brevetti

di Marzio Molinari ed Elena Steiger

Proteggere I'innovazione

Anche in Svizzera, Paese da record in termini di brevetti per abitanti, le piccole e medie imprese trascurano di

proteggere le loro innovazioni, rischiando cosi di perdere spazi di mercato.

al design - € un bene immateriale

ma centrale per l'attivita di un’im-
presa. Molto spesso pero le stesse im-
prese, in particolare quelle pit1 picco-
le, non sono consapevoli della neces-
sita di tutelare il loro capitale intellet-
tuale. Secondo studi realizzati dall’Uni-
versita di San Gallo e dai Politecnici fe-
derali di Zurigo e Losanna, due Pmi su
tre ammettono di non proteggere atti-
vamente le loro innovazioni e creazio-
ni per evitare contraffazioni e nella mag-
gior parte dei casi ammettono di non
conoscere gli strumenti a loro dispo-
sizione.

Per questo I'Istituto federale della
proprieta intellettuale (Ipi) - che ha se-
de a Berna, dove € stato fondato nel
1888 e presso il quale lavoro anche da
giovane Albert Einstein - ha lanciato
gia nel 2007 una campagna per sensi-
bilizzare le Pmi sul tema.

«Vogliamo che le aziende siano con-
sapevoli dei rischi e delle opportunita
legati ai brevetti - oltre che ai marchi
e al design - e che di conseguenza adot-
tino le strategie di protezione pit adat-
te», spiega Alban Fischer, responsabi-
le del settore brevetti dell'Ipi, «<per que-
sto abbiamo rielaborato il nostro ma-
teriale informativo adeguandolo alle
esigenze delle Pmi. Inoltre ¢ stato in-
trodotto un servizio che prevede la co-
siddetta ‘ricerca assistita’. In pratica
l'azienda, con un investimento limita-
to, puo eseguire una ricerca con 'as-
sistenza di uno dei nostri esperti e chie-
dere ragguagli sulle possibilita di pro-
tezione. Si tratta di una formula che sta
conoscendo un successo crescente e
si sta dimostrando vincente».

La Svizzera, nel confronto interna-
zionale, si pone ai vertici per l'attivita
nel campo dei brevetti. Particolare ri-
lievo hanno nelle statistiche i cosiddetti
‘brevetti triadici’, ossia quelli che con-
temporaneamente sono depositati pres-

I 1 brevetto - assieme al marchio e
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so I'Ufficio europeo dei brevetti e I'Uf-
ficio giapponese dei brevetti e I'Us Pa-
tent & Trademark Office. In base a que-
sta definizione, il numero di brevetti
svizzeri rappresenta 1'1,8% dei brevet-
ti di tutta ’area Ocse; ma se la cifra vie-
ne rapportata alla popolazione, la Sviz-
zera si rivela il paese dell’Ocse piu at-
tivo in questo ambito. «La Svizzera non
dispone di grandi risorse naturali: so-
lo promuovendo I'innovazione e pro-
ponendo prodotti e servizi di elevata
qualita e possibile garantire il benes-
sere cui siamo abituati», sostiene Fi-
scher, «allo stesso tempo proprio il be-
nessere che c’e nel nostro Paese con-
sente alle aziende di investire tempo
e denaro nelle innovazioni. Inoltre in
Svizzera e diffusa la convinzione, fon-
data sull’esperienza, che il singolo in-
dividuo possa cambiare le cose e che
con una buona idea, una buona gestione
e un po’ di fortuna si possa raggiun-
gere il successo e arricchirsi».

I1 brevetto. La proprieta intellettuale
insomma ¢ il ‘petrolio trasparente’
dell’economia svizzera. Ma di cosa si
tratta esattamente? Un brevetto € un
titolo di protezione rilasciato dallo Sta-
to per un’invenzione tecnica. In senso
giuridico un’invenzione € una soluzio-
ne a un problema tecnico, sia essa un
prodotto o un procedimento. Per es-
sere brevettabile un’invenzione deve
soddisfare tre condizioni di base:
-applicabilita industriale: I'invenzione
deve essere utilizzabile industrial-
mente, realizzabile e ripetibile;
-novita: un’invenzione € nuova se non
appartiene allo stato della tecnica. Ap-
partiene allo stato della tecnica qual-
siasi nozione accessibile al pubblico in
qualsiasi parte del mondo prima della
data di deposito. Un’invenzione divul-
gata ovunque e in qualsiasi forma pri-
ma del deposito non € piu brevettabi-
le;

-attivita inventiva: per un esperto del

settore I'invenzione non deve derivare
in modo evidente dallo stato della
tecnica.

«Poiché in Svizzera I'Ipi non verifi-
ca d’ufficio i criteri della novita e dell’at-
tivita inventiva nel quadro della pro-
cedura d’esame nazionale, si consiglia




di effettuare una verifica in merito. Chi
vuole depositare un brevetto puo chie-
dere all'Ipi di eseguire una ricerca re-
lativa alla domanda di brevetto svizze-
ro che posiziona I'invenzione nel con-
testo mondiale sotto il profilo dello sta-
to della tecnica. Una verifica in tal sen-
so é possibile anche ricorrendo ai ser-
vizi di uno specialista, oppure a moto-
ri diricerca online e a banche dati bre-
vettuali quali Espacenet o Swissreg»,
spiega Fischer.

Il brevetto conferisce al suo titolare
il diritto di escludere gli altri dall’uti-
lizzo a fini commerciali della sua in-
venzione. Il titolare ¢ libero di trasfe-
rire questo diritto a terzi vendendo il
brevetto o tramite contratti di licenza.

La protezione conferita da un brevet-
to vale unicamente nei Paesi in cui que-
sto e stato registrato e in cui € in vi-
gore. In linea di principio oltre i confi-
ni del territorio in cui I'invenzione e
protetta chiunque puo accedere all’in-
venzione liberamente e senza conse-
guenze.

«In Svizzera € possibile proteggere
un’invenzione per una durata massima
di 20 anni dalla data di deposito. In via
eccezionale, ossia se un prodotto sot-
tosta ad un’altra legge, per esempio al
‘controllo dei medicamenti’, la validita
del brevetto puo essere prolungata tra-
mite il rilascio di un certificato protet-
tivo complementare previsto per me-
dicinali o prodotti fitosanitari. Allo sca-

dere del termine di protezione I'in-
venzione diventa di proprieta comune
e puo essere utilizzata liberamente», il-
lustra Fischer.

La procedura in Svizzera. In Sviz-
zera I'Ipi rappresenta il punto di par-
tenza per la protezione dei brevetti a
livello nazionale e in parte anche a li-
vello internazionale. Esso sottopone a
verifica le domande di protezione e con-
cede e amministra i titoli di protezione
industriale in Svizzera. «Non appena la
domanda perviene all'Ipi, vengono esa-
minati gli atti tecnici per verificare se
tuttiirequisiti per 'attribuzione di una
data di deposito sono rispettati e se e
il caso viene rilasciato un certificato
di deposito con la data. La data di de-
posito € molto importante, soprattut-
to nel caso in cui due parti sviluppino
contemporaneamente la stessa inven-
zione: il brevetto é rilasciato alla par-
te che deposita per prima la doman-
da. Al momento dell’attribuzione del-
la data di deposito inizia a decorrere
il termine di priorita: vi sono dodici me-
si di tempo per depositare una domanda
all’estero», spiega Fischer.

Diciotto mesi dopo il deposito la do-
manda viene pubblicata. In genere I'esa-
me relativo al contenuto viene esegui-
to da tre a quattro anni dopo il deposi-
to della domanda. Questa scadenza puo
comunque essere abbreviata, qualora
cio fosse necessario. Se alla fine della
procedura d’esame il brevetto viene ri-
lasciato, la protezione dell'invenzione
decorre gia dalla data di deposito del-
la domanda. Al momento del rilascio
del brevetto il titolo svizzero viene iscrit-
to nel Registro svizzero dei brevetti e
il fascicolo del brevetto viene pubbli-
cato.

