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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

Momento centrale dell attività di impresa che 
permette all imprenditore di realizzare un 
vantaggio concorrenziale sugli altri operatori del 
settore.

L innovazione è un importante strategia 
concorrenziale NON sul prezzo.

Per incentivare questa forma di concorrenza è
necessario garantire una tutela sui risultati 
dell innovazione tecnologica, in grado di remunerare i 
costi di ricerca e realizzazione.
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

Due strade alternative:Due strade alternative:

A)  Mantenere la 
struttura 
dell innovazione 
segreta

KNOWKNOW--HOWHOW

B) Proteggere 
l innovazione 
attraverso un apposito 
strumento giuridico

BREVETTOBREVETTO

Entrambi gli istituti sono oggi disciplinati dal codice della proprietà industriale
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

Introdotto con D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Capo II - disciplina sostanziale dei singoli istituti 
divisi per sezione e, in particolare:
Sez. IV   InvenzioniInvenzioni (artt. 45 - 81)

Sez. V    Modelli di utilitModelli di utilitàà (artt. 82 86)
Sez. VI   Topografie dei prodotti a semiconduttoriTopografie dei prodotti a semiconduttori (artt. 
87 97)
Sez. VII  Informazioni segreteInformazioni segrete (artt. 98 99)
Sez. VIII Nuove varietNuove varietàà vegetalivegetali (artt. 100 116)
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

È lo strumento giuridico attraverso il quale 
l ordinamento assicura al titolare di 
un invenzione il diritto di utilizzazione esclusiva
dell invenzione per un certo periodo di tempo.

MONOPOLIO TEMPORANEO DI 
SFRUTTAMENTO DI UN INVENZIONE
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

La ragion d essere del sistema brevettuale risiede 
nella sua funzione di incentivo e sviluppo del 
PROGRESSO TECNICO attraverso la ricerca di un 
equilibrio tra monopolio e concorrenza, operando in 2 
direzioni:

1) Nei confronti dell inventore, incentivandolo all attività
inventiva;

2) Nei confronti della collettività, che potrà beneficiare 
(alla scadenza dell esclusiva) di un innovazione 
liberamente utilizzabile e che, dalla pubblicazione della 
domanda di brevetto ha a disposizione 
l insegnamento.
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

Tradizionalmente il brevetto nasce come strumento 
giuridico di tutela delle invenzioni della meccanica.
L emergenza di settori nuovi, tuttavia, ha evidenziato una 
serie di problemi legati allo specifico settore, che hanno 
reso necessaria una disciplina speciale.
Le invenzioni dei settori nuovi sono quindi disciplinate in 
parte da regole comuni alle invenzioni della meccanica 
(regole generali del sistema brevettuale), e, in parte, da 
regole proprie (e.g. biotecnologie, microchip, software).
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

Nessuna legge fornisce una definizione di 
invenzione.

Dottrina e giurisprudenza definiscono 
l invenzione come la soluzione originale di un 
problema tecnico.

Ai fini del diritto industriale vale sostanzialmente il concetto
che viene dato al termine invenzione nel linguaggio 

comune.
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

INNOVAZIONI NON BREVETTABILIINNOVAZIONI NON BREVETTABILI

Non sono considerate invenzioni (e quindi non possono 
essere brevettate):

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per 
gioco o per attività commerciali e i programmi per 
elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni;
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

d) i metodi per il trattamento chirurgico o 
terapeutico del corpo umano o animale e i 
metodi di diagnosi applicati al corpo umano o 
animale

sono innovazioni non brevettabili se 
considerate in quanto tali.

INNOVAZIONI NON BREVETTABILIINNOVAZIONI NON BREVETTABILI
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

Il software consiste in una sequenza di istruzioni 
espresse in un determinato linguaggio, che per 
effetto del caricamento in un elaboratore 
comandano lo svolgimento ordinato di 
determinate attività.
Queste istruzioni possono essere espresse in un 
linguaggio comprensibile all uomo (codice 
sorgente) oppure soltanto alla macchina che le 
riceve, interpreta ed esegue (codice oggetto).
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

TUTELA TUTELA 
BREVETTUALEBREVETTUALE

KNOW - HOW

DIRITTO DDIRITTO D AUTOREAUTORE

CONCORRENZA 
SLEALE
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

I programmi per elaboratore non sono considerati 
invenzioni (e quindi NON possono essere brevettati) IN 
QUANTO TALI (art. 45 c.p.i. e art. 52 CBE).

