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Creștere de doi digiți, anul trecut, pentru Milcev Burbea, firma recunoscuta de

ghidurile juridice internaționale pentru practica de proprietate intelectuala | Despre

mandatele provocatoare și numeroasele proiecte cu grad ridicat de complexitate,

într-o discuție cu Gabriela Milcev (Managing Partner): ”Forța biroului nostru

consta într-o abordare echilibrata, croita pe nevoile cazului, combinând, ca într-o

rețeta care nu este niciodata aceeași, consultanța și litigiul, precum și persoanele și

abordarile potrivite pentru apararea intereselor clientului. Adesea ne confruntam cu

necesitatea de a opera în alte jurisdicții, la nivel internațional”

Activitatea echipei Milcev Burbea a fost intensa în anul 2023, avocații fiind implicați în mandate importante

atât pe partea de consultanța, cât și pe cea de reprezentare în fața instanțelor de judecata sau a forurilor

administrativ-jurisdicționale (Oficiul Român de Proprietate Industriala OSIM, Oficiul European de

Proprietate Intelectuala EUIPO, Oficiul Internațional WIPO). Firma a continuat proiectele începute în anii

anteriori și a demarat altele noi, atât pe partea de marci, cât și în ceea ce privește alte drepturi de

proprietate industriala și intelectuala: desenele/modele, copyright, secrete comerciale. Toate aceste dosare

le-au stimulat avocaților creativitatea și i-au solicitat în identificarea unor strategii complexe. „Ceea ce ne-a

surprins într-un mod placut în anul 2023 a fost implicarea noastra în proiecte noi de analiza a stadiului

tehnicii, redactare și depunere la înregistrare de invenții în scopul obținerii de brevet, proiecte care

stimuleaza cu adevarat gândirea și te „obliga” la explorarea unei diversitați de domenii tehnice”, puncteaza 

Gabriela Milcev, Managing Partner Milcev Burbea. De altfel, cifra de afaceri înregistrata de Milcev Burbea

a reflectat nivelul intens de activitate din anul 2023, crescând cu peste 10% fața de 2022.

La ora actuala, domeniul proprietații industriale este extrem de dinamic, iar o componenta a dinamismului sunt

clienții, fie societați, fie persoane fizice care înțeleg valoarea proprietații industriale pe care o creeaza sau/și pe

care o dețin, percepând-o ca fiind parte din capitalul de care dispun și care vin catre avocații specializați pentru

protecția sau potențarea acestui capital. „Observam cu satisfacție faptul ca tot mai multe societați și tot mai multe

persoane se preocupa de protecția drepturilor lor intelectuale ceea ce, din punctul nostru de vedere, arata un interes

salutar în general al societații si mai ales al oamenilor de business. Aceasta preocupare crescuta pentru protecția

drepturilor de proprietate industriala ne-a adus în anul 2023 clienți și proiecte noi, care au trebuit gestionate cu

exact același nivel de atenție și dedicare precum proiectele clienților noștri consacrați. De la an la an, 2023

nefacând excepție, dimpotriva, întarind regula, observam ca problemele de PI au devenit tot mai complexe și

delicate, obligându-ne sa avem abordari care uneori deviaza de la practica jurisprudențiala cunoscuta,

aducându-ne, speram noi, într-o poziție creatoare, prin care putem contribui la evoluția și schimbarea domeniului

inclusiv la nivel de practica europeana”, precizeaza avocatul.
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Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

 

                

Firma a fost nominalizata în World Trademark Review 2024

Rezultatele obținute de avocații firmei în aceasta practica au facut ca Milcev Burbea Intellectual Property & Law

Office sa fie evidențiata în World Trademark Review 2024. Nominalizarea este onoranta pentru echipa care s-a

remarcat datorita faptului ca este una dedicata intereselor clientului, oferind cu pasiune și seriozitate servicii

„croite” pe dificultatea și specificul problemelor care ajung în analiza avocaților. „Integram consultanța în ceea ce

privește protecția drepturilor de IP și activitatea de reprezentare în fața instanțelor de judecata, iar experienta celor

doua abordari se materializeaza in beneficiul clienților. Tratam cu atenție particularitatile businessului clientilor, le