Nel 2010 all’'Ipi sono state sottoposte
2192 domande di brevetto svizzero, 92
delle quali provenienti dal Ticino. Nel-
lo stesso anno sono stati rilasciati 768
brevetti svizzeri, 36 dei quali su do-
mande provenienti dal Ticino.
All’estero. Una possibilita per pro-
teggere un’'invenzione all’estero € co-
stituita ovviamente dal deposito di una
domanda di brevetto nazionale diret-
tamente nel paese interessato. Una se-
conda possibilita, in virtu della Con-
venzione sul rilascio di brevetti euro-
pel, € di ottenere con una sola proce-
dura una protezione in 38 paesi, com-
presi la Svizzera e il Liechtenstein. In
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questo modo ¢ possibile ottenere un
brevetto sottoposto a un esame ap-
profondito. Per le domande di deposi-
to europee, infatti, i criteri della no-
vita e dell’attivita inventiva vengono ve-
rificati d’ufficio. Le domande di bre-

Numero di brevetti ‘triadici’,
confronto internazionale (OCSE), 2008

per min di abitanti

Svizzera
vetto europee possono essere inoltra- Giappone
te all'Ufficio europeo dei brevetti (Ueb) Svezia
a Monaco di Baviera, alla sua seconda Germania
sede a IAia oppure, se il richiedente Finlandia
olasua aglenda han.no sede in SYIZ'ZG- Paesi Bassi
ra o nel Liechtenstein, anche all'Ipi. .

. Danimarca |
Nel 2009 sono state depositate pres-

, . . . . Israele

so I'Ufficio europeo dei brevetti quasi .
. . Austria
6mila domande di brevetto europeo Stati Uniti
. . . s i Uniti

provenienti dalla Svizzera (1'1,3% pro- aF )
venienti dal Ticino). Dalla Confedera- rancia
zione sono arrivate circa il 4% delle ri- UE-15
chieste complessive (che sono state UE-27

circa 134mila): in testa figurano Stati
Uniti (25%), Germania (18%) e Giap-
pone (15%). Per avere un’idea dei set-
tori piu rappresentati € interessante
scorrere 'elenco delle aziende che han-
no depositato piu richieste di brevetto
europeo, elenco che ¢ guidato dalla Phi-
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| brevetti ‘triadici’ sono quelli che sono depositati sia all'Ufficio Europeo Brevetti che all’Ufficio
Giapponese dei brevetti e rilasciati dal Patent and Trademark Office degli Stati Uniti.

Fonte: OCSE, banca dati PIST. Divisione STI / EAS, Parigi, gennaio 2011

Uno dei pit famosi e controversi episodi che hanno coin-
volto un’invenzione e il relativo brevetto € quello che ri-
guarda il telefono.

Antonio Meucci (nella foto), nato nel 1808 a Firenze e
trasferitosi dopo i moti rivoluzionari toscani prima a Cuba
e poi negli Stati Uniti, nel 1854 ideo il ‘telettrofono’, il pri-
mo prototipo di telefono, per poter mettere in comunica-
zione il suo ufficio con la camera da letto dove la moglie
era costretta da una grave malattia. Fallita la fabbrica di
candele che aveva aperto qualche anno prima, Meucci si
trovo improvvisamente in difficolta finanziarie, ma conti-
nuo a sviluppare la sua invenzione. Costretto a vivere con
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I'aiuto degli amici, non ebbe pero denaro a sufficienza per
brevettarla.

Nel 1871 riusci a fondare, assieme ad altri co-finanziatori
italiani, la Telettrofono Company, e ad ottenere per la sua
invenzione solo un brevetto temporaneo, detto ‘caveat’,
da rinnovare ogni anno al prezzo di 10 dollari (per ottene-
re un brevetto standard erano necessari 287 dollari), cosa
che riusci a fare solo fino al 1873. L'inventore allora con-
segno alcuni prototipi alla Western Union, la societa dei te-
legrafi, ma poi questa disse di averli persi e gli rifiuto i sol-
di per rinnovare il caveat nel 1874.

In questo modo due anni dopo la Western Union deposito
il brevetto, attribuendo I'invenzione ad Alexander Graham
Bell, che aveva lavorato sui prototipi di Meucci. Indignata
la comunita italiana fece quadrato attorno all'immigrato fio-
rentino e dopo un decennio ottenne l'intervento del go-
verno. Il 13 gennaio 1887 il brevetto di Bell venne annul-
lato per frode e dichiarazione del falso, annullamento poi
sancito dalla Corte suprema.

Ma Meucci mori nel 1889 e il brevetto Bell, che scadeva
nel 1893, non fu piu contestato.

Per oltre un secolo Alexander Graham Bell é stato quindi
considerato a tutti gli effetti I'inventore del telefono. Ma
I'11 giugno 2002 il Congresso degli Stati Uniti ha ricono-
sciuto che se Meucci avesse avuto i soldi per pagare il ca-
veat del 1874, Bell non avrebbe potuto depositare il bre-
vetto, e che quindi I'invenzione deve essere attribuita a
Meucci.



Brevetti in vigore in Svizzera nel 2009

Brevetti europei con validita in Svizzera e Liechtenstein 86.849 92,2%
Brevetti svizzeri 7.324 71,8%
Totale 94.173

Domande di brevetto svizzero depositate all’Istituto federale
della proprieta intellettuale nel 2010

Totale 2.192
di cui dal Ticino 92 4,2%

Brevetti svizzeri rilasciati nel 2010

Totale 768
di cui su domande dal Ticino 36 4,7%

Brevetti europei con validita in Svizzera e Liechtenstein
rilasciati nel 2010

Totale 40.673

lips (2556 domande), seguita da Sie-
mens (1708), Basf (1699), Samsung
(1337), Bosch (1284), Lg Corp. (1221),
Panasonic (1020), Qualcomm (969),
Toyota (926) e Sony (913).

Una terza possibilita per tutelarsi
all’estero ¢ data, grazie al Trattato di
cooperazione in materia di brevetti
(Pct), dalla domanda internazionale (o
deposito Pct) presso I’'Organizzazio-
ne mondiale della proprieta intellet-
tuale (Ompi), con la quale si puo chie-
dere una protezione brevettuale in pitl
di 140 paesi.

L’Ompi trasmette il deposito agli uf-
fici brevetti dei paesi che il richieden-
te ha scelto: se il deposito soddisfa le
condizioni poste, queste autorita rila-
sciano poi il brevetto. La procedura Pct
ha quindi gli stessi effetti di una serie
di domande nazionali nei singoli Stati
designati: il Pct non elimina dunque
la necessita di proseguire la procedu-
ra di rilascio in ogni singolo Stato, ma
ne facilita la messa in opera, per mez-
zo di una domanda unica.
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Domande di brevetto europeo depositate presso
I'Ufficio europeo brevetti da richiedenti svizzeri,

per cantone, nel 2009

Basilea-citta 1.194
Zurigo 1.055
Vaud 623
Zugo 501
Argovia 351
Neuchatel 260
San Gallo 251
Ginevra 248
Berna 223
Basilea-campagna 201
Sciaffusa 192
Nidvaldo 166
Lucerna 93
Soletta 88
Turgovia 82
Ticino 76
Friborgo 64
Grigioni 43
Svitto 35
Vallese 33
Appenzello esterno 18
Obvaldo 16
Appenzello interno 16
Giura 14
Glarona 12
Uri 2
Totale 5.857

Fonte: statistiche dell’Ufficio Europeo Brevetti
© 2011 M. Zardi & Co. SA

Dei circa 95mila brevetti attualmen-
te in vigore in Svizzera il 92% € costi-
tuito da brevetti europei e I'8% da bre-
vetti svizzeri.