Sono state proposte varie interpretazioni relative al 
divieto di brevettazione dei programmi in quanto tali : 

riconosciuta tutela solo alle invenzioni che producono 
effetti tecnici ulteriori rispetto a quelli derivanti 
necessariamente dall esecuzione meccanica delle 
istruzioni da parte dell elaboratore. (caratteristica quest ultima 
necessaria ad ogni programma in quanto tale).
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

Le invenzioni nelle quali il 
programma produce un 
effetto tecnico interno al 
computer.

Es: un software che proceda alla 
rielaborazione (ingrandimenti, 
spostamenti di prospettiva ecc.) 
dell immagine sullo schermo del 
sistema.

Le invenzioni che 
riguardano applicazioni 
dell informatica alla 
soluzione di problemi tecnici 
esterni al computer.
Es: un software che rielabori i dati 
provenienti da un sismografo al 
fine di consentire una visione più
chiara del sottosuolo.

Ai fini della tutela è comunque necessaria la sussistenza dei requisiti di 
brevettabilità: 

novità capacità inventiva applicabilità industriale liceità.

CATEGORIE DI INVENZIONI DI SOFTWARE 
BREVETTABILI SECONDO CORTE EUROPEA DI 
GIUSTIZIA:
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

L art. 1 comma 2 della L. 633/1942 sul diritto d autore 
prevede la protezione dei programmi per elaboratore 
come opere letterarie ai sensi della Convenzione di 

Berna .
La dottrina ha rilevato come in realtà il programma non 
può essere (o almeno non è sempre) una vera e propria 
opera letteraria in senso tradizionale e che l art. 1 
comma 2 deve essere inteso come una mera  finzione 
legale definitoria volta ad accordare la tutela d autore ai 
software.

Introdotto dal d.lgs.
518/1992 in attuazione 

della direttiva 

91/250/CE
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

Ai sensi dell art. 2 l.d.a. sono protetti i programmi per 
elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali quale 
risultato di creazione intellettuale dell autore. Restano esclusi
dalla tutela ( ) le idee e i principi che stanno alla base di 
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base 
delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il 
materiale preparatorio per la progettazione del programma 
stesso .
Il diritto d autore in relazione a un software tutela dunque il 
modo originale con cui questo si presenta all utente: l insieme 
delle immagini, suoni o parole dotate di CARATTERE 
CREATIVO.

Es: I videogiochi, le interfacce con l utente comprendenti l insieme di 
immagini grafiche e messaggi a caratteri visualizzati e/o di suoni 
prodotti che guidano l utente nell utilizzo del programma, sempre che
le stesse abbiano un valore creativo.
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

DIFFERENZE TRA LE DUE FORME DI DIFFERENZE TRA LE DUE FORME DI 
TUTELATUTELA

BREVETTO
Tutela il contenuto, l idea, la 

soluzione originale di uno 
specifico problema tecnico

Durata: 20 anni dalla data di 
deposito della domanda di 
brevetto.

Formalità costitutive: deposito 
domanda rilascio brevetto

DIRITTO D AUTORE
Tutela la la forma espressiva 

del software dotata si carattere 
creativo, mentre il contenuto può 
esere riprodotto

Durata: tutta la vita dell autore 
più 50 anni dalla sua morte.    
(durata più breve rispetto alle altre opere ingegno)

Assenza formalità costitutive. Il 
diritto nasce automaticamente per 
il solo fatto della creazione, salvo 
la possibilità di registrare il 
softwrare in un apposito registro 
pubblico presso la SIAE.

Sebbene la dottrina sia divisa sull argomento, la giurisprudenza 
europea ha riconosciuto la possibilità di cumulo delle tutele sulla base 
del loro diverso ambito di operatività.
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

Non possono costituire oggetto di brevetto le 
razze animali ed i procedimenti essenzialmente 
biologici per l ottenimento delle stesse; questa 
disposizione non si applica ai procedimenti 
microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante 
questi procedimenti .
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

A. Invenzioni di prodotto: hanno ad oggetto 
un prodotto materiale

B. Invenzioni di procedimento: hanno ad 
oggetto una tecnica di realizzazione di 
un prodotto o di un servizio
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Avv. LUCA GIOVE - La tutela della proprietà intellettuale (brevetti e marchi)

C. In questi settori esiste la nuova categoria 
delle invenzioni d uso ?
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