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1. Introduzione.

1.  L'elettronica, l 'informatica e le telecomunicazioni sono ormai

parte integrante di ogni gesto della nostra vita quotidiana.

Innumerevoli sono le loro possibili applicazioni.1 Tra le più

importanti ricordiamo certamente i personal computer, la telefonia

cellulare, la robotica e la diagnostica computerizzata. Un elenco

sarebbe tuttavia impossibile: infatti , una delle principali

caratteristiche delle tecnologie sopra elencate, che sinteticamente

possono essere riassunte sotto la denominazione di "Information

and Communication Technology",2 è la loro capacità

d'integrazione con le tecnologie tradizionali (in particolare la

meccanica), onde consentire ulteriori vantaggi, ad esempio, in

termini di automazione e controllo.

Tra le prime realizzazioni sviluppate nell 'ambito

dell 'elet tronica possiamo ricordare i circuit i radio riceventi e

trasmittenti. Nel secondo dopoguerra l 'invenzione del transistor

e dei circuit i integrati ha consentito la realizzazione di

apparecchi capaci di svolgere funzioni molto complesse con costi

e ingombri contenuti . Ciò ha reso possibile la fabbricazione di

macchine rappresentatrici ed elaboratrici di numeri , capaci di

eseguire calcoli estremamente complessi in tempi rapidissimi.

1 P er el e t t ron i ca s i in t end e l ' i n s i eme d i cono scen ze e meto do lo g ie t eor i ch e e
p ra t i ch e n ecessa r i e p er la p ro ge t t azion e e real i zzaz ion e d i s i s t emi e app ara t i
h a rd ware in grado di e l ab ora re grand ezze f i s i ch e so t to fo rma d i segn al i , sp esso
co nten en t i in fo rmaz ion e , p e r svar i a t i t ip i d i ap p l i cazion i . Le rea l i zzaz ion i
d e l l ' e l e t t ron i ca so no qu ind i d ei c i r cu i t i e l e t t ron i c i co s t i tu i t i d a d ei co mp onen t i ,
a t t i v i e p ass iv i , co l l egat i a mezzo d i f i l i o t racc i a t i co ndu t t i v i , in gen ere
meta l l i c i , a t t r aver so cu i c i r co l ano co r ren t i e l e t t r ich e . Di t a l e amb i to s i occu pa
l ' i n gegn er i a e l e t t ro n i ca .

2 L 'e l e t t ron i ca , l ' in fo rmat i ca e l e t e l eco mu nicaz io n i , son o r i as sun te so t to l a
d eno min azion e di In fo rmat io n a nd Communica t ion Tech nolog y .
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L'uti l izzo di queste macchine per l 'a t tuazione di metodi di

risoluzione algoritmica di problemi ha dato inizio all 'era

dell ' informatica.

Anche l 'invenzione dei circuiti integrati è alla base della

moderna tecnologia delle telecomunicazioni. I circuit i integrati

costituiscono un elemento essenziale per i l funzionamento dei

telefoni cellulari e delle apparecchiature di telecomunicazione.

Non stupisce pertanto che lo sviluppo dell ' informatica,

dell 'elet tronica e delle telecomunicazioni sia stato accompagnato

da un progressivo incremento del numero di brevetti depositati in

questi settori .3 In base alle informazioni statist iche fornite dai

principali uffici brevettuali internazionali risulta infatti che

l 'elet tronica presenti i l più elevato tasso di crescita dei depositi

brevettuali . Anche in termini assoluti , i brevett i depositat i in

ambito elettronico superano di gran lunga il numero dei brevetti

depositati nel settore meccanico e chimico.4

L'elevato numero di depositi è accompagnato alla loro

concentrazione nelle mani di pochi soggett i . Osservando la

classifica sti lata dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà

Intellet tuale relat iva alle imprese che hanno effettuato il maggior

numero di depositi di domande di brevetto internazionale, si nota

che le prime dodici posizioni sono occupate da società operanti

3 L'evo lu z ion e d el nu mero d e i d epo si t i b reve t tu a l i i n amb i to e l e t t ron i co d a l
1 977 a l 200 9 è evid en z i a ta n e l U.S .P .T.O. (ed i to d a) , Techno log y Assessmen t a nd
Fo reca s t Repo r t E lect r i ca l Cla sses , 197 7 - Decemb er 2009 , Alexan d r i a , 2 009 .

4 Cfr . JP O (ed i to d a) , Fou r Of f i ce S ta t i s t i c s Repo rt 2 010 , To kio , 2011 , p .
4 8 . Qu es t a p ubb l i caz io n e r i as su me i d a t i s t a t i s t i c i re l a t i v i a i d ep os i t i b reve t tu a l i
e segu i t i d a l l 'Uff i c io Europ eo d e i Breve t t i (EPO) , d a l l 'Uff i c io s t a tun i ten se
(USP TO), d a l l 'Uff i c io g i appo n ese ( JPO) e d a l l 'Uf f i c io co reano (KIPO). È
in t e ressan t e n o ta re , facend o r i fe r imen to ad esemp io a i d a t i d e l l 'USP TO, che i l
n u mero d i b reve t t i in ambi to e l e t t r i co è p ar i a qu a t t ro vol t e i l nu mero d e i b reve t t i
i n amb i to meccan ico e a t r e vo l t e i b reve t t i d e l se t to re ch imico . S i ved a an che
WIP O, In t erna t io nal Pa ten t F i l ing s Reco ver 2 010 , in
h t tp : / /www. wip o . in t / p ressroo m/en /a r t i c l es /20 11 /ar t ic l e_00 04 .h tml .
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nel settore dell’Information and Communication Technology .

Solo nell’anno 2010, ben sei società operanti in questo settore

hanno effettuato più di mille depositi domande di brevetto

internazionale.5 Spesso, inoltre, l’at tività di brevettazione si

concentra in ambiti molto specifici , corrispondenti a potenziali

nuove tecnologie, che diventano oggetto di importanti portafogli

brevettuali .

Questi portafogli brevettuali acquistano grande importanza

in sede di standardizzazione delle tecnologie, part icolarmente

importante nel settore dell’Information and Communication

Technology . Al momento della standardizzazione, secondo le

policy più comunemente adottate, ogni impresa può proporre

l’adozione delle proprie soluzioni tecnologiche come standard,

ancorché esse siano brevettate. E, di fatto, si osserva che gli

standard adottati dagli organismi di standardizzazione sono

spesso espressione di queste proposte. Di conseguenza,

l’applicazione dello standard richiede l’util izzo dei brevett i dei

soggett i partecipanti al la standardizzazione e detentori dei più

importanti portafogli brevettuali sulla tecnologia oggetto di

standardizzazione.

Poiché l’applicazione dello standard è indispensabile per

garantire l’interoperabil ità dei prodotti e servizi con i prodott i e

servizi dei concorrenti , nonché per permetterne il funzionamento

all’interno delle strutture di rete, si comprende facilmente che

5 Dai d a t i s t a t i s t i c i fo rn i t i d a WIP O p er l ' an no 2010 (c fr .
h t t p : / /www. wip o . in t / p ressroo m/en /a r t i c l es /20 11 /ar t ic l e_00 04 .h tml ) . La soc i e t à
co n i l maggio r nu mero d i d epo si t i d i do man d e d i b reve t to in t e rn azion a l e è s t a t a l a
g i app on ese P an aso nic Corpo ra t io n co n 2 .15 4 do man d e d i b reve t to , segu i t a d al
g igan te c in ese d el l e t e l eco mu nicaz io n i ZTE Corp . co n 1 .863 ; a ruo ta v i sono la
s t a tu n i t en se Qu alco mm I n corpo rat ed : 1 .6 77; l a c in ese Hu awei Tech n olog ies :
1 .52 8; l ’o l and ese Kon in k l i j ke P hi l i p s Elec t ron ics N.V . : 1 .43 5; l a t ed esca Rob er t
Bo sch GMBH: 1 .301 ; l a co rean a LG Elec t ron ics : 1 .2 98 .
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l ’esistenza di brevett i sullo standard può costituire un grave

ostacolo all’accesso alla tecnologia standardizzata.

Di fatto l 'accesso alla tecnologia standardizzata si dimostra

più semplice per le imprese proprietarie di consistenti portafogli

di brevett i essenziali , che possono accordarsi con gli al tri

detentori di brevetti sul medesimo standard procedendo alla

st ipulazione di l icenze incrociate. Ma non sempre tale strada è

accessibile.

Vi è pertanto il rilevante rischio che portafogli di brevetti

essenziali detenuti dalle imprese da più tempo presenti sul

mercato possano essere uti lizzati per ostacolare l’accesso delle

imprese entranti , molto spesso più innovative e competi tive nelle

nuove tecnologie.

2.  L’elevato numero di brevetti che annualmente vengono

depositati nell’ambito dell’elettronica, delle telecomunicazioni e

dell’informatica, e la loro incidenza sul sistema concorrenziale,

rende particolarmente importante l 'accertamento dei requisiti di

valida brevettazione delle invenzioni aventi a oggetto queste

tecnologie.

Per lungo tempo l’attenzione della dottrina e della

giurisprudenza si è concentrata essenzialmente sulla possibil i tà

di proteggere come invenzione le innovazioni basate sull ' impiego

di software. Ciò in particolare alla luce dell 'esclusione dalla

brevettabili tà degli schemi, dei metodi per l’esecuzione di

att ività mentali e dei programmi per computer contenuta nell’art .

52 (1) (c) della Convenzione sul Brevetto Europeo6 (di seguito

"C.B.E.").

6 Sot to sc r i t t a a Mon aco i l 5 o t to bre 19 73 , r a t i f i ca t a co n L. 26 maggio 19 78 ,
n . 260 e su ccess ivamen te mo d i f i ca t a con At to d i r ev i s ion e d el 2 9 no vemb re 2 000 ,
r a t i f i ca to con L. 29 no vemb re 200 7 , n . 22 4 .
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Questa disposizione non consente tuttavia di individuare, tra

tutte le possibil i forme di innovazione appartenenti al la

tecnologia in esame, un novero più ristret to meritevole di tutela

brevettuale sulla base degli stessi cri teri e parametri applicati

al le invenzioni sviluppate negli al tri ambiti tecnologici . Essa

infatti mira unicamente a identificare ciò che non è

un’invenzione e che pertanto non può essere oggetto di

protezione brevettuale da ciò che invece si deve considerare tale.

Su tale base si è pertanto preteso di distinguere tra le tecnologie

appartenenti al l’Information and Communication Technology

alcune suscettibili di protezione brevettuale, in quanto

asseri tamente dotate di carattere tecnico, da altre invece non

proteggibil i.

L’esame storico ed evolutivo della giurisprudenza europea

che ha fatto applicazione dell’art . 52 (1) (c) C.B.E. dimostra la

notevole difficoltà di procedere a un'interpretazione di questa

norma che, da un lato, non escluda in modo radicale l 'accesso

alla tutela brevettuale di qualsiasi innovazione attuata per mezzo

di un programma per elaboratore; dall 'al tro lato, permetta di

discriminare tra innovazioni meritevoli di protezione e altre che

non lo sono in base ai parametri applicati alle invenzioni

tradizionali , in particolare a quelle che si collocano in ambito

meccanico.

I cri teri di volta che di volta in volta sono stati proposti

dalla giurisprudenza per definire l 'ambito delle esclusioni

elencate nell 'art . 52 (2) C.B.E. ruotano attorno al concetto di

"carattere tecnico" dell ' invenzione. Ciò che infatt i

dist inguerebbe l 'invenzione brevettabile rispetto all ' innovazione

appartenente a una materia esclusa sarebbe infatti il carattere

tecnico della prima contrapposto al carattere astratto della
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seconda. Questa interpretazione tuttavia è stata oggetto di

cri t iche, avendo condotto in concreto a risultati applicativi non

privi di contraddizioni e incertezze. E ciò nonostante, si può

osservare una costante evoluzione della giurisprudenza a favore

del riconoscimento del carattere di vere e proprie soluzioni

tecniche alle innovazioni attuate attraverso strumenti informatici

o a questi equivalenti .7 Evoluzione che andata di pari passo alla

sempre maggiore comprensione da parte degli organi giudicanti

delle particolari caratterist iche che contraddistinguono la

tecnologia informatica proprio sotto il profi lo tecnico.

Si può forse ritenere che questa evoluzione sia ora giunta a

maturazione.

Sotto il profilo legislat ivo, l’art . 52 (1) C.B.E., come

modificato dall’Atto di revisione del 29 novembre 2000, ora

prevede infatti che "i brevett i europei sono rilasciati per

qualsiasi invenzione in tutt i i settori tecnologici". Dovendosi

pertanto escludere la legitt imità di qualsiasi discriminazione

determinata dalla tipologia di tecnologia per la quale si chiede

protezione.

Per quanto concerne la giurisprudenza, l 'orientamento delle

più recenti decisioni del Board of Appeal dell 'EPO, favorevole a

un generale riconoscimento del carattere tecnico alle innovazioni

attuate per mezzo di elaboratori elet tronici, ha trovato

sostanziale conferma nell 'opinione G 3/08 dell’Enlarged Board

of Appeal, resa a seguito di istanza di deferimento di una serie di

7 È s ta to in fa t t i os se rva to (c f r . G. GU G L I E L M E T T I , L ' in ven zio n e d i so f twa re ,
c i t . , p . 130 ) ch e " in v ia d i p r in cip io è semp re poss ib i l e i l t ras f er imento d i un a
d e termina ta fun z ion e d a so f twa re a ha rd wa re e v i ceversa . […] qu esto d ato
a f fonda le p rop r i e ra d ic i n el la s to r ia d el la t ecn olo g ia in fo rmat i ca: la
p ro g ra mma zion e na sce co me mezzo so s t i tu t i vo d e l la d i re t ta ci rcu i ta z ion e .
Co s i cch é, qu and 'an ch e i ca mp i d i rea l i z za z ion e d eb bano essere r i t enu t i d i s t i n t i ,
t ra l e cono scen ze d eg l i esp er t i d i e l e t t ron ica v i sa rà a n ch e qu e l la d e l la
in t erca mb iab i l i t à d el l e so lu z ion i so f twa re in h a rd wa re" ; I D . , Le topog ra f ie d ei
semicond ut to r i , in AIDA , 1 992 , I , p . 1 93 e no ta 6 .
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questioni di dirit to da parte del Presidente dell 'EPO ai sensi

dell 'art . 112 (1) (b) C.B.E.

Ciò premesso, non c’è dubbio che le invenzioni sviluppate

nell’ambito delle nuove tecnologie e, per quel che qui interessa,

dell’Information and Communication Technology presentino

caratterist iche del tutto peculiari rispetto alle invenzioni

meccaniche e chimiche. D’altra parte, la brevettabili tà delle

nuove invenzioni è comunque sottoposta ai medesimi requisi ti di

novità, al tezza inventiva e industriali tà previsti per ogni

invenzione. L’identità dei requisi ti sta certamente a significare

la neutrali tà dell’ordinamento brevettuale rispetto all’ambito

tecnico di appartenenza dell’innovazione, che tuttavia non è per

ciò stesso necessariamente assicurata – nei suoi esit i –

dall’applicazione degli stessi cri teri d’esame.

Occorre preliminarmente osservare che i cri teri d’esame dei

requisi t i di brevettabili tà, e in part icolare del requisi to

dell’altezza inventiva, trovano il loro fondamento nella prassi

d’esame degli uffici brevettuali nazionali ed europeo, e nella

giurisprudenza che è stata chiamata a giudicare la validità dei

brevetti concessi. Tali prassi e giurisprudenza hanno raggiunto

ormai in Europa un significativo livello di armonizzazione,

guidata in part icolare dall’Ufficio Brevett i Europeo.

Storicamente essa si è tuttavia formata nel corso dell’esame della

validità dei brevett i concessi in ambito meccanico. Con

opportuni adattamenti , ha infine trovato applicazione ai brevett i

della chimica.8 É pertanto inevitabile che un corrispondente

8 È s ta to o sse rva to ch e l e o b iez ion i ch e sono a t tua lmen te avan za t e n ei
co n fro n t i d e l l a p ro t ezion e co n breve t to d ei p ro grammi p er e l ab ora to re presen tano
so rp rend ent i an a lo g ie co n le c r i t i ch e ch e son o st a t e avan za t e a l l ' i n i z io d e l seco lo
sco r so ver so l a breve t t ab i l i t à d ei co mpo s t i ch imic i in German ia . Su l pu nto , pe r un
reso co nto cr i t i co , s i veda R. N A C K , Neu e Gedanken zu r Pa ten t i e rb a rkei t von
co mp uter imp lement i er t en Er f indu ng en - Bed en ken g eg en So f twa repaten t e - e in
d é jà vu? , in GRUR In t . , 20 04 , p . 7 71 e ss .
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adattamento debba essere eseguito anche per le invenzioni

appartenenti al le nuove tecnologie e in particolare

all’Information and Communication Technology .

A questo proposito, l’Ufficio Europeo dei Brevetti ha

elaborato un criterio specifico per la valutazione dell’altezza

inventiva di queste invenzioni, che prevede l 'esclusione

dall’esame delle caratterist iche prive di contenuto tecnico o

comunque appartenenti a materie escluse dalla brevettazione.

Conclusioni analoghe sono state raggiunte dalla giurisprudenza

tedesca, mentre le corti inglesi hanno sposato un criterio per

cert i versi autonomo. È diffici le tuttavia affermare che la

giurisprudenza a questo riguardo sia consolidata: adattamenti e

precisazioni potrebbero ancora essere necessari .

3.  Il presente lavoro, partendo dall 'esame delle decisioni

dell 'Ufficio brevetti europeo e della giurisprudenza dei Paesi

europei che più frequentemente hanno affrontato la questione

della brevettabilità delle invenzioni basate sul software, che

possono essere ritenute in qualche modo paradigmatiche delle

invenzioni appartenenti all 'ambito dell 'Information and

Communication Technology , intende verificarne l 'evoluzione alla

luce del criterio del cosiddetto "carattere tecnico" dell 'invenzione.

Sulla base dei risultati di questo primo esame si valuterà se e

in che modo le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in

merito alla sussistenza del carattere tecnico dell 'invenzione,

rilevante ai fini dell 'esclusione dettata dall 'art. 52 (2) (c) C.B.E.,

possano aver rilievo in sede di accertamento degli altri requisiti di

brevettabilità: l 'applicabilità industriale, la novità e l 'altezza

inventiva.
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2. Genesi storica delle esclusioni dalla brevettabil ità

contenute nell'art. 52 C.B.E.

2.1. La Convenzione di Strasburgo

1.  La norma contenuta nell’art. 52 (2) C.B.E. risponde anzitutto

a un’esigenza di armonizzazione della Convenzione rispetto alla

corrispondenti disposizioni contenute nei trattati internazionali

già in vigore: la Convenzione di Strasburgo sull’unificazione di

taluni elementi del brevetto e il Trattato di cooperazione in

materia brevettuale, meglio noto come Patent Cooperation Treaty

(di seguito "PCT").9

La Convenzione di Strasburgo, stipulata nel 1963 sotto

l’egida del Consiglio d’Europa, come si osserva nel Preambolo è

stata stipulata allo scopo di armonizzare alcuni aspetti di diri t to

sostanziale brevettuale. A questo fine, gli Stati Membri si

impegnavano a rilasciare brevett i per "invenzioni che sono

suscett ibili di applicazione industriale, che sono nuove e dotate

di altezza inventiva" (art . 1 (2) Convenzione di Strasburgo).

La Convenzione di Strasburgo non contiene né una

definizione d'invenzione né alcun elenco di oggett i esclusi dalla

brevettazione. Ciò nonostante, l’opportunità di introdurre nella

Convenzione una specifica previsione è stata ampiamente

dibattuta nel corso dei lavori preparatori .

Nel 1951 il prof. Gajac, Segretario Generale del Comitato di

espert i costi tuito per presentare una proposta volta ad unificare

9 La Con ven z ion e d i St rasbu rgo d el 27 no vemb re 196 3; i l P a t en t
Coo p era t ion Trea ty è s t a to ad ot t a to co n la Con ven z ion e d i Washin g ton d el 19
giu gno 1970 , su ccess ivamen te mo d i f i ca to i l 2 8 se t t emb re 197 9 , i l 3 feb bra io 19 84
e i l 3 o t tob re 2001 . Ent ramb e le Con ven z io n i son o s t a t e ra t i f i ca t e d a l l ' I t a l i a con
L. 26 maggio 197 8 , n . 26 0 .
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le formalità e le condizioni per ottenere un brevetto nei Paesi

aderenti alla Convenzione, avendo proceduto ad un esame

comparativo delle leggi dei Paesi membri del Consiglio

d’Europa, aveva abbozzato una prima definizione di "oggetto

brevettabile", sulla quale egli riteneva sussistere una sostanziale

uniformità normativa a livello europeo. Secondo lo studio del

prof. Gajac, si sarebbe potuto trovare un accordo sul fatto che

un’invenzione deve avere il carattere di "reale invenzione", con

esclusione pertanto delle scoperte e dei fenomeni esistenti ; deve

possedere carattere industriale; deve essere conforme ai requisi ti

di ordine pubblico, con esclusione pertanto delle invenzioni

contrarie alla legge o alla morale, o aventi ad oggetto

"material i", come le sostanze chimiche, i prodott i al imentari e

farmaceutici, così come delle varietà vegetali .10 Nel corso dei

lavori emergevano tuttavia opinioni contrarie. In part icolare, i l

prof. Finnis, in un rapporto depositato nello stesso periodo,

ri levava, in merito alla disciplina brevettuale dei Paesi membri,

che "i più importanti concett i sono ben lontani dall’essere

unificati , mancando un accordo anche sul concetto di

invenzione".11

In una seconda fase dei lavori preparatori della

Convenzione di Strasburgo, in sede di esame del requisi to del

carattere industriale, veniva di nuovo discussa la possibil i tà di

addivenire ad una definizione condivisa del concetto di

invenzione. A tale proposito, emergeva un sostanziale accordo

10 Cfr . Co mi t a to d eg l i Esper t i , Nota d e l Segre t a r io Gen era l e su l l e fun z ion i e i
p o te r i d e l l ’Uff i c io Eu rop eo d ei Breve t t i , CM/WP IV (51 ) 8 (18 giu gno 195 1) 1 5-
1 6 .

11 Cfr . Co mi t a to d eg l i Esp er t i , Rappo r to su l l e qu est io n i in ag en da p er la secon da
Co mmiss ion e d e l Co mi ta to d eg l i Esp er t i , p r esen t a to d a M .G. F I N N I S , Rel a to re ,
CM/WP IV (5 1) 11 (25 giu gno 195 1) 4 .
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t ra i Paesi membri nell’escludere la natura di invenzione delle

scoperte, degli schemi logici e delle conoscenze astrat te prive di

applicazione industriale; alcuni Paesi , in part icolare la

Germania, la Svizzera e i Paesi scandinavi ri levavano inoltre la

necessità che l’invenzione fosse dotata anche del requisi to

posit ivo del carattere tecnico. In questo contesto la delegazione

tedesca osservava che, mentre non sarebbe stato necessario

specificare che un'invenzione deve possedere carattere tecnico,

trat tandosi di un requisi to che - seppure implicitamente - sarebbe

stato previsto da tutt i gli ordinamenti nazionali , sarebbe stato

invece opportuno specificare un elenco di oggett i che si doveva

ritenere non costituissero invenzione.

Veniva così proposta l’introduzione nella bozza di

Convenzione di un art . 1 (2) ai sensi del quale "nessuna

invenzione potrà ritenersi brevettabile qualora costi tuita

semplicemente da: (a) teorie e principi scienti fici; (b) istruzioni

dirette alla mente umana, come i sistemi di contabili tà e gli

schemi di gioco; (c) le creazioni di forme estetiche; (d) la

scoperta di fatt i preesistenti".12 Ovvia, secondo i proponenti, e

pertanto non meritevole di una specifica previsione al riguardo,

la necessità di un avanzamento tecnico: non sarebbero state

brevettabili soluzioni che non comportano alcuna uti l ità

aggiuntiva rispetto allo stato della tecnica preesistente. A questo

proposito, la delegazione tedesca menzionava una sentenza

pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, resa il 26 maggio

1953, in cui la corte i tal iana escludeva la natura d'invenzione di

una soluzione ritenuta costituire, nel suo ambito, un regresso

rispetto allo stato della tecnica. La delegazione del Regno Unito

12 Cfr . Co mi t a to d egl i Esp er t i , Osservaz ion i e p ro po st e d eg l i esp er t i t ed esch i
su l l ’u n i f i caz io n i d ei r equ i s i t i gen era l i d i b reve t tab i l i t à , EXP/Brev (56 ) 8 (26
o t tob re 1 956 ) , 6 -7 .
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opponeva tuttavia un veto a qualsiasi riconoscimento

dell’avanzamento tecnico quale requisi to dell’invenzione in

quanto "non coerente con i sistemi normativi di taluni Paesi".13

Nel 1960 il Relatore Generale, dando atto dell’esistenza di

una comune visione quanto alla necessità che l’invenzione

dovesse presentare carattere industriale, formulava una proposta

di definizione del concetto d'invenzione basata sull ' indicazione

della delegazione tedesca, cioè derivata, in negativo, da ciò che

concordemente i Paesi membri ri tenevano non potesse

considerarsi invenzione. Emergeva tuttavia che una tale

definizione non sarebbe stata compatibile con il concetto di

carattere industriale elaborato dalla giurisprudenza dei Paesi

Bassi e del Regno Unito.14

Non sussistendo un sostanziale accordo sulla definizione

d'invenzione, il Bureau del Comitato degli Esperti , pur pensando

che il sistema brevettuale richiedesse la definizione di un

concetto d'invenzione, ri teneva opportuno lasciarne la

determinazione alla giurisprudenza dei Paesi membri. Il

Comitato, accettava la posizione del Bureau , nonostante un

accordo fosse stato raggiunto dagli espert i sul fatto che "le leggi

e le teorie scientif iche, le istruzioni dirette alla mente umana

(come i sistemi di contabili tà e i giochi), le creazioni estetiche e

la mera scoperta di fatt i preesistenti" non costi tuissero

invenzioni.15 Il risultato di tale posizione fu l’attuale art . 1 della

13 Cfr . Co mi t ato d eg l i Esper t i , Osse rvaz ion i d e l l a de l egaz ion e d e l Regno Uni to ,
Prog resso Tecn ico e S fo rzo In ven t i vo , EXP/Brev (5 6) 4 (11 giu gn o 1 956 ) , 4 .

14 Cfr . Memo ran du m su l l ’un i f i ca z ion e d e l l e l eg i s la z io n i (Cap o 4 d e l l ’Agen d a p er
l ’ in co nt ro d e l 28 no vemb re 1960 ) , M. G. F I N N I S , Re l a to re Gen eral e , EXP/Brev .
(60 ) 7 .

15 Cfr . Rap po r to d el Co mi ta to d eg l i Esp er t i a l Co mi ta to d e i Min i s t r i in o ccas io n e
d e l l ’ in co nt ro t enu to s i a S t r asbu rgo d a l 2 a l 5 maggio 196 1 , CM (61) 97 (12
giu gno 1961 ) 6 .
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Convenzione di Strasburgo, i l quale richiede l’esistenza di

un’invenzione per la concessione del brevetto, senza definire più

precisamente cosa debba intendersi con tale espressione.16

In conclusione, sembra possibile affermare che al momento

della sottoscrizione della Convenzione di Strasburgo esisteva un

ampio accordo tra i Paesi europei in merito a cosa non poteva

costituire invenzione, ma vi era notevole incertezza quanto alla

sua posit iva definizione. Infatt i , sebbene tutti gli espert i fossero

concordi sul fatto che un’invenzione ha natura pratica e implica

un’azione sul mondo fisico, i l disaccordo sorgeva non appena si

procedeva a definire nello specifico le caratterist iche di tal i

azioni. Mentre tutt i gli esperti facevano riferimento alla

necessaria presenza di carattere tecnico nell ' insegnamento, i

significati e le implicazioni di tale termine variavano a seconda

delle tradizioni legali e giurisprudenziali di ciascuno stato.

2.2. Il Patent Cooperation Treaty

1.  Il Patent Cooperation Treaty trova la sua origine in

un'iniziativa degli Stati Uniti volta ad ottenere una

semplificazione e armonizzazione delle procedure di concessione

dei brevetti, con particolare riguardo alle procedure previste per il

deposito della domanda, la ricerca e la determinazione dello stato

dell’arte anteriore e le modalità d’esame. Il trattato crea un

sistema internazionale di deposito e di esame delle domande

brevettuali, amministrato da un network di uffici nazionali e

regionali che agiscono come Uffici Riceventi (Receiving Offices),

Autorità Internazionali di Ricerca (International Search

16 Ai sen s i d el l ' a r t . 1 d e l l a Con ven zion e d i S t r asbu rgo , è s t a to p rev i s to ch e
"n eg l i S ta t i Con t ra en t i ven gono con cess i b reve t t i per l e in ven z ion i nuo ve , a t t e ad
a vere una app l i ca z ione ind u st r ia l e ed imp l i can t i un 'a t t i v i t à in ven t i va .
Un ' in ven z ion e ch e n on sod di s fa q u est e cond i z ion i n on pu ò fo rma re o gg et to d i un
b reve t to va l id o . Un b revet to a nnu l la to p er i l fa t t o ch e l ' in ven zion e non so ddi s fa
q u es t e con di z ion i è con sid era to n ul lo s in d al l ' o r ig in e" ( t r adu z ion e t r a t t a d a l t e s to
o gge t to d i r a t i f i ca con L. 2 6 maggio 1 978 , n . 260 ) .
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Authorities) e/o Autorità Internazionali per l’Esame Preliminare

(International Preliminary Examining Authorities).

L'accordo non si occupa tuttavia dei requisi t i sostanziali

richiesti per la valida brevettazione, limitandosi a stabilire una

procedura unitaria per i l deposito e l 'esame delle domande di

brevetto. Ciò nonostante, i l Patent Cooperation Treaty contiene

una lista di esclusioni redatta in termini simili al l 'art . 52 (2)

C.B.E. Tuttavia, tali esclusioni non sono riferi te alle condizioni

di brevettabili tà, bensì alle materie che non sono oggetto di

ricerca e di esame da parte delle Autorità Internazionali di

Ricerca ed Esame. In particolare, gli art icoli 39 (1) e 67 (1) delle

Regulations under the Patent Cooperation Treaty , s tabil iscono

che non possano essere oggetto, rispett ivamente, di ricerca e di

esame le seguenti materie: "i ) teorie scienti fiche e matematiche;

i i) varietà vegetali , razze animali , procedimenti essenzialmente

biologici per l'ot tenimento di vegetali o di animali, esclusi i

provvedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante

questi procedimenti; i i i) piani, principi o metodi per l 'at tivi tà

commerciali , per realizzazioni puramente intellet tuali o per

giochi; iv) metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del

corpo umano o animale e metodi di diagnosi; v) semplici

presentazioni di informazioni; vi) programmi di ordinatori nella

misura in cui l 'amministrazione incaricata della ricerca

internazionale non è organizzata per eseguire la ricerca dello

stato della tecnica riguardo a tali programmi".17

Pur essendo evidenti le somiglianze esistenti tra l 'art . 52 (2)

C.B.E. e le disposizioni sopra esaminate, è diffici le affermare

quale delle due abbia influenzato l 'al tra. Infatt i , se, da un lato,

l 'adozione dell 'art . 52 (2) C.B.E. è stata giustificata nel corso dei

17 La t radu z ion e in l in gu a i ta l i an a è t r a t t a d a l t e s to d el l ' acco rdo o gge t to d i
r a t i f i ca con L. 26 maggio 1 978 , n . 260 .
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lavori preparatori della Convenzione del Brevetto Europeo

dall 'esigenza di armonizzare il testo della convenzione con il

testo del Patent Cooperation Treaty , nel frat tempo entrato in

vigore, dall 'al tro lato, il testo della norma PCT è fortemente

influenzato dalla proposta tedesca di una lista di esclusioni,

formulata nel 1965 nel contesto della prima fase dei lavori

preparatori della Convenzione sul Brevetto Europeo.

Oltre al fatto che alcuni membri della commissione dei

lavori incaricata della redazione del Patent Cooperation Treaty

erano anche membri del Comitato di Esperti della Convenzione

sul Brevetto Europeo; e un invito era stato formulato dal

Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la

Propriété Intellectuelle (BIRPI) a garantire la coerenza

dell 'accordo PCT con le iniziative di armonizzazione in corso

presso altri organismi a livello regionale.

2.3. La Convenzione sul Brevetto Europeo

1.  La Convenzione sul Brevetto Europeo nasce da un progetto

della Comunità Economica Europea volta all 'introduzione di un

brevetto per il Mercato Comune. A questo scopo veniva istituito

nel 1961 un Gruppo di Lavoro, che formulava una prima

definizione di invenzione brevettabile sostanzialmente

corrispondente a quella contenuta nella Convenzione di

Strasburgo. Il Gruppo di Lavoro esprimeva inizialmente la propria

convinzione che non fosse opportuno definire più in dettaglio il

concetto di invenzione.

Tale posizione veniva rivista nel 1964, allorquando i

rappresentanti dei Paesi membri concordarono sull 'opportunità di

predisporre una lista di oggett i che non costituivano invenzione.

Le delegazioni tedesca e olandese predisposero pertanto un

elenco di non-invenzioni, sviluppando il testo a suo tempo
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proposto dalla delegazione tedesca nel corso del lavori

preparatori della Convenzione di Strasburgo. Veniva pertanto

suggerita l ' introduzione di un secondo comma all 'art . 9 del testo

del progetto iniziale (antesignano dell 'at tuale art . 52), ove si

prevedeva che non costituissero invenzione "(a) le teorie e le

conoscenze scienti fiche in quanto tali; (b) le mere scoperte di

sostanze già presenti in natura; (c) le semplici creazioni

estet iche; (d) i metodi contabili o finanziari , le regole per

svolgere giochi o altri sistemi, nel limite in cui essi hanno

natura puramente astratta; (e) i metodi terapeutici , inclusi i

metodi diagnostici".

Nel corso della seconda fase dei lavori , che si è svolta dal

1969 al 1973 con la partecipazione alle attività dei

rappresentanti dell 'European Free Trade Association ("EFTA") e

di molte organizzazioni non governative, i l testo proposto è stato

ulteriormente oggetto di discussione.

Una questione di carattere sistematico particolarmente

importante aveva a oggetto la possibili tà, suggerita più volte

dalla delegazione del Regno Unito, di spostare la norma

all ' interno del Regolamento di attuazione, così da garantirne una

maggior flessibil ità interpretativa a fronte degli sviluppi attesi

nelle nuove tecnologie. Tuttavia, più forte risultava la pressione

esercitata dalle altre delegazioni, affinché vi fosse coerenza tra

il testo della Convenzione e il testo del Patent Cooperation

Treaty . L'unica concessione alle esigenze di flessibil ità si ebbe

nel corso della Conferenza di Lussemburgo, quando venne

accolta la proposta di considerare non tassativo l 'elenco di

esclusioni contenuto nella norma.

Il testo poi adottato corrisponde sostanzialmente alla

proposta, con alcuni importanti cambiamenti. Sotto il profi lo
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sistematico, appare ri levante la decisione di spostare l 'esclusione

relativa ai metodi e ai trattamenti terapeutici dall 'art . 9 (2)

all 'art . 10, in base al ri l ievo che l 'esclusione non doveva ritenersi

determinata dalla natura di non-invenzione del suo oggetto, bensì

dall 'assenza di carattere industriale. Per lo stesso motivo, si

decise di mantenere nell 'art . 10 l 'esclusione relativa alle nuove

varietà vegetali e animali .

Ma il cambiamento di maggior ri lievo certamente è

consist ito dalla previsione che le esclusioni avrebbero trovato

applicazione nel limite in cui esse avessero costi tuito l 'oggetto

dell ' invenzione "in quanto tali". Nel testo oggetto della proposta

iniziale i l riferimento alle esclusioni "in quanto tali" concerneva

unicamente l 'esclusione dalla brevettabil i tà delle teorie e delle

scoperte scientifiche. La decisione di estendere la previsione a

tutte le ipotesi contenute nell 'originario art . 9 (2), e non solo alle

scoperte e alle teorie scientifiche, fu presa per il t imore che il

riferimento solo alle prime potesse dar luogo ad

un'interpretazione estensiva delle altre esclusioni.

Un altro aspetto che merita di essere considerato riguarda la

disciplina dei programmi per computer. La posizione iniziale fu

che la brevettabil i tà dei programmi per computer non doveva

essere pregiudicata, trattandosi di una materia ancora in

evoluzione. Venne successivamente deciso di adottare una

formulazione identica a quella contenuta nel testo del Patent

Cooperation Treaty , ove l 'esclusione è contenuta in uno specifica

lettera della norma. In seno alla Convenzione l 'opposizione

all ' inserimento di una specifica esclusione dei programmi per

computer era tuttavia molto forte. Per questo motivo si decise

successivamente di raggruppare l 'esclusione relativa ai

programmi per computer con l 'esclusione concernente gli schemi
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e i metodi di lavoro, così da consentire alla futura

giurisprudenza una maggiore discrezionali tà nell ' interpretazione

della norma.18

2.4. Conclusioni

1.  La principale preoccupazione che ha mosso i redattori

dell 'art . 52 (2) della Convenzione è consist ita nell 'esigenza di

evitare ogni contrasto con le corrispondenti previsioni contenute

nella Convenzione di Strasburgo e nel Patent Cooperation

Treaty .

In questo senso, l 'art . 39 (1) PCT è apparso garantire un

adeguato equil ibrio tra l 'esigenza di flessibil i tà della nuova

disciplina e al contempo la certezza del dirit to. L'unico stato

membro che si oppose in modo fermo e convinto alla

trasposizione dell 'art . 39 (1) PCT nella Convenzione sul Brevetto

Europeo fu il Regno Unito, a parere del quale la nuova norma

non forniva adeguate garanzie di flessibili tà. Secondo la

delegazione inglese, tali esigenze sarebbero state meglio

rispettate delegando alla giurisprudenza il compito di definire i l

concetto di invenzione brevettabile.

L'esigenza di armonizzazione con il trattato PCT ha inoltre

determinato il rigetto di tutte le proposte avanzate allo scopo di

ottenere una maggiore precisione del testo. Veniva evidenziato il

rischio che eventuali difformità del testo della Convenzione

rispetto al testo del Patent Cooperation Treaty avrebbe potuto

18 Cfr J . P I L A , Th e Requ i remen t Fo r An In ven t ion In Pa ten t La w , Oxfo rd ,
2 010 , p . 10 9 e ss . Al t r e mo d i f i caz io n i h ann o avuto un imp a t to mino re . È qu es to
ad esemp io i l caso d e l l a el imin az ion e d e l l ' e sclu s ione re l a t i va a i p rod ot t i n a tura l i ,
i n qu an to r i t enu ta su p er f lu a a l l a lu ce d e l l ' e sc lu s io n e d a l l a b reve t t azion e d e l l e
scop er t e , d e l l e t eor i e sc ien t i f i ch e e d e i metod i mate mat i c i i n qu an to t a l i . Lo
s t es so d eve d i r s i p ro b abi lmen te p er l a mo d i f i caz io n e d e l l ' e sc lus ion e
o r igin ar i amen te r i fe r i t a a l l e " t eor i e matemat i ch e" in t e rmin i d i "meto d i
mate mat i c i " .
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dar adito ad interpretazioni tese a valorizzare le differenze, così

da ostacolare il conseguimento dell 'obbiettivo di

armonizzazione.

In taluni casi , tuttavia, l 'esigenza di flessibil ità è prevalsa,

determinando una modificazione del testo originario rispetto

all 'archetipo costituito dalla disposizione dell 'art . 39 (1) PCT. In

particolare, ciò è accaduto in tre diverse circostanze.

La prima, ha riguardato l 'esclusione dei programmi per

computer, che nell 'art . 39 (1) PCT costi tuisce un'ipotesi

autonoma, mentre nella Convenzione i programmi per computer

sono stati associati al l 'esclusione relativa ai piani e agli schemi

operativi , proprio allo scopo di l imitare il rischio di

un'interpretazione restrit tiva.

Una seconda modifica ri levante ha riguardato la previsione

di esclusione delle materie elencate nel l imite cui la protezione

fosse domandata per esse "in quanto tali", che nella versione

iniziale della bozza di Convenzione avrebbe dovuto riguardare

unicamente le ipotesi contenute nella let tera c); nella versione

finale della Convenzione la clausola "in quanto tali" è stata

estesa a tutte le ipotesi disciplinate nella norma. Gli estensori

ravvisavano infatt i il rischio che l 'applicazione di tale clausola a

una sola categoria di esclusioni avrebbe potuto determinare

un'interpretazione ampia delle rimanenti esclusioni. È tuttavia

evidente che così facendo è stata legit t imata un'interpretazione

restri tt iva della norma e una sua lettura a contrario , in base alla

quale tutto ciò che non è da essa espressamente vietato potrebbe

pertanto costi tuire teoricamente un'invenzione.

Infine, una terza ri levante modificazione ha riguardato

l 'esclusione dei metodi terapeutici, spostata in un diverso

art icolo della Convenzione sulla base del ril ievo che l 'esclusione
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non fosse giustificata dalla loro natura di non-invenzione, bensì

dall 'asserito difetto di applicabil ità industriale. È però

interessante notare che tale ri lievo presuppone una preliminare

definizione del concetto d'invenzione; tuttavia proprio

l 'impossibili tà di addivenire ad una determinazione condivisa del

concetto di invenzione aveva indotto gli estensori della

Convenzione ad evitare qualsiasi definizione positiva di tale

concetto. Emerge perciò, già nel corso dei lavori preparatori , una

contraddizione di fondo tra il dato testuale della norma, che

volutamente non contiene una definizione del concetto

d'invenzione, e le interpretazioni da essa derivate, per lo più

basate sulla giurisprudenza pregressa dei Paesi aderenti al la

Convenzione, che invece presuppongono un tale requisito.

Questa contraddizione dipende dal disaccordo esistente tra

gli Stati membri della Convenzione non solo sulla definizione

posit iva del concetto d'invenzione, ma, prima ancora, sulla

possibil ità e sull 'opportunità di una tale definizione. In

part icolare, la formulazione di un autonomo requisito di

invenzione brevettabile si scontrava con l 'opinione di chi

ri teneva che un tale requisi to fosse già assorbito dal requisito del

carattere industriale dell ' invenzione. Secondo i sostenitori di

questa tesi , l 'applicabili tà industriale dell ' invenzione,

presupponendo il suo carattere tangibile e utile, avrebbe

determinato quel discrimine tra l 'invenzione, da un lato, e le

scoperte e i metodi puramente astrat ti , dall 'al tro lato, che altri

avrebbero voluto far derivare dall 'autonomo requisito della

natura d'invenzione intrinseca all 'oggetto.
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3. L'invenzione brevettabile nella giurisprudenza EPO

3.1. Le prime decisioni

1. − Il Board of Appeal dell 'EPO ha avuto modo di formulare un

primo approccio alle esclusioni di cui all 'art. 52 (2) C.B.E. in

cinque decisioni, emesse negli anni dal 1985 al 1988.19

La prima di queste decisioni veniva pronunciata nel caso T-

16/83, Christ ian Franceries/Traffic Regulation,20 avente ad

oggetto un brevetto relativo a dispositivi e procedure per

regolare il flusso del traffico. Il Board of Appeal rigettava il

19 Cfr . J . P I L A , Dispu te o ver th e Mean in g o f " In ven t ion " i n Art . 5 2 (2 ) EPC -
Th e Paten ta b i l i t y o f Co mpu ter - Imp lemen ted In ven t ion s in Eu ro p e , in I IC , 20 05 , p .
1 73 , h a osse rva to ch e "ques t e d ec i s ion i co s t i tu i scono i l b a ckg ro und di ogn i fu tu ro
sv i lu ppo in q u est ' a rea , in qua nto co nferma no la natu ra d e l l ' a r t . 52 (2 ) C.B .E . d i
d i spo s i z ion e d e f in i to r ia ch e ind ividua u no sp ec i f i co req ui s i t o d i ca ra t t e re t ecn i co
e , d ef in i scono , a t t ra verso la loro d iverg en te in t erp retaz io n e d el ca ra t t e re
t ecn i co , l e t re p r in c ipa l i q u es t ion i d i in cer t ez za su l la p o rta ta d e l la d e f in i z ion e" .
Le q u est io n i men z ion a t e d a l l ' au t r i ce sono segn a tamen te : i ) se i l r equ i s i to d e l
ca ra t t e r e t ecn i co s i r i fe r i sca essen z i a lmen te a l l ' o gge t to co me r ivend icato o p iù
amp iamen te a l l ' o gge t to d e l l ' i n ven z ion e ; i i ) i l rap po r to t r a i l r eq u i s i t o d e l
ca ra t t e r e t ecn i co e i r equ i s i t i d e l l a no vi tà , d el l ' a l t ezza in ven t iva e
d e l l ' app l i cab i l i t à ind u st r ia l e ; i i i ) se l a su ss i s t en za d e l ca rat t e r e t ecn i co r i ch i ed a
l a p ro du zion e di un o gge t to f i s i co o mate r i a l e . Osse rva l ’ au t r i ce ch e " l a p r ima di
q u es t e qu es t ion i è se i l req u i s i to d e l ca ra t t e re t ecn ico è d i fo rma o di so s tan za . In
p ar t i co la re , è su f f i c i en t e ch e l ' ogg e t to u t i l i z z i mezz i t ecn i c i o s ia d escr i t to
a t t ra verso una termino lo g ia t ecn ica , co me s i so s t i en e n el la mot i va z ione d i
S to ckb u rg er , IBM/CRI e d i S t ernh e imer semb rereb b e imp l i ca re , o è n ecessa r io
q ualco sa d i p iù sos ta n zia l e , come la ri vendicaz ion e d i a ver co mp iu to un
p ro g resso t ecn ico , co me pa rreb b e sugg er i to da l la mo t i va zion e d e l l e d ec is ion i
Ch r is t ian Fran cer i es , Koch e Vico m? S econdo , q uale re la z ion e es i s t e t ra i l
co n cet to d el ca ra t t e re t ecn i co , da una pa r t e , e i l req u i s i to d e l la no v i tà , da l l ' a l t ra
p ar t e? In Ch r i s t ia n Fra ncer i es e V ico m i l requ i s i to ch e su ss i s ta u n ' in ven zio n e è
s ta to in t erp reta to in so vra ppo s iz io n e co n qu e l lo d i ap pl i cab i l i tà in du st r ia le . In
S t ernh e imer e in IBM/CRI , a l co n t rar io , è s ta to co ns id era to co me una qu est io n e
d i s t in ta e p re l imin a re, da r i so l vers i p r ima d egl i a l t r i c r i t e r i d i b reve t ta b i l i tà .
An co ra d iverso è sta to l ' ap pro ccio in Ko ch , do ve l ' a ccer ta men to d e l la su ss i s t en za
d i u n ' in venz io n e ha imp l i ca to un a con s id era z io n e d e l l ' a r t . 52 (2 ) C .B .E . co me
r i ch i ed en te va lu ta z ion i su l la no v i tà e su l l ' a l t e z za in ven t i va .E in f in e , l ' in ven zion e
d eve co mp o rta re la p rodu z ion e d i u n o gg et to ma ter ia l e o f i s i co p er po ssed ere
ca ra t t e re t ecn i co? Men tre V ico m su gg er i rebb e ch e c iò è n ecessa rio , in
S to ckb u rg er , IBM/CRI e S ternh eimer i l Boa rd h a a ssu nto un ap pro ccio p iù
l ib era l e b a sand o si su l la so lu z ion e d i un p roblema tecn ico (IBM/CRI) e l ' u so d i
mezz i t ecn i c i ( i n S to ckburg er e S ternh e imer) sen za la n ecess i tà d i un u l t er io re
requ i s i to co s t i tu i t o d a l la su ss i s t en za d i un nuo vo p ro dot to " .

20 T-1 6/83 , Ch r i s t i an Fran cer i es /Tra f f i c Regu lat ion , in EPOR , 1 988 , p . 65 .
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ricorso sulla base del ri l ievo che il metodo protetto nel brevetto

costituisse un business method , non proteggibile ai sensi dell 'art .

52 (2) (c) C.B.E.

Il t i tolare del brevetto osservava tuttavia che un metodo di

regolazione del traffico non poteva considerarsi un metodo

negoziale e che il rigetto era stato determinato dall 'erronea

interpretazione del testo francese dell 'art . 52 (2) (c) C.B.E., i l

quale riferisce il divieto alle "matière [. . .] dans le domaine des

activités économiques". In tal modo sarebbe stata attribuita

all 'esclusione una portata più ampia della corrispondenti

disposizioni in lingua tedesca e inglese, concernenti unicamente

lo svolgimento di metodi negoziali.

Il Board of Appeal ri levava a questo proposito che

l 'enumerazione contenuta nell 'art . 52 (2) C.B.E. doveva ritenersi

"non limitativa", avendo ad oggetto qualsiasi "pian[o] ,

principi[o] e metod[o] astratt[o]". Per tale motivo, non appariva

ri levante, secondo il Board, individuare con precisione l 'ambito

dell 'esclusione. Di conseguenza, "un procedimento di

regolazione della circolazione dei veicoli consistente nella

determinazione di direttive per l 'organizzazione della

circolazione urbana, l 'ef fet to del quale risiedeva in un semplice

vantaggio economico, rappresentava un piano che rientrava

nell 'ambito delle att ività economiche che sono escluse dalla

brevettabili tà secondo la previsione dell 'art. 52 (2) (c) C.B.E.".

E poiché nel caso in esame si sarebbe trattato di "una creazione

o di un concetto che certamente apportava un vantaggio

economico, non si riscontrava nulla più che un piano astratto".21

21 Cfr . J . P I L A , Th e Requ i remen t Fo r An In ven t ion In Pa ten t La w, c i t . , p .
1 97 , r i l eva ch e n el l a d ecis ion e in esame p er i l Bo ard " i p rec i s i t e rmin i d el l ' a r t .
5 2 (2 ) , l e t t . c) C.B.E. son o d i seconda r ia impo rtan za r isp et to a l lo ro g en era le
e f f e t to d i esc lud ere d al la b reve t tab i l i tà , quan to men o , og ni p ian o , p r in c ip io o
metodo p u ra men te a st ra t to e sp ecu la t i vo " . Di consegu en za assu me imp o r t an za ,
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Il Board of Appeal procedeva infine all 'esame dei rimanenti

requisi t i di brevettabili tà, con particolare riguardo al requisi to

del carattere industriale dell ' invenzione. A tale proposito

osservava che il brevetto aveva ad oggetto un piano relativo alla

gestione dei problemi di circolazione all ' interno del tessuto

urbano, finalizzato ad adattare il traffico alla capacità viaria,

ri levando di "non poter riconoscere a una tale modalità il

carattere dell 'applicabili tà industriale". Non rilevante veniva

ri tenuta la circostanza che il processo descrit to nel brevetto

prevedesse l 'uso di disposit ivi e mezzi tecnici .

Nel caso in oggetto, l 'accertamento della sussistenza della

causa di esclusione della brevettabil i tà disciplinata nell 'art . 52

(2) (c) C.B.E. non avrebbe richiesto l 'esame degli ulteriori

requisi t i di brevettabil ità e in part icolare di quello

dell 'applicabili tà industriale. Il Board ha tuttavia ri tenuto

opportuno rilevare l 'assenza della necessaria applicabil ità

industriale nell ' invenzione in esame. È pertanto ragionevole

ri tenere che il Board abbia interpretato l 'elenco di esclusioni

contenuto nell 'art . 52 (2) C.B.E., quali fat tispecie

esemplificative di invenzione non brevettabile per difetto del

carattere industriale.

2. − Mentre nella decisione Christian Franceries i l Board non

riteneva rilevante il fat to che il processo descri t to

nell ' invenzione fosse svolto con l 'impiego di mezzi tecnici , la

n e l l ' o t t i ca d el Bo ard , se e in ch e misu ra l a r ivend icaz ion e p reved a l 'u so d i mezz i
t ecn i c i ( ad esemp io , n el con tes to d i un a r iven dicaz ion e d i metod o) . Osse rva
l ' au t r i ce ch e " l ' e sc lu s ion e co sì in t erpre ta ta ab bra ccia ogn i metod o o d i spo s i t ivo i l
cu i so lo sco po sia d i imp lemen ta re un 'a t t i v i tà esc lu sa a i sen s i d e l l ' a r t . 52 (2 )
l e t t . c ) C .B .E. " . P er qu es to mo t ivo , n el l a d ec i s ion e in esame le r iven dicaz ion i d i
p rod ot to , i n qu an to d ef in i t e in t ermin i fun z ion a l i , son o st a t e r i t enu te d a l Bo ard
n on b reve t t ab i l i su l l a b ase d el l a s t es sa an al i s i svo l t a con r igu ardo a l l e
r ivend icazion i d i meto do .
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stessa circostanza appariva invece decisiva nel successivo caso

T-51/84, Stockburger/Coded Distinctive Mark.22

Nel caso Stockburger oggetto dell ' invenzione era un metodo

per la protezione di CD-Rom musicali contro la contraffazione,

che prevedeva l 'apposizione di un particolare codice

identificativo di sicurezza sul prodotto o sulla sua confezione. Il

Board escludeva che il processo rivendicato potesse costituire

un'invenzione ai sensi dell 'art . 52 (1) C.B.E. perché "la

rivendicazione non identi ficava alcun mezzo tecnico per

l 'esecuzione del processo". Perciò, chiunque avrebbe potuto

"concepire i dati caratteristici specifici al supporto musicale,

[…] attribu[endo] alle merci i l codice senza o, ad ogni modo,

con qualsiasi mezzo, tecnico o non tecnico". Ne derivava dunque

che "la codificazione dei dati caratterist ici poteva aver luogo

cerebralmente e il codice distintivo così formato poteva essere

applicato ai prodotti senza, o – ad ogni modo – con qualsiasi

mezzo desiderato, fosse esso tecnico o non tecnico".

Ancora una volta i l Board escludeva il carattere di

invenzione dell 'oggetto del brevetto sottoposto al suo esame

sulla base del ril ievo che il metodo descri t to avesse carattere

meramente astrat to. E ciò sulla base di una valutazione

complessiva dell 'oggetto dell ' invenzione, volta all ' individuazione

dei suoi aspett i essenziali , a prescindere pertanto dall ' impiego

concreto di mezzi tecnici , nel caso di specie ri tenuti del tutto

secondari . Identificazione dell 'essenza dell ' invenzione che

appare alquanto singolare sia considerando il ri lievo che

l 'oggetto come definito dalle rivendicazioni possiede nel sistema

convenzionale, sia avendo riguardo al cri terio di valutazione

22 Cfr . T-51 /84 , S to ckbu rger /Co d ed Dis t in c t ive Mark , in EPOR , 1986 , p .
2 29 .
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adottato dal Board, basato sulla possibili tà o meno di sosti tuire

al metodo brevettato un'at t ività puramente mentale.23

Tuttavia nel presente caso, diversamente che in quello

precedentemente esaminato, i l requisito dell 'applicabil i tà

industriale dell ' invenzione non veniva preso in considerazione

quale possibile motivo di rigetto del brevetto.

3. – Tra le decisioni rese nel periodo in esame, una posizione di

assoluto ril ievo spetta alla decisione T-208/84, Vicom/Computer-

Related Invention.24 Si trat ta infatt i del primo caso in cui il

Board of Appeal ha affrontato la questione della brevettabili tà di

un'invenzione basata sull ' impiego di un software.

Il brevetto oggetto di esame proteggeva un metodo di

fi l traggio digitale basato su una griglia di dati bidimensionale,

volto a rappresentare un'immagine memorizzata. La Divisione

d'Esame aveva rifiutato il brevetto sulla base del ri lievo che il

processo descri tto avrebbe avuto ad oggetto un metodo

matematico, o comunque un programma per computer in quanto

tale.

Il Board of Appeal considerava anzitutto se l 'invenzione in

esame fosse provvista del requisi to dell 'applicabili tà industriale.

Rilevava al riguardo che "certamente un metodo per ottenere e/o

riprodurre un'immagine di un oggetto fisico, o anche di un

oggetto simulato, […] poteva essere impiegato, ad esempio, per

23 Co me r i l eva J . P I L A , Th e Req ui remen t Fo r An In ven t ion In Paten t La w ,
c i t . , p . 1 98 , "pu r an co ra co ns id erando l ' ogg e t to r i ven dica to n e l la su a in t erezza , i l
Boa rd in S to ckbu rg er appa re meno p reo ccupa to (r i sp e t to a quan to s i o sserva in
Ch r is t ian Fra n ceri es : n .d . r . ) d e l lo scopo d el p ro cesso ch e d eve essere rea l i zza to
p iu t tos to ch e d ei mezz i tecn i c i n ecessar i p er la su a implementa z ion e . Da c iò la
co n clu s io n e ch e l ' u so descr i t to da l r i ch i ed en te d i un cer to appa ra to fo sse
in su f f i c i en t emente r i f l e s so n e l l e r i vendica zion i p er po ter essere con s id era to co me
essen z ia l e" .

24 Cfr . T-208 /84 , V ico m/Comp u te r -Re la t ed In ven t ion , in EP OR, 198 7 , p . 74 .
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condurre un' indagine sulle proprietà di [tale] oggetto o per

disegnare un articolo industriale ed era perciò suscettibile di

applicabil ità industriale". Il fat to invece che per l 'esecuzione del

processo fosse impiegato un computer non appariva ri levante. E

ciò perché, "sebbene il computer in sé fosse un prodotto

industriale, non si poteva far derivare da tale circostanza che

inevitabilmente anche il processo da esso eseguito fosse

industrialmente applicabile, potendo avere ad oggetto, ad

esempio, un gioco".

Nell ' interpretazione del Board l 'oggetto del programma

(inteso come contenuto, cioè att ività che con il programma viene

eseguita o entità che per mezzo di esso viene rappresentata) deve

essere considerato, onde verificare la sussistenza del requisi to

dell 'applicabili tà industriale: se il contenuto att iene allo

svolgimento di un att ività industriale, allora si deve ritenere che

il programma sia finalizzato ad un metodo industrialmente

applicabile.

Venendo a considerare l 'asseri to carattere di metodo

matematico in quanto tale del metodo oggetto del brevetto

sottoposto al suo esame, secondo il Board, l 'at tuazione del

software per mezzo di una macchina, che lo leggeva sotto forma

di impulsi elet trici , non poteva considerarsi una circostanza

ri levante perché "qualsiasi operazione avente ad oggetto un

segnale elettrico poteva essere espressa in termini matematici".