«La procedura nazionale € vantag-
giosa se sono designati solo pochi Pae-
si, ad esempio la Svizzera, la Germa-
nia e ’Austria. Numerose Pmi e nu-
merosi depositanti individuali scelgo-
no la procedura nazionale perché € me-
no costosa e pitt semplice e perché en-
tro un anno dal deposito possono co-
munque depositare una domanda di
protezione per la stessa invenzione in
altri Paesi oppure presso 1’'Ueb o 'Om-
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pi. Un altro grande vantaggio € che I'uf-
ficio dei brevetti nazionale € piu vici-
no al richiedente: per qualsiasi chiari-
mento basta una telefonata. Inoltre bi-
sogna considerare il caso di alcuni pro-
dotti speciali che vengono realizzati so-
lo in un numero limitato di Paesi, co-
me le turbine per le centrali elettriche,
per esempio, prodotte solo in Svizze-
ra, Stati Uniti, Svezia e Giappone: in
questo caso la richiesta di una prote-
zione solo in alcune nazioni ha una sua
ragion d’essere», spiega Fischer.

La sensazione che I'imprenditore ha
spesso € che sia difficile proteggere un

Informarsi all’lpi

Il sito dell'Istituto federale della pro-
prieta intellettuale (www.ipi.ch) &
ricco di informazioni (anche in ita-
liano) sui brevetti. Recentemente &
stata anche creata una piattaforma
per le Pmi (www.pmi.ipi.ch), che
fornisce in maniera chiara e conci-
sa informazioni essenziali sulla pro-
tezione di invenzioni, marchi e de-
sign, sul diritto d’autore e sulle in-
dicazioni di provenienza.

brevetto nel continente asiatico, anche
se «per quanto riguarda la proprieta in-
tellettuale I’Asia € una regione molto
eterogenea», precisa Fischer, «in Giap-
pone, per esempio, il livello di prote-
zione ¢ alto. Anche in Corea del Sud il
numero di domande di brevetto depo-
sitate € elevato (maggiore rispetto
all’Europa). La Cina negli ultimi anni
¢ diventata la nazione leader quanto a
numero di domande di brevetto depo-
sitate: I'’economia del Paese si é tra-
sformata da industria delle imitazioni
a industria innovativa e autonoma e la
consapevolezza circa 'importanza del-
la protezione brevettuale continua a
crescere. In India invece continua a do-
minare lo scetticismo e 'attuazione dei
diritti della proprieta intellettuale ri-
sulta difficoltosa».

Costi e tutela dei diritti. Quanto co-
sta proteggere un brevetto? «In Sviz-
zera depositare un brevetto costa 200
franchi. Dopo circa 2-3 anni si aggiun-
gono altri 500 franchi per I'esame e a
partire dal quinto anno ¢ dovuta una
tassa annuale che inizialmente am-
monta a 100 franchi, per salire poi a
310. Si aggiungono poi i costi per un
consulente in brevetti, che possono am-
montare a diverse migliaia di franchi.
Rivolgersi ad un consulente in brevet-
ti non € obbligatorio, ma consigliato»,
sintetizza Fischer.

I costi maggiori sono successivi al ri-
lascio del brevetto: da quel momento
infatti il suo titolare e responsabile per
imporre il diritto di protezione, accer-
tare la presenza di eventuali violazio-
ni e adottare le misure necessarie.

Se si giunge sino al punto di proce-
dere per vie legali contro chi viola il
brevetto, va detto che «in Svizzera i



Alban Fischer, responsabile del settore brevetti
dell’Istituto federale della proprieta intellet-
tuale (Ipi).

contenziosi sono valutati da un tribu-
nale cantonale (un tribunale federale
speciale € previsto per il 1° gennaio
2012), e quindi i casi sono risolti con
competenza e quasi sempre in manie-
ra relativamente poco onerosa», spie-
ga Fischer, «all’estero la situazione puo
essere diversa: negli Stati Uniti, per
esempio, il ricorso a un tribunale puo
comportare costi elevati, mentre in al-
tri Paesi il livello di protezione € mol-
to basso o addirittura inesistente. Un
consulente in brevetti competente puo
essere d’aiuto e sviluppare la strate-
gia di protezione piu adatta in collabo-
razione con il richiedente.

E altresi importante ricordare che si
puo essere coinvolti in un contenzio-

so anche senza essere titolari di un bre-
vetto. Anche chi non intende acquisi-
re diritti di protezione dovrebbe quin-
di informarsi sulla situazione giuridi-

ca prima di lanciare un nuovo prodot-
to, al fine di assicurarsi che I'invenzione
non sia gia stata brevettata da qual-
cun’altro».

Un consiglio da PMI a PMI:
una assicurazione completa

Con BusinessComposit lanciamo una previdenza
professionale integralmente rinnovata.

Per maggiori informazioni:
PAX Assicurazioni

Aeschenplatz 13, Casella postale, 4002 Basilea
Telefono 0848 725 725, servicecenter-kol@pax.ch
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brevetti/la consulenza

Avere una buona idea
non basia

Primo passo: fare i necessari accertamenti; secondo: depositare la domanda; in fre-cinque anni si ottiene il
brevetto elvetico o europeo. | costi non sono indifferenti ma, grazie alla presenza in Ticino di un arficolato tessuto
di consulenti, sono sostenibili anche per le piccole imprese.

roteggendo con un brevet-
<< P to la sua proprieta intellet-

tuale, 'azienda si pone in
una favorevole condizione di monopo-
lio, seppur temporale», esordisce Alberto
Giordano, finance manager dello stori-
co studio di consulenza Rapisardi Intel-
lectual Property, attivo in Italia nell’am-
bito della Proprieta Intellettuale fin da-
gli inizi del 1900, e presente oggi anche
a Lugano e a Londra con dei propri uf-
fici, inaugurati rispettivamente nel 2000
e nel 2006: «La Svizzera, in virtu della
propria felice posizione geografica, € col-
locata centralmente all’Europa. Tutta-
via, essa non fa parte dell'Unione Euro-
pea e quindi neanche dell’accordo sul
‘marchio comunitario’. La scelta di apri-
re dunque una sede a Lugano ci con-
sentiva di offrire un servizio diretto an-
che in Svizzera, un Paese di notevole im-

44 +Maggio 2011

portanza strategico-economica nel con-
testo europeo», spiega Giordano, ricor-
dando come la scelta di aprire degli uf-
fici a Londra sia riconducibile invece a
una strategia di internazionalizzazione
dello studio Rapisardi.

I vantaggi economici collegati a un
brevetto nascono principalmente dalla
produzione, distribuzione e offerta in
vendita in esclusiva, e secondariamen-
te dalla cessione del brevetto a titolo
definitivo o dalla concessione di licenze,
nel caso in cui il titolare di un brevetto
decida di concederle a terzi: «In questo
caso, il valore economico € da calcolare
principalmente sulla base delle royalties,
ossia dei compensi dovuti al titolare di
un brevetto per poterlo sfruttare a fini
commerciali, che verranno previsti nel
contratto di licenza», spiega ancora il fi-
nance manager dello studio Rapisardi

Intellectual Property, che ricorda come
I'ltalia, nazione in cui questa realta so-
cietaria vanta una presenza storica, sia
oggi nelle prime dieci posizioni per nu-
mero di brevetti depositati e concessi
(nel 2009 si ¢ classificata al nono posto
per numero di brevetti europei deposi-
tati e al sesto posto per numero di bre-
vetti europei concessi).

