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CLASSIFICA

Proprieta intellettuale

trainata dal digital

In aumento | mandati legati alla difesa di marchi, brevetti,

software e le cause che riguardano la tutela digitale
di contenuti e device. In testa al ranking IP di Le Fonti Legal
Hogan Lovells, Bird & Bird e BonelliErede

di Gabriele Ventura

| settore della proprieta intellettuale ¢

trainato dal mercato digital e dell'intel-

ligenza artificiale. Negli ultimi mesi, in-

fatti, si e verificato, per gli studi legali

specializzati, un aumento dei mandati

nella difesa di marchi, brevetti e sof-
tware. In aumento anche la richiesta di as-
sistenza in cause che riguardano temi come
la concorrenza sleale e la contraffazione,
la tutela digitale di contenuti e device. In
particolare, le operazioni pil frequenti, se-
condo gli operatori specializzati, sono state
quelle di m&a o contratti di ricerca e svilup-
po nel settore del pharma, I'istituzione e il
mantenimento di sistemi di distribuzione
selettiva per i beni di marca, e I’assistenza
nelle operazioni di private equity in settori
di nicchia. Sullo sfondo, la nuova normativa
europea sul copyright, approvata di recente
dal Parlamento europeo e che dovra essere
recepita entro due anni dall’Italia, che peral-
tro in Furopa ha votato contro. I il quadro
che emerge dalla ricognizione effettuata da
Le Fonti Legal sul settore della proprieta in-
tellettuale, con in prima linea gli studi legali

BonelliErede, Hogan Lovells, Bird & Bird ed
Herbert Smith Freehills, che ha aperto qua-
si un anno e mezzo fa in Italia e che ha gia
ottenuto importanti mandati, soprattutto in
ambito pharma.

Tra le principali operazioni degli ultimi
mesi, ricordiamo, in materia di contenzioso,
l'ottenimento in Cassazione, da parte della
Salvatore Ferragamo, assistita da Spheriens,
di un’ulteriore attestazione dell’ampia sfe-
ra di protezione del marchio “Gancini”. La
Suprema Corte infatti, con l'ordinanza n.
26001 pubblicata il 17 ottobre 2018, ha cas-
sato la sentenza della Corte di Appello di
Milano che aveva rigettato le domande di
contraffazione del marchio in questione
proposte dalla Ferragamo nei confronti di
un’azienda di pelletteria abruzzese e del-
la sua fornmitrice di minuteria metallica.
In particolare, la Cassazione ha obiettato
alla Corte d’Appello di aver trascurato il
“carattere notorio e rinomato” di questo
marchio e di aver percio omesso di consi-
derare la disciplina dei marchi che godono
di rinomanza.
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Lo studio legale Dentons ha invece assisti-
to il gruppo Otb nel procedimento contro
il gruppo Inditex, in merito alla violazione
da parte del marchio Zara del design re-
gistrato del modello di jeans “SKINZEE-
SP” di Diesel, e del design non registrato
del modello di calzature “FUSSBET” di
Marni. Il caso aveva avuto inizio nel no-
vembre 2015 tramite un procedimento
cautelare. Il principio giuridico stabilito
dal Tribunale di Milano ¢é la piena com-
petenza nel trattare la difesa giudiziaria
dei diritti di proprieta intellettuale all’in-
terno dell’Unione europea, alla luce del
principio del foro del “co-imputato”, gia
contenuto nella originaria convenzione
di Bruxelles del 1968 e ora disciplinato
dall’art. 8.1 del regolamento 1215/2012.
Bird & Bird ha prestato assistenza alla
multinazionale Cargill in un giudizio di
contraffazione instaurato da Roquette
avanti il Tribunale e la Corte d’Appello di
Milano, i quali, rigettando la domanda di
contraffazione avversaria, hanno confer-
mato che il metodo usato da Cargill per
produrre il maltitolo, un sostitutivo dello
zucchero, non costituisce contraffazione
del brevetto Roquette, rivendicante 1’'uso
di un’impurita per modificare o control-
lare la forma dei cristalli di maltitolo.Alla
luce dell’esito positivo di entrambe le fasi
di giudizio, Cargill puo al momento conti-
nuare ad utilizzare liberamente il proprio
metodo di produzione del maltitolo.