Anche in questo caso, come in Stockburger, i l Board

procedeva a un'astrazione: dal metodo concretamente eseguito

dalla macchina al metodo matematico o all 'algoritmo che è alla

base di tale metodo. Il fat to che il software fosse operato da una

macchina non appariva pertanto una circostanza decisiva per

affermarne il carattere non astratto, cioè tecnico, del metodo.
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Occorre perciò dist inguere, secondo il Board, tra programmi

per elaboratore non separabil i concettualmente dall 'algoritmo

alla loro base e programmi aventi carattere tecnico, in cui

l 'algoritmo eseguito dalla macchina sarebbe scindibile

dall 'aspetto tecnico dell ' invenzione.

Nel primo caso, "un metodo matematico o un algoritmo

matematico erano eseguiti su numeri (a prescindere da cosa essi

rappresentassero) e davano luogo a un risultato in forma

matematica, essendo il metodo matematico o l 'algoritmo solo un

concetto astratto che descriveva come operare sui numeri". Tale

metodo, "non produceva, in sé considerato, alcun risultato

tecnico".25

"Se [ invece] un metodo matematico veniva impiegato in un

processo tecnico, tale processo risultava eseguito su un'enti tà

fisica (che poteva essere un oggetto materiale ma anche

un'immagine memorizzata come un segnale elettrico) da alcuni

mezzi tecnici che applicavano il metodo e causavano una

determinata modificazione in quell 'enti tà".

Venendo al caso in esame, i l Board osservava che "un

'metodo per fi ltrare digitalmente dei dati ' rimaneva una nozione

astratta fintantoché non si specificasse quale entità fisica fosse

rappresentata dai dati e formasse oggetto di un processo

tecnico, cioè di un processo suscett ibile di applicazione

industriale". Poiché il metodo oggetto del brevetto era applicato

25 È s ta to o sse rva to ch e l a d ec i s ion e in esame semb ra ind iv idu are q u ale
c r i t e r io d ec is ivo p er l ' acce r t amen to d e l cara t t ere t ecn i co , pr ima an cora ch e
l 'o gge t to d e l l ' in ven zion e , l ' e f fe t t o , c io è i l r i su l t a to , ch e l ' in ven zion e p ermet te d i
co nsegu i r e . Second o A. C A S A L O N G A , I s E -Commerce Pa ten tab le in Eu rop e? , in
I IC , 2002 , p . 2 61 , l a dec i s io n e V ico m semb ra r i ch i ed ere ch e "un ' in venz ion e
p ro du ca un cer to ' e f f e t t o t ecn i co ' . Ne l ca so di sp eci e , i l Boa rd h a r i cono sc iu to la
su ss i s t en za d el l ' e f f e t t o t ecn i co n e l mig l io ra men to d e l la qua l i tà d e l l e immag in i
rap p resen ta t e da i da t i t ra t ta t i . I l Bo ard ha chia r i to ch e l ' e f f e t to d i f i l t ragg io d e i
d a t i sa reb b e s ta to un semp l i ce f i l t ra gg io ma tema t i co non u sab i l e n e l l ' indu s t r ia e
p er tan to non un ' e f f e t t o t ecn i co ' " .
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ad un'entità fisica, si doveva ritenere che possedesse carattere

tecnico.26

Quanto alla seconda causa di esclusione considerata dalla

Divisione d'esame, la natura di programma per computer in

quanto tale del metodo brevettato, il Board osservava che

"generalmente, rivendicazioni dirette ad un sistema di computer

al f ine di operare secondo uno specificato programma (sia per

mezzo di un software sia attraverso un hardware) per controllare

o eseguire un processo tecnico non potevano considerarsi avere

ad oggetto un programma per computer in quanto tale". Più in

particolare, i l Board ri levava che in caso contrario si sarebbe

attuata una discriminazione tra realizzazioni della stessa

invenzione a seconda che i mezzi tecnici fossero stati guidati in

modo tradizionale oppure per mezzo di un software, mentre la

scelta tra le due soluzioni non appariva ri levante, essendo basata

su considerazioni di carattere economico e tecnico che non

presentano alcuna relazione con il concetto inventivo in quanto

tale.27

In conclusione, il Board of Appeal osservava che doveva

ritenersi "decisivo […] i l contributo tecnico dell ' invenzione come

26 "En fa t i z za ndo i mezz i t ecn i c i d el me tod o qu es to a pp ro cc io s i d imo s t ra
co eren te con la d ec i s ion e. Enfa t i z zan do l 'app l i cab i l i tà in du st r ia l e d el metodo è
co eren te co n la d ec i s ion e Ch ri s t i an Fra n ceri es" (co s ì J . P I L A , Th e Requ i remen t
Fo r An In ven t io n In Pa ten t La w , ci t . , p . 200 ) .

27 Cfr . J . A. H. V A N V O O R T H U I Z E N , Die Paten t fäh ig ke i t von Prog ra mmen fü r
Da ten vera rb ei tun gsan lag en und co mpu terb ezog en en Er f in dung en n a ch d em EPÜ ,
GRUR In t . , 1987 , p . 4 74 , o sse rva a l p ro po si to ch e "n e l la fa se in i z ia l e d e l lo
sv i lu ppo d ei compu ter i c i rcu i t i e l e t t ro mecca nici a ssu meva no un ' impo r ta nza
p rep ond era nte , ment re i p ro gra mmi ( i l so f twa re) a ssu mevano ca ra t t ere
seco nda r io . Quand o si co mp rese ch e con lo s t esso h a rd wa re po teva no essere
r i so l t i in nu merevo l i p rob lemi d i d i verso t ipo , la pro tez ion e d e l so f twa re s i f ece
semp re p iù n ecessa ria . In o l t re , venn e meno l ' impo r tan za e la p rec i s ion e d e l la
d i s t in z ion e t ra so f twa re e h a rd wa re, p erch é lo s t es so con ce t to p oteva essere
rea l i z za to s ia p er mezzo de l l ' h ard wa re s ia a t t ra verso i l so f twa re" .
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definita nella rivendicazione, considerata nel suo insieme,

rispetto all 'arte nota".28

Alla base della decisione del Board vi era la considerazione

che il programma per elaboratore oggetto del brevetto in

discussione era destinato ad operare su "un'enti tà fisica".29 Con

tale espressione intendendosi non solo l 'oggetto materiale, ma

28 I l r i fe r imen to a l "con t r ib u to " d e l l ' i n ven z ion e a l l 'a r t e no ta h a cond ot to
a l cun i au to r i ad affe rmar e ch e l a d ec i s ion e in esame rap p resen te rebb e l a pr ima
en un ciaz io n e d el c r i t e r io d ’esame no to co n i l nome d i "co nt r ibu t io n app ro ach ".
Ta le o p in ion e non ap p are d e l tu t t o co nd ivi s ib i l e , po i ch é i l Bo ard , p ur r i ch i eden do
ch e l ’ in ven zion e o ff r a un con t r ibu to t ecn ico r i spe t to a l l ' a r t e an t e r io re , no n s i
sp in ge f in o a l pun to d i id en t i f i ca re t a l e con t r ibu to in ciò ch e ren d e n uova e
in ven t iva l a so lu zio n e r iven dica t a r i sp et to a l l ' a r t e n o ta . Nel caso in esame, l a
su ss i s t en za d e l cara t t er e t ecn i co è ino l t r e ragg iun ta su l l a b ase d el mero r i l i evo
d e l l a n a tu ra t ecn i ca d e l l 'o p eraz ion e co ndo t t a su l l ' immagin e . Su qu es to asp et to s i
ved a A. F E R O S , A co mp reh ens i ve ana lys i s o f th e ap proa ch to pa ten ta b le sub ject
ma t t er in th e UK an d EPO , in Jou rna l o f In t e l l ectu a l Prop er t y La w & Pra c t i ce ,
2 010 , V ol . 5 , No . 8 , p p . 55 7 e ss . L’au t r i ce r i l eva ch e "qu es ta u l t ima sta tu i z io n e è
a l la b ase d e l ' c r i t e r io d el con t r ibu to t ecn ico ' : s i ch i ed e qua le s ia i l con t r ib u to
l ' in ven zio n e co me r i vendica ta , co n sid era t e n e l la su a in t erezza , fo rn i sce r i sp e t to
a l lo s ta to d e l l ' a r t e an ter io re . S e n on c ' è cont r ib u to t ecn ico r i sp e t to e a l d i là
d e l l ' ar t e n o ta , l ' ogg e t to r i vend ica to no n è b reve t tab i l e . S e su ss i s t e , l ' a r t . 52 (2 )
C .B.E. non è app l i cab i l e e l ' ogg e t to è u n ' in venz io ne a i sen s i d e l la Con ven z io n e,
n on po tend o essere con s id era to r i en t ran te n e l l e ma ter i e esc lu se in quan to ta l i .
L ' in ven z io n e r i vend ica ta p o trebb e essere b reve t ta b i l e (sebb en e la p ro tez ion e
p ot reb b e n on e essere concessa se l ' ogg e t to è o vv io) . S eb b en e V ico m non r i ch i ed e
u na co mpa ra z ion e co n l 'a r t e an ter io re (co me a f ferma to in a l t re d eci s ion i ) , i l
' con t r ibu to ' co rr i sp ond eva d i p iù a l r i su l ta to o a l l ' e f f e t to d e l l ' in ven z io n e,
d imo s trando co s ì ch e i l t ermin e ' co n t r ibu to ' è sp esso u sa to in en t ra mb i i sen si n e i
ca s i in cu i la mo t i va z ione d e l la d ec i s ion e non ch ia r i sca in q uale sen so esso sia
u sa to " . La d eci s ion e V ico m rapp resen terebb e l a p r ima enun c iaz ione d e l
co n t r ibu t io n app ro ach anch e seco ndo N. S H E M T O V , in Th e cha ra c t er i s t i cs o f
t echn ica l cha ra c t er and th e o ngo ing sag a in th e EPO and th e En gl i sh cou r ts , i v i ,
2 009 , Vo l . 4 , No . 7 , 50 6 e ss . ; e R . M. B A L L A R D I N I , Sof twa re pa ten t s in Eu ro p e:
th e t echn ica l requ i rement d i l emma , i v i , p . 563 ; N. R E E V E , Do wn to b u sin ess , i v i ,
2 007 , pp . 44 5 e ss . Con t ra : L . D R I V E R , Wou ld th e cu rren t ambigu i t i e s wi th in th e
l ega l pro t ec t ion o f so f twa re b e so lved b y th e crea t io n of a su i g en er i s p rop er t y
r igh t fo r co mp uter p rog ra ms? , i v i , 2 008 , Vo l . 3 , No . 2 , pp . 125 ss . , i l q u al e
o sse rva ch e "n e l p r imo per iodo po st Vico m d el con t r ibu t io n app ro a ch mo l t i ca s i
h anno dimo s t ra to la d iverg en te in t erp re ta z ion e d el la f ra se , d ando lu ogo a d u e
co n co rren t i e d o minan t i or i en ta men t i . I l p r imo rap presen ta l ' app ro cc io d el ' wh ole
co nten t app ro a ch ' u t i l i zza to in V ico m e Ko ch S terze l ch e r i ch i ed eva ch e
l ' in ven zio n e n e l la sua in t erezza fa cesse 'u so d i mezz i t ecn i c i p er r i so l vere un
p ro blema tecn ico e p rod urre un e f f e t to t ecn i co ' , sen za r i ch i ed ere che i l
co n t r ibu to t ecn ico si co l lo ca sse in una ma ter ia no n esc lu sa ; i l seco ndo era i l
co n t r ibu t ion app ro a ch che r i ch i ed eva ch e l ' e f f e t to t ecn i co fo sse nuo vo e non
esc lu so a i sen s i d e l l ' a r t . 52 (2) C.B.E. " .

29 Ri leva J . B E T T E N , Paten t schu t z fü r so f twa re-b ezo g en e Erf in dung en , in
GRUR , 1988 , p . 248 , che "p er d ecid ere la q u est ion e re la t i va a l la na tu ra d i
in ven z ion e ap pa re d i fond amenta l e impo rtan za l ' amb i to ch e v i en e a sseg nato a l
co n cet to d i ' en t i tà f i s i ca ' ".
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anche la sua rappresentazione digitale realizzata attraverso il

software. Partendo da tale presupposto, il Board ri teneva

equivalente all 'esecuzione attuata impiegando mezzi tecnici

(hardware) direttamente operanti sull 'entità fisica la simulazione

al computer della stessa operazione, cioè la sua esecuzione sulla

rappresentazione al display dell 'entità fisica.

La decisione dimostra una comprensione ancora incompleta

da parte del Board della stretta connessione intercorrente tra i l

software e l 'elaboratore.30 In part icolar modo, appare

difficilmente comprensibile la dist inzione tra software che

avrebbero natura tecnica, perché operanti su dati riproducenti

enti tà fisiche, e software non tecnici , perché relativi a operazioni

su numeri ed enti tà astrat te.31 È infatti evidente che non vi è

30 La d ec i s ion e in esame co s t i tu i sce un cap osa ldo d el l a su cces iva
g iu r i sprud en za , n on so lo d e l Bo ard , aven do affe rmato p er l a p r ima vo l ta in
t e rmin i ch i ar i l a b revet t ab i l i t à , sep pu re in d i r e t t a , d e l so f tware . Ta l e app ro cc io è
s t a to c r i t i ca to d a L. DR I V E R , in Wou ld th e cu rren t ambigu i t i e s wi th in th e l ega l
p ro t ec t ion o f so f twa re b e so lved b y th e crea t ion of a su i g en eri s p rop ert y r igh t
fo r co mpu ter p ro g ra ms? , c i t . , p . 13 0 , i l q u al e r i l eva ch e "sebb en e i l so f twa re
[o gge t to d el l a d eci s ion e in esame] f o s se ch ia ra mente u n p rog ra mma p er comp uter
in quan to ta l e , i l Boa rd h a a ccer ta to non dimeno la b reve t tab i l i t à , r i l evan do ch e
'd ec i s i vo è q ua le s ia i l co n t r ibu to t ecn ico ch e l ' in ven zio n e n e l la sua in t erezza
co me r i ven dica ta r i sp e t to a l l ' a r t e no ta ' . I l r i su l ta to è s ta to s ia u n ' ero sione
d e l l ' or ig ina le in t enz io n e d e l la Con ven zion e d i esc lud ere i p rog ra mmi p er
co mp uter in qu anto ta l i s ia la so s t i tu z ion e d i u no sta nda rd d i b reve t tab i l i tà
p iu t tos to a l t ro co n uno co ns id erevo lmen te men o on ero so " . Se l a d ec i s io n e V ico m
è s ta t a r i t en u ta d i fon d amen ta l e impo r t an za n el l e su ccess ive d ec i s io n i d e l Bo ard ,
co s ì co me n e l l e sen t en za d i mo l t i t r i bun a l i n az io n al i , s i d eve co n st a t a re tu t tav i a
ch e i cr i t e r i d ' e same in essa s t ab i l i t à sono tu t t ' a l t ro ch e un ivo ci ( c f r . J . P I L A , Th e
Requ i remen t Fo r An In ven t io n In Paten t La w , ci t . , p . 201 ) .

31 "S ub i to dop o la pubb l i caz ion e d i qu es ta d ec i s ion e a lcun i co mmen ta to r i
h anno so st enu to ch e l ' in terp re ta z ion e p rop o sta dal Boa rd rend eva l ' e sclu s io n e
p rev i s ta dal l ' a r t . 52 (2) l e t t . c ) r idond ante , a ccer tan do la su ss i s t en za di
u n ' in venz io n e og niq ualvo l ta s i ver i f i ca sse un mutamen to in u n ' en t i tà f i s i ca , o ve
l ' ' en t i t à f i s i ca ' i n clud e i segna l i e l e t t r i c i g en era t i n el co rso d e l la in t era zion e
f i s i ca d el p rog ramma con l 'ap pa ra to in cu i esso è implementa to . Tu t ta v ia ques ta
co n clu s io n e n on è co rret ta p er du e rag io n i . La p r ima è ch e i l Bo ard a r i ch ies to
q ualco sa d i p iù d e l la p rod uz io n e da p ar t e d e l p rog ra mma di , o d i un ca mbio in ,
u n ' en t i t à f i s i ca (c io è un e f f e t to t ecn i co) : h a ri ch i es to an ch e la su ss i s t en za d i un
p ro blema tecn ico e u n pro cesso co me ev id en z ia to d al l ' ap p l i cab i l i tà ind u str ia l e
d e l l ' ogg e t to . E , in secon do luog o , i l Boa rd n on ha a f f erma to ch e tu t t i i s eg nal i
son o ent i tà f i s i ch e, ma piu t to s to ch e tu t t i g l i og ge t t i rapp resen ta t i a t t ra verso i
segn al i so no ent i t à f i s i che" (co s ì J . P I L A , Th e Requ i remen t Fo r An In ven t ion In
Paten t Law , c i t . , p . 202 ) .
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alcuna differenza sotto il profilo informatico tra l 'at tività

condotta dal computer nei due casi: le operazioni eseguite

dall 'elaboratore dipendono in entrambi i casi dalla trasmissione e

dall 'elaborazione di segnali . E del tutto fit tizia appare

l 'equiparazione tra un'enti tà fisica e la sua rappresentazione.32

4. − Che la decisione Vicom non giustifichi un generale

riconoscimento del carattere tecnico di qualsiasi software

operato attraverso un elaboratore appare in modo evidente nella

successiva decisione T-26/86, Koch Sterzel/X-ray Apparatus.33

Nel caso in questione il Board of Appeal riconosceva la

natura di invenzione a un apparato diagnostico a raggi X in cui

l 'esposizione ai raggi veniva ottimizzata attraverso la gestione

dell 'apparato attraverso un software. La decisione veniva emessa

a seguito di un appello avverso una decisione della Divisione di

Opposizione che aveva confermato la validità del brevetto. Nel

corso dell 'appello gli opponenti avevano eccepito la natura di

software in quanto tale dell ' invenzione oggetto di protezione, in

violazione perciò dell 'esclusione stabili ta nell 'art . 52 (2) (c)

C.B.E. A supporto della propria tesi gli opponenti avevano

richiamato la giurisprudenza della Corte Federale tedesca e in

32 Cfr . D . S C H I U M A , TRIPS u nd da s Paten t i e rung sverb ot von S of twa re "a l s
so l ch er" , in GRUR Int . , 19 98 , p . 852 , i l q u al e r i l eva ch e " i l d i verso t ra t tamen to
r i serva to da l Bo a rd a l f i l t ragg io d i da t i non d e termina u na so stan z ia le
d i scr imina z ion e con r ig uardo a l l ' in t erno d e l l ' a mbi to t ecn olog ico in t eressa to , n on
p iù so st en ib i l e a l la lu ce d e l l ' a cco rdo TRIPS . In par t i co la re , l ' au to re o sserva ch e
" la no n con fo rmi tà è eviden te [ . . . ] p er i l fa t to ch e lo s t es so o gg e t to t ecn i co su l la
b ase d i u na d iversa fo rmu la z ion e d e l la r i ven dica z ion e po rta a d iverse
co n clu s io n i : da un la to 'u n pro ced imen to p er i l f i l t ra ggio d ig i ta l e d i d a t i ' v i ene
co ns id era to un metodo ma tema t i co e un p rog ra mma p er co mpu ter in qu anto ta l e ,
co me ta l i non b reve t tab i l i ; da l l ' a l t ro la to , un 'p roced imen to p er la e labo raz ion e
d ig i ta l e d i immagin i ne l la fo rma di u n a rray d i da t i ' v i en e co n sidera to
b reve t tab i l e" .

33 Cfr . T-26 /86 , Ko ch Ste rze l /X - ray Ap p aratus , in EPOR , 1 988 , p . 72 e in
GRUR In t . 1 988 , p . 585 e ss .
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particolare il cri terio d'esame da essa sviluppato e noto con il

nome di "Kerntheorie" (cfr. infra § 5.3).

Il Board respingeva tuttavia la tesi degli opponenti ,

osservando che "la rivendicazione 1) non aveva ad oggetto né un

programma per computer in sé considerato e separato dalla sua

applicazione tecnica, né un programma per computer su

supporto digitale, né un elaboratore elettronico del tipo usuale

in combinazione con un programma per computer. Esso

consisteva concretamente in un apparato a raggi X incorporante

una unità di processamento dei dati operante secondo modalità

che producevano un effet to tecnico nell 'apparato". Il Board

concludeva su tale base che l 'oggetto del brevetto poteva

considerarsi un'invenzione "indipendentemente dal fatto che

l 'apparato senza il programma per computer appartenesse o

meno allo stato dell 'arte". Né veniva attribuito alcun ril ievo

all 'obiezione degli opponenti che l 'effet to tecnico dell ' invenzione

sarebbe stato ottenuto solo al completamento dell 'operazione di

processamento dei dati , sicché l 'apparato e il computer avrebbero

potuto considerarsi unità separate.

Il Board osservava che il caso in esame differiva nettamente

da quello in cui i l programma è funzionale all 'uso di un comune

computer. In quel caso, i l programma per computer "trasformava

valori matematici in segnali elettronici con l'aiuto di forze

naturali e i segnali elet trici in oggetto consistevano in niente più

che la riproduzione di informazioni, non potendo essere

considerati di per sé un effet to tecnico". Per tale motivo, "un

programma per computer uti l izzato in un comune elaboratore di

dati costituiva un programma in quanto tale, escluso dalla

brevettabili tà ai sensi dell 'art . 52 (2) (c) C.B.E."
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Diverso invece il caso in cui "i l programma controllasse le

operazioni di un comune elaboratore così da alterare il suo

funzionamento, [in tale caso] l 'unità costituita dalla

combinazione del computer con il programma poteva

rappresentare un'invenzione brevettabile".

Nel replicare all 'appellante, i l quale richiamava la

giurisprudenza tedesca secondo cui la sussistenza di

un'invenzione richiede che il carattere tecnico risieda negli

elementi nuovi e inventivi della soluzione brevettata, il Board

ri levava di "non condividere questa interpretazione, perché essa

rendeva cruciale determinare l 'ambito in cui si colloca va

essenzialmente l' innovazione ai fini di determinare se

l ' invenzione avesse o meno natura tecnica". Al contrario,

"l ' invenzione doveva essere considerata nel suo insieme". Se

essa faceva uso sia di mezzi tecnici sia di mezzi non tecnici ,

l 'uso di mezzi non tecnici non escludeva il carattere tecnico

dell ' invenzione nel suo complesso.

La Convenzione sul Brevetto Europeo non richiedeva,

secondo il Board, che l 'invenzione fosse esclusivamente o

prevalentemente di natura tecnica; in altre parole, non vietava la

brevettazione di un'invenzione consistente in un mix di caratteri

tecnici e non tecnici . Il Board affermava pertanto di "non

vede[re] alcun supporto legale nella Convenzione sul Brevetto

Europeo alla teoria della Corte Federale tedesca concernente

l 'essenza dell ' invenzione, [e di] vede[re] inoltre

controindicazioni pratiche alla necessità di procedere ad un

bilanciamento degli aspett i tecnici e non tecnici , perché secondo

la Corte Federale il cri terio da applicare si basava su quale

fosse l 'aspetto che forniva il contributo essenziale al successo

dell ' invenzione".
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Nel complesso la decisione Koch Sterzel si pone in linea

con quanto espresso dal Board nella decisione Vicom,

escludendo in entrambi i casi che un programma per elaboratore

elettronico sia dotato di carattere tecnico per il semplice fatto di

costituite un insieme di istruzioni destinate ad essere eseguite

all ' interno di una macchina (i l computer). Sia in Vicom sia in

Koch Sterzel i l Board richiede la sussistenza di un quid pluris

consistente in un'azione che a causa del programma si sviluppa

in ambito tecnico: in un caso, sull ' immagine di un oggetto fisico;

nell 'al tro caso, per mezzo della gestione di un apparato esterno.34

Sotto questo specifico profilo non vi è alcuna differenza

sostanziale tra le conclusioni raggiunte dalla coeva

giurisprudenza tedesca e l 'orientamento dell 'EPO.35

5. − Mentre le decisioni rese nei casi Vicom e Koch Sterzel

avevano ad oggetto ipotesi in cui un programma per computer

34 Co me n e l caso V ico m, an ch e n e l caso in esame è s t a to so s t enu to ch e
l ' acce r t amen to d el ca ra t te r e t ecn i co è s t a to b asa to su l r i su l t a to co n segu i to
d a l l ' i n ven z ion e , an zi ch é su l suo o gge t to in sen so s t re t to . Cos ì o sserva W. AN D E R S ,
Die Pa ten t i e rba rke i t vo n Pro gra mmen fü r Da ten vera rb ei tun gsan la g en:
Rech tsp rechu ng im Fluß? , in GRUR, 19 89 , p . 86 1 , i l qu a l e r i l eva ch e n e l l a
d ec i s ion e Ko ch S te rzel "n on si p on e la q u est ion e se l ' in ven z ion e h a na tu ra
t ecn ica . Piu t to s to , s i p ren d e in co n sid era zion e l ' e f f e t to t ecn i co p ro dot to
d al l ' in ven zion e p er esc lud ere ch e i l suo ogg e t to r i en t r i n el l ' e l en co n ega t ivo " .
Ta l e co n c lu s ion e non appare p erò con div i s ib i l e in co ns id e raz ion e d e l fa t to ch e i l
Bo ard , s i a n e l l a d eci s ion e Vico m, ch e in Ko ch S terze l , h a r i l eva to l a su ss i s ten za
d e l ca rat t e r e t ecn i co n on so lo n el r i su l t a to , o n el l ' e f fe t t o , con segu i to
d a l l ' i n ven z ion e , ma an ch e con r igu ard o a i mezz i imp iega t i a t a l e sco po .

35 Cfr . A. V O N H E L L F E L D , S in d Algo r i th men schu t z fä h ig ? , i v i , 198 9 , pp . 48 3-
4 84 , i l qu a l e o sse rva ch e "d a q uan to emerg e da l l e d ec i s ion i V ico m e Ko ch Sterze l
d e l l 'EPO, semb ra ch e un a lgo r i tmo po ssa essere p ro tegg ib i l e se , ma p er o ra so lo
se , q uand o v ien e impiegato in co nn ess ion e con un ogg e t to o p ro ced imen to , ch e
son o in t es i co me tecn ic i in sen so t ra d i z ion ale , p er ta n to ta l i da essere in co rpo ra t i
i n un sub st ra to co rpo reo . Con c iò c i s i a l lo n tana (p er i l mo men to ) so lo un p o co
d al la p re t esa , secon do la g iu r i sp rud en za d e l la Co r t e Fed era le t edesca ,
co nn ess ion e con un sub st ra to n atura l e o en erg e t ico […] , p er i l f a t to ch e n el
co n tes to d i un esa me glo bale po ssono essere p res i i n con s id era z ion e an ch e
e l emen t i d e l l ' in ven zio n e ch e non so no nu o vi . S ia in V ico m s ia in Ko ch Sterze l
so lo i l so f twa re era nuo vo , ment re l ' ha rd wa re in sen so a mpio , dun qu e non so lo
l ' e la bo ra to re d i da t i , b en s ì an ch e i co mp less i v i d i spo s i t i v i f i s i c i ( f i s i ca d e l la
crea z ion e d e l l e immag in i e ra pp resen ta z ion e , no n ch é tub i a ragg i x e t c . )
a ppa r t en evan o al lo s ta to d e l la t ecn i ca . c i s i t ro va p er tan to a mezza v ia r i spe t to
a l la t ecno lo g ia in fo rmat i ca " .
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veniva impiegato per risolvere un problema esterno

all 'elaboratore elettronico, nel caso IBM/Computer-Related

Invention,36 i l Board considerava il carattere di invenzione di un

metodo basato su un software, che determinava il funzionamento

interno del computer stesso. Nel caso in esame il Board ri teneva

che un metodo per la visualizzazione di una serie predeterminata

di messaggi indicanti ciascuno uno specifico evento relativo al

funzionamento di un elaboratore elettronico costi tuisse

un'invenzione brevettabile. Il Board osservava che l 'esecuzione

del metodo richiedeva mezzi idonei sia per l 'individuazione delle

condizioni di errore, sia per la visualizzazione dei messaggi,

nonché per l 'elaborazione della prima informazione in forma di

messaggio video.

Procedendo all 'esame dell 'esclusione dalla brevettabil ità

prevista per i programmi per elaboratore elettronico in quanto

tali , il Board rilevava che "dare un' indicazione visuale

automatica sulle condizioni esistenti nell 'apparato o sistema era

nella sua essenza un problema tecnico". Partendo da questa

premessa, il Board giungeva pertanto alla conclusione che "l ' idea

di base sottostante all ' invenzione risiedeva in un programma per

computer e nel modo in cui le tabelle erano strutturate: una

rivendicazione relativa al suo uso per la soluzione di un

problema tecnico non poteva essere considerata, secondo

l 'opinione del Board, rivolta ad ottenere protezione per un

programma in quanto tale ai sensi dell 'art . 52 (2) (c) C.B.E.". Il

Board ri teneva tuttavia necessario sottolineare che "non derivava

da questa affermazione che per converso un programma per

36 Cfr . T-1 15/85 , IBM/Co mpu te r -Re lat ed In ven t ion , in EPOR , 1990 , p . 107 .
P er un a rev i s io n e cr i t i ca d e l l a d ec i s io n e si ved a J . B E T T E N , Pa ten t schu t z vo n
Co mpu terp ro g ra mmen , in GRUR , 19 95 , p . 780 .
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computer potesse essere considerato un mezzo tecnico in ogni

circostanza".

Con la decisione in esame il Board, per la prima volta,

individuava pertanto un legame tra accertamento del carattere

tecnico dell ' invenzione e l 'esistenza di un problema tecnico.

Tuttavia, non venivano esaminate in maggiore dettaglio, come

invece sarà fatto dalla giurisprudenza successiva, tutte le

possibil i implicazioni di una tale connessione. In part icolar

modo, anche ammettendo che la soluzione di un problema tecnico

abbia sempre carattere tecnico, rimane da chiarire quando un

problema possa definirsi tecnico.37

Il Board non affrontava tale questione, dichiarando invece

che "un'invenzione che poteva essere brevettabile secondo i

criteri convenzionali di brevettabil i tà non poteva essere esclusa

dalla brevettazione per il semplice fatto che la sua realizzazione

fosse ottenuta attraverso un programma per computer".

La statuizione del Board riprende quanto dallo stesso

sostenuto in precedenza nel caso Vicom, pur in presenza di

circostanze che appaiono diverse. Mentre nel caso Vicom il

programma per computer affrontava un problema tecnico esterno

all 'elaboratore, che pertanto avrebbe potuto essere risolto con

mezzi convenzionali, ciò non accadeva nel caso sottoposto al suo

esame, in cui il problema tecnico riguardava il funzionamento

stesso dell 'elaboratore. In tale contesto, non pare possibile

accertare il carattere tecnico dell ' invenzione sulla base di un

37 Cfr . J . P I L A , Th e Requ i remen t Fo r An In ven t ion In Pa ten t La w , c i t . , p .
2 05 , l a q u al e r i l eva ch e n e l l ' o t t i ca d el l a d eci s ion e "o g ni co mpu ter p rog ra mma to
p uò g iu s t i f i care un b reve t to se esso ri so l ve un prob lema tecn ico , o ve p er
'p rob lema tecn ico ' s i i n t end e og ni p roblema rela t i vo a l fun ziona men to d e l
co mp uter , ind ip end en temen te da l fa t to se p rodu ca l 'o gg e t to f i s i co o mater ia l e
p rev i s to in Ch ri s t ian Fra n ceri es e V ico m o po ssegg a la no n con ven z iona l i tà
t ecn i ca r i ch i es ta in Ko ch ".
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ipotetico problema equivalente che avrebbe potuto essere risolto

util izzando mezzi convenzionali .38

6. − Nella successiva decisione T-366/87, Sternheimer/Harmonic

Vibration,39 la sussistenza del carattere tecnico è stata di nuovo

esaminata con riguardo a un’invenzione avente ad oggetto un

procedimento per la selezione di vibrazioni acustiche. Il Board

individuava per la prima volta nel carattere tecnico uno specifico

requisi to autonomo di brevettabil ità, osservando che "l ’art . 51

(1) C.B.E. [ . . .] indicava che in aggiunta alle usuali condizioni di

brevettabili tà relative alla novità, all’altezza inventiva e al

carattere industriale, l’oggetto di un brevetto era sottoposto alla

condizione supplementare di costi tuire un’‘invenzione’".40

Quanto alla definizione del concetto d'invenzione, il Board

ri levava che "la Convenzione non definiva il significato del

termine ‘invenzione’ se non indirettamente, attraverso

l’enunciazione non limitativa dell’art . 52 (2) C.B.E., relativo ad

oggetti che non sono considerati invenzioni ai sensi dell’art . 52

38 cfr . J . P I L A , o .u . c . , p . 2 05 , o sse rva ch e "nono stan te i l t en ta t i vo d i
co l l ega re i du e ca si , la dec i s io n e d e l Boa rd in IBM è d i f f i c i lmente r i con c i l i ab i l e
co n Vico m s ia so t to i l p ro f i lo d e l la mot i va z ion e s ia p er qu anto con cerne i l
r i su l ta to . Nel la mo t i va zion e la d eci s ion e sugger i sce ch e qua l s ias i me todo
implementa to da co mp uter è b reve t tab i l e se r iso l ve un p rob lema tecn ico ,
ind ip en d entemente d al fa t t o se esso p rodu ce u n ' e f fe t t o t ecn i co ' . E , n e l r i su l ta to ,
è ev id en te ch e i l me todo d i IBM no n p ro du ce u n ri su l ta to n el sen so d e l la
d ec i s ion e V ico m; l ' e f f e t to d e l qu ale essendo la g en era zion e a utomat i ca d i un
tes to , ch e man ca d e l la f i s i c i tà d el l e immag in i d i Vicom. L ' impo r tan za d e l la
d ec i s ion e in esame d er i va d al fa t to d i b asa rs i su l la d ec i s ion e V ico m p er g iung ere
a d u na in t erp re ta z ion e p iù fa vo revo le d el requ i s i to d i in ven z ion e" .

39 Cfr . T-366 /87 , S t e rn h eime r /Harmo nic Vibra t ion , in EPOR , 198 9 , p . 13 1 .

40 La d ec i s io n e in esame co n sid e ra i l r equ i s i to d e l ca ra t t e r e t ecn i co
d e l l ' i n ven z ion e qu a le requ i s i to pre l imin are e a l t emp o s t esso au tono mo r i sp e t to
ag l i u l t e r io r i r equ i s i t i d i n o vi t à , a l t ezza in ven t iva e ap pl i cab i l i t à indu s t r a i e l e .
Ta l e o r i en t amen to , ch e s i co n so l id e rà n el l a su ccess iva g iu r i sprud en za d el Board ,
ap p are in con t r as to con l 'o p in ion e f ino ad a l lo ra esp ressa d a l Bo ard , in p ar t i co l a re
n e l l e d ec i s ion i Ch r i s t i an Fran cer i es e Vico m, che in vece h ann o r i cond ot to i l
r equ i s i to d e l ca ra t t e r e t ecn i co d e l l ' in ven zion e n el l 'amb i to p iù amp io d e l r equ i s i to
d e l l ' app l i cab i l i t à ind u st r ia l e d e l l ' in ven zion e . S i ved a a l p rop o si to J . P I L A , Th e
Requ i remen t Fo r An In ven t io n In Paten t La w , c i t . , p . 2 09 .
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(1) C.B.E." Secondo il Board, "dall’esame di questi esempi si

ricavava che essi avevano in comune il fatto di non prevedere o

implicare la messa in opera di mezzi tecnici che producevano un

effet to tecnico concreto, che permettesse - ad esempio - di

modificare la struttura e il comportamento, o di determinare le

proprietà di un oggetto, di un ambiente o di un fenomeno fisico".

Pertanto, al fine di determinare se l’oggetto del brevetto

costituisse un’invenzione ai sensi dell’art . 52 (1) C.B.E. era

necessario "valutare in modo globale se essa ponesse in opera

dei mezzi tecnici che producevano un effet to tecnico".

Nel caso in esame, i l Board rilevava che "l ’operazione di

regolazione dei mezzi di produzione delle vibrazioni era di

natura tecnica, cosicché il procedimento della rivendicazione 1),

del quale questa operazione era una fase, costi tuiva certamente

un’invenzione ai sensi dell’art . 52 (1) C.B.E.".

Se ne deduce che l’accertamento del carattere tecnico

dell’invenzione deve considerare l’oggetto nella sua interezza;

non è dunque necessario che tutti gli elementi dell’invenzione

abbiano carattere tecnico: è sufficiente che tale carattere sia

posseduto anche solo da alcune delle caratterist iche rivendicate.

La decisione Sternheimer rappresenta l’interpretazione più

ampia della nozione di carattere tecnico tra quelle espresse nelle

sentenze finora passate in rassegna. Nell’accezione appena

esaminata, possiede il necessario carattere tecnico ogni metodo

che comporti l’uso di uno strumento meccanico, in qualsiasi

stadio di realizzazione, indipendentemente dalla sua novità,

al tezza inventiva e applicabili tà industriale. Nell’affermare che

presenta carattere tecnico ogni processo che incida "sulle

proprietà di un’entità fisica, di un ambiente o di un fenomeno

fisico", la decisione esprime un concetto di carattere tecnico
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dell’invenzione più ampio che nella decisione Vicom, non

richiedendo che il processo operi su un’enti tà fisica, e di Koch

Sterzel , non essendo necessaria l’esistenza di un apparato

esterno.41 L’ampia definizione del requisi to del carattere tecnico

non fa comunque venire meno la necessità che l’oggetto

dell’invenzione presenti gli ulteriori requisi ti della novità,

dell’altezza inventiva e dell’applicabil ità industriale

dell’invenzione.

3.2. Il carattere tecnico dell’invenzione secondo il "contribution

approach".

1. − Il carattere non tassativo delle esclusioni contenute nell'art.

52 (2) C.B.E. ha indotto il Board of Appeal, sin dalle sue prime

decisioni, ad identificare la ratio comune alle varie ipotesi dettate

dalla norma; individuata nelle primissime decisioni nella

previsione di un elenco esemplificativo di oggetti privi del

requisito dell 'applicabilità industriale. Tuttavia, da Vicom e Koch

Sterzel in poi, è prevalsa l 'opinione che le esclusioni dell’art. 52

(2) C.B.E. siano accomunate dalla mancanza di carattere tecnico

41 Cfr . J . P I L A , Th e Requ i remen t Fo r An In ven t ion In Pa ten t La w , c i t . , p .
2 07 , o ve s i o sserva ch e " l a d eci s ion e rapp resen ta la p iù a mp ia in t erp re ta z ion e
d e l requ i s i t e d el la su ss i s t en za d i un ' in ven z ione f ino a l la da ta d el la sua
p ro nun c ia , secon do la qu ale qua l s ias i me tod o pu ò g iu s t i f i ca re un b revet to se
n e l la r i vendica zion e si spec i f i ca ch e v i en e fa t to u so , in qua l s ias i s tad io d e l la su a
implementa z io n e, d i un p ar t i co la re d i spo s i t i vo meccanico o fun z ion ale ,
i nd ip en d entemente da l la n o vi tà d el r i su l ta to , da l la con ven z ion al i tà d e i mezz i e
d a l l ' app l i cab i l i t à in du st r ia l e d el l ' i ns i eme . In o l t re , ment re a l cun e pa rt i de l la
d ec i s ion e d e l Bo a rd ri ch i edo no l 'u l t e r io re requis i to d i ' un co n creto e f fe t t o
t ecn i co ' , l a su a mo l to a mpia d ef in i z ion e, r i co mp rend ente og ni mod i f i ca z ion e d e l la
s t ru t tu ra , d e l co mp o rta men to o d etermina z ion e de l l e p rop r i e tà d i un o gge t to ,
a mb ien te o f eno meno f i s i co , va a l d i là d e l requ i s i to d i V ico m d el la su ss i s t enza di
u na en t i tà f i s i ca n uo va o a l t era ta , e i l req u i s i t o d i Ko ch d el la su ss i s t en za di u na
ma cchin a con ca ra t t er i s t ich e n uo ve o n on con venziona l i , e ap pa re con s id era re
co me ' t ecn i co ' qua l s ia s i a t to u mano n e l mon do f i s i co a ss i eme a mo l t e scop er t e
u ma n e. In vero , la p iù s ign i f i ca t i va l imi ta z ion e d el req u i s i to d el la su ss i s t enza d i
u n ' in venz io n e id en t i f i ca to dal Bo a rd no n d eriva dal la sua d e f in i z ione d i
in ven z ion e in q uan to ta le , ma piu t to s to da l suo r i t en ere ch e i l requ i s i to d e l la
su ss i s t en za di u n ' in venz ion e ab bia cara t t ere p re l imina re e sep ara to . La
co nsegu en za d i ciò è ch e l ' o gg e t to d i qua nto n on co s t i tu i sce un ' in ven z ion e non
p uò a cced ere a l la p ro tez io n e b revet tu a l e ind ip end en temen te da l la sua ca pa c i tà d i
sod di s fa re g l i a l t r i req u i s i t i prev i s t i da l l ' a r t . 5 2 (1 ) C .B .E . " .



44

del loro oggetto, individuando nel carattere tecnico un ulteriore e

autonomo requisito di brevettazione.

La giurisprudenza successiva ha confermato questo

orientamento, portando ad ulteriori sviluppi il principio

enucleato nella decisione Vicom, secondo cui nell 'accertamento

del carattere tecnico dell ' invenzione "è decisivo verificare quale

sia il contributo tecnico dell ' invenzione come definita nella

rivendicazione, considerata nel suo insieme, rispetto all 'arte

nota".

2. −  La prima decisione espressione di questo nuovo indirizzo è

stata pronunciata dal Board nel caso IBM/Document Abstracting

and Retrieving.42 Il caso aveva a oggetto un brevetto relativo ad

un metodo computerizzato che consentiva la creazione di abstract

di documenti, la loro memorizzazione e il loro successivo

recupero da parte dell’utente. La differenza tra il metodo

rivendicato e l 'arte nota consisteva essenzialmente nelle funzioni

del computer, conseguite grazie a un programma basato su un

particolare algoritmo.

Il Board esaminava le esclusioni contenute nell 'art . 52 (2)

C.B.E. e osservava che "a prescindere dalle dif ferenze tra loro

esistenti, queste esclusioni avevano in comune che esse si

ri ferivano ad att ività che non miravano ad alcun risultato

tecnico ma possedevano piuttosto un carattere astratto e

intellettuale".

L'accesso alla brevettazione, secondo il Board, richiedeva

pertanto l’accertamento della sussistenza del requisito, autonomo

e preliminare, del carattere tecnico dell ' invenzione.

42 Cfr . T-2 2 /85 , IBM/Do cu men t Ab s t r act in g an d Retr iev in g , in EPOR , 1990 ,
p . 98 .
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Affermava ancora il Board che nonostante tale requisi to

non fosse espressamente previsto dalla Convenzione sul Brevetto

Europeo, "esso era alla base della costante giurisprudenza

quantomeno della gran parte degli stati contraenti dell 'EPO. Né

dal tenore letterale dell 'art . 52 C.B.E. né dalla storia legislativa

di quell 'articolo come risultava dai lavori preparatori si poteva

dedurre che i Paesi aderenti avessero avuto l' intenzione di

allontanarsi dalle loro leggi nazionali e dalla relativa

giurisprudenza". Che il requisi to del carattere tecnico

dell ' invenzione possedesse un chiaro fondamento normativo

sarebbe stato inoltre reso evidente dalle numerose disposizioni

del Regolamento di attuazione in cui l ' invenzione è definita sulla

base delle sue caratteristiche tecniche. 43

Quanto al caso oggetto d’esame, il Board osservava che

"ogni aspetto nuovo contenuto nella domanda di brevetto

risiedeva nelle regole in base alle quali veniva attuata la

formazione dell 'abstract, la sua memorizzazione e il suo

recupero". Concludeva pertanto ri levando che "i l contributo

rispetto all 'arte nota nel caso di specie aveva a oggetto

chiaramente, in sostanza, la previsione di un sistema di regole.

43 A p are re d i J . P I L A , S o f twa re Pa ten t s , S epa ra t ion o f Po wers , an d Fai l ed
S y l log i sm: A Co rnu cop ia f ro m th e Enla rg ed Boa rd of App eal o f th e Eu rop ean
Paten t Of f i ce , in Ca mb r idg e La w Jou rna l , 201 1 , 70 (1 ) , p . 203 , "qu es ta t eo ria è
in su f f i c i en t emente suppo rta ta da l t es to e da l la s tor ia d e l la C .B.E. , e man ca di
co eren za do t t r in a l e e t eo re t i ca . Per esemp io è d i f f i c i l e d a con c i l ia re co n la
p rev i s ion e d e l l ' a r t . 52 (2 ) e (3 ) C.B.E. , ch e inc lud e n e l la l i s ta d e l l e n on-
in ven z ion i una ma ter ia co s ì ev id en temen te t ecn i ca co me i p rog ra mmi p er
co mp uter . Ino l t re , men t re i reda t to r i d el la C .B .E . p ar t i rono da l p resup po sto ch e
l e in ven z ion i a vrebb ero d o vuto co l lo ca rs i n e l l e ar t i t ecn i ch e , n on v i è a lcuna
ind ica z ion e ch e ess i i n t en d essero l ' ar t . 52 (2 ) e (3 ) C.B .E . qu ale fo nda mento d i
u n req ui s i t o d i ' ca ra t t e re t ecn i co ' a se s tan t e , e n é – ho a rgo men ta to – lo scop o e
l ' ogg e t to d e l la C.B.E. g ius t i f i ca un a ta l e con c lu s ion e . Da ciò la mia op in ione ch e
g l i er ro r i l og i c i n e l la in terp re ta z ion e d e l l ' ar t . 52 (2 ) e (3 ) C.B.E. d a pa rt e d el
Boa rd son o esa cerba te da le su e la cun e teo re t i ch e e do t t r ina l i . In agg iun ta , t a l e
in t erp retaz io n e p rodu ce u na d ef in i z ion e imp rat i ca b i l e d i ' i n ven z ion e ' , a ca usa
d e l la ind e f in i t e z za e d el l ' o scu r i tà d el con ce t to s t esso d i ' ca ra t t e re t ecn i co ' " .
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Pertanto, le rivendicazioni dovevano essere considerate relative

ad una materia esclusa ai sensi dell 'art . 52 (2) e (3) C.B.E.".

Al ri l ievo dell 'appellante che l 'at t ività in esame comportava

un cambiamento nell 'ambiente fisico, analogamente a quanto

accertato nel caso Vicom, verificandosi un mutamento in

un'enti tà fisica (l ' informazione memorizzata sotto forma di

segnali elet trici) , i l Board replicava che, diversamente che nel

caso Vicom, nel brevetto oggetto d'esame l 'informazione

"rappresentava (parte di) un contenuto informativo di un

documento, che poteva essere di qualsiasi tipo. L'att ivi tà

rivendicata non provocava alcun cambiamento sulla cosa oggetto

dell 'operazione (cioè il documento da cui ricavare l'abstract) ma

derivava da esso un'informazione che doveva essere

immagazzinata".

3. − La necessità che il contributo tecnico dell 'invenzione

trovasse espressione negli aspetti che caratterizzano l’invenzione

rispetto all 'arte nota era meglio chiarito dalla successiva

giurisprudenza del Board. In particolare, tale questione veniva

affrontata nella decisione T-38/86, IBM/Text Clarity processing.44

L’invenzione aveva ad oggetto un metodo computerizzato per

l 'individuazione e la sostituzione di espressioni linguistiche

eccedenti un determinato livello di complessità, che veniva

operata utilizzando una lista di espressioni contenute in un

database. Il Board procedeva pertanto ad accertare se l’invenzione

fornisse un contributo tecnico in un ambito non escluso. E negava

la sussistenza di un’invenzione poiché l 'implementazione del

programma, come definita nella rivendicazione principale,

richiedeva niente più che l'immediata applicazione di tecniche

44 Cfr . T-38 /86 , IBM/Text Cla r i t y pro cess in g , i v i , 1990 , p . 606 .
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note che potevano ritenersi ovvie per l 'esperto del settore.

Pertanto, "non forniva un contributo allo stato dell'arte che

rappresentasse un salto inventivo ai sensi dell 'art. 56 C.B.E. in

un ambito non escluso dalla brevettazione ai sensi dell 'art. 52

(2)(c) C.B.E."

In questa decisione, a differenza di quanto si riscontra nella

precedente giurisprudenza, e in particolare nelle decisioni Vicom

e IBM/Document abstracting and retrieving, i l Board riconosceva

che le informazioni memorizzate e elaborate in un computer

nella forma di segnali elettrici avevano natura tecnica. Tuttavia,

ri levava che tali segnali , in relazione ai vari passaggi del metodo

rivendicato, "non presentavano alcuna dif ferenza sotto il profilo

tecnico [rispetto all 'arte nota] . Dif ferivano solo per il fatto che

rappresentavano differenti espressioni l inguist iche, che erano

espressioni astratte senza alcun significato tecnico". Pertanto,

secondo il Board, i l caso in esame si distingueva dal caso Vicom,

non tanto per l 'inesistenza di un'enti tà fisica oggetto di

modificazione attraverso il metodo rivendicato (la natura di

enti tà fisica dovendosi pur riconoscere ai segnali elet tronici

elaborati dal computer), quanto per il fatto che mentre

l 'invenzione nel caso Vicom "determinava un contributo in un

ambito non escluso dalla brevettabil ità e più precisamente dava

luogo a una più efficiente riproduzione o miglioramento della

quali tà tecnica di un immagine", tale circostanza invece non si

verificava nel caso sottoposto al suo esame, ove "la

rivendicazione non prevedeva nulla che potesse determinare un

salto inventivo in un settore non escluso dalla brevettabili tà".45

45 È s ta to o sserva to ch e "seco ndo qu esto ap p ro cc io l ' e sa mina to re d o vrebb e
a ccer ta re se su ss i s t e l ' a l t e z za in ven t i va p er g iung ere a l la con c lus ion e
d e l l ' e s i s t en za d i un ' i n venz ion e . S eco ndo la d isc ip l ina d et ta ta n el la Co n ven zion e
su l Brevet to Eu rop eo la co n cess io n e d e l b revet to r ich i ed e an z i tu t to l ' e s i s t en za d i
u n ' in venz io n e e, so lo a l lora , d eve essere ver i f i ca ta la su ss i s t en za d e i requ i s i t i d i
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4. − È interessante notare in questo stesso periodo la parallela

evoluzione della giurisprudenza della Corte Federale tedesca.

Mentre il Board elaborava il criterio del "contribution

approach", la Corte Federale tedesca sviluppava un criterio

d’esame delle invenzioni di software, che con il contribution

approach presenta notevoli somiglianze. Criterio che è noto con il

nome di "Kerntheorie". In entrambi i casi, infatti , l 'accertamento

del requisito tecnico dell 'invenzione viene condotto in relazione

agli aspetti dell 'invenzione che sono nuovi ed inventivi. Si

determina così una sostanziale sovrapposizione di piani:

l 'accertamento dell 'altezza inventiva e la sussistenza del requisito

del carattere tecnico dell 'invenzione.

La Kerntheorie sarà oggetto d’esame nel prosieguo della

trat tazione. Possiamo sin d’ora ri levare una differenza tra i due

cri teri con riguardo agli elementi della rivendicazione che

devono essere considerati ai fini dell 'accertamento del carattere

tecnico dell ' invenzione. Non vi è mai stato dubbio infatti nella

giurisprudenza EPO che l 'esame del carattere tecnico

dell ' invenzione debba tener conto di tutte le caratteristiche,

tecniche e non tecniche, contenute nella rivendicazione.46 Per

n o vi tà , a l t e z za in ven t iva e app l i cab i l i t à ind us t r ia l e . Ciò p remesso la
l eg i t t ima z io n e d e l ' con tr ibu t io n app ro a ch ' sembra essere in qu alch e mod o
man can te . Ino l t re , r ima n e un ' in cer t ez za ci rca i l t ipo d i in ven zion e ch e s i r i t i ene
a ppo r ta re l ' ad egua to cont r ib u to t ecn ico p er r i en tra re n e l l ' a mbi to d i quanto è
su sce t t ib i l e d i b reve t taz io n e" (co s ì R. M. B A L L A R D I N I , in So f twa re pa ten t s in
Eu rop e: th e t echn ica l requ i remen t d i l emma , ci t . , p . 567 ) .

46 È s ta to tu t t avi a r i l eva to ch e "r i en t ra n e l p o l i t i camen te co rre t to t ra g l i
' sp ec ia l i s t i d e l se t t ore ' , g ià da l l e d eci s io n i Vicom e Ko ch Sterze l (dunq u e d al la
metà d eg l i an ni '8 0 f ino ad og gi ) , d i ch ia ra rs i a vversa ri d el la Kern theo r i e .
Tu t ta v ia . la con t rapp o si z io n e t ra ' va lu ta z ion e g lob ale ' , da una p a rt e , e
' va lu ta z ion e d e l nu cl eo ' , da l l ' a l t ra pa r t e , era ed è f i t t i z i a , p erch é a n ch e g ià co n i l
' con t r ibu t io n a pp roa ch ' no n a veva luogo a lcuna con s id era z ion e g lob ale . Qua ndo
in fa t t i s i cerca la ca ra t t er i s t i ca d e l la r i vend ica z ion e , ch e p resen ta uno sp ec ia l e
e f f e t to , a l d i là d i qu el lo p ro vo ca to da l la 'no rma le ' in t era z ion e con l ' e lab o ra to re ,
i n ev i ta b i lmen te non vengon o p rese in con sid era zione tu t t e l e ca ra t t e r i s t i ch e d e l la
r i vend ica z ion e p er l ' app l ica z ion e d e l l ' a r t . 52 C.B.E. , b en s ì p iu t to s to i l co n t ra r io .
L ' orgog l io sa a t t r ib u zio n e d i ' va lu ta z ion e co mp less i va ' era dap pr in c ip io u na
e t i ch et ta tu ra sbag l ia ta " (co s ì A. V O N H E L L F E L D , I s t nu r Techn ik S tand d er
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converso, secondo la giurisprudenza tedesca, in sede di

accertamento del carattere tecnico devono essere considerate

solo le caratteristiche della rivendicazione che appaiano

essenziali ai fini dell ' invenzione, cioè il suo nucleo tecnico.47

È pero vero che entrambi i cri teri, di là dalle enunciazioni

di principio, sono stati spesso applicati al lo stesso modo e hanno

condotto a risultat i analoghi.

Infatt i , da un lato, il "contribution approach" nel richiedere

che il carattere tecnico risieda nelle caratteristiche che

dist inguono l 'invenzione rispetto all 'arte nota, considera anche le

caratterist iche non tecniche dell ' invenzione, subordinando

tuttavia l 'esistenza del carattere tecnico dell ' invenzione alla

sussistenza del requisi to dell 'al tezza inventiva negli aspett i

tecnici dell’invenzione. Dall 'al tro lato, anche la Kerntheorie non

esclude la rilevanza delle caratteristiche non tecniche

dell ' invenzione nel limite in cui esse siano determinanti ai fini

della soluzione del problema tecnico oggetto dell ' invenzione. Ad

esempio, nel caso in cui un programma per computer sia

util izzato per il controllo o l 'esecuzione di un'at tività avente

carattere tecnico (si raffronti a questo proposito le analoghe

soluzioni offerte dalla giurisprudenza della Corte Federale nel

Techn ik? - Zu m n eu en Neu h ei t sb eg r i f f im Eu rop äi sch en Paten tamt un d d essen
An wendu ng au f rech n erg es tü t z t e Er f in dung en , i n GRUR Int . , 200 8 , p . 10 07 ) .

47 In t a l sen so s i ved a la c r i t i ca al l a "Kern th eor i e" fo rmu la t a d a G.
GU G L I E L M E T T I , L' in ven zion e d i so f twa re , c i t . , p . 5 2 e ss . L 'au to re t r acc i a un
p ara l l e lo t r a l a "Kern th eor i e" t ed esca e i l cr i t e r io e l abo ra to d a l l e co r t i
s t a tu n i t en s i , n o to con i l no me d i "po in t o f n o ve l ty t es t " . Tut t av i a , co me s i ved rà
n e l p ro s i egu o d e l l a t r a t t az ion e , p ro ced endo a l l ' e same d e l l e p iù imp or t an t i
d ec i s ion i d e l l a Co r t e Federa l e t ed esca in cu i è s ta to e l abo ra to q u esto c r i te r io ,
n ono s t an t e l ' a f fe rmaz io n e di p r in c ip io d e l l a r i l evanza a i f i n i d e l g iu d iz io d e i so l i
a sp e t t i t ecn i c i co st i t u en t i i l nu c l eo d e l l ' i n ven z ione , in con cre to i l con ce t to d i
n u cl eo t ecn ico è s t a to o gge t to n el t emp o di un ' in t e rp ret az io n e semp re p iù
es t en siva , co s ì d a r i co mp ren d ere an ch e gl i asp e t t i no n tecn ici d e l l ' in ven z ion e , n el
l imi t e in cu i ess i fo ssero d e t e rmin an t i p e r l a so lu z io n e d e l prob lema tecn ico .
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caso Antiblockiersystem48 e dal Board of Appeal nel caso Koch

Sterzel49).

3.3. Il superamento del "contribution approach".

1. − Il passaggio dal "contribution approach" a un più evoluto

criterio d’esame è stato anticipato da alcune prime decisioni di

transizione, in cui il Board ha evidenziato i limiti dell’approccio

tradizionale e ha valutato l’applicazione di criteri alternativi.

Una prima evoluzione in senso più favorevole alla

brevettazione del software si osserva con la decisione T-769/92,

Shoei/General-purpose management system.50

Il brevetto oggetto d’esame concerneva un metodo

computerizzato, operato da un software idoneo a consentire la

gestione separata di due dist inte att ività (rispettivamente,

finanziaria e di inventario) e caratterizzato dal fatto di prevedere

un'unica interfaccia utente ( transfer slip) per l ' inserimento dei

dati , comune alle due att ività. L'invenzione non presentava alcun

aspetto innovativo per quanto concerne la struttura hardware,

mentre era caratterizzata rispetto all 'arte nota dalla possibili tà di

attuare, at traverso l 'uso di un software idoneo, una gestione

separata di due attività dist inte, util izzando tuttavia un'unica

interfaccia utente per l 'inserimento dei dati .