Dal canto suo la Svizzera, in quanto
nazione a fiscalita agevolata, si rivela par-
ticolarmente attrattiva per il deposito di
brevetti: la concessione di licenze, in par-
ticolare fra societa facenti parte di uno
stesso gruppo, permette infatti di frui-
re legalmente di un migliore trattamen-
to fiscale.

Oltre al brevetto, nell’ambito della
Proprieta Intellettuale non va poi di-
menticata I'importanza di marchi e de-
sign, strumenti che permettono di di-
fendere i propri prodotti da imitazioni
pitt 0 meno coscienti da parte di terzi e
che contribuiscono a valorizzare i pro-
dotti o servizi dell'impresa. «Scegliendo
di commercializzare il proprio brevet-
to, concedendolo in licenza a terzi, I'im-
presa riesce ad esempio ad espandersi
in mercati altrimenti difficili o impossi-
bili da raggiungere», continua Alberto
Giordano. Nulla impedisce anche di
‘scambiare’ il brevetto. Questo avviene
se un’azienda € interessata a una tecno-
logia di proprieta di terzi i quali a loro
volta sono interessati ai brevetti della pri-
ma: «In tal caso potrebbe esserci un
‘scambio di tecnologie’ tramite licenze
incrociate», nota Giordano.

Alberto Giordano, finance manager dello studio
di consulenza Rapisardi Intellectual Property.



Domande di brevetto europeo provenienti dalla Svizzera,

depositate nel 2009, per settore

Chimica organica pura e applicata 975
Farmaceutico e cosmesi 826
Macchinari industriali 787
Chimica industriale 607
Elettricita e semiconduttori 476
Misurazione e ottica 458
Biotecnologia 397
Ingegneria civile e termodinamica 395
Veicoli e tecnologia generale 211
Polimeri 184
Elettronica 163
Audio, video, media 157
Computer 134
Telecomunicazioni 80
Non classificate 14

Fonte: Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO)

Parlando di brevetti si pensa istinti-
vamente a innovazioni radicali come il
telefono, o la lampadina o il principio
attivo di un nuovo farmaco. In realta og-
gi probabilmente meno dell’1% delle do-
mande di brevetto sono cosiddette di ‘ba-
se’, ossia riguardano l'individuazione
di un nuovo campo tecnico o di un nuo-
vo problema tecnico o ancora la realiz-
zazione di un prodotto totalmente nuo-
vo, come ad esempio la ‘scoperta’ di un
nuovo farmaco: «La maggior parte del-
le domande presentate € invece relati-
va a brevetti ‘di perfezionamento’, cosi
chiamati perché vanno a perfezionare
un prodotto o un processo che gia esi-
ste. A volte pero é proprio il perfezio-
namento la chiave di volta, che consen-
te a un prodotto di avere successo sul
mercato», fa notare Marco Zardj, titola-
re dell'omonimo studio luganese di con-
sulenza brevettuale.

In questo caso pero «a meno che il bre-
vetto di base non sia gia scaduto, il che
solitamente avviene a distanza di vent’an-
ni dal suo deposito, per attuare il bre-
vetto di perfezionamento occorre ave-
re 'autorizzazione del titolare del bre-
vetto di base» continua Zardi. Accordi
di questo tipo vengono stipulati fre-
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quentemente, ad esempio, nel campo
dell’elettronica, dove la tecnologia di-
venta obsoleta molto rapidamente.

Le aziende ticinesi che intendono de-
positare un brevetto possono rivolgersi
alla Camera di Commercio del Canton
Ticino (Cc-Ti), che fornisce loro una pri-
ma valutazione giuridica delle proble-
matiche legate alla Proprieta Intellet-
tuale: «Fungiamo da interfaccia tra
l'azienda e il consulente brevettuale, il
quale svolge la valutazione della parte
tecnica e procedurale, fino all’otteni-
mento della protezione», spiega Simona
Morosini Marconi, vicedirettrice della
Cc-Ti e responsabile del servizio giuri-
dico. «Innanzitutto eseguiamo delle ri-
cerche di anteriorita, che svolgiamo di-
rettamente noi o, a seconda dei casi, ap-
poggiandoci a societa esterne. Benché
non sia obbligatorio, & sempre consi-
gliabile non saltare questo primo ‘step’,
ameno che I'inventore non abbia gia una
conoscenza approfondita dello specifico
stato dell’arte», spiega Marco Zardi.

Una volta condotti i debiti accerta-
menti, si puo procedere al deposito del-
la domanda: «E questo I'elemento pit
critico della catena», avverte Zardi, «il
brevetto viene infatti concesso o meno

sulla base delle informazioni contenute
nella domanda. Questa deve contenere
una accurata descrizione tecnico-legale,
che deve tuttavia concentrarsi sul vero
elemento innovativo, che per essere tu-
telato va descritto in modo chiaro e con
dovizia di particolari».

Nella descrizione va dunque definito
con accuratezza 'ambito di protezione
che si vuole ottenere, ossia le cosiddet-
te rivendicazioni: «Nell’allestimento del-
la domanda di brevetto, le rivendicazio-
ni sono importantissime: rappresentano
infatti gli elementi sui quali si fonda I'in-
terpretazione del brevetto e la valuta-
zione della sua forza. Queste vengono
formulate ‘a cascata’, nel senso che la
prima € quella pitt importante e rac-
chiude il nucleo centrale dell'invenzio-
ne, mentre quelle successive, denomi-
nate dipendenti, scendono nel dettaglio
delle possibili varianti ideate dall'inven-
tore», avverte il titolare dello studio Zar-
di. Una volta stilato il testo finale, que-
sto viene depositato e prende cosi av-
vio il processo per I'ottenimento del bre-
vetto: che puo richiedere da uno a tre,
anche cinque anni, a seconda del tem-
po necessario per esaminare la richie-
sta: «Un lasso di tempo certo non bre-
ve, ma che penalizza poco l'inventore, la
cui protezione inizia in linea di princi-
pio gia dalla data di deposito e non solo
da quella della pubblicazione del bre-
vetto», fa notare Simona Morosini Mar-
coni. «D’altra parte, sono spesso gli stes-
si inventori a non avere fretta, in quan-
to vogliono tener celata il piu a lungo
possibile la propria invenzione ai po-
tenziali contraffattori, riservandosi inol-
tre di decidere con calma quale tipo di
protezione territoriale richiedere. Fruen-
do del diritto di priorita, I'inventore po-
trainfatti decidere, entro 12 mesi dal pri-
mo deposito, di estendere la propria do-
manda di brevetto in altri Paesi», spie-
ga Marco Zardji, ricordando come un bre-
vetto depositato divenga in genere di do-
minio pubblico dopo 18 mesi: «a quel
punto, chiunque potra pensare a dei per-
fezionamenti».

La protezione del brevetto puo esse-
re limitata alla Svizzera o all’Europa,
oppure essere estesa anche ad altri Pae-
si, come ad esempio gli Stati Uniti o il
Giappone: «Depositare la propria do-
manda di brevetto in Svizzera € meno di-
spendioso ma non permette di fruire au-
tomaticamente di una ricerca di ante-



Marco Zardi, titolare dell'omonimo studio
luganese di consulenza brevettuale.

riorita. Per questo motivo anche i privati
o le aziende che risiedano sul territorio
elvetico il pit delle volte avanzano una
richiesta di brevetto europeo, che uni-
tamente ad una ricerca di anteriorita ef-
fettuata pochi mesi dopo al deposito con-
sente di proteggere l'invenzione in piu
di 30 paesi europei; di contro, il deposi-
to in Svizzera ¢ scelto generalmente da
quanti vogliano limitare al massimo il
proprio investimento iniziale, in attesa
di poterlo poi estendere entro 12 me-
si», spiega il direttore dello studio Zar-
di & Co., chericorda come, a partire dai
primi mesi del 2012, verra istituito in
Svizzera il Tribunale federale dei bre-
vetti, cui spettera il compito di dirimere
questioni in merito alla validita e alla con-
traffazione degli stessi, in merito alle
quali ad oggi intervengono i tribunali si-
ti nei vari Cantoni.

