L.a brevettazione del software

I sistemi di proprieta industriale offrono oggi in tutto il mondo opportunita vantaggiose di
valorizzazione per le innovazioni nel settore dei programmi per computer.

I maggiori sviluppi in questo settore sono infatti spesso oggetto di brevettazione e concessi
in licenza nonostante 1’iter complesso necessario per la concessione e 1’ostacolo costituito
dalla comprensione a volte fuorviante dei criteri, limiti ¢ vantaggi della protezione delle
invenzioni implementate tramite computer conferita da titoli brevettuali.

Le domande di brevetto relative a programmi per computer hanno un tasso di crescita
costante nell’ultimo decennio e rappresentano, fra quelle presentate all’Ufficio Europeo dei
Brevetti, la percentuale piu eclevata fra tutte le aree tecniche. Inoltre, in seguito
all’acquisizione di ingenti portafogli brevettuali da parte di industrie nel settore ICT, gli
aspetti relativi allo status delle invenzioni implementate tramite computer sono
prepotentemente tornati all’attenzione del grande pubblico.

Dal punto di vista strettamente legale, le invenzioni legate al software sono brevettabili,
almeno in linea di principio, quando definiscono una soluzione tecnica ad un problema
tecnico: un’invenzione possiede carattere tecnico quando I’effetto risultante non ¢ limitato
alla normale interazione fisica tra il programma (software) ed il computer (hardware) su cui
lo stesso ¢ eseguito. La materia rivendicata deve inoltre essere nuova, vale a dire non
anticipata dallo stato dell’arte, possedere attivita inventiva ed essere riproducibile da una
persona esperta nel settore di appartenenza dell’invenzione.

La comprensione della particolare natura delle invenzioni implementate tramite computer
rappresenta un fattore fondamentale nell’attuale contesto economico altamente competitivo e
dinamico legato al settore ICT.
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European Patent Office

Ufficio Europeo dei Brevetti




Ufficio Europeo dei Brevetti

¢ Organizzazione internazionale intergovernativa

e Convenzione sul brevetto europeo

e 37 stati aderenti

¢ Procedura unificata

e 235000 domande di brevetto

® 59000 brevetti concessi




Fonti normative

e Convenzione di Parigi — 1883

e Trattato di cooperazione in
materia di brevetti — 1970

e Convenzione sul Brevetto
Europeo - 1973

e Accordo TRIPs - 1994

e Codice della proprieta
industriale — 2005




Brevetto

e Ampia protezione

e Diritti esclusivi

e Divulgazione

¢ Durata massima 20 anni
e [ter lungo e complesso

e Criteri formali e sostanziali




Invenzione

Possono costituire oggetto di
brevetto per invenzione le
invenzioni, di ogni settore della
tecnica, che sono nuove, che
implicano un’attivita inventiva e
sono atte ad avere
un’applicazione industriale




Esclusioni...

Non sono considerate come
invenzioni:

a) scoperte, teorie scientifiche,
metodi matematici;

b) piani, principi e metodi per
attivita intellettuali, per gioco o
per attivita commerciale,
programmi di elaboratore;

c) presentazioni di informazioni




...In quanto tali

Le disposizioni escludono la
brevettabilita di cid che in esse
e nominato solo nella misura in

cui la domanda di brevetto o il
brevetto concerne scoperte,
teorie, piani, principi, metodi,
programmi e presentazioni di
informazioni considerati

in quanto tali




Novita — Sufficienza di divulgazione — Attivita inventiva




Novita

Un’invenzione € nuova se
non € compresa nello
stato della tecnica

Lo stato della tecnica é
costituito da tutto cio che &
stato reso accessibile al
pubblico prima della data del
deposito della domanda di
brevetto, mediante una
descrizione scritta od orale,
una utilizzazione

O un qualsiasi altro mezzo




Sufficiente divulgazione

L’invenzione deve essere
descritta in modo
sufficientemente chiaro e
completo perché ogni persona
esperta del ramo possa attuarla




Attivita inventiva

Un’invenzione & considerata
come implicante un’attivita
inventiva se, per una persona
esperta del ramo, essa non
risulta in modo evidente dallo
stato della tecnica.




Invenzione 52 EPC 45 CPI
Novita 54 EPC 46 CPI
sufficienza di-—— g5 o 51 CP
divulgazione
Attivita 56 EPC 48 CP

inventiva
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9200

domande di brevetto per
invenzioni implementate
tramite computer




~ 1,000

500

Provenienza delle domande

United States
2,952

Japan
1,200

EPO, 2009
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37% United States
14% Japan

9% Germany

7% France

5% Netherlands

9% South Korea
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Intensita di ClIs

EPO, 2009
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Computerworld, 19 giugno 1968
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Samsung all’lFA

5 settembre 2011
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| tre pilastri

¢ Ulteriore effetto tecnico oltre
quello implicito derivante fra la
mera interazione fra hardware e
software — T1173/97

¢ [ 'oggetto di un’invenzione non
e escluso se possiede carattere
tecnico — T258/03

e Attivita inventiva conferita
solamente dalla caratterstiche
tecniche — T641/00




It may very well be that
the meaning of the term
“technical” or

“technical character”

IS not particularly clear

Pension Benefits System




Questione di fondamentale
Importanza: la definizione
dei limiti della brevettabilita
nel campo del software

Alison Brimelow




It is time for the
legislator
to take over

Corte d’Appello Allargata
dell’EPO, opinione G3/08




Brevetto comunitario — EPLA — Direttiva brevettabilita delle ClI
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Bilski v. Kappos
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*0.9%
992

Brevettare € essenziale non ci sono opzioni
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Ravenr

rresextEnp o e Commissioner of Patentls i rerrmos praize ronr
THE GRANT OF LETTERS PATENT FOR AN ALLEGED NEW AND USEFUL IMPROVEMENT IN

Ravenna, Ohic
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If people had understood how patents would be
granted when most of today’s ideas were
invented, and had taken out patents, the industry
would be at a complete standstill today.

The solution to this is patent exchanges with large
companies, and patenting as much as we can.

The tech industry has a significant problem.
Software patents are kind of gumming up the works
of innovation.
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Patent commmodification

uno
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Deterrente brevettuale
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Stress test del sistema
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quattro

Intervento legislativo
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