Giovanni Guglielmetti, partner di Bo-
nelliErede, afferma che «il settore & viva-
ce soprattutto per i casi rilevanti mentre
si osserva forse un calo nelle controver-
sie di minore rilievo, temi principali sono
tematiche brevettuali e Spc nel settore
pharma e tematiche relative agli stan-
dard essential patents nell’elettronica, e
in generale per i temi legati ai big data.
Vediamo crescere i casi in materia di de-
sign di prodotti complessi. Nella concor-
renza sleale crescono le tematiche relati-
ve agli storni di personale e all’abuso di
informazioni riservate. Nei marchi molto
contenzioso ruota attorno ai temi legati
alla tutela di brand famosi e agli accordi
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di coesistenza tra segni simili». L'outlo-
ok, secondo Guglielmetti, ¢ «positivo, per
quanto ci riguarda abbiamo una domanda
crescente da parte dei clienti sia italiani
sia esteri, il lavoro si sta sempre pilt con-
centrando sugli studi come il nostro in
grado di assistere il cliente a 360 grandi
ma con un approccio Ip molto specialisti-
co e tailorizzato sulle esigenze del cliente,
e una contestuale prontezza di risposta sui
settori vicini».

Le operazioni piu frequenti, invece, si
stanno concentrando in tre direzioni:
«operazioni di m&a o complessi contrat-
ti di ricerca e sviluppo nel settore del
pharma, 'assistenza dei clienti nella isti-
tuzione e nel mantenimento di sistemi di
distribuzione selettiva per i beni di marca,
e l’assistenza dei clienti nelle operazioni
di private equity in settori di nicchia dove
¢ fondamentale comprendere il grado di
protezione della tecnologia e/o dove é
centrale la forza del brand». Le aree Ip di
crescente interesse, secondo Guglielmetti
sono «il settore del digitale, ossia I'imple-
mentazione di progetti 4.0, la stampa 3D,
e i big data, i trade secret gia protetti con
la disciplina di recepimento degli accordi
Trips e poi dal codice della proprieta in-
dustriale e con una protezione che é stata
aggiornata e meglio dettagliata con il rece-
pimento della direttiva europea; le nuove
forme di protezione del brand e del mar-
keting».

Nadia Martini, di Roed| & partner, sotto-
linea che «il mercato legale nel settore Ip
¢ sempre stato caratterizzato da una for-

“ Sono aumentati
gli incarichi per la
tutela giudiziale dei
diritti Ip sui farmaci
biotecnologici ”

LAURA ORLANDO
HERBERT SMITH FREEHILLS

te dinamicita. Grazie anche allo sviluppo
tecnologico, ora piu in crescita che mai,
la proprieta intellettuale sta vivendo un
momento di forte espansione nel mercato
digital e dell’intelligenza artificiale.

C’¢ stato un forte aumento nei mandati in
particolare per quanto riguarda il deposi-
to e la difesa di marchi, design, brevetti e
software nonché la richiesta di assistenza
in cause afferenti temi quali la concorren-
za sleale e la contraffazione, la tutela digi-
tale di contenuti e device». Nei prossimi
mesi, secondo Martini, «la richiesta di tu-
tela continuera a crescere, in particolare
da parte delle start-up che oggi rappresen-
tano delle realta sempre pilt consolidate.
Il mondo Ip richiede sempre maggiore in-
ternazionalita nelle richieste di assisten-
za». Quanto alle operazioni piu frequenti,
Martini osserva che «nell’'ultimo periodo
si e registrato un aumento di richieste
relative alla protezione degli asset imma-
teriali e digitali. Le novita riguardano un
approccio sempre pitt aperto al mondo IT
e al mondo delle nuove tecnologie, al mer-
cato digital e all’intelligenza artificiale».