«Listituzione di un organo ‘super par-

tes’ garantira una migliore obiettivita di
giudizio, consentendo inoltre di perve-
nire a una sentenza in tempi pitt brevi»,
spiega Zardi, che insieme a una ventina
di altri esperti € stato nominato giudice

tecnico del nascente Tribunale federa-
le, con il compito di assistere nel proprio
compito i giudici legali.

Con un organico di pit1 consulenti (cin-
que specializzati in brevetti e tre in mar-
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Simona Morosini Marconi, vicedirettrice della
Cc-Ti e responsabile del servizio giuridico.

chi), ognuno con una formazione spe-
cifica in determinate aree tecniche, lo
studio di consulenza luganese Zardi &
Co. affianca sia le piccole o medie azien-
de, che di norma producono qualche bre-
vetto all’anno, sia realta societarie piu
strutturate, che arrivano a presentare
pil di una decina di brevetti all’anno; inol-
tre, lo studio assiste anche la clientela
privata: «Sull’arco dell’anno registriamo
in media una cinquantina di nuovi con-
tatti, di cui circa la meta giunge al de-
posito di un brevetto. Si tratta soprattutto
di aziende locali, cui si aggiunge qual-
che realta del nord Italia. Veniamo inol-
tre spesso contattati da studi similari al
nostro, ma ubicati all’estero - in massi-
ma parte negli Stati Uniti o nei paesi asia-
tici - che ci richiedono una consulenza
per conto dei propri clienti, interessati
a depositare un brevetto in Svizzera o
in Europa», specifica il responsabile del-
lo studio luganese, «dal canto nostro
assistiamo la clientela locale nel disbri-
go delle pratiche relative a un deposito
in paesi extraeuropei, in questo caso af-
fidandoci ad una nostra collaudata rete
di studi di consulenza attivi in loco.

Si puo anche avanzare una richiesta
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di brevetto internazionale presso la Wi-
po -1'Organizzazione Mondiale della Pro-
prieta Intellettuale, con sede a Ginevra.
Questa soluzione ben si presta a quelle
aziende che, pur avendo sviluppato
un’idea originale, non dispongono al mo-
mento di sufficienti mezzi finanziari per
la sua produzione e sviluppo. La richie-
sta di brevetto internazionale permette
all’azienda di ‘prenotare’ il brevetto pra-
ticamente in tutto il mondo, decidendo
a distanza di 30 mesi a quali nazioni sot-
toporlo in vista di una concessione: «un
lasso di tempo che puo permettere loro
di trovare dei partner cui cedere il bre-
vetto stesso, o portarlo avanti insieme,
alleggerendo in tal modo l'onere eco-
nomico», precisa Zardi.

«I costi per ottenere un brevetto, sep-
pur non indifferenti, risultano tuttavia il
pit delle volte sostenibili anche per pic-
cole aziende», precisa la responsabile
del servizio giuridico della Cc-Ti, «oc-
corre pero tener conto del fatto che i bre-
vetti iniziano ad essere veramente red-
ditizi, in genere, solo dopo circa sette an-
ni dal loro deposito, sino ad arrivare a
dieci anni nel settore farmaceutico. Al
di 1a dei costi iniziali, occorre poi tener
conto di quelli richiesti per il manteni-
mento dei brevetti e di quelli eventual-
mente richiesti per laloro messa in ope-
ra attraverso procedure legali».

Di contro, occorre pero anche consi-
derare la redditivita fornita da un bre-
vetto, come fa notare Alberto Giordano:
«Questa si manifesta in via diretta tra-
mite la concessione di licenze d’'uso a
fronte della riscossione di royalties tal-
volta molto elevate, che costituiscono a
tutti gli effetti una fonte di profitto sup-
plementare per le aziende titolari di di-
ritti brevettuali. Il brevetto offre inoltre
maggiori possibilita di ottenere contri-
buti finanziari sia da enti pubblici, tra-
mite bandi che intendono promuovere
e sostenere laricerca e la tutela dei frut-
ti dell'ingegno, sia da enti privati, quali
banche, fondi comuni d’investimento o
aziende che investono in progetti di start-
up di aziende tecnologiche».

In Svizzera, i settori che avanzano le
maggiori richieste di brevetto sono quel-
lo chimico-farmaceutico e quello elet-
tronico, che tuttavia presentano fra lo-
ro una sostanziale differenza: mentre i
primi tendono a richiedere tanti piccoli
brevetti in un numero limitato di paesi,
i secondi avanzano un minor numero di

domande, ma estese a pili paesi. A que-
sti due settori seguono quello chimico e
quello meccanico, e poi via via tutti gli
altri, con una particolarita: il settore oro-
logiero, che brevetta in misura minore
rispetto ad altri settori perché le inno-
vazioni tecnologiche, in quest’ambito,
non possono essere molte. Del resto,
in questo settore cio che conta é il mar-
chio, ed ¢ il brand della societa orolo-
giera produttrice che conferisce la vera
protezione agli orologi. Questo non puo
tuttavia escludere i tentativi di contraf-
fazione ad opera di realta concorrenti -
cinesi in primis - che continuano ad es-
sere molto frequenti: un fenomeno que-
sto che pero, come noto, non coinvolge
solo 'ambito orologiero, e che in fondo
riguarda, piu che il brevetto in sé , il mar-
chio o il design dello stesso. Ne € un
esempio il settore dell’abbigliamento,
dove si puo brevettare un nuovo tessu-
to o un’innovativa cerniera lampo, ma
sostanzialmente le novita riguardano pro-
prio 'ambito del design e del marchio,
soggetti a sempre piu numerose falsifi-
cazioni: «Se il limite fra design e brevetto
€ molto marcato, dato che il primo tute-
la una soluzione estetica e il secondo una
soluzione tecnica, il limite tra marchio
e design ¢ piu sfumato, in quanto una
forma puo essere tutelata in entrambi i
modi: ne consegue che per alcuni og-
getti di design ¢ possibile prospettare il
cumulo delle due tutele, come design e
come marchio», precisa Alberto Gior-
dano.

«I mercati di riferimento delle azien-
de sono divenuti mondiali e anche le Pmi
stanno seguendo questo trend. Le azien-
de non hanno pero ancora pienamente
compreso I'importanza di tutelare la Pro-
prieta Intellettuale, in particolare per
quanto riguarda i brevetti.

Troppe Pmi si affacciano sui merca-
ti esteri senza protezione, col rischio di
vedere immediatamente copiati i loro
prodotti», spiega Simona Morosini Mar-
coni, cui fa eco il finance manager dello
studio Rapisardi Intellectual Property:
«Oltre ad avere un effetto deterrente,
che riduce i rischi di contraffazione, i
brevetti rappresentano un forte stru-
mento legale, che permette di promuo-
vere azioni mirate contro i contraffatto-
ri, impedendo loro di brevettare la stes-
sa invenzione o commercializzare in-
venzioni identiche o simili. Inoltre, essi
consentono di ottenere, per vie legali, il



L'energia della discesa

Le automobili elettriche e ibride, come molti sanno, recuperano e trasforma-
no in energia elettrica parte dell’energia ‘sprecata’ nelle fasi di frenata, ridu-
cendo cosi il consumo totale. Perche non fare lo stesso con gli ascensori che
scendono almeno tante volte quante salgono? Se lo é chiesto Marco Horler, 44
anni di Gordola (in foto) e un’esperienza come manager presso una grossa
azienda del settore ascensori. Dopo quattro anni di ricerche e altri quattro per
la messa a punto del prototipo, nel 2008 il dinamico inventore ha tutti gli ele-
menti per compiere il passo decisivo. «Per poter utilizzare un motore capace
di recuperare energia», spiega Horler, «si € dovuti passare dai classici ascen-
sori idraulici o a fune ad una forma innovativa, un sistema di pulegge copla-
nari che riducono lo sforzo del motore». Nel 2008 Horler deposita la prima do-
manda di brevetto in Svizzera e nell’agosto 2009 fonda a Quartino la sua Re-
colift, dedicata allo progettazione e sviluppo di applicazioni innovative in am-
bito ascensoristico. Il suo passato di inventore lo aiuta a raccogliere i primi
fondi, grazie alla vendita di una sua precedente domanda di brevetto (un mo-
dulo di casa monofamiliare in Kit). Altri fondi arrivano da un’operazione di azio-
nariato e Recolift puo cosi iniziare il processo di industrializzazione del nuovo
ascensore.