înțelegem activitatea și livram o strategie care exprima în mod real sansele si soluțiile, dar și costurile și energia

necesar a fi investite așa încât clientul nostru sa poata lua decizii asumate și previzibile. Nominalizarea noastra în

WTR 2024 și în general creșterea de care ne bucuram se datoreaza unei calitați și a unei practici fundamentale a

biroului nostru: consecvența. Consecvența poate parea un concept modest, însa noi îl gasim ca fiind cheia nivelului

ridicat și constant al calitații în serviciile noastre, ambele aspecte fiind nu doar apreciate de catre clienții noștri, ci

așteptate. La prima vedere, este tentant a defini conceptul consecvenței ca fiind simplist, desuet, însa acest lucru ar

fi greșit, întrucât consecvența este o promisiune pe care o oferim și care este strâns legata de pasiunea noastra

pentru acest domeniu dinamic al proprietații intelectuale, pasiune care la rândul sau se manifesta prin angajamentul

nostru fața de client și interesele sale, prin apetitul cu care cautam și consumam noutațile din domeniu, fie ele

legislative sau jurisprudențiale, cât și de practica la nivel de business, întrucât cautam constant sa apelam la cele

mai bune programe și la cei mai buni colaboratori atât intern cât și extern, atât domestic cât și internațional. Astfel,

în spatele Milcev Burbea și al atenției de care ne bucuram exista un întreg mecanism cu parți mișcatoare pe care le

revizuim și ajustam în mod constant pentru a asigura excelența serviciilor cu care clienții noștri s-au obișnuit și

care ne recomanda în piața clienților noi”, argumenteaza Gabriela Milcev.

Avocatul este de parere ca și în anul 2024 consecvența de care firma da dovada permanent va asigura, ca și pâna

acum, progresul și creșterea ca echipa, cunoștințe, clienți, proiecte și nu în ultimul rând creșterea pe plan financiar.

Proiecte diverse și complexe

Portofoliul de proiecte dezvoltat de Milcev Burbea este unul variat, incluzând problematici foarte complexe. În

anul 2023, avocații au continuat desfașurarea de traininguri în cadrul departamentelor de legal și marketing ale

clienților firmei. Materialele dezbatute s-au axat, în special, pe aspecte precum importanța crearii unei strategii de

brand din punct de vedere legal, pașii pentru obținerea înregistrarii unei marci, dar și prezentarea altor drepturi de

proprietate intelectuala care pot fi protejate în activitatea clientului. În acest proiecte s-au implicat Avocat Partener

Gabriela Milcev și Managing Associate Veronica Floroiu.

De asemenea, firma de avocatura a oferit consultanța și reprezentare în fața OSIM cu privire la brevetarea unei

invenții create de client împreuna cu unul dintre colaboratorii sai, constând într-un sistem inovator pentru

generarea energiei termice.
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În viitorul apropiat, acest client dorește sa obțina extinderea protecției prin brevet a acestei invenții la nivel

internațional (WIPO), utilizând cererea naționala ca și cerere de baza. În acest dosar au fost implicați: Avocat

Partener Gabriela Milcev și Associate Diana Crețu.

Totodata, avocații au reprezentat cu succes un client în fața OSIM în doua proceduri de opoziție cu privire la

înregistrarea de catre un terț a unor cereri de marca naționala, care au preluat în integralitate marci anterioare de

renume din portofoliul clientului, branduri cunoscute în perioada comunista, și relansate de catre client în anul

2006, respectiv 2007.

În prezent, casa de avocatura asistența și reprezentarea clientului în fața OSIM în procedurile de contestație, ca

urmare a atacarii de catre partea adversa a deciziilor în care Milcev Burbea a avut câștig de cauza în etapele de

opoziție. În acest proiect au fost implicați: Avocat Partener Iulia Burbea, Senior Associate Florina Enache și 

Junior Lawyer Gabriela Umbrarescu.