BONELLIEREDE

GIOVANNI GUGLIELMETTI

- Il settore é vivace A parere di Licia Garotti, di Gattai Mi-
. . . . noli Agostinelli & partner, «il settore
per i1 casi ”Ievant” della proprieta industriale e intellettuale
mentre si osserva ¢ sempre piu pervaso dagli aspetti legati
alla tecnologia informatica: oltre all’in-

forse un Ca!o n?”e Cus staurazione di un numero crescente di
controversie minori contenzioso, si affianca un’attivita sempre

piu “preventiva”, volta alla gestione strate-
gica degli asset immateriali. Le tematiche
legate alla tutela dei segreti commerciali

saranno secondo noi oggetto di sempre
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maggiore attenzione da parte delle im-
prese: anche grazie alla revisione delle
procedure interne volte a un’idonea pro-
tezione tecnologica, le imprese intendono
ora tutelare nel miglior modo possibile il
proprio know-how sin dalla relativa fase
embrionale». «Certamente», conclude
Garotti, «in un prossimo futuro gli inve-
stimenti saranno infatti sempre piu foca-
lizzati su societa che abbiano strategica-
mente protetto i propri asset immateriali
con idonee misure tecniche e giuridiche».

Laura Orlando di Herbert Smith
Freehills afferma che «nel corso del 2018
I’andamento del mercato globale nel setto-
re Ip & stato estremamente dinamico alla
luce della continua e rapida evoluzione
della tecnologia e dei servizi. Il tipo di as-
sistenza che i nostri clienti ci richiedono
continua ad evolvere. Oltre all’assistenza
relativa al contenzioso per la tutela dei di-
ritti di marchio e brevetto, i nostri clien-
ti richiedono sempre pitt una consulenza
strategica a 360 gradi in vista dell’applica-
zione a questo settore delle piti avanzate
tecnologie come la c.d. Distributed Ledger
Technology. Per rispondere a questa esi-
genza, nei primi mesi del 2019, Herbert
Smith Freehills ha lanciato una nuova ini-
ziativa, denominata “Innovation 107, che
permettera al suo team globale di dedicar-
sifino a 10 giorni all’anno a nuovi progetti
dedicati all'innovazione dei processi.
Questo progetto va ad aggiungersi alle al-
tre recenti iniziative lanciate dalla Firm,
ovvero l'uso di un software contro i
cyber-attacchi, il lancio di un servizio di-
gitalizzato di analisi del rischio nelle con-
troversie e la creazione della funzione del
Global Legal Operations».

«Le operazioni pit frequenti in ambito
Ip», conclude Orlando, «restano quelle
connesse alla tutela in via stragiudiziale
e giudiziale dei diritti Ip contro fenomeni
di contraffazione. In ambito contenzioso
sono aumentati gli incarichi per la tutela
giudiziale dei diritti Ip sui farmaci biotec-
nologici a fronte delle relative scadenze
brevettuali e all’imminente ingresso sul
mercato dei farmaci biosimilari.

Per quanto riguarda i mandati stragiudi-

Le principali operazioni 2018-2019

Studio legale Cliente Operazione
Assistenza in un'azione legale intentata dal
Ministero per i Beni Culturali per presunta
violazione della legge italiana sui beni culturali
Hogan Lovells Kering/Brioni per l'uso non autorizzato dell'immagine del David

di Michelangelo in una campagna promozionale
lanciata da Brioni. Il tribunale di Firenze ha
respinto 'azione del MiBac

Gattai Minoli
Agostinelli &
partner

Intermediate
Capital Group's
Europe VII
Fund

Gestione dei profili di proprieta intellettuale
nell'ambito dell'acquisizione di Doc Generici

