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1.
Premessa

Come noto, la Legge Brevetti italiana (R.D. 29.06.1939 n. 1127 e successive modificazioni, Art. 12[2]) sancisce che

“non sono considerate come invenzioni [...] in particolare:

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 di elaboratori;

c)
le presentazioni di informazioni.”

L’esclusione dalla brevettazione di tali entità è applicabile soltanto nella misura in cui esse siano considerate “in quanto tali” (Art. 12[3] del R.D. 29.06.1939 n. 1127 e successive modificazioni).

Va ricordato che la Legge Brevetti italiana è stata modellata, nella sua parte di diritto sostanziale qui considerata, sulla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE). È chiaro quindi che la ratio delle suddette esclusioni dalla brevettabilità va valutata anche con riferimento alle discussioni sorte al momento della redazione di quest’ultimo testo legislativo che, ricordiamo, risale agli anni '60-'70.

Per un lungo periodo la dottrina e la giurisprudenza sia europee che italiane hanno motivato l’esclusione in questione sulla base del fatto che i programmi per elaboratore sarebbero “privi di carattere tecnico”.

Tuttavia appare più ragionevole l'ipotesi secondo la quale, in fase di elaborazione della CBE, l'esclusione fosse derivata da una riconosciuta difficoltà nel "trattare" questo tipo di invenzioni e dal fatto che le ricerche di anteriorità nel settore del software sarebbero state impegnative e poco affidabili, in virtù della difficoltà di reperire documentazione pertinente.

2.
La “nuova” tendenza dell’Ufficio Brevetti Europeo

Quanto sopra ha fatto sì che qualsiasi rivendicazione avente ad oggetto appunto un programma per elaboratore sia stata, in passato, sistematicamente rifiutata sia a livello italiano che a livello di Ufficio Brevetti Europeo.

Tuttavia, negli ultimi anni, grazie all'interpretazione della norma, ed in particolare della clausola dell' "in quanto tali", la giurisprudenza dell’Ufficio Brevetti Europeo si è evoluta nel senso di una maggiore apertura nei confronti della possibilità di concedere brevetti attinenti al settore informatico, fino alla emissione della celebre sentenza T1173/97 (nota anche come “sentenza IBM” dalla società titolare della domanda di brevetto oggetto della sentenza stessa). In tale decisione, la Board of Appeal dell’Ufficio Brevetti Europeo ha sancito che una rivendicazione avente ad oggetto un programma per elaboratore è ammissibile purché il software comporti un “effetto tecnico aggiuntivo” che va oltre la normale interazione fra programma e computer. Sempre secondo la sentenza in questione ed in base alle conseguenti giurisprudenza e dottrina europee, tale “effetto tecnico aggiuntivo” può consistere ad esempio nella capacità del programma di controllare un processo industriale o un apparato (anche un elaboratore elettronico) o nel trattare dati al fine di ottenere un risultato tecnico, ad esempio un software per la compressione dei dati o per il calcolo della temperatura di lavoro ottimale di un altoforno.

In pratica, la sentenza in questione, interpretando la frase "in quanto tali" nel senso di "esclusivamente per il fatto di essere un programma" ha chiarito che il software va visto come un mezzo tecnico che implementa un metodo, e che quindi un programma per elaboratore è brevettabile se lo è il metodo da esso implementato. Pertanto, come per qualsiasi altra invenzione, anche nel caso del software la brevettabilità va valutata considerando la capacità del programma di risolvere un problema tecnico in modo nuovo ed originale.

D'altra parte è stato anche sancito il principio (T931/95) secondo il quale non è sufficiente l'uso di un computer o di mezzi simili, per vedere riconosciuto l'effetto tecnico aggiuntivo.

In sintesi, un metodo, anche se implementato da un software è in principio sempre brevettabile (in quanto metodo), a meno che esso non sia escluso dalla brevettabilità per altre ragioni (ad esempio perché si tratta di un metodo commerciale, di una attività ludica, di un metodo matematico o di una attività intellettuale) e salvo naturalmente verifica dei requisiti di novità ed attività inventiva.

Inoltre, è sempre brevettabile, quantomeno come Brevetto Europeo, il software che implementa un tale metodo brevettabile.

Sarebbe logico attendersi che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sposasse l’interpretazione della Legge adottata a livello europeo. Tuttavia, non ci risulta esistere ad oggi una rilevante casistica italiana in merito.

3.
La proposta di Direttiva Comunitaria

Circa due anni fa l’Unione Europea ha promosso l’elaborazione di una Direttiva Comunitaria volta ad armonizzare l'interpretazione della Convenzione sul Brevetto Europeo in merito alla brevettabilità del software ed a fornire maggiore certezza legale a produttori, sviluppatori ed utilizzatori, anche con lo scopo di incentivare il ricorso all'uso dell'istituto brevettuale.

La proposta di Direttiva è stata elaborata dalla Commissione Europea, modificata dal Parlamento, rivista dal Consiglio e deve ora tornare in Parlamento per l’eventuale ratifica da parte di quest’ultimo delle modifiche proposte dal Consiglio.

La proposta originaria della Commissione ricalcava sostanzialmente l’orientamento assunto dall’Ufficio Brevetti Europeo a seguito della suddetta sentenza T1173/97.

Il Parlamento Europeo ha invece pesantemente modificato la proposta in senso assai più restrittivo, limitando fortemente sia i margini di brevettabilità delle invenzioni attenenti al settore informatico sia l’effettiva azionabilità dei titoli brevettuali eventualmente ottenuti. In particolare, il Parlamento ha affermato che l'elaborazione dei dati non può essere considerata un "settore della tecnologia" e che quindi le innovazioni in tale settore non possono essere brevettate. Inoltre, sempre in base agli emendamenti proposti dal Parlamento, non sarebbero ammissibili rivendicazioni dirette esclusivamente ad un programma. Infine, l'esclusiva di un brevetto (relativo ad un programma) sarebbe limitata ai soli “scopi” indicati nel brevetto, e non costituirebbe violazione del brevetto stesso l'uso di una tecnica brevettata per un "fine importante", ad esempio una conversione tra due diversi standard.

Gli emendamenti proposti dal Parlamento, se adottati, renderebbero di fatto estremamente difficile ottenere un brevetto su invenzioni attinenti al settore dell'informatica. Inoltre, quand'anche si riuscisse ad ottenere un brevetto, si rischierebbe di non poterlo azionare contro eventuali contraffattori.

Tale proposta emendata, sottoposta al Consiglio, è stata da quest’ultimo pesantemente ri-modificata nella direzione originariamente indicata dalla Commissione. 

4.
Conclusioni

Attualmente, è possibile ottenere il rilascio di un Brevetto Europeo – e quindi di un titolo esplicante effetti anche sul territorio italiano – avente ad oggetto un “programma per elaboratore” operante in modo da implementare un metodo tecnico che risolva in modo nuovo ed originale un problema tecnico. Pertanto, a livello di Ufficio Brevetti Europeo non tutto il software è brevettabile e soprattutto esso non è brevettabile “in quanto tale”, bensì soltanto nel contesto di una sua specifica applicazione tecnica.

Per quanto attiene alla proposta di Direttiva Europea, la distanza tra le posizioni dei relativi organi legislativi sulla questione della brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sembra spostare sempre più in avanti nel tempo l’adozione della Direttiva stessa. Il documento votato dal Consiglio Europeo deve infatti tornare al Parlamento per una seconda valutazione e potrebbe diventare Direttiva solo se approvato integralmente dal Parlamento, evento che oggi appare quantomeno improbabile.
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