---------------------------------------------------------------

                                                         Citește și

→     Cum  vad avocații considerați Leading Lawyers în M&A anul 2024 I   Azi, de  vorba cu Rodica

Manea, Partener CMS: Exista o fereastra de   oportunitate  pentru corporatii/investitori strategici mari,

cu   capacitati  financiare, sinergii si capacitati operationale puternice.   Anticipez ca  energia si technologia

vor continua sa fie printre cele   mai active  sectoare. Va fi un an cu multe provocari, dar exista semnale  

ca  activitatea tranzacționala va continua

                                                          Citește și

→     Cum vad anul 2024 avocații considerați Leading Lawyers în fuziuni și    achiziții | Azi, de vorba cu

Anda Rojanschi, coordonatoarea practicii  de   Corporate  ̸ M&A de la D&B David si Baias: Achizițiile   

strategice și optimizarea portofoliului de investiții au caracterizat    piața de M&A în 2023 și credem ca

aceasta tendința va ramâne și în    2024. Durata medie a unui proces de tranzacție a crescut

---------------------------------------------------------------

În 2023, firma de avocatura a continuat campania de notificare a companiilor care folosesc denumiri comerciale

foarte similare cu marca unui client care este printre cei mai de renume producatori de ceasuri. De asemenea, a

continuat sa reprezinte clientul în fața instanțelor penale privind vânzarea de bunuri contrafacute, care poarta în

mod fraudulos un semn identic sau similar cu cel al clientului, precum și în fața autoritaților vamale române,

pentru a pune capat activitaților de contrafacere a produselor de lux ale clientului. În aceste spețe au fost implicați: 

Avocat Partener Iulia Burbea, Managing Associate Veronica Floroiu, Senior Associate Miruna Cavescu-Lazar

, Junior Lawyer Gabriela Umbrarescu și Junior Lawyer Mihnea Mitrofan.

În 2023 și 2024, avocații firmei au reprezentat în fața Tribunalului București, o agenție a Uniunii Europene

împotriva unui utilizator român într-o acțiune de contrafacere a marcilor înregistrate ale clientului. Au fost

implicați: Avocat Partener Gabriela Milcev și Associate Ioana Balaceanu.

De asemenea, anul trecut, Milcev Burbea  a continuat sa reprezinte un client în lupta împotriva contrafacerii

produselor sale (rulmenți) atât pe teritoriul României, cât și în alte teritorii, printr-o strânsa cooperare cu rețeaua
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internaționala formata din reprezentanți locali din peste 50 de țari ale lumii. În 2023, interesul mai ridicat al

clientului Milcev Burbea a fost pentru India (unde avocații au pornit atât litigii civile, cât și penale) și Egipt. Au

fost implicați: Avocat Partener Iulia Burbea, Avocat Partener Gabriela Milcev, Managing Associate Veronica

Floroiu și Associate Miruna Cavescu-Lazar.

Tot în 2023, avocații au continuat sa reprezinte interesele unui client în fața instanțelor române într-o acțiune în

contrafacere în vederea încetarii utilizarii pe piața de catre un competitor a  unui semn foarte asemanator cu

marcile anterioare ale clientului. Pentru a asigura o mai buna prezervare a drepturilor acestuia, juriștii au depus la

Tribunalul București o ordonanța președințiala împotriva aceluiași concurent de pe piața, prin care au solicitat

interzicerea provizorie a folosirii acestui semn, pâna la soluționarea definitiva a acțiunii de contrafacere.

De asemenea, în 2023, Milcev Burbea a aparat cu succes clientul în prima instanța în ceea ce privește doua acțiuni,

de anulare (rea credința) și de decadere (nefolosire), cu privire la ultima acțiune continuând reprezentarea

clientului și în 2024 în apelul depus de partea adversa, în fața Curții de Apel București.

În luna iulie 2023, echipa de avocați a asigurat asistența și reprezentarea clientului în fața OSIM și EUIPO, în

vederea consolidarii portofoliului sau de marci. Au fost implicați: Avocat Partener Gabriela Milcev, Avocat

Partener Iulia Burbea, Managing Associate Veronica Floroiu și Senior Associate Florina Enache.

