIPO - IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019 LA NUOVA VERSIONE DELL'INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION (IPC)
https://www.wipo.int/classifications/en/news/ipc/2018/news 0006.html

WIPO - IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019 L'11MA EDIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA
L'utilizzo della classificazione di Nizza € obbligatorio per la registrazione dei marchi italiani, per la
registrazione dei marchi internazionali effettuata dall'Organizzazione Mondiale della Proprieta
Intellettuale (WIPO, www.wipo.int), come pure per la registrazione dei marchi effettuata
dall'Ufficio marchi del Benelux (BBM), I’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprieta Intellettuale
(EUIPO), I'Organizzazione Africana della Proprieta Intellettuale (OAPI) e I’Organizzazione Regionale
Africana della Proprieta Intellettuale (ARIPO).

La documentazione relativa all'l1ma edizione e disponibile sul sito UIBM al seguente indirizzo:
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/2005646-classificazione-di-nizza-ix-

edizione

WIPO - PORTALE DEI REGISTRI BREVETTUALI
https://www.wipo.int/patent register portal/en/

Il Patent Register Portal creato dall’Organizzazione Mondiale della Proprieta Intellettuale (WIPO,
WWW.Wipo.int) consente di accedere ai registri online e alle informazioni sullo status giuridico dei
brevetti di piu di 200 giurisdizioni. Linterfaccia di ricerca &€ immediata e permette una
consultazione tramite mappa geografica, mappa con filtri, tabella e ordine alfabetico.

COMMISSIONE UE — LANCIATA LA CONSULTAZIONE SUL DESIGN

Il 18 dicembre 2018 la Commissione europea ha pubblicato il questionario per la consultazione
pubblica relativa alla legislazione sul design, che mira a valutare I'efficacia e la validita della
Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli e del Regolamento (CE) n.
6/2002 sui disegni e modelli comunitari:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-
consultation en

Il questionario € al momento disponibile solo in lingua inglese, ma & possibile rispondere alle
domande anche in italiano. La consultazione rimarra aperta fino al 31 marzo 2019.


https://www.wipo.int/classifications/en/news/ipc/2018/news_0006.html
http://www.wipo.int/
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/2005646-classificazione-di-nizza-ix-edizione
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/2005646-classificazione-di-nizza-ix-edizione
https://www.wipo.int/patent_register_portal/en/
http://www.wipo.int/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_en
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COMMISSIONE UE, DG TRADE — PUBBLICATA LA NUOVA WATCH LIST DEI MERCATI DEI PAESI
TERZI CON PIU CONTRAFFAZIONE

Il 7 dicembre scorso la DG Trade della Commissione UE ha pubblicato la nuova lista dei mercati
online e offline dove si ravvisano piu violazioni di diritti di proprieta intellettuale o dove vengono
fatti meno controlli. La lista riguarda i mercati ubicati nei paesi terzi:

Counterfeit and Piracy Watch List

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1952

Scopo di questa iniziativa della Commissione & fare pressione sugli operatori dei mercati segnalati,

sulle autorita di enforcement e sui governi locali affinché adottino misure per contenere il
fenomeno, nonché sensibilizzare i cittadini europei sui rischi legati all’acquisto di prodotti
contraffatti in questi mercati.

EUIPO — AVVIATA LA CONSULTAZIONE SUL PIANO STRATEGICO 2025
L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprieta Intellettuale (EUIPO, http://euipo.europa.eu) ha

avviato lo scorso dicembre la fase di consultazione pubblica degli stakeholder per raccogliere input
su quelle che saranno le priorita da inserire nel Piano Strategico 2021-2025.

La scadenza per mandare i propri contributi e il 28 febbraio 2019. Per approfondimenti e info su
come partecipare:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/4888188

EUIPO - PUBBLICATO STUDIO SUL RUOLO DELLE PICCOLE SPEDIZIONI NEL COMMERCIO DI
PRODOTTI CONTRAFFATTI

Lo studio, realizzato dall’Ufficio dell’'Unione Europea per la Proprieta Intellettuale in collaborazione
con I'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), rivela che quasi il 63 %
dei sequestri di merci contraffatte e di merci usurpative eseguiti dalle autorita doganali riguarda
piccoli colli. Nella maggior parte di tutti i sequestri si tratta di pacchetti contenenti 10 articoli o
meno.

Pressoché tutti i settori industriali soggetti a contraffazione sono interessati, anche se in misura
diversa. Riguardano pacchi postali o spedizioni tramite corriere espresso:

- I'84% delle spedizioni sequestrate di calzature contraffatte,

- il 77% di dispositivi ottici, fotografici e attrezzature mediche falsi (per lo piu occhiali da sole),


http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1952
http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/4888188
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- il 66% dei sequestri doganali di dispositivi delle tecnologie dell’'informazione e della
comunicazione,

- il 63% dei sequestri doganali di orologi, articoli e borse in pelle e gioielli contraffatti.