Osservava il Board che "l ’esclusione dalla brevettabil ità

non si applicava alle invenzioni che richiedevano lo svolgimento

di considerazioni tecniche concernenti i particolari della loro

48 Cfr . BGH 13 maggio 1980 , caso "An t ib lo ckie r sys t em", in GRUR , 19 80 , p .
8 49 e ss .
49 Cfr . T-26 /86 , Ko ch Ste rzel /X - ray Ap p aratu s , in EP OR, 19 88 , p . 7 2 e in
GRUR In t . 1 988 , p . 585 e ss .

50 Cfr . T-76 9/9 2 , Sho e i /Gen era l -p urpo se man agemen t sys t e m, in CR , 1995 ,
p . 208 .
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implementazione". Tali considerazioni tecniche,

nell ' interpretazione del Board, sarebbero sussist ite

"ogniqualvolta fosse esist ito un problema tecnico (almeno

implici to) da risolvere e fossero previste (almeno implici te)

caratterist iche tecniche che lo risolvevano".

Procedendo all 'esame delle singole caratterist iche

dell ' invenzione, come definite nella rivendicazione 1, il Board

giungeva alla conclusione che "l ' insegnamento di prevedere nella

memoria [. . .] cinque fi les destinati a differenti finalità e di far

eseguire da parte del processore [ . . .] cinque funzioni implicava

chiaramente la necessità di considerazioni tecniche".

Ugualmente doveva dirsi con riguardo "alla implementazione nel

sistema e nel metodo rivendicato di detta ' interfaccia' [che] non

era meramente un atto di programmazione ma piuttosto

concerneva uno stadio di attivi tà che richiedeva considerazioni

tecniche che dovevano essere eseguite prima che il programma

potesse essere definito".

In questo caso, l 'accertamento del carattere tecnico da parte

del Board non veniva fatto dipendere dal raffronto

dell ' insegnamento brevettato con l 'arte nota. La decisione

tuttavia non prendeva apertamente le distanze dal "contribution

approach", affermando, al contrario, che il cri terio da essa

adottato sarebbe stato compatibile con il precedentemente

orientamento, giacché la sussistenza di considerazioni tecniche

alla base dell ' invenzione "poteva essere considerata risultante in

un contributo tecnico allo stato dell 'arte". Che la decisione

delinei un approccio dist into è però dimostrato dalla parte della

motivazione della decisione, ove il Board of Appeal accertava la

novità e l 'al tezza inventiva del metodo brevettato: solo in questa
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sede veniva considerato il contributo tecnico fornito

dall ' invenzione rispetto allo stato dell’arte.51

Una più evidente presa di distanza dal cri terio del

"contribution approach" si osserva nel caso T-1002/92,

Petterson/Queing system, pronunciato a distanza di pochi mesi

dalla decisione Sohei. A differenza di quanto riscontrato nel caso

Shoei, nel caso Petterson l 'accertamento del carattere tecnico

dell ' invenzione è stato eseguito dal Board sulla base di un

criterio del tutto autonomo rispetto al "contribution approach".

Il brevetto oggetto della decisione concerneva un sistema

per la determinazione del turno in una sequenza di consumatori

in coda, costituito da una unità di distribuzione dei numeri di

turno, terminali e un'unità di informazione e di calcolo. Il Board

osservava che la rivendicazione definiva un sistema costituito da

almeno cinque elementi costrutt ivi , che davano luogo, in termini

brevettuali , a un apparato, e da una caratterist ica funzionale,

51
Cfr . J . B E T T E N , Pa ten tschu t z von Co mpu terp rog ra mmen , ci t . , pp . 784 -78 5 ,

i l qu al e o sserva ch e "con la d eci s ion e Soh e i /Compu ter -Man ag emen t -S ys t em i l
Boa rd o f App ea l 3 .5 .1 . ha co mp iu to u n p a sso in a va nt i ch e p er la p ra ss i
d e l l ' U f f i c io d eve r i t en ers i pa r t i co la rmente impor tan te . I l Boa rd a f f ro n ta la
q u es t ion e d el l e ' con s id eraz ion i t ecn i ch e ' , ch e sp esso d evono essere svo l t e p erch é
s ia po ss ib i l e la rea l i z za z io n e d i un p ro g ra mma e p erch é s ia p oss ib i l e in d i v idu are
u na so lu z ion e d i segn ata in ba se a l l e ca ra t t e r i s t i che d e l l ' e la bo ra to re . In ta l e ca so
la n ecess i t à d i ta l i con sidera z ion i impl i ca un (a lmen o imp l i c i to ) p roblema tecn ico
d a r i so l vere o una (a lmeno imp l i c i t a ) ca ra t t e r i s t i ca t ecn ica ch e ri so lve i l
p ro b lema tecn ico . Con la p resen te d eci s ion e i l Boa rd s i a vv i c ina an ch e con
r igua rd o ai p ro g ra mmi p er co mp uter ad u na vis ion e g en era le d i in ven zion e
' t ecn i ca ' . Ne l ca so di un c i rcu i to o di un a ma cchia d o ta t i d i a l t e z za in ven t i va l e
s ingo le pa r t i / e l ement i co s t i tu t i v i sono pa r imen t i d i rego la n on nuo v i e i l c i rcu i to
o la ma cch ina sono concep i t i ' n e l la men te ' o ' a l t a vo lo d a d i segn o ' , o pp ure
a n co ra , ' a l d i sp la y ' , s en za ch e ta l e a t t i v i tà – co me sp esso a cca d e p er i p rog rammi
p er co mp uter – s ia sva lu ta ta in q uan to 'a t to men ta l e ' . Per la con cez io n e d i un
c i rcu i to o di una ma cch ina sono n ecessa r i e co n sid era z ion i t ecn i ch e e un a p erf e t ta
co no scen za d e l l e pa r t i o e l ement i co s t i tu t i v i e d e l le lo ro fun z ion i . La su ccess i va
rea l i z zaz io n e (c i rcu i ta z ion e , conn ess ion e , co s tru z io n e) – d opo ch e l ' in venz io n e è
s ta ta co n cep i ta – può a f f erma rs i r i en t ra re n el la co rn ice d e l l ' u sua le ab i l i tà
a r t i g ia na le . C iò rend e ev id en te i l ca ra t t e re d i scu t ib i l e d e l la sp esso u t i l i z za ta
a rg o men ta zion e a so st egno d el d i f e t t o d i ca ra t t e re t ecn i co , second o cu i ' s i en t ra
n e l regno d e l la t ecn i ca so lo qu ando la so lu z ion e è a t tu a ta ' . S i a cced e a l reg no
d e l la t ecn i ca g ià a t t ra verso l e co ns id eraz io n i t ecn ich e ch e veng ono svo l t e pr ima
d e l la implementa z ion e , p ro g ra mma z ion e e cod i f i ca z ion e, ad ogn i modo s i
o l t repa ssa ta l e sog l ia quan do ta l i con s id era z ion i t ecn i ch e sono n ecessa r i e p er la
rea l i z zaz io n e/ imp lementa z ion e" .
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costituita dalla previsione che "l 'unità di calcolo fosse idonea a

determinare quale particolare numero di turno dovesse essere

servito ad un particolare punto di servizio libero".

Secondo il Board, "solo questo elemento funzionale nella

rivendicazione 1 aveva una natura anfibia nel senso che era allo

stesso tempo un passaggio di un business method , che poteva

essere eseguito come atto mentale, e un apparato hardware di un

elaboratore elettronico, che permetteva di ottenere il risultato

tecnico desiderato, oggetto della rivendicazione, senza

intervento umano". Rilevava tuttavia che "prendendo la

rivendicazione 1 nella sua interezza [ l 'elemento funzionale] non

era un elemento costi tutivo indipendente e sottostante all ' intera

rivendicazione, che potesse essere esaminato nel merito come un

concetto intellet tuale. Il testo della rivendicazione 1 legava

logicamente questo termine funzionale con le rimanenti

caratterist iche tecniche della rivendicazione in modo

inseparabile, nel senso che esso era indispensabile per ottenere

il risultato tecnico oggetto della descrizione" (enfasi

nell 'originale). Ad avviso del Board, ogni interpretazione del

sopraindicato termine funzionale come un passaggio di un

metodo non brevettabile avrebbe contraddetto l 'informazione

tecnica complessiva che l 'esperto del settore avrebbe ricavato

dalla rivendicazione nel suo insieme, e sarebbe stata pertanto

un'interpretazione della caratterist ica isolata dalla rimanente

parte della rivendicazione.

Tuttavia, i l Board of Appeal non esegue in questa decisione

una revisione crit ica del cri terio d'esame del "contribution

approach". La volontà di procedere al suo superamento appare

comunque evidente dall ' importanza attribuita alla valutazione

complessiva dell ' insegnamento brevettuale. In part icolar modo, il
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Board sottolinea la necessità di considerare le interrelazioni

funzionali che possono sussistere tra elementi non tecnici

dell ' invenzione e gli elementi tecnici al fine della soluzione del

problema tecnico. Il Board è essenzialmente preoccupato che,

concentrandosi l 'at tenzione sul contributo tecnico nuovo fornito

dall ' invenzione secondo l 'impostazione del "contribution

approach", possa non essere colta l 'importanza dell 'elemento non

tecnico ai fini della soluzione del problema tecnico, o, per

meglio dire, risiedendo l 'aspetto innovativo nelle caratteristiche

non tecniche dell ' invenzione, possa esserne escluso per questo

motivo il carattere tecnico.

Ma non è l 'assenza di una valutazione complessiva

dell ' invenzione l 'aspetto che appare maggiormente cri tico del

"contribution approach". Che consiste piuttosto nel legame

inscindibile che esso stabil isce tra l 'accertamento del carattere

tecnico e il giudizio di altezza inventiva. Non vi è dubbio che il

"contribution approach" sia compatibile con una valutazione

globale dell’oggetto dell’invenzione, anzi ri tenuta indispensabile

sin dalle prime decisioni del Board che hanno delineato tale

cri terio. Infatt i , anche applicando il "contribution approach" è

necessario tener conto di tutte le caratteristiche dell’invenzione,

quindi anche degli aspetti non tecnici dell ' invenzione, se essi

sono determinanti ai fini della soluzione del problema tecnico;

ciò nonostante l 'oggetto del brevetto è ritenuto privo del

necessario carattere tecnico se il risultato tecnico così ottenuto

appare non nuovo e non inventivo rispetto all 'arte nota.

2. − Un altro tentativo, questa volta più strutturato, di definire un

approccio alternativo al "contribution approach" si riscontra nella

decisione T-1173/97, IBM/Computer program product.52

52 Cfr . T-117 3/9 7 , IBM/Co mp ute r pro gram p ro du c t , in I IC , 2 000 , p . 189 e ss .
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Il brevetto controverso aveva ad oggetto "un prodotto

costituito da un programma per computer caricato su un

supporto digitale".53 Il Board dichiarava preliminarmente che "i

programmi per computer non avevano carattere tecnico per il

semplice fatto che essi erano programmi per computer". Tale

statuizione veniva ulteriormente precisata dal Board, in

considerazione del fatto che nel caso di specie la rivendicazione

non aveva ad oggetto un programma, ma la sua esecuzione per

mezzo di un computer. A tale riguardo, il Board ri levava tuttavia

"che le modificazioni fisiche dell 'hardware (che causavano, ad

esempio, correnti elet triche), derivanti dall 'esecuzione delle

istruzioni date dal programma per computer, non potevano

costituire di per sé il carattere tecnico richiesto per evitare

l 'esclusione di tali programmi". Non sfuggiva al Board che tali

modificazioni avevano carattere tecnico, tuttavia, tale

circostanza non appariva ri levante posto che tali modificazioni

"erano una caratterist ica comune di tutt i i programmi per

computer elaborati in modo idoneo ad essere eseguit i su un

computer e pertanto non potevano distinguere un programma per

computer dotato di carattere tecnico da un programma per

computer in quanto tale".

Ecco pertanto la necessità di individuare un criterio

specifico e supplementare per l 'accertamento del carattere

tecnico, che il Board ri teneva sussistente qualora si fossero stati

53 Cfr . J . C O C K B A I N e S . S T E R C K X , A sun - tann ed o r 3D smu r f? Paten tab i l i t y
o f co mpu ter prog ra ms in Eu rop e , in Jou rna l o f In t e l l ec tua l Prop er t y Law &
Pra ct i ce , 20 11 , V ol . 6 , No . 4 , p . 25 4 , r i l evano che " l a d ec i s io n e T-1 173 /97 p uò
essere co n sid era t e co me i l capo la vo ro d e l Boa rd 3 .5 .01 , la p rima espo s i z io n e
ch ia ra con r igua rdo a i p ro gra mmi p er co mputer d el suo ap p ro cc io a l l ' e sc lu s ion e
d al la b revet ta b i l i tà p rev i s ta dal l ' a r t . 52 (2) e (3 ) C .B .E. , i l c r i t e r io d el ' ca ra t t e re
t ecn i co ' . S econdo q u esta in t erp retaz io n e, l ' ar t . 52 (2 ) C .B .E . ha i l so lo scopo d i
esc lud ere da l la b reve t ta z io n e qu an to n on po ss i ed e ' ca ra t t e re t ecn i co ' , in ba se a l
s ign i f i ca to a t t r ibu i to a l le p a ro le ' i n qu an to ta le ' co n tenu te n e l l ' a r t . 52 (3 )
C .B.E. " .
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riscontrati "ulteriori ef fet ti tecnici derivanti dall 'esecuzione (ad

opera dell 'hardware) delle istruzioni date dal programma per

computer. Qualora tale effet to ulteriore avesse avuto carattere

tecnico o avesse risolto un problema tecnico, un'invenzione che

avesse determinato un tale effetto avrebbe potuto essere

considerata un'invenzione suscett ibile di brevettazione".

In sostanza, all 'esperto è richiesto di verificare se l 'oggetto

per cui si chiede la protezione brevettuale presenti

caratterist iche tecniche supplementari rispetto a quelle che

sarebbero proprie dell 'ordinaria esecuzione di un programma per

computer in un elaboratore elettronico.

Nel tentativo di chiarire la natura di tal i effett i tecnici

supplementari , che si sarebbero distinti da quell i provocati in un

elaboratore elettronico da un qualsiasi programma per computer,

i l Board rilevava anzitutto che "tale effet to poteva essere

causato dal funzionamento del computer stesso sul quale il

programma era eseguito, cioè dal funzionamento dell 'hardware

di tale computer". In tal modo il Board chiariva che l 'effet to

tecnico rilevante poteva concernere il funzionamento del

computer stesso, restando comunque escluso che potesse essere

costituito "dalle modificazioni fisiche dell 'hardware derivanti

dall 'esecuzione delle istruzioni date al computer dal

programma".

Rimaneva quindi da chiarire quando tale effetto potesse

considerarsi "ulteriore" e in particolare se ciò si verificasse in

presenza di un contributo dell ' invenzione rispetto allo stato della

tecnica anteriore, così come previsto in base al cri terio d'esame

del "contribution approach".

Ciò veniva tuttavia escluso dal Board, secondo cui "per la

determinazione dell 'esclusione ai sensi dell 'art . 52 (2) e (3)
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C.B.E., detto 'ulteriore' ef fetto tecnico poteva essere conosciuto

nello stato dell 'arte".

Se ne deduce che la sussistenza di un "ulteriore effetto

tecnico" non avrebbe dovuto necessariamente riguardare gli

aspetti dell ' invenzione rilevanti ai fini della novità e dell 'al tezza

inventiva. Secondo il Board, "la determinazione del contributo

tecnico che un'invenzione permetteva di conseguire rispetto

all 'arte anteriore era maggiormente confacente all 'esame della

novità e dell 'al tezza inventiva piuttosto che alla decisione circa

la sussistenza dell 'esclusione di cui all 'art . 52 (2) e (3)

C.B.E.".54

Venendo infine a considerare il caso in esame, il Board

esaminava la possibili tà che un prodotto costituito da un

programma per computer potesse presentare "un ulteriore effet to

tecnico" e perciò costi tuire un'invenzione brevettabile.

Il Board osservava che "l ' idea base sottostante

all ' invenzione [del brevetto in esame] risiedeva in un

programma per computer" e che "in tale caso l'hardware sul

quale il programma doveva essere eseguito non era oggetto

dell ' invenzione". Perciò, "se, per esempio, i l prodotto costituito

da un programma per computer fosse stato costi tuito da un

mezzo di supporto leggibile da un computer, sul quale mezzo

fosse stato caricato il programma, il mezzo avrebbe costituito

solo il supporto fisico sul quale sarebbe stato salvato il

programma e pertanto avrebbe costi tuito un hardware".

54 I l c r i t e r io d i va lu t az ion e d e l r equ i s i to d ' in ven zion e ado t t a to d a l Bo ard
n e l l a d ec i s ion e in esame è talvo l t a in d i ca to in do t t r in a co me cr i t e r io d el
"ca ra t t e r e t ecn i co " (c f r . J . C O C K B A I N e S . S T E R C K X , A sun - tann ed o r 3 D smu r f?
Paten tab i l i t y o f co mp uter p rog ra ms in Europ e , c i t . , p . 254 , 2 56 e A. F E R O S , A
co mp reh en s i ve ana lys i s o f th e app roa ch to paten ta b le sub jec t mat t er in the UK
a nd EPO , c i t . , p . 557 .
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Ciò nonostante, i l Board non riteneva impossibile escludere

la sussistenza di un effetto tecnico ulteriore in relazione ad un

oggetto qualificato come supporto digitale. Benché un

programma per computer, in quanto tale, non implicasse alcun

effetto ulteriore rispetto alla normale interazione con l 'hardware,

a seconda del contenuto del programma tale effetto ulteriore

poteva essere prodotto, quando il programma fosse stato oggetto

di esecuzione. Si doveva perciò considerare se il programma

"avesse posseduto il 'potenziale' per produrre tali ef fet t i". Il

Board affermava infatt i "di non vedere alcuna ragione per

distinguere tra effetti tecnici dirett i , da un parte, e i l potenziale

di produrre un effet to tecnico, dall 'al tra. […] Un prodotto

costituito da un programma per computer che avesse avuto la

potenziali tà di produrre un predeterminato ulteriore effet to

tecnico sarebbe stato, in linea di principio, non escluso dalla

brevettabili tà ai sensi dell 'art . 52 (2) e (3) C.B.E.".55

Di conseguenza, la decisione in esame, pur respingendo

espressamente il cri terio d'esame del "contribution approach"

non se ne emancipa completamente, richiedendo comunque

all ' interprete di distinguere tra effett i tecnici ordinari provocati

dall 'esecuzione di un programma per computer ed effetti tecnici

55 Cfr . J . P I L A , Th e Requ i remen t Fo r An In ven t ion In Pa ten t La w , c i t . , p .
2 31 , secon do cui "a t t raverso qu es to rag iona mento i l Boa rd ha u t i l i z za to la
p rev i s ion e ' in quan to ta l e ' d e l l ' a r t . 52 (3 ) C .B.E . p er es t ra rre i l seguen te
p r in c ip io fon da men ta l e co eren te con la d eci s ion e Ko ch Sterze l : u n prog ra mma
p er co mpu ter è un se t d i i s t ru z ion i la cu i b reve t tab i l i tà in t r in seca d ip en d e d al la
sua p rod u zio n e, una vol ta eseg ui to , d i u n p red e t ermina to e f f e t to t ecn i co ch e va da
a l d i là d el la sua in t era zion e f i s i ca co n ven z iona le con l 'ap pa ra to ch e lo eseg u e.
Con t ra r ia men te a Ko ch Sterze l , t u t ta v ia , i l Boa rd h a a f f erma to ch e l ' e f f e t to in
q u es t ion e n on ri ch i ed e d i essere p ro dot to in un a rea l tà f i s i ca con la con seg uen za
ch e un p rog ra mma p er co mp uter r i ven dica to i so la ta men te po t rebb e co mun qu e
essere a l la ba se d i un breve t to in re la z ion e a l su o 'p o t enz ia l e ' d i p rodu rre un
e f f e t to t ecn i co quan do eseg ui to su un co mpu ter . An cora in cont ra s to con Ko ch è
l ' a ccer ta mento d e l Bo a rd ch e i l ca ra t t e re t ecn i co d i un p rog ra mma p er co mputer ,
d er i van do n ecessa r ia mente da l l ' u l t e r io re e f f e t t o t ecn i co d e l prog ra mma , no n
r i ch i ed e d i essere r i f l es so in un ca mb ia men to d e l la fu n zio na l i tà t ecn i ca
d e l l ' appa ra to f i s i co s t es so e po t rebb e p erc iò d er i va re da l con ten uto d i i s t ruz ion i
d e l p rog ra mma " .
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ulteriori . In assenza di una definizione tecnica univoca di effetto

ordinario di un programma per computer, l 'unico riferimento

oggett ivo appare costi tuito dallo stato dell 'arte anteriore.

3.4. L'"any hardware approach" e le decisioni della cosiddetta

trilogia.

1. – La prima delle tre decisioni che hanno delineato il nuovo

approccio d'esame attualmente seguito dall 'EPO è stata resa nel

caso T-0931/95, Pension Benefit System Partnership/Improved

pension benefits system.

La decisione concerneva un brevetto la cui rivendicazione

principale proteggeva un metodo computerizzato per la gestione di

un sistema pensionistico; un'altra rivendicazione indipendente

aveva ad oggetto un apparato elettronico operante secondo il

metodo definito nella rivendicazione 1).56

Nella decisione in esame il Board affermava apertamente

l 'opportunità di abbandonare l 'approccio contributivo

all 'accertamento del carattere tecnico dell ' invenzione. In tal

senso dichiarava di "concordare con l 'appellante che il

‘contribution approach’ non era adeguato per decidere se

qualcosa era un'invenzione ai sensi dell 'art. 52 (1) C.B.E. [ . . .] .

Non c'era alcun fondamento nella Convenzione per distinguere

tra 'caratterist iche nuove' di un' invenzione e caratterist iche di

quell ' invenzione che erano conosciute nello stato dell 'arte,

quando si esaminasse se l' invenzione in oggetto poteva essere

considerata un'invenzione ai sensi dell 'art . 52 (1) C.B.E. Così

56 "Nel 2 000 , con PBS è comin cia to i l ra d ica l e ca mbia men to d e l l ' app ro cc io
d ' esa me segu i to da l l 'EPO, ch e è d ivenu to no to co n i l no me di cr i t e r io ' any
h ardwa re ' " ( co s ì A. F E R O S , A co mp reh ens i ve a nalys i s o f th e a pp roa ch to
p aten ta b le su b jec t ma t t er in th e UK and EPO , c i t . , p p . 5 57 e ss . S i ved a an che N.
S H E M T O V , Th e cha ra c t er i s t i c s o f t echn ica l ch a ra ct er a nd th e on go ing saga in th e
EPO a nd th e Eng l i sh co ur t s , c i t . , p . 507 , i l q u al e r i l eva ch e l a d eci son e
rapp resen ta " i l p r imo ch iaro d is ta cco d al co s idd e t to con t r ib u t ion ap p roa ch " .
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non vi era base nella Convenzione sul Brevetto Europeo per

applicare il cosiddetto ‘contribution approach’ a questo scopo".

Il Board si spingeva inoltre a crit icare le indicazioni contenute

nelle Guidelines d'esame EPO allora in vigore, ri levando che

"sussisteva una certa contraddizione tra, da un lato, la frase

[…] in cui si diceva che il test base per verif icare se

un'invenzione era tale ai sensi dell 'art. 52 (1) C.B.E. era una

questione separata e distinta rispetto a quella se l'oggetto di

protezione fosse suscett ibile di applicazione industriale, nuovo e

dotato di altezza inventiva, e, dall 'al tro lato, i l paragrafo in cui

si delineava l'applicazione del contribution approach. […] In tal

modo si confondeva il requisito di ' invenzione' con i requisi ti di

'novità' e di 'altezza inventiva'".

Applicando questi principi al caso concreto, con riguardo

alla rivendicazione di apparato, il Board osservava che "un

sistema di computer adeguatamente programmato per l'uso in un

determinato ambito, anche se tale ambito era quello degli affari

e dell 'economia, aveva le caratterist iche di un apparato vero e

proprio nel senso di un'enti tà fisica, creata dall 'uomo per una

finalità uti le ed era pertanto un'invenzione ai sensi dell 'art. 52

(1) C.B.E.". Tale conclusione veniva giustificata sulla base

dell '"art . 52 (2) let t . c) C.B.E. secondo cui ‘gli schemi, le regole

e i metodi’ sono categorie non brevettabili nell 'ambito

dell 'economia e degli affari; tuttavia, la categoria di 'apparato'

nel senso di 'enti tà fisica' o 'prodotto' non era menzionata

nell 'art . 52 (2) C.B.E. Questo significava che, se la

rivendicazione era diretta a una tale entità, la categoria formale

di una tale rivendicazione di fatto implicava caratteristiche

fisiche dell 'oggetto rivendicato che potevano qualif icarsi come

caratterist iche tecniche dell ' invenzione in oggetto e così essere

rilevanti per la sua brevettabili tà".
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Il Board non prendeva però apertamente le distanze

dall 'orientamento esposto nel caso T-1173/97, IBM/Computer

program product, benché la presenza di un "ulteriore effet to

tecnico" non venisse presa in considerazione quale criterio per

l 'accertamento del carattere tecnico.

Tale aspetto non veniva ritenuto rilevante sulla base del

ri l ievo che l 'esclusione di cui all 'art . 52 (2) (c) C.B.E.

concerneva unicamente gli schemi, le regole ed i metodi

operativi , non invece gli apparati costi tuiti da disposit ivi

elet tronici.

Quanto al metodo eseguito dal computer sulla base del

programma, il Board ri levava che occorreva verificare se la

rivendicazione di metodo avesse ad oggetto un business method

in quanto tale. Il Board osservava che tutte le caratterist iche

della rivendicazione avevano ad oggetto passaggi di

processamento e di produzione di informazioni aventi

esclusivamente natura attuariale, finanziaria e amministrat iva.

L'at tuazione dell ' insegnamento protetto rispecchiava pertanto lo

svolgimento di un business method . Il Board non negava il

carattere tecnico dei mezzi impiegati per lo svolgimento del

metodo brevettato. Tuttavia, osservava che "la caratterist ica di

usare mezzi tecnici per uno scopo esclusivamente non tecnico e/o

per processare dati e informazioni esclusivamente non tecniche

non conferiva carattere tecnico ad alcuno di tali passaggi

individuali d'uso o al metodo nella sua interezza: infatt i ogni

attivi tà nell 'ambito non tecnico della cultura umana richiedeva

un'entità fisica e uti lizzava, in maggior o minor misura, dei

mezzi tecnici". Il Board giungeva pertanto alla conclusione che

"la mera presenza di caratteristiche tecniche in una

rivendicazione non trasformava per ciò stesso l'oggetto della



62

rivendicazione in un'invenzione ai sensi dell 'art . 52 (1) C.B.E.

Un tale approccio era troppo formalistico e non teneva in debito

conto il concetto di invenzione".

Nel caso in esame, con riguardo alla rivendicazione di

metodo, i l Board non sembra dunque aver portato alle sue ult ime

conseguenze il principio da esso teorizzato della rigorosa

dist inzione tra l’accertamento del carattere tecnico e il giudizio

di novità e altezza inventiva. In part icolare, i l riferimento del

Board al carattere abituale dell 'uso di strumenti tecnici nello

svolgimento di att ività escluse pare giustificato da

considerazioni che sembrano meglio attagliarsi al giudizio di

novità e altezza inventiva.

2. − La posizione assunta dal Board nel caso PBS/Improved

pension benefits system, quanto all 'esclusione della natura di

invenzione di un metodo eseguito da un computer, è stata

successivamente abbandonata con la decisione T-258/03,

Hitachi/Auktionsverfahren.57

Il caso riguardava una domanda di brevetto con una prima

rivendicazione indipendente avente ad oggetto un "metodo di

vendita all 'asta automatizzato, eseguito da un elaboratore

elettronico in funzione di server"; un’ulteriore rivendicazione

indipendente era relativa a un "dispositivo d'asta gesti to da un

computer"; e un’altra ancora concerneva un "programma per

computer per l 'esecuzione di un'asta".

Il procedimento d'asta, come descri tto e rivendicato,

prevedeva l’attuazione di un primo scambio di dati tra un

computer server e più computer client , at traverso cui il server

riceveva dai client le offerte dei partecipanti . Ogni offerta

57 Cfr . T-258 /03 , Hi t ach i /Aukt ion sver fah ren , in GRUR In t . , 2 005 , p . 332 e
ss .
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conteneva l 'indicazione di due prezzi: il "prezzo desiderato" e il

"prezzo massimo in caso di concorso". Il procedimento, da

questo momento in poi, avveniva in automatico, senza la

necessità della presenza on-line dei partecipanti , secondo le

modali tà di un’asta di tipo olandese.58

Venendo anzitutto ad esaminare il carattere di invenzione

dell 'apparato costituito da un sistema di computer operante

secondo il metodo appena descri t to, i l Board considerava il

cri terio di valutazione del "contribution approach". Solo per

constare che "nella giurisprudenza più recente del Board era

stato statuito che nell 'esame relativo alla sussistenza di

un'invenzione ogni raffronto con lo stato della tecnica non

appariva adeguato". In tal senso, i l Board richiamava

espressamente la propria precedente decisione nel caso T-

1173/97, Computer program product, e T-931/95, PBS/Improved

pension benefits system.

Il Board osservava inoltre che secondo la previsione

dell 'art . 52 (3) C.B.E. erano esclusi dalla brevettabil ità solo gli

oggett i contenuti nell 'elenco di esclusioni che fossero rivendicati

in quanto tali . E, in part icolare, faceva riferimento alle proprie

decisioni, in cui si ri levava che la presenza nell’oggetto della

rivendicazione di caratterist iche non tecniche non escludeva per

ciò stesso l’esistenza di un’invenzione. Il Board richiamava al

58 È p revi s t a l a f i s saz ione d i u n p rezzo ch e vien e p ro gress ivamen te
ab b assa to f ino al r agg iu ngimen to d e l valore d el mass imo p rezzo e/o d el mass imo
p rezzo d es id e rato . Nel caso d i p iù p rezzi d es id era t i id en t i c i , i l p rezzo vien e
p ro gress ivamen te a l zato f in o a qu ando r iman e l 'o f fe ren t e ch e h a p resen tato i l
mass i mo prezzo in caso di con co r ren za p resen tato .
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proposito le precedenti decisioni T-38/86, IBM/Automatic text e

T-962/92, Shoei/General-purpose management system.59

Tuttavia, nelle decisioni sopraccitate, nel caso di

compresenza di caratterist iche tecniche e non tecniche,

l 'accertamento della sussistenza di un'invenzione veniva

condotto considerando esclusivamente le caratteristiche tecniche.

Nel caso in esame il Board ri levava invece che "per non

respingere ai sensi dell 'art . 52 (2) C.B.E. un'invenzione che

presentasse al contempo elementi tecnici e non tecnici , era

sufficiente il semplice fatto che sussistessero caratterist iche

tecniche, le quali, in sé considerate, soddisfacessero tutt i i

requisi ti dell 'art. 52 (1) C.B.E." Per quanto problematica potesse

essere la precisa identificazione di quali fossero gli aspetti

tecnici della soluzione rivendicata, era pur vero che una tale

questione appariva ri levante solo nel contesto dell 'esame

dell 'al tezza inventiva. Quando invece oggetto d’esame fosse

stato il requisi to della sussistenza di un'invenzione, il Board

ri levava che "oltre al tenore restrit tivo dell 'art . 52 (3) C.B.E.,

che implicava una limitazione dell 'ambito di applicazione

dell 'art . 52 (2) C.B.E., vi erano motivazioni pratiche per

affermare che nel caso di commistione di elementi tecnici e non

tecnici si fosse sempre in presenza di un'invenzione".60

59 Cfr . su l p unto J . P I L A , Th e Requ i remen t Fo r An In ven t ion In Pa ten t La w ,
c i t . , p . 2 37 .

60 Cfr . A. W I E B E e R. H E I D I N G E R , End e d er Techn i z i tä t sd eba t t e zu
p ro g ra mmb ezog en en Leh ren ? - An merkun g en zu r EPA-En t sch e id ung
„Au k t ion sver fah ren /Hi ta ch i " , in GRUR, 2 006 , p . 17 7 , o ve s i so t to l in ea ch e "a l la
d ec i s ion e va i l mer i to r i l evan te d i a ver r ico no sciu to la fo nda men ta l e
b reve t tab i l i t à d e l l e r i vend ica z ion i ch e p ro teg gono p ro ced imen t i imp lemen ta t i d a
u n co mp uter . Degna di no ta è an ch e la ci rcos ta nza ch e i l Bo a rd ha in con c lu s ion e
r i cono sc iu to i l ca ra t t e re t ecn i co d e l so f twa re in con s id era z ion e d e l la sua
in t era zio n e con l 'h a rd wa re d e l co mpu ter . Ogn i p rog ra mma p er co mputer – an ch e
q uand o vien e r i ven dica to co me pro ced imento – ha q uan to meno una co nn ess ion e
t ecn ica p er i l f a t to d i essere eseg u i to su un compu ter , c io è su u na ma cch ina
e l e t t ron ica . Le con di z ion i e l e t t r i ch e ch e ta l e c i rco s tan za d e termin a in esso , e
l ' u so d i en erg ia ch e n e d eri va , sono – a l pa ri d i q uan to a ccad e p er u na
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Queste conclusioni paiono in linea con quanto in precedenza

era stato deciso dal Board nel caso PBS/Improved pension

benefits system. In quel caso, la presenza di un'entità fisica era

stata infatt i ritenuta sufficiente ad affermare il carattere di

invenzione dell 'oggetto rivendicato, a prescindere da qualsiasi

considerazione sul suo carattere convenzionale. Tuttavia, nel

caso in esame, i l Board ha portato questo principio alle sue

estreme conseguenze, applicandolo anche al caso in cui la

rivendicazione abbia ad oggetto non un apparato bensì il solo

metodo eseguito dal computer sulla base del programma. E ciò in

dichiarato contrasto con la precedente decisione resa nel caso T-

931/95, PBS/Improved pension benefits system.

Il Board affermava a tale proposito di "ritenere che l 'esame

del carattere tecnico di un metodo sulla base del livello di

banali tà delle caratteristiche tecniche previste dalla

rivendicazione conteneva, come nell 'orientamento pregresso,

caratterist iche proprie del contribution approach. Perché

implicava una valutazione da eseguire alla luce dell 'arte

anteriore disponibile". E più precisamente, osservava il Board,

tale contraddit torietà sarebbe stata ben evidente nel caso in cui il

metodo rivendicato avesse fatto uso di mezzi tecnici per uno

r i vend ica z ion e d i p rodo t to – d a con s id era re in l in ea g en era le co me tecn ich e.
De t to in b reve: u n p rog ra mma p er co mp uter è ' t ecn i co ' secon do i l d ir i t to
b reve t tua l e , p erch é con la su a esecu zio n e d i d e t erminano mo di f i ca z ion i f i s i ch e
n e l l ' ha rd wa re" . Seco ndo A. F E R O S , A co mp reh en s ive an alys i s o f th e app ro ach to
p aten ta b le su b jec t ma t t er in th e UK and EPO , c i t . , p . 58 2 . , i l p assaggio de l l a
d ec i s ion e r ipo r t a to n e l t es to "ch ia ra men te i l lu s t ra u n so s tan z ia l e a bba ssa men to
d e l la sog l ia d i a ccesso r i sp et to a qu e l la u t i l i zza ta n e l cr i t e r io d e l l ' ' e f f e t to
t ecn i co ' e sp ec ia lmen te r i sp e t to a l commento con tenu to n e l la d eci s ion e
IBM/Do cu ment a b st ra c t a nd re t r i eving second o cu i la mera in c lu s ion e d i un
co mp uter non at t r ibu isce p er c iò s t es so ca ra t t er i s t i ch e t ecn ich e a l la
r i vend ica z ion e . Di co n segu enza , i l c r i t e r io 'an y hard wa re ' p er d e t ermina re se è
p resen te u n og g et to b reve t tab i l e è cr i s ta l l i z za to ne l d e t ermin a re an z i tu t to se la
r i vend ica z ion e po ss i ed e de l l e ca ra t t e r i s t i ch e t ecn ich e (o f i s i ch e) . S e s ì , a l lora s i
d evono esa mina re so lo q u el l e ca ra t t e r i s t i ch e che con t r ibu iscono a l ca ra t t e re
t ecn i co d e l l ' in ven z ion e (o gg et to non su sce t t ib i l e d i esclu s ion e) a i f in i d e l la
n o vi tà , d e l l ' a l t e z za in ven t i va e d e l l ' app l i cab i l i tà ind us t r ia l e" .
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scopo puramente non tecnico. In un tale caso, secondo la

previsione di T-931/95, la semplice presenza di tali mezzi non

sarebbe stata necessariamente sufficiente per attribuire carattere

tecnico al procedimento. Sarebbe stato pertanto necessario

procedere "a una qualche ponderazione delle caratteristiche

secondo il loro impatto, per identif icare il 'nucleo'

dell ' invenzione, e necessariamente [ciò] implicava anche

considerazioni sulla loro rilevanza tecnica, in particolare circa

la sussistenza di un contributo nuovo e inventivo allo stato della

tecnica. […] Ma una tale ponderazione era stata esclusa già

dalla giurisprudenza iniziale del Board".

Il cri terio di esame del carattere tecnico dell ' invenzione

definito dalla decisione Hitachi è perciò molto favorevole alla

brevettazione delle invenzioni basate sull’impiego di un

software.61 L’esistenza di un’invenzione ai sensi dell’art . 52 (1)

C.B.E. è pertanto riconosciuta ogniqualvolta l’oggetto della

rivendicazione consista in un oggetto materiale e in ogni caso in

61 Con r igu ardo a l l e con seguen ze s i s t emat i ch e d e l l a d ec i s io n e Hi t ach i è s t a to
o sse rva to (c f r . C. LA U B , Paten t fäh ig ke i t vo n Sof twa reer f ind ung en : Recht l i ch e
S tan da rd s in Eu ropa u nd in d en US A u nd d eren Bedeu tun g fü r d en in t ern a t iona len
An meld er , i n GRUR In t . , 2 006 , p . 63 2) ch e q u est a d ec i s ion e "co s t i tu i sce la l in ea
g uid a 'd i fa t t o ' p er l ' e same p resso l 'EPO d el l e r iven dicaz io n i a ven t i ad ogg e t to
b us in ess method e d i spo s i t i v i . […] I l Bo a rd ha con essa con sap evo lmen te
a mp l ia to l ' in t erp retaz io ne d e l la t ecn i c i t à . Qu es to p a sso ha co ndo t to ad una
n otevo le sempl i f i ca z ion e d e l l ' e sa me p re l imin a re re la t i vo a l la su ss i s t enza di
u n ' in venz io n e, con cen tran do di con seg u en za l ' e sa me b reve t tu a l e
su l l ' a ccer ta mento d e l l ' a l te z za in ven t i va e d egl i a l t r i requ i s i t i so s tan z ia l i . A pr ima
v i s ta la sen tenza Hi ta ch i ap pa re ap r i re la s t ra da ad una mo l t ep l i c i tà d i
co s idd e t t e no n- in ven zio n i n e l se t to re d e i bu sin ess meth o d e d el l e a pp l i ca z ion i
in t ern et . Mo l to vero s imi lmen te l ' EPO in fu tu ro p ro ced erà immed ia tamen te
a l l ' e sa me d el l ' a l t e z za in ven t i va , senza con du rre un a ccu ra to esa me p re l imin are
su l la t ecn i c i t à (su ss i s t enza d i u n ' in ven zio n e) . S e , d a un la to , qu esto modo di
p ro ced ere esen ta l ' i s tan za d i esa me da un a ccer ta men to su l la t ecn i ci tà mo l to
sp esso ba sa to su a sp e t t i d i c i rco s tan za , d a l l ' a l t ro la to , su ss i s t e i l p er i co lo ch e i
r i ch i ed en t i po ssa no ot t en ere un b reve t to p er ogg e t t i an ch e d e l tu t t o b an al i .
H i ta ch i h a sen za du bb io con do t to ad un comple to a bban dono d el cr i t e r io d e l
' con t r ibu t io n ap p roa ch ' . L ' e s i s t en za di un co nt r ib u to t ecn ico è tu t ta via i l
requ i s i to ind i sp en sab i l e in p a rt i co la re d e l l ' a t t i v i tà in ven t i va a t t ra verso i l
' p rob lem-so lu t io n a pp roach ' . In meri to a c iò s i ved rà f in o a ch e pu nto u n meno
severo cri t e r io d i a ccesso ba sa to su l la t ecn i c i tà p ossa essere equ i l ib ra to d a u n
p iù r ig o ro so esa me d e l l ' a l t e z za in ven t i va " .
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cui il compimento di un’attività o l’esecuzione di un metodo

richieda l 'uti lizzo di mezzi materiali . In tal senso, questo criterio

d'esame è stato definito, in part icolar modo dalla giurisprudenza

inglese, i l criterio dell '"any hardware approach", essendo

sufficiente la menzione nella rivendicazione dell ' impiego di un

componente hardware per accertare la sussistenza di

un'invenzione brevettabile. Di conseguenza, "gli oggetti che sono

esclusi ' in quanto tali ' sono tipicamente i concett i puramente

astratt i , senza alcun riferimento tecnico".

Al Board non sfuggiva la circostanza che "la sua

comparativamente ampia interpretazione del concetto di

' invenzione' ai sensi dell 'art . 52 (1) C.B.E. comprendeva anche

attivi tà che erano così familiari che il loro carattere tecnico

sfuggiva facilmente all 'at tenzione, come ad esempio lo scrivere

con carta e matita".62 Ma questo non significava che tutti i

metodi nei quali si facesse uso di mezzi tecnici , pur non

ricadendo in una delle esclusioni di cui all’art . 52 (2) C.B.E.,

fossero per ciò stesso brevettabil i . Rilevava il Board che

l 'invenzione per poter essere brevettabile doveva comunque

62 Cfr . E . AR E Z Z O , Nuo ve pro sp e t t i ve eu ro p ee in mater ia d i b revet tab i l i tà
d e l l e in ven zion i d i so f tware , in Giu r . co mm. , 2 009 , 5 , p . 10 17 e ss . , a f fe r ma ch e
" l a po r ta ta inno vat i va d i q u est ' u l t imo pa ssa gg io è , a t ra t t i , s con cer ta n te . Ne l
p ro segu ire , in fa t t i , su d i u na l in ea d i p en si ero ch e vuo le sca rd ina re l ' impian to
in t erp reta t i vo p reced en te , l ' UEB non so lo sepa ra ca ra t t ere e con t r ibu to t ecn ico ,
ma pa re svu ota re comple ta men te d i s ign i f i ca to i l pr imo, r ido t to co s ì ad u na mera
fo rma l i tà . S i t ra t ta , dun qu e, a n ch e qu i , d i u n o r i en ta men to d ia met ra lmen te
o ppo s to a qu e l lo po r ta to a vant i a pa r t i re da l la d eci s io n e Ko ch & S terze l do ve era
p ro p rio la Co mmiss ion e d i R ico rso ch e p a ven tava i l r i sch io d i un ' eccess i va
a p er tu ra a l b revet to là dove la mera in t era z ion e funz iona le d i mezz i t ecn i c i e n on
tecn ici fo sse con s id era ta su f f i c i en t e a p ermea re d i n a tu ra t ecn ica l ' in t ero t rova to
e ch ied eva , qu in d i , la pro va d el c .d . con t r ib u to t ecn ico u l t er io re . Di con t ro ,
l ' app ro cc io qu i p ro mo sso res t r ing e i l ca mpo d i app l i ca z ion e d el l e esclu s ion i d i
cu i a l l ' a r t . 52 , 2 ° co mma , CBE con f inand olo a i so l i con ce t t i a s tra t t i , p r iv i d i
q ualunqu e impl i ca z ion e tecn ica . An co ra , s i no t i co me , in ev i tab i lmen te , qu es ta
semp l i f i ca z ion e d e l t e s t su l la p resen za d i na tu ra tecn ica in c id e, a mpl ian don e i
co n to rn i a d i smi su ra , su l la s t es sa id ea di in venz io n e b reve t tab i l e . E di ques ta
a p er tu ra , p era l t ro con fo rme a l l ' ind i r i z zo no rd-a meri cano , è es t remamen te
co nsap evo le la Co mmiss ion e d i Rico rso [ …] ".
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"essere nuova, doveva costi tuire una soluzione non ovvia di un

problema tecnico e doveva essere industrialmente applicabile".

3. − I principi espressi nella decisione Hitachi hanno trovato

conferma nella successiva giurisprudenza del Board. Nella

decisione T-424/03, Microsoft/Chipboard format I,63 il Board

ritornava sull 'esclusione dell 'art. 52 (2) (c) C.B.E., restringendone

ulteriormente l’ambito di applicazione.64

L'invenzione oggetto di esame era rivendicata nei termini di

un prodotto informatico costi tuito da un programma per

computer contenuto in un supporto. Nel caso di specie, i l

programma facili tava lo scambio di dati tra differenti formati di

dati , in part icolar modo, con riguardo a dati non costituenti fi les .

Accanto a una rivendicazione di prodotto era prevista una

rivendicazione avente ad oggetto il metodo eseguito sulla base

del programma.

Richiamando quanto deciso nel caso Hitachi, il Board

preliminarmente ri levava che "un metodo che facesse uso di

mezzi tecnici era un' invenzione ai sensi dell 'art . 52 (1) C.B.E.".

E un sistema di computer contenente una memoria (clipboard)

doveva ritenersi un mezzo tecnico; anche il metodo rivendicato,

impiegando la memoria clipboard , ad avviso del Board,

presentava pertanto il requisito del carattere tecnico.

63 Cfr . T-424 /03 , Micro so f t /Ch ipbo ard fo rmat I , in GRUR In t . , 2006 , p . 851
e ss .

64 Le d ec i s io n i P en s ion Ben ef i t , Hi t ach i e Micro so f t ven gono d eno min a te
d a l l a g iur i sp rud en za e do t t r in a in g lese " l a t r i l o gi a" , a l l a b ase d el c r i t e r io d 'e same
"an y h ard ware" ap p ro ach (c f r . R . M. B A L L A R D I N I , So f twa re pa ten t s in Eu ro p e: th e
t echn ica l requ i remen t d i lemma , ci t . , p . 56 6) . A. F E R O S , A co mp reh en s i ve analys i s
o f th e app ro a ch to pa ten ta b le sub ject mat t er in the UK a nd EPO , c i t . , p p . 5 83 ,
p a r imen t i r i l eva ch e "PBS , Hi ta ch i e Micro so f t son o s ta t i i t r e cas i d ec i s i v i ( l a
' t r i log ia ' ) ; l ' evo lu z ion e d a ess i in t rodo t ta è o rma i una p ra ss i con so l ida ta e
p reved ib i l e d e l l 'U f f i c io b reve t t i in g l ese co me so st enu ta n e l la d ec i s ion e Aero tel " .
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Quanto appare opportuno evidenziare nella decisione in

esame è la dist inzione operata dal Board tra il concetto di

programma per computer in quanto tale e quello di metodo

eseguito da un computer su tale base.

Il Board sottolineava a questo proposito "che un metodo

implementato in un sistema di computer rappresentava una

sequenza di passaggi effet tivamente eseguiti e che conseguivano

un effetto, e non una sequenza di istruzioni eseguibili ad opera

di un computer (cioè un programma per computer), che

presentava unicamente la potenzialità di ottenere un tale effet to

quando caricato su (e fatto eseguire da) un computer" . Perciò

affermava che "la categoria di rivendicazione avente ad oggetto

un metodo implementato da un computer era dist inta da quella

del programma per computer. Sebbene un metodo, in particolare

un metodo eseguito da un computer, potesse essere eseguito con

l 'aiuto di un programma per computer, una rivendicazione

concernente un tale metodo non rivendicava un programma per

computer all ' interno della categoria dei programmi per

computer".65 Giungeva pertanto alla conclusione che il metodo

sottoposto al suo esame non potesse considerarsi un programma

per computer in quanto tale.

Interessante è inoltre quanto ri levato dal Board in merito

alla sussistenza del carattere tecnico con riguardo alla

rivendicazione avente ad oggetto un mezzo di supporto,

65 Cfr . K . K L A I B E R , S te l l ung nah me zu d en Vor lag e f rag en au s d er
Ent sch eidung G3 /08 d er g ro ß en Besch werd eka mmer d es EPA , i n GRUR, 2 010 , p .
5 61 , o ve s i o sse rva ch e " t u t t e l e in ven z ion i vengo no no rmalmen te class i f i ca te in
u na d e l l e du e ca tego r i e . Le in ven zion i son o d i con seg u en za o co se , va l e a d i re
o gg et t i co rpo re i , op pu re p ro ced imen t i , c io è a t t iv i t à svo l t e secondo s ing ol i
p assagg i d i un p ro ced imen to . Qu esta in t erp re ta z ion e t ro va la sua giu s t i f i caz ion e
n e l la Rego la 43 , I I , C.B.E . co sì co me in n u mero se d ec i s ion i d el Bo ard . Ne l la
d ec i s ion e T-4 24 /03 i p rog ra mmi p er co mp uter ven gono con sid era t i in vece un a
ca tego r ia su i g en eri s" .
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contenente istruzioni eseguibil i da parte di un computer (cioè un

programma per computer). A tale riguardo il Board osservava

che "l 'oggetto di una tale rivendicazione [. . .] aveva carattere

tecnico poiché essa si riferiva ad un supporto leggibile da

computer, cioè un prodotto tecnico che includeva un carrier […].

Inoltre, le istruzioni eseguibili da un computer avevano il

potenziale di poter conseguire il soprammenzionato ulteriore

effet to tecnico di migliorare la funzionali tà interna del

computer, oltre la normale interazione di qualsiasi

processamento di dati hardware e software".66

Tale statuizione sembra richiamare espressamente il criterio

per l 'accertamento del carattere tecnico dell ' invenzione basato

sulla sussistenza di un "effetto tecnico ulteriore", come richiesto

nella T-1173/97, IBM/Computer program product.

Occorre però osservare che nell 'accertamento del carattere

tecnico, in concreto, i l Board non considerava in alcun modo la

sussistenza di un "ulteriore effetto tecnico". Il richiamo a tale

cri terio pare piuttosto rispecchiare il t imore del Board di

evidenziare un possibile contrasto con la giurisprudenza

anteriore.

66 Cfr . R . M. B A L L A R D I N I , So f twa re p aten t s in Eu ro p e: th e t echn ica l
requ i remen t d i l emma , c i t . , p .56 7 , seco ndo cui " i l c r i t e r io segu i to da l Bo ard
a ggi ra a bi lmen te , sen za v io la r la , l ' e sc lu s ion e ' in qu anto ta l e ' con ten u ta n e l l ' a r t .
5 2 (2 ) C.B.E . e , co s ì f acen do , ap re la s t rad a a l la b reve t tab i l i t à in l i n ea di
p r in c ip io d i q ua ls ia s i p ro gra mma p er co mpu ter in Eu ropa . Ciò ch e r iman e , o ve
q ualco sa an co ra rimanga , d e l l ' e sc lu s ion e d ei p rog ra mmi p er co mp uter n e l la leg ge
b reve t tua l e europ ea semb ra p erc iò dub i tab i l e su l la b ase d e l l ' a t tua l e d i sc ip l ina " .
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4. L'invenzione brevettabile nella giurisprudenza italiana

4.1. Il quadro normativo

1.  La disciplina legislativa italiana in materia di esclusione

dalla brevettabilità è contenuta nell 'art. 45, secondo comma,

Codice della Proprietà Industriale ("C.P.I."), adottato con D.lgs.

10 febbraio 2005 n. 30, ai sensi del quale "non sono considerate

come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le

scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i

princìpi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per

attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le

presentazioni di informazioni". Tuttavia, le esclusioni che

precedono, ai sensi del terzo comma, "escludono la brevettabilità

di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda

di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi,

metodi e programmi considerati in quanto tali".

La disciplina in esame riprende testualmente il previgente

art . 12 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, come modificato dall 'art . 7

D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, legge di revisione della

disciplina nazionale in materia di brevett i, in applicazione della

delega di cui all 'art . 6 della legge 26 maggio 1978, n. 260. Tale

disposizione delegava il governo ad emanare "le norme

occorrenti per l'applicazione degli atti internazionali di cui

all 'art icolo 1 [ovverosia, la Convenzione sul Brevetto Europeo,

la Convenzione di Strasburgo e il Trattato di Cooperazione in

materia brevettuale: n.d.r.] e per modificare la legislazione

interna allo scopo di adeguarla e coordinarla con i predett i atti

anche al fine di eliminare una diversità di trattamento per i

richiedenti di brevett i nazionali".
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A seguito delle modifiche legislative introdotte con il

D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, la disciplina ital iana in materia

di brevett i è stata dunque allineata, in particolar modo per

quanto concerne i requisi t i di concessione del brevetto, al le

corrispondenti previsioni della Convenzione sul Brevetto

Europeo. Unica differenza riscontrabile tra la legge ital iana e la

Convenzione è la mancata previsione tra le cause di esclusione

dell ' ipotesi disciplinata dall 'art . 52 (2) (b) C.B.E., relat iva

all 'esclusione dalla brevettabil ità delle creazioni estetiche.67

La disciplina nazionale è stata nuovamente modificata, onde

recepire le innovazioni apportate alla Convenzione sul Brevetto

Europeo dall 'Atto di revisione del 29 novembre 2000. Il nuovo

art . 45, primo comma, C.P.I. ora espressamente prevede che

"possono costi tuire oggetto di brevetto per invenzione le

invenzioni, di ogni settore della tecnica".68 È perciò ora vietata

qualsiasi forma di discriminazione nell 'accesso alla protezione

brevettuale dipendente dal tipo di tecnologia protetta.69 E in tal

67 È s ta to so s t enu to ch e l a man ca t a in c lu s ion e t r a g l i o gge t t i e sc lu s i d a l l a
b reve t t azio n e d e l l e c reazio n i es t e t i ch e s i a d ip esa da l l a va lu t az io n e d e l l eg i s la to re
ch e u n a ta l e p rev i s io n e fo sse su p er f lu a . Co s ì M. S . S P O L I D O R O , Commento ag l i
a r t t . 2 e 12 d el d .p . r . 2 2 g iugno 1 979 , n . 3 38 , rev i s io n e d el la l eg i s la z ion e
n az io nale in ma ter ia d i breve t t i ind u st r ia l i , in N.L.C .C. , 19 81 , p . 70 8 , su l l a b ase
d e i l avo r i p rep ara to r i d el la r i fo rma (c fr . G. F L O R I D I A , I b reve t t i p er in ven z ion e e
mod e l lo , Codice d e l la r i fo rma na ziona le , Mi l an o , 1 980 , p . 274 , in cal ce ) . Ne l l a
sedu ta d e l l a Co mmiss io n e p ar l amen ta re d e l 12 marzo 1979 s i p ro pon eva in fa t t i d i
r ad i are l a n orma co r r i spon d ente a l l ' a r t . 52 (2 ) (b ) C .B.E. , r in v i ando a l l a legge
sp ec i a l e . R in v io ch e n on è tu t t av i a con tenu to n el l a d i sc ip l in a po i ad ot t a t a , su l l a
b ase d i u n a p ro po st a fo rmu lat a a l l a Co mmiss io n e d al p ro f . V an ze t t i .

68 Tale p r in c ip io e ra con s ide ra to o vvio e imp l i c i to an ch e n e l v igo re d el l a
d i scip l in a p rev igen te . Cos ì r i t i en e L. B O S O T T I , i n ( a cu ra d i ) C. GA L L I e A. M.
G A M B I N O , Cod ice co mmenta to d el la p rop r i e tà in du st r ia l e e in t e l l e t t ua l e , To r ino ,
p . 5 51 , a p are re d el qu a le l ' agg iu n ta d e l l ' i n ci so "d i o gn i se t to re d el l a t ecn i ca" ,
"p uò fo rse a ssu mere ri l ievo p er sup era re l e p erp l ess i tà ch e ta l vo l ta s i sono
n ut r i t e in pa ssa to verso d e t ermin ate nu o ve ca teg or i e d i in ven z ion i co me ad
esemp io l e compu ter implemented in ven t ion s" ; c f r . I D . , Le in ven z ion i ch e "non
p ossono co s t i tu i re og g et to d i b reve t to " , i n (a cura d i ) C . GA L L I , Co d ice d e l la
p ro p ri e tà in du s tr ia l e : la r i fo rma 2 010 , Mi l ano , 2010 , pp . 77 ss .

69 A q u al s i as i d i sc r imin az ion e n e l l a p ro t ezio n e d i un a t ecno lo g ia
co r r i spond e fac i lmen te u na u gu ale d i s to r s io n e su l merca to , in qu anto " i l s i s t ema
b reve t tua l e h a l ' e f f e t to d i s t imola re l e sp ese n el la r i cerca n el l e a ree b reve t tab i l i ,
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modo il legislatore italiano ha inoltre adeguato la disciplina

interna alla previsione contenuta nell 'art . 27, primo comma

dell 'Accordo TRIPs.70

Oltre alla disposizione appena menzionata, rimane in vigore

nel nostro ordinamento anche la norma dell 'art . 2585 cod. civ. ,

ove si stabil isce che "possono costituire oggetto di brevetto le

nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali

un metodo o un processo di lavorazione industriale, una

macchina, uno strumento, un utensile o un disposit ivo

meccanico, un prodotto o un risultato industriale e

l 'applicazione tecnica di un principio scienti fico, purché essa

dia immediati risultati industriali. In quest'ult imo caso il

brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall ' inventore".

Norma a sua volta corrispondente al vecchio testo dell 'art. 12

legge invenzioni, cioè al testo precedente alla novella attuata con

D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

L'art . 2585 cod. civ. contiene un elenco – non tassativo – di

possibil i oggett i d 'invenzione;71 l 'art . 45, secondo comma, C.P.I.

res t r in g endo a rt i f i c io sa men te g l i in ves t iment i n e l l e a ree non p ro te t t e" (co sì M. N.
R O T H B A R D , Ma n , Econ o my a nd Sta t e , Aub urn , 200 4 , pp . 113 3-1134 ) . In I t a l ia
p reo ccup az ion i an a lo gh e son o st a t e espresse d a C. GA L L I , Dir i t t i d i p rop ri e tà
in t e l l e t tua l i e remun era z io n e d egl i in ves t iment i , i n AIDA , 2 005 , p p . 68 e ss . ; I D . ,
I l d iba t t i t o su l la p rop r i e tà in t e l l e t t ua l e , AA. VV . , La p ro p ri e tà ( in t e l l e t tu a l e ) è
u n fu r to? R i f l e s s ion i su un d i r i t t o p er i l fu tu ro , Sover i a Mann e l l i , 2 006 , 5 ss . ; I D . ,
La p rop r i e tà ind us t r ia le t ra d i r i t to in t ern a zio nale e d i r i t t i na tu ra l i , i n
L ' in c id en za d el d i r i t to in t erna z iona le su l d i r i t to ci v i le, in At t i d e l V Con veg no
n az io nale S IS DIC , 201 1 .