Nel frattempo la domanda di brevetto viene estesa in Europa e in altri paesi
del mondo e in breve tempo supera I'esame dell’Ufficio Europeo dei brevetti.
«Un iter quanto mai veloce», spiega ancora Horler, «dovuto al fatto che la
commissione degli esaminatori, svolte le ricerche del caso, aveva riconosciu-
to I'idea innovativa alla base del brevetto».

Al brevetto iniziale si aggiungono altri di brevetti di perfezionamento. Nel 2010
la svolta: una multinazionale del settore acquista I'intera Recolift il cui organi-
co era salito nel frattempo a sei collaboratori: «Disporre di un portafoglio di
brevetti ha giocato un ruolo fondamentale», continua Horler, «permettendoci
di negoziare al meglio la nostra posizione all'interno della nuova struttura».
Una storia di successo dovuta all'innovazione intrinseca ma anche alla solida
conoscenza del mercato. I fattori di suc-
cesso perché I'idea messa a punto da
Recolift possa tramutarsi in un successo
commerciale di vasta portata ci sono
dunque tutti, e 'azienda € ora pronta
per passare alla fase operativa. La so-
cieta, per far fronte alle nuove sfide che
l'attendono, si trasferira a breve in una
nuova sede a Gordola. E per il futuro?
«Stiamo affrontando questa sfida con
grande entusiasmo, forti anche del fat-
to che la solidita e I'esperienza del part-
ner cui siamo legati ci trasmette sicu-
rezza, anche per quanto riguarda even-
_ tuali controversie o tentativi di plagio
il ] j del nostro brevetto», conclude il re-
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risarcimento del danno arrecato dal com-
portamento scorretto del concorrente
contraffattore».

In virtu delle proprie contenute di-
mensioni, le Pmi sono pit snelle e di-
namiche rispetto a grosse realta indu-
striali, il che consente loro di essere spes-
so anche piu innovative. I brevetti rive-
stono dunque per loro una grande im-

portanza, anche tenuto conto del fatto
che, pil1 una realta economica € picco-
la, piti risulta per lei importante tutelar-
si mediante un brevetto: «Una multina-
zionale dispone, al di la dell'innovazio-
ne, di strumenti commerciali potentis-
simi - fra cui, ad esempio, campagne pub-
blicitarie mirate e un’ottima penetrazio-
ne sul mercato - che le consentono spes-
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so di trarre profitto da un prodotto a pre-
scindere dalla protezione legale. Per una
piccola realta, che non ha questa ‘pre-
sa’ sul mercato, proteggere al meglio la
sua proprieta intellettuale € invece ba-
silare», spiega Marco Zardi, sottoli-
neando come frequentemente le picco-
le e medie imprese, proprio perché mol-
to veloci nell'innovare, riescano a intro-
durre sul mercato sempre nuovi pro-
dotti, e considerino quindi superfluo co-
prirli mediante brevetto.

Lesempio classico € quello dell’azien-
da orgogliosa di mostrare in una fiera
specializzata il proprio ultimo ritrovato
prima ancora di averlo brevettato, «tran-

ne poi pentirsene amaramente», fa no-
tare il direttore dello studio di consu-
lenza Zardi & Co, «quando vedono il lo-
ro ‘gioiello’ nel catalogo di un’azienda
concorrente ed € ormai troppo tardi per
depositare il brevetto. Inoltre i piccoli e
medi imprenditori non sempre tengo-
no conto del fatto che le aziende sono
fatte di persone, che possono anche de-
cidere di lasciare I'azienda per mettersi
in proprio, oppure di farsi assumere da
un’altra societa: in questo caso il loro ‘sa-
pere’ viene traghettato all’esterno e, se
non adeguatamente coperto da brevet-
to, potra facilmente venir riprodotto pres-
so un’altra realta produttiva». «Va ricor-
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dato infatti che il brevetto non € di pro-
prieta del dipendente che I'ha messo a
punto, bensi dell’azienda per la quale
lavora», spiega Simona Morosini Mar-
coni, «alcune aziende, oltre a non aver
protetto la proprieta intellettuale, si so-
no affacciate sui mercati esteri con con-
tratti ‘fai da te’ e poco blindati, assumendo
e formando personale locale che ha in
seguito approfittato delle conoscenze ac-
quisite».

La protezione della Proprieta Intellet-
tuale € un investimento che occorre man-
tenere nel tempo sia con la ‘manuten-
zione’ del proprio parco brevetti sia at-
traverso la loro difesa attiva in sede le-
gale: «Le grandi aziende statunitensi, ad
esempio, sono molto attive nel tutelare
i loro diritti. Spesso inviano lettere dai
toni minacciosi ad aziende di altre na-
zioni, pur non avendo in mano prove con-
crete dell’esistenza di violazioni brevet-
tuali», fa notare Simona Morosini Mar-
coni. Come tutti i sistemi, anche quello
dei brevetti & sicuramente perfettibile:
«Ma ad oggi € I'unico che abbiamo, e la
sola alternativa possibile € quella del co-
siddetto ‘segreto’. Alternativa che pote-
va forse funzionare in passato per certe
applicazioni specifiche e di nicchia. Ma
i tempi sono cambiati, e a fronte dei com-
plessi sistemi d’indagine messi a dispo-
sizione della tecnica, il segreto € sem-
pre piu difficile da mantenere», avverte
Marco Zardi, «infine non va dimentica-
to che il mercato non ¢ libero e quando
si introduce un nuovo prodotto si puo
correre il rischio di violare un brevetto
di qualcun altro. Va quindi sempre ana-
lizzata con cura la libera attuazione nel
mercato di riferimento tenendo presen-
te che a volte un risparmio iniziale puo
essere vanificato dai costi di un’azione
legale». Da ultimo, vale la pena sottoli-
neare come il mercato finanziario - e in
particolare quello anglosassone - offra
diversi strumenti di finanziamento ba-
sati in generale sulla Proprieta Intellet-
tuale, e in modo particolare sui brevet-
ti, come sintetizza Alberto Giordano:
«Tra questi va ricordato I'Ip Loan, ossia
'utilizzo di brevetti quale garanzia per
un prestito, I'Ip Securitization, ossia la
cartolarizzazione di flussi di royalties de-
rivanti dalla concessione in licenza di
brevetti, e infine I'Ip Sale Lease Back,
ossia la cessione di brevetti a societa di
leasing con contestuale stipula di un con-
tratto di leasing».



brevetti/settore farmaceutico

Cure brevettate

Trecento milioni di fatturato, 450 dipendenti, consociate in Irlanda e negli Stati Uniti, Helsinn basa la propria
crescita sulla ricerca e lo sviluppo di farmaci, registrando brevetti propri e acquisendo in licenza quelli di altri.