Hogan Lovells

Poltrona Frau

Assistenza continuativa nella gestione mondiale
del portafoglio Ip

Ottenimento della tutela giurisdizionale per il

; VR Coaster marchio "VR COASTER" relativo a sistemi di
Herbert Smith s o - =
Freehills GmbH & Co. realta virtuale utilizzati nelle attrezzature dei
KG parchi di divertimento, nei cinema, nelle attivita'
ricreative e nel tempo libero
Assistenza nella predisposizione e negoziazione
Gattai Minoli : di un accordo di testimonial con il quale la
L Woolrich . .
Agostinelli & e cantante statunitense Lauryn Hill ha prestato
partner p la propria immagine per la campagna Autunno/
Inverno 2018 della maison
Assistenza nei confronti del rapper Roccaforte
BonelliErede Souroti per la rimozione di quaIS|as_| uso non auto_rlzzato
del marchio, ottenendo la rimozione del video
contestato dalla piattaforma Youtube
Assistenza in un caso di concorrenza sleale e
- diffamazione relativamente a un libro pubblicato
Boncliicrede COopi&:0 alcuni anni fa dal Sig. Caprotti (Esselunga) contro
il mondo delle coop
Assistenza in un procedimento cautelare per
Gattai Minoli contraffazione di marchio e concorrenza sleale,
Agostinelli & Sevendata ottenendo l'inibitoria nei confronti di Italiaonline
partner e Consodata all'uso dei marchi Kompass anche
quali nomi a dominio
Gattai Minoli ASS|ste_nza nei cor_lfrontl f:iel_ rapper Roccafprte
S VF per la rimozione di qualsiasi uso non autorizzato
Agostinelli & . . . . .
partner International del marchio, ottenendo la rimozione del video

contestato dalla piattaforma Youtube

Herbert Smith
Freehills

ViiV Healthcare

Assistenza in una serie di complessi contenziosi
instaurati davanti a diverse corti italiane e aventi
ad oggetto i diritti brevettuali di ViiV sul prodotto
Kivexa, uno dei piu importanti e remunerativi
prodotti anti-HIV
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Partner responsabile

Luigi Mansani

Licia Garotti

Luigi Mansani

Pietro Pouché

Licia Garotti

Tommaso Faelli

Giovanni Guglielmetti,
Pasquale Tammaro

Licia Garotti

Licia Garotti

Laura Orlando

| criteri di valutazione

Le classifiche sono una rielaborazione del
Centro studi Le Fonfti effeftuata sulla base
delle operazioni di proprieta intellettuale
divulgate dagli studi legali nel periodo con-
siderato. Ogni operazione & stata ponderata
dal Centro studi Le Fonti sulla base della
fipologia, del valore, del cliente, delle tecni-
che legali utilizzate, della composizione dei
feam coinvolti, generando un indice. L'indice,
guindi, fiene conto sia del numero di opera-
zioni seguite dagli studi legali, sia del loro
valore basato sui criteri su indicati. La quota
percenfuale generata da ogni studio & stata
calcolata sulla base del valore totale del
mercato nel periodo considerato

ziali, si & constatato un aumento delle ri-
chieste di consulenza per la valorizzazio-
ne strategica dei brand aziendali, nonché
per la gestione di complessi profili rego-
latori».

Gian Paolo Di Santo, di Pavia e Ansal-
do, afferma che «I’andamento del settore
Ip appare stabile e non caratterizzato da
particolari movimenti. La principale ra-
gione di tale stabilita ¢ probabilmente do-
vuta a una sorta di attendismo da parte di
tutti gli operatori specializzati collegata
alla Brexit. Tale evento politico ¢ di gran-
dissimo impatto e rilevanza in tutti i setto-
ri commerciali e, soprattutto, ripercuote i
suoi effetti sul possibile effettivo inizio di
operativita dell’area del Brevetto Europeo
con effetto unitario e quindi del Tribunale
Unificato dei Brevetti».