70 Ai sen s i d e l qu a l e "sa l ve l e p revi s ion i d e l co mma 2 e 3 , i l d i r i t t o d i
b reve t to po t rà essere r i ch i es to p er ogn i in ven zion e , s ia essa d i p rod ot to o di
p ro cesso , in ogn i set to re d e l la t ecno log ia , po s to ch e essa sia nu o va , po ss i eda
a l t ez za in ven t i ve e s ia indu s t r ia lmen te app l i cab i l e . S a l ve l e p rev i s ion i d e l comma
4 d el l ' a r t . 65 e d e l co mma 8 d e l l ' a r t . 70 e t re d i q u es to a rt i co lo , la p ro t ez ion e
d o vrà essere a ccess ib i l e e i re la t i ve d i r i t t i tu te lab i l i sen za d i scr iminaz ion e
q uan to a l luog o d e l l ' in ven z ion e , l ' a mbi to d el la t ecn olo g ia e se i p rod ot t i son o
lo ca l i o imp o rta t i " .

71 Op in ion e ch e app are t es tu a lmen te su ppo r t a t a d a l l a p remessa " in
p ar t i co l a re" ch e an t i c ip a l ' e l en co d egl i o gge t t i e sc lu s i . Con sid erano l ' e len co
mera men te esemp l i f i ca t i vo M. S. S P O L I D O R O , Co mmen to a gl i a r t t . 2 e 12 d e l d .p . r .
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procede invece in senso inverso: indicando espressamente quanto

non costi tuisce invenzione (anche in questo caso, si deve

ritenere, fornendo un elenco non tassativo). È difficile sostenere

che tra le due norme vi sia alcuna differenza sostanziale: in

entrambi i casi ci troviamo dinanzi ad un concetto "aperto" di

invenzione, ovverosia un concetto la cui definizione è di volta in

volta demandata all ' interpretazione condotta alla luce

dell 'evoluzione giurisprudenziale e tecnologica.72

Più d'una sono le motivazioni che hanno indotto prima il

legislatore nazionale e poi il legislatore convenzionale ad

adottare un concetto aperto di invenzione. Da un lato, ha

certamente giocato un ruolo decisivo il timore che qualsiasi

definizione positiva di invenzione avrebbe inevitabilmente

risenti to delle convinzioni fi losofiche e culturali esistenti in una

dato periodo storico: a loro volta dipendenti dal l ivello di

sviluppo scientifico e tecnologico. Le invenzioni su tecnologie

2 2 g iugn o 19 79 , n . 338 , c i t . , p . 708 , e M. AM M E N D O L A , La b reve t ta b i l i tà ne l la
Con ven zio n e d i Mon a co , Mi l ano , p . 81 ; co nt ra A. V A N Z E T T I e V. D I C A T A L D O ,
Ma nua le d i d i r i t t o indu s t r ia l e , Mi l an o , 200 9 , p . 37 1 .

72 Si ved a , in p ar t i co l a re , A. V A N Z E T T I e V . D I C A T A L D O , Ma nua le d i d i r i t t o
indu s t r ia l e , ci t . , p . 3 70 , o ve s i o sse rva ch e " i n p assa to , p er la so lu z ion e d e l
p ro blema d e l l ' a ccesso a l b reve t to d i un t ro va to t ipo log ica men te nuo vo , no n è mai
s ta ta d ec i s i va u na r i f l e s s ion e d i t ip o con ce t tua l e ; c io è n essun s i s t ema g iu r id i co
h a ma i d ec i so la b reve t tab i l i tà d i un t ro va to t ipo log ica men te nuo vo so lo in b ase
a l la p oss ib i l i tà t eo r i ca d i q ua l i f i ca re i l t ro va to come in ven z io n e". E an co ra: " i l
co n cet to d i in ven z ion e n on è (co me n on è ma i s ta to , a lmeno f ino ra) un a p r ior i ; è
u n d ato a p er to su sce t t ib i le d i a ccogl i ere a l su o in terno rea l tà d i verse , co l l eg a te
n on da n ess i log i c i , ma d a u n v in co lo fun z ion ale" . Co sì an ch e G. GH I D I N I e F.
B E N E D E T T I , Cod ice d e l la p ro p ri e tà ind us t r ia l e , Mi lan o , 2 006 , p . 132 . P ro ceden do
a u n ra ff ro n to con la co r r i spond ente d i sc ip l in a s t a tu n i t en se , C . GA L L I , La
p ro p ri e tà in du st r ia l e t ra d i r i t to in t erna z iona le e d i r i t t i na tu ra l i , c i t . , so t to l i n ea
ch e in Eu rop a " l a d i scip l ina n on co nt i en e una fo rmu la a p erta co rr i spond ente a
q u el la p revi s ta da l la co rr i spond ente l eg i s la z ion e d egl i S ta t i Un i t i d 'Amer ica –
Pa ese ch e n on a ca so ha a vuto un ruo lo d i ba t t i s t rad a n e l r i co no scimento d e l l e
'nu o ve in ven zion i ' , da l l e a ppl i ca z ion i b io t ecno log ich e a l l e in ven zion i d i so f twa re
e a i meto d i co mmerc ia l i , ma l imi ta la b reve t tab i l i tà a d alcuni se t t o r i e p er cer t e
t ip o log ie d i inno va zio n i , p reved endo fo rme di pro t ez ion e a l t ern a t i ve , o p iù
l imi ta t e , o ad di r i t tu ra n essun a p ro tez ion e" . P er qu anto con cern e l 'o rd in amen to
t ed esco s i ved a A. W I E B E , In fo rmat ion a l s Natu rkra f t – Imma ter ia lg ü terrech t in
d er In fo rmat ion sg esel l scha f t , in GRUR , 19 94 , p . 2 40 .
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del tutto nuove e imprevedibili al momento della stesura della

norma, eventualmente suscettibili di modificare lo stesso

concetto d'innovazione tecnologica preesistente, avrebbero

perciò potuto rimanere prive di adeguata protezione. Si è perciò

inteso evitare che il brevetto potesse trasformarsi, da mezzo di

promozione dello sviluppo tecnologico a strumento di protezione

delle tecnologie più mature. Dall 'al tro lato, pur essendovi da

parte della dottrina e della giurisprudenza ampia condivisione su

quanto certamente non costi tuisce invenzione, difficoltà non

secondarie sorgevano al momento di procedere alla sua

definizione posit iva.

Tali esigenze e preoccupazioni, come abbiamo visto, sono

emerse anche nel corso dei lavori preparatori alla Convenzione

sul Brevetto Europeo. In tale sede, un identico concetto

essenziale, riassumibile nell ' idea che l 'invenzione avesse ad

oggetto un insegnamento tecnico, trovava espressione in

tradizioni giurisprudenziali e dottrinarie molto diverse tra i Paesi

contraenti . 73 Alcuni Paesi , come la Francia e l 'Ital ia, ri tenevano

73 La d ef in i z ion e d i in ven zion e co me so lu z io n e d i u n prob lema tecn ico è
s t a t a p iù vol t e a f fe rmata n e l l a do t t r i n a e n el l a g iu r i sp rud en za . In I t a l i a l a formu la
è s t a t a u t i l i zza t a p er l a p r ima vo l t a d a E . LU Z Z A T T O , Tra t ta to g en era le de l l e
p r i va t i ve in du st r ia l i , Mi lan o , 1 914 , I , p . 175 ; in g iu r i sprud en za , ex mu l t i s , s i
ved a Cass . 5 lu g l io 19 84 , 3 932 , in Giu r . an n . d i r . i nd . , 1984 , n . 1709 ; Cass . 11
d icemb re 1 999 , n . 13 863 , i v i , n . 3 880 ; Cass . 9 se t t emb re 20 05 , n . 179 93 , giu r .
a nn , . d i r . ind . – Rep . , 20 06 . V . D I C A T A L D O , I b reve t t i p er in ven zio n e e p er
mod e l lo d i u t i l i t à – I d i seg ni e mod e l l i , Mi l an o , 201 2 , p . 1 04 , o sse rva ch e "da gl i
i n i z i d e l [ ven tes imo ] seco lo es i s t e da n oi (e no n so lo da n oi ) u n g enera le
co nsen so su l la d ef in i z ione d i in ven zion e ind u st r ia le co me so lu z ion e o rig in a le d i
u n p roblema tecn ico … […] L' in ven zio n e v i en e cos ì t rad i z iona lmen te aggan c ia ta
(e i l p a no ra ma co mp arato r i ve la o vu nqu e la s t es sa p ro sp e t t i va) a l mon do d e l la
t ecn i ca in t eso co me mon do d i man ipo la z ion e de l la rea l tà , d i i n t erven to su l
ma ter ia l e , i n con t rapp o si z io n e con i l mondo d el la sci en za , v i s to co me p ura
co no scen za , lon tana da f in i pra t i c i immedia t i ". In i z i a lmen te i l co mp i to p iù
imp o r t an t e a f f id a to a l co n cet to d ' i n ven z ion e è s t a to qu e l lo d i l eg i t t imare u n
requ i s i to d i b reve t t ab i l i t à no n espressamen te prev is to d a l l a l egge , c io è l ' a l tezza
in ven t iva . Qu an to a l suo seco ndo ruo lo , qu e l lo d i d e f in i r e c iò ch e è b reve t tab i l e
d a c iò ch e no n lo è, r i l eva l ' au to re ch e "su qu esto f ron te no n si è op era to co n i l
co n cet to d i in ven zio n e tou t cou r t , ma con i l co n ce t to d i in ven z ion e indu s tr ia l e ,
ch e a nt i c ipa va a l ive l l o d i fa t t i sp ec i e fonda menta l e i l req u i s i to
d e l l ' ind u st r ia l i tà " . S i to rn e rà n el p ro s i eguo su l rap po r to es i s t en t e t r a ca ra t t e r e
t ecn i co d e l l ' in ven z io n e e in du st r i a l i t à . C iò che p are op po r tuno s in d 'o ra
so t to l in ea re è i l l imi t e in t r in seco al l a d ef in i z ion e sop ra esp os t a , l a q u al e – ad
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che tale presupposto si rispecchiasse nel requisi to

dell 'applicabili tà industriale dell ' invenzione. Altri Paesi , come la

Germania, ri tenevano che si esprimesse in un requisito autonomo

consistente nel "carattere tecnico" dell ' invenzione, attribuendo al

requisi to dell 'applicabil ità industriale principalmente la funzione

di indicare l 'ambito di applicazione dell 'oggetto

dell ' invenzione.74 L'art . 52 (2) C.B.E. è pertanto una norma di

compromesso.75

Si deve tuttavia osservare che l 'adeguamento

dell 'ordinamento italiano alla Convenzione sul Brevetto Europeo

non ha determinato alcuna frattura rispetto all 'assetto

preesistente, come peraltro dimostra la permanenza nel nostro

ordinamento della disposizione contenuta nell 'art . 2585 cod. civ.

Lo stesso è accaduto, come vedremo, anche negli al tri Paesi

avvi so d i ch i scr ive – semp l i cemen te r i fo rmu la l a do man d a in i z i a l e (co s ' è
u n ' i n ven z ion e?) , i n t ermin i d ive r s i (qu an do un insegn amen to po ss i ed e carat t e r e
t ecn i co ) , sen za tu t t av i a fo rn i r e , o an ch e so lo agevo la re , l a r i spo s t a . Con clud e
p er t an to l ' au to re sop ra c i t a to , o sservando ch e "ques ta d ef in i z ion e d i in venz ion e
n on ri esce a f i s sa re un a l in ea di co nf in e t ra c iò ch e è in t r in secamen te
b reve t tab i l e e ciò ch e non lo è, p er i l ca so , ma di g rand e d e l i ca t ezza , i n cu i i l
p ro b lema se v i s ia in ven zio n e ab bia r i l i evo ( in p ra t ica , p er i ca s i in cu i i l t rova to
s ia t ipo lo g ica mente nuo vo . Quan do i l t ro va to è t ip o lo g icamente noto , i p rob lemi
ch e con ta no so no qu e l l i evo ca t i da l l ' a ccer ta men to d e i requ is i t i d i b reve t tab i l i tà " .

74 Cfr . R . B U S S E , Pa ten t Gese t z , Ber l i n , 200 3 , § 5 . , p . 2 28 .

75 Second o M. S. S P O L I D O R O , Co mmento ag l i a r t t . 2 e 1 2 d e l d .p . r . 22 g iu gno
1 979 , n . 338 , p . 708 " i l nuo vo tes to d e l l ' a r t . 1 2 l . i . (e , a mon te , qu e l lo d el l ' a r t . 52
C.B.E. ) r i sen tono d e l l e co n cezio n i d og ma t i ch e t edesch e , p er l e qua l i i l requ i s i to
d e l l ' app l i cab i l i t à indu s t r ia l e d el t ro va to (ge werb l i ch e An d wendb arke i t ) è so lo
u na cond i z io n e d i b revet ta b i l i tà , men t re la in eren za d e l t ro va to a l do min io d e l la
t ecn i ca fa pa r t e d eg l i e l emen t i co s t i tu t i v i d el la fa t t i sp ec i e d el la in ven zion e". S i
ved a an ch e G. GU G L I E L M E T T I , L ' in ven z ion e d i so f twa re , c i t . , p . 17 , i l q u al e
o sse rva ch e "è ch iaro ch e la ra t io d e l la d i spo siz ion e C.B .E. segu e da v ic ino
l ' impo s ta z ion e fran cese . In fa t t i , n e l s i s t ema d e l la con ven zion e d i Mo na co i l
requ i s i to d e l ca ra t t e re in du st r ia l e , ch e la l eg g e f ra n cese d el 19 68 ri f er i va
ind i s t in ta men te a l l ' ogg e t to , r i su l ta to e a ppl i ca z ione d e l l ' i n ven z ion e , p er i pr imi
d u e p ro f i l i è a sso rb i to n e l la no z ion e d i in ven z ion e b revet tab i l e r i cava bi l e
d a l l ' a r t . 52 C.B .E . , cu i come s i è v i s to ap pa rt i en e l ' e s ig en za d el ca ra t t e re t ecn i co
d e l t ro va to . In d e f in i t i va , ment re la l egg e f ra ncese con s id era va i l so f twa re
g en eri ca mente p ri vo d i ' i ndu s t r ia l i t à ' , la con ven z ion e su l breve t to europ eo
sp ec i f i ca ch e l ' a s sen za di ta l e ca ra t t e re in ves t e so lo q u el pa r t i co la re p ro f i lo
d e l l ' ind u st r ia l i tà ch e r igua rd a l 'ogg e t to d el t ro va to" .



77

Europei. Non sorprende pertanto la continuità che si osserva a

livello giurisprudenziale, in Ital ia e in Europa, in tema di

interpretazione del requisi to di invenzione o, nei Paesi in cui tale

requisi to non aveva valenza autonoma, del requisito di

applicabili tà industriale.

4.2. Le cause di esclusione dalla brevettabilità e l'applicabilità

industriale dell' invenzione nella giurisprudenza italiana.

1. − La giurisprudenza italiana si è occupata raramente delle

cause di esclusione della brevettabilità. Nei pochi casi in cui ciò è

avvenuto, la trattazione è stata svolta nel contesto del più

generale requisito dell 'applicabilità industriale dell 'invenzione.

Due principali orientamenti interpretativi si sono

contrapposti a questo riguardo. Secondo un primo orientamento,

poteva riconoscersi la sussistenza del requisi to dell 'applicabil ità

industriale solo nel caso in cui l ' invenzione avesse avuto ad

oggetto un bene materiale, cioè un prodotto, oppure un metodo o

procedimento conducente alla sua fabbricazione (cosiddetto

requisi to della "material ità" dell ' invenzione).76 Il secondo

76 In g iu r i sp rud en za s i ved a Cass . 27 giu gn o 19 56 , n . 23 45 , in Giu st . c i v . ,
1 956 , I , p . 122 1; Cass . 9 o t tob re 1 971 , n . 2 794 , Giu s t . c i v . ma ss . , 197 1 , p . 15 17;
Cass . 15 maggio 1 972 , n . 1 454 , in Giu r . ann . d i r . in d . , 19 72 , p . 81 1 . In d ot t r i n a ,
s i sono co sì espress i G. F L O R I D I A , ( a cu ra d i ) P . AU T E R I , G. F L O R I D I A , V .
M A N G I N I , G. O L I V I E R I , M. R I C O L F I , P . S P A D A , Diri t to indu s t r ia l e – Prop ri e tà
in t e l l e t tua l e e con co rrenza , To r in o , 2005 , p . 202 . i l qu a l e h a o sse rva to che l a
mate r i a l i t à d e l l ' i n ven z ione n e l l e r ivend icazion i d i p ro do t to "è in s i ta n e l fa t t o
s t es so d el la fab br i ca z ion e e vend i ta d i un qu id ma ter ia l e i l cu i imp iego o la cu i
d i spo nib i l i tà con sen te d i sodd i s fa re un d e termina to b i sogn o " ; qu an to a l l e
r ivend icazion i d i p ro ced imen to " l a ma ter ia l i tà d e l l ' i n ven z ion e è fuo r i d i scu ss ion e
q uand o l 'a t tua z ion e d el p ro ced imento s t es so co in vo lg a l ' imp iego di mezz i
ma ter ia l i n uo v i id ea t i in fun z ion e d el p ro ced imen to e q uand o sia ma ter ia lmen te
n uo vo i l r i su l ta to o t t enu to con i l p ro cesso b reve t ta to " ; in f in e , qu an to a l l e
r ivend icazion i d 'u so , esse a l t ro non sareb b ero , seco ndo l ' au to re , ch e u n a
p ar t i co l a re ipo t es i d i r iven dicaz io n e d i p rod ot to . Co sì an ch e M. FR A N Z O S I ,
L' in ven z io n e , Mi l an o , 197 0 , pp . 18 5-1 86 , secon do cu i " la con c lu s ion e ch e i l
co n cet to d i indu s t r ia l i tà co in c ida con qu e l lo d i t ra s fo rma z ion e ma ter ia l e v i en e
co nferma ta d al con fron to co n a l t r i o rd ina men t i " . Ta l e o p in io n e, co me qu e l l e d i
a l t r i au to r i co evi e an ter io r i , r i sen t e tu t t av i a d e l d ive r so qu ad ro no rmat ivo e ,
sop ra t tu t to , d e l d ive rso co ntes to t ecno lo g ico in cu i è s t a t a espressa . Per u n a
re t ro sp et t i va s to r i ca s i ved a L. D I F R A N C O , Trat ta to d e l la p rop r i e tà ind u st r ia l e ,
Mi l ano , 19 33 , pp . 52 ss . ; T . AS C A R E L L I , Teo r ia g en era le d el la con co rren za e d el
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orientamento ri teneva invece sufficiente per la sussistenza

dell 'applicabili tà industriale dell ' invenzione che il processo o il

metodo brevettato impiegassero un bene materiale; non si

ri teneva invece necessario che conducessero alla sua produzione

o trasformazione.77 Tale ult imo orientamento, minoritario nel

periodo storico precedente alla novella all 'art . 12 legge

invenzioni seguita alla ratifica delle Convenzioni internazionali

siglate dall ' Ital ia in materia brevettuale, è divenuto

successivamente dominante.

2. − Particolarmente rilevante nel determinare questo mutamento

d'indirizzo appare la sentenza pronunciata dalla Corte di

Cassazione nel caso Sidermes.78

La controversia concerneva la validità e la contraffazione di

un brevetto avente ad oggetto un procedimento per

all 'accertamento del contenuto di carbonio equivalente in un

campione di ghisa fusa di t ipo iper-eutettico (cioè contenente

una percentuale di carbonio equivalente superiore al 4,3%).

Secondo quanto descri t to dal brevetto, tale informazione era di

fondamentale importanza per determinare le condizioni ott imali

della colata. Il procedimento sino ad allora conosciuto, il metodo

merca to , Mi l ano , 196 0 , p p . 543 ss . ; P . GR E C O , I d i r i t t i su i b en i immater ia l i ,
To r in o , 1 948 , p . 3 91; G. O P P O , Per u na d e f in i z ion e d i indu s t r ia l i tà
d e l l ' in venz io n e , in Riv. d i r . c i v . , 197 3 , I , p . 8 e ss . ; M. AM M E N D O L A , La
b reve t tab i l i t à n e l la Con ven z ion e d i Mona co , ci t . , 90 .

77 Cfr . V . D I C A T A L D O , I b reve t t i p er in ven z ion e e p er mod e l lo d i u t i l i tà – I
d i segn i e mod e l l i , c i t . , p . 1 12 , i l qu a l e d i s t in gu e t r a l 'o gge t to d e l l ' i n ven z ion e , n on
n ecessa r i amen te mate r i a le , e i l r i su l t a to , in t eso co me p rod ot to o serv iz io ,
q u es t 'u l t imo reso p er mezzo d i u n a s t ru t tu ra mate r i a l e . Co s ì an ch e G. S E N A , I
d i r i t t i su l l e in ven zion i e su i mod e l l i d 'u t i l i t à , Mi l an o , 2 011 , p . 93 e ss . , a pa re re
d e l qu a l e "semb rerebb e […] do vers i r i co no scere ch e un metodo o un p rocesso
p ossano essere qu al i f i ca t i co me indu s tr ia l i in q uan to con co rra no al t ra t tamen to
d i un b en e ma ter ia l e , sen za esc lud ere tu t ta v ia che i l meto do o p ro cesso , in sé ,
p ossa co ns i s t ere in un s is t ema a s t ra t to d i o rgan i zza z ion e o di moda l i tà d i u na
d ata la vo ra z ion e , ch e s i rea l i z za a t t ra verso co mpo rta men t i d e l l ' u omo " .

78 Cfr . Cass . 29 d icemb re 198 8 n . 7083 , in Giu r . ann . d i r . i nd . , 1988 , 2245 ,
p p . 149 ss . S id e rmes /E ln i .
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di misurazione pirometrico, si basava sulla proprietà della ghisa

fusa di presentare durante il raffreddamento un arrestamento del

processo di abbassamento della temperatura, detto "arresto

termico", superato il quale la temperatura riprendeva a scendere.

Era nota, infatti , l 'esistenza di una correlazione tra la

temperatura di arresto e la quantità di carbonio equivalente

presente nella ghisa. Ciò aveva consenti to la realizzazione di un

sistema di misurazione affidabile. Tale metodo, tuttavia, non

risultava applicabile nel caso delle ghise iper-eutettiche, dove

non era dato riscontrarsi una fase di arresto termico.

Il problema risolto dall ' invenzione concerneva pertanto

l 'individuazione di un metodo di misurazione della quantità di

carbonio equivalente contenuto in campioni di ghisa iper-

eutettica, affidabile e di facile impiego. La soluzione offerta dal

brevetto di causa consisteva nell ' introduzione nel campione di

ghisa fusa di un agente stabil izzatore, così da determinare una

fase di arresto termico, onde poter determinare su tale base il

contenuto di carbonio equivalente, similmente a quanto avveniva

secondo l 'arte nota nel caso di fusione di ghisa ipo-eutett ica. Si

poneva pertanto il problema di accertare se l 'oggetto del brevetto

concernesse unicamente una scoperta e un metodo astratto per

operare sulla base dei dati che quella scoperta permetteva di

ottenere, oppure un metodo brevettabile.

Il Tribunale di Milano, investito della controversia nel

corso del giudizio di primo grado, considerava la validità del

brevetto sotto il profilo della sussistenza del requisito

dell 'applicabili tà industriale. Il Tribunale riscontrava il requisi to

sulla base del ri l ievo che la disposizione applicabile "precisa[va]

che per industria si intende[va] anche quella agricola, mentre

circa il concetto di applicazione industriale spiega[va] che
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questa ricorre allorché l 'oggetto dell ' invenzione p[ossa] essere

fabbricato o realizzato nell ' industria. [Era] , dunque, essenziale

la contrapposizione (e i reciproci confini) dei concetti di

scoperta (non brevettabile) e di invenzione industriale

(brevettabile)".79

Il Tribunale individuava così , forse per la prima volta nella

giurisprudenza ital iana, quale limite al concetto d'industria, ma

potremmo anche dire di tecnologia, le materie oggetto di

esclusione ai sensi dell 'art . 52 (2) C.B.E. Nel caso di specie, i l

riferimento alle scoperte era giustificato dal ri lievo che alla base

del metodo brevettato vi è la scoperta degli effett i sulla curva di

raffreddamento della ghisa iper-eutettica dell 'aggiunta di un

agente stabil izzante. In tal senso, l ' invenzione oggetto di causa

sarebbe consisti ta, ad avviso della corte, nell 'applicazione

tecnica di un principio scientifico. L'oggetto delle rivendicazioni

di procedimento sarebbe stato pertanto "un comportamento

umano, un' invenzione dove, cioè, i l mezzo di attuazione [era]

l 'uomo con le sue atti tudini f isiche e intellettuali"; riferiva il

Tribunale che "così [era] stata autorevolmente definita

l ' invenzione di procedimento o di metodo, precisando che

resta[va] in ombra il mezzo usato, spesso molto semplice".

79 Cfr . G. S E N A , I d i r i t t i su l le in ven zion i e su i mod e l l i d 'u t i l i t à , ci t . , p . 77 , i l
q u al e o sserva ch e "s i qua l i f i ca l ' i n ven zion e co me la crea z io n e d i un qu id n o vi , d i
u n qua lco sa c io è ch e pr ima non es i s t eva , creaz ion e p ro p ria d e l l ' uo mo , in
co nt ra ppo s i z io n e con la scop er ta d i c iò ch e è g ià in na tu ra . […] La scop er ta
co ns i s t [e ] n e l r i cono scere o r i l eva re un qu id ogg e t t i vo p r ima ig no to " . Co n cerne
d unqu e la sco p er t a l ' "o sserva z ion e d i co se o fa t t i e qu ind i n e l l ' a cqu i s i z ion e d i
e l emen t i e da t i t ra t t i d a l l ' e sp er i en za" . Di s t in t a d a l l a scop er t a è in vece
" l ' i nd i v id ua zion e d e l l e ca ra t t e r i s t i ch e d i so s tan ze e o gg e t t i na tu ra l i e la
p rev i s ion e d el la lo ro u t i l i z zaz io n e ed e f f i ca c ia , [ ch e] ha già i l ca ra t t e re
d e l l ' in venz io n e, co sì co me l 'a ccer ta men to e la ver i f ica d i d a t i , e f f e t t i e rea z ion i , e
la sp i ega z ion e d i ess i , l a rapp resen taz io n e d el la rea l tà ch e n e d eri va , la
' scop er ta ' d el l e l egg i ch e l i go verna no , g ià una crea z ion e d e l l ' in t e l l e t t o u ma no,
u na con t inua in ven zion e d i mo d el l i e metod i p er o rd in a re i fa t t i os serva t i e
p reved ere even t i fu tu r i " .
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La definizione di invenzione di procedimento fornita dal

Tribunale lascia comunque perplessi . Nell 'affermare che

qualsiasi at tività umana può dar luogo a un'invenzione

brevettabile, in contrapposizione alla scoperta, che avrebbe

sempre natura astrat ta, i l Tribunale sembra non considerare

l 'esclusione dalla brevettabili tà prevista per le att ività di

carattere meramente intellettuale.80 Non è pertanto di secondaria

importanza, anche se trascurata dal Tribunale nella sentenza in

esame, la circostanza che nel metodo o nel procedimento oggetto

del brevetto di causa venisse fatto uso di un mezzo materiale, o

quanto meno l 'esistenza di un'interazione con il modo fisico

esterno, al fine del conseguimento del risultato uti le

dell ' invenzione.

L'esistenza di un risultato utile per l 'industria, benché a

prescindere dai mezzi specificamente impiegati , appare invece

essere il cri terio di giudizio che è stato ri tenuto fondamentale

dal Tribunale nel presente caso.

Osservava infatti il Tribunale che "oltre al requisi to

dell 'ut i li tà nell ' industria (= util ità pratica) non [potevano]

essere poste ulteriori l imitazioni al concetto di invenzione

brevettabile essendo in tal modo sufficientemente tutelato

l ' interesse alla libera appropriazione della scienza, e, dall 'altro,

con esso contemplata la tutela dell ' interesse che giustif ica[va] la

privativa industriale".81

80 P er qu es to mo t ivo , an ch e l 'o r i en t amen to d ot t r in a l e ch e ammet t e i l
ca ra t t e r e d i in ven z ion e di u n metodo n on d i re t to a l l a fab b r i caz ion e d i un o gge t to
mate r i a l e , o a un a su a t r as fo rmaz ion e , tu t t av i a r i ch i ed e ch e t a l e metodo s i a
co mu nqu e op era to a t t r aver so s t ru men t i mate r i a l i ( cf r . V . D I C A T A L D O , I b reve t t i
p er in ven zio n e e p er mod e l lo d i u t i l i tà – I d i segn i e mo d el l i , c i t . , p . 112 ; in
t e rmin i an a lo ghi an ch e G. , S E N A , I d i r i t t i su l l e in ven z ion i e su i mod e l l i d 'u t i l i t à ,
c i t . , pp . 93 ss . ) .

81 Cfr . G. GH I D I N I , I p rog rammi p er compu ter f ra b reve t to e d i r i t to d 'au to re,
i n Giu r . co mm. , 1 984 , p . 2 66 , i l qu a l e o sse rva che "a l la b a se d e l la esc lu s ion e
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La decisione in esame evidenzia tuttavia la necessità che il

risultato uti le derivi da una "applicazione tecnica" del principio

scientifico, o di "un'applicazione concreta, cioè capace di

condurre ad un risultato immediato ed uti lizzabile nell 'ambito

della tecnica industriale in contrapposizione a quelle in cui

l ' idea di soluzione sia meramente teorica e si l imiti all 'astratta

intuizione di principi scientif ici o alla ipotizzazione di oggetti

potenziali o latenti",82 ovverosia, ancora, di "una soluzione uti le

nel campo della tecnica industriale" (enfasi nell 'originale).

Il riferimento alla necessità che il principio scientifico

abbia un'applicazione tecnica richiama da vicino la disposizione,

sopravvissuta alla riforma del '78, contenuta nell 'art . 2585 cod.

civ. Ma la decisione stabil isce allo stesso tempo un principio

innovativo, nel dist inguere, seppur implici tamente, tra carattere

tecnico, che deve essere posseduto dall ' insegnamento

brevettuale, e risultato uti le (cioè la finali tà del procedimento),

non necessariamente consistente in un bene materiale.83 Attuale

appare inoltre l 'individuazione della ratio della disciplina in

d e l la p ro tez ion e c ' è l ' imp oss ib i l i tà d i l imi ta re l ' a mp ia ga mma d e l l e po ss ib i l i
a pp l i ca z ion i o u t i l i z za z ion i d e l l e t eo r i e e d e i me to d i , po t en z ia lmente inn u merevo l i
e non tu t t e immed ia ta men te p reved ib i l i " .

82 Co s ì Cass . 30 giu gno 197 1 , n . 20 61 , d i cu i v i en e r ipo r t a to i l p assaggio
c i t a to n el l a d ec i s io n e in esame.

83 La d ec i s io n e, n e l r i ch i ed ere u n r i su l t a to "u t i l e" s i p res t a tu t t av i a ad
amb igu i t à . Non ch ia r i sce in fa t t i , co me in vece p are oppo r tuno , ch e l 'u t i l i t à
o t t enu ta d eve con s i s t e re in un vantaggio t ecn ico . L 'es i s t en za d i u n van taggio n on
indu s t r i a l e , c io è non a t t in en te i l p ro cesso produ t t i vo e non espr imen tes i in un
n uo vo p rod ot to (o in un a nu o va ut i l i t à d i un p rod ot to ) non semb ra infa t t i
su f f i c i en t e p er r i co no scere a l l 'o gge t to d e l b reve t to i l n ecessa r io ca ra t t e r e t ecn i co ,
o l ' app l i cab i l i t à in du st r i a le , an corch é d i esso n e b enef i c in o l ' az i end a o l ' imp resa .
P er a l t ro ver so , i l co n cet to d i u t i l i t à d e l l ' in ven z ion e , in t esa co me su ss i s t enza d i
u n pro gresso t ecn olo gico , h a d a to luo go a u n lu ngo dib a t t i to , ch e tu t t avi a non
p are p iù a t tu al e . I l r equ i s i to d e l l ' a l t ezza in ven t iva , o ra accer t a to second o i l
meto do d e l "P rob lem so lu t io n Ap pro ach " , d eve r i t en er s i d i p e r sé su ff i c i en t e p er
l a con cess ion e d e l l a p r iva t iva b revet tu a l e , a p resc ind ere d a l l ' e s i s t en za d i un
p ro gresso t ecn ico ( i l co s idd e t to " t echn i sch er Fo r tsch r i t t " , co me d ef in i to ne l l a
d o t t r in a t ed esca) d er ivan te d al l ' in ven zion e.
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materia di esclusione dalla brevettazione delle scoperte: "i l

legislatore si è preoccupato, trattandosi di un' invenzione avente

ad oggetto un principio scienti fico e quindi suscett ibile di una

pluralità indeterminata di applicazioni concrete (= risultamenti

industriali), di limitare l'ambito dell ' invenzione ai risultati

indicati dall ' inventore, salvaguardando il principio della libera

appropriabil ità della scienza".

La decisione di primo grado veniva riformata dalla Corte

d'Appello, che accertava la nulli tà delle rivendicazioni di

procedimento del brevetto sulla base del ri lievo che

"l ' industriali tà consiste[va] in un 'carattere' sempre presente

nelle invenzioni [di prodotto] , mentre in quelle [di

procedimento] p[oteva] mancare. [Era] questo un primo

argomento a favore del collegamento tra industrialità e il

realizzarsi dell ' invenzione in un oggetto materiale, costituendo

questo l'aspetto tipico delle c.d. invenzioni di macchina,

strumento, prodotto, aspetto che invece [era] presente nei metodi

o processi di lavorazione solo in quanto si attu[assero]

attraverso mezzi specif ici".

Un secondo argomento a sostegno di questa tesi veniva

individuato dalla corte nella disciplina in materia di onere di

attuazione dell ' invenzione, che deve essere uti lizzata "in misura

tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del

Paese" (art . 52 legge invenzioni, ora art . 69, primo comma,

C.P.I.) , nonché dalla previsione che il brevetto attribuisce "i l

dirit to esclusivo ad attuare l' invenzione", le quali disposizioni

avrebbero presupposto la concretizzazione dell ' insegnamento in

un prodotto o in mezzi material i specifici al la realizzazione del

processo, se l 'invenzione aveva questo ad oggetto.
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La Corte d'Appello concludeva rilevando che le invenzioni

di procedimento "[erano] dotate del requisito dell ' industriali tà e

[erano] brevettabili , in quanto si realizz[assero] in un

disposit ivo che po[ tesse] essere prodotto e venduto in una data

produzione o nella presentazione di un servizio destinato a

terzi". E ciò perché "i l metodo considerato in sé e per sé a

prescindere dal dispositivo, si risolve[va] in una serie di

informazioni uti li sì al momento produtt ivo, ma non idonee ad

avere applicazioni industriali". Nel caso di specie, il brevetto,

accanto ad una rivendicazione principale di procedimento,

conteneva una rivendicazione di prodotto, avente ad oggetto il

disposit ivo (un crogiuolo) idoneo all 'esecuzione del metodo

brevettato. Tuttavia, la rivendicazione di prodotto non era stata

ri tenuta dotata dei necessari requisi ti della novità e dell 'al tezza

inventiva.

La sentenza d'appello veniva impugnata dinanzi alla Corte

di Cassazione, che procedeva alla sua integrale riforma.84 La

Suprema Corte riteneva erronea la statuizione del giudice

d'appello, secondo cui un metodo anali tico preordinato allo

svolgimento di un processo industriale avrebbe avuto ad oggetto

conoscenze solo astrat te. Il metodo in questione, secondo la

Corte di Cassazione, si inseriva a pieno ti tolo nel contesto di un

processo industriale. E perché si avesse una valida invenzione di

metodo, "[era] necessario che il procedimento complesso nel

quale si inserisce il sub-procedimento serv[ isse] ad ottenere un

prodotto industriale, che cioè il procedimento nel suo insieme

realizz[asse] un mutamento della materia preesistente. […] Un

metodo di analisi [era] direttamente 'concernente' i l processo di

fabbricazione (cfr. art . 2586 cod. civ.) quando, inserito in quel

84 Cfr . Cass . 29 d icemb re 198 8 , n . 70 83 , ci t . , p . 14 9 e ss .
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processo, ne determina[sse] pressoché automaticamente

adeguamenti e modificazioni in funzione appunto della notizia

che d[ava] l 'analisi".

Fin qui, tuttavia, la decisione in esame sembra comunque

richiedere la material ità del risultato, ancorché riferi ta al

processo industriale in cui il metodo si inserisce.

La Suprema Corte tuttavia chiariva che la brevettabili tà del

metodo in esame doveva comunque affermarsi a prescindere dal

fatto che esso fosse destinato a produrre un bene materiale.85 Era

pur vero che la legge voleva vedere il principio scientifico

indicato nel brevetto calato davvero nella realtà della tecnica

industriale, e che pertanto "la materiali tà costi tui[va] l 'aspetto

tipico delle invenzioni di macchina, strumento, utensile,

prodotto" e che essa "[era] spesso ricorrente anche nelle

invenzioni di metodo e processo". Tuttavia, "da ciò non si

p[oteva] trarre come corollario logico che codesta materiali tà

[ fosse] ontologicamente necessaria come titolo per la

brevettabili tà". Da un lato, notava la Corte, la legge si l imitava a

richiedere che un'invenzione fosse atta ad avere un'applicazione

industriale, "non ponen[do] altre limitazioni, in specie non

quella per cui un'invenzione, per essere brevettabile [avrebbe

dovuto] concretarsi in qualcosa di materiale"; dall 'al tro lato,

85 Cfr . G. S E N A , I d i r i t t i su l le in ven zion i e su i mod e l l i d 'u t i l i t à , ci t . , p . 98 , i l
q u al e r i l eva ch e, a l l a luce d e l l ' i n t e rp re t azion e de l r equ is i to d e l l ' app l i cab i l i t à
indu s t r i a l e sop ra espo s t a , "a ppa r i rebb ero b revet tab i l i in ven z ion i con s i s t en t i in
metod i d i organ i z za z ion e d e l la vo ro , cr i t e r i d i d i spo s iz io n e d i ma cchin e e d i
su ccess ion e e coo rd ina z ion e d i d a te , la vo ra zion i , s i s t emi d i a nal i s i e d i co n t ro l lo
d i mater i e p r ime e p rodo t t i , s i s t emi d i segna la z io n e, s i s t emi d i t r aspo r to e d i
o rgan izzaz ion e d el t r aspor to , metod i d i l avo raz ione ecc . " . Qu es to o r i en t amen to
t ro vava ino l t r e co n fe rma già in al cun e d ec i s io n i an t e r io r i a l l a r i fo rma d e l 1 979 .
In p ar t i co l a re , s i ved a Cass . 2 o t tob re 19 59 , n . 26 32 , in Riv. d i r . co mm. , 1 960 , I I ,
p . 188 ; Cass . 28 genn a io 19 72 , n . 20 8 in Giu r . an n . d i r . ind . , 1 972 , I , p . 31 5;
Ap p . Bo lo gn a, 22 maggio 1 973 , i v i , n . 33 5 ; Tr ib . Mi l ano , 1 3 giu gno 1983 , Riv .
d i r . i nd . , 1987 , I I , p . 2 3 . Con t ra : Cass . 9 o t to bre 19 71 , n . 2 794 , in Rep . Fo ro i t . ,
1 971 , p . 22 , seco ndo cu i "è su scet t ib i l e d i fo rma re ogg e t to d i b reve t to so l ta n to
l ' in ven zio n e ch e s i t radu ce in un ri su l ta to mater ia l e con cre to " .
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"solo le scoperte, le teorie, i metodi matematici in quanto tali

non [erano] brevettabili , perché quelle e questi [erano]

patrimonio comune dell 'umanità".

Rilevava pertanto che "i l brevetto [era] l imitato ai soli

risultamenti indicati dall ' inventore. [Era] l 'unico limite. E ciò

dimostra[va] che la regola (la non brevettabil ità dei principi

scienti fici) si fonda[va] non su una supposta intrinseca

incapacità di produrre concreti risultati pratici , bensì proprio,

all ' inverso, nella loro capacità di determinare un insieme di

applicazioni tecnologiche a larghissimo ventaglio, pressoché

indeterminato. Attribuendo all'autore della scoperta (o più in

generale allo scopritore del principio scientif ico) la facoltà di

interdire l'attuazione pratica di tutte le innovazioni che altri

[avrebbero potuto] portare alla tecnologia basandosi in tutto in

parte sulla conoscenza del principio scientif ico scoperto,

davvero si [sarebbe giunti] a paralizzare ogni progresso".

Non fondamentali apparivano alla Corte inoltre i ri lievi del

giudice a quo quanto all 'asseri to legame esistente tra material i tà

e attuazione dell ' invenzione. Rilevava la Suprema Corte che

l 'at tuazione dell ' invenzione prescindeva dall 'esistenza di uno

strumento in cui si materializza l 'invenzione, dipendendo invece

dall 'uso del metodo inventato nella propria att ività industriale o

da parte dei terzi licenziatari .86

86 Cfr . G. S E N A , I d i r i t t i su l l e in ven zion i e su i mo d el l i d 'u t i l i t à , c i t . , p . 93
ss . , o s se rva ch e n el caso d e l l e in ven z ion i d i metodo o p ro ced imen to " i l g iud i z io
d i su f f i c i en za d el la a t tuaz ion e ex a rt . 69 C.P . I . s i t ra s f er i sce su l p rodo t to o su l
serv i z io rea l i z za to , c io è su un q uid d i s t i n to d al p ro ced imen to n e l qua le cons i s t e
l ' in ven zio n e. S i d i s so c ia co s ì i l g iu d i z io d i su f f i c ien za d e l l ' on ere d i a t tua zio n e e
l ' e s ig enza d i mater ia l i tà ch e esso co mpo r ta , da q u el lo d e l la indu s t r ia l i t à d e l
me todo o p ro cesso " .
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La decisione coglie inoltre con precisione la stretta

connessione tra la conoscenza che sta alla base dell ' invenzione e

la sua applicazione pratica.87

Nel caso sottoposto al suo esame, la corte osservava che

l 'errore in cui era incorso il giudice d'appello derivava da "una

non corretta operazione che [aveva] tagliato in due la

sostanziale unità dell ' invenzione di cui si tratta". E ciò perché,

in taluni casi, "l ' invenzione si realizza[va] già con la semplice

proposizione dell ' idea di soluzione e ciò si realizza[va] quando

per passare da essa alla soluzione concreta dello specif ico

problema tecnico non vi [erano] altre dif ficoltà da superare se

non quelle che po[ tevano] essere risolte da un esperto del ramo

che conosc[esse] il relativo stato della tecnica, quando cioè non

v'[era] bisogno di ulteriori sforzi inventivi. L' ipotesi più

evidente [era] quella in cui la realizzazione p[oteva] avvenire in

concreto usando strumenti già noti e di uso comune senza

nemmeno introdurvi modificazioni o adattamenti".

In questi casi , "i l controllo necessario ma suff iciente del

l ivello inventivo [anda]va fatto esclusivamente sulla idea di

soluzione che si presuppone[va] essere già di per sé la soluzione

del problema tecnico". Anche lo strumento andava preso in

considerazione, ma sotto il profi lo della sua atti tudine ad

ottenere il risultato tecnico voluto. Ma "un controllo di livello

inventivo (o di originalità) dello strumento [era] irrilevante,

anzi assurdo, proprio perché l'accertamento negativo

dell’originali tà dello strumento indicato sta[va] a dimostrare

che l ' invenzione [era] più a monte, nell ' idea di soluzione

87 Cfr . M. F R A N Z O S I , L ' In ven zion e, Mil ano , 1965 , 16 5 , secondo cui
" l ' i n ven z ion e è un a scoper ta segu i ta da un a co stru z ion e" . Cfr . an ch e I D . , M .
S C U F F I - M. FR A N Z O S I - A. F I T T A N T E , I l co d ice d e l la p ro p ri e tà ind u str ia l e ,
P ado va , 2005 , p . 252 .
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applicando direttamente la quale, con uno o più strumenti noti o

conoscibili , già si ott[eneva] il risultato voluto e fino allora mai

conseguito".88

Quanto osservato dalla Corte di Cassazione nel caso

Sidermes assume rilievo non solo con riguardo alle invenzioni-

scoperte,89 cioè a quelle invenzioni in cui la soluzione di un

problema tecnico dipende da una scoperta scientifica, di enorme

importanza nell 'ambito farmaceutico e biotecnologico. A ben

vedere lo stesso principio trova applicazione anche per quanto

concerne la natura di invenzione e, soprattutto, l 'esame

dell 'al tezza inventiva delle invenzioni dell 'Information and

Communication Technology e in particolare di quelle basate

sull ' impiego di un software.90

Infatt i , si deve osservare che anche nel caso del software

l 'invenzione è determinata essenzialmente da un contenuto

informativo: dalle istruzioni imparti te a una macchina,

l 'elaboratore elettronico, solitamente di t ipo noto.91 Anche in

88 È s ta to o sse rva to ch e " l ' i n ven to re p uò g iun g ere a l r i su l ta to in ven t i vo
sen za a rr i cch i re co n nuo ve ' scop er t e ' l e cono scenze sc i en t i f i ch e d i pa r t en za , ch e
res t erann o i l p a rad ig ma d i r i f e r imen to p er la sp i eg az io n e d el t ro va to . An che in
q u es t e ipo t es i d eve essere co mp reso un rap po r to cau sa le t ra i mezz i e i l r i su l ta to .
Tu t ta v ia , l ' in ven tore o t t er rà l e so l e in fo rma zion i su f f i c i en t i a d a ss i cu ra re la
r ip et ib i l i tà d e l r i su l ta to in ven t i vo con ca ra t t er i co s tan t i , no n n ecessa r ia men te
a n ch e in fo rma z ion i su f f ic i en t i a da rn e u na sp ieg az io n e sc i en t i f i ca esau ri en t e .
Opp u re [ …] l ' in ven to re pu ò a rr i va re a l r i su l ta to inven t i vo rea l i z zand o u na nu o va
scop er ta e t ra en do da q ues ta un 'a ppl i ca z ion e p ra t ica ch e app are o vvia a l la lu ce
d e l l e cono scen ze a cqu i s i t e con la scop er ta " (co s ì G. GU G L I E L M E T T I , La
b reve t ta z ion e d el l e scop ert e - in ven zio n i , in Riv. d i r . i nd . , 199 9 , I , p . 101 ) .

89 Sul l ' a rgo men to , s i ved a G. GU G L I E L M E T T I , La b reve t ta z io n e d e l l e
scop er t e - in ven z ion i , c i t . 1 01 . Cont ra , c f r . G. F lor id i a , AU T E R I , G. F L O R I D I A , V .
M A N G I N I , G. O L I V I E R I , M . R I C O L F I , P . S P A D A , Dir i t to indu s tr ia l e – Prop ri e tà
in t e l l e t tua l e e co n co rren za , c i t . , p . 204 e ss .

90 Cfr . G. GU G L I E L M E T T I , L ' in ven zio n e d i so f twa re , c i t . , p . 170 e ss . i l qu a l e
o sse rva ch e a l l a b ase d e l l ' e sc lu s ion e d e l l e t eo r i e e de l l e sco p er t e sc i en t i f i ch e co sì
co me d e i metod i matemat i c i e d eg l i a lgo r i tmi ch e r i so lvono p rob lemi matemat i c i
v i è l a med es ima ra t io , co s t i tu i t a d a l l a oppo r tun i t à ch e r iman gano l ib eramen te
d i spo nib i l i l e con o scen ze n on ind i r i zza t e a u n a sp eci f i ca app l i caz ion e .
91 Un an alo go ra f f ro n to è s t a to t r acc i a to d a H. B E Y E R , Der Beg ri f f d er
In fo rma t io n a ls Grund lage fü r d i e Beu rt e i lung d es t echn i sch en Ch a ra kt ers vo n
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questo caso una nuova util ità viene conferi ta ad un dispositivo

noto sulla base di una conoscenza astratta: un modo di operare.

Ed è significativo il parallel ismo che pertanto sussiste tra

l 'invenzione-scoperta, quale applicazione tecnica di una nuova

conoscenza scientifica (in quanto tale, esclusa dalla

brevettabili tà), e l ' invenzione di software, quale metodo eseguito

da una macchina sulla base di un set di istruzioni (anch'esso, in

quanto tale, escluso dalla brevettabil ità). Tali conclusioni, da un

lato, permettono una disciplina coerente delle invenzioni che

trovano il loro fondamento in oggett i solo in quanto tali esclusi

dalla brevettazione; dall 'al tro lato, al trettanto coerente appare la

ratio comune alle esclusioni contenute nell 'art . 52 (2) C.B.E.,

delle scoperte scientifiche e dei programmi per elaboratore in

quanto tali , costituita dal loro oggetto astratto, che risiede nella

natura di non-invenzione del loro contenuto meramente

informativo in senso lato.92

p ro g ra mmb ezog en en Er f in dung en , c i t . , p p . 402 -40 3 , i l qu a l e o sserva ch e co s ì
co me " i l co mpu ter p ermet t e l ' e secu z ion e d el progra mma [ …] a l lo s t es so mod o
v ien e l e t ta ed eseg ui ta l ' i n fo rma zion e d e l prog ra mma g en e t i co , memo r i z za ta n e l
DNA e codi f i ca ta secon do un codice un iversa l e , a t t ra verso u n ' id on ea ed
u gua lmente un iversa l e s t ru men ta z ion e b io log ica , seco ndo i s in t e t i z za to r i ce l lu la r i
co s t i tu t i da i r ib o so mi " . Da ta l e con cez ion e d i inven z io n e n e d er iva ch e "co me
l ' a l t e z za in ven t i va d i u n ' in ven zio n e d el se t to re mecca nico s i pa lesa n e l l ' asp e t to
s t ru t tu ra l e d e l l e pa r t i r i l evan t i d e l la co s tru z ion e o d e l la ma cch ina
fun z iona lmen te a t t i ve , n el se t to re ch imico n e l la co mp less i tà d i u na fo rmu la d i
s t ru t tu ra o n e l l ' e l e t t ron ica n e l la pred i spo si z ion e d i un ci rcu i to el e t t r i co , c ioè in
u n ' in fo rma z ion e r i cond uc ib i l e a l con ce t to forma le , a l lo s t es so mo do
n e l l ' In fo rma t ion Techn olo g y l ' in fo rma z ion e ra cch iu sa in un p rog ra mma e ch e
d ivi en e a t t i va a t t ra verso l ' un i tà ma cchina /p rogra mma rapp resen ta i l vero
co nt r ibu to d e l l ' in ven to re , ch e a qu esto pun to è semp re una p res taz ion e
in t e l l e t tua l e" (co s ì Ib id em , p . 409 ) . Ne l lo s t es so sen so an ch e L. V A N R A D E N , Die
In fo rma t i sch e Ta ub e – Üb er l egu ng en zu r Paten t fäh ig ke i t In fo rmat ion sb ezogen er
Er f indu ng en , in GRUR , 19 95 , p . 457 , a p are re d e l q u al e " i l so f twa re […] può in
q ual i tà d i vei co lo d i in fo rma z ion i r i vo l t e ad un o sco po può di con segu en za essere
p ro teg g ib i l e a l pa r i d i u n g en e imp iega to in un p ro ced imento co me ve ico lo d i
in fo rma zion i r i vo l to a d un o sco po . Le in fo rma z ion i memo r i z za t e ch e po ss i ed ono
u na certa capa c i tà d i espress ion e , p resen t i n e i g en i , e ch e n el ca so d e l so f twa re
son o o gg e t to d i co s t ru z ion e (o even tu a lmen te an che so lo co mb in ate o sce l t e su l la
b ase d i a lgo r i tmi p resen t i ) , so no pa r t e d i u n p ro ced imen to a l qua le po ss ia mo
a ppl i ca re g l i u sua l i cr i t e r i d i b revet tab i l i tà " .

92 Cfr . G. F lo r id i a , ib id em , p . 202 , i l qu a l e o sserva , con r i fe r imen to a l l e
esc lu s ion i d el l ' a r t . 45 , secon do co mma, l e t t . b ) C .P . I . ch e "al l ' o r ig ine
d e l l ' e sc lu s ion e v i è mo l to p robab i lmente i l recep imen to d i una no zion e p re -
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3. − Più recentemente, la Suprema Corte è ri tornata

sull 'argomento, pronunciandosi su un'impugnazione proposta

avverso una decisione della Commissione dei Ricorsi dell 'Ufficio

Ital iano Brevetti e Marchi.93 L'Ufficio aveva negato il brevetto a

un'asseri ta invenzione avente ad oggetto "l 'ut il izzazione di aree

al di sopra delle sedi ferroviarie per parcheggi di auto e/o uff ici

e locali commerciali", ove la realizzazione concreta dell ' idea non

veniva però precisata in dettaglio.

Il ricorrente contestava la decisione di rifiuto dell 'Ufficio,

osservando che il brevetto avrebbe avuto ad oggetto non un'idea,

"bensì una vera e propria invenzione industriale la cui uti l ità

economica [era] descritta nella domanda e la cui novità è certa".

La Suprema Corte osservava tuttavia che "altro dunque [era]

un'idea, anche innovativa, ed altro [era] l ' ' idea brevettabile'".

L'idea brevettabile, secondo la Corte, sarebbe stata

"caratterizzata dal suo contenuto che d[oveva] consentire il

superamento di un problema allo stato non risolto dalla tecnica

e concretarsi in una materialità dentro un prodotto industriale

che nella sua util izzazione consent[ iva] di ripetere l'ef fet to del

principio innovativo".

g iu r id i ca d i t ecno log ia e qu ind i , p iù ch e u na p resa d i po s i z io n e d el l eg is la to re
co nt ro la p ro tegg ib i l i t à , l a vo lon tà d i imp eg na re lo s t ru men to b reve t tua l e co me
s t ru men to d i p ro t ez ion e d i una t ipo log ia sp ec i f i ca d i crea z ion i in t e l l e t tua l i con
esc lu s ion e d i a l t re ch e , pu r essend o su scet t ib i l i d i a ppl i ca z ion e n e l la p res ta z ion e
a d esempio d i un serv i z io o gg et to d i a t t i v i tà econ omica , non s iano di conten uto
t ecno log ico " . Con r igu ardo a l l e esc lu s ion i con tenu te n e l secon do co mma d e l l ' a r t .
4 5 C.P . I . , è s t a to o sse rva to ch e l a d i spo si z ion e avreb b e ad o gge t to "crea z ion i ch e
n on so no con sid era t e in ven zio n i b reve t ta b i l i […] p erch é con s id era t e a l t re
r i sp et to a l con ce t to d i inven z ion e" (co sì A. V A N Z E T T I e V . D I C A T A L D O , Ma n uale
d i d ir i t to ind u st r ia l e , c i t . , p . 37 1 . Co sì an ch e G. GU G L I E L M E T T I , L ' in ven zion e d i
so f twa re , c i t . , p . 15 . Con t ra : G. S E N A , I d i r i t t i su l l e in ven zion i e su i mo d el l i
d 'u t i l i t à , c i t . , p . 91 ) a p are re d e l qu a l e l a no rma co n t i en e "u n ' e l en ca zion e non d el
tu t to o mo g en ea : l ' e l emen to ind ividua l i z za n te la ser ie (co n la so la eccez io n e de l l e
scop er t e e d e i p rog rammi di e labo ra tor i ) appa re co n si s t ere n e l ca ra t t e re
mera men te in t e l l e t tua l e d i ta l i i n ven zion i , ch e cons i s to no in un mo do d i opera re
d e l l ' uo mo, in rego le d i compo r ta men to , esc lu d endo la p rodu z ion e e l ' u t i l i z za z ion e
d i ma cchin e, s t rument i u t en s i l i , d i spo s i t i v i , so s tan ze o compo s t i ch imic i , ecc . " .

93 Cfr . Cass . 21 ap r i l e 200 4 , in Riv . d i r . i nd . , 200 6 , I I , p . 34 5 e ss .
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La Suprema Corte, nel caso in esame, sembra riscoprire il

requisi to della material ità dell ' invenzione. È peraltro vero che la

decisione appare principalmente intesa a dist inguere l 'idea

astrat ta ("idee e progett i come tali") dall ' invenzione di prodotto,

come oggetto espressione dell ' insegnamento brevettato. E non vi

è dubbio che l 'invenzione di prodotto si caratterizzi per la

sussistenza del requisi to della materiali tà.

Non è stata oggetto di esame, per contro, la diversa

questione dell 'ammissibili tà di rivendicazioni di metodo. È

infatti con riguardo a queste ult ime che si pone la questione

della necessità o meno di un oggetto materiale nuovo inventivo

che rappresenti il risultato o il mezzo impiegato nel

procedimento. È perciò discutibile che sussista un contrasto

giurisprudenziale tra la decisione della Suprema Corte nel caso

Sidermes.

4.  La Corte di Cassazione non sembra essersi mai occupata

dello specifico tema dell 'esclusione dalla brevettabili tà dei

programmi per elaboratore elettronico.

La questione è stata affrontata, solo incidentalmente, in

unico caso, Snam Progett i S.p.a./Ufficio Centrale Brevett i,94

relat ivo alla concessione di un brevetto avente a oggetto un

sistema elettronico che consentiva di progettare un impianto

ri levando i dati necessari da disegni costruttivi; brevetto

rigettato per difetto di altezza inventiva dall 'Ufficio Centrale

Brevett i sulla base del ril ievo che il trovato "non esula[sse]

dalla mera uti lizzazione di dispositivi noti , in quanto consisteva

nell 'acquisizione automatica, invece che manuale, dei dati

riguardanti un disegno costruttivo al fine del loro inserimento in

94 Cfr . Cass . 14 maggio 19 81 , n . 3169 , in Giu r . ann . d ir . ind . , 198 2 , p . 58 e
ss .
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un elaboratore elettronico che mant[eneva] inalterate le funzioni

sue proprie".

