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”Ma non c’e differenzal”

LABORATORIO 1: Ricerca sulla tutela del
software e la gestione dei diritti del mondo IT e
digitale.



LA TUTELA
DEL
SOFTWARE



I Brevetto

Registrazione del
marchio

Tutela dei
diritti sulle proprie
invenzioni

Tutelare significa adottare precauzioni in
modo da proteggere e salvaguardare da
altre persone o cose una propria idea

Diritto d’autore

Una registrazione di
disegni e modelli

Mantenendo il
segreto dell'idea




Software & Hardware

Programma per elaboratore (software): insieme
di istruzioni elementari che, applicate ad una
macchina (hardware) in grado di lavorare in tanti
modi possibili, fanno si che la macchina operi in
uno specifico fra tali modi, eseguendo | compiti
previsti dal programma.



La dicotomia del software: carattere strumentale o
forma espressiva ?

» || carattere strumentale di un .
programma software e legato mediante
all'algoritmo implementato tramite tale# Brevetto per
programma (ossia le relative funzionalita Invenzione
Implementate) ed agli scopi raggiunti
grazie a tale programma.

» La forma espressiva di un programma Tutela

software e legata allo specifico modo con # mediane
cui e stato scritto tale programma (ad Copyright

esempio Il linguaggio di programmazione
utilizzato).



* LATUTELA DELSOFTWARE MEDIANTE
BREVETTO PER INVENZIONE



La brevettabilita del Software in Italia ed Europa

® || Codice italiano della Proprieta Industriale (CPI) e la Convenzione
sul Brevetto Europeo (European Patent Convention — EPC)
stabiliscono (Art. 45(1) CPI; Art. 52(1) EPC) che :

 [|'oggetto di un brevetto puo essere costituito da qualsiasi
Invenzione afferente a qualsiasi settore tecnologico, purché
I'invenzione sia nuova, implichi un’attivita inventiva e sia
atta ad avere un’applicazioNe industriale.

®  Purtroppo, ne il CPI né 'EPC forniscono una definizione del termine
“Invenzione”.



La brevettabilita del Software in Italia ed Europa

» Al contrario, sia il CPl (Art. 45(2)) che 'EPC (Art 52(2)) definiscono una
lista di attivita che non possono essere considerate invenzioni ai fini della
brevettazione, tra cui :

e |e scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;

e gli schemi, le regole ed i metodi per effettuare attivita intellettuali,
giochi o attivita commerciali (i cosiddetti “business methods”);

e le presentazioni di informazioni;ed

e | programmi per elaboratore.

b Da cio e nato il preconcetto (erroneo e

purtroppo ancora largamente diffuso) circa
I'impossibilita di tutelare il software tramite
brevetto.



La brevettabilita del Software in Italia ed Europa

» In verita, per molti proarammi software la brev llita non e aff
esclusa!

» |Infatti, il CPI (Art. 45(3)) e 'EPC (Art. 52(3)) stabiliscono anche che :

e |a brevettabilita delle suddette attivita € esclusa sono nella
misura Iin cui la domanda di brevetto o il brevetto
concerna tali attivita considerate in quanto tali (“as such”).

v

Partendo da questo disposto della legge, la giurisprudenza (in
particolare quella europea) nel corso degli anni ha stabilito che :
e un programma software e brevettabile se presenta

caratiere 1ecnico.



Il requisito del “carattere tecnico”

» || carattere tecnico di un programma software e
desumibile da un “ulteriore effetto tecnico” che e
prodotto dal programma, quando viene eseguito, e che
va oltre le normali interazioni tra il programma ed I
computer (“... a further technical effect beyond the mere
fact that the software inevitably controls electrical
processes and electrical circuitry within a physical

apparatus or computer.”).

® In particolare, un programma software € considerato
dotato di carattere tecnico se risolve un problema tecnico.



Criterio pratico per valutare la brevettabilita di un software

» |l software va considerato come uno strumento per
Implementare un metodo/algoritmo.

» Per poter considerare brevettabile un programma software, Il
metodo o l'algoritmo implementato tramite tale software deve

re un rattere tecnico, In particolare non deve
rientrare nell’elenco di attivita che sono escluse per

legge dalla brevettabilita (perché considerate, appunto,
prive di carattere tecnico).

®In altre parole, la brevettabilita di un software dipende dal
metodo/algoritmo implementato da tale software e deve
essere, quindi, valutata sulla base di tale metodo/algoritmo.