Jacopo Liguori di Whiters osserva che
«per quanto concerne la practice Ip una
novita di rilievo potrebbe essere rappre-
sentata dai programmi di brand protec-
tion, soprattutto se presentati tramite I’of-
ferta integrata di servizi di varia natura
associati con nuove tecnologie. Nell’am-
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bito It/data privacy le nuove opportuni-
ta di mandato potrebbero derivare dalla
crescente digitalizzazione di determinati
settori».

Secondo Luca Masotti di MBC «I’anda-
mento del 2018 é stabile, anche se si tende
a rilevare maggiore diffidenza da parte di
investitori internazionali a causa della ge-
nerale situazione politica economica del
paese. Rimane forte vitalita nell’ambito

“ Il settore é sempre
pit pervaso

dagli aspetti legati
alla tecnologia
informatica

LICIA GAROTTI GATTAI MINOLI

AGOSTINELLI & PARTNERS

della innovazione con solite problemati-
che nel reperimento risorse per espansio-
ne e investimenti».

Marco Annoni di DWF rileva che «i set-
tori dove si ¢ notato un particolare au-
mento dei mandati sono quello del filing
di privative industriali, con conseguente
aumento dell’assistenza in azioni ammini-
strative di opposizione, cosi come quello
del contenzioso nel settore del diritto in-
dustriale, con specifico focus sulle tema-
tiche di violazione di marchi e condotte
di concorrenza sleale. Anche in ambito
stragiudiziale, si ¢ notata una maggiore at-

Focus sulla proprieta intellettuale

Il 16 aprile scorso, a Milano, si & tenuto I'evento In-
novation Strategy, organizzato da Indicam (Istituto
di Centromarca per la lotta alla contraffazione), du-
rante il quale si sono tenute sei tavole rotonde sulle
nuove sfide della tutela IP in azienda. Professioni-
sti e avvocati esperti del settore e imprese si sono
confrontati su tematiche che vanno dalla riforma dei
marchi, alle strategie di risposta al danno reputa-
zionale e alla denigrazione online, alle modalita e
strategie di distribuzione selettiva ed esaurimento
del marchio. «L'obiettivo é trattare attraverso tavo-
li tematici temi legati alla proprieta intellettuale di
forte innovazione», ha commentato il segretario ge-
nerale, Claudio Bergonzi, «<uno dei grandi temi oggi
e riuscire a migliorare le performance di protezione
dei servizi Ip. Le imprese sono sotto assedio e oc-
corre incidere nella tutela e nell’applicazione della
normativa».

tenzione da parte delle aziende nella pro-
tezione, attraverso strumenti contrattuali,
del proprio portafoglio di beni immateria-
li, inclusi anche know-how e informazioni
commerciali riservate. Infine, sempre in
ambito stragiudiziale, il 2018, come i primi
mesi del 2019, sono anni particolarmente
attivi nel settore delle operazioni straordi-
narie, dove spesso il team di professionisti
del dipartimento Ip di DWF ¢ stato coin-
volto nell’assistenza su tematiche di diritto
industriale in relazione a specifiche fasi di
varie operazioni seguite dai professionisti
del dipartimento mé&a dello studio». «Ri-
tengo che la practice Ip sia da considerare
una delle pitt dinamiche del mercato legale
degli ultimi anni», prosegue Annoni, «le
novita recentemente introdotte, tanto in
relazione alla tutela del know-how e delle
informazioni commerciali riservate, cosi
come l'affacciarsi dell’introduzione del si-
stema del Brevetto Unitario, I’avvento della
riforma del copyright e, da ultimo, la con-
tinua evoluzione della tecnologia, offrono
numerosi spunti per 'approfondimento di
svariate tematiche, che necessariamente
coinvolgono diritti di proprieta indu-
striale e intellettuale».

A parere di Giuseppe Cattani di Fdl «tra
le principali problematiche riscontrate
negli ultimi mesi vi ¢ una riduzione dei
mandati che si spingono sino alla attivita
giudiziale vera e propria. La tendenza che
notiamo da parte dei clienti é sempre piu
quella di privilegiare la definizione delle
vertenze in via stragiudiziale attraverso
attivitd di negoziazione».
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