Benché la Suprema Corte non abbia valutato l 'al tezza in

base a un criterio che tenesse conto della particolari tà

dell 'oggetto di tutela, procedendo all 'accertamento secondo i

cri teri ordinari , è comunque interessante notare che tale

posizione in tanto appare possibile in quanto basata sul

presupposto che l 'invenzione fosse dotata del requisito

dell 'applicabili tà industriale.

La giurisprudenza di merito ha affrontato la questione della

brevettabili tà dei programmi per elaboratore in un'ordinanza resa

in sede di reclamo dal Tribunale di Torino il 13 agosto 2008.95 Il

Tribunale respingeva la tesi secondo cui un disposit ivo per la

selezione e memorizzazione di segnali televisivi si sarebbe

risolto in un programma per elaboratore elettronico in quanto

tale. Il dispositivo, infatt i , doveva ritenersi "un insieme di

circuit i elet tronici (non un semplice algoritmo o elenco di

istruzioni), privi di una forma definita, che oper[vano] secondo

insegnamenti metodologici implementabil i totalmente in

hardware oppure in parte in hardware e in parte in software, e

mai completamente in software". L'esecuzione del metodo

brevettato non poteva infatt i prescindere dall 'esistenza di un

hardware, i l quale "realizza[va] di per sé un insegnamento

metodologico innovativo (quanto alla funzione di selezione e di

memorizzazione automatica dei canali) ed originale (perché non

ragionevolmente eseguibile da parte di un tecnico medio del

settore dei ricevitori televisivi mediante la semplice

95 Cfr . Tr ib . To r ino , 1 3 ago s to 200 8 , in ed i t a , men zion a t a tu t t av i a in L.
B O S O T T I , ( a cu ra d i ) C. G A L L I – A. M. GA M B I N O , Cod ice co mmenta to d e l la
p ro p ri e tà in du s tr ia l e e in te l l e t tua l e , c i t . , Ar t . 4 5 , p . 5 57 .
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combinazione delle anteriorità conosciute), che prescinde[va]

dal fatto (indifferente ai fini del risultato tecnico ed

apprezzabile in termini di pura convenienza economica) che il

circuito [ fosse] realizzato con il sistema della logica cablata

(solo hardware) o della logica programmata (microprocessore

cioè hardware operante secondo le istruzioni software)".

Per i l Tribunale di Torino era dunque sufficiente che

l 'esecuzione del metodo presupponesse l 'impiego di hardware per

escludere che il programma alla base del metodo potesse

considerarsi un programma per elaboratore in quanto tale.

Conclusione raggiunta a prescindere da qualsiasi valutazione in

merito alla novità e all 'al tezza inventiva dell 'hardware

impiegato.

L'orientamento interpretativo adottato dal Tribunale è

coerente con il più recente indirizzo adottato dalla

giurisprudenza in sede EPO.

Meno approfondito è l 'esame condotto dal Tribunale sulla

novità e sull 'al tezza inventiva del metodo oggetto del brevetto. Il

Tribunale sembra comunque aver considerato l 'insegnamento

rivendicato nel suo complesso, cioè tenendo conto anche dei suoi

aspetti software. Anche sotto profilo, l 'approccio del Tribunale è

in linea con la più recente giurisprudenza EPO.
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5. L'invenzione brevettabile secondo la dottrina e la

giurisprudenza tedesca

5.1. Il quadro normativo

1.  La disposizione dell 'art. 52 C.B.E. trova corrispondenza

nell 'art. 1 della legge brevettuale tedesca ("PatG").96

Nella relazione di accompagnamento alla legge di

adattamento dell 'ordinamento interno alla Convenzione sul

Brevetto Europeo e alla Convenzione di Strasburgo

("IntPatÜG"), con riguardo alle previsioni dell 'art . 1 PatG, il

legislatore ri levava che in materia di esclusione dalla

brevettabili tà le nuove norme non determinavano alcuna

modificazione sostanziale del quadro giuridico previgente.

La legge brevettuale tedesca non contiene alcuna

definizione del concetto d'invenzione. Né essa contiene una

definizione del requisi to del carattere tecnico dell ' invenzione.

5.2. La decisione "Rote Taube"

1. – Benché anche l 'ordinamento previgente non prevedesse una

definizione del concetto di invenzione, la giurisprudenza ne aveva

tuttavia delineato l 'oggetto nel noto caso "Rote Taube",97

riferimento costante anche della giurisprudenza pronunciata nel

vigore della nuova normativa in materia di esclusioni dalla

brevettabilità.

96 La mo d i f i caz io n e d e l l a preced en te l egge b revet tu al e t ed esca è avvenu ta
a t t r aver so l a Legge in t e rn az ion a l e su l l e Con ven zio n i b reve t tu a l i (Gese t z ü b er
in t e rn a t ion a l e Pa ten tüb ere in ko mmen , in breve : " In tPa tÜG") , co n la qu a le sono
s t a t e recep i t e n e l l ' o rd inamen to t ed esco si a l a Con ven zio n e di S t r asb urgo
su l l ' un i f i caz ion e d i t a lun i con ce t t i d el d i r i t to so s t an z i a l e breve t tu a l e , s i a l a
Con ven zion e di Mon aco su l breve t to eu rop eo .

97 Cfr . BGH, 27 marzo 196 9 , in I IC , 1 970 , p . 136 e ss .
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Il caso concerneva un brevetto d'invenzione avente a

oggetto un metodo di allevamento di colombi con piumaggio

rosso, caratterizzati dal fatto di essere di taglia

considerevolmente più grossa rispetto ai colombi dello stesso

colore, di avere un'apertura alare considerevolmente più ampia e

il colore del piumaggio delle ali considerevolmente più bello e

intenso, di presentare un gozzo molto più grande della rimanente

parte del corpo, "ove un colombo di razza Altdeutscher Kröpfer

veniva incrociato in un primo passaggio del metodo con un

colombo di razza Rote Römertaube; i colombi che risultavano

dall' incrocio venivano selezionati in base al colore e alla taglia;

uno di essi veniva incrociato in un secondo passaggio con un

colombo di razza Roter Hessenkröpfer; si ef fettuava quindi una

nuova selezione dei colombi così ottenuti; e si incrociava il

colombo selezionato in un terzo passaggio con un colombo di

razza Altdeutscher Kröpfer".98

Nell 'esaminare se il metodo di allevamento appena descrit to

potesse costi tuire un'invenzione, la Corte Federale escludeva

l 'opportunità di fare riferimento a una nozione storica di

invenzione, che ne avrebbe inevitabilmente confinato l 'ogget to ai

soli ambiti della fisica e della chimica.99 Ciò nonostante, dalla

pregressa giurisprudenza, secondo la corte, poteva derivarsi una

definizione di invenzione, intesa come "norma dell 'agire

tecnico". L'applicazione di questo concetto poteva essere estesa

98 Cfr . BGH, 27 marzo 196 9 , in I IC , 1 970 , p p . 141 -1 42 e ss .

99 La Co r t e Fed era l e h a r ige t t a to p er t an to un cr i t e r io pu ramen te s to r i co d i
in t e rp re t azion e d el t e rmin e d e l l ' in ven z io n e perch é r i t enu to in ad egu ato e
in sod di s facen te a f ro n te d e l l a con t in u a evolu zion e d e l l a t ecn i ca (c f r . B . A.
P A G E N B E R G , Paten ta b i l i ty o f Compu ter Prog ra ms on th e Na t iona l a nd
In t erna t iona l Level , in I IC , 197 4 , p . 1 ; U . S C H A T Z , Paten ta b i l i t y o f Gen e t i c
Eng in eer ing In ven t ion s in Eu rop ea n Pa ten t Of f i ce Pra c t i ce , i v i , 199 8 , p . 2 ; V . M.
J Ä N I C H , S u i Gen er i s Righ ts fo r Bu sin ess Meth od s , i v i , 200 4 , p . 37 6) .
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a settori diversi dalla meccanica e dalla chimica, da cui pure

proveniva. La Corte Federale ri teneva in sostanza che non

sussistesse alcuna ragione per escludere dalla protezione

brevettuale un eventuale processo o metodo basato

sull 'applicazione di forze e processi biologici , ancorché il loro

impiego fosse finalizzato a un risultato nell 'ambito della

biologia.

La sussistenza di un'invenzione era tuttavia condizionata

alla prevedibil ità del risultato ottenuto con l 'impiego di tal i forze

e processi biologici . Solo in tal caso poteva ri tenersi assicurata

la riproducibili tà dell ' invenzione.

La Corte Federale ri teneva pertanto possibile definire

un'invenzione come "un insegnamento per l'esecuzione

preordinata di un modo di operare con l' impiego di forze

naturali governabil i per l'ot tenimento di un risultato

causalmente prevedibile".100

2. − La definizione della Corte Federale presuppone tuttavia la

nozione di "forza naturale". Nella decisione "Rote Taube" la corte

annovera tra le forze naturali, il cui impiego può dar luogo a

un'invenzione, anche le forze che si manifestano nell 'ambito

biologico. Rilevando che le crescenti conoscenze in questo settore

permettevano una maggiore governabilità di queste forze e quindi

una maggiore prevedibilità del loro risultato.

L'estensione del concetto di "forza naturale" dal

tradizionale settore della fisica e della chimica alla biologia,

cioè dalle cose inanimate alle cose animate, ha determinato la

successiva questione se l 'intelletto umano potesse essere

100 Nel t es to o r ig in a l e : "Ein e Leh re zu m pla n mäß ig en Han d eln un ter E in sa tz
b eh errschba rer Naturkrä f te zu r Errei chung ein es kau sa l üb erseh ba ren Er fo lg es" .
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considerato espressione di una forza naturale biologicamente

intesa.101 E perciò se il coinvolgimento della mente umana

nell 'esecuzione di un metodo volto alla soluzione di un problema

potesse conferire al metodo carattere tecnico, costituendo

l 'impiego di una "forza naturale". La Corte Federale ha tuttavia

costantemente escluso la mente umana dal novero delle forze

101 Au to revo le d ot t r in a h a osse rva to ch e l ' in fo rmaz ion e è p ar t e essen z i a l e
d e l l a t ecn i ca , in t end endo qu es t 'u l t ima co me i l r i su l t a to d el l e con oscen ze uman e
ap pl i cat e a en t i t à f i s ich e p er i l co n segu imen to d i un p ar t i co l a re f in e .
L ' i n fo rmaz io n e è st a t a per t an to in d iv idu a t a q u al e t e rza grand ezza , accan to a
en erg i a e mate r i a , ch e in t e rvi en e n e l lo sv i luppo d e l l a t ecn i ca . Co s ì è s t a to
t eo r i zza to d a H. B E Y E R , Der Beg r i f f d er In fo rma t ion a l s Grund la g e für d ie
Beu rt e i lung d es t echn i schen Cha ra kt ers vo n prog rammb ezo g en en Er f indu ng en , in
GRUR , 19 90 , p . 4 02 , i l qu a l e o sserva ch e " i l pu n to d i v i s ta d e l la t ecn i ca re la t i va
a l l e sc i en ze na tu ra l i e qu e l lo d el la t eo r ia d e l l e in fo rma z ion i in u l t ima ana l i s i
co in c ido no p er quan to con cern e la d e f in i z ion e d i co sa s ia in fo rma z ion e" . L 'au to re
g iun ge p er t an to a l l a con clu s ion e ch e l ' i n ven z ion e p ossa esse re d ef in i t a co me "u n
in segn a mento re la t i vo a l l ' u so p reo rd in a to d i ma ter ia , en erg ia e in fo rma zion e a l lo
scop o d e l la cau sa z ion e d i un r i su l ta to d et ermina to seco ndo u na legg e d i na tu ra "
(co s ì in H. B E Y E R , Der Beg r i f f d er t echn i sch en Erf indu ng au s
n atu rwi ssen scha f t l i ch - t ech ni sch er S i ch t , in Fes t sch ri f t "2 5 Ja h re
Bund espaten tg er i ch t" , Köln , 1986 , p . 18 9 e ss . ) . Tu t t av i a sa rebb e er ra to p ro ced ere
ad un esame i so l a to d e l l e t r e sop rammen z ion a t e gran d ezze. In p ar t i co l are , o sse rva
l ' au to re , " l ' in fo rma zion e – ch e s ta in re la z ion e a l l e a l t re du e en t i tà p iu t to s to
co me un 'p red ica to ' , p erch é d eve essere v i s ta co me ' eq u iva l en za ' , n on p uò
es i s t ere sen za u n sub s t ra to ; p erch é, da u n la to , i l co n cet to p en sa to co me
'g ran d ezza d i r i f e r imento d e l la fo rma ' p resupp on e un og g et to mater ia l e , da l l 'a l t ro
la to , r i ch i ed e an ch e i l po s tu la to d e l la t eo r ia d e l l ' in fo rma zion e, re la t i vo
a l l ' e s i s t en za di un f lu sso in fo rma t i vo , u n suppo r to ma ter ia l e o en erg et i co co me un
t ra smet t i to re , un mezzo di t ra spo rto , un a memo r ia e un mezzo di r i cez io n e" . Co s ì
an ch e W. TA U C H E R T , Zu r Beu r t e i lun g d es tech ni sch en Ch a ra k t ers von
Paten tan meldung en au s d em Bere i ch d er Daten vera rb e i tung u nter
Berü cksi ch t igu ng d er b i sher ig en Recht sp rechun g , in GRUR , 1 997 , pp . 149 e 1 54;
A. W I E B E , In format ion a l s Natu rkra f t – Imma ter ia lg ü terrech t in d er
In fo rma t io n sg esel l sch a f t , c i t . , p . 237 ; L. V A N R A D E N , Die In fo rma t i sch e Taub e –
Üb er l egu ng en zu r Paten t fäh ig ke i t In fo rma t io n sb ezo g en er Er f in dun g en , c i t . , pp .
4 57-458 . In sen so con t rar io , r i t en end o ch e e l eme n t i co s t i tu t i v i d e l l l ' in venz ion e
s i ano "mate r i a , en erg i a o in fo rmaz ion e" , s i ved a A. V O N H E L L F E L D , S ind
Alg o ri th men schu t z fäh ig? , c i t . , p . 484 . , a p arere d e l qu a l e sa reb b e pro t egg ib i l e
co n breve t to l ' a lgo r i tmo a l l a b ase d i u n p ro gramma p er e l abo rato re ,
i nd ip end entemen te d a l l a presen za d i un sub s t r a to mate r i a l e . Ta l e a f fe rmaz io ne va
tu t t av i a in t e rp ret a t a al l a lu ce d el l a d ef in i z ion e d i a lgo r i tmo fo rn i t a d a l lo s tes so
au to re , secondo cui t a l e co n cet to "d escr i verebb e o ggi semp l i cemen te ciò ch e è
a uto mat i z zab i l e e t ra cc ia la l in ea t ra q uan to è rea l i z za b i l e a t t ra verso una
ma cchin a e quan to in vece co n essa no n pu ò essere co mpiu to , c io è r i sp e t to a
q uan to , ad esemp io , p uò essere rea l i zza to so lo d al l ' uo mo " ( Ib id em , p . 47 7) .
Sarebb e p erciò p ro t egg ib i l e con b reve t to l ' a lgor i tmo ch e d esc r iva un mo du s
o p erand i i n t e rmin i t a l i d a p ote r esse re esegui to d a u n a macch in a, sen za esse re
p er c iò r i ch i es t a l a su a r ivend icaz ion e in conn ess io n e con l ' e l ab ora to re . R isu l t a
tu t t av i a d i f f i c i l e d i s t i n guere un algor i tmo co sì in t eso d a i metod i matemat i c i e d a i
meto d i p er l ' e secu z io n e di a t t i vi t à men ta l i o gge t to d i esc lu s ion e a i sen s i d e l l ' a r t .
5 2 (1 ) (a ) ( c ) C .B .E .
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naturali il cui impiego può dar luogo a un'invenzione,102 senza

per questo richiedere che l 'invenzione consista sempre in un

oggetto materiale. Alle forze naturali , il cui impiego preordinato

alla soluzione di un problema tecnico, può essere alla base di

un'invenzione, appartengono secondo la corte anche le entità

apparentemente prive di consistenza materiale, quali l 'elettrici tà

e la forza magnetica.

3. − La Corte Federale tedesca richiedeva inoltre la sussistenza di

un nesso causale tra l 'impiego delle forze naturali e l 'ottenimento

di un determinato risultato, affinché fosse prevedibile e pertanto

riproducibile. A sua volta, la riproducibilità dell 'invenzione

presupponeva, nell 'interpretazione della corte, sia la sufficiente

descrizione dell 'invenzione, sia la sua applicabilità industriale.

Quanto alla sufficiente descrizione, la mancanza di questo

requisi to giustificava nel caso Rote Taube il rifiuto della

protezione brevettuale. Dovendosi ri tenersi sufficientemente

descri tto il brevetto che contenga tutte le informazioni

necessarie al tecnico medio per l 'at tuazione dell ' invenzione. In

mancanza di queste informazioni, i l tecnico medio, seguendo

l 'insegnamento brevettuale, non è in grado di ottenere

nuovamente la soluzione del problema tecnico rivendicata dal

brevetto, venendo meno il requisito della riproducibili tà

dell ' invenzione.103

102 Cfr . BGH 2 2 giu gn o 19 76 , "Di spo s i t io n sp ro gramm", in i v i , 1977 , p . 9 8 .
Co s ì an ch e BGH, 11 marzo 1986 , caso "F lu gkos t emin imie run g" , in NJW-RR , 19 86 ,
p . 994 ; BGH 13 maggio 19 80 , caso "An t ib lo ckie r sys t em", in GRUR , 198 0 , p . 8 49 ,
o ve s i o sse rva ch e " l ' in te l l ig en za u ma na in sé con s id era ta non app a rt i en e a l l e
fo rze na tu ra l i , e s sendo qu es t e l e fo rze ch e son o go vernate g ra zi e a l l ' in t erven to
d e l l ' in t e l l e t t o u ma no " .

103 Cfr . G. K O L L E , Tech nik , Da ten vera rb ei tun g un d Pa ten t rech t , i v i , 1977 , pp .
5 8 ss . e O. LÖ S C H E R , Anm. zu m Besch l . "Ro te Tau b e" , in LM § 1 PatG , Nr . 32 ,
Ab sch n . 1 c.
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4. – Il requisito della sussistenza di un rapporto causale

immediato e diretto tra l 'impiego di una forza naturale e il

risultato dell 'invenzione è al centro della successiva decisione

resa dalla Corte Federale nel caso Walzstabteilung.104

La corte si pronunciava in merito alla natura di invenzione

di un metodo eseguito da una macchina sulla base di un

programma per elaboratore, che guidava un procedimento di

taglio di bastoni cil indrici . L'impiego di un software garantiva

l 'esatta lunghezza del taglio. La Corte Federale osservava che

"l 'utilizzo delle forze naturali […] sulla base dell 'uso delle

istruzioni impartite non si presentava in modo immediato come

parte della soluzione del problema tecnico – il taglio desiderato

dei bastoni -, bensì si realizzava solo attraverso l'uso di mezzi

tecnici che non avevano rilievo nella soluzione". Secondo la

corte, l 'apparato meccanico, la cui attività veniva guidata e

valutata attraverso il calcolatore, rimaneva estraneo dall 'oggetto

dell ' invenzione. Per tale motivo, escludeva che il metodo oggetto

del brevetto potesse costituire un'invenzione, mancando qualsiasi

modificazione innovativa della struttura o della funzione dei

mezzi tecnici impiegati. E ciò sulla base del rilievo che nel caso

d'impiego di un elaboratore elettronico, sussisteva

"un'innovazione tecnica quando i mezzi operativi della macchina

erano nuovi e inventivi, o se vi era un utilizzo nuovo e inventivo

di quest'ultima, tale da incidere sui processi della produzione".105

104 Cfr . BGH, 1 6 se t t emb re 1 980 , "Walzs t ab t e i lu n g" , i n NJW , 1 981 , p . 1617
ss .

105 Co s ì an ch e BGH, 16 se t t emb re 1 980 , in NJW , 19 81 , p . 1 617 , 16 18 . P r ima
an cora , n el lo s t esso sen so an ch e BGH 1 lu gl io 1976 , caso "Kenn un gssch e ib e" , in
GRUR , 1977 , p . 1 52 . L 'u t i l i zzo d i mezz i t ecn i c i d eve p er t an to esse re non so lo
p ar t e d e l l a so lu zion e d e l p rob lema , b ens ì l ' in segn amen to r iven dica to a t t r aver so i
suo i asp e t t i t ecn i c i d eve rapp resen ta re l a so lu zio ne d e l p ro b lema tecn ico . In t a l
sen so an ch e BGH, 14 febbra io 1 978 , caso "Feh le ro r tu n g" , i v i , 197 8 , p . 42 0; BGH,
1 1 marzo 198 0 , caso "F lugko s t en min imie run g" , i n NJW-RR , 19 86 , p . 9 94 .
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Il nesso di causalità richiesto per la sussistenza di

un'invenzione deve pertanto potersi stabilire tra i mezzi tecnici

impiegati e il risultato che essi determinano. Non è invece

sufficiente, secondo questa prima impostazione della Corte

Federale tedesca, la mera collocazione dell ' invenzione in un

ambito tecnico, se quest 'ultima non possiede carattere tecnico nei

suoi aspetti innovativi, così come non rileva l 'eventuale carattere

tecnico del risultato, se non è tecnico il processo che lo

determina.106

5 .3. L'individuazione del nucleo dell ' invenzione: la Kerntheorie

1. − I principi elaborati dalla Corte Federale tedesca nel caso Rote

Taube con riguardo a un processo di selezione di natura biologica,

venivano così applicati, mutatis mutandis , all 'ambito della

tecnologia informatica.107

Se in ambito biotecnologico la principale preoccupazione

della Corte Federale concerneva essenzialmente la sussistenza del

requisito di riproducibilità dell 'invenzione, nel caso delle

invenzioni basate sull 'impiego di un software le principali

difficoltà venivano riscontrate nella duplice natura posseduta dal

software di essere al contempo algoritmo – e quindi di costituire

uno schema operativo mentale – e un linguaggio rivolto ad una

macchina per l 'esecuzione di un'attività a tutti gli effetti tecnica.

In tale contesto, la previsione legislativa che escludeva dalla

106 Co s ì P . T. S C H R A D E R , Techn i z i tä t im Pa ten trech t – Au f s t i eg u nd
Nied ergan g e in es Recht sbeg r i f f s , Kö ln – Ber l in – Mü n ch en , 2 007 , p . 66 .

107 Ci rca l 'o ppo r tun i t à d i ad d iven i r e a un a d ef in i z ion e gen era l e d i in ven z io n e,
d a appl i ca r s i a l l ' amb i to d e l l ' e l e t t ron i ca e d e l l ' in fo rmat i ca , su l l a b ase d e l l a
d ec i s ion e Rote Taub e , s i ved a F . W. E N G E L , Zu m Beg r i f f d er t echn isch en
Er f indu ng n a ch d er Rechtsp rech ung d es Bund esg er ich t sho fes , GRUR , 1978 , p . 2 01
e ss . L ' Au to re o sse rva tu t t av i a ch e " la d ef in i z ion e g en era le s i p res ta b en e a l lo
scop o se ad essa si aggiung e i l requ i s i to d e l la immedia t ezza " . Requ i s i to ch e,
co me ved remo , è s t a to recep i to d al l a giur i sp ruden za su ccess iva d e l l a Co r t e
Fed eral e .
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brevettazione i programmi per elaboratore elettronico veniva

considerata espressione del più generale divieto di brevettazione

degli schemi operativi astrat ti , peraltro menzionati espressamente

quale ulteriore ipotesi dalla stessa norma.

La prima decisione della Corte Federale tedesca che ha

affrontato approfonditamente la questione della brevettabil ità dei

programmi per computer è stata resa il 22 giugno 1976 nel caso

Dispositionprogramm.108

L’apparato oggetto di rivendicazione nel brevetto di causa

consisteva in un computer noto, programmato in modo tale da

risolvere un problema relativo alla gestione degli spazi aziendali.

La Corte Federale negava che la soluzione rivendicata

potesse configurare un’invenzione, per l 'assenza nell’apparato in

sé considerato del requisito della novità. Più precisamente, la

corte osservava che "l 'uti lizzo di regole di calcolo e di

organizzazione in un elaboratore elettronico non presupponeva,

al momento della domanda, come chiariva la richiedente, alcuna

nuova o non ordinaria disposizione o costruzione dell 'apparato,

nel complesso o in sue singole parti".

Quanto alla presenza nell 'apparato di due memorie esterne,

alle estremità di entrata e di uscita della memoria di lavoro, la

corte ri levava che tali aspetti venivano presentati dalla

richiedente stessa come non nuovi e non inventivi, così come non

nuove e non inventive apparivano le ulteriori rivendicazioni che

descrivevano disposizioni strutturali alternative dell 'apparato di

base. Notava pertanto la Suprema Corte che "l 'esecuzione di

calcoli relativi alla disposizione e altre simili valutazioni

secondo l'algoritmo proposto […] non presupponeva, come la

108 Cfr . BGH 22 giu gno 197 6 , "Di spo si t ion sp ro gramm", i v i , 19 77 , p . 9 6 .
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richiedente ugualmente ammetteva, alcun processo che fosse

rivendicato come inventivo, bensì semplicemente faceva uso delle

caratterist iche note dell 'apparato impiegato secondo la finalità

che gli era propria".

La novità e l 'altezza inventiva risiedevano, secondo la corte,

esclusivamente in una regola di organizzazione e di calcolo. In

altri termini, la Corte Federale ri teneva possibile dist inguere un

insegnamento tecnico oggetto del brevetto, relativo all 'impiego

dei mezzi tecnici descritti dall 'invenzione, rispetto a un

insegnamento non tecnico, concernente l 'attività di calcolo e di

elaborazione svolta sulla base del programma, che determinava

l'azione dei mezzi tecnici. Ciò premesso, poiché l 'aspetto

innovativo risiedeva nella modalità di calcolo e di elaborazione,

o comunque nell 'agire dei mezzi tecnici in quanto determinato dal

software, la corte individuava nel software il nucleo

dell ' invenzione, giungendo ad affermare che "l ' insegnamento

entrava nell 'ambito della tecnica solo dopo l'esecuzione

dell ' invenzione, perciò dopo l'esecuzione di questo insegnamento

matematico-organizzatorio, che si collocava nell 'ambito delle

istruzioni alla mente umana; tale insegnamento collegava le

informazioni con le caratteristiche tecniche solo secondo la

modalità di una non inventiva 'istruzione d'uso' […] . Dalla vera

invenzione, dalla regola di calcolo, si ricavava con ciò anche

una regola di agire tecnico, più precisamente diretta all ' impiego

di un elaboratore elettronico" .

La stretta connessione tra l 'algoritmo, alla base del software,

e l 'attività tecnica operata in funzione di esso non veniva invece

ritenuta in alcun modo rilevante. Soprattutto, affermava la corte,

il carattere tecnico del programma non poteva essere desunto

dalle caratteristiche dell 'azione che esso comandava.
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"L'invenzione, cioè la regola di calcolo, non diventava per tale

motivo una regala dell 'agire tecnico; nella regola dell 'agire

tecnico, al contrario, e più precisamente nell 'attività determinata

da un algoritmo avente a oggetto l'esercizio di un apparato, non

sussisteva alcuna invenzione". L'apparato sarebbe stato, secondo

questa interpretazione, l 'oggetto di un insegnamento tecnico del

tutto specifico: "la regola tecnica era data piuttosto allo stesso

tempo con l'apparato". Poiché la domanda di brevetto non

illustrava una nuova modali tà di utilizzo dell 'apparato, tale da

renderlo utile ad un nuovo scopo, doveva ritenersi "a buon diritto

negata la concessione del brevetto, non trattandosi di

un'invenzione tecnica".109

2. − Nella successiva sentenza pronunciata nel caso "Straken"110

la Corte Federale tedesca si pronunciava in merito alla

brevettabili tà di un'invenzione basata sull ' impiego di un

programma per elaboratore elettronico, ove l 'elaboratore era

predisposto per calcolare un set di l inee che definivano la

superficie di un corpo ("Straken"). In part icolare, il programma

permetteva di determinare empiricamente, attraverso una

109 Cfr . Ib id em , p . 99 . Co n r igu ardo a l l ' i nd i r i zzo in t e rpre t a t i vo esp resso n el l a
sen t en za in esame è s t a to a ffe r mato ch e " i l b i lanc io [ …] è ch ia ro e d i s i l lu so .
A l l ' a t t i vo non r iman e p resso ch é nu l la . I t en ta t i v i d i o t t en ere un b revet to p er
rea l i z zaz io n i d i so f twa re no n h ann o alcu n fu tu ro . La v ia a l la b reve t ta z ion e
a t t ra verso u n 'app l i ca z io ne o imp lemen ta z ion e so lo mecca nica d i un p rog ra mma di
ca lco lo è d e f in i t i va men te b lo cca ta . È cer to an co ra po ss ib i l e una p ro tez ion e
med ia ta d i un a lgo r i tmo u t i l i z zab i l e ' t ecn i ca men te ' a t t ra verso una s tru t tu ra zion e
c i rcu i ta l e e /o su l la b a se d i un p ro cesso , sen za ch e l ' a lgo ri tmo no n diven t i
l ' ogg e t to d e l l ' in ven z ion e . La p ro tez ion e breve t tua l e p er p rog ra mmi p er co mpu ter
so t to i l p ro f i l o d e l lo ro u so in ven t i vo n on ap pa re a ccess ib i l e , p erché la
p ro g ra mma zion e si muo ve semp re n e l con tes to d i un u so secondo lo scop o p rop r io
d i u n e labo ra to re e l e t t ron ico . La rea l i z za z ion e c i rcu i ta l e e p erc iò b revet tab i l e d i
u n p rog ramma è cer to p ensab i l e , t u t ta v ia ra ppresen ta so lo in l imi ta t i ca s i
u n 'a l t e rna t i va p erco rr ib i le a l la p rog ramma zio n e d i un e lab o ra to re el e t t ro n ico
u niversa l e ed è sp esso co ns id era ta non b revet tab i l e r i sp e t to a l lo s ta to d e l la
t ecn i ca " (co s ì G. K O L L E , Techn ik , Da ten vera rb e i tun g u nd Paten t rech t , c i t . , p . 7 4) .

110 Cfr . BGH, 21 ap r i l e 197 7 , "S t r aken " , in I IC , 1 978 , p . 4 59 ss .
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particolare formula, una sequenza di punti, tracciando le curve

caratteristiche per approssimazioni.

La Corte Federale osservava che "era vero che l' invenzione

derivava da uno stato dell 'arte di natura tecnica: lo Straken era,

prima dell ' invenzione, eseguito sulla base di una procedura di

natura empirica-manuale e utilizzando mezzi fisici-tecnici.

Tuttavia, l ' invenzione non migliorava questo metodo,

specialmente con riguardo al mezzi tecnici richiesti per la sua

esecuzione. Piuttosto, risolveva il problema di superare -

'rimpiazzandoli ' , come affermava l'appellante – i processi tecnici

convenzionali".

La corte richiamava, in particolare, la propria definizione

d'invenzione come impiego di forze della natura per la soluzione

di un problema tecnico; ma per evidenziare che il coinvolgimento

di tal i forze doveva intendersi limitato alla fase del metodo

avente a oggetto il funzionamento dei mezzi tecnici. Sotto

quest 'ultimo aspetto, cioè considerando i mezzi tecnici a

prescindere dall 'elaboratore che ne determinava la gestione, la

soluzione offerta dall 'invenzione non si distingueva dal metodo

già noto: ciò che caratterizzava l 'invenzione rispetto all 'arte nota

era in sostanza riconducibile a una formula matematica, la cui

applicazione consentiva alla macchina di svolgere la stessa

attività prima eseguita manualmente. Il metodo oggetto del

brevetto non offriva pertanto una soluzione "che usasse forze

controllabili della natura che si collocassero al di fuori del

dominio della mente umana per ottenere un risultato casualmente

prevedibile".

La Corte Federale ri teneva perciò, un insegnamento tecnico

così inteso in tutto e per tutto comparabile all 'attività svolta

dall 'operatore sulla scorta di valutazioni provenienti dalla mente
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umana. Perché, nell ' invenzione, come rivendicata, "il lavoro

tecnico-empirico richiesto per [l 'esecuzione dello Straken] era

rimpiazzato da un metodo di calcolo, tale metodo veniva rimosso

dal dominio dell 'applicazione manuale dei mezzi tecnici e portato

al dominio del pensiero, del calcolo".

La corte giungeva pertanto alla conclusione che

"l ' invenzione era solo la scoperta di una formula, di un metodo di

calcolo, che in sé non era un'attività tecnica, ma rendeva

superfluo il processo tecnico impiegato in passato".111

Nulla di nuovo rispetto a quanto già affermato dalla corte

nella decisione Dispositionprogramm. Non è infatti sufficiente

l 'impiego di mezzi tecnici per affermare il carattere tecnico

dell ' insegnamento che li prevede, né rileva il fat to che tecnico sia

il risultato ottenuto dall ' insegnamento brevettato, se la novità e

l 'altezza inventiva della soluzione brevettata non risiede negli

aspetti tecnici dell ' invenzione.112

3. – Una maggiore apertura a favore della protezione delle

invenzioni basate su un software si osserva nella decisione

pronunciata dalla Corte Federale nel caso Antiblockiersystem.113

Il caso riguardava un sistema di bloccaggio ("ABS") per

freni di un autoveicolo, dotato di un dispositivo di controllo

elettronico della frenata basato su sensori di rilevamento della

velocità delle ruote. Secondo la Corte Federale il metodo

descritto nel brevetto non aveva natura esclusivamente astratta,

implicando il controllo di forze della natura: il segnale

111 Cfr . BGH, 21 ap r i l e 197 7 , caso "S t raken " , in I IC , 19 78 , p . 4 61 .

112 Nel sen so ch e l ' a lgo r i tmo non po ssa esse re con sid e rato co me u n mero
meto do di ca l co lo e su l l ' in ad egu a tezza d e l l a p ro t ezion e ad esso fo rn i t a d al d i r i t to
d 'au tore s i ved a A. V O N HE L L F E L D , Sind Algo r i th men schu t z fäh ig? , c i t . , p . 4 71 .

113 Cfr . BGH, 13 maggio 19 80 , in GRUR , 198 0 , p . 84 9 e ss .
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elettronico che trasmetteva l 'informazione relativa alla velocità

della ruota determinava una specifica azione del freno (il

passaggio dalla riduzione al mantenimento costante della

velocità), attraverso la chiusura di una valvola di scarico.

La Corte Federale tedesca ri teneva doversi distinguere tra

"programmi che avevano natura tecnica [e] programmi che

avevano natura non tecnica". Non si poteva infatti sostenere che

l 'impiego ai fini della soluzione di un problema tecnico di un

programma per computer escludesse necessariamente la

sussistenza di un insegnamento di carattere tecnico.

In particolare, secondo la corte, avrebbero avuto carattere

tecnico le "apparecchiature per l'esecuzione di processi e i

dispositivi nel settore della gestione che operavano per mezzo di

strumenti tecnici". In questi casi avrebbero potuto "essere

realizzati software tecnici che prevedevano l'esecuzione di fasi

implicanti l 'uso di dispositivi tecnici , che realizzavano un

determinato risultato attraverso l' impiego calcolato di forze

naturali soggette al controllo dell 'uomo".114

Quanto alla statuizione contenuta nella decisione

Dispositionprogramm, secondo cui un programma per computer

avrebbe carattere tecnico solo qualora determini una nuova

struttura dell 'elaboratore o una sua nuova funzionalità, essa

avrebbe riguardato unicamente il caso di programmi aventi in sé

natura non tecnica, perché non rivolti alla gestione e all 'uso di

strumenti tecnici esterni.115 Costituirebbe invece sempre

114 Cfr . BGH, 13 maggio 19 80 , in GRUR , 198 0 , p . 85 1 .

115 Cfr . BGH, 1 3 maggio 1980 , c i t . , p . 85 2 , secon do cui "so lo in un ta l e ca so
le r i l eva no le con s id era z ion i esp resse da l la Co r t e Fed era le n e l la sen ten za
Dispo si t ionp rog ra mm, ch e un p ro g ra mma p er co mpu ter (n on tecn ico )
implementa to in un e la bo ra to re e l e t t ro n ico pu ò essere b reve t ta to , se i l
p ro g ra mma (no n tecn ico) in segn a o r i ch i ed e un a nu o va s t ru t tu ra d i ta l e
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un'invenzione dotata di carattere tecnico l 'impiego di un software

di controllo o di gestione di mezzi tecnici esterni .116

4. – Rientrerebbe, secondo la Corte Federale, nella categoria del

software non tecnico anche il programma per elaboratore che

consenta lo svolgimento automatico di attività che potrebbero

essere eseguite a livello puramente mentale. In tale caso, da un

lato, il software non determinerebbe una diversa struttura o

gestione dell 'hardware interno al computer (come richiesto dalla

decisione Dispositionprogramm per la brevettabili tà del software

non tecnico); dall 'al tro lato, non si riscontrerebbe un hardware

esterno al computer che sia gestito o determinato dal programma

(aspetto che secondo la decisione Antiblockiersystem

permetterebbe di qualificare il software come tecnico).

Nel caso chinesische Schriftzeichen117 la Corte Federale

escludeva perciò la brevettabili tà di un software che consentiva

l 'inserimento di caratteri cinesi in un testo. La scelta e

l 'inserimento dei caratteri e delle parole dipendeva dall 'adozione

di una particolare modalità di classificazione e dall ' impiego di

apposite memorie del computer. La corte osservava che il metodo

brevettato aveva "natura mentale e non comportava l'uso di mezzi

tecnologici esterni all 'attività intellettuale umana. Le altre

caratterist iche incluse nella rivendicazione, come la tastiera, le

unità di memoria, il monitor e la stampante [.. .] apparivano di

secondaria importanza per la soluzione del problema tecnico, che

e labo ra to re o quan do da l p ro gra mma (non tecn ico) d i po ssa ri ca va un ' i s t ruz ion e
p er u t i l i z zare l ' e la bo ra to re in un mod o n uo vo e n on o vv io " .

116 P er u n esame cr i t i co de l l e d ec i s ion i Di sp os i t io npro gramm, S t raken ,
Walzab te i l un g e Prü fverfah ren si ved a P . K I N D E R M A N N , Zu r Leh re von d er
Techn i sch en Er f indun g , i v i , 197 9 , p . 44 3 .

117 Cfr . BGH 11 giu gno 199 1 , in I IC , 1 993 , p . 124 .
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dipendeva interamente da atti mentali relativi all 'organizzazione

dei dati processati".118

5. – Tra tutti i casi esaminati, il caso Dispositionprogramm

appare essere l 'unico in cui la Corte Federale ha preso in

considerazione l 'ipotesi in cui l 'invenzione abbia a oggetto un

programma destinato a migliorare le prestazioni di un computer .

In tal caso, l 'accesso alla protezione brevettuale veniva

condizionato dalla corte alla presenza di una nuova struttura o

configurazione dell 'hardware, anche nella forma di un uso nuovo

e inventivo di un hardware noto.

Manca perciò nelle prime decisioni un'adeguata

comprensione da parte della Corte Federale della stretta

correlazione sussistente tra l 'elaboratore (l 'hardware) e il

software. Soprattutto sotto il profilo delle nuove utili tà e

funzionalità che il software determina nell 'hardware, senza

mutare la sua struttura e configurazione.119

118 Ib id em , p . 12 6 . In t ermin i p resso ch é id en t i c i s i veda BGH 7 giu gno 1977 ,
"P rü fver fah ren ", i n I IC 19 78 , p . 363 , o ve l a Co r t e Fed eral e h a o sserva to che " i l
g iud i ce d i p r ima is ta nza n on a vreb b e do vu to t ra rre a lcun a con c lu s ion e d ef in i t i va
d al la mera p resen za di mezz i t ecn i c i n el la r i vend ica z ion e . Avrebb e in vece dovu to
esa mina re se la r i vend ica z ion e b reve t tua l e , n e l l imi t e in cu i l ' in segna men to in
essa d escr i t to pre t en da d i co s t i tu i re un ' in venz ion e , in rea l tà rapp resen t i
esc lu s i va men te d e l l e i s t ru z ion i re la t i ve ad un 'a t t i v i t à men ta l e e se , d i
co nsegu en za , la co mb ina zion e d e i pa ssag gi men ta l i con ca ra t t er i s t i ch e t ecn ich e
( in t er ru t to r i e pa rt i d e l l ' a ppa ra to ) in rea l tà n on ap pa rt engon o al l ' i n segna men to
r i vend ica to co me in ven z ion e" e in o l t r e BGH 1 4 febb ra io 1978 , "Feh le ro r tun g" , i n
GRUR , 1978 , p . 4 20 e ss . , i n cu i , con r igu ardo a un p ro cesso au to mat i co d i
se l ez ion e, s i o sse rva ch e "è vero ch e su ss i s t e u n insegn a men to t ecn ico qua ndo s i
p ro ced e a d un a scel ta t ra p iù ogg e t t i o mi su re d i sp onib i l i . Tu t ta v ia , c iò
p resu ppon e almen o ch e gl i o gg et t i o l e mi su re d i sp onib i l i p er la sce l ta abbiano
n atu ra t ecn ica , c i rco stan za ch e non si ver i f i ca n el presen te ca so " .

119 È s ta to c r i t i camen te osserva to esse re u n fa t to "noto ch e , a cau sa d el la
t rad i z io na le a rch i t e t tu ra d e i co mp uter secondo Von Neu ma nn, tu t t i i da t i e /o
p ro g ra mmi so no imma ga zz ina t i in un a memor ia p ro nta p er l ’u so e son o eseg ui t i
sequ en zia lmen te in u n processo re . Co s ì ogn i p rog ramma in cid e su l la fun z io nal i tà
d e l co mpu ter e su l l ’ in t era z ion e t ra i suo i e l emen t i " (co sì W. TA U C H E R T , Pa ten t
Pro tec t ion fo r Co mpu ter Prog ra ms - Curren t S ta tu s a nd New Deve lop ments , in
I IC , 2 000 , p . 816 ) .
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Software e hardware operano infatti in stretta connessione

sicché le funzioni e l 'efficienza dell 'hardware possono essere

determinate dal tipo di software impiegato. Tale aspetto è stato

considerato dalla Corte Federale per la prima volta nel caso

Seitenpuffer.120

Nel caso di specie, l ' invenzione concerneva un processo di

acquisizione e d'immagazzinamento di dati , basato sull 'uso della

memoria temporanea di un programma operante in un processore,

in una specifica modalità di loading , su un supporto di memoria

soggetto ad accesso preferenziale e contenente una selezione di

pagine memorizzate (page buffer). Il Bundespatentgericht

("BPatG") aveva confermato il rigetto della domanda di brevetto

da parte dell 'Ufficio, osservando che l 'oggetto dell 'invenzione

non descriveva una particolare struttura di elaboratore di dati; e

neppure conteneva alcun insegnamento relativo a una specifica

modalità d'uso degli elementi costitutivi dell 'elaboratore.

La Corte Federale riformava la decisione di primo grado,

osservando che se era pur "vero che l' insegnamento rivendicato

non determinava la possibilità di un uso dell 'elaboratore per una

finalità diversa da quella già prevista; né il richiedente

affermava questo, tuttavia l' insegnamento permetteva

l'esecuzione di operazioni nell 'unità dati dell 'elaboratore,

migliorando l'utilizzazione della memoria utente e riducendo i

tempi di accesso ad essa. Poiché tale risultato era ottenuto

attraverso una specifica modalità d'uso degli elementi

dell 'elaboratore, non si poteva negare la natura tecnica

dell ' insegnamento".121

120 Cfr . BGH, 11 giu gn o 1 991 , caso "Sei t enp u ffe r " , in I IC , 199 2 , p . 82 4 e ss .

121 Cfr . BGH, 11 giu gn o 1 991 , "Sei t en pu ffe r " , i v i , 199 2 , p p . 827 -8 28 .
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Mentre nei casi Dispositionprogramm e Walzstabteilung la

Corte Federale aveva negato il carattere d'invenzione a soluzioni

attuate per mezzo di ordinari computer, se l 'aspetto innovativo

risiedeva unicamente nel programma, nel caso Seitenpuffer la

corte riteneva brevettabile un'invenzione basata su un programma

per computer con riguardo al carattere innovativo delle funzioni

operate grazie a tale programma, pur trattandosi di funzioni

interne all 'elaboratore.122

Benché la Corte Federale nella sentenza Seitenpuffer

dichiari adesione all 'orientamento a suo tempo espresso nella

decisione Disposit ionprogramm, in base al rilievo che anche nel

caso sottoposto al suo esame l 'invenzione attuerebbe una nuova

modalità di gestione della struttura fisica del computer, è

evidente il diverso concetto di nuovo uso di un hardware sotteso

al caso in esame rispetto alla decisione anteriore.

Nel caso Disposit ionprogramm, il nuovo hardware è

comunque inteso in termini di configurazione fisica. Nel caso

Seitenpuffer la corte amplia il concetto di uso: più esattamente,

lo adatta alle particolari caratterist iche della tecnologia

informatica, che consente – a caratteristiche fisico-strutturali

invariate – la realizzazione di funzioni diverse in base al

software applicato.123 Soddisfatti i necessari requisiti di

122 Cfr . J . B E T T E N , Pa ten t sch ut z von Co mpu terp ro gra mmen , c i t . , p . 785 ,
r i l eva ch e "dop o o l t re 15 ann i n el co rso d ei qua l i l a Co r t e Fed era le - co n
l ' eccez io n e d e l ca so d i u n si s t ema f rena nte - a veva semp re n eg ato la natu ra
t ecn ica d i u n p rog ra mma p er co mp uter , con la d ec i s io n e S ei t en puf f er n e ha
a f f ermato p er la p r ima vol ta la na tu ra t ecn ica . In ta l mod o è s ta ta rea l i z za ta u na
svo l ta n e l la p ro tegg ib i l i tà b reve t tua l e d e i p rog ra mmi p er co mpu ter . La d ecis ion e
S e i t enpu f f er rap presen ta la p r ima sen ten za d e l la Co r t e Fed era le ch e a f f erma la
b reve t tab i l i t à d i un p rog ra mma p er co mpu ter vero e p rop r io " .

123
Cfr . Ib id em , p . 786 , o ve s i o sse rva ch e " l a fun z ion al i t à d i un co mpu ter

(u n iversa l e) v i en e tu t ta v ia co in vo l ta an ch e q uand o le fun z io n i cer to t eo ri camen te
p resen t i – ma a cau sa d e l l ' a s sen za d e l co rr i spon d en te p ro g ra mma no n ut i l i z za b i l i
– e l e p o ten z ia l i tà d i un co mp uter (u n iversa l e ) d i ven tan o a ccess ib i l i gra zi e a un
p ro g ra mma nuo vo e inven t i vo . L ' e f f e t t i va fun ziona l i tà d e l co mputer v i en e



111

compatibilità tra software e hardware, si può affermare che il

secondo è strutturalmente idoneo all 'esecuzione di una

molteplicità di funzioni (tuttavia indefinite), che richiedono di

essere pensate, organizzate e implementate attraverso uno

specifico software. Perciò, l 'idoneità dell 'hardware non giustifica

un giudizio di predeterminazione e pertanto di ovvietà del

software volto a implementare una determinata funzione.

È perciò possibile osservare un'analogia tra le invenzioni

basate sull 'applicazione di un software, nel caso in cui non si

modifichi l 'hardware, e le invenzioni di nuovo uso in ambito

meccanico e (soprattutto) chimico. Si può infatti osservare che in

entrambi i casi si assiste all ' individuazione di un nuovo uso di un

oggetto noto, che presuppone l 'idoneità ab origine dell 'oggetto

(noto) all 'uso inventivo. Tuttavia, mentre nelle invenzioni

meccaniche e chimiche il nuovo uso è determinato dalla scoperta

di proprietà non conosciute dell 'oggetto, nel caso delle invenzioni

di software il diverso funzionamento è causato dalla nuova

informazione impartita all 'elaboratore. Sotto tale profilo, il

computer si presenta come un oggetto dotato di pluri-potenzialità

inespresse.

L'attribuzione o il riconoscimento di nuove proprietà e

funzioni a un oggetto noto incide direttamente sull 'identità

dell 'oggetto stesso. Lo svolgimento di nuove funzioni, rese

possibili dall’implementazione di un particolare software,

determina infatti l’attribuzione di una corrispondente proprietà

a umenta ta d i u n 'u l t e r io re fun z ion e e con c iò v i en e fo rn i to un con t r ibu to a l la
t ecn i ca n el l ' a mb i to d ei co mp uter . Con la vecch ia g iu r i sp rud en za d el la Co r t e
Fed era le (ad esemp io , 'Di spo s i t ion prog ra mm" ) c iò n on era p o ss ib i l e , p erché in
b ase ad essa i l co mp uter d o veva essere mod i f i ca to d al pu nto d i v i s ta t ecn i co n e l la
sua moda l i tà d i fun z iona men to . Ta le vecch ia g iu r i sp rud en za è sta ta tu t ta via
esp ressa mente ' ch ia r i f i ca ta ' , o s s ia sup era ta , co n la d ec i s ion e 'S ei t enp uf f er ' ".
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all’oggetto, che così appare esso stesso nuovo e inventivo

rispetto all’arte nota.124

5. – Ciò che certamente ha maggiormente caratterizzato la prima

giurisprudenza della Corte Federale è la rilevanza attribuita nel

giudizio sul carattere tecnico dell ' invenzione ai soli aspetti nuovi

e inventivi dell ' insegnamento tecnico oggetto del brevetto.

Tutte le decisioni sinora esaminate sono accomunate

dall 'applicazione di uno stesso cri terio di accertamento del

carattere tecnico, in base al quale tale carattere deve sussistere

nelle caratteristiche dell 'invenzione che la rendono nuova e

inventiva rispetto all 'arte nota. Tali aspetti nuovi e inventivi

dell ' invenzione ne costituiscono il nucleo ("Kern") e la sua

ricerca costituisce pertanto il momento preliminare ed essenziale

dell 'accertamento del carattere tecnico. Per questo motivo, il

cri terio in oggetto è noto con il nome di "Kerntheorie".125

124 Non app are p erciò co r re t to so s t en ere ch e l ' e l ab ora to re co nten ga , a l lo s t a to
emb r ion a l e , t u t t i i po ss ib i l i p ro cess i p er i qu a l i e s so è p red i spo s to , co s ì ch e i l
co mp i to d el p ro grammat o re sa reb b e l imi t a to a l l 'e secu z ion e d i qu anto , n el suo
asp e t to essen zi a l e , gi à d e t e rmin ato . È s t a to o sse rva to (cfr. G. GU G L I E L M E T T I ,
L' in ven z io n e d i so f twa re , c i t . , p p . 164-165) ch e se è vero ch e " l ' e lab ora tore gen eral
p urp o se è capa ce di svo lg ere u n nu mero f in i t o d i s in gole op era z ion i d i
man ip o la z ion e s imbo l i ca secon do rego le el ementa r i d i t i po log ico -matema t i co
[…] ta l i op era z ion i rapp resen ta no sì la ba se per la p ro du zion e d i qu al s ia s i
a t t i v i t à meccan i z zab i l e , ma q u es t a d eve esse re p r ima d ef in i t a . [ …] A l ive l lo
p recos t i tu i to d e l l ' ha rd ware o gn i s ingo la i s t ru z ion e v i en e esegu i ta p ro voca ndo
u no sta to f i s i co co rr i sp on d ente a l l ' i n t ern o d e l la ma cchin a ed un p ro ced imen to
c i rcu i ta l e g ià p rev i s t i con la co s t ru z ion e d e l l ' e lab ora tore . Ma sop ra a ques to
l i ve l l o l ' e secu z ion e d i un a pa r t i co la re su ccess ion e di o p era zion i servi rà a d
o t t en ere ef f e t t i ch e non son o più pred et ermina t i , p ro pr io p erch é g en era t i a l lorch é
n e l l ' e lab o ra to re è ca ri ca to i l so f twa re ido n eo a svo lg ere la re la t i va p ro cedu ra "
(en fas i n e l l ' o r ig in a l e ) .

125 P er un a cr i t i ca rad i cal e a l l a Kern th eor i e , p r ima d e l su o abb andon o d a
p ar t e d e l l a g iur i sp rud en za , s i ved a H. B E Y E R , Der Beg r i f f d er In fo rma t ion al s
Grun dla g e fü r d i e Beu rt e i lung d es tech ni sch en Cha ra k t ers von
p ro g ra mmb ezog en en Er f ind ung en , ci t . , p . 410 e ss . L 'au to re r i l eva ch e in b ase a l
l i ve l lo d i as t r az io n e po sson o d i s t in gu er s i d ive r se accez ion i d i p ro gramma p er
co mp ute r . In p ar t i co l are , p a r t en do d a l l i ve l lo p iù b asso d i as t r azion e, po sson o
d i s t in gu er s i : I . P ro grammi co me p ar t e in t egrat a in un au to ma (macch in e d a l avo ro
gu id a t e d a un pro gramma) o ro bot (un i t à d i co mp u ter , mezz i d i p ercez io n e e mezz i
d i l avo ro ) ; I I . P ro gramma co me p ar t e fu n z ion al e d i u n a un i t à co s t i tu i t a d a
p ro gramma e co mp u ter ; I I I . P ro gramma p er c o mp ute r co me in fo rmaz ion e
me mo r i zza t a su un suppo r to ; IV . P ro gramma p er co mp u te r co me rego la d i ca lco lo
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Il nucleo dell ' invenzione è ricavato per sottrazione: da ciò

che è rivendicato come soluzione tecnica oggetto dell ' invenzione

viene sottratto quanto risulta appartenere all 'arte nota, filtrando

al contempo le caratteristiche non suscettibili di protezione, come

le istruzioni rivolte all 'intelletto umano ("Denkanweisungen").

Sotto tale profilo le caratteristiche appartenenti a una materia

esclusa sono equiparate all 'arte nota.

È evidente nel criterio adottato dalla Corte Federale tedesca

la stretta connessione stabilita tra l 'accertamento della natura

tecnica dell 'invenzione, ovverosia la possibilità i qualificare

l 'apparato e il processo come invenzione, e la valutazione della

novità e altezza inventiva della soluzione oggetto della domanda

di brevetto. L'accertamento dell 'altezza inventiva e della novità

dell ' invenzione non è pertanto concettualmente distinguibile

dall 'accertamento concernente la suscettibilità di protezione

dell 'oggetto come invenzione.126

co n le rel a t i ve in t e r r e l azion i ; V : Algor i tmo co me d esc r i z io n e algor i tmica d i un
p ro cesso rea l e , t ecn i co o n on tecn ico ; VI . Algo r i tmo co me p ura rego la d i ca lco lo
o mero p ro cesso d i ca l co lo . Con r igu ard o a i cas i Di spo s i t ion pro gramm, S t raken e
Walzab te i l un g , eg l i o sserva ch e " l ' o rd in e g era rch ico d ei con ce t t i ren d e ev id en te
p erch é la r i spo s ta d el la Co r t e Fed era le in ta l i ca s i […] non po tesse essere che i l
' no ' […] : con la r idu zione d e l co n cet to d i p rog ramma p er co mpu ter a l la r icerca
d e l nu c l eo p iù in t imo d el su o contenu to s i g iunge semp re a l la f in e a l la p ura
rego la ma temat i ca , la ' s t ru t tu ra in a s t ra t to ' d i cu i a l con ce t to sub I . , ch e è
in t r in seca ad ogn i a lgo ri tmo " . P er t an to , "s i p uò g iun g ere ad una ragion evo le
d ec i s ion e su l la t ecn i c i tà so lo p rend en do in con sid era z ion e tu t t i i l i ve l l i d e l la
g era rch ia co n cet tua l e , ch e in pa r t i co la re co mprend ono i l t i po d i p rocesso
rea l i z za to a t t ra verso l ' a lg or i tmo e i l su o con tenu to co n cet tu a l e d e i d a t i ch e
d evono essere e la bo ra t i seco ndo i l p rog ra mma e d evo no , n el ca so d el l e in venz ion i
implementa t e d a co mpu ter , t en ere in co n sid era zio n e tu t t e l e ci rco s tan ze t ecn ich e
ch e son o p os t e in co nn ess io n e co n i l p ro gra mma " ( ib id em , 40 8) .

126 È s ta to a l p ro po si to o sserva to ch e " i p ro g ra mmi p er co mpu ter sono semp re
rea l i z za t i p er essere impieg at i i n un co mp uter , c i rco s tan za ch e sen za d ubb io h a
ca ra t t ere t ecn i co , co me q ua l s ia s i t ecn i co medio co mp rend ereb b e. Che un
co mp uter s ia un mezzo tecn ico ch e op era secon do le reg ole d e l la na tu ra è semp re
s ta to a f f e rmato da l la g iu r i sp rud enza , tu t ta via , p r ima d el l ' i n t rodu z ion e d el l ' ar t . 1
d e l la l eg g e b reve t t i , p er esc lud ere da l la breve t tab i l i tà i p rog ra mmi in qua nto ta l i
e i me to d i p er lo svo lg imen to d i a t t i v i tà co mmerc ia l i e ra n ecessa r io in una cer ta
misu ra o p era re a t t ra verso i l con ce t to d i t ecn i ca p er in d iv idu a re i l nu cl eo non
tecn ico d i ta l i i n ven z ion i e la sc ia re da p a rt e l ' indub bio gu sc io t ecn ico in qua nto
t ecn ica no ta u sa ta in modo ab i tua l e . Ciò ha co mp or ta to n e l la p ra ss i d ' e sa me ch e
la qu es t ion e d e l la t ecn i c i t à e s ta ta con fu sa con que l la d el la n o vi tà e d e l l ' a l t e z za
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Ricordiamo inoltre che nello stesso periodo in cui la

giurisprudenza tedesca elaborava la "Kerntheorie", le

Commissioni dei Ricorsi EPO sviluppavano il criterio d'esame del

contribution approach. Le somiglianze tra i due criteri sono

sostanziali, nonostante alcune differenze terminologiche di

definizione.127

5.4. Il superamento della "Kerntheorie"

1. – Con la decisione resa dalla Corte Federale nel caso

Tauchcomputer128 la "Kerntheorie" viene messa per prima volta in

discussione.129

Nel caso Tauchcomputer la Corte Federale riformava la

decisione del giudice di primo grado, negando che l 'oggetto

i n ven t i va e una in ven z ione ch e pu re è t ecn ica da un g io rn o al l ' a l t ro – a ca usa d i
u n diverso sta to d el la t ecn i ca – po teva d iven ta re no n tecn ica" (co sì W. AN D E R S ,
Paten t i erba re Co mputerp ro gra mme - Ein Versu ch d er Bes in nung a uf Pa tG § 1 und
d ie Di spo s i t io n sp rog ra mm-Ent sch e id ung , in GRUR , 1 990 ,p . 50 0) .