na storia di grande successo

l | quella di Helsinn, gruppo far-
maceutico privato svizzero che

opera nello sviluppo e nella commer-
cializzazione di prodotti farmaceutici in-
novativi, rivolti principalmente all’area
oncologica e al trattamento dei disturbi
gastro-intestinali ampliandosi inoltre al
trattamento del dolore e degli stati in-
fiammatori: «Vogliamo sviluppare pro-
dotti innovativi con lo scopo di miglio-
rare la qualita di vita dei pazienti e di per-
mettere loro, in particolare a quelli on-
cologici, di vivere meglio e piu a lungo»,
spiega Riccardo Braglia, amministrato-
re delegato della societa, fondata a Chias-
so dal padre, Gabriele Braglia, 35 anni
fa, «<nata come ufficio export, la struttu-
raimpiegava all'epoca due sole persone.
Con il passare degli anni il focus azien-
dale ¢ andato espandendosi, e Helsinn
havia via ampliato le proprie aree di com-
petenza: dall’export all’acquisizione di
licenze, dalla ricerca, allo sviluppo, alla
produzione sia chimica che farmaceuti-
ca», precisa Riccardo Braglia, ricordan-
do come la base operativa di Lugano
coordini I'operativita di altre tre filiali, at-
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tive rispettivamente in Ticino, Irlanda e
negli Stati Uniti.

Applicando un modello di business ba-
sato sul ‘licensing’, Helsinn si differen-
zia dalla maggior parte delle realta ope-
ranti nell’ambito farmaceutico: «Acqui-
siamo da altre case farmaceutiche, atti-
ve a livello mondiale, dei diritti di licen-
za su nuove molecole che si trovano nel-
le fasi precoci dello sviluppo clinico e ne
completiamo lo sviluppo preclinico, cli-
nico e produttivo, appoggiandoci ai no-
strilaboratori interni e ai centri di ricerca
esterni (Contract Research Organiza-
tions) secondo gli elevati standard e le
normative europee (Ema) e americane
(Fda), fino ad ottenere le autorizzazioni
per lamessa in commercio», spiega Bra-
glia, «oltre ad acquistare da altri gruppi
farmaceutici la licenza per I'utilizzo di
brevetti ritenuti da noi interessanti, in al-
cuni casi acquistiamo direttamente il bre-
vetto. Raramente pero, perché compor-
ta un esborso economico non indiffe-
rente. Operando invece in regime di ‘li-
censing’, e dunque riconoscendo
all’azienda che ci concede la licenza del-
le royalties, diluiamo ’esborso econo-

mico nel tempo, riduciamo il rischio e
possiamo utilizzare il capitale cosi ri-
sparmiato per attivita di ricerca e svi-
luppo».

Un’altra particolarita importante del
modello di business ¢ rappresentata dal
fatto che i marchi utilizzati dai propri
distributori sono di proprieta di Helsinn.

I prodotti a marchio Helsinn sono at-
tualmente sette, ognuno dei quali pro-
posto in una decina di formulazioni dif-
ferenti, e si affiancano a quelli in licen-
za, come il principio attivo Palonosetron,
che Helsinn ha acquistato da Syntex-Ro-
che, che aveva rinunciato ad accompa-
gnare questa molecola lungo i vari step
della ricerca clinica: «Completate al no-
stro interno le fasi di ricerca clinica IT e
III e lo sviluppo dei processi di produ-
zione industriale del prodotto chimico
e successivamente di quello farmaceu-
tico, sotto forma di soluzione in fiala iniet-
tabile, abbiamo ottenuto la registrazio-
ne sanitaria in pit di 60 paesi».

Il farmaco, sul mercato in Europa dal
2005, negli Stati Uniti dal 2003 ed in Giap-
pone dal 2010 ha ottenuto un’ottima ri-
spondenza dal comparto medico, che
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lo ritiene oggi un farmaco di prima scel-
ta per alleviare gli effetti collaterali le-
gati ai trattamenti chemioterapici, quali
ad esempio nausea, vomito, debolezza e
inappetenza.

Mentre esclude a priori la vendita di
propri brevetti, Helsinn € anche attiva
nella cessione di proprie licenze d’'uso
ad altri paesi: «Il settore farmaceutico
¢, insieme al settore chimico, quello che
in assoluto richiede il maggior numero
di brevetti: e questo non solo in Svizze-
ra, ma in tutto il mondo», spiega il Ceo
di Helsinn, «a differenza di altri settori
produttivi, nel pharma i tempi risultano
fortemente dilatati: occorre infatti tener
conto del tempo necessario allo svilup-
po del futuro farmaco, che richiede co-
me minimo cinque anni, cui vanno som-
mati i tempi necessari alle autorita sa-
nitarie per rilasciare il proprio nulla osta.
Per questo motivo i brevetti, che come
per tutti gli altri settori anche nell’am-
bito farmaceutico hanno una validita di
vent’anni, negli Stati Uniti e in Europa
godono di una normativa che consente
un periodo di copertura brevettuale mag-
giore, che puo arrivare fino a cinque an-
ni oltre la scadenza ventennale del bre-
vetto originario».

Attualmente Helsinn gestisce circa cin-
quanta famiglie di brevetti: «Alcuni di
questi li abbiamo acquistati nel corso de-
gli anni da altri gruppi farmaceutici, men-
tre altri 1i abbiamo depositati diretta-
mente noi. In generale si tratta di bre-
vetti di prodotto, di processo, di uso e
di formulazione: il primo determina la
protezione di un determinato principio
attivo, mentre il secondo tutela uno spe-
cifico processo di sintesi di una certa mo-
lecola. Da ultimi, i brevetti di uso e di for-
mulazione tutelano specifici usi o indi-
cazioni e specifiche presentazioni o mo-
dalita di rilascio del farmaco», precisa
Riccardo Braglia, «<negli anni novanta ab-
biamo iniziato la nostra espansione
all’estero acquisendo una societa far-
maceutica irlandese, divenuta Helsinn
Birex Pharmaceuticals. A questo sito
produttivo giungono i principi attivi che,
sotto forma di polvere, produciamo pres-
so il nostro sito di produzione chimica
di Biasca (Helsinn Advanced Synthesis),
e che escono dalle linee produttive del-
lo stabilimento irlandese sotto forma di
compresse, bustine, gel o ancora solu-
zioni iniettabili. Inoltre, Helsinn affida al
sito produttivo in Irlanda la gestione di

tutta la propria logistica di distribuzio-
ne: «lo stabilimento irlandese é la base
di smistamento di tutti i farmaci a mar-
chio Helsinn e di quelli la cui produzio-
ne ci ¢ stata data in licenza. Lo stabili-
mento chimico di Biasca si dedica anche
alla produzione di principi attivi farma-
ceutici per conto terzi: una strategia
aziendale che ci consente di suddivide-
re il rischio e di mantenere la produzio-
ne aregimi sempre ottimali. Questo con-
sente inoltre di offrire un livello medio
di costi pitt competitivo, e in linea con
le richieste del mercato. Ultimo fattore,
ma non certo in ordine di importanza,
produrre anche per conto terzi facilita
lo scambio di know-how, davvero basi-
lare nel nostro settore per mantenere al-
te le competenze».

Nel 2009 Helsinn ha acquisito una so-
cieta biotech negli Usa che, oltre ad ave-
re alcuni prodotti in fase avanzata di svi-
luppo, disponeva di una piattaforma tec-
nologica di diverse molecole, che ora
Helsinn sta provvedendo a sviluppare:
in tal modo la societa elvetica conta di
incrementare la propria linea di prodot-
ti, specializzandosi ulteriormente nell'am-
bito dei trattamenti di sostegno alle cu-
re oncologiche.