În 2023, profesioniștii firmei au continuat sa ofere asistența în procesul de monitorizare a portofoliului

impresionant de marci al unui alt client din portofoliul Milcev Burbea, pentru administrarea, conservarea și

extinderea acestui portofoliu, asistența care a presupus din nou cooperarea cu avocații din rețeaua de colaboratori

locali în vederea înregistrarii mai multor marci naționale în Peru, Panama și Yemen.

De asemenea, Milcev Burbea a reprezentat clientul în procesul de semnare a mai multor acorduri de coexistența în

vederea soluționarii pe cale amiabila a unor conflicte începute în anii anteriori. Au fost implicați: Managing

Associate Veronica Floroiu și Associate Ioana Balaceanu.

Tot în 2023, echipa a asigurat reprezentarea unui client în fața autoritaților publice române și în fața instanțelor de

judecata din România cu privire la un conflict de încalcare a drepturilor de autor ale clientului constând într-un

proiect de arhitectura care a fost preluat ilegal și prezentat de un fost partener în fața autoritaților fara menționarea

autorului.

În acest sens Milcev Burbea a formulat acțiune în fața Tribunalul București, solicitând instanței sa interzica

utilizarea sau exploatarea proiectului de arhitectura precum și sa oblige partea la plata de daune materiale și morale

catre client. Au fost implicați: Avocat Partener Iulia Burbea și Associate Diana Crețu.

În plus, în 2023, societatea de avocatura a oferit consultanța, asistența și reprezentare clienților aflați la început de

drum, start-up-uri, IMM-uri, în vederea obținerii de subvenții puse la dispoziție de catre Oficiul European pentru

Proprietate Intelectuala, în vederea protejarii drepturilor acestora. Au fost implicați: Avocat Partener Gabriela

Milcev, Avocat Partener Iulia Burbea și Associate Miruna Cavescu-Lazar.

„Ne ocupam constant de capitolele de IP din due diligence-urile comandate de clienții noștri precum și din

contractele de M&A, în colaborare cu parteneri ai noștri, societați de avocatura din România sau din strainatate.

Nu de puține ori, portofoliul de IP a stabilit prețul tranzacției reprezentând asset-ul principal al negocierii. Avem

clienți care urmaresc prezența în piața de profil a brandului sau al portofoliului de IP (brand, tehnologie, software)

și iau decizia de achiziție doar în raport de acest aspect, urmarind creșterea și dezvoltarea pe o piața diferita (de ex.

online), relansarea (de ex. în cazul unor branduri istorice cu rezonanța pentru o parte a consumatorilor, dar

insuficient promovate) sau extinderea”, completeaza interlocutoarea 

Biz

Lawyer.
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Opiniile unor profesioniști care ocupa poziții de     top    în          departamentele juridice ale unor companii

importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmarește temele dezvoltate  de     avocați   sau     membri      ai

comunitații In-houseLegal și propune      subiecte.

   

Clienți „sofisticați”

Bazinul de clienți pe care firma de avocatura îl deține în acest moment este unul foarte divers. „Avem privilegiul

de a lucra în mod constant cu clienți sofisticați ca pregatire, interese comerciale și portofoliu de drepturi de PI,

profesioniști ai domeniului lor, având aceeași așteptare din partea noastra. Majoritatea clienților noștri sunt

business oriented, creativi și foarte inteligenți, cu o gândire eficienta și pragmatica și foarte deschiși, înțelegând

atât opțiunile, cât și limitarile, atunci când este cazul. De asemenea, avem clienți care nu au interese comerciale în

sens strict, ci coordoneaza asociații și fundații fara scop lucrativ în domenii de mare sensibilitate și importanța cum

ar fi în domeniul protecției copilului. Clienții noștri înțeleg necesitatea de a comunica eficient și deschis cu

avocații din cadrul echipei, pentru a-i putea susține și înțelege, și pentru a stabili strategia potrivita pentru fiecare

caz în parte. Clienții „sofisticați” au portofolii de drepturi complexe, care necesita o atenta monitorizare și

gestionare. În acest sens, exista întotdeauna o echipa speciala, pentru fiecare dintre acești clienți, coordonata de un

avocat senior, care știe și urmarește îndeaproape activitatea clientului”, susține Managing Partner-ul Milcev

Burbea.