127 Sul pun to s i r i ch i ama q u an to sc r i t to a l p a r . 3 .1 .4 . La p r in c ip al e
d i s t in z ion e può esse re ind iv idu a t a n e l r i ch i amo effe t tu a to d al Bo ard d 'esame EP O
al co nt r ibu to fo rn i to d a l l ' in ven zion e n el l a su a in t e rezza , men t re l a Co r t e Fed era l e
s i r i fe r i sce a i so l i a sp e t t i n uo vi e in ven t iv i . Tu t t avi a , co me s i è p o tu to o sse rvare
esamin an do i l caso Se i t enpu ffe r , l ' acce r t amen to d e l ca ra t t e r e t ecn i co
d e l l ' i n ven z ion e con r igu ardo agl i asp et t i nuo vi e in ven t iv i no n h a imp ed i to a l l a
Sup rema Cor t e t ed esca d i con s id e ra re an ch e q u egl i asp e t t i ch e son o d ete rmin a t i
d a ca rat t e r i s t i ch e in sé esc lu se , co me u n pro gramma p er co mpu te r . I l r i su l t a to
ap pl i cat i vo d e i du e cr i t e r i è p erc iò so st an z i a lmen te id en t i co .

128 Cfr . BGH, 4 febb raio 1 992 , "Tau ch co mp ute r " , in NJW , 1993 , p . 205 .

129 Un p rimo sup eramen to d e l l a co s idd e t t a Kern th eo r i e p uò tu t t av i a ravv i sa r s i
an ch e n e l l a d ec i s ion e Sei t en pu ffe r , BGH, 1 1 giu gn o 19 91 , c i t . , p . 824 , o ve l a
Co r t e Fed era l e r i l evava ch e "n e l la d eci s ion e Dipo si t ion prog ra mm qu es ta Co rt e h a
a f f ermato ch e l ' i nsegna men to rela t i vo ad u n p ro cesso re d i da t i ch e op er i seco ndo
u n pa r t i co la re so f twa re è b reve t tab i l e so lo se i l p rog ra mma r ich i ed e e in segna un
mod o di op era re n uo vo e in ven t i vo d i d et to p rocesso re , o se veng ono forn i t e
i s t ru z ion i ch e con sen to no u n uso nuo vo e in ven t i vo d el l ' ap pa ra to . Ques ta
a f f e rma zio n e ri ch i ed e un ch ia r imen to . Per qua nto con cern e la qu es t ion e se
l ' ogg e t to d el la do ma nda con teng a u n in seg na men to nu o vo , è i r r i l evan te se
l ' in seg na men to t ecn ico è n uo vo , inn o vat i vo e in ven t i vo . L ' i n segna mento re la t i vo
a l p ro gra mma è tecn ico se co n cern e l e capa c i tà fun z ion al i d e l p ro cesso re d i da t i
i n q uan to ta l e e se co sì p ermet t e l ' in t era z ion e d e i su o i e l emen t i " . Cfr . an ch e J .
B E T T E N , Pa ten t schu t z von Co mpu terp ro gra mmen , c i t . , p . 77 5 ; W. TA U C H E R T , Zu r
Beu rt e i lung d es t ech ni schen Cha ra k t ers vo n Pa ten ta nmeld ung en au s d em Bere i ch
d er Daten vera rb e i tung unter Berü cks i ch t ig ung d er b i sh er ig en Recht sp rechung , in
GRUR , 19 97 , p . 152 .
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dell ' invenzione rientrasse interamente in una delle esclusioni

previste dall 'art . 52 (2) C.B.E. Osservava, in part icolare, che

l 'invenzione stabiliva "una stretta relazione tra l 'algoritmo

(programma, schema logico) con i mezzi ivi indicati , quali

l ' indicatore, la memoria, i l momento di valutazione e

combinazione dei dati, i l convertitore e il misuratore di

profondità e di tempo". Fin qui nulla di nuovo: la corte rilevava

che il software dell ' invenzione faceva impiego di mezzi tecnici

per la soluzione del problema tecnico. Applicando la

"Kerntheorie", la sussistenza del carattere tecnico

dell ' invenzione sarebbe dipesa dalla novità e altezza inventiva

dei mezzi impiegati o del loro uso.

La corte osservava tuttavia che nella decisione appellata

"l 'apprezzamento dell 'algoritmo come programma e schema di

pensiero (interpretazione e valutazione di dati della tabella di

immersione), da un lato, e i soprammenzionati mezzi , dall 'al tro

lato, si era focalizzato troppo unidirezionalmente sull 'aspetto

della novità dell 'algoritmo". La Corte Federale giungeva

pertanto alla conclusione che "i l costante riferimento del BPatG

a ciò che era noto e a ciò che non lo era aveva impedito una

valutazione imparziale di ciò che nella rivendicazione stava in

primo piano e quanto invece non possedeva tale

caratterist ica".130

2. – Se nella sentenza Tauchcomputer la critica alla "Kerntheorie"

è solo implicita, la giurisprudenza successiva chiariva e

confermava ulteriormente il nuovo indirizzo.131 Rilevando che

130 Cfr . BGH, 4 febb raio 1 992 , "Tau ch co mp ute r " , c i t . , p . 205 .

131 Ciò h a ind ot to al l a cau te l a i p r imi co mmen ta to r i . In p ar t i co l are , W.
TA U C H E R T , Zu r Beur t e i l un g d es t echn i sch en Cha ra k t ers von Pa ten tan meldun g en
a us d em Bere i ch d er Daten vera rb e i tung unter Berü cks i ch t igung d er b i sh er ig en
Recht sp rechun g , in GRUR , 1 997 , pp . 1 52 , h a o sse rva to ch e " la do t t r ina h a ta lo ra
esp resso l ' o p in io n e ch e la Co r t e S up rema con la d ec i s io n e 'Tau ch co mputer '
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l 'accertamento del carattere tecnico dell ' invenzione deve basarsi

su una valutazione complessiva dell 'oggetto del brevetto, benché a

ciascun elemento della rivendicazione il tecnico medio possa

attribuire un peso specifico diverso.

Questo principio veniva esposto dalla Corte Federale nel

caso Logikverification.132 L'invenzione oggetto di causa

concerneva un metodo per la realizzazione di un microprocessore,

caratterizzato da una fase di processo volta a garantire che le parti

costituenti il microprocessore fossero formate da interruttori

verificati. Tale fase si sostanziava in un processo di verificazione

di conformità degli elementi utilizzati nel microprocessore, che

veniva compiuto applicando un particolare algoritmo. La Corte

Federale osservava che lo scopo del metodo, costituito dalla

realizzazione di un microprocessore, non poteva dirsi estraneo

all 'oggetto dell 'invenzione come rivendicata. Perciò il metodo,

doveva considerarsi "parte, in relazione al suo scopo, di una vera

e propria tecnica".

La corte osservava in particolare che "la soluzione proposta

util izzava certamente – come ogni innovazione – un concetto

astratto; ma l'oggetto del brevetto non si l imitava certo ad

esso". Oggetto dell ' invenzione era infatt i la sua specifica

applicazione pratica.133

La Corte Federale individuava così la stretta connessione

che esiste in ogni invenzione, e pertanto non solo nelle

a vrebb e p reso l e d i s tanze da l la Kern th eo ri e . Qu es to pu nto d i vi s ta semb ra
tu t ta v ia ra pp resen ta re p iù un wish fu l th in k in g ch e u n esi to ob bl iga to . […]Da l la
d ec i s ion e 'Ta u ch co mp uter ' non s i può d er i va re in mod o chia ro una r i t ra t taz ion e
d e l la Kern th eo r i e da pa r te d el la Co rt e Su p rema " .

132 Cfr . BGH, 1 3 d icemb re 199 9 , "Lo gikver i f i ca t io n " , in GRUR , 20 00 , p . 498 ,
e in I IC , 2 002 , p . 231 .

133 Cfr . BGH, 13 d icemb re 199 9 , "Lo gikver i f i ca t io n ", ci t . , p . 50 0 .
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invenzioni di software, tra l 'aspetto concettuale e l 'aspetto

pratico. Nella sentenza in esame giungeva dunque ad affermare

che la presenza di caratterist iche tecniche nella rivendicazione

era una circostanza di per sé sufficiente a determinare il

carattere tecnico dell ' invenzione nel suo complesso, a

prescindere dal ril ievo che gli aspett i tecnici stret tamente tecnici

potevano avere nel giudizio di novità e di altezza inventiva.134

3. – Il definitivo abbandono della Kerntheorie è espressamente

dichiarato nella decisione resa dalla Corte Federale nel caso

Steuereinrichtung für Untersuchungmodalitäten.135 La corte

dichiarava infatti che "la giurisprudenza basata sulla cosiddetta

Kerntheorie per la delimitazione delle invenzioni aventi ad

oggetto combinazioni di elementi tecnici e non tecnici, doveva

intendersi abbandonata con la sentenza Tauchcomputer del 4

febbraio 1992".136

Il nuovo indirizzo interpretativo della Corte Federale

tedesca presenta il pregio della semplicità: la presenza di aspett i

134 Sul l a b ase d i qu es t i r i l i ev i è s t a to o sse rva to ch e è su ff i c i en t e p er
a f f e rmare i l ca ra t t er e t ecn i co d el l ' in ven zion e ch e una so la d e l l e ca ra t t e r i s t i ch e d e l
p ro cesso r ivend ica to poss i ed a cara t t er e t ecn i co p erch é l ' in ven z ion e ab bia
ca ra t t e r e t ecn i co n el suo co mp lesso . Qu es to ind i r i zzo giu r i sp rud en zia l e è a l l a
b ase d el l a co s idd e t t a "p o si t i ve In fek t io ns th eor i e" , p e r l a cap ac i t à d e l l e
ca ra t t e r i s t i ch e t ecn ich e d i t r asmet t e re i l ca ra t t er e t ecn i co a l l ' i n ven z ion e , men t re
n on avreb b e a l cun a r i l evan za l a p resen za d i ca ra t t er i s t i ch e n on tecn ich e (c f r . A.
K E U K E N S C H R I J V E R , FS Kön ig , p . 261 e C. D. AS E N D O R F e C. S C H M I D T , ( a cura d i )
G. B E N K A R D , P at en tgese t z , Mün ch en , 200 6 , § 4 Rn . 2 9-3 1) .

135 Cfr . BGH, 2 0 gen n aio 2 009 , "Steu ere in r i ch tu n g fü r
Un te rsu chu n gmod a l i t ä t en ", in GRUR , 2009 , p . 479 .

136 Cfr . su l pun to s i ved a J . E N S T H A L E R , Der p a t en t r ech t l i ch e Sch utz von
Co mp ute rp ro grammen n ach d er BGH-En t sch e idung „S teu erun gse in r i ch tun g fü r
Un te rsu chu n gsmod a l i t ä t en” , i v i , 20 10 , p . 1 e ss . , a p a re re d el qu a l e b en ché " l a
Co r t e Fed era le s t es sa a bbia d ich ia ra to n e l la d ec i s ion e ch e la co sidd e t ta
Kern th eo r i e d eve r i t en ers i abb ando nata p er i l ca so in cu i i l so f tware è
implementa to in un p ro ced imen to t ecn ico , d eve essere ch ia r i t o ch e la Co r t e
Fed era le no n ha con c iò a d eri to a l me todo d ' esame d e l l 'EPO e ch e n é con la
in t rodu z ion e n é con l 'ab band ono d e l la Kern th eo r i e s i o t t i en e una magg io re
cer t ez za n el la va lu ta z io n e d el la b reve t tab i l i tà d e l so f twa re" .
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tecnici nell ' insegnamento rivendicato non richiede infatt i

difficil i considerazioni di natura giuridica e tecnica, come invece

inevitabilmente accadeva per l 'accertamento condotto sulla base

della Kerntheorie. È inoltre un accertamento che appare corretto

anche sotto il profi lo sistematico, perché non interferisce con la

valutazione degli altri requisit i di brevettabil ità, in particolar

modo, della novità e dell 'al tezza inventiva. Permane invece una

parziale sovrapposizione tra l 'accertamento in esame e quello

relativo all 'applicabil ità industriale del trovato: i l carattere

tecnico è infatt i necessario affinché un determinato processo sia

industrialmente applicabile; tuttavia, tale condizione non appare

altresì sufficiente, perché non tutt i i processi o prodott i dotati

del necessario carattere tecnico sono per ciò solo realizzabili

industrialmente o util izzabil i nell ' industria.137

Un altro aspetto dell ' interpretazione in esame che deve

essere considerato riguarda la portata scriminante molto limitata

del requisi to del carattere tecnico così inteso. La semplice

previsione che l 'insegnamento concerne un prodotto, o è attuato

con mezzi tecnici è di per sé sufficiente per assicurare il

necessario carattere tecnico. Non solo: se un insegnamento per

sua natura è destinato ad essere attuato con l 'impiego di mezzi

tecnici non è rilevante la menzione formale di tal i mezzi nella

rivendicazione. Dovrebbe perciò ri tenersi dotato del necessario

carattere tecnico anche un insegnamento che pur non

menzionando esplici tamente l 'impiego di mezzi tecnici, l i

richiede necessariamente per la sua attuazione.

137 In p ar t i co l a re , l ' app l i cab i l i t à ind u st r i a l e p resup pon e an ch e l ' e secu zion e
d e l meto do in amb i to n on esc lu s ivamen te p r iva to , req u i s i t i ch e tu t t av i a non son o
r i ch i es t i a i f i n i d e l l a d ef in i z ion e d i ca rat t e r e t ecn i co con s id e rat a n e l t e s to .
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In tal modo si giunge all 'affermazione del carattere tecnico

di qualsiasi software, non esistendo software la cui funzione o

util ità possa essere scissa dall 'elaboratore destinato ad eseguirlo.

La dist inzione tra hardware e software è pertanto fuorviante:

l 'hardware, a prescindere dal software, è un oggetto di per sé

privo di qualsiasi uti li tà, e altrettanto può dirsi del contrario.

Ciò ovviamente non significa che ogni software sia brevettabile:

deve comunque accertarsi che l 'oggetto rivendicato presenti i

requisi t i della novità e dell 'al tezza inventiva.138

5.5. Il requisito dell ' impiego di forze governabili della natura

applicato alle invenzioni di software .

1. – Si è detto che la giurisprudenza della Corte Federale tedesca

in materia di invenzioni basate sull 'applicazione di un software

muove dalla definizione di invenzione brevettabile formulata nella

decisione Rote Taube. In quella decisione, la Corte Federale

aveva affermato che l'invenzione suscettibile di protezione è il

risultato "dell ' impiego di forze naturali governabili per

l'ottenimento di un risultato causalmente prevedibile". Tale

nozione, elaborata prima della riforma delle legge brevettuale

tedesca, ha mantenuto anche successivamente intatto il suo valore

di riferimento sul duplice presupposto che le esclusioni

costituissero ipotesi di non-invenzioni e che il carattere non

138 È s ta to o sserva to ch e " l a Co rt e Fed era le con la dec i s io n e in d i scu ss ion e
h a a f f ermato ch e un ' in ven z ion e d i so f twa re p ro tegg e u n prodo t to ch e svo lge una
sp ec i f i ca fu nz io n e p er mezzo d i u n co mpu ter : n on un at to men ta l e . Qu es t e
fun z ion i co mp rend ono le a ree d e l l e a t t i v i tà person al i e menta l i (come i l
r i cono sc imen to d e l la vo ce e la t radu z ion e) . C iò è reso p o ss ib i l e da l lo sv i lu ppo
d e l la t ecnolog ia , sp ec ia lmen te d el la t ecno log ia d e l l ' in fo rma z ion e , in cu i
p resen ta ndo un ' in fo rma zio n e in un fo rmato l egg ib i le da una ma cchin a , qu es ta pu ò
essere o gg e t to d i p ro cessa men to . In mo do a na logo , n e l co rso d e l med io evo la
ma cchin a d e l la s ta mp a t ra s fo rma va i l p ro cesso d i p ro du zion e d i u no scr i t to in un
p ro cesso meccanico , c io è in un p ro cesso t ecno log ico . Qu esto semb ra essere s ta to
r i cono sc iu to da l la Co r t e Fed era le" (co s ì W. TA U C H E R T , Paten t Pro tec t ion fo r
Co mpu ter Pro gra ms - Cu rren t S ta tu s and New Deve lo pment s , c i t . , p . 818 ) .
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tassativo dell 'elenco imponesse la definizione di un concetto

positivo di invenzione.

Mentre in alcuni ordinamenti (in particolare,

nell 'ordinamento inglese, ma anche italiano) la definizione

concettuale d'invenzione appare d'importanza pratica e sistematica

marginale (nell 'ordinamento inglese l 'opinione prevalente –

dottrinale e giurisprudenziale – sembra escludere la possibilità di

una tale definizione; nell 'ordinamento italiano appare invece

inutile alla luce dell 'assorbente criterio dell 'applicabilità

industriale), nell 'ordinamento tedesco la definizione

giurisprudenziale d'invenzione ha assunto rango quasi normativo,

tanto da svuotare di concreta portata autonoma la disciplina

positiva relativa alle esclusioni dalla brevettabilità.139

2. – La definizione d'invenzione fornita dalla Corte Federale

tedesca nel caso Rote Taube è stata tuttavia oggetto di verifica e

di adattamento con riguardo all 'ambito specifico delle invenzioni

basate sull 'impiego di un software, soprattutto per quanto

concerne la necessità di un chiaro nesso causale tra l 'impiego di

forze naturali e il risultato dell 'invenzione.

La questione è stata esaminata nel caso Logikverification,

in cui, come si ricorderà, si discuteva di un'invenzione relativa

ad un brevetto avente ad oggetto un "procedimento per la

verif icazione logica gerarchica di circuit i altamente integrati".

La necessità di un nesso di prevedibilità causale del risultato

dell ' invenzione veniva tuttavia ritenuta non necessaria ai fini

139 Cfr . W. T A U C H E R T , Pa ten t Pro tec t ion fo r Co mpu ter Prog rams - Cu rren t
S ta tu s and New Deve lo pment s , c i t . , p . 814 , i l qu al e h a o sse rva to che
"n e l l ' a ccer ta re la b revet ta b i l i tà d e l l e in ven zio n i b asa te su l so f twa re , la Co r t e
Fed era le s i è fa t ta sempre gu ida re d a una su a de f in i z ion e d i t ecnolog ia e non
d al l e esc lu s ion i co n tenute n e l la l egg e b reve t tua l e (s i ved a p er esempio la
d ec i s ion e ch in es i sch e S chr i f t ze i ch en ) . S i è semp re so t to l in ea to ch e i p rog rammi
p er co mpu ter non po tevan o r i t en ers i in l in ea g enera le b revet tab i l i ( s i veda ad
esemp io la d ec i s ion e An t ib lo cki ersys t em) , ma ch e l ' u so d i mezz i t ecn i c i doveva
en t ra re in g io co n e l la so lu z ion e d e l p rob lema " .
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dell 'accertamento della sussistenza di un'invenzione. La Corte

Federale ri teneva sufficiente a questo scopo che la realizzazione

di un processo o di un prodotto presupponesse considerazioni di

carattere tecnico ("technische Überlegungen").140

In part icolare, la Corte Federale osservava che "la

circostanza che l' insegnamento oggetto della domanda fosse

stato derivato sulla base di una conoscenza fondata su

'considerazioni di carattere tecnico' e sulla trasposizione della

stessa […] conduceva alla conclusione che l 'oggetto della

domanda presentava il carattere tecnico che era richiesto a un

programma per elaboratore elettronico".141 In concreto, la Corte

Federale sosteneva che lo sviluppo dell ' invenzione presupponeva

conoscenze di carattere tecnico, in part icolare nel settore dei

circuiti integrati .

Il requisi to della sussistenza di "considerazioni di carattere

tecnico" supplisce pertanto alla necessità che sussista un definito

nesso causale tra i mezzi impiegati e i l risultato dell ' invenzione,

bastando che essa sia frutto del bagaglio di conoscenze

possedute dall ' inventore nell 'ambito tecnico.142 Non sarebbero

140 Cfr . S . K I E S E W E T T E R -K Ö B I N G E R , Üb er d ie Pa ten tp rü fun g von Pro g ra mmen
fü r Da ten vera rb ei tu ng san la g en , i n GRUR , 2 001 , p . 18 5 e ss .

141 Cfr . BGH, 13 d icemb re 199 9 , "Lo gikver i f i ca t io n ", ci t . , p . 23 4 .

142 Cfr . G. Schö lch , in Paten t schu t z fü r co mputerg estü t z t e En twur f smethod en
- e in Ku l tu rb ru ch? , in GRUR , 2 006 , p . 97 1 , i l qua l e r i l eva ch e i l caso in esame
p resen ta no tevo l i an a lo g ie con qu e l lo o gge t to d e l l a d ec i s ion e S t raken . Le
co n clu s ion i r agg iu n te d al l a cor t e so no tu t t av i a d ive r se , p erch é b asa t e su u n a
d i f fe ren t e d ef in i z ion e d e l co n cet to d i t ecn i ca . Osse rva l 'Au to re ch e " la ' t ecn ic i tà '
v i en e o ra d e termin ata su l la ba se d el la f ina l i tà d el l ' i n ven z ion e . La f ina l i tà g io ca
u n ruo lo cen t ra l e n e l ca so Log ikver i f i ka t ion n e l la d e t ermina zion e d e l la t ecn i c i tà .
E ' su f f i c i en t e un e f f e t t o t ecn i co media to . Qu esto muta men to d i pa rad ig ma
d e termina un a mp l ia men to imp reved ib i l e d e l l e co se d i p er sè b reve t tab i l i " . Co sì
an ch e R. Kraßer , Erwei t erung d es pa ten t rech t l ich en Er f indun g sb eg r i f f s? , i v i
2 001 , p . 9 63 , i l qu a l e tu t tav i a o sse rva ch e "r iman e in ta l e contes to n ecessa r io un
lega me co n un pa ssagg io , ch e po ssa d ef in i r s i t ecn i co n e l sen so d el la vecch ia
d e f in i z ion e , c iò co n si s ta n e l l ' imp iego di una fo rza n atura l e go vern abi l e p er la
immedia ta cau saz io n e d i u n ri su l ta to p reved ib i l e . S o lo in r i f e r imento a un ta l e
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pertanto brevettabil i , intendendo così il requisi to della

sussistenza di "considerazioni tecniche", quei programmi per

computer i l cui aspetto innovativo e determinato da conoscenze

sviluppate nell 'ambito dell 'economia, della finanza o di ogni

altro settore non tecnico.

3. – Mentre nel caso Logikverification si riscontra ancora un

legame tra il metodo oggetto dell 'invenzione e un'entità fisica

esterna, essendo il metodo finalizzato alla fabbricazione di un

microprocessore, ciò non accade nel caso

Sprachanalysiseinrichtung.143

L'invenzione nel caso Sprachanalysiseinrichtung concerneva

un disposit ivo di analisi del linguaggio, che operava procedendo

alla suddivisione di una unità testuale in unità sintatt iche più

semplici e alla individuazione di eventuali interrelazioni tra

ciascuna unità, at traverso l 'uti l izzo di informazioni contenute in

un database. Nel caso in cui un'unità testuale presentasse

molteplici possibili interrelazioni, l 'apparato determinava

l 'interrelazione corretta.144

p assagg io l e con sid era zio n i ad esso ind i re t ta mente r i vo l t e s i p resen tan o co me
tecn ich e. La d eci s ion e non d e termin a p erta n to a un in t eg ra l e ab band ono di qu e l la
d e f in i z ion e e non pa re la s t rada a una d e termina zion e fu tu ra , pu ramen te
in tu i t i va , d el ca ra t t e re tecn i co " . Qu anto a l l ' evanescen za d e l c r i t e r io d 'e same
b asa to su l l a su ss i s t en za d i "co n sid eraz ion i t ecn i ch e" a l l a b ase d el l ' in ven zione , è
s t a to o sserva to ch e "co n un p o ' d i ma l i z ia en t ra mb e qu est e d ec is ion i
(Lo gikver i f i ka t ion e Sp ra chana lysee in r i ch tung : n .d . r . ) po t reb b ero essere co sì
in t ese ch e la s t es sa i s t ru z ion e fo rn i ta a un p ro gra mmato re d i scr i vere u n
p ro g ra mma p er co mpu ter , ch e s i ba s i su con sid era zion i t ecn i ch e , po trebb e essere
co ns id era ta t ecn ica da l la Co r t e Fed era le" (co s ì S . K I E S E W E T T E R -K Ö B I N G E R , Üb er
d ie Pa ten tp rü fun g vo n Prog ra mmen fü r Daten vera rbe i tu ng san la g en , ci t . , p . 189 ) .

143 BGH, 1 1 maggio 2 00 0 , in I IC , 200 2 , p . 343 e ss . , Sp rach an a lysee in -
r i ch tu n g.

144 Sul l a b reve t t ab i l i t à d i u n meto do d i re t to al lo svo lg imen to d i un 'a t t i v i t à
n on tecn ica , in p ar t i co l a r mo d o, d i un 'a t t i v i t à n ego z ia l e , s i ved a R. N A C K , S ind
je t z t co mpu ter implement ier t e Geschä f t sme thod en pa ten t fäh ig? - An alyse d er
Bund esg eri ch t sh o f -Ent sche idun g "Sp ra ch ana lyseeinr i ch tung " , in GRUR Int . , 2 000 ,
p . 85 3 ss . e J . WE Y A N D e H. H A A S E , Pa ten t in g Co mpu ter Prog ra ms: New
Cha l l eng es , in I IC , 200 5 , p . 647 e ss .
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Il processo attuato dal dispositivo non produceva alcun bene

materiale; neppure il risultato, l 'esame linguist ico, presentava

carattere tecnico. L'at t ività di esame era tuttavia condotta per

mezzo di un dispositivo il cui funzionamento era determinato dal

software installato.

La Corte Federale tedesca accertava la sussistenza del

carattere tecnico dell ' invenzione, osservando che tale carattere è

inevitabilmente posseduto da ogni apparecchio suscettibile di

produzione industriale che faccia uso di energia e nel quale si

al ternino stati operativi elettricamente determinati .

Si deve concludere che qualsiasi rivendicazione avente ad

oggetto un computer caratterizzato dal programma installato è

provvista del necessario carattere tecnico, ancorché lo sviluppo

dell ' invenzione nei suoi aspett i inventivi non abbia richiesto

alcuna considerazione di natura tecnica.145

5.6. L'orientamento attuale .

1. − Il nuovo orientamento della Corte Federale ha trovato

conferma in numerose decisioni successive.146 In particolare, nel

145 Second o un 'op in ion e (R . Nack , S ind j e t z t co mp uter imp lemen t i er t e
Geschä f t sme th od en pa ten t fä h ig? - Ana lyse d er Bu nd esg er i ch t sho f -En t sch e id ung
"S p ra ch ana lyseein r i ch tu ng " , c i t . , p . 858 ) " l a d ec i s io n e in esame "s ta a s ign i f i ca re
ch e da o ra u n b u sin ess meth od co me , ad esempio , u na nuo va mod al i tà d 'as ta , è
t eo r i ca men te b revet ta b i l e; p resup po sto d i c iò è che i l b u sin ess meth od s ia n uo vo
e in ven t i vo : la so la id ea d i un metod o co mmerc ia l e n o to app l i ca to a un co mp uter
( ' e - co mmerce ' ) non sarà no rma lmen te su f f i c i en t e a d e t ermina rn e la
b reve t tab i l i t à " . L 'Au tore , p a r t end o d a ta l e presu pp os to , semb ra r i t en ere ch e l a
n o vi t à e l ' a l t ezza in ven t iva d e l t ro vato p o ssa esse re accer t a t a su l l a b ase d e l l e
ca ra t t e r i s t i ch e non tecn iche d el t ro vato .

146 È s tato o sserva to (R. K R A ß E R , Erwei t erung d es pa ten t rech t l i ch en
Er f indu ng sb eg r i f f s? ,c i t . , p . 9 64 ) ch e "men t re la dec i s io n e Log ikver i f i ca t io n [ . . . ]
a veva rap presen ta to un pa sso cau to verso l ' a mp l iamen to d e l con ce t to d i t ecn i ca
e , con c iò , d e l co n cet to d i in ven z ion e n e l d i r i t to b revet tua l e e fa d ip end ere
u l t er io r i p a ss i da l r i su l ta to d i u na va lu ta z io n e po nd era ta , l a d ec is ion e
S pra cha nalysee in r i ch tun g a p re una v ia ind i re t ta , ma s i cu ra , a l la b reve t ta z ion e d i
tu t t i i p rog ra mmi ch e a l mo men to d el la p r io r i t à no n erano ant i c ipa t i n el lo s ta to
d e l la t ecn i ca e n on appa r iva no o vvi a l t ecn i co d el se t t ore" .
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caso elektronischer Zahlungsverkehr,147 in una controversia avente

a oggetto un metodo di pagamento sicuro in internet, il carattere

tecnico dell 'invenzione veniva affermato sulla base del rilievo che

la soluzione del problema tecnico presupponeva da parte del

tecnico medio del settore la conoscenza della tecnica relativa

all 'utilizzo di codici password.

La decisione sembra fare applicazione dei principi dettat i

dalla Corte Federale nel caso Logikverification. In part icolare,

per quanto concerne il richiamo alle considerazioni di carattere

tecnico, che sarebbero state richieste per lo sviluppo

dell ' invenzione. Con la differenza, tuttavia, che nel caso in

esame tali considerazioni tecniche si collocano nell 'ambito della

programmazione informatica, mentre in Logikverification si

svolgevano in un settore tecnico tradizionale, cioè

essenzialmente nell 'ambito della fisica e della meccanica.

Nel caso Steuereinrichtung für Untersuchungmodalitäten

l 'evoluzione giurisprudenziale è ancora più evidente.148

L'invenzione oggetto d'esame riguardava un procedimento,

condotto per mezzo di un computer, volto alla determinazione

della diagnosi e all 'esecuzione di terapie su un paziente. Il

metodo faceva impiego di una banca dati contenente i sintomi e

le caratteristiche delle malatt ie diagnosticabil i e delle terapie

praticabil i. Secondo la Corte Federale il processo brevettato era

provvisto del necessario carattere tecnico "già sulla base del

147 Cfr . BGH, 2 4 maggio 20 04 , in GRUR Int . , 2 004 , p . 874 e ss . , caso
e l ek t ron i sch er Zahlun gsverkeh r .
148 Cfr . BGH, 20 gen n aio 2 009 , in GRUR , 200 9 , p . 47 9 e ss . , caso
S teu ere in r i ch tu n g fü r Unte r su ch un gmo d al i t ä t en .
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ri lievo che la memorizzazione, l 'elaborazione e la trasmissione

di dati avveniva attraverso un apparecchio tecnico".149

Un analogo principio è stato enunciato dalla corte nel caso

Dynamische Dokumentengenerierung.150 Il brevetto aveva a

oggetto un programma software per la creazione da parte di un

server o di un computer centrale di documenti strutturati (ad

esempio, in formato HTML), derivati da documenti caricati in

linguaggio Java, senza la necessità d'instal lazione nella

macchina di un programma Java e così da ridurre le risorse

hardware richieste per l 'esecuzione del processo. Il processo in

esame consisteva esclusivamente in un software, la cui

applicazione avrebbe determinato una maggiore efficienza

nell 'uso delle risorse hardware.

Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di

brevetto, applicando i principi elaborati dalla Corte Federale nel

caso Seitenpuffer. In part icolare, mentre nel caso Seitenpuffer

"per arrivare all ' insegnamento brevettato occorrevano

conoscenze tecniche e si doveva operare sulla struttura e sulla

funzionalità dell 'elaboratore di dati , nel caso di specie la

modalità operativa del server non subiva cambiamenti , venendo

proposto l ' impiego di determinati moduli software sulla base di

considerazioni concettuali sull 'elaborazione dei dati".151

La Corte Federale, apertamente discostandosi dalla propria

precedente decisione, riformava la sentenza di primo grado,

149 Cfr . BGH, 2 0 genn a io 200 9 , in GRUR , 2009 , caso "S teu ere in r i ch tun g fü r
Un te rsu chu n gmod a l i t ä t en ", 4 79 .

150 Cfr. B GH, 2 2 ap r i l e 201 0 , "D yn amisch e Do ku men tengen er i e run g" in MMR ,
2 010 , p . 550 e ss.

151 Ib id em , p . 5 51 .
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osservando che "poiché era irri levante quali caratteristiche

fossero dominanti nell ' insegnamento brevettato, non poteva

avere alcuna importanza ai f ini della valutazione del carattere

tecnico di una rivendicazione di processo, se l' invenzione (in

linea principale) prevedesse delle modificazioni del modo di

operare dei componenti di un elaboratore di dati . Aff inché

sussistesse un insegnamento tecnico, era piuttosto suff iciente che

fosse previsto l'uso di tali elementi".

Ne consegue pertanto, al la luce di questa giurisprudenza,

che una rivendicazione avente a oggetto un metodo eseguito da

un computer grazie all ' impiego di un programma software, per i l

solo fatto di essere eseguito da un dispositivo elettronico, è

provvisto del necessario carattere tecnico.

2. – Altra conferma del nuovo indirizzo di favore della Corte

Federale tedesca in materia di brevettabilità di un'invenzione

basata sull 'impiego di un software si trae dalla decisione

pronunciata dalla corte nel caso Webseitenanzeige.152

La Corte Federale riconosceva la sussistenza del necessario

carattere tecnico a un metodo computerizzato gesti to da

programma che consentiva la generazione di un'informazione

idonea a permettere nuovamente l 'accesso ad una home page

precedentemente visi tata. Questo risultato era ottenuto grazie a

un algoritmo di memorizzazione e organizzazione dei dati di

navigazione in internet .

La Corte Federale osservava che "i l necessario carattere

tecnico doveva essere riconosciuto nel caso in cui il metodo

protetto attuasse un processamento di dati relativo a stadi di

processo di apparecchiature poste tra loro in connessione, nel

152 Cfr . BGH, 24 feb bra io 2 011 , in I IC , 2 012 , p . 22 2 e ss . , caso
Web se i t en an zeige .
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quale le pagine web visi tate dall 'utente erano oggetto di

registrazione e veniva generata una rappresentazione visibile di

tali pagine" . Si trattava, secondo la corte, "delle ordinarie fasi

di processamento, immagazzinamento e comunicazione di dati

attraverso un'apparecchiatura tecnica. Il fatto che questi ult imi

(server e client) non fossero menzionati nella rivendicazione 1

del brevetto non aveva alcuna rilevanza, perché la persona

esperta del settore, che la corte di prima istanza aveva

correttamente ritenuto essere un esperto di programmazione con

esperienza pratica nella programmazione dei programmi browser

e nella navigazione, sarebbe stata ben consapevole che il

processo descritto nella rivendicazione 1 richiedeva l'uso di

computer tra loro connessi . Anche nel caso della rivendicazione

di processo, i l requisito del carattere tecnico doveva ritenersi

soddisfatto perché l' invenzione insegnava uno specif ico uso dei

componenti di un sistema di processamento dei dati e forniva

istruzioni per l'azione tecnica".153

In tutte le invenzioni di software è previsto l 'impiego di un

elaboratore di dati destinato a operare secondo il programma

oggetto dell ' invenzione. Ben si comprende pertanto che – così

interpretato – il requisito del carattere tecnico perde ogni ri lievo,

assumendo piuttosto il ruolo di fi l tro elementare inteso ad

escludere dalla brevettazione le soluzioni che appaiano

all 'esperto del tutto avulse da qualsiasi ambito tecnico.154

153 Cfr . BGH, 24 febb ra io 201 1 , "Web sei t en an ze ige" , ci t . , pp . 2 25 -226 .

154 Un "Gro b f i l t e r " , co me af fe rmato d a l l a Co r t e Fed eral e n e l l a d ec i s ion e BGH
2 6 ot tob re 2011 , "Wied ergab e to po grap hi sch er In format io n en " , i n GRUR , 2 011 , p .
1 25 e ss . La co r t e o sse rva ch e " l ' e sa me so p ra espo s to c i rca la p resen za d i un a
ca usa di esclus io n e d e l la b reve t tab i l i t à mira so lo ad un a so r ta d i screma tu ra
g rezza d i qu e i cas i n e i q ual i la r i vend ica z ion e breve t tua l e n on con t i en e a lcun
in segn a mento t ecn ico , che p uò essere ogg e t to d i un ragion evo le esa me di a l t e z za
in ven t i va " . S i ved a an ch e M. F Ö S T E R L I N G , i n no ta a l l a sen t en za BGH, 24 febbra io
2 011 , "Web se i t en an ze ige", c i t . , p . 5 43 e ss .
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La posizione assunta dalla Corte Federale tedesca è peraltro

in linea con le più recenti decisioni del Board of Appeal EPO, in

particolare con l 'orientamento espresso dalle decisioni della

cosiddetta "tri logia".
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6. L'invenzione brevettabile nella giurisprudenza inglese

6.1. Il quadro normativo

1. – La disciplina in materia di esclusioni dalla brevettabilità

nell 'ordinamento inglese è contenuta nell 'art. 1 (2) della legge

brevettuale del 1977 ai sensi del quale "it is hereby declared that

the following (among other things) are not inventions for the

purposes of this Act, that is to say, anything which consists of -

(a) a discovery, scientific theory or mathematical method; (b) a

literary, dramatic, musical or artistic work or any other aesthetic

creation whatsoever; (c) a scheme, rule or method for performing

a mental act, playing a game or doing business, or a program for

a computer; (d) the presentation of information; but the foregoing

provision shall prevent anything from being treated as an

invention for the purposes of this Act only to the extent that a

patent or application for a patent relates to that thing as such".

La disposizione in esame è sostanzialmente corrispondente

all 'art. 52 (2) C.B.E., essendo stata introdotta con la riforma che

ha adeguato la legge brevettuale inglese alla disciplina della

Convenzione di Monaco e alla precedente Convenzione di

Strasburgo.

Occorre poi considerare che ai sensi dell 'art. 130 (7) della

legge brevettuale "sections 1(1) to (4), […] are so framed as to

have, as nearly as practicable, the same effects in the United

Kingdom as the corresponding provisions of the European Patent

Convention, the Community Patent Convention and the Patent Co-

operation Treaty have in the territories to which those

Conventions apply". La giurisprudenza ha pertanto ri tenuto che le

eventuali discrasie esistenti tra la norma interna e quella
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convenzionale vadano risolte a favore della seconda. E proprio in

considerazione delle diversi tà testuali , ancorché di secondaria

importanza, che effett ivamente si riscontrano tra le due norme in

materia di esclusione dalla brevettabil ità, i giudici inglesi hanno

superato qualsiasi dubbio interpretativo facendo riferimento

nelle loro decisioni direttamente all 'art . 52 (2) C.B.E.

Non solo: poiché la norma ha l 'evidente scopo di perseguire

l 'uniformità d'interpretazione tra la norma nazionale e

convenzionale, particolare attenzione è stata attribuita dai

giudici inglesi al la giurisprudenza elaborata dal Board of Appeal

EPO, quale organo che in primo luogo è deputato

all 'applicazione e all ' interpretazione della Convenzione.155

2.  Un altro aspetto che si deve preliminarmente considerare

concerne il particolare valore che il precedente giurisprudenziale

riveste nel sistema legale inglese. Si tratta di un aspetto di non

poco conto in una materia, quale quella oggetto d'esame, in

continua evoluzione. L'esame della prassi decisionale dell 'EPO e

della giurisprudenza tedesca confermano infatti la progressiva

evoluzione della giurisprudenza a favore della brevettabilità del

software.156

155 Ciò an ch e in b ase a l l a p rev i s ion e no rmat iva contenu ta n e l l ' a r t . 9 1 (1 )
d e l l a l egge b reve t tu al e , ove s i p reved e ch e " j ud i c ia l no t i ce sha l l b e ta ken of th e
fo l lo wing , tha t i s to sa y - (a ) th e Eu rop ean Pa ten t Con ven t ion , th e Co mmun i t y
Paten t Con ven t ion and the Pa ten t Co -op era t ion Trea ty (ea ch o f wh ich i s h erea f t er
in th i s sec t ion ref er red to a s th e re l eva nt con ven t ion) ; (b ) an y bu l l e t in , j ou rnal o r
g aze t t e pu bl i sh ed und er th e re l evan t co n ven t io n a nd th e reg i s t er o f Eu rop ean
p aten t s kep t und er th e Europ ean Paten t Con ven t ion; and (c ) a n y d eci s ion o f , o r
exp ress ion of op in ion b y , th e re l evan t co n ven t io n co ur t o n an y qu es t io n a ris ing
u nd er o r in conn ec t ion wi th th e re l evan t con ven t ion ".

156 Evo lu z ion e ch e, seppu re in misu ra min o re , s i o sse rva an ch e su l p i ano
n ormat ivo . S i r i ch i ama in p ar t i co l a re l a prev i s ion e co nten uta n el l ' a r t . 27 , pr imo
co mma d e l l 'Acco rdo TRIP s , su l l a b ase d el qua l e è s t a to su ccess ivamen te
emen d a to i l t e s to d el l ' a r t . 52 (2 ) C.B .E . co me mo d i f i ca to a segu i to d el l 'At to d i
Revi s io n e d el 29 no vemb re 200 0 .
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Da un lato, il part icolare ri lievo della disciplina

convenzionale nell 'ordinamento inglese; dall 'al tro lato, il vincolo

al precedente giurisprudenziale, in una materia in continua

evoluzione, hanno dato luogo al contraddittorio risultato di una

giurisprudenza che come nessun'al tra nel panorama europeo ha

prestato attenzione ai precedenti giurisprudenziali dei Board of

Appeal e che tuttavia è giunta infine, nelle pronunce più recenti,

ad esiti che più di ogni altra se ne discostano.157

6.2. Le prime decisioni

1. − Le prime decisioni rese nel Regno Unito in materia di

esclusione della brevettabilità sono state pronunciate nei casi

Genentech's Patent158 e Merrill Lynch's Application.159

In Genentech la controversia concerneva la brevettabil ità di

una sequenza genetica, sotto il profilo del discrimine esistente

tra invenzione e scoperta. In Merri l l Lynch la corte inglese

veniva richiesta di valutare la proteggibil i tà come invenzione di

un metodo operato da un sistema di computer.

Con riguardo a quest 'ul timo caso, il brevetto oggetto

d'esame proteggeva un sistema di computer posti in rete, gesti ti

157 Si è p erc iò so s t enu to ch e " la g iu r i sp rud en za ing lese ha ragg iun to
co n clu s io n i co n t ra dd i t to r i e n e l suo ten ta t i vo d i co n fo rma rs i a l l ' EPO, sebben e i
d u e ind i r i z z i r imanga no ferma men te con trappo s t i e i l o ro cr i t e r i i n con c i l iab i l i .
Tu t ta v ia , es s i po t rebb ero a n co ra co ndu rre a l lo s tes so r i su l ta to pa rt endo da l la
s t es sa s i tu a zio n e d i fa t to se c ia scuno t ra cc ia sse ne l lo s t es so po s to la l in ea t ra
o gg et t i e sc lu s i e no n e esc lu s i ( t ecn i c i e n on tecn ic i ) . Ciò non a cca d e. Perc iò
semb ra essere la d i f f e ren za d e l cr i t e r io a d e termina re l ' in co eren za ma la sua
d i f f e ren t e a ppl i ca z ion e da p ar t e d e l l 'EPO e d el l ' Uf f i c io Breve t t i ing l ese" (co sì A.
F E R O S , A Co mpreh en s i ve a nalys i s o f th e app roa ch to pa ten tab le su b jec t ma t ter in
th e UK and EPO , c i t . , p . 59 3) .

158 In p r imo grad o , c f r . Gen en tech ' s Pa t en t , in RPC , 198 7 , p . 55 3; in ap p el lo ,
Gen en tech ' s P at en t , i v i , 19 89 , p . 1 47 , e in GRUR Int . , 1 991 , p . 42 e ss .

159 P er l a d ec i s ion e d i p r imo grado si ved a Mer r i l l Lyn ch ' s Ap p l i ca t i on , in
RPC , 19 88 , p . 1 . Ne l p ro s i eguo s i fa rà r i fe r imen to a l l a d ec i s io n e resa in appe l lo :
Mer r i l l Lyn ch ' s Ap pl i ca t io n , i v i , 19 89 , p . 5 61 .
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da un software che consentiva l 'effet tuazione di transazioni su

ti toli . La novità e l 'al tezza inventiva del sistema, secondo la

prospettazione del t i tolare del brevetto, dipendevano dalle

caratterist iche del software di gestione.

L'Ufficio brevetti inglese aveva rifiutato il brevetto,

ri tenendo che il suo oggetto fosse costituito da un programma

per computer in quanto tale. Il t i tolare della domanda di brevetto

impugnava la decisione dell 'Ufficio. Il giudice Falconer,

investito della controversia nel giudizio di primo grado,

confermava la decisione di rifiuto. Pur giungendo alle stesse

conclusioni dell 'Ufficio, i l giudice applicava un diverso criterio

d'esame, distinguendo tra elementi tecnici e non tecnici della

rivendicazione e procedendo poi all 'esame esclusivamente di

questi ult imi.160

La decisione assunta dal giudice Falconer nel caso Merri ll

Lynch veniva esaminata, come precedente potenzialmente

ri levante (in assenza di altri precedenti della stessa corte), dalla

Corte d'Appello chiamata a decidere nel frat tempo

sull ' impugnazione proposta contro la sentenza della High Court

nel caso Genentech.

Nel caso Genentech la Corte d'Appello era chiamata a

valutare se aspett i dell ' invenzione appartenenti a una materia

esclusa, in quel caso perché aventi ad oggetto una scoperta

160 I l g iu d i ce Falcon er faceva ap pl i caz ion e d e l c r i t er io d 'e same e labo ra to
d a l l a g iu r i sp ru d en za s t a tu n i t en se con i l no me d i "p o in t o f n o ve l ty ap p roach " .
Second o tal e c r i t e r io l e ca ra t t er i s t i ch e d e l l a r iven dicaz ion i r i en t r an t i in un a
mate r i a esc lu sa avrebb ero do vuto co n sid e ra r s i co me no te e p er t an to in in f lu en t i a i
f i n i d e l giud izio d i no vi tà e a l t ezza in ven t iva (c f r . Ho u se o f Lo rd s , 22 giugno
1 978 P arker . / . F lo o k, in GRUR In t . , 19 78 p . 46 5) . La giu r i spru d en za s t a tun i t en se
h a po i mu tato o r i en t amen to , prend end o in con sid e razion e tu t t i g l i e l emen t i
d e l l ' i n ven z ion e (Hou se of Lo rd s 3 marzo 1 981 Diamo nd . / . D ieh r , i v i , 1 981 , p .
6 46) . Su l pu nto s i ved a an ch e R. E. WE C H S L E R , The Un i t ed S ta t es Sup reme Cou r t
L imi t s th e Paten tab i l i t y o f Co mpu ter So f twa re in Parker v . F loo k , i n I IC , 1 980 , p .
1 51 .
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scientifica, potessero avere ri l ievo nell 'accertamento della novità

e dell 'al tezza inventiva.

In quella sede, la Corte d'Appello censurava il criterio

d'esame adottato dal giudice Falconer secondo il quale quanto

oggetto di esclusione ex art . 52 (2) C.B.E. non avrebbe dovuto

essere in alcun modo considerato nel giudizio di novità e altezza

inventiva.161 La corte affermava invece che anche le

caratterist iche appartenenti a un oggetto escluso dovessero

essere considerate nel giudizio di novità e di altezza inventiva,

nel limite in cui fornissero un contributo tecnico all ' invenzione.

La soluzione del problema tecnico poteva infatti dipendere da

caratterist iche dell ' invenzione aventi natura di scoperta

scientifica, purché ne venisse indicata l 'applicazione pratica

(cioè finalizzata alla soluzione di un problema tecnico) e benché

il passaggio dalla scoperta all 'applicazione pratica potesse essere

ovvio per l 'esperto del settore.

Tornando al caso Merri l l Lynch, la Corte d'Appello non

poteva non considerare le cri tiche sollevate in altra pronuncia

della stessa corte all 'operato del giudice Falconer. Procedeva

dunque ad esaminare l 'invenzione protetta dal brevetto di Merri l l

Lynch in tutt i i suoi aspetti , valutando congiuntamente elementi

tecnici e non tecnici .

161 Osserva B. S H E R M A N , Genen tech and Ano th er v . Welco me Fou nda t ion L td . ,
A S tep Ba ckwa rd s in Pro tec t ing B io t ech nolog ica l In ven t ion s? , in I IC , 1 990 , p .
8 3 , ch e " l a p r in c ipa le d i f f e ren za t ra qu es t e du e d ec i s io n i era i l mo do in cu i la
co r t e a vrebb e d o vuto co ns id era re cosa è ' in ven zio n e ' n e l va lu ta re la
b reve t tab i l i t à , e s sen do o pin ion e d e l g iud ice Fa lconer ch e la p revi s ion e d el l ' ar t . 1
(2 ) r i ch i ed esse a l la co r te d i igno ra re o ' eso rci zza re ' tu t t e l e ca ra t t e r i s t i ch e
d e l l ' in venz io n e ri ca d en t i n e l l ' ar t . 1 (2 ) . I l g iud i ce Wh i t ford , tu t t a via , p ro cede t t e
a u n ' in t erp re ta z ion e p iù a mp ia d e l l ' a r t i co lo , a f fe rman do ch e fo sse p ermesso
in ser i re n e l l ' in ven zio n e ca ra t t er i s t i ch e d el l ' a r t . 1 (2 ) f in tan to ch é l ' i n ven zione n el
suo in s i eme si r i f e r i sse a u n p ro do t to o p ro cesso non esclu so dal l ' a r t . 1 (2 ) " .
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La corte considerava inoltre la decisione nel frattempo

pronunciata dal Board of Appeal EPO nel caso Vicom.162 E in

particolar modo il passaggio della decisione, ove il Board

osservava che l 'aspetto "decisivo era quale contributo tecnico

fornisse l' invenzione, considerata nel suo insieme, allo stato

della tecnica".

Con riguardo alle cri t iche mosse alla decisione del giudice

Falconer dalla sentenza d'appello nel caso Genentech, la corte

osservava che "d'altra parte emergeva dalla motivazione del

giudice Dillon163 che non poteva essere consenti to di proteggere

sotto la copertura di un altro oggetto che lo contenesse un

oggetto escluso ai sensi dell 'art. 1 (2) della legge brevettuale:

ciò vale a dire, nel caso di un programma per computer,

brevettare un computer convenzionale che applicasse tale

programma. Si richiedeva qualcosa in più".164 Che veniva

individuato dalla corte, in considerazione della decisione Vicom,

nell 'esistenza di un contributo tecnico fornito dall ' invenzione

rispetto allo stato della tecnica preesistente. Onde poter

affermare che metodo basato su un programma per computer

costituisse un'invenzione brevettabile, era pertanto necessario

riscontrare "un avanzamento tecnico rispetto allo stato dell 'arte

precedente sotto forma di un nuovo risultato tecnico".

162 Cfr . T-208 /84 , "Co mp uterb ezo gen e Er f in dun g/V ICOM", in GRUR Int . ,
1 987 , p . 173 e ss .

163 Giu d ice re l a to re d e l l a Cor t e d 'Ap p e l lo n e l caso Genen tech .

164 La co r t e fa r i fe r imen to al p assaggio d e l l a sen t en za Gen en tech in cu i i l
g iud i ce Di l lo n r i l evava ch e "sa rebb e in sen sa to q ualo ra la l eg g e v i e ta sse la
b reve t ta z ion e d e i p rog ra mmi p er co mpu ter e tu t ta v ia a mmet t es se la b reve t ta z ion e
d i un di sch et to ch e con t ien e qu e l p rog ra mma, o di u n con ven z iona le co mpu ter
p ro g ra mma to p er mezzo d i q u el so f twa re; s i può d i re cer ta men te [ . . . ] che u n
b reve t to a ven te ad o gg e t to u n co mpu ter p rog ra mma to o u n di sch et to a l t ro n on è
ch e un b reve t to p er un p ro gra mma in qua nto ta l e" .



135

Venendo all 'esame del merito, la corte osservava che "pur

assumendo che l'oggetto protetto nella rivendicazione 1

determinasse un avanzamento nello stato della tecnica, tale

risultato era soltanto la creazione di un sistema volto

all 'esecuzione di transazioni, per quanto importante

l 'avanzamento tecnico potesse essere". L'esistenza di

un'invenzione brevettabile veniva pertanto esclusa sulla base del

ri l ievo che il programma era unicamente finalizzato

all 'esecuzione di "un metodo per lo svolgimento di att ività

negoziali". Non appariva ri levante il fat to che il procedimento

protetto rappresentasse un progresso rispetto a preesistenti

procedimenti. Se infatt i un sistema di computer che determinasse

un nuovo risultato tecnico sarebbe stato normalmente

brevettabile, si doveva invece negare la sussistenza di

un'invenzione quando il risultato raggiunto dall ' innovazione

brevettata consisteva in un oggetto escluso dalla brevettazione.165

2. − Nell 'at tribuire part icolare ri levanza al contributo tecnico

dell ' invenzione la Corte d'Appello inglese con la sentenza in

esame anticipa quell 'orientamento del Board of Appeal EPO, al

tempo della pronuncia non ancora compiutamente delineato, che

prenderà il nome di "contribution approach". Peraltro, sulla

scorta dello stesso passaggio della decisione Vicom, che sarà poi

ripreso dalla giurisprudenza EPO per avvalorare la pretesa

continuità del "contribution approach", rispetto all 'orientamento

165 Con r igu ardo a l l ' acce r t amen to ch e i l metodo o gge t to d el b reve t to d i cau sa
r igu ard asse un meto do p er lo svo lg imen to d i a t t i v i t à n ego z ial i ( co s idd e t to
"b u sin ess metho d ") è s t a to o sse rvato ch e "qu es to u l t e r io re passag gio
a rg o men ta t i vo , a ssen t e ne l la d ec i s ion e Vicom an ch e in rag ion e d el l e d i f f e ren t i
ca ra t t e r i s t i ch e d e i r i t rova t i og g et to d ' esa me, fond a un ' app l i caz io n e de l la
d i scip l ina in t ema d i breve t taz io n e d e l l e in ven z ion i imp lemen ta t e con p rog ramma
p er e la bo ra to re p iù res t r i t t i va d i qu el la a va l la ta da l la Co rt e d e l l 'EPO, e vo l ta a
d are ma ss ima e f f i ca cia a l l e eccez ion i d i cu i a l l ' ar t . 52 d e l la Con ven zion e p iù
vo l t e c i t a ta " (co s ì M. R A N I E L I , Cron a ch e in t ema d i b reve t tab i l i t à d e l l e in venzion i
so f twa re re la t ed , con pa rt i co la re r igu ardo a l ruo lo d e l l 'EPO e al la p iù recen te
g iu r i sp rud enza d el Regno Un i to , in Riv . d i r . ind . , 200 9 , I , p . 255 ) .
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esposto dal Board nelle sue prime decisioni. Per il vero,

decisioni tutt 'al tro che univoche in questo senso.

Nella sentenza Merri l l Lynch è evidente la preoccupazione

della corte inglese di impedire una possibile elusione delle

esclusioni previste nell 'art . 1 (2) della legge brevettuale inglese;

elusione che, secondo la corte, avrebbe avuto luogo qualora si

fosse dato peso prevalente all 'aspetto formale della

rivendicazione, cioè all 'eventuale descrizione dell 'oggetto di

protezione in connessione con l 'uso o l ' incorporazione di idonei

mezzi tecnici (i l computer o un supporto digitale).166

L'approccio adottato dalla corte presenta tuttavia gli stessi

inconvenienti osservati a proposito del "contribution approach"

EPO. Anche il criterio adottato dalla Corte d'Appello inglese nel

caso Merril l Lynch confonde l 'accertamento della natura

d'invenzione con la valutazione della novità e dell 'al tezza

inventiva di tale oggetto; valutazione, quest 'ul tima, che tuttavia

presuppone l 'identificazione (preventiva) degli aspett i tecnici

dell ' invenzione, rispetto ai quali soltanto pare logico riferire i l

concetto di novità (in senso brevettuale) e di altezza inventiva.167

La decisione Merri l l Lynch formula inoltre

un'interpretazione dell 'esclusione relativa ai programmi per

elaboratori decisamente più restrit tiva rispetto a quella fornita

dalla medesima corte nel caso Genentech in materia di scoperte

166 Cfr . Ib id em , p . 2 55 , o ve s i o sse rva ch e "con la sen ten za Merr i l Lyn ch la
g iu r i sp rud enza b ri ta nn ica p ren d e co mun qu e le d i s ta nze da l la p ra ss i a f f e rmata si
p resso l ' U f f i c io Eu ro p eo di co n ced ere i l breve t to tu t t e l e vo l t e in cu i l e in venzion i
d i so f twa re ven ivano ri ven dica t e so t to fo rma di app ara t i , sup po rt i p rog ra mma t i o
sup po rt i con ten en t i so f twa re" . Qu es t i r i l i ev i ap p aiono tu t t av i a co r re t t i so lo in
p ro sp e t t i va : avendo r iguardo a l l ' imp at to d i qu est a d ec i s io n e su l l a su ccess iva
g iu r i sprud en za in glese . La p rass i d el l 'Uff i c io Euro p eo di cu i s i fa men z ion e è
in fa t t i po s t e r io re al l a d ec is ion e Mer r i l Lyn ch .

