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La revisione del codice delle proprieta industriale ha ridefinito le regole del settore

IP, non e soloquestione di idee

Brevettz e hcenze, ce > sempre pm lavoro su farmaci e biotech

DI ANDREA ALTAVISTA

ue settori importan-

ti e diversi anche se

collegati a doppio filo.

11 settore farmaceuti-
co e quello delle biotecnologie
tengono impegnati i legali su
numerosi fronti, in particolare
su quello del contenzioso e del
diritto della proprieta intellet-
tuale.

Per questo motivo sono gli
specialisti dell'Intellectual Pro-
perty che imparano a lavorare
con molecole e principi attivi
per tutelare il valore delle sco-
perte scientifiche che
vengono registrate
in brevetti che in
molti easi raggiun-
gono valori supe-
riori al milione di
euro ognuno.

«I1 biotech e il
farmaceutico sono
‘settori diversi per
quanto riguarda
Tattivita legale»,
spiega Massimi-
liano Mostardi-
ni, socio di Bird
& Bird, studio che in
Italia deve circa il 25% del fat-
turato a questi settori. «Nel set-
ture bivtech ¢’& un’attivita non
contenziosa perché il settore 2
ancora giovane e attraversa una
fase di sperimentazione duran-
te la quale non possono essere
fatte cause brevettuali». In am-
bito farmaceutico il contenzio-
so tra gli operatori originator e
operatori generici & invece ele-
vato. «Tra le due parti ¢’ una
conflittualiti accesa e abbiamo
seguito numerose cause negli
ultimi mesi, seguendo tutte e
due le parti che riguardano in
particolare la titolarita delle in-
venzioni», continua il socio.

Oltre al contenzioso brevet-
tuale ci sono casi di contenzioso
amministrativo che riguardano
le decisioni della pubblica am-

' ministrazione in merito a far-
maci e dispositivi medici.

L'assistenza legale nel setto-
re biotech riguarda infatti gli
aspetti precedenti allo svilup-
po del prodotto. «Quando nasce
il prodotto entrano in gioco le
grandi cause farmaceutiche e
acquisiscono le tecnologie e pro-
cedono alla ingegnerizzazione
del prodottor, interviene Mau-
ro Turrini, sempre di Bird &
Bird che aggiunge, <lavoriamo
soprattutto sugli aspetti di li-
censing e sulla contrattualisti-
ca relativa alla distribuzione e
cessione dei farmaci, che una
volta sul mercato possono ave-
re problematiche regolatone 0
di gestione».

Trevisan & Cuonzo, che se-
gue diversi operatori del settore
tra cui Novartis, AstraZeneca,
Pronova, Lundbeck, ha regi-
strato negli ultimi anni un au-
mento del lavoro. «Siamo molto
impegnati nel settore farma-
ceutico e lavoriamo sul fronte
degli originator che si occupano
della ricerca e sviluppo di nuo-

Gabriel Cuonzo

vi farmaci e poi li brevettano»,
spiega il socio fondatore Ga-
briel Cuonzo. «Una
delle attivita di cui si
parla meno & invece il
lavoro Corporate mé&a,
quindi la vendita di
portafogl brevettuali
specifici del settore. In
queste operazioni ser-

: sti asset & dal basso verso l'alto.

~ codice ha introdotto

Quando si sviluppano aspetta-
tive particolari su una molecola
si crea una start up e si cerca di
trovare un soggetto industria-
le interessato. I costo
dello sviluppo di un
farmaco pud arrivare a
un miliardo di dollari».
Lo studio segue anche

vono anche venture ca-

competenze pitalist che

specifiche di operano

intellectual sul merca-

propertys. to farma-

L'avvoca- i ceutico ac-

to definisce > e quistando

) il settoi % ponitafogli

re farmaceutico i - sviluppare

«top» della proprieta \?’ e ricolloca-

intellettuale. «Un i Te.

singolo brevetto pud ) Recentemente &

valere per I'azienda
miliardi di doellari e
i brevetti fondamen-
tali sono raramente oggetto di
transazioni», aggiunge Cuonzo.
! ‘fLa circolazione di que-

Massimiliano

Mastardini

vigore il nuove Co-
dice della proprieta
industriale, che ha ridefinito le
norme che regolano la tutela
. di marchi e brevetti. La n.owta

—

Cesare Galli

inoltre entrato in

legislativa si riflette anche nel
settore farmaceutico e delle bio-
tecnologie. «In materie di bio-
tecnologie il nuovo

una sola innova-
zione davvero im-
portante. Nel 2006,
in quanto inadem-
piente alla direttiva
comunitaria, I'Ttalia
ha varato un decre-
to legge di attuazio-
ne della direttiva
in cui, tra le altre
cose, era specificata
la necessita di depm
sitare una serie di
attestazioni sulla prﬂvemenza
del materiale biologico, anche
se non era richie-
sto dalla direttiva.
Il nuovo codice ha
reso questo depo-
sito facoltativo,
cosi rendendo di
nuovo competiti-
va la brevettazio-
ne italiana, che
in questo settore
era stata messa
in pratica “fuori
mercato” rispetto
a quella europea»,
commenta l'avvo-
cato Cesare Galli che ha fatto
parte della commissione che si
& occupata della revisione del
Codice.

Il professore ha seguito una
delle prime cause in Italia re-
lativa a brevetti biotecnologici,

e in particolare la guerra tra

Chiron e Sorin sull'individua-
zione della sequenza genetica
del virus dell’epatite C. «Il
settore delle bio-
tecnologie era pro-
mettente ma & stato
pesantemente osta-
colato dalla politica
del governo e delle
regioni, in partico-
lare con una serie di
divieti e limitazioni
nell’applicazione
delle biotecnologie in
agricoltura e nell’al-
levamento», aggiun-
ge I'avvocato.

Lo studio Galli
ha seguito inoltre una serie
di contenziosi relativi a casi
in cui le bioteenologie erano
applicate per produrre im-
munodiagnostici e non ap-
plicazioni agricole. «Alcuni
casi riguardavano anche la
produzione di vaccini acellu-
lari prodotti decifrando il co-
dice genetico del virus e che
sono in grado di stimolare la
reazione immunitaria ma non
la malattia, neppure in forma
lieve, evitando quindi ogni ri-
schio nella somministrazione»,
aggiunge Galli che spiega che il
settore agricolo & invece il pit
promettente ma il contenzioso &
ridotto perché nessuno o quasi
lo attua in Italia. «La speran-
za & che ci possa ora essere un
rilancio della brevettazione
anche in Italia e che il settore
possa essere scongelato»,
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