Le piccole spedizioni provengono per lo piu da Cina, Hong Kong (Cina), India, Singapore, Tailandia e
Turchia.

Lo studio completo e disponibile in inglese:

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document library/observatory/documents/reports/Trade in fakes in

small parcels/Trade in Fakes in Small Parcels en.pdf

In italiano & possibile scaricare una sintesi:

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document library/observatory/documents/reports/Trade in fakes in
small parcels/Trade in Fakes in Small Parcels exec it.pdf

EUIPO — WEBINAR GENNAIO 2019
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&course=1

In italiano:

29 gennaio 2019 — h 11.30-12.00

Richiesta di consultazione e processo di legalizzazione
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&course=1&time=1548716400#
event 11283

COMMISSIONE UE, DG GROW - PUBBLICATI | CONTRIBUTI RICEVUTI A SEGUITO DELLA
CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'OSSERVATORIO EUIPO

Il 3 luglio 2018 la Commissione Europea aveva lanciato una consultazione pubblica per conoscere
I'opinione di una pluralita di soggetti (imprese, cittadini, consulenti, operatori dell'enforcement)
sull'efficacia dell'operato dell'Osservatorio sulle violazioni dei diritti di proprieta intellettuale,
gestito da EUIPO (I'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprieta Intellettuale) ad Alicante (Spagna).
| contributi ricevuti (in tutto 98) sono pubblicati al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-

property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-

property-rights-regulation-no-386-2012 en#about-this-consultation



https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade_in_fakes_in_small_parcels/Trade_in_Fakes_in_Small_Parcels_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade_in_fakes_in_small_parcels/Trade_in_Fakes_in_Small_Parcels_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade_in_fakes_in_small_parcels/Trade_in_Fakes_in_Small_Parcels_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade_in_fakes_in_small_parcels/Trade_in_Fakes_in_Small_Parcels_exec_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade_in_fakes_in_small_parcels/Trade_in_Fakes_in_Small_Parcels_exec_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade_in_fakes_in_small_parcels/Trade_in_Fakes_in_Small_Parcels_exec_it.pdf
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&course=1
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&course=1&time=1548716400#event_11283
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&course=1&time=1548716400#event_11283
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_en#about-this-consultation
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_en#about-this-consultation
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_en#about-this-consultation
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La consultazione & parte del processo di valutazione dell'operato dell'Osservatorio avviato dalla
Commissione UE nel 2017. | risultati finali della valutazione verranno resi noti nel corso del 2019.

DATABASE EUIPO PER L'ENFORCEMENT DEI DIRITTI DI PI

EUIPO, nell’ambito dell’Osservatorio sulle Violazioni dei Diritti di Proprieta Intellettuale, gestisce i
seguenti database utili all’operativita dei detentori dei diritti di proprieta industriale e delle
autorita di enforcement:

> EDB (Enforcement Database) - consente la collaborazione tra i titolari dei diritti e le autorita
doganali e di polizia:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/enforcement-database

Tramite EDB e possibile trasmettere una richiesta di intervento doganale e segnalare violazioni
online anche ad Europol. Accessibile anche in lingua italiana.
Webinar: New functionalities for EDB: new alerts, suspicious cases, extensions of AFA

» ACRIS (Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence System) - contiene informazioni sulle violazioni
dei diritti di Proprieta Intellettuale di societa europee nei paesi non EU
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-rapid-
intelligence-system

» ACIST (Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool) - raccoglie statistiche sui sequestri alle
frontiere della UE e nel territorio dei singoli Stati Membri
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-intelligence-

support-tool

“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Sono tre gli IPR Helpdesk internazionali che forniscono alle piccole e medie imprese europee
informazioni sulle modalita di registrazione dei titoli di proprieta intellettuale in Cina, America
Latina e Sud-Est Asiatico e offrono supporto in caso di violazioni nelle stesse aree geografiche:

» China IPR SME Helpdesk: http://www.china-iprhelpdesk.eu/

» Latin America IPR SME Helpdesk: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/

» South-East Asia IPR SME Helpdesk: http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage

| tre IPR SME Helpdesk sono tutti raggiungibili anche dall’hub http://www.ipr-hub.eu/

Un quarto servizio - lo European IPR Helpdesk - https://www.iprhelpdesk.eu/ - offre assistenza in

materia di Pl ai ricercatori e alle PMI europee, con particolare riferimento a coloro che partecipano


https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/enforcement-database
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&course=1&time=1516057200#event_727
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-rapid-intelligence-system
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-rapid-intelligence-system
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-intelligence-support-tool
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-intelligence-support-tool
http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage
http://www.ipr-hub.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/
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ai progetti finanziati dalla UE in ambito Horizon 2020 o sono impegnati nei processi di
trasferimento tecnologico internazionale.

Tra le risorse disponibili sul sito dello European IPR Helpdesk, segnaliamo le IPR
Charts, schede di pronta consultazione sui diritti di proprieta industriale europei e

internazionali, disponibili anche in italiano: https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-
Charts



https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts

