
Emanuele Montelione, 4 marzo 2021

Brexit e Proprietà Intellettuale
Come gestire i diritti di proprietà intellettuale nel (e dal) Regno Unito a
seguito della BREXIT



Le tappe
23 Giugno 2016: Referendum

29 Marzo 2017: Comunicazione del Regno Unito di voler lasciare
l’UE

30 Marzo 2019: scadenza prorogata

31 Dicembre 2020: definitivo «distacco»

1 Gennaio 2021:
IL REGNO UNITO È UN PAESE TERZO

ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA 

COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA 

COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA 

PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 

IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

The EU-UK Trade and Cooperation Agreement

EU-UK-TCA



Brexit e Proprietà Intellettuale
Ogni diritto e/o titolo ha un proprio statuto giuridico

• Marchi registrati

• Marchi di fatto

• Design registrati

• Design di fatto

• Indicazioni Geografiche

• Brevetti 

• Know-how

• Diritti d’Autore

UE

UE

UK Unregistered Design

internazionali

Passing off

normative nazionali e internazionali

internazionali

normativa internazionale



Marchio UE registrato

Il Regno Unito ha creato un
diritto clone.

Ogni marchio UE registrato al
31/12/2020 è stato convertito in
marchio nazionale UK

Brexit e IP



Marchio UE depositato

Il Regno Unito si impegna a creare un diritto
clone se domanda marchio UK entro il 30
settembre 2021 (nove mesi dal 1 gennaio
2021 oppure rivendicazione data di priorità.

EUIPO non considererà I diritti anteriori UK
nei procedimenti pendenti di opposizione o
cancellazione
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Marchio di fatto

NON ESISTE UN MARCHIO UE DI FATTO

Brexit e IP

NEL REGNO UNITO ESISTE IL TORT DA PASSING OFF

se sussistono tre elementi

Goodwill associated with the product or service

(avviamento)

Misrepresentation by the defendant (intentional or not)

(imitazione)

Damage arising from the defendant’s misrepresentation

(danno)



Marchio Internazionale

Il Regno Unito fa parte del Sistema
internazionale (Accordo di Madrid)
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Disegno Comunitario Registrato

Il Regno Unito ha creato un diritto clone.

Ogni Disegno Comunitario Registrato al 31/12/2020
è stato convertito in disegno/modello nazionale UK
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Disegno Comunitario di fatto

Il Regno Unito si impegna a creare un diritto clone.

Ogni Disegno Comunitario di fatto al 31/12/2020 avrà
tutela similare con interpretazione delle corti inglesi
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Design Internazionale

Il Regno Unito fa parte del Sistema dell’Aya
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Indicazioni Geografiche

Il Regno Unito :

- riconosce le Indicazioni Geografiche già protette in UE al 31 dicembre 2020;

- si impegna a riconoscere in via reciproca le proprie Indicazioni Geografiche la cui gestione è affidata al
Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)

- non fa parte del Sistema di Lisbona sulla tutela internazionale delle Indicazioni geografiche
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Indicazioni Geografiche

L’Accordo recita così:

Prendendo atto delle pertinenti disposizioni di eventuali precedenti accordi bilaterali tra il Regno Unito,
da una parte, e l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, dall'altra, le parti
possono compiere congiuntamente sforzi ragionevoli per concordare norme sulla protezione e
sull'effettiva applicazione a livello interno delle loro indicazioni geografiche.
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Brevetti

Il Regno Unito :

- Fa parte e continuerà a far parte della Convenzione sul Brevetto Europeo;

- Fa parte e continuerà a far parte della Patent Convention Treaty

- non farà parte del Sistema di Brevetto Europeo ad Effetto Unitario

Brexit e IP



KNOW-HOW

Il Regno Unito :

- ha adottato la Direttiva UE sui TRADE SECRETS;

- non sottopone la propria normativa all’interpretazione della Corte di Giustizia Europea;

- tort of breach of confidence protects information which has the “necessary quality of confidence”
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