De exemplu, firma de avocatura reprezinta producatori de obiecte de lux și ceasuri de renume mondial.

„Principalele activitați pe care le desfașuram sunt negocierea și notificarea terților care utilizeaza în mod fraudulos

un semn identic sau similar cu semnele protejate prin drepturile anterioare de IP ale clienților în vederea încetarii

încalcarii drepturilor, reprezentarea în fața autoritaților vamale române, reprezentarea în fața instanțelor române în

acțiunile de contrafacere”, amintește Gabriela Milcev.

Totodata, avocații au și clienți de renume internațional care activeaza în domeniul internetului, farma, software,

food&drink. În aceste situații, principalele proiecte derulate se refera la monitorizarea marcilor înregistrate pe

diverse teritorii (național, european, internațional), purtarea de negocieri și notificarea terților care utilizeaza în

mod nelegal marcile anterioare ale clienților, apelarea la procedurile alternative de soluționare a disputelor în cazul

domeniilor de internet și, ca ultim resort, introducerea acțiunilor în justiție în fața instanțelor române. „Datorita

extinderii afacerilor și drepturilor clienților în afara României, ne ocupam de protecția intereselor lor în colaborare

cu partenerii noștri locali, în peste 60 de state ale lumii”, menționeaza interlocutoarea 

Biz

Lawyer.

Partenerul Milcev Burbea mai spune ca firma de avocatura apeleaza constant la colaboratorii sai pe partea tehnica:

medicina, farmacie, software, mecanica, tehnologie, precum și la experții pe partea de evaluare de drepturi de IP.

„Întotdeauna stabilim strategia în echipa, coordonam și verificam în detaliu toate acțiunile pe care le implica

proiectele multi-disciplinare ale clienților noștri. Exista cazuri în care lucram și în alte jurisdicții, deoarece adesea

ne confruntam cu necesitatea de a opera în alte jurisdicții, la nivel internațional. Avem clienți care doresc

extinderea portofoliului de drepturi IP caz în care este necesara: înregistrarea acestor drepturi în statele solicitate,

reprezentarea în cadrul eventualelor opoziții/contestații la înregistrarea drepturilor, reprezentarea în fața instanțelor

de judecata în acțiunile formulate împotriva terților care utilizeaza illegal un semn identic sau similar cu cel

înregistrat de client sau chiar apararea clientului în acțiunile prin care se încearca decaderea acestuia din drepturile

sale ori anularea acestora. Menționam câțeva dintre jurisdicțiile de interes pentru clienții noștri, lista fiind mult mai

extinsa: US, UK, Germania, India, China, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Egipt, Turcia, Ucraina, Serbia,

Cehia, Peru, Panama, etc.”, nuanțeaza avocatul.
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Calitați obligatorii  - profesionalismul și dedicarea pentru domeniul proprietații industriale

Gabriela Milcev considera ca nu se poate creiona un profil anume al avocaților din echipa. Totuși, exista doua

calitați pe care toți cei din cadrul firmei le au: profesionalismul și dedicarea pentru domeniul proprietații

industriale. „În rest nu avem și nici nu cautam un anume profil de avocat, întrucât experiența ne-a demonstrat

utilitatea în a avea în echipa oameni cu caractere, temperamente, abordari și predilecții diferite. Nu avem o matrița

în care cautam sa ne „modelam” colaboratorii, ci dimpotriva, preocuparea noastra la nivel de management este sa

ne asiguram ca exista spațiu pentru fiecare dintre avocații noștri sa evolueze și sa își atinga potențialul, în

beneficiul lor propriu, cât și al biroului, motiv pentru care echipele sunt alese cu grija în funcție de o serie de

factori, precum clientul, tipul proiectului și talentul specific al avocatului, finalitatea fiind asigurarea interesului

clientului și ca urmare, nivelul ridicat de calitate a serviciilor biroului nostru. Suntem noua avocați din care doi

sunt juniori de anul II, doi sunt definitivi mid-level cu patru-cinci ani de experiența, doi sunt seniors, cu șapte-zece

ani de experiența, iar trei avocați au peste 17 ani de vechime nu doar în profesie, dar în mod specific în domeniul

PI”, detaliaza interlocutoarea 

Biz

Lawyer.