167 Cfr . su l pun to K. B A C H E R e K. J . M E L U L L I S , ( a cu ra d i ) G. B E N K A R D ,
Paten tg eset z , c i t . , p . 1 20 .
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scientifiche. Mentre l 'informazione, intesa come scoperta

scientifica, nel caso Genentech è stata ri tenuta poter costi tuire la

base di un'invenzione suscett ibile di protezione brevettuale,

l ' informazione, intesa come nuovo di operare di una macchina

nota (attraverso l 'impiego di un software), non veniva

considerata meritevole della stessa tutela nel caso Merril

Lynch.168

3. – A causa del part icolare valore che il precedente

giurisprudenziale possiede nei sistemi di common law , la

decisione Merri ll Lynch ha costi tuito il punto di riferimento

fondamentale per l 'interpretazione dell 'esclusione relativa ai

programmi per computer nei giudizi successivi della Corte

d'Appello.

La Corte d'Appello inglese ha avuto modo di affrontare

nuovamente la questione della brevettabil ità dei programmi per

computer nella sentenza resa nel caso Gale's application.169 La

controversia verteva su un brevetto avente ad oggetto un metodo

computerizzato per il calcolo della radice quadrata di un numero.

Ciò che contraddistingueva il caso Gale dal precedente caso

168 Cfr . J . P I L A , Th e Requ i remen t Fo r An In ven t ion In Pa ten t La w , c i t . , p .
2 71 : "ch e l e d eci s ion i Merr i l Lyn ch e Gen entech ab bia no p rodo t to una ta l e
d i verg en te con cez io n e d i in ven zion e , n ono s tan te l ' ev id en te con v in z ion e d egl i
esa mina to r i e d ei g iud ici d e l la sp ec i f i c i tà d el la ma ter ia o gg et to d i d ec i s io n e,
r i f l e t t e du e co se. La p r ima è la d i f f i co l tà d i r i co n ci l i a re l ' a r t . 1 (2 ) con i l
requ i s i to prev i s to da l l ' EPO d el ca ra t t e re t ecn i co in t ermin i d i un a d ef in iz ion e
co eren te e un i fo rme di ma ter ia b revet tab i l e ch e sp i ega , s imu l tan ea men te , la
b reve t tab i l i t à d i una pro teina r i co mb in ante e la no n b reve t tab i l i t à d i un
p ro g ra mma p er co mp uter . E la second a , imp l i c i ta ne l la p r ima, è ra pp resen ta ta da
co me i t en ta t i v i d e l la co rt e d i g iu ng ere a ta l e r i con c i l ia z ion e son o sta t i gu id a t i
p ro p rio da q u ei r i su l ta t i , e p iù p rec i sa men te , come le d ec i s ion i in qu e i ca si
r i f l e t ta u na ra zio na l i z za z io n e ex p o st d i con c lu s ion i p reced ent i , ed esa t ta men te la
co n cess io n e d e l b reve t to n e l ca so di una nuo va p ro te ina (Gen en tech ) e i l r i f iu to
d e l b reve t to p er eseg ui re un 'a t t i v i t à commerc ia l e (Merr i l Lyn ch ) . Qu es t i a sp e t t i
son o evid en zia t i da l la s t es sa ind ica z ion e d e l g iud ice Pu rcha s in Gen en tech ch e l e
d i spo s i z ion i d i cu i a l l ' a r t . 1 (2 ) po t rebb ero ri ch i ed ere d i f f e ren t e va lu taz ion i d i
o ppo r tun i tà p ol i t i ca e quin d i d i vers i app ro cc i " .

169 In p r imo grad o , c f r . Ga le ' s Ap p l i ca t i on , in RPC , 199 1 , p . 31 1; in app el lo ,
Ga le ' s Ap p l i ca t io n , i v i , 199 1 , p . 31 7 .
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Merril l Lynch era che la richiesta di protezione non concerneva

il metodo in sé, bensì un'unità ROM il cui circuito elettronico

era fisicamente strutturato in modo da eseguire i comandi

attuativi del metodo. In sostanza, la rivendicazione aveva ad

oggetto un chip di si licio la cui struttura era stata

opportunamente modificata.

La domanda di brevetto del sig. Gale era stata respinta

dall 'Ufficio brevetti inglese, sull 'assunto che il brevetto

proteggesse un programma per elaboratore elettronico in quanto

tale. L'impugnazione della decisione proposta dal sig. Gale aveva

però avuto successo dinanzi alla Patent Court britannica, giunta

alla conclusione che nel caso di specie oggetto di rivendicazione

doveva considerarsi un nuovo disposit ivo, nella forma di una

unità ROM opportunamente modificata.

La decisione di primo grado veniva impugnata dall 'Ufficio

brevetti . La Corte d'Appello riformava la decisione, confermando

l 'accertamento dell 'Ufficio. Secondo la corte, in assenza di una

definizione normativa, un programma per computer poteva essere

definito come una sequenza di comandi destinati a essere

eseguit i da un processore di un computer, per il conseguimento

di un determinato risultato. I comandi, proseguiva la corte,

"altro non provocavano all' interno del computer, se non

determinare uno specif ico modo di operare rispetto alle

complessive potenzialità operative per la realizzazione delle

quali era stato costruito". Sulla base di tale considerazioni, la

corte giungeva alla conclusione che la natura di invenzione di

una sequenza di comandi avrebbe potuto essere esclusa in base

all 'esclusione dalla brevettazione dei metodi per lo svolgimento

di un'at t ività mentale. E perciò a prescindere dall 'esistenza di

una specifica esclusione relativa ai programmi per computer, che
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semplicemente confermava, nell 'ambito informatico, l 'esclusione

più ampia prevista per gli schemi e i metodi astratt i .

Né conclusioni diverse potevano trarsi dal fatto che i

comandi fossero memorizzati in un mezzo fisico. Per il ri l ievo

che la presenza di un mezzo digitale di supporto sarebbe stata

implicita nel concetto stesso di software, i l quale doveva

necessariamente essere uti l izzato o per mezzo di un disco

rimovibile, o all ' interno di un'unità ROM. La corte giungeva

pertanto alla conclusione che "i l dischetto o l 'unità ROM non

erano altro che oggett i convenzionali, in cui i comandi erano

fisicamente contenuti . Erano pertanto il veicolo impiegato come

supporto dei comandi".

Quanto al ri lievo del giudice di primo grado, i l quale aveva

osservato che – diversamente dal caso in cui oggetto di

rivendicazione fosse un dischetto – quando la rivendicazione

concerneva un'unità ROM essa aveva ad oggetto un nuovo

disposit ivo, la Corte d'Appello osservava che "sarebbe stato […]

assurdo, qualora si fosse ritenuto un dischetto contenente un

programma per computer non brevettabile, ammettere la

protezione di una unità ROM caratterizzata unicamente dai

comandi software".

Una volta stabil ito che le istruzioni imparti te a un computer

non sono brevettabil i, la corte riteneva comunque necessario

verificare se per mezzo di tal i istruzioni il computer fosse in

grado di attuare un processo che nel suo insieme potesse

definirsi tecnico. Benché il t i tolare del brevetto avesse sostenuto

che l 'algoritmo da lui escogitato avrebbe permesso una più

veloce realizzazione del calcolo, e quindi una migliore

funzionalità della macchina, ad avviso dei giudici inglesi "i l

fatto che la formula matematica del sig. Gale fosse uti lizzata
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allo scopo di impartire ordini ad un elaboratore elettronico non

faceva venir meno la circostanza che egli avesse rivendicato un

metodo matematico in quanto tale". E ciò perché "le istruzioni

impartite al computer non costi tuivano un procedimento tecnico

esterno al computer. Né esse risolvevano […] un problema

tecnico interno al computer".170

Come già osservato nel caso Merri ll Lynch, anche nel caso

in esame la Corte d'Appello è dominata dalla preoccupazione di

far prevalere la sostanza dell ' invenzione sulla sua asserita forma

apparente, quest 'ul tima rappresentata dall 'oggetto come descri t to

nelle rivendicazioni. E ciò sempre al fine di impedire che la

brevettazione di un programma per elaboratore possa essere

elusa con espedienti. Ciò tuttavia presuppone l 'esistenza di un

oggetto dell ' invenzione, che possa essere identificato a

prescindere da quanto oggetto di rivendicazione.

4. − La difficoltà di applicazione pratica del cri terio delineato

dalla corte nei casi Merril l Lynch e Gale appare in modo

evidente anche nella successiva decisione Fuji tsu.171

Il caso è interessante anche perché l 'invenzione oggetto

della controversia presenta alcune rilevanti analogie con la

fatt ispecie decisa dal Board of Appeal in Vicom, a sua volta

170 La d ec i s ion e in esame co n fe rma d un qu e i l d ive r so t r a t t amen to d e l l e
in ven z io n i d i so f tware r i sp e t to al l e c .d . scop er t e- in ven zion i , d ive r s i t à d i
t r a t t amen to ch e abb iamo già o sse rva to cara t t er i zzare l a d ec i s ion e Mer r i l Lyn c .
Ta le asp e t to è b en evid enz i a to d a J . P I L A , Th e Requ i remen t Fo r An In ven t ion In
Paten t La w , c i t . , p . 27 1 , l a qu a l e r i l eva ch e " la d eci s io n e ino l t re co nferma la n on
a ppl i ca b i l i tà d e l con ce t to d i in ven z ion e p rop o sto da l la d ec i s ion e Gen entech
(co me in co rpo ran t i i n fo rma z ion i u t i l i ) e d i ma ter ia b revet ta b i l e p iù in g enera le
(co me in co rp oran t i o gg e t t i ca ra t t e r i z za t i in t ermin i nu o vi in q uan to do ta t i d i un a
n uo va ut i l i tà ) n e l se t t ore d e l l e co mp uter re la t ed inven t ion s , co s ì ad erendo al p iù
e l eva to s tanda rd r i ch i es to p er esse r i sp e t to a l l e in ven zio n i n e l set t o re
b io t ecno log ico " .

171 P er l a d ec i s ion e d 'app e l lo s i ved a Fu j i t su ' s App l i ca t ion , EWCA, Civ. ,
1 997 , p . 1174 ; in p r imo grad o: Fu j i t su ’ s Ap p l i ca t i on , in RPC , 1996 , p . 511 .
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punto di riferimento della Corte d'Appello inglese nella

decisione Merril l Lynch.

Il brevetto oggetto di causa proteggeva un metodo e un

apparato computerizzati , guidati da un software che consentiva

la creazione di immagini di strutture di cristall i sintet ici . In

sostanza, attraverso un programma per computer appositamente

realizzato, un operatore poteva procedere attraverso il computer

a simulazioni relat ive alla struttura di cristall i sintetici . La

stessa att ività veniva effettuata manualmente assemblando

modell i in plastica. Anche in questo caso, come in Vicom, il

programma determinava una manipolazione di immagini create

dal computer, le quali a loro volta rispecchiavano oggett i reali .

La Corte d'Appello escludeva tuttavia la proteggibil ità del

metodo in esame. Senza per ciò ravvisare alcuna contraddizione

tra la propria decisione e l 'accertamento compiuto dall 'EPO in

Vicom, perché a suo avviso "Vicom non giusti ficava

l 'affermazione che le rivendicazioni aventi a oggetto il

processamento di immagini reali fossero ammissibil i . Il

contributo tecnico non risiedeva nel fatto che veniva prodotta un

immagine. Consisteva nel modo in cui l ' immagine migliorata

veniva prodotta".

È lecito dubitare che tale interpretazione della decisione

Vicom sia corretta.172 Invece, non c'è dubbio che ancora una

volta abbia prevalso nella corte inglese l 'esigenza di "guardare

alle rivendicazioni come a una questione di sostanza".

172 Ch e si t r a t t i d i un ' in t erp ret az io n e p er lo men o fo rza t a d el l a d ec i s io n e
V ico m è o p in ion e di J . P I L A , Th e Req ui remen t Fo r An In ven t io n In Pa ten t Law ,
c i t . , p . 263 , l a qu a l e o sse rva ch e " i l ca ra t t e re tecn i co d i un p ro g ra mma p er
co mp uter in Vicom no n è s ta to t ra t ta to (co me af f erma to dal g iud ice Fo x) co me
d er i van te da l l ' e f f e t to d e l p ro g ra mma di a u men ta re s ign i f i ca t i va mente la capa c i tà
d i p ro cessa men to d e l co mp uter , ma p iu t to s to da l la p ro du zion e e ma nip o la z ion e ad
o p era d e l p rog ra mma d i a t t ra verso un p ro cesso t ecn ico (n e l sen so di meccan ico )
e in du st r ia lmen te a pp l i cab i l e" .
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In tale prospett iva, la Corte d'Appello rilevava che sarebbe

stato "opportuno e corretto non considerare, perché circostanza

irri levante che generava confusione, i l fatto che la

rivendicazione avesse ad oggetto un elemento di 'hardware' […]

Vi era una sola invenzione. Il fatto che fosse rivendicata come

un metodo, un processo di fabbricazione, o un apparato aventi

certe caratterist iche, era irri levante".

Nel caso di specie, era chiaro l 'oggetto dell ' invenzione: "un

programma per computer che consentiva ad un operatore di

selezionare un atomo, un vettore di reticolo e una faccia del

cristallo in ciascuna dei due cristalli il lustrati". Ciò premesso,

"chiaramente l' intera operazione si basava sul programma per

computer e pertanto la questione decisiva era se sussistesse un

contributo tecnico, cosicché l' invenzione potesse ritenersi non

riferi ta a un programma per computer in quanto tale".

Part icolare importanza veniva inoltre attribuita alla novità e

all 'al tezza inventiva dei mezzi tecnici impiegati dall ' invenzione.

I giudici inglesi rilevavano che il risultato dell ' invenzione, la

visualizzazione delle immagini, era determinato dalle istruzioni

fornite dall 'operatore e dall 'uso del programma; mentre, sia i l

computer sia l 'unità di visualizzazione erano di tipo

convenzionale. Nel complesso, "l 'unico avanzamento era

costituito dal programma per computer che permetteva di

rappresentare più velocemente l ' immagine".173

173 Cfr . I . LL O Y D , S of tware Paten t s Af t er Fu j i t su New Direc t ion s o r
(a no th er ) Missed Oppo r tun i t y? , in Jou rnal o f In fo rma t ion La w a nd Techno lo g y ,
1 997 , 2 . L 'au to re o sse rva ch e "s i p o t reb b e ri t en ere ch e un meto do p iù ve lo ce p er
p ro du rre un ' i l l u s t ra z ion e d el la s t ru t tu ra d i u na mo leco la do vreb b e co n sid era rs i
b reve t tab i l e p er lo s t es so mo t i vo p er cu i lo sa rebb e una mig l io re t ra ppo la p er
top i o p er p rodu rre imma gin i d i mig l io re q ua l i tà . Cer ta men te l e con sid eraz ion i
svo l t e c i rca la na tu ra co n ven ziona le d e l co mp uter e i l f a t to ch e la ' rea l tà
v i r tu a l e ' ogg e t to d ' i l lus t ra z io n e so no so s t i tu t i d e i t rad i z iona l i mod e l l i
t r id imen s iona l i po t rebb ero essere un val id o mo t ivo d i con tes ta z ion e so t to i l
p ro f i lo d el la no v i tà e de l l ' a l t ez za in ven t i va , ma la d i s t i n z ion e esegu i ta d al la
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Non solo l 'oggetto del brevetto così definito doveva

ritenersi un programma per computer in quanto tale. Lo stesso

oggetto, secondo la corte, costi tutiva anche un'at t ività di

carattere esclusivamente mentale e pertanto rientrante nella

specifica esclusione ad essa riservata dall 'art . 52 (2) C.B.E.

L'appellante aveva osservato a questo proposito che

l 'esclusione avente ad oggetto le attività di carattere mentale non

avrebbe potuto trovare applicazione con riguardo ad un metodo

la cui esecuzione presupponesse l 'ut il izzo di un mezzo fisico,

come il computer. Tale eccezione veniva comunque rigettata

sulla base del ri l ievo che occorresse "guardare alla sostanza

della domanda di brevetto, quando si trattava di accertare se un

certo oggetto era brevettabile. Una rivendicazione avente ad

oggetto un computer che operava in un particolare modo non era

più brevettabile di una rivendicazione rivolta ad un programma

per computer. Una rivendicazione avente ad oggetto un metodo

per eseguire un calcolo (un metodo per eseguire un'att ivi tà

mentale) non era più brevettabile se eseguita da un computer

piuttosto che su un pezzo di carta".

Si potrebbe tuttavia obbiettare che, procedendo per

astrazioni, ogni invenzione di metodo può essere ricondotta alla

formula astratta di un algoritmo.174 E si potrebbe constatare che

co r t e r i sp et to a l la fa t t i spec i e d i V ico m esa sp era invece d i ch ia r i re la qu es t ion e d i
ch e co sa sia r i ch i es to p er p ro du rre un e f f e t to t ecn i co " .

174 Osserva I . LL O Y D , So f twa re Paten t s A f t er Fuj i t su New Direc t ion s o r
(a no th er ) Missed Oppo r tu n i t y? , ci t . , 2 , ch e "so t to a l cun i a sp e t t i i l r i su l ta to è
p arado ssa l e . Una ma cch in a g es t i ta da un co mpu ter p er la semina d e l l e pa ta t e ,
ch e p ian ta una pata ta ad ogn i met ro , sa reb b e breve t tab i l e . Qua lo ra la s t es sa
ma cchin a a vesse un so f twa re p iù so f i s t i ca to ch e con sen t i s se d i con s id era re fa t to r i
co me le cond i z ion i d e l su o lo , l e cond i z ion i me teo e la p resen za d i a l t re
p ian tag io n i , i l b reve t to n on sarebb e sta to co n cesso an ch e se qu es ta seconda
ma cchin a app a re essere p iù a va n za ta e mag giormente mer i t evo l e d i p ro t ez ione . E
a n co ra : l ' impo rtan za ch e p resen ta n e l s i s t ema Fu j i t su i l fa t to ch e l e in forma zion i
son o p resen ta t e a un op era to re , p erch é qu es t i ag isca di con segu en za , p o t reb b e
essere pa ragon ato ad a l t r i meccan i smi meccan ic i . Un esemp io po t reb be
co ns i s t ere un nuo vo st ru men to d i au si l io p er i l vo lo in co rp o ra to n e l la con so l le d i
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ogni invenzione potrebbe essere descri tta come scoperta

concernente un nuovo modo di operare.175

6.3. La sentenza Aerotel

1. − Un esame più approfondito dell 'esclusione dalla brevettabilità

prevista dall 'art. 52 (2) (c) C.B.E. si riscontra nella successiva

decisione della Corte d'Appello nel caso "Aerotel v Telco e

Macrossan's Application".176

u n a ereo . Qu es to s t ru mento p uò fo rn i re in fo rma z ion i su l l ' a l t e z za , la ve lo c i tà e la
d i rez ion e d e l vo lo . S e ta l e s t rumento fo sse co s t i tu i to da e l emen t i meccanic i non v i
sa reb b ero dubb i su l la sua b revet ta b i l i tà " .

175 Co s ì M. FR A N Z O S I , L ' In ven z ion e , Mi l ano , 196 5 , p . 1 65 , osse rva , co me già
d e t to , ch e " l ' in ven zio n e è una scop er ta segu i ta d a una co s t ru z ion e" , in t enden do
evid en z i a re ch e a l l a b ase d i o gni in ven z ion e s t a u n a n uo va con cez ion e c i rca i l
mo d o d i op erare d i mezz i e fo rze in fu n z ion e di un d e te rmin a to r i su l t a to t ecn i co .
S i ved a an ch e G. GU G L I E L M E T T I , L ' in ven zion e d i so f twa re , c i t . , p . 1 61 , i l qu a l e
o sse rva ch e "se è vero che l ' in venz io n e d i so f twa re na sce co me ent i tà a s tra t ta e
so lo poi è r ido t ta su mezz i f i s i c i , c iò a ccad e ug ualmente p er qu al s ia s i a l t ra
in ven z ion e; ed a i f in i d el la qua l i f i ca z ion e d e l t rova to n on ha a lcu n r i l i evo i l
mod o in cu i s i svo lg e cron olog ica mente i l p ro cesso crea t i vo ". Cfr . an che H.
B E Y E R , Der Beg r i f f d er In fo rma t ion al s Grund la g e fü r d i e Beu r t e i lu ng d es
t echn i sch en Ch a ra k t ers vo n p rog ra mmb ezog en en Er f in dung en , c i t . , p . 408 , ove s i
o sse rva ch e "p ro ced end o a l la r idu z ion e d e l con ce t to d i p rog ra mma p er co mpu ter
a l la r i cerca d el suo p iù in t imo n u cleo con ce t tua l e s i a rr i va semp re in u l t ima
a nal i s i a l l a rego la matema t i ca , a l la s t ru t tu ra ' i n a bs t ra c to ' (p r imo l ive l l o
co n cet tua l e ) , ch e è in eren te ad ogn i a lgo r i tmo [ c f r . sup ra § 5 .3 .5 . in no ta] ;
a l l ' o ppo s to , p ro ced end o ad un a l imi ta z io n e d e l l ' esame al sen so d e l p rog ra mma e
a l lo ' scop o in sé ' d e l lo s t es so (c io è a l su o impieg o in u n co mp uter ) , cer to s i
p ren d e in con s id era z ion e la sua re la z ion e ri sp et to a l l ' en t i t à r i ceven te , l a sua
co nn ess ion e fun z ion ale a l la ma cchina (qu in to l i vel lo con ce t tua l e) , ma s i p erd e d i
v i s ta i l vero scopo d el prog ra mma, ch e p iù p recisa men te è la so lu z ion e d i un
p ro blema tecn ico . Ent ramb i l e v i sua l i r imuo vo no la q u est ion e d e l con ten uto
seman t i co d el l ' i n forma zion e co nten uta n e l p rog ramma da va lu ta re in mer i to a l
suo ca ra t t ere t ecn i co , ch e si r i ve la , da un al to (an z i tu t to a l l i ve l lo d e l la
seman t i ca ) , da l lo sp eci f ico p rob lema d a ri so l vere ; da l l ' a l t ro la to , (a l i ve l lo
p ra g mat i co e ap ob e t i co ) da l l ' e f f e t to ragg iun to , c io è da l r i su l ta to ". Perc iò , no n s i
vu ole a ffe rmare ch e l ' in ven z ion e po ssa p resc ind ere d a un pu nto d i con tat to co n i l
mo n do f i s i co , ch e in vece ap p are fo nd amen ta l e a l f i n e d e l l a d i s t i n zion e t r a c iò che
è sc i en za e c iò ch e è t ecno lo g ia . P iu t to s to s i vu ole ev id en z i a re ch e non è tan to l a
p oss ib i l i t à d i r i condu r re l ' e secu z io n e d i u n cer to metod o o p ro cesso a u n
a lgo r i tmo ch e con sen te d i d e f in i r e i l me todo o p ro cesso co me "a t t i v i t à
in t e l l e t tu a l e" , qu an to p iu t to s to i l r i l i evo ch e l 'u so d i un sup po r to f i s i co , c io è
es t e rno al l a men te u man a, può avere p er i l con segu imen to d e l r i su l t a to vo lu to .
V en endo al caso esamin a to d a l l a cor t e in g l ese , l ' u so d e l co mp ute r n e l l ' e secuz ion e
d e l metodo rap presen ta to d a l so f tware ap p are essen z i a l e s i a so t to i l p ro f i lo s i a
d e l l a ve lo c i t à s i a p er qu anto con cern e l ' accura t ezza d e l r i su l t a to .

176 Cfr . Aero t e l Ltd v Te lco Ho ld in g Ltd e a l t r i , e Nea l Wi l l i am Macro ssan ' s
ap p l i cat io n , EWCA, 200 6 , Civ . , p . 137 1 . P er l a d ecis ion e d i p r imo grad o , s i ved a
Aero te l Ltd v Te lco Hold in gs Ltd and o th er s , EWHC, Pat . , p . 99 7 .
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La sentenza in esame decideva due dist inti appelli oggetto

di riunione, presupponendo entrambi la soluzione delle medesime

questioni interpretative concernenti l 'art . 52 (2) (c) C.B.E.

Il primo appello (caso "Aereotel") era stato proposto contro

una decisione della High Court inglese, che aveva riconosciuto la

sussistenza di carattere tecnico in un'invenzione costituita da un

sistema computerizzato, caratterizzato da una nuova

combinazione di componenti hardware; l 'Ufficio brevetti inglese

aveva invece ri tenuto che alla base della nuova combinazione vi

fosse un programma per elaboratore in quanto tale.

Il secondo appello (caso "Macrossan") verteva invece sulla

brevettabili tà di un metodo di gestione finanziaria operato per

mezzo di un computer; brevettabili tà che era stata negata

dall 'Ufficio brevett i, con decisione confermata dal giudice di

primo grado.

La Corte d'Appello dedicava la prima parte della decisione,

comune ai due appell i , all ' inquadramento sistematico

dell 'esclusione disciplinata nell 'art . 52 (2) (c) C.B.E. Procedeva

poi a un attento esame della giurisprudenza inglese e dell 'EPO in

tema di esclusione dalla brevettabil ità dei programmi per

computer. Giungeva infine all 'elaborazione di un test , strutturato

in più fasi, per l 'accertamento del carattere tecnico

dell ' invenzione.

2. – Preliminarmente, per quanto concerne l 'interpretazione del

dettato legislativo, esaminando i singoli oggetti esclusi dalla

brevettazione nelle varie ipotesi disciplinate dall 'art. 52 (2)

C.B.E., la corte escludeva l'esistenza di una ratio comune alle

materie oggetto di esclusione. Dalla documentazione dei lavori

preparatori della Convenzione emergeva "che le varie categorie
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erano il risultato di vari compromessi e distinte discussioni su

ciascuna di esse".177

Quanto alla giurisprudenza dell 'EPO, la Corte d'Appello

identificava tre distinti cri teri di esame del carattere tecnico

dell ' invenzione succedutisi nel tempo: i) i l cosiddetto cri terio del

"contribution approach", in base al quale il carattere tecnico

deve sussistere negli aspetti dell ' invenzione che la rendono

nuova e inventiva rispetto all 'arte nota; i i) il "technical effect

approach", secondo l 'orientamento espresso dal Board of Appeal

nelle decisioni T-208/84 (Vicom) e T-1173/97 (IBM/Text

processing), nonché - ad avviso della corte – adottato nelle

decisioni Merril l Lynch, Gale e Fuji tsu, che si distinguerebbe dal

precedente, per il fat to di identificare il contributo

dell ' invenzione procedendo a un esame complessivo

dell ' invenzione (non limitato, perciò, ai soli aspett i che la

dist inguono dall 'arte nota); ii i) infine, i l criterio definito

dell '"any hardware approach", elaborato dalle decisioni EPO T-

931/95 (Pension Benefit) , T-258/03 (Hitachi) e T-424/03

(Microsoft). Queste ultime costi tuivano la cosiddetta "trilogia"

di decisioni, nelle quali il Board aveva separato definitivamente

l 'accertamento del carattere tecnico dell ' invenzione dal giudizio

di novità e altezza inventiva. Veniva infatt i riconosciuto il

carattere tecnico dell ' invenzione in tutt i quei casi in cui la

rivendicazione avesse protetto un prodotto (un computer, una

rete di computer, un supporto informatico) o un metodo eseguito

con il loro impiego.178

177 La p o s i z ion e d el l a Co r te d 'Ap p e l lo è p erc iò in n e t to cont r as to con
l 'op in ion e d e l l 'Uff i c io Breve t t i Europ eo , i l qu al e in nu mero se d ec i s ion i aveva
in vece osse rva to ch e l ' e l emen to co mu n e d e l l e esc lu s ion i in esame sareb b e
r i s i edu to n e l lo ro cara t t ere as t r a t to .

178 Non o st an t e l a cor t e pro ced a a un a p reci sa c l as s i f i caz ion e d i qu e l l i ch e a
suo avvi so rap presen te rebb ero i po ss ib i l i app ro cc i a l l ' e same d e l l a su ss i s t en za d i
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La Corte d'Appello, pur nella consapevolezza "della

necessità di attribuire grande importanza alle decisioni del

Board of Appeal", constatava la sussistenza di "un confli tto tra il

vecchio (Vicom etc.) e nuovo (Hitachi etc.) cri terio".

Quest 'ul timo, secondo la corte, si dimostrava peraltro incoerente,

dovendosi individuare "tre diversi cri teri , ciascuno in certa

misura in confl it to con gli altri due". Per questo motivo la corte

ri teneva di doversi discostare dal cri terio dell '"any hardware

approach" recentemente adottato dall 'EPO.

Non solo l 'asserita contraddittorietà della giurisprudenza

EPO spingeva la Corte d'Appello in questa direzione. Vi era

inoltre la convinzione di non poterne in alcun modo condividere

l 'indirizzo più recente. La corte osservava infatti che "la tri logia

procedeva ad una interpretazione limitativa, basandosi sulla

premessa che ciascuna delle esclusioni avesse un oggetto

astratto" . Tuttavia, tale interpretazione non sarebbe stata

fondata: "interpretare così i l significato di 'programma per

elaboratore' signif icava privare l'esclusione di reale contenuto.

[…] Il legislatore della convenzione aveva inteso veramente

escludere i programmi per computer in un modo pratico e

u n ' i n ven z ion e b reve t t ab i le second o la g iu r i sp rud en za EP O, n e l pro s i eguo d e l l a
d ec i s ion e qu es t a c l as s i f i caz ion e semb ra veni r e abban don a ta . In p ar t i co l a r mo do,
n e l d i ch i ara re l a p rop r i a ad es ion e a l "con t r ibu t ion ap pro ach " n on è ch ia ro se essa
s i r i fe r i sca a l p r imo o al seco ndo d ei c r i t e r i sop ra e l en ca t i . A q u esto p ropo si to è
s t a to o sserva to (co sì A. F E R O S , A co mp reh en si ve a nalys i s o f th e a pp roa ch to
p aten ta b le sub ject ma t t er in th e UK and EPO , c i t . , p . 59 4) ch e a ren d ere p iù
d i f f i c i l e i l co mp i to d el l ' in t e rp ret e d i d et e rmin are co sa s i a un ' in venz ion e
b reve t t ab i l e su l l a b ase d e l p reced en te g iu r i sp rud en zia l e "s i agg iu nge la
co nfu s ion e d et ermina ta da l mi scugl io t ermino log ico a d ogn i l i ve l lo d i
g iu r i sp rud enza . [ …] Le va r i e d ec i s ion i rese in sede EPO e UK tendo no a d u sa re
in modo in t erca mb ia bi l e g l i s t e s s i n omi p er cr i t e r i d i vers i . S i t ra t ta d i un
' t echn ica l e f f ec t s t e s t ' o d e l ' t echn ica l con tr ibu t io n a pp roa ch '? È l 'un o
r i co mp reso n el l ' a l t ro ? Anch e dop o Aero te l e i l suo e l en co d e i cr i t e r i ap pl i cab i l i ,
l e d ec i s ion i ing l es i co n t inu ano a confond ere la c la ss i f i ca z ion e" .
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attuabile. Aveva perciò voluto escludere dei veri programmi per

computer e non solo un astratto set di istruzioni".179

Né appariva decisiva a giudizio della corte l 'obiezione che

il criterio del "contribution approach" avrebbe indebitamente

confuso l 'accertamento del carattere tecnico e l 'esame della

novità e dell 'al tezza inventiva.

Obiezione che veniva superata sulla base di considerazioni

pratico-empiriche. Osservava la corte che "se uno avesse pensato

a questo aspetto [cioè, al l 'accertamento del carattere tecnico:

n.d.r.] in particolare con l'aiuto di esempi, avrebbe potuto

constatare che l' indagine poneva inevitabilmente la questione di

identi ficare ciò che non era nuovo, cosicché potesse essere

escluso. […] In pratica un'indagine su ciò che non era nuovo

poteva non essere dif ficile e invero sarebbe stata generalmente

di immediata evidenza. Rivendicazioni relative a un brano

musicale o a un programma per computer caricati su un mezzo

noto, o rivendicazioni relative ad un metodo per lo svolgimento

di att ivi tà commerciali attraverso internet , usando un computer

convenzionale, [ne sarebbero stati dei] buoni esempi".

La seconda obiezione, sollevata dall 'appellante nei confronti

del "contribution approach", concerneva la difficoltà di tracciare

una precisa linea di confine tra ciò che costituisce l 'aspetto

teorico e cognit ivo di un'invenzione dalle sue caratterist iche

179 Cfr . A. F E R O S , A co mp reh ens i ve a na lys i s o f th e ap proa ch to pa ten ta b le
sub jec t mat t er in th e UK a nd EPO , ci t . , p . 577 e ss . , o ve s i osse rva ch e "qu e l l i
ch e a veva no sp era to ch e q u esta d ec i s ion e a vrebbe a l l i n ea to la g iu r i sp ruden za
ing lese a l cr i t e r io a dot ta to da l l 'EPO so no sta t i d e lu s i . No n so lo l e du e d eci s ion i
d i vergo no q uan to a l ruo lo ch e d eve essere a sseg na to a l l e ca ra t t e r i s t i ch e t ecn ich e
d e l l ' in venz io n e qu ando s i d eve p ro ced ere a l l ' accer ta men to d el la no v i tà e
d e l l ' a l t e z za in ven t i va: la g iu r isp rud en za in g lese g ua rda a l l ' in venz io n e n el suo
in s i eme; l ' EPO con s id era so lo l e ca ra t t e r i s t i ch e n on esc lu se . È s ta ta espressa
d e lu s ion e an ch e p er la man cata d e f in i z ion e d i u n cri t e r io guida chia ro p er
d e t ermina re q uale s ia i l co n t r ibu to d e l l ' in ven zio n e in g en era le . Tu t ta v ia , mol t i s i
son o ri t en u t i sod di s fa t t i d e l fa t to ch e la Co r t e d 'App e l lo abb ia p ronu n cia to una
sen ten za ch e po ssa fung ere da p reced en te n e i g iud i z i fu tu r i " .
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operative. La problematicità di una tale distinzione è

particolarmente evidente nel caso delle cosiddette scoperte-

invenzioni, cioè di soluzioni tecniche il cui aspetto inventivo

risiede nella scoperta di part icolari proprietà o caratterist iche di

un materiale, note le quali l 'applicazione pratica ne discende

immediatamente. La stessa giurisprudenza inglese nel caso

Genentech aveva rilevato l 'impossibili tà di scindere, in sede di

accertamento dell 'al tezza inventiva, le caratteristiche

dell ' invenzione derivanti dalla scoperta da quelle stret tamente

tecniche.

Tuttavia, la corte ri teneva di poter superare anche tale

obiezione, osservando "a questo riguardo [che] la si tuazione era

diversa nel caso di un programma per computer. Un vettore di

clonazione che impiegasse la conoscenza della scoperta di una

sequenza di DNA non era una scoperta; ma un programma per

computer caricato su un chip o un hard-drive era un programma

per computer in quanto tale ai sensi dell 'art . 52 (2) e (3) C.B.E.:

perché il concetto di programma per computer includeva un

programma per computer operativo su un mezzo di supporto".

3.  La Corte d'Appello dichiarava pertanto apertamente di voler

adottare il "contribution approach", senza peraltro distinguere tra

la sua versione originaria e la sua più tarda variante, delineata

nella decisione T-1173/97 del Board of Appeal.180

Nel proseguire sulla scia della propria precedente

giurisprudenza nel caso Merri l Lynch, la corte riteneva

opportuno predisporre un test , art icolato in più fasi, per

agevolare l 'accertamento del carattere tecnico dell ' invenzione.

180 Cfr . I . K A R E T , UK cou r t s in vi t e th e EPO to c la r i f y t rea tmen t o f exc lud ed
in ven t ion s und er Ar t i c l e 52 EPC , in Jou rnal o f In t e l l ec tu a l Pro p ert y La w &
Pra ct i ce , 2 007 , 2 (2 ) , p . 65 .
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In part icolare, veniva richiesto all ' interprete di "(1) procedere

alla corretta identi ficazione dell 'ambito di protezione attribuito

dalla rivendicazione, (2) di identi f icare l 'effett ivo contributo

tecnico; (3) di domandarsi se esso ricade interamente in un

ambito escluso; (4) di verif icare se l 'effet tivo o asserito

contributo tecnico avesse veramente carattere tecnico".

Se l 'esecuzione del primo step non poneva difficoltà di

sorta, più complesso appariva l 'accertamento richiesto dal

secondo step: secondo la corte, "cosa l ' inventore avesse aggiunto

alla conoscenza umana, forse, riassumeva nel miglior modo

questo esercizio" . In pratica, "la domanda verteva sulla sostanza

non sulla forma: questa era l' intenzione del legislatore".

Il terzo step era rivolto a verificare se l 'oggetto del brevetto

costituisse un oggetto escluso "in quanto tale", come previsto

dall 'art . 52 (3) C.B.E. Con il quarto step , si chiedeva

all ' interprete di accertare se il contributo fornito dall ' invenzione

rispetto allo stato dell 'arte avesse carattere tecnico. Tuttavia,

ri levava la corte, "i l quarto passaggio – verif icare se il

contributo fosse ' tecnico' – poteva ritenersi non necessario, in

quanto già riassunto nel terzo step. Tuttavia costi tuiva un

necessario controllo se si voleva seguire la decisione Merrill

Lynch, come la corte riteneva doveroso fare".181

181 I l n uo vo tes t e l abo rato d a l l a Co r t e d 'Ap p el lo n e l caso Aero te l "ha
spo s ta to l ' en fa s i d a l la q u es t ion e se i l con tr ibu to fo rn i to da l l ' in ven z ion e è
' t ecn i co ' a l l a d i versa qu es t io n e se ha ad ogg e t to un a ma ter ia ' e sclu sa ' . S e esso è
t ecn ico , p er c iò s t esso n on s i po t rà a f f erma re ch e esso r i en t ra esc lu s i va mente in
u na ma ter ia esc lu sa " (c f r . A. F E R O S , A co mp reh en s ive a na lys i s o f th e a pp roa ch to
p aten ta b le sub ject ma t t er in th e UK and EPO , c i t . , p . 5 89 ) . È s t a to p erc iò r i leva to
ch e "nono s tan te l ' a f f e rmaz ion e d e l la Co r t e d ' App e l lo ch e i l n uo vo tes t a l t ro non
sa reb b e ch e una ' re fo rmula t io n in a di f f e ren t o rd er o f th e Merr i l Lyn ch tes t ' e
q u in d i d el ' t echn ica l co n t r ibu t ion t es t ' , pa re d i tu t ta ev id en za la no v i tà
d e l l ' app ro cc io r i co s t ru t t i vo " (co sì M. R A N I E L I , Crona ch e in t ema di b reve t tab i l i tà
d e l l e in ven zio n i so f twa re re la t ed , con pa rt i co la re r igua rd o al ruo lo d e l l 'EPO e
a l la p iù recen te g iu r i sp rud enza d e l Regno Uni to , c i t . , p . 259 ) .
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4.  Applicando il test alle controversie oggetto d'appello, nel

caso Aerotel la corte osservava che "era importante sottolineare

che il sistema nel suo insieme era nuovo. Ed era nuovo di per sé;

non semplicemente perché era usato per l'esercizio di un'attività

commerciale collegata alla vendita di comunicazioni telefoniche.

Ciò premesso, rispondendo al secondo quesito del test, [.. .] il

contributo tecnico consisteva in un nuovo sistema. Era vero che

l'oggetto dell' invenzione poteva essere realizzato attraverso

computer convenzionali, ma l'aspetto essenziale consisteva nella

predisposizione di una nuova combinazione fisica di hardware.

Era chiaro [.. .] che non si trattava di un metodo per svolgere

un'attività commerciale in quanto tale. Ciò rispondeva al terzo

quesito. Infine il sistema era chiaramente tecnico in essenza".

Esaminando quindi l 'appello Macrossan, la corte osservava

che il brevetto di causa riguardava un metodo computerizzato per

acquisire la documentazione uti le alla costi tuzione di una società

di capital i. La Corte d'Appello confermava la decisione di rifiuto

pronunciata dall 'Ufficio brevett i, osservando che "i l metodo

oggetto del brevetto era chiaramente inteso, in pratica, ad

essere eseguito da un util izzatore accedendo ad internet ,

sebbene il sig. Macrossan sostenesse che ciò non era sempre

necessario" . Ciò trovava conferma nel fatto che "la domanda

PCT da cui era derivata la domanda inglese menzionava

espressamente internet come mezzo di comunicazione interatt iva

a tale scopo". Con riguardo alla decisione di primo grado, che

aveva ritenuto il metodo brevettato costi tuire un'at tività

meramente mentale, la corte premetteva di "avere dubbi

sull 'applicabili tà dell 'esclusione ai mezzi elet tronici che

eseguissero un'attivi tà che avrebbe potuto altrimenti essere

eseguita mentalmente", ma di ri tenere "non necessario decidere

su tale punto, essendo fermamente dell 'opinione che il brevetto
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avesse ad oggetto un metodo per lo svolgimento di un'attivi tà

commerciale e un programma per computer in quanto tale".

Infatt i , ancorché il giudice di primo grado avesse descri t to l 'idea

del sig. Macrossan come "uno strumento", simile ad altri

strumenti  come il telefono  che sono uti lizzati per lo

svolgimento di attività commerciali, "i l fatto che venisse

predisposto un nuovo strumento non appariva decisivo. […] Il

metodo del sig. Macrossan aveva per oggetto un'attivi tà

commerciale in quanto tale: l 'att ività relativa alla fornitura di

consulenze e alla creazione di società commerciali".

5. – L'interpretazione del "contribution approach" proposta dalla

Corte d'Appello inglese si presta a obiezioni del tutto analoghe a

quelle già formulate in merito al corrispondente criterio adottato

in sede EPO.182

In primo luogo non è convincente la risposta fornita dalla

corte all 'obiezione formulata nei confronti del "contribution

approach" di confondere indebitamente l 'accertamento

dell 'esistenza di un oggetto qualificabile come invenzione con la

diversa questione della novità e di altezza inventiva della

soluzione brevettata. Non si può certo affermare che

l 'accertamento della novità e dell 'al tezza inventiva, nel settore in

esame, sia una questione che non pone mai difficoltà. In

part icolar modo, l 'accertamento appare complesso ogniqualvolta

182 È s ta to a l p rop o si to o sserva to ch e "p ren d endo un a p os i z ion e con serva t i va ,
l a Co r t e d 'Ap p el lo s i è r i f iu ta ta d i a ssu mere un ruo lo gu ida in Eu ropa n e l
co n fer imen to d i u na p iù a mp ia p ro tez io n e a l l e c .d . co mpu ter re la t ed in ven t ion s .
Ha ino l t re fo rn i to una r i sp os ta ' UK-only ' a l con f l i t to g iu r i sp rud en zia l e , la sc ia ndo
a l l ' EPO i l co mp i to d i r i so l vere i l co n f l i t to in t erno a l l e su e d ec i s ion i . S emb ra ch e
la co r t e , se r i ch i es ta , s i op po rrà a l co nfer imen to d i u na p iù ampia p ro tez ion e a l le
co mp uter re la t ed in ven t ion s , p re f erendo un a pp ro cc io p iù immed ia to a l l e mater i e
esc lu se ch e no n r i ch i eda la f i c t io a dot ta ta da l l e p iù recen t i d eci s ion i EPO" (co s ì
I . K A R E T . UK co u r t s in v i t e th e EPO to c la r i f y t rea tmen t o f exc lud ed in ven t ion s
u nd er Art i c l e 52 EPC , c i t . , p . 67 ) . Cfr . an ch e R. M. B A L L A R D I N I , S of twa re pa ten t s
in Eu ro p e: th e t ech nica l req ui remen t d i l emma , c i t . , p . 570 .
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i l sistema hardware sia tipo noto ma risolva in modo nuovo e

inventivo un problema tecnico grazie al software installato.183

La decisione non fornisce inoltre una definizione di

carattere tecnico dell ' invenzione, benché l 'applicazione del

quarto step presupponga una tale nozione. A questo proposito, la

Corte d'Appello sembra fare riferimento a una nozione empirica

e comunemente accettata di tecnologia. Tuttavia le definizioni

empiriche si dimostrano del tutto inadeguate nelle fatt ispecie di

confine, vale a dire proprio quando l 'uti lizzo di questo concetto

potrebbe essere necessario.184

6. – Dopo Aerotel il conflitto tra la giurisprudenza inglese e

quella del Board of Appeal EPO è apertamente dichiarato.185

Un tentativo di superamento di tale contrasto è stato

condotto dalla Corte d'Appello nella successiva decisione

183 Ci s i è po st i ino l t r e l a d o mand a "se v i s ia b isog no d i u n requ i s i to
a u to no mo a vente ad og ge t to la su ss i s t en za d i un ' in ven z ion e . S e l ' i n ven zion e
sup era i l ' t echn ica l e f f ect t e s t ' e s sen z ia lmente [ es sa ] r i sp ond e al t es t d i no vi tà e
a l t e z za in ven t i va " (co s ì A. F E R O S , A co mp reh en sive an alys i s o f th e app ro ach to
p aten ta b le sub ject ma t t er in th e UK an d EPO , c i t . , p . 5 89) .

184 La d ec i s ion e Aero te l (ma an ch e la g iu r i sprud en za EPO) lasci ano
in ad emp iu to " l ' in ev i tab i le co mp i to d i d e f in i re co sa s ia ' t ecn i co ' . Co me la
g iu r i sp rud enza in en t ramb e le g iu r i sd i z ion i d imos t ra , la d i s tan za t ra c iò ch e
sup era qu es to l imi t e e quan to in vece n o può essere l imi ta ta a l pun to da indu rre in
co nfu s ion e qu ando s i gua rd i a ca s i a sé s ta n t i n e l Regn o Un i to e a l l ' EPO .
S epa ra re ch ia ra men te i l t e s t c i rca la su ss i s t en za d i un ' in ven z ion e da q u el lo d i
n o vi tà e a l t e zza in ven t i ve p ot reb b e essere d 'a iu to " ( i b id em , p . 59 3) .

185 Second o la co r t e in g l ese , l a man can za d i un ch ia ro ind i r i zzo in sed e EP O
sarebb e la cau sa d i t a l e co n f l i t to . Al f in e d i con sen t i r e un d ef in i t i vo ch ia r imen to
d e l l ' i nd i r i zzo giu r i sp rud en z ia l e EP O, l a Co r t e d 'App e l lo su gger iva i l d e fe r imen to
a l l 'En la rged Bo ard o f Ap p ea l d e l l e segu en t i q u est ion i : " (1 ) q ua le è i l c r i te r io
co rre t to ch e s i d eve a dot ta re n el d e t ermina re se u n ' i n ven z ion e h a ad o gg e t to u na
ma ter ia esclu sa ex a rt . 52 ? (2) Co me do vrebbero essere co n sid era t i qu e l l e
ca ra t t e r i s t i ch e d el la r i ven dica z io n e ch e r i su l t ino a ppa r t en ere a un a ma ter ia
esc lu sa n e l l ' a ccer ta men to d e l la no vi tà e d e l l ' a l t e z za in ven t i va ? (3 ) E
sp ec i f i ca mente : (a) un p ro gra mma op era t i vo p er co mp uter ca r i ca to su un mezzo
co me un ch ip o un h ard -d r ive di u n compu ter so no esc lu s i a i sen si d e l l ' a r t . 52 (2 )
a men o ch e no n s i p ro du ca u n ef f e t to t ecn i co , e in ta l ca so co sa s i d eve in t end ere
p er ' e f f e t to t ecn i co '? (b) qu al i son o le cara t t e r i s t i ch e ch e d eve presen ta re u n
metodo p er a t t i v i tà co mmerc ia l i r i ca d en te n e l l ' e sc lus ion e? " .
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Symbian.186 Il caso concerneva la brevettabili tà di un metodo di

mappatura di cosiddette "Dynamic Link Libraries" ("DLL"), che

veniva attuato per mezzo di un software. Il software in questione

intendeva superare gli inconvenienti dei sistemi "link-by-

ordinal" e "link-by-name", ottenendo al contempo la velocità del

primo e l 'affidabil i tà del secondo. Tale risultato veniva

conseguito senza richiedere alcuna modificazione hardware,

operando esclusivamente a livello del software.

La Corte d'Appello confrontava il test formulato nella

sentenza Aerotel con il cri terio elaborato dalla più recente

giurisprudenza del Board of Appeal EPO e in particolare nella

decisione resa dal Board nel caso T-0154/04, Duns Licensing

Associates.187 E giungeva alla conclusione che "quantomeno nei

principi generali , […] i criteri seguit i nei due casi , e invero

nella gran parte dei casi trattati da [essa] e dall 'EPO, erano

suscett ibili di riconcil iazione".

Secondo la corte, vi sarebbe stata coerenza tra

l 'affermazione del Board nel caso Duns della necessità di un

"contributo tecnico" dell ' invenzione, e quanto deciso dalla Corte

d'Appello nel caso Aerotel , ove si richiedeva un contributo

dell ' invenzione in un ambito non escluso (terzo step) e al

contempo si domandava che tale contributo avesse natura tecnica

186 Cfr . Symb ian Ltd v Co mp tro l l e r Gen era l Of P a ten t s , EWCA, Civ . , 2008 , p .
1 066 ; in p r imo grad o s i ved a Symb ian Ltd v Comp t ro l l e r Gen era l Of Pa ten t s ,
EWHC, Pa ten t s , 20 08 , p . 5 18 .

187 La Co r t e d 'Ap p el lo o sse rva ch e "c ia scuna d el le d u e auto r i tà a veva
a ssu nto una po si z ion e p iu t to s to n ega t i va n e i con fron t i d e l l ' a l t ra: s i ved a , p er
esemp io Aero tel ( i n cu i i l c r i t e r io seg ui to dal Boa rd in ca s i d i vers i ven i va
d escr i t to co me ' rec ip ro camen te con t rad di t t o r io ' ) e Dun s (do ve s i sugg er i va ch e
l ' app ro cc io segu i to in Aero tel era 'n on co nfo rme ad una in t erp re ta z ion e seco ndo
i l p r in cip io d i buon a fed e d e l la C .B .E . ' )" .
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(quarto step).188 Unica differenza: l 'accertamento si articolava in

Aerotel in due fasi dist inte, mentre veniva condotto

unitariamente dal Board of Appeal dell 'EPO. Differenza non

essenziale perché, secondo quanto dichiarato dalla stessa Corte

d'Appello nel caso Aerotel , "i l quarto step , benché richiesto da

Merrill Lynch, dif f ici lmente aggiungeva qualcosa al terzo step".

Nel caso Symbian la corte attribuiva particolare importanza

alla definizione di un concetto di "tecnologia". La decisione

Aerotel , invece, prescindeva da una tale definizione, basando il

giudizio su un concetto autonomo di "programma per elaboratore

elettronico".189

Le peculiari caratteristiche della tecnologia del brevetto

Symbian obbligavano tuttavia la corte ad affrontare la questione

di cosa debba intendersi per insegnamento che abbia carattere

188 Diver so è i l s ign i f i ca to a t t r i bu i to a l t e rmin e "co n t r ibu to " d a p ar t e
d e l l 'EP O in Du n s e d al l a Co r t e d 'Ap p e l lo in g lese n e l caso Aero te l . Se è infa t t i
ve ro ch e an ch e in sed e EPO la con cess ion e d el breve t to p resupp on e l ' e s i s t enza d i
u n avan zamen to r i sp e t to a l lo s t a to d e l l ' a r t e in un se t to re d e l l a t ecno lo g ia , t a l e
requ i s i to è tu t t av i a r i co ndo t to a l l ' acce r t amen to d e l l a n o vi t à e d el l ' a l t ezza
in ven t iva . E ciò su l presu ppo s to , p re l imin armen te ver i f i ca to , ch e l 'o gge t to d e l
b reve t to po ssa con s id e rar s i un ' i n ven z ion e a i sens i d el l ' a r t . 52 (2 ) C .B .E . in
q u anto do ta to d i ca ra t t er e t ecn i co . Al con t r ar io , l ' acce r t amen to d e l l a su ss i s ten za
d i un cont r ibu to in un se t to re non esc lu so è r i ch i es to d a l l a Cor t e d 'Ap p el lo a l f i n e
d e l l ' acce r t amen to p rel imin are d e l l a n a tu ra d ' in ven zion e d el l 'o gge t to d el breve t to .
In l in ea t eo r i ca , un pu nto d ' in co nt ro t r a i du e o r ien t amen t i po t r ebb e ipo t i zza r s i
so t to i l p ro f i lo d el r i su l t a to : q u an to , seco ndo i l c r i te r io app l i ca to d a l l 'EP O, vien e
ver i f i ca to in du e mo men t i d i s t in t i ( ca ra t t e r e t ecn i co d e l l ' in ven z ion e e a l tezza
in ven t iva ) , è acce r t a to da l l a Co r t e d 'Ap p el lo con un giud izio u ni t ar io . R iman e
co mu nqu e ap er t a l a qu es t io n e se un tal e g iud iz io uni t a r io s i a lo g i camen te
p oss ib i l e e , sop ra t tu t to , se l a con fu s ion e t r a p i an i d i va lu t azio n e affa t t o d i s t in t i
n on si r i ve rb er i n e l l a cor re t t ezza d e l giud izio f ina l e . P er l 'o p in io n e ch e i du e
ap pro cci s i ano i r r econ c i l iab i l i , s i ved a R. LU N D I E -S M I T H , Ho w mu ch long er can
th e Aero tel /Ma crossan tes t su rv i ve? , in Jou rn al o f In t e l l ectua l Pro p ert y La w &
Pra ct i ce , 2 011 , Vo l . 6 , No. 1 , p . 6 e ss .

189 È s ta to o sse rva to ch e l a d ec i s ion e in esame "s ia r ia f f e rma i l cr i t e r io
d e l in ea to in Aero te l /Ma cro ssan s ia co s t i tu i sce u n ri to rn o a l ‘ t echn ica l
co n t r ibu t ion ’ t es t (ch e seco ndo alcun i , non era s ta to tu t ta v ia ma i abb andon ato
n e l Regno Uni to )" (co s ì D . W I L S O N e C. S H A R P , Cou r t o f App ea l recon s id ers
p a ten ta b i l i t y o f co mp uter- re la t ed in ven t ion s , in Jou rn al o f In t e l l ec tua l Prop er t y
Law & Pra c t i ce , 200 9 , Vol . 4 , No . 3 , p . 147 ) .
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tecnico; questione che veniva esaminata chiarendo il significato

di "contributo tecnico" dell ' invenzione.

Replicando a un'obiezione formulata dal rappresentante

dell 'Ufficio brevetti inglese, i l quale aveva osservato che "nel

testo dell 'art icolo 52 non veniva fatta menzione di alcun

requisi to ' tecnico' [e che] invero il significato di tale termine

non era mai stato chiarito dal Board of Appeal EPO", la corte

ammetteva "la forza di tale considerazione". E osservava che "i l

pericolo era tanto più grande perché il concetto di contributo

' tecnico' era impreciso e poteva signif icare cose diverse a

persone diverse. Ma ciò non signif icava che il test del

'contributo tecnico' fosse inuti le o inappropriato. Vista la

mancanza di chiarezza del concetto di 'programma per computer

… in quanto tale' , era comprensibile, invero desiderabile, che le

corti incaricate di procedere alla sua interpretazione fornissero

un indirizzo sul suo significato".

Procedendo dunque alla definizione del concetto di

"contributo tecnico", la corte si dichiarava in sintonia con

l 'opinione del giudice Melullis della Corte Suprema tedesca,

affermando che "la proibizione della brevettazione del software

' in quanto tale' significava quanto la legge diceva e che

conseguentemente il software non era brevettabile per il

semplice fatto di essere uti lizzato in un computer

convenzionale".190

190 In vero , l a po s i z ion e d e l g iud ice Melu l l i s è p iù ar t i co l a t a d i qu anto semb ra
r i t en ere l a co r t e in g l ese . S i ved a in p ar t i co l a re K. J . M E L U L L I S , Zu r
Paten t fäh ig ke i t von Prog ra mmen für Daten vera rb e i tu ng san lag en , c i t . , p . 84 3 e ss .
L 'au to re so s t i en e ch e l a d i so mo gen ei t à t r a l e var i e ipo t es i d i esc lu s ion e prev i s t e
n e l l ' a r t . 52 (2 ) C.B.E. è so lo app aren te e ch e in p ar t i co l a re è po ss ib i l e add iven i r e
ad u n a d ef in i z ion e d i programma p er e l abo ratore el e t t ron i co ch e , d a un la to , non
p r iva co mp le t amen te d i s ign i f i ca to l a cau sa d i esclu s ion e d i cu i a l l ' a r t . 52 (2 ) (c )
C .B .E . ; d al l ' a l t ro l a to , ind iv idu a un a sos t an z i a l e co eren za t r a i l suo o gge t to e l e
a l t r e mate r i e con tenu te ne l l a s t es sa d i sp o si z ion e : l e r ego le , i p i an i , l e a t t iv i t à
men ta l i . Second o Melu l l i s " l ' a sp e t to comun e d el l e reg ole , d e i p ia n i e d e i meto d i ,
d a un la to , e i p rog ra mmi p er co mputer , da l l ' a l t ro la to , è u na con cez ion e log ica
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Nel caso di specie non vi era alcun dubbio che il risultato

tecnico dell ' invenzione fosse conseguito per mezzo di un

programma per elaboratore. Ma tale circostanza non veniva

considerata di per sé ri levante. "Sarebbe stato [ infatt i]

pericoloso affermare che esistesse una regola chiara per

accertare se un programma per computer rientrava

nell 'esclusione dell 'art . 52 (2) (c) C.B.E. Ogni caso doveva

essere deciso con riguardo ai suoi specifici fatti e

caratterist iche, tenendo presente la giurisprudenza sopra

esaminata".

Nel caso sottoposto al suo esame, la corte ri levava che "i l

programma […] non conteneva alcuno degli elementi esclusi

dalle categorie indicate nell 'art . 52 (2) C.B.E, non trattandosi di

un metodo per svolgere un'attivi tà commerciale (come in Merrill

Lynch), o un metodo matematico (come in Gale) o un metodo per

compiere un'att ività mentale (come era probabilmente il caso di

Fujitsu)". Quanto al fatto che il brevetto avesse ad oggetto un

programma per computer, quindi per ciò stesso appartenente a

una delle materie escluse dall 'art . 52 (2) C.B.E., notava la corte

che non solo "un computer contenente le istruzioni in questione

era ‘un miglior computer’, come in Gale, ma, diversamente che

in quel caso, si poteva affermare che le istruzioni 'risolvevano

un problema tecnico all ' interno del computer' . […] Posta la

questione in un altro modo, un computer con que[ l] programma

operava in modo migliore che un computer dello stesso tipo noto

co mu n e, ch e in q uan to ta le è d i rego la p r i va d i contenu to t ecn ico e ch e in q ua nto
ta l e può essere esegu i ta a l lo s t es so modo d al l ' i n t e l l i g en za u mana e da l co mpu ter .
Un ta l e in seg na men to non mer i ta la tu t e la b reve t tua l e p er i l so lo fa t to d i essere
eseg ui to t ra mi t e un co mp uter , b en sì meri ta p ro tez ion e la sua a t tua zion e so t to
fo rma di i s t ru z ion i op era t i ve d i cara t t e re t ecn i co impa r t i t e a l l ' e la bo ra to re e a l
co n cet to ch e s ta a l la lo ro b ase" . È al t r es ì b en p resen te al l ' au to re l a d i s t i nz ion e
t r a accer t amen to d e l l a suss i s t en za d e l l ' e sc lu s ion e e g iu d iz io d i no vi t à e a l tezza
in ven t iva , a t t r ib u endo a q u es t 'u l t imo i l ru o lo d ec is ivo n el d et e rmin are l ' accesso
a l l a tu t e l a breve t tu a l e d ei p ro grammi p er co mp u ter .
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nell 'arte anteriore. […] Di fatto vi era di più che 'un miglior

programma', vi era un computer più veloce ed affidabile".

