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I1 settore si trova a fare i conti con un mercato che viaggia piti rapido delle normative

Elettronica ed elettrotecnica,




Pagine a cura

p1 Dumio L

i sono gh studi specializ-
zati, che nel tempohanno
rafforzato le loro quote di
mercato in un settore di
niechia, ma molto profittevole. E
ci sono gli studi d'affari che metto-
no sul piatto le competenze mul-
tidisciplinari presenti nei team
di lavoro & la forza del network
internazionale. E una sfida a due
quella che si gioca nel mercato
dell'elettronica ed elettmtemnua,

«I1 settore italiano dell’elet-
tronica & uno dei pochi che fin
qui hanno resistito alla crisi»,
psserva Claudia Parzani,

partner di Linklaters, intro-

ducendo un tema decisivo per
spiegare |'attenzione delle law
firm versn questn eompartn.
«@uesto nonostante il falli-
mento, qualche mese fa, di un
big come Qimonda (azienda
tedesca produttrice di chip di
memoria, ndr), che ha provoca-
to qualche scossone sui mercati
internazionali».

Tra gli altri, lo studio sta af-
fiancando Fems, uno dei prin-
cipali operatori internazionali
nel campo dei semiconduttori,
in relazione alle possibilita di
revisione degli impegni finan-
ziari (operazione seguita dalla
stessa Claudia Parzani in col-
laborazione con il collega Ugo
Orsini). Quando era in forza
alle studio Varrenti, Clau-
dia Parzani ha lavorate anche
all’ipo dell’azienda reatina a
Piazza Affari, che ha visto al
lavoro anche Gianni Origo-
ni & pariners (Bruno Bar-
tocei e Giorgio Vanzanelli)
e Linklaters (Luigi Sensi e
Teresa Triglia).

Al di 14 della congiuntura,
quello italiano & un mercato for-
temente aceentrato nelle prime
posizioni del mercato «perché
richiede continui investimen-
1i e innovazione per restare
competitivi e fronteggiare una
domanda volatile», aggiunge
Parzani. '

studi italiani del network

Luca Ulissi riporta l'espe-
rienza di Freshfields. «All'in-
terno dello studio ¢’ un team
che si occupa in generale del
comparto Tmt (telecomunica-
zioni, media e tecnologia, ndr),
ma ogni vicenda pub richiedere
una squadra diversa. La divi-
sione comprende, infatti,
diversi professionisti pro-
venienti da pin aree di
pratica, come I'mé&a, il
tributario o 'Ip, a seconda
dei casi». Un'altra caratte-
ristica di questo mercato
& data dall'internaziona-
litad di molte operazioni:
«Spesso si opera a livello
europeo e questo richiede
la collaborazione tra gli

e gli uffiei di altri paesi», .
aggiunge Ulissi. «(uesto
wale anche per operazioni
in primo luogo naziona-
li, ma che poi richiedono
procedure particolari per
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la commercializzazione o I'An-
titrust a livello dei singoli pa-
esi». Tra gli altri, Freshfields
ha seguito dal 2000 al 2008 il
progetto Contatore Elettronico
dell’Enel, che ha comportato
un investimento di cirea 2 mi-
liardi di euro per l'ideazione, la
realizzazione e l'installazione
di un sistema di misurazione
in remoto dei consumi di ener-
gia elettrica e di gestione delle
utenze (con la sostituzione, solo

in Italia, di 30 milioni di conta-

tori). «Una procedura che ¢i ha
visti coinvolti gia nella fase di
stesura dei contatti con'i part-
ner specializzati nella ricerca e
sviluppo e che & poi proseguita

Luca Ulissi

con le procedure d'appalto per
I'affidamento della produzione
dei contatori a vari assembla-
tori e la concessione di licen-
ze per la commercializzaziona
del sistemas.