Esempi di software non brevettabile

» Software gestionale (ad esempio un applicativo di tipo
SAP) per gestire in automatico le offerte di una gara di
appalto - la metodologia implementata tramite software e
da considerarsi un business method puro.

» Programma per eseguire la trasformata di Fourier -
'algoritmo  implementato tramite software e da
considerarsi un metodo matematico puro.

» Programma per visualizzare su -uno schermo di una
portineria di un hotel le stanze occupate, le stanze libere,
le stanze che vanno pulite, le stanze gia pulite, ecc.
(questo e un caso reale in cui lo European Patent Office
ha considerato l'attivita implementata da tale programma
una pura presentazione«i informazioni).



Un esempio reale di software non brevettabile 1/4

Sistema elettronico di elaborazione per analisi strategiche e di processo di aziende
comprendente mezzi di interfaccia utente, mezzi di memorizzazione ed un
processore, che e collegato:

« al mezzi di interfaccia utente per ricevere dati di input da un utente, ed
« ai mezzi di memorizzazione.

| mezzi di memorizzazione memorizzano un insieme di istruzioni software che,
guando lette ed eseqguite dal processore, causano che detto processore:

e generi una mappa digitale di processi aziendali dell’azienda sulla base di dati
memorizzati sui mezzi di memorizzazione e/o dei dati di input;

* generi una mappa digitale di componenti aziendali dell'azienda sulla base di dati
memorizzati sui mezzi di memorizzazione e/o dei dati di input;

e esegua un’analisi strategica e di processo dell’azienda sulla base della mappa
digitale di processi aziendali e della mappa digitale di componenti aziendali; e

e visualizzi sui mezzi di interfaccia utente la mappa digitale di processi aziendali, la
mappa digitale di componenti aziendali ed 1 risultati dell’'analisi strategica e di
processo eseguita.



Un esempio reale di software non brevettabile 2/74

Lo European Patent Office (EPO) ha espresso la seguente opinione sulla
brevettabilita di tale sistema elettronico di elaborazione per analisi strategiche e di
processo di aziende:

“The present application relates to the strategic, process analysis of firms which is a
business activity. The claims define a method for business process and firm analysis
in the aim of providing support for business decision (all steps regard correlation of
business activities and entities as well as analysis process which are all business
steps); such method is also considered to be of business nature.

In view of the claims, the closest prior art appears to be a networked computer
system that was notoriously known at the filing date of the application. Both the
addressed problem and its proposed solution are of business nature; thus, they are
not relevant for assessing inventive step.

No technical problem to overcome in order to implement the considered business
method.

Thus, the subject-matter of the claims is not considered inventive.”



Un esempio reale di software non brevettabile 3/74

In altre parole 'EPO, al fine di valutare la brevettabilita dell'invenzione rivendicata,
ha preso in considerazione solo ed esclusivamente le caratteristiche dotate di
carattere tecnico tralasciando tutte quelle relative al business method implementato
(perché prive, appunto, di carattere tecnico).

Ossia I'EPO ha considerato solo ed esclusivamente le seguenti caratteristiche:
»mezzi di interfaccia utente;
»mezzi di memorizzazione;

»>un processore che e collegato ai mezzi di interfaccia utente ed ai mezzi di
memorizzazione e che, eseguendo le istruzioni software memorizzate sui mezzi di
memorizzazione, genera dati e visualizza dati sui mezzi di interfaccia utente.

Al contrario, le specifiche elaborazioni eseguite dal processore NON sono state prese
in considerazione dall’'EPO perché sono state considerate prive di carattere tecnico in
guanto relative ad un puro business method.



Un esempio reale di software non brevettabile 4/4

Quindi P'EPO e giunto all'inevitabile conclusione che
'invenzione non e brevettabile, ma non perché
implementata tramite software, bensi perché priva del
cosiddetto requisito di “inventive step” rispetto ad un
qualsiasi  generico  “networked  computer  system”
attualmente esistente.



Esempi di software brevettabile

Programmi per codifiche/decodifiche audio/video

Programmi per I'elaborazione di segnali in sistemi TLC, Radar, ecc.

Programmi per I'elaborazione di immagini/video

Programmi per controllare il funzionamento di un sistema TLC, un
Radar, ecc.

Programmi per controllare il funzionamento interno di un computer
Programmi per controllare il funzionamento di un’automobile, un aereo,

un elicottero, un macchinario industriale, un’apparecchiatura medica,
ecc.