Attualmente per Helsinn lavorano 250
dipendenti in Ticino, suddivisi fra la Hel-
sinn Healthcare di Lugano ed il sito di
produzione chimica che il Gruppo pos-
siede a Biasca.

Nel quartier generale di Lugano, do-
ve ha sede 'amministrazione del Grup-
po, vengono definiti tuttii programmi di
ricerca e sviluppo, e si esegue il controllo
della ricerca clinica - per la quale Hel-
sinn si appoggia a vari centri ospedalie-
ri dislocati in piu di cinquanta paesi nel
mondo - e di quella pre-clinica, che Hel-
sinn svolge in collaborazione con alcu-
ne societa basate in Cina: «Grazie a que-
sta collaborazione abbiamo potuto espan-
dere le nostre aree di competenza sul
fronte della ricerca ‘early phase’ e ‘toc-
care con mano’ gli elevati standard tec-
nologici che la Cina é riuscita a imple-
mentare sull’arco degli ultimi anni. Hel-
sinn continua a seguire dal Ticino la par-
te brevettuale, ma tutte le fasi a monte
dell'iter brevettuale, che comprendono
dunque i vari step di ricerca e sviluppo,
le demandiamo a questo nostro nuovo
partner».

La Cina, vista come una delle nazioni
piu inclini al ‘plagio’ (principalmente di
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In apertura, la sede principale a Lugano del
Gruppo Helsinn. Sopra, Riccardo Braglia, Ceo
del Gruppo.

marchi, ma anche di brevetti), sta dun-
que rivelando un altro lato interessan-
te, e sconosciuto ai piti, come fa notare
Braglia: «Oggi le competenze cinesi in
ambito chimico e farmaceutico sono dav-
vero molto forti: tanto che la nazione sta
velocemente recuperando terreno, e si
posiziona oggi come una delle realta ca-
paci di produrre il maggior numero di
brevetti in quest’ambito».

A Lugano, Helsinn ha attivato un re-
parto legale, di cui fanno parte sette giu-
risti di cui una con una formazione spe-
cifica nell’ambito brevettuale: «Questo
team di esperti ci appoggia e ci guida in
tutte le fasi di gestione dei brevetti di cui
abbiamo acquisito la licenza, nonché nel
deposito e nel controllo di nuovi bre-
vetti», precisa il Ceo di Helsinn, «in ge-
nerale, puntiamo sempre a ottenere un
copertura mondiale per i nostri brevet-
ti, anche se non sempre ci viene accor-
data o ci € possibile richiederla a causa
di specificita delle normative brevettua-
li locali».

Benché I'importanza e I'efficacia dei
brevetti sia oggi riconosciuta in tutto il
mondo, esistono ancora delle nazioni
in cui la loro copertura risulta ineffica-
ce: fra queste I'India, come fa notare 'am-
ministratore delegato di Helsinn: «In que-
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La filiale americana del Gruppo Helsinn, nata
dall'acquisizione, nel 2009, di una societa spe-
cializzata nel biotech.

sta nazione i brevetti non vengono qua-
simai rispettati, il ‘plagio’ € all'ordine del
giorno, anche ambito farmaceutico. E a
nulla vale adire le vie legali, visto il for-
te protezionismo operato dalle lobby lo-
cali a favore delle societa indiane».

Da un punto di vista commerciale Hel-
sinn si appoggia ad una ramificata rete
di partner commerciali, che vende oggi
i prodotti farmaceutici in oltre 85 paesi.
Helsinn esporta il 99% della sua produ-
zione. I mercati in ordine di importanza
sono Stati Uniti, Giappone, Germania,
Francia, Italia e via via i restanti paesi eu-
ropei: «Appoggiandoci a un importante
partner, dall’anno scorso abbiamo atti-
vato la commercializzazione dei nostri
farmaci anche in Giappone, ottenendo
un ottimo riscontro. Grande soddisfa-
zione ci sta dando anche il Sud Ameri-
ca e intravediamo ottime prospettive di
crescita nel mercato cinese, dove presto
potremmo avviare la commercializza-
zione di alcuni nostri prodotti», spiega
Braglia, vincitore del ‘Premio all'im-
prenditore della Svizzera italiana 2011,
un’iniziativa promossa dallo Swiss Ven-
ture Club, e giunta quest’anno alla quar-
ta edizione: un riconoscimento al suo
percorso imprenditoriale, che ha con-
sentito al Gruppo farmaceutico ticinese
da lui diretto di affermarsi a livello sem-
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pre piu internazionale.

L’80% circa dei farmaci commercializ-
zati da Helsinn sono a tutt’oggi protetti
da brevetto: nel restante 20% dei casi si
tratta di generici, ossia di farmaci non
pit protetti da brevetto, che possono ve-
nir prodotti e commercializzati utiliz-
zando, anziché il marchio, il nome del
principio chimico: «Quello dei generici
¢ un campo che esula dal nostro inte-
resse, dato che il nostro obiettivo €& fo-
calizzarci sull'innovazione, introducen-
do sul mercato prodotti sempre nuovi,
capaci di dare un valore aggiunto a nuo-
ve terapie», spiega il direttore della so-
cieta, il cui fatturato ha superato, nel 2010,
i 300 milioni di franchi.

Per quanto concerne i costi di un bre-
vetto, e difficile quantificarne I'impor-
to, essendo questo soggetto a innume-
revoli variabili: vanno infatti considera-
tii costi di sviluppo iniziale, per cosi di-
re pre-brevettuali, che comprendono lo
sviluppo di sintesi, la sperimentazione
in laboratorio e le applicazioni sui mo-
delli animali, per dimostrare la validita
della molecola che € stata messa a pun-
to: «Solo al termine di questo iter si puo
avanzare la richiesta di brevetto», pun-
tualizza Braglia, «<non vanno poi dimen-
ticati i costi necessari per la difesa del
brevetto, una volta che questo ¢ stato de-
positato, e che spesso sono pit elevati
di quelli richiesti per il suo deposito».

Un’altra voce di costo € poi quella re-
lativa allo sviluppo dei farmaci, che per
quelli destinati alla grande distribuzio-

ne, messi ad esempio a punto per trat-
tare le infezioni, possono raggiungere
anche un miliardo e mezzo di franchi:
«Nel nostro caso, dato che ci concen-
triamo su farmaci pit ‘di nicchia’, i costi
per il loro sviluppo oscillano frai 150 e
i 200 milioni di franchi», fa notare Ric-
cardo Braglia, che ricorda come si pro-
ducano oggi meno farmaci rispetto al
passato: «fare ricerca € sempre pit dif-
ficile, e dunque arrivare a portare un
nuovo farmaco sul mercato € un’impre-
sa ardua. Inoltre, occorre considerare
che il numero di farmaci oggi disponi-
bile € di per sé gia sufficiente a trattare
la maggior parte delle patologie piu dif-
fuse».

Cio non toglie che esistano ancora del-
le aree scoperte, come ad esempio I'on-
cologia, le malattie del sistema nervoso
centrale (quali ad esempio ’Alzheimer,
il Parkinson, la senilita precoce, la scle-
rosi laterale multipla), o ancora le infe-
zioni che, complici i nuovi virus e batteri
portati da altre aree geografiche sull’on-
da della globalizzazione e dei flussi mi-
gratori delle popolazioni, richiedono la
messa a punto di nuovi, specifici anti-
biotici; senza dimenticare I'obesita, uno
dei problemi maggiormente diffusi nel
mondo occidentale: «E proprio su que-
ste aree che si sta concentrando la ri-
cerca dellindustria chimica e farma-
ceutica, la cui sfida pitl grande sara co-
munque quella di permettere a noi tut-
ti di vivere piu a lungo, e di invecchiare
meglio», conclude Riccardo Braglia. m