Tecnici al fianco dei legali

«Rispetto ad altri settori,
I'elettronicalelettrotecnica ri-
chiede una serie di conoscen-
ze tecniche da parte dei lega-
li=, osgerva Cristina Fussi,
socio di De Berti Jacehia.
L'esempio arriva da un’ope-
razione seguita dallo stesso
legale: il rinnovo e la parziale

modifica degh accordi di joint

Claudia Parzani venture tra Dai Nippon Prin-

ting ed Stm. «Un accordo in cui
la conoscenza degli aspetti tec-
nici legati al mercato delle foto-
magchere & stata fondamentale
per una corretta redazione del-
la contrattualisticas, spiega.
Gli aspetti specialistici spes-
s0 vedono la collaborazione tra
legali e profili tecnici. Il caso
tipico & costituito dalla tutela
dei diritti d’autore su inter-
net e dei nomi a dominio. Due
questioni nuove per il mondo
del diritto, tanto che 1a legizla-
zione & ancora in via di defini-
zione e sono frequenti i casi di
strategie aziendali «al limite»,
che inevitabilmente richiedono
l'intervento dei-legali. Cosi in
Barzano & Zanardo, studio
con sei sedi (Roma, Milano, To-
rino, Vicenza, Biella e Rimini)
gpecializzato in brevetti e mar-
chi, esiste un team di ingegne-
ri, affiancato da un gruppo di
legah «Operiamo in un settore
in continua evoluzione», com-
menta Carlo Luigi Iannone,
anche lui ingegnere e responsa-
bile della sede di Roma. «Pren-

- diamo il caso della violazione

del diritto d’autore su un sito
internet: il danneggiato deve
essere particolarmente rapido

nell’acquisizione delle prove e

nella sucecessiva contestazione,
considerato che i contenuti sul
web possono essere rimossi in



un breve lasso di tempos.

Un discorso che s1 estende a1
software: «Su questo fronte la
normativa fa una distinzione:
il software & tutelabile come di-
ritto d’autore, ma il suo utilizzo
nuove in campo industriale per
risolvere un problema tecnico
& brevettabile». Il caso tipico di
un'applicazione brevettabile &
un software per gestire un'ap-
parecchiatura per la risonanza
magnetica, riducendone i tem-
pi di esecuzione: «In casi come
questo, la brevettaziene del
software & fondamentale per
evitare che aziende concorren-
ti sfruttino il lavoro di ricerca
e sviluppo ed & indispensabile
che la brevettazione avvenga
secondo regole precise, per non
prestare il fianco a imitazionis,
aggiunge Iannone. Nelle scorse
settimane Barzand & Zanardo
ha rafforzato il proprio team con
Iattivo dell'avvocato Angelica
Lodigiani, proveniente
da Jacobacei & Part-
ners, che tra P'altro &
arbitro presso 'Om-
pi (Organizzazione
Mondiale per la
Proprieta Intel-
lettuale) per le
procedure di
recupero dei
nomi a domi- b
nio cosiddetti

agenericis (.com, net. org, ecc.)
e presso la Camera Arbitrale
Ceca per le procedure di recu-
pero di tali nomi a dominio e dei
nomi a dominio Ue.

Il peso delle Iirff_l_lg_e

«Le licenze svolgono un ruolo
fondamentale in questo merca-
to, tanto che per alcune azien-
de il portafoglio dei brevetti
arriva all’80-90% del valore
di mereato-. Gabriel Cuon-
Z0, mana-

ging partﬁ&!‘f di Trevisan &
Cuonzo, non ha dubbi sulle
priorita del mergatt+I proble-
mi principali per le"aziende
nascono quando si tratta di
tutelare i diritti fuori dai con-
fini nazionali: «Se nell'Unione
europea & possibile ottenere
un fascio di brevetti valido in
tutti i paesi, lo stesso non vale
altrove», spiega.

«(7li ultimi mesi hanno vi-
gto un pullulare di cause so-
prattutto nei confronti di di-
stributori cinesi, con tutte le
difficolta legate non solo alla
distanza, ma anche a un siste-

ma del diritto che non offre

le stesse garanzie europees,
Lo studio ha assistito, per

la parte di diritto italiano,

la californiana Visto Cor-
poration nella disputa con
Research in Motion (Rim), in
merito all'utilizzo della teeno-
logia «e-mail push». Quest'ul-
tima, nota al grande pubblico
per la realizzazione del Black-
berry ®, ha chiuso la causa pa-
gando 267,65 milioni di
dollari nell’ambito
di una transazio-
ne. In preceden-
za Trevisan &
Cuonzo aveva af-
fiancato Philips
nell’'enforcement
e nel licensing di

tutto il portafoglio brevettuale
in materia di supporti ottici e
Toshiba in alcuni procedimenti
contenziosi promossi davanti
alla Sezione Specializzata di
Milaneo per la tutela dei diritta
di brevetto.
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