Brevetti europei concessi in relazione a “software-implemented inventions”
1/3

» Brevetto europeo No, EP2184 711
> Titolare : Apple Inc.

» Titolo : METHOD AND SYSTEM FOR CONTROLLING MOBILE DEVICES
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Brevetti europei concessi in relazione a “software-implemented inventions”
2/3

» Brevetto europeo No, EP2400362
> Titolare : Microsoft Corp.

» Titolo : ADAPTABLE SECURITY MECHANISM FOR PREVENTING UNAUTHORIZED
ACCESS OF DIGITAL DATA
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Brevetti europei concessi in relazione a “software-implemented inventions”

> DBrevetto europeo No, EP2280348

» Titolare : IBM Corp.

3/3

» Titolo : METHOD AND SYSTEM FOR SAVING OPERATIONAL STATE OF RUNNING
APPLICATIONS WHEN UNEXPECTED SHUTDOWN EVENTS OCCUR
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Contenuti di un brevetto di software (1/2)

» [ndividuare univocamente il problema tecnico che si
vuole risolvere;

» [ndividuare | software noti (se esistono) che hanno
cercato di risolvere Il problema tecnico o un problema
tecnico simile ed enfatizzare eventuali inconvenienti del
software noti.

®» Spiegare chiaramente come 1l software risolve |l
problema tecnico.

» Spiegare tutte le differenze ed i vantaggi del software
da brevettare rispetto ai software noti.



Contenuti di un brevetto di software (2/2)

Il software da brevettare deve essere descritto come un procedimento
univoco e determinato per risolvere un problema tecnico
univoco e determinato. A tale scopo e necessario preparare schemi a
blocchi e diagrammi di flusso che illustrino dettagliatamente tutti i passi
procedurali del software da brevettare.



Conclusioni (per facilitare la brevettabilita)

» Specificare in dettaglio “il problema tecnico” che il software risolve

» Verificare preliminarmente se esistono altri software che risolvono
problemi ‘simili

® Dettagliare la prospettiva differenziante della propria soluzione rispetto
ad altre eventualmente esistenti (vantaggi e  differenze tecniche e
tecnologiche)

® Focalizzarsi sulla descrizione del software come sequenza di passi che
conduce alla soluzione del problema



LA TUTELA DEL SOFTWARE MEDIANTE DIRITTO
DAUTORE



Il diritto d’autore per programmi per elaboratore

» |l diritto d’autore associato ad un programma per elaboratore (ossia ad un
software), analogamente a quello per un'opera letteraria cui € stato
equiparato, nasce nel momento della creazione del programma e dura fino a
70 anni dopo la morte dell'autore (o dell’'ultimo degli autori).

» ['ambito di protezione si sostanzia nel diritto di effettuare o autorizzare :

« la riproduzione(compresi il caricamento, la visualizzazione,
I'esecuzione, la trasmissione e la memorizzazione) del programma;
e la traduzione, ['adattamento, la trasformazione ed

ogni altra modificazione del programma;
e ualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la

locazione, del programma originale o di copie dello stesso.

®» In sostanza, i/ diritto d’autore protegge la forma espressiva di un
programma software, mentre restano esclusi dalla tutela le idee e i
principi che stanno alla base di qualsiasi elemento del programma
(che, qualora possibile, possono essere, invece, protetti mediante brevetto).



1l diritto d’autore: pro e contro

e protezione automatica

* NON richiede deposito

 |'oggetto protetto e identificato da se

stesso.

(Non bisogna redigere rivendicaziont)

« NON richiede pubblicazione. (Si ha

protezione senza
divulgarlo ad altri)

la necessita di

» ['opera protetta deve risultare
dallo sforzo creativo e
originale dellautore. (La
creativita consta nel NON aver
copiato parti essenziali)

e NON si e assistiti da alcun
titolo di validita del diritto.

« NON viene protetta lidea alla
base del programma.



La registrazione di un software presso la SIAE

» La legge istituisce un registro pubblico speciale presso la
SIAE per la registrazione dei programmi per elaboratore.

® | a registrazione ha la funzione principale di fornire una data
certa, dare una presunzione di paternita ed invertire, in tal
modo, I'onere della prova.

® Tale registrazione, come nel caso delle altre opere
dell’ingegno, non e obbligatoria (non _ha natura costitutiva
del diritto), ma e vantaggiosa e consigliabile a scopi
probatori.
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