În cadrul Milcev Burbea, atât avocații care presteaza servicii de consultanța, cât și cei care pledeaza în fața

instanțelor administrativ-jurisdicționale sau în fața instanțelor de judecata sunt specializați în IP. Astfel, orice

avocat care ajunge în fața instanței de judecata are el însuși cunoștințe temeinice în IP, dar și o echipa în spate care

sa-l susțina și cu care dezbate aspecte controversate ale dosarului. „Altfel spus, „forța” biroului nostru consta într-o

abordare echilibrata, croita pe nevoile cazului, combinând, ca într-o rețeta care nu este niciodata aceeași,

consultanța și litigiul, precum și persoanele și abordarile potrivite pentru apararea intereselor clientului”, apreciaza 

Gabriela Milcev.

Citește și

→       De vorba cu Raluca Gheorghiu, Head of Legal Strategy and  Acceleration    în cadrul UiPath, care

în copilarie își dorea sa ajunga  un  ”Godfather”,   dar a fost sfatuita de tatal sau sa devina  ”Consigliere”, 

adica  avocat.  Despre pasiunea care te împinge sa faci  lucruri  extraordinare  și  rezultatele care devin

oglinda propriei  dedicari: ”În  cariera mea,   valorile precum transparența, etica și  empatia au fost 

fundamentale”

→       De vorba cu Alexandru Victor Savi-Nims, Chief Legal Officer - One     United Properties, unul

dintre profesioniștii care crede în diversitate     și considera ca, în calitate de coordonator, trebuie sa

cuprinzi cât    mai  multe domenii de competența și sa dai dovada de independența și     verticalitate |

Despre principii de viața și oamenii care i-au  modelat    profilul profesional: ”Cel puțin ultimii 15 ani

mi-au  conturat un    parcurs profesional eterogen, ce a construit un manager  legal robust și,    cumva, rar

în România, prin diversitatea domeniilor  în care am fost    implicat și prin complexitatea proiectelor”

→     De vorba cu Gabriela Popescu, Corporate, external and legal affairs   head - Central Europe |

Microsoft, profesionistul care a activat în mai   multe industrii și, prin proiectele sale, unele speciale prin  

complexitate, diversitatea cazuistica și potențialele urmari, a schimbat   ceva în bine în acele domenii.

”Cariera, ca și viața, ne scoate în  cale  experiențe și oameni diferiți și este lecția fiecaruia dintre noi  sa 

învațam ceva din aceste întâmplari”, spune avocatul care crede în   respect și în „a-ți pasa” ca mediu de

lucru

→     De vorba cu Ana Busuioc, Legal & Corporate Affairs Director   Edenred,  omul care își ghideaza
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planurile de viitor dupa conceptul: „Nu   judeca  fiecare zi dupa recolta pe care ai adunat-o, ci dupa

semințele   pe care  le-ai plantat” | ”Sunt recunoscatoare sa pot lucra într-o   echipa de  profesioniști

împreuna cu care am convingerea ca pot genera   stabilitate  în dinamica accelerata și volatila care ne

amprenteaza   astazi viețile  profesionale, dar și sociale”, spune azi avocatul

→    De vorba cu Monica Mihaila, Head of Legal CEZ Romania, unul dintre cei  mai experimentați

consilieri juridici din domeniul energiei | ”Mi-am  dorit crearea unui climat de încredere, în care fiecare

membru al  echipei sa își poata exprima opinia și în acest fel mi-am creionat  stilul de leadership. Traim o

perioada plina de schimbari și comunitatea  juriștilor va trebui sa se adapteze” 
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