Per altro verso, osservava la corte, non si poteva neppure

sostenere che nel caso di specie il vantaggio tecnico conseguito

dall ' invenzione non andasse oltre la semplice interazione del

programma con il computer, come ritenuto dal Board of Appeal

nel caso 1173/97. Infatt i , "ciò non poteva signif icare che

qualsiasi vantaggio derivante da un programma per computer

era escluso, perché ciò privava di qualsiasi significato l'art. 52

(3) C.B.E. e tutte le decisioni del Board".

In conclusione, pur rimanendo saldamente ancorata ai

principi esposti nelle sue precedenti decisioni, in concreto la

Corte d'Appello inglese apriva comunque alla brevettabili tà delle

invenzioni di software. Un'apertura non dissimile nelle

motivazioni e nell 'ampiezza a quella che si osserva nella

giurisprudenza tedesca ed EPO dello stesso periodo. 191

Permane la mancanza di una precisa definizione di

tecnologia, che tuttavia ha consenti to alla corte una maggiore

flessibil i tà d'interpretazione come si può notare nel caso

191 I l caso Symb ian p resen ta in t e ressan t i an alo gie co n i l caso T-424 /03 ,
Micro so f t /Ch ipb o ard fo rmat I , c i t . , p . 851 e ss . An co rch é i l g iu d ice in glese ab bia
co ns id e ra to con giu n tamen te l a su ss i s t en za d i cara t t e r e t ecn i co e d e l l ' a l tezza
in ven t iva , so t to fo rma d i co nt r ibu to t ecn ico r i sp et to a l l ' a r t e an t e r io re , men t re t a l e
g iud iz io è sep arat amen te co ndo t to in sed e EPO, s imi l e è l a mo t ivaz io n e che h a
co ndo t to ad accer t a re l a b revet t ab i l i t à d el l ' in venz ion e . I l Bo ard o f Ap p ea l n e l
caso Micro so f t r i l evava ch e i p assaggi d e l meto do "r i so l v [evano ] un p roblema
tecn ico a t t ra verso mezz i tecn i c i in c iò ch e s tru t tu re d i da t i fun z iona l i (c l i pbo ard
fo rma ts ) ven gono u t i l i z za t i in d ip end en temen te da l lo ro contenu to cogn i t i vo (c f r . T
1 194 /97 - Data s t ru ctu re p rodu c t /Ph i l ip s ; OJ EPO 2 000 , 5 25 ) p er mig l iora re
l ' op era t i v i tà in t ern a di u n s i s t ema co mpu ter i z za to a l lo scopo di fa c i l i t a re lo
sca mb io d i da t i t ra va ri p ro g ra mmi a pp l i ca t i v i . La r i vend ica z ion e fo rn i sce co s ì
u n co mp uter d i u so co mu n e co n u n 'u l t e r io re funz iona l i tà : i l compu ter a ss i s t e
l ' u t en t e n e l t ra s f er imento d e i da t i n on - f i l e s a l l ' i n t ern o di f i l e s" . Ne l caso
Symb ian la so lu z ion e d el p rob lema tecn ico è o t ten u ta a t t r aver so un a d iver sa
s t ru t tu ra d e l s i s t ema op era t ivo .
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Symbian.192 È perciò un insegnamento tecnico anche quello

realizzato attraverso un software che produca un effetto tecnico

interno al computer. Tale effetto corrisponde ad una diversa e

maggiore uti l i tà della macchina, conseguita tuttavia senza alcuna

modificazione dei suoi aspetti hardware.193

192 Al te rmin e d i qu es t a rassegn a dob biamo con co rd are su l fa t to ch e
"r iman gono an co ra ap ert e l e qu es t io n i d i co sa co st i tu isca un ' in seg namen to
t ecn ico ' , e qua l i s iano le imp l i ca z ion i d el la d e f in i z ion e d e l l ' in ven z ion e in
re la z ion e a ta l e con ce t to a l f in e d i id en t i f i ca re q uale s ia l ' ogg e t to d el b reve t to in
q uan to in ven zion e, e l ' a mb i to d i p ro t ez ion e ch e d i co nsegu en za a l b reve t to d eve
essere a t t r ibu i to " (co sì J . P I L A , Th e Req ui remen t For An In ven t io n In Paten t
Law , c i t . , p . 3 22 ) .

193 A segu i to d e l l a sen t en za Symb ian l 'Uff i c io Breve t t i in g l ese h a mo d i f i ca to
l e p rop r i e l in ee gu id a s tab i l endo ch e u n p ro gramma ch e r i so lve un prob lema
tecn ico a l l ' in t e rn o d el co mp ute r a t t r aver so i l mo d o in cu i i l co mpu te r è
p ro grammato , co s ì ch e esso d iv i en e un co mp ute r ch e fu n zio n a p iù ve lo cemen te o
in mo do più aff id ab i l e , p uò r i t en er s i fo rn i r e un co n t r ibu to t ecn ico an che se
l ' i n ven z ion e r i s i ed e esc lu s ivamen te n el l ' a f f ron t a re un prob lema di
p ro gramma zio n e. R iman e tu t t av i a fe rmo i l p r in c ip io ch e l a mera p resen za d i
h ardwa re non imp l i ca che un ' i n ven z ion e fo rn i sca u n cont r ibu to t ecn ico (c f r . UK
IPO Pra c t i ce No t i ce , 8 d icemb re 200 8) .
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7. Il parere G 3/08 dell'Enlarged Board of Appeal.

1. − Diversamente da quanto accade nei sistemi di common law, il

Board of Appeal non è vincolato alle proprie precedenti decisioni.

Tuttavia, l 'art. 20 (1) delle Regole di Procedura del Board of

Appeal prevede espressamente che il Board, quando ritenga di non

seguire l 'orientamento contenuto in un caso precedente, debba

darne atto espressamente nella motivazione della decisione.

Tale penetrante obbligo di motivazione induce il Board ad

assumere un atteggiamento estremamente cauto, allorquando si

trat ti di discostarsi da un indirizzo precedentemente adottato. Se,

da un lato, ciò determina in linea generale un'apprezzabile

coerenza sistematica nelle decisioni del Board of Appeal, è

altrettanto vero che un tale sistema rende particolarmente

difficoltosa l 'evoluzione giurisprudenziale. Si deve inoltre

ri levare la refrattarietà del Board of Appeal a riconoscere

apertamente il contrasto di una propria decisione con precedenti

pronunce. Ciò determina, specialmente nelle fasi di transizione

da un orientamento a un altro, i l possibile richiamo in una stessa

decisione di cri teri interpretativi contrastanti, ancorché

conducenti – nel part icolare caso in esame – a identiche

conclusioni.194 Ne consegue pertanto un'accentuata incertezza

194 Un esemp io di c iò s i r i sco n t r a n el l a d ec is io n e Sho e i (T-769 /92 , c i t . , p .
2 08) , o ve i l ca rat t e r e t ecn i co d e l l ' in ven z ion e è st a to accer t a to s i a su l l a b ase d i
a rgo men taz ion i ch e p rescin dono d a l l a n o vi t à e d a l l 'a l t ezza in ven t iva d eg l i asp e t t i
t ecn i c i d e l l ' in ven z ion e , s ia ap pl i cand o i l t r ad i z ion al e con t r ib u t ion app ro ach . Un a
s i tu az io n e an a lo ga s i r i sco n t r a n e l l a d eci s ion e Micro so f t , o ve i l ca rat t e r e t ecn i co
d i u n p ro dot to co st i tu i to d a un p ro gramma p er co mp u te r è accer t a to d app r ima a
p resc ind ere d al l ' e s i s t en za d i u n u l t er io re e f fe t t o tecn i co p rod ot to d a l so f tware
imp lemen ta to , sa lvo r ib ad i r e l a su ss i s t en za n e l caso d i sp ec i e d i un ul t er io re
e f f e t t o t ecn i co in co nfo rmi t à a l l e p rev i s ion i d e l l a d ec i s ion e T-117 3/9 7 ,
IBM/Co mpu te r p ro gram p ro du ct .
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per l 'interprete circa il cri terio effett ivamente ri levante ai fini

del giudizio.

2. – Alla luce di questa premessa va considerata la decisione del

Presidente dell 'EPO di deferire all 'Enlarged Board of Appeal

alcuni quesiti volti a chiarificare l 'indirizzo giurisprudenziale in

materia di brevettabilità di programmi per computer, adducendo

l'esistenza di decisioni contrastanti emesse dal Board of Appeal

dell 'EPO e ritenendo la questione di fondamentale importanza ai

sensi dell 'art. 112 (1) C.B.E.195

L'Enlarged Board of Appeal rispondeva ai quesiti nel

proprio parere G 3/08, dando atto che l 'art . 112 (1) (b) C.B.E.

attribuisce al Presidente dell 'EPO il potere di deferire

all 'Enlarged Board of Appeal determinate questioni di diri t to,

al lo scopo di garantire l 'uniforme applicazione della legge o se si

pone una questione di dirit to di particolare importanza, se due

Board of Appeal hanno fornito interpretazioni contrastanti su

tale questione. L'ammissibil ità di un quesito deferi to dal

Presidente dell 'EPO dipende dalla sussistenza dei seguenti

requisi t i: i) l 'esigenza di garantire l 'uniforme applicazione della

legge o la sussistenza di una questione di part icolare importanza;

i i) la presenza di decisioni contrastanti .196

195 L' in i z i a t i va d e l l a P res id en za EP O faceva p era l t ro segu i to ad u n a let t e r a
in fo rmale d el p reced ente P res id en te d e l l 'EP O, Ala in Po mp ido u , d a t a t a 22 febb ra io
2 007 , in cu i s i r i spond eva n ega t ivamen te al l ' in v i to d e l giud ice d el l a High Co ur t
in g l ese , in p er son a d e l g iu d ice L. Jaco b , d i d e fe r i r e l a qu es t ion e d e l l a
b reve t t ab i l i t à d e l l e in venz ion i b asa t e su p ro grammi p er co mpu te r al l 'En larged
Bo ard o f App ea l .

196 Second o l ' in t erpre t az ion e d e l l 'En la rged Bo ard o f Ap p ea l , i l po t e re d i
d e fe r imen to d el P res id en te d el l 'EPO rich i ed e la su ss i s t en za d i en t r amb i i
p resup po s t i : s i a d el l a r i l evan za d e l l a q u est ion e a i f i n i d el l 'u n i fo rme ap pl i cazion e
d e l l a l egge d a p ar t e d ei Bo ard EP O, s i a l a fon d amen tal e impo r t an za d e l l a
q u es t ion e su cu i s i è ver i f i ca to i l con t r as to . Su l l a base d e l l e r i su l t an ze d e i l avo r i
p rep ara to r i d e l l a Con venz ion e su l Breve t to Eu ropeo , è s t a to o sse rva to (c f r . J .
P I L A , S of twa re Paten t s , S ep a ra t io n of Po wers , and Fai l ed S y l log i sm: A
Co rnu cop ia f ro m th e En la rg ed Boa rd of Ap p ea l o f th e Eu rop ean Pa ten t Of f i ce ,
c i t . , p . 203 ) ch e " i l t e s to [d e l l ' a r t . 112 , (1 ) (b ) C.B.E . ] p ren d e in co n sid era zio n e i
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Nessun dubbio veniva espresso dall 'Enlarged Board quanto

all ' importanza delle questioni oggetto del quesito.

Quanto invece alla sussistenza di decisioni divergenti,

l 'Enlarged Board osservava che "l 'evoluzione giurisprudenziale

di per sé non poteva costituire un motivo per il deferimento, solo

perché la giurisprudenza in un ambito nuovo non si era

sviluppata sempre in modo lineare e un primo approccio poteva

essere stato abbandonato o modificato". Osservava pertanto che

"l 'oggetto e lo scopo dell 'art . 112 (1) (b) C.B.E. era di

ristabil ire l'uniformità legale quando fosse stata chiaramente

infranta, non di intervenire nell 'evoluzione giurisprudenziale".

Nel rendere il proprio parere, l 'Enlarged Board ha pertanto

preliminarmente considerato se sulle questioni oggetto dei

quesit i fossero state pronunciate decisioni divergenti , che non

potessero ritenersi espressione della normale evoluzione

giurisprudenziale. Tenendo presente che "le decisioni più datate

avevano perso il loro significato e non potevano più esaminarsi

in connessione con le nuove decisioni".

Benché l 'Enlarged Board abbia dichiarato il deferimento

inammissibile, con una pronuncia che ha pertanto carattere

d e fer iment i p res id en zia l i in t es i a ch ia r i f i ca re ques t io n i d i d i r i t to d i ca ra t t e re
fond a menta l e , ind ip end entemente da l fa t to ch e ess i s ian o n ecessa ri a ' con sen t i re
l ' un i fo rme app l i ca z ion e [de l la l egg e ] ' . A l co n t ra r io , i n t erp re tand o la p r ima fra se
d e l l ' ar t . 112 (1) l e t t . b ) C.B .E . co me vol ta a l imi ta re l ' a pp l i ca b i l i tà d e l la no rma a
s i tu a zio n i in cu i è 'd i f f i c i l e se no n impo ssib i l e ' per l 'EPO a ppl i ca re la norma ,
seco ndo la d ich ia ra z ion e d e i Boa rd , l ' En la rg ed Boa rd ha reso r ido nda nte qu es ta
ipo tes i d i d ef er imen to . Da qu i la mia imp ress ion e ch e la sua mot i va z ion e sfru t t i
l ' a mbigu i tà d e l la p rima f ra se d el l ' a r t . 11 2 (1 ) le t t . b ) C.B .E . p er in t rod urre
co ns id era zio n i d i p o l i t i ca co s t i tu z ion ale , l e qua l i co ns id era zio n i so no u t i l i zza t e
p er l imi ta re i l s ig n i f i ca to l e t t e ra l e d eg l i a l t r i t e rmin i d e l l ' a r t i co lo e in ta l mod o
r imuo vere u na d e l l e p rerog at i ve d e l Pres id en te . I l r i su l ta to è una let tu ra d el l ' a r t .
1 12 (1) l e t t . b ) C .B .E . che è d i f f i c i l e da co n ci l ia re con i suo i t ermin i l e t t e ra l i , e
l ' in t erp re ta z ion e in 'buon a fed e ' r i ch i es ta dal l ' ar t . 31 d el la Con ven zio ne d i
V ien na , e ch e so s tan z ia lmen te res t r ing e i p o ter i d i d ef er imen to d e l Pres iden te ,
co n c iò au men tan do l 'au tor i tà g iud i z ia l e d e i Boa rd " (en fas i n el l 'o r igin al e ) .
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formalmente processuale, le motivazioni addotte forniscono un

prezioso chiarimento nel merito delle questioni trattate.197

 3. − Con il primo quesito il Presidente dell 'EPO chiedeva

all 'Enlarged Board of Appeal se "un programma per computer

potesse essere escluso come programma per computer in quanto

tale, se era rivendicato come programma per computer".

L'Enlarged Board osservava anzitutto che l 'espressione

"programma per computer", menzionata all ' inizio del quesito,

doveva essere interpretata. Ritenendo che il quesito non potesse

venire ridotto a una mera questione di forma espressiva della

rivendicazione, l 'Enlarged Board dichiarava che "il primo

riferimento a un 'programma per computer' nel quesito era di

fatto inteso a ricomprendere nella rivendicazione vari oggetti

che implicavano un programma per computer senza

necessariamente costituirne uno". Riformulava pertanto il

quesito nel seguente modo: "ipotizzando che l 'oggetto di una

particolare rivendicazione concernente :

'1. Un programma per computer comprendente istruzioni per

eseguire i passaggi x, y, z' ,

fosse escluso dalla brevettazione, dovevano considerarsi

automaticamente esclusi dalla brevettazione anche i seguenti

oggetti:

197 Osserva E . AR E Z Z O , Nu o v i scena ri in ma ter ia d i b reve t tab i l i tà d el l e
in ven z ion i a t tua t e a mezzo di e labo ra to re e l e t t ron ico : da l t ra mon to de l la
p ro po sta d i d i ret t i va eu rop ea a l la recen te op in ion e d e l la Co mmiss io n e A l la rg a ta
d e i Rico rs i d e l l 'UEB n e l ca so G 00 03/08 , in Riv. d i r . ind . , 201 1 , p . 1 25 , che " l a
d ec i s ion e ap pa re tu t ta v ia s ingo la re in ra g ion e d el fa t t o ch e, p ur r ig e t tand o i l
d e f er imento , d i fa t to la Co mmiss ion e A l la rga ta ha abb ra ccia to una po s i z io n e
d ec i sa e n e t ta co n cui s i a vva lo ra i l nuo vo o r i en ta men to esp resso da l l e
Co mmiss ion i Tecn ich e , p resen ta to co me f ru t to d i un a n ormale evo luz ion e
g iu r i sp rud enz ia l e" .
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'2. Un sistema di computer caratterizzato dal programma della

rivendicazione 1';

'3. un metodo da eseguire attraverso un computer comprendente

l 'esecuzione del programma della rivendicazione 1';

'4. un prodotto costituito da un programma per computer

contenente il programma della rivendicazione 1'?".

Tale formulazione consentiva all 'Enlarged Board di toccare

tutte le principali questioni fino ad allora esaminate dal Board of

Appeal in merito alla protezione delle invenzioni basate su

programmi per computer.

L'Enlarged Board esaminava pertanto se fossero state

pronunciate decisioni contrastanti nella giurisprudenza recente

del Board nelle questioni att inenti al quesito così riformulato.

L'istanza di deferimento individuava un contrasto tra la

decisione T-1173/97, IBM, Computer program product, e la

successiva decisione T-424/03, Microsoft/Chipboard format I.

Mentre la prima avrebbe motivato l 'esclusione dalla

brevettabili tà di un'invenzione in considerazione delle funzioni

svolte per mezzo del programma, la seconda avrebbe considerato

l 'oggetto formalmente rivendicato.

La decisione T-1173/97, nell 'affermare la non rilevanza

dell 'oggetto formalmente protetto dalla rivendicazione, faceva

dipendere l 'esistenza di un'invenzione brevettabile dalla presenza

di un "ulteriore effetto tecnico" prodotto dal software nel

contesto dell ' invenzione. Senza tuttavia meglio precisare in cosa

dovesse consistere tale "ulteriore effetto tecnico", salvo dover

essere determinato a prescindere da qualsiasi riferimento allo

stato dell 'arte anteriore. La decisione T-1173/97 dichiarava
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infatti la prima volta apertamente il superamento del cri terio del

"contribution approach".198

Quanto alla giurisprudenza del Board successiva alla

decisione T-1173/97, l 'Enlarged Board rilevava che nel caso T-

931/95, PBS/Improved pension benefits system, il Board aveva

ritenuto provvista del requisito del carattere tecnico una

rivendicazione avente ad oggetto un elaboratore elettronico

caratterizzato dal programma per computer in esso installato,

senza che alcun ril ievo fosse dato all 'esistenza di un "ulteriore

effetto tecnico". Tale orientamento veniva ripreso nella

decisione T-258/03, Hitachi, estendendone l 'applicazione anche

ai metodi operati da un elaboratore elettronico sulla base di un

programma per computer.

A proposito della decisione T-258/03, Hitachi, si è già

osservato (cfr. supra § 3.4.3) che il Board in quel caso, pur

avendo principalmente basato l 'accertamento del carattere

tecnico sulla circostanza che la rivendicazione concerneva un

apparato, non aveva per questo abbandonato l 'orientamento

esposto in T-1173/97, osservando – al contrario – che il

programma per computer oggetto dell ' invenzione presentava un

"ulteriore effetto tecnico" come previsto in tale decisione.

198 Cfr . J . C O C K B A I N e S . S T E R C K X , A sun - tann ed o r 3D smur f? Paten ta b i l i t y
o f co mpu ter p rog ra ms in Eu rop e , c i t . , p . 259 , a p are re d ei qu a l i l 'En la rged Bo ard
"a vrebb e con s id era to i l s ig n i f i ca to d e l la d ec i s io n e T-1 173 /97 IBM ri s i ed ere n e l la
so s t i tu z ion e d e l ' co n t r ibu t ion app roa ch ' con i l ' t echn ica l cha ra c t er a pp roa ch ' n el
q uale l e pa ro le ' i n quan to ta l i ' d el l ' a r t . 52 (3 ) C.B.E . son o in t erp re ta t e n el sen so
ch e un ri vend ica zion e ch e n e l l ' u so h a u n ca ra t t ere t ecn i co non pu ò essere
r ig et ta ta a i sen si d e l l ' a r t . 5 2 (2 ) C.B.E. , c io è n e l l ' ap p l i ca z ion e d i un ' t echn ica l
ch ara ct er app ro a ch ' ch e si es t en d e o l t re i l c r i t e r io co me d e f in i to n el la d ec i s io ne
T-1 173 /97 IBM" . P are a ch i sc r ive , in vece , ch e l a cr i t i ca d e l l 'En la rged Bo ard a l l a
d ec i s ion e T-1173 /9 7 abb ia r igu ard a to essen z i a lme n te l a p ret esa n ecess i t à d i un
"u l t e r io re" e f fe t t o t ecn i co , qu and o in vece l a su ss i s t en za d i ca ra t t e r e t ecn i co
avreb b e do vu to esse re cons id e rat a cond iz ion e su ff i c i en t e p er su p era re l ' e sc lu s ion e
co nten uta n e l l ' a r t . 52 (2 ) C .B .E .
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L'Enlarged Board negava tuttavia l 'esistenza di qualsiasi

contrasto, ri levando che l 'accertamento del Board della

sussistenza di un ulteriore effetto tecnico nella decisione Hitachi

"non era necessario alla conclusione che l'oggetto rivendicato

evitava l'esclusione, perché secondo T-258/03 qualsiasi mezzo

tecnico rivendicato era suff iciente per superare l'esclusione

dell 'art . 52 (2) C.B.E. La questione se il programma in sé

causasse un 'ulteriore effetto tecnico' quando eseguito, e perciò

potesse qualif icarsi come mezzo tecnico, assumeva importanza

solo per la questione dell 'al tezza inventiva: in linea con queste

decisioni i l Board aveva sviluppato un approccio per

l 'accertamento dell 'altezza inventiva prendendo in

considerazione la circostanza che talune caratterist iche di una

rivendicazione, prese da sole, potevano rientrare nell 'art . 52 (2)

C.B.E." L'Enlarged Board riteneva così che nella decisione

Hitachi "infine il Board giungeva a una conclusione che

chiaramente contraddiceva la posizione assunta in T-1173/97".

Perciò, da un'at tenta considerazione della giurisprudenza

del Board of Appeal, secondo l 'Enlarged Board emergevano

"fat tori che suggerivano che il contrasto fosse dovuto

all 'evoluzione della giurisprudenza". Ciò in ragione sia del fatto

che nessun'al tra decisione del Board aveva seguito

l 'orientamento espresso in T-1173/97, sia perché la decisione T-

424/03 "non appariva isolata, ma piuttosto risultava essere

l 'ul tima di una serie di decisioni, la cui logica era coerente e,

per quanto a conoscenza [dell 'Enlarged Board] , non contestata in

alcuna decisione del Board of Appeal".199

199 Cfr . Ib id em , p . 259 , o ve si o sse rva ch e " i l c r i t e r io a dot ta to da l l ' En la rg ed
Boa rd of Ap p ea l ca sserebb e i l (da l p un to d i v i s ta [d eg l i au to r i ] corre t to ) ' a n y
h ardwa re ap proa ch ' , imp on end o la n ecess i tà de l la su ss i s t en za di ca ra t t e re
t ecn i co . Ino l t re , es so su ppo r t erebb e la non fon data dot t r ina d e l ' ca ra t t e re
t ecn i co ' , ch e vi en e e f f e t t iva mente co s ì es t esa da pr i va re d i qu al s ia s i s ign i f ica to
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Venendo a considerare la decisione T-1173/97 più in

dettaglio, l 'Enlarged Board osservava che vi era una

contraddizione tra il dichiarato superamento del "contribution

approach" e l 'affermazione secondo cui i l carattere tecnico

avrebbe dovuto essere negato qualora non fosse stato presente un

effetto tecnico ulteriore rispetto all 'ordinaria interazione di

software e hardware. Se si accettava il principio dell ' i rrilevanza

dell 'arte anteriore nel giudizio sul carattere tecnico, "un

supporto per un programma per computer che avesse presentato

tali caratteristiche sarebbe stato chiaramente non escluso dalla

brevettabili tà ai sensi dell 'art . 52 (2) e (3) C.B.E.,

indipendentemente dal fatto se esso fosse stato nuovo alla data

di priorità".

Non era infatt i necessario che il programma in sé fosse

caratterizzato in senso tecnico: "un supporto digitale destinato a

un programma per computer, senza altre indicazioni, presentava

l ' 'effetto tecnico' di essere un supporto leggibile da un computer

e di essere idoneo ad immagazzinare dati . E siccome non c'era

una previsione particolare nell 'art . 52 (2) C.B.E. che escludesse

la brevettabili tà dei supporti per programmi per computer in

quanto tali , non c'era la necessità di un 'ulteriore' ef fet to

tecnico che andasse oltre le proprietà elementari di un supporto

leggibile da computer. In breve, secondo la stessa logica di T-

1173/97 la seguente rivendicazione non doveva ritenersi esclusa

dalla brevettabil ità ai sensi dell 'art . 52 (2) e (3) C.B.E.: 'un

q uan to meno le esc lus io n i re la t i ve a l la p resen taz ion e d i in fo rma z ion i e a i
p ro g ra mmi p er co mpu ter p rev i s t e da l l ' a r t . 52 (2 ) C .B.E . ". S i t r a t t a tu t t av i a d i
u n 'op in ion e non cond iv i s ib i l e , o ve s i con s id e r i , d a u n la to , ch e i l co s idd e t to "an y
h ard ware ap p ro ach " t rova i l su o fond amen to p rop r io n el ca ra t t er e t ecn i co
d e l l ' h a rd ware u t i l i zza to . Da l l ' a l t ro l a to , avend o p resen te ch e i l s ign i f i ca to d e l l e
esc lu s ion i d i cu i a l l ' a r t . 5 2 (2) C .B.E. va ravvi sa to n el l a n ecess i t à d i esclud ere
d a l l a breve t t az ion e o gge t t i aven t i n atura meramen te as t r a t t a e p er t an to no n
p ro t egg ib i l i o tu t e l ab i l i co n s t ru men t i d ive r s i d a l t i to lo b reve t tu a l e ( in
p ar t i co l a re , a t t r aver so i l d i r i t to d 'au tore o i l d es ign) .
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mezzo di supporto per dati , leggibile da un computer'". Secondo

l 'Enlarged Board, facendo applicazione dei principi espressi "dal

Board nella decisione T-1173/97 un supporto per dati perdeva il

carattere tecnico ad esso inerente per il solo fatto che la sua

funzione era definita troppo genericamente" . L'Enlarged Board

giungeva alla conclusione che "i l Board aveva adottato in quel

caso una posizione basata sulla 'essenza dell ' invenzione'",

benché "un tale approccio non avesse alcuna base nella

giurisprudenza [pregressa] del Board".

Ciò premesso, l 'Enlarged Board dichiarava che "forse era

rimproverabile i l fatto che il Board in T 424/03 non avesse

menzionato il fatto che stava assumendo una posizione

contrastante rispetto a una precedente decisione […] . Tuttavia,

[…] questo fatto da solo non era suff iciente per escludere

all 'evoluzione il carattere di legit t imo sviluppo della

giurisprudenza".

Facendo il punto sull 'at tuale orientamento della

giurisprudenza EPO, l 'Enlarged Board rilevava pertanto che

doveva considerarsi ormai consolidato l 'orientamento secondo

cui "una rivendicazione nell 'area dei programmi per computer

poteva evitare l'esclusione prevista dall 'art . 52 (2) (c) e (3)

C.B.E. semplicemente facendo espressa menzione dell 'uso di un

computer o di un supporto leggibile da un computer".

L'Enlarged Board osservava tuttavia che ciò non implicava

necessariamente la brevettabili tà di qualsiasi programma per

computer. Perché, "una rivendicazione avente ad oggetto un

'programma X su un supporto per computer' o un 'metodo per

azionare un computer secondo un programma X' poteva



169

comunque priva della necessaria altezza inventiva ai sensi

dell 'art . 52 (1) e 56 C.B.E.".200

Perciò, l 'Enlarged Board riteneva di non condividere le

conclusioni contenute nell ' istanza di deferimento secondo cui "se

si seguisse il ragionamento di T-424/03, i l superamento

dell 'esclusione costi tuita dai programmi per computer

diverrebbe una formalità richiedente una formulazione della

rivendicazione in termini di metodo per l'esecuzione di un

programma per computer, o un prodotto costituito da un

programma per computer".

Tanto più perché, secondo la giurisprudenza elaborata dal

Board of Appeal, in part icolare nei casi T-154/04, Duns, e T-

641/00, Comvik, le caratterist iche rientranti in una materia

esclusa non potevano essere prese in considerazione ai fini del

giudizio sull 'al tezza inventiva. Di conseguenza, osservava

l 'Enlarged Board che "la lista di non-invenzioni contenuta

nell 'art . 52 (2) C.B.E. poteva giocare un ruolo molto importante

200 La n o z ion e di pro gramma p er co mp u ter , co me se t d i i s t ru z ion i as t r a t t e ,
so t t e sa a qu est a a f fe r maz ion e d e l l 'En la rged Bo ard o f Ap p ea l è s t a t a c r i t i ca ta in
d ot t r in a (c f r . K . K L A I B E R , S tel lun gnah me zu d en Vo rla g ef rag en au s d er
Ent sch eidung G3/08 d er groß en Besch werd eka mmer d es EPA , c i t . , p . 562 ) in b ase
a l r i l i evo ch e "seco ndo ta l e in t erp re ta z ion e , è co me se i l so f twa re a bbia
a bban dona to i l mon do d el l e co se tang ib i l i . I l so f twa re in quan to ta l e , i n ba se a
q u es ta d ef in i z ion e, non sa reb b e p iù u n b en e co mmerc iab i l e . Non s i p res t erebb e
p iù ad essere vend uto , p erch é non ha co n si s t enza co rp o rea ; non pu ò essere
n eppu re og g et to d i p res ta z ion e, p erch é no n cons i s t e in un p ro ced imento o
u n 'a t t i v i tà . Co sì v i en e esc lu so dal la b reve t ta b i l i tà u n o gg et to p er i l qua le n on
es i s t e app l i ca z ion e ind u st r ia l e . Da un la to , qu esta in t erp re ta z ion e semb ra in
co nt ra s to con la rea l tà d e l l ' indu s t r ia d el so f twa re; da l l ' a l t ro la to , es sa
co nt ra ddice lo scopo d e l l ' e sc lu s ion e da l la b reve t tab i l i t à d e l so f twa re . I
p ro g ra mmi p er co mpu ter son o esp l i c i ta men te esclus i d a l la b reve t ta b i l i tà , p erch é
i l l eg i s la to re è p ar t i t o da l p resuppo s to ch e qu es ta no rma po tesse t ro vare
a ppl i ca z ion e" . Tu t t av i a , l a con f igu razion e d e l sof tware co me o gge t to p r ivo di
sub s t r a to co rpo reo , d a u n la to , ap p are co eren t e con le a l t r e ipo t es i d i esc lus ion e
co nten ute n el l ' a r t . 52 (2 ) C .B .E . , aven t i u gu a lmente ca ra t t e r e as t r a t to ; d al l 'a l t ro
l a to , qu es t a con cez ion e no n esc lud e l ' e s i s t en za d i a l t r e forme d i p ro t ez io n e, in
p ar t i co l a re a t t r aver so i l d i r i t t o d 'au to re , e d i consegu en za l a po ss ib i l i t à ch e i l
so f tware in t eso co me espress io n e l in gu is t i ca , seppu re in un a l in gu a p ar t i co l a re ,
d es t i n at a ad essere co mp resa d a un a macch in a, po ssa esse re o gge t to d i d i r i t to s i a
so t to i l p ro f i lo d e l l a cess io n e s i a co n r igu ardo al l a su a creazion e.
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nel determinare se l 'oggetto rivendicato possedesse la

necessaria altezza inventiva".

4. – Con il secondo quesito il Presidente dell 'EPO chiedeva

all 'Enlarged Board se "una rivendicazione nell'area dei

programmi per computer potesse evitare l'esclusione prevista

nell 'art. 52 (2) lett . c) e (3) semplicemente facendo espressa

menzione dell 'uso di un computer o di un mezzo di supporto

leggibile da un computer" e, in caso negativo, se "fosse

necessario un ulteriore effetto tecnico per evitare l'esclusione,

andando tale effetto al di là degli effetti inerenti all'uso di un

computer o di un mezzo di supporto per, rispettivamente, eseguire

o contenere un programma per computer".

L'Enlarged Board osservava che l 'istanza di deferimento

partiva dal presupposto che "rivendicazioni aventi ad oggetto un

programma per computer e metodo implementato da un computer

avessero un identico ambito di protezione".201 Su tale base, il

Presidente dell 'EPO ravvisava un contrasto tra la statuizione

contenuta nella decisione T-258/03, secondo cui ogni metodo

facente uso di mezzi tecnici sarebbe stato provvisto del

necessario carattere tecnico, e la decisione T-1173/97, secondo

cui un programma per computer avrebbe dovuto dar luogo a un

'ulteriore effetto tecnico' per non rientrare nell 'esclusione di cui

all 'art . 52 (2) (c) C.B.E.

L'Enlarged Board rilevava tuttavia che metodo e programma

dovevano essere considerati quali oggett i dist inti . Osservava

inoltre che tra essi sussisteva la stessa differenza che si osserva

tra le istruzioni necessarie a eseguire un metodo e il metodo

stesso.

201 Cfr . I s t an za d i d efe r imen to , p . 8 .
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Partendo da tale premessa, l 'Enlarged Board rilevava di non

poter escludere che in talune circostanze l 'espressione

"programma per computer" fosse stata usata dal Board in modo

non del tutto esatto. Tuttavia, l 'esame delle decisioni T-1173/97

e T-38/86 avrebbe condotto alla conclusione che per il Board era

ben chiara la distinzione esistente tra un programma per

computer e il metodo determinato dal programma. Per questo

motivo, anche il secondo quesito veniva dichiarato

inammissibile.

5. – Giungendo al terzo quesito, si chiedeva all 'Enlarged Board se

"una caratteristica oggetto di rivendicazione dovesse avere un

effetto tecnico su un'entità fisica del mondo reale per poter

contribuire al carattere tecnico della rivendicazione".202

Nell 'istanza di deferimento si affermava che mentre nelle

decisioni T-163/85 e T-190/94 il Board avrebbe richiesto

l 'esistenza di un effetto tecnico su un'entità fisica del mondo

reale, nelle decisioni T-121/01 e T-424/03 il Board si sarebbe

accontentato di un effetto tecnico confinato al programma del

computer.

L'Enlarged Board dichiarava inammissibile anche questo

quesito, rilevando che né la decisione T-163/85 né la decisione

T-190/94 avrebbero richiesto la sussistenza di un effetto tecnico

su un'entità del mondo reale: "entrambe le decisioni avevano

semplicemente affermato che un tale effet to era suff iciente per

affermare evitare l'esclusione dalla brevettabil ità; non avevano

invece sostenuto che fosse necessario".

Sotto il profi lo teorico è interessante esaminare quanto

osservato dall 'Enlarged Board in merito alla formulazione del

202 Cfr . Ib id em , p . 8 .
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quesito, incentrato sulla rilevanza delle singole caratteristiche

della rivendicazione ai fini della sussistenza del carattere tecnico

dell ' invenzione nel suo complesso. A questo proposito,

l 'Enlarged Board notava che "la giurisprudenza del Board of

Appeal nella sua interezza aveva costantemente considerato tutte

le caratterist iche dell ' invenzione rivendicata. Era vero che, sulla

base del criterio d'esame stabil ito in Comvik/Hitachi per

l 'accertamento dell 'al tezza inventiva, talune caratterist iche

dell ' invenzione potevano essere ignorate, ma tale criterio

partiva dalla considerazione di tutte le caratterist iche nel loro

insieme per verificare se l 'oggetto rivendicato avesse carattere

tecnico. Solo quando tale accertamento fosse stato compiuto il

Board avrebbe potuto considerare quali caratterist iche

rivendicate avessero contribuito al carattere tecnico e perciò

avrebbero dovuto essere prese in considerazione nel giudizio di

altezza inventiva. Doveva infatti ri tenersi un principio

consolidato che le caratteristiche che, isolatamente considerate,

appartenevano a una materia esclusa dalla brevettabil ità ai

sensi dell 'art. 52 (2) C.B.E. potessero ciò nondimeno contribuire

al carattere tecnico dell ' invenzione rivendicata e perciò non

potessero essere trascurate nell 'accertamento dell 'al tezza

inventiva".

6. − L'Enlarged Board considerava infine il quarto quesito, con il

quale si chiedeva "se l'attività di programmazione di un computer

implicasse necessariamente lo svolgimento di considerazioni

tecniche".203

203 Cfr . E . AR E Z Z O , Nuo v i scena r i in ma ter ia d i b revet ta b i l i tà d e l le
in ven z ion i a t tua t e a mezzo di e labo ra to re e l e t t ron ico : da l t ra mon to de l la
p ro po sta d i d i ret t i va eu rop ea a l la recen te op in ion e d e l la Co mmiss io n e A l la rg a ta
d e i R ico rs i d e l l ' UEB n e l ca so G 0 003 /08 , ci t . , p . 127 , o ve s i o sserva che " l a
r i spo sta d i g ran lu nga insod di s fa cen te è sen z 'a l t ro q u e l la in r i spo s ta a l qua r to
q u es i to . Co me g ià i l lus t ra to , ta l e d o mand a co n cern eva la po ss ib i l i tà d i
co ns id era re o men o ' t ecn i ca ' l ' a t t i v i tà d i progra mma z ion e al la ba se d e l la



173

Secondo l 'Enlarged Board, "vi era almeno una possibili tà di

confusione, derivante dall 'af fermazione che qualsiasi

considerazione tecnica era sufficiente ad attribuire carattere

tecnico ad un oggetto rivendicato; un principio che era stato

apparentemente adottato dal Board in alcuni casi". Infatt i ,

secondo l 'Enlarged Board, "sebbene si potesse affermare che

tutte le att ività di programmazione richiedevano considerazioni

di carattere tecnico, poiché esse avevano ad oggetto la

definizione di un metodo che doveva essere eseguito da una

macchina, ciò di per sé non era suff iciente per dimostrare che

l 'attività di programmazione avesse carattere tecnico; il

programmatore doveva basare l' invenzione su considerazioni

tecniche che andassero oltre la 'semplice' individuazione di un

algoritmo".

La questione fondamentale affrontata dall 'Enlarged Board

concerneva la natura tecnica o non tecnica dell 'algoritmo.

Quest 'ul timo poteva infatti essere considerato sotto il profilo del

suo contenuto, che era puramente astrat to, oppure, sotto il

profi lo del suo scopo, che nel caso di un programma per

elaboratore era quello di definire una procedura che doveva

essere eseguita da una macchina. A questo proposito, l 'Enlarged

Board affermava che "evidentemente, era intenzione del

legislatore della Convenzione sul Brevetto Europeo seguire

rea l i z zaz io n e d i un so f tware . La do mand a era su ppor ta ta d a una ser i e d i d ec i s ion i
co n t ra s tan t i n e l l e qu al i d a un a p ar t e , s i r i t en eva – in maniera ind i ret ta , ma
in con fu tab i l e – ch e ta l e a t t i v i t à fo sse dota ta d i ca ra t t e re t ecn i co e , da l l ' a l t ra
p ar t e , (ch e fosse ) a ss imi la b i l e ad una mera at t i v i tà in t e l l e t tu a l e e as t ra t ta ,
p er tan to n on b reve t tab i le in qua nto a sso lu ta men te p r i va d i ta l e na tu ra . La
Co mmiss ion e A l la rga ta an ch e in qu es to ca so ha r ico no sciu to , in l i n ea teo r ica , la
su ss i s t en za d i una fo r t e d i verg en za d i ind i r i z z i , ma ha sub i to sp i ega to , t en tan do
d i a vva lo ra re la t es i co n un esemp io p o co con v incen te , co me ta l e d i f fo rmi tà d i
p os i z ion i non po tesse , a n co ra una vo l ta , so s tan z ia re i l requ is i to 'd i f fe ren t
d ec i s ion s ' " .
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l 'approccio negativo, cioè ritenere che l'astratta la formulazione

di un algoritmo come non appartenente allo stato della tecnica".

Ciò premesso, secondo l 'Enlarged Board, se era vero che

"fondamentalmente la formulazione di ogni programma per

computer richiedeva considerazioni tecniche, nel senso che il

programmatore doveva strutturare una procedura che poteva

essere eseguita da una macchina, ciò non era sufficiente a

garantire che il programma avesse effet to tecnico. […] Per

analogia, si poteva sostenere che questo sarebbe stato garanti to

solo ove la scrit tura del programma avesse richiesto 'ulteriori

considerazioni tecniche'".

Potrebbe pertanto sembrare che l 'esclusione dalla

brevettabili tà dei programmi per computer, nel caso in cui

l ' invenzione richieda considerazioni tecniche in ambito

informatico, sia stata fatta dipendere dall 'Enlarged Board non

tanto dal difetto di carattere tecnico dell 'oggetto, quanto

piuttosto dalla previsione dell 'art . 52 (2) (c) C.B.E. che ne

escluderebbe la brevettabil ità per l 'appartenenza di tal i

considerazioni all 'ambito della tecnologia informatica.204

204 Qu es t a o p in io n e è condiv i sa d a K. K L A I B E R , S te l lun gnah me zu d en
Vo rlag e frag en au s d er En t sch e idu ng G3/0 8 d er groß en Besch werd ekammer d es
EPA , ci t . , p . 56 4 , i l qua l e o sse rva ch e " i p rog ra mmi p er co mputer so no
n ecessar ia mente t ecn i c i . C iò n ono s tan te i p ro g ra mmi p er co mpu ter non sono
in ven z ion i a i sen si d e l la l egg e b reve t tua l e . Perciò i l co n cet to d i t ecn i c i tà no n è
idon eo a d ef in i re l e in ven z ion i r i sp e t to a ciò ch e no n co st i t u i sce in ven z ion e" .
L 'au to re , su l l a b ase d e l r i l i evo ch e i pro grammi p er co mp ute r avreb b ero cara t t e r e
t ecn i co in qu an to sono d es t in a t i ad esse re esegu i t i d a un a macch in a (n on
acco gl i end o p er t an to l a d i s t in z ion e fo rmu la t a d a l l 'En la rged Bo ard t r a p ro grammi
p er co mp ute r e meto d i esegui t i su l l a lo ro b ase ) , su gger i sce un 'amp ia
in t e rp re t azion e d e l l ' a r t . 5 2 (2 ) l e t t . c ) C .B.E. , in c lud en te n on so lo i metod i
esegu i t i su l l a b ase d i u n pro gramma p er co mp ute r ma an ch e l ' e l abo ra to re
e l e t t ron i co st es so . In p ar t i co l a re , secondo qu est a o p in ion e , l ' a r t . 52 (2 ) l e t t . c )
C .B .E . s t ab i l i sce ch e " i p i an i , l e r ego le e i p ro ced imen t i p e r l e at t iv i t à
in t e l l e t tu a l i , p e r i g io ch i o p er l e a t t i v i t à n ego zia l i , co s ì co me i p ro grammi p er
e l abo ra to re el e t t ro n i co , no n co st i tu i scono in ven zion e in q u an to t a l i . Al l ' ev id en za
l a conn ess ion e t r a i p ro grammi p er co mp ute r , d a un la to , e l e at t i vi t à d i g io co , d i
p ens i e ro e n ego zia l i , d a l l ' a l t ro l a to , con s i s t e n e l fa t to ch e qu es t e at t i v i t à po sson o
esse re svo l t e at t r aver so un co mp ute r . Se n on s i fo sse vo lu to esc lu d ere l a
b reve t t ab i l i t à d ei p ro grammi p er co mp u te r in quan to t a l i , a l l o ra sa rebb e s t a to
p oss ib i l e b reve t t a r e un a gran d e var i e t à d i o gge t t i p ro ced end o a l l a mera
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Ma una tale interpretazione sarebbe in contraddizione con la

giurisprudenza consolidata dei Board, alla quale l 'Enlarged

Board pur dichiara di aderire, secondo cui le varie ipotesi

contenute nell 'art . 52 (2) C.B.E. sarebbero accomunate dal

concernere oggett i privi di carattere tecnico. Sulla base di tale

presupposto la giurisprudenza del Board, condivisa dall 'Enlarged

Board, ha individuato, in positivo, quale ulteriore e preliminare

requisi to di brevettabili tà, i l carattere tecnico dell ' invenzione.

Inoltre, una tale interpretazione sarebbe in contrasto con la

previsione dell 'art . 52 (1) C.B.E., recentemente novellato in

adesione alla previsione dell 'art . 27 dell 'Accordo TRIPs, i l quale

prevede l 'accesso alla brevettazione a favore delle "tecnologie in

ogni settore".205

Si deve perciò ri tenere che l 'esistenza di considerazioni

tecniche alla base dell ' invenzione possa determinare il carattere

tecnico dell ' invenzione solo se tali considerazioni permettono la

soluzione di uno specifico problema tecnico. Al contrario,

considerazioni che sono avulse dalla soluzione del problema

t r a spo si z ion e d i at t i vi t à d i g io co , d i p en si e ro o nego z ia l i in un pro gramma p er
co mp ute r . Ma pro pr io qu es to è ciò ch e s i è vo lu to ev i t a re" .

205 Cfr . D . S C H I U M A , TRIPS an d Exc lu s ion o f S o f twa re "a s Su ch" f ro m
Paten tab i l i t y , in I IC , 20 00 , p . 36 e ss . , a p are re d e l q u al e "p rend endo in
co ns id era zio n e l ' obb iet t ivo e lo scopo d el TRIPS e d e l l e a l t re d i sp o si z ion i
n e l l ' a cco rdo , ed esa min and o l 'u l t er io re mater ia l e in t erp re ta t i vo , i l so f twa re d eve
essere con s id era to co me u n ' in ven z io n e a i sen si d e l l ' a r t . 2 7 (1 ) TRIPS " . L 'au to re
r i t i en e in o l t r e n on co mp at ib i l e con la nu o va di spos i z io n e d el l ' accord o TRIPS la
p rev i s ion e d i esclu s io n e d al l a b revet t ab i l i t à d e i pro grammi p er el abora to r i in
q u anto t a l i , su l l ' a s sun to ch e tu t t i i p ro grammi p er e l abo ra to re ab bian o carat t e re
t ecn i co e ch e l a p rev i s io n e d e l l ' a r t . 27 (1 ) TRIPS vie t i o gn i d i sc r imin az ion e
n e l l ' accesso al l a breve t t az ion e b asa t a su l l a t ecno lo g ia p ro t e t t a . P ren d e ino l t r e
p os i z ion e a favo re d i un a rev i s ion e d el l a Co n ven z io n e su l Brevet to Europ eo ( in
q u el mo men to n on an cora in t e rvenu ta ) vo l t a al l a r imo z ion e d e l d iv i e to d i
b reve t t azio n e d el so f tware , esamin an do le p ropo s te fo rmu la t e a q u esto r iguardo
d a l lo S tand ing Ad v i so ry Co mit t ee d e l l 'EPO. S i ved a an ch e G. GU G L I E L M E T T I ,
L' in ven z io n e d i so f twa re , c i t . , p . 4 7 , i l qu a l e o sse rva ch e "un ' impo s ta z ione ch e
so t t ra esse a l la b revet ta z io n e crea z ion i a l cu i in terno è ind iv id uab i l e un en te
esc lu so , ma n el co mp lesso do ta t e d i ca ra t t e re t ecn i co , con t ra ddi rebb e in fa t t i la
rego la g en era le d el p r imo co mma d e l l e s t es se d i spos i z io n i , rego la ch e, co me s i è
r i co rda to […] s i t ro va ribad i ta n el la Con ven z ione d i S t ra sbu rgo e o ra an ch e
n e l l ' a cco rdo TRIPS " .
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tecnico dell ' invenzione non possono conferire carattere tecnico

all ' invenzione a prescindere dall 'ambito tecnologico in cui esse

si collocano.

Sostenere che il software non abbia la dignità di settore

della tecnica in cui può collocarsi l ' invenzione condurrebbe

peraltro a conseguenze paradossali . Le invenzioni basate sul

software, ancorché dotate di carattere tecnico perché attuate per

mezzo di un computer, sarebbero infatt i sempre prive della

necessaria altezza inventiva, qualora l 'unico aspetto suscettibile

di determinare un avanzamento tecnico fosse costituito da una

modificazione strutturale dell 'hardware. Verrebbe così del tutto

vanificato lo scopo di consentire un più facile accesso alla tutela

brevettuale alla tecnologia in esame, che invece sembra essere

l 'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza del

Board of Appeal.206

Ma questi aspetti, che attengono al rapporto tra

l 'accertamento delle caratteristiche tecniche dell ' invenzione e

l 'esame dell 'al tezza inventiva, non erano oggetto dei quesiti

presidenziali e su di essi non si è pertanto pronunciato l 'Enlarged

Board of Appeal nel proprio parere.207

206 E . AR E Z Z O , Nu o ve pro sp et t i ve eu rop ee in mater ia d i b revet tab i l i tà d e l l e
in ven z ion i d i so f twa re , in Giur . co mm. , 2 009 , 5 , p . 10 17 e ss . , r i l eva che " i n
sva r ia t e d eci s ion i , l e Co mmiss ion i semb ran o ammet tere , sep pu r imp l i c i ta men te , la
n a tu ra in t r in seca men te t ecn i ca d e l l ' a t t i v i t à d i p ro gra mma z ion e là do ve d e l ineano
la f igu ra d e l t ecn i co medio d e l se t t o re r i f e ren do s i prop r io ad un o sv i lu ppa to re d i
so f twa re o vvero q ua lcuno con d e l l e cono scen ze re la t i ve a l t ra t ta mento d i d a t i
a t t ra verso p ro cedu re in forma t i z za t e" .

207 Cfr . J . P I L A , S of twa re Pa ten t s , S epa ra t io n o f Po wers , a nd Fa i l ed
S y l log i sm: A Co rnu cop ia f ro m th e Enla rg ed Boa rd of App eal o f th e Eu rop ean
Paten t Of f i ce , c i t . , p . 203 , o ve s i o sse rva ch e l ' acce r t amen to d e i r eq u i s i t i d e l l a
n o vi t à e d e l l ' a l t ezza in ven t iva "d ip en d e da l la p reced ente d e f in iz io n e d el l ' ogg e t to
d escr i t to co me ' in ven zion e ' , l a cu i d ef in i z ion e d ip en d e a su a vo l ta d al la
d e t ermina zion e d e l con ce t to s t es so d i ' in venz ion e ' . Ne co n segu e ch e qu es to
a ccer ta men to [d e i r eq u i s i t i d i no vi t à e a l t ezza in ven t iva ] n on può su p era re g l i
er ro r i d i d e f in i z ion e [d e l l ' i n ven zion e] ; p iu t to s to , e co me t ra spa re da l l e d eci s ion i
d e l Boa rd , l ' e r ron e i tà n el la d ef in i z io n e d i in ven z io n e può so l tan to es t en d ere i
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8. Carattere tecnico e requisito dell 'applicabil ità industriale:

prime conclusioni.

8.1. Il "carattere tecnico" come requisi to autonomo

dell ' invenzione

1. – Il parere G 3/08 dell 'Enlarged Board of Appeal consente

alcune prime riflessioni sulla suscettibil i tà dei programmi per

elaboratore elettronico di costi tuire oggetto di invenzione. Ci si

riferisce in particolare all 'accertamento del carattere tecnico

dell ' invenzione quale requisi to autonomo di brevettabil i tà.

Diversa questione è invece l 'accertamento della novità e

dell 'al tezza inventiva delle invenzioni di software.

L'Enlarged Board, confermando la giurisprudenza dei

Board,208 individua nel carattere tecnico un requisito autonomo e

preliminare dell ' invenzione per l 'accesso alla tutela brevettuale.

Con l 'eccezione delle primissime decisioni, i l Board ha

infatti costantemente distinto il requisito del carattere tecnico

dell ' invenzione dal requisi to dell 'applicabil ità industriale. Sotto

tale aspetto l 'indirizzo dell 'EPO è conforme all 'orientamento

consolidato della giurisprudenza tedesca e al contempo si

suo i e f f e t t i in a l t re a ree d e l la g iu r i sp rud en za europ ea " . Cf r . an ch e E . Arezzo ,
Nuo v i scena r i in mater ia d i b reve t ta b i l i tà d e l l e in ven zio n i a t tua t e a mezzo d i
e labo ra to re e l e t t ron ico : d a l t ra mo nto d e l la p rop os ta d i d i re t t i va eu rop ea a l la
recen te op in ion e d e l la Co mmiss io n e A l larga ta d e i R ico rs i d e l l ' UEB n e l caso G
0 003 /08 , c i t . , 1 06 , 116 , la qua le o sserva ch e " l ' a l l en ta mento d e l l e ' ma gl i e ' d e l
ca ra t t e re ' t ecn i co ' i n seno al l ' an a l i s i d e l l ' a r t . 52 (2 ) C .B .E . n on h a ri so l to i l
p ro b lema d el se e qua ndo con sid era re ' t ecn i co ' un prog ra mma p er e la bo ra to re ,
q u es i to ch e s i è semp l i cemen te spo sta to 'a va l l e ' , a l l ' in t erno d e l g iud i z io d i
o r ig ina l i tà d e l l ' in ven z ione" .

208 Cfr . T-2 08 /84 , V ico m/Comp u te r -Re la t ed In ven t io n , c i t . , p . 74 ; T-366 /87 ,
S t e rnh e imer /Harmo nic Vib ra t io n , ci t . , p . 13 1 . In do t t r in a , c f r . J . P I L A , Th e
Requ i remen t Fo r An In ven t ion In Pa ten t La w , c i t . , p . 20 7 ; R . B U S S E , Paten t
Gese t z , ci t . , p . 22 8 ; A. Fero s , A co mp reh en s i ve a nalys i s o f th e app ro a ch to
p aten ta b le sub ject ma t t er in th e UK an d EPO , c i t . , p . 5 89 .
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differenzia dall 'opinione consolidata della giurisprudenza

italiana e francese.209

Il carattere tecnico dell ' invenzione non rientra tra i requisi ti

di brevettabili tà o tra le condizioni per l 'esistenza di

un'invenzione stabili t i dalla Convenzione sul Brevetto Europeo

(e neppure viene menzionato dalle legislazioni nazionali

armonizzate con la Convenzione). La giurisprudenza EPO e

tedesca hanno tuttavia ritenuto possibile identificare un tale

requisi to autonomo sulla base della previsione contenuta nell 'art .

52 (1) C.B.E., ai sensi del quale "i brevetti europei sono

concessi per qualsiasi invenzione". Nel prevedere che i brevett i

sono concessi per la protezione di un'"invenzione", la norma

imporrebbe all ' interprete di verificare se l 'oggetto per il quale la

protezione è richiesta costituisce un'invenzione. Infatt i , in

assenza di una definizione legale del concetto d'invenzione, solo

in via interpretativa si può ricavare il concetto d'invenzione e si

può affermare che per invenzione si debba intendere un

insegnamento avente carattere tecnico.

Che l 'invenzione abbia ad oggetto un insegnamento di

carattere tecnico è un'affermazione che ha trovato supporto

legislativo solo recentemente, con la riforma della Convenzione

209 La d ot t r i n a i t a l i an a p iù recen te semb ra tu t t av i a o r i en t a t a a favo re d el
r i cono sc imen to d el ca rat te r e t ecn i co d e l l ' in ven zione co me requi s i to au tonomo e
p re l imin are p er l a su ss i s t en za d i u n ' in ven z ion e . S i ved a in t a l sen so G.
GU G L I E L M E T T I , L' in ven zion e d i so f twa re , c i t . , p . 2 0 e ss . Un a l t ro au to re (c f r . M.
S . S P O L I D O R O , Co mmento a gl i a r t t . 2 e 12 d e l d .p . r . 22 g iugno 19 79 , c i t . , p . 7 08)
r i t i en e ch e " i l nuo vo tes to d e l l ' a r t . 1 2 l . i . (e , a monte , qu e l lo d e l l ' a r t . 52 C.B.E . )
r i sen t [a ] d e l l e con cez ion i do g ma t i ch e t ed esch e, p er l e qua l i i l requ is i to
d e l l ' app l i cab i l i t à indu s t r ia l e d el t ro va to (g ewerb l i ch e An dwendba rke i t ) è so lo
u na cond i z io n e d i b revet ta b i l i tà , men t re la in eren za d e l t ro va to a l do min io d e l la
t ecn i ca fa pa r t e d eg l i e l ement i co s t i tu t i v i d e l la fa t t i sp ec i e d el la in ven zion e"
Con t ra : V . D I C A T A L D O , I b reve t t i p er in ven z ion e e p er mod e l lo d i u t i l i tà – I
d i segn i e mod e l l i , c i t . p . 1 04 , i l qu a l e o sse rva che "su q u esto f ron te n on s i è
o p era to con i l co n cet to d i in ven zion e to u t cou r t , ma con i l con ce t to d i in ven zio n e
indu s t r ia l e , ch e an t i c ipava a l i ve l l o d i fa t t i sp eci e fon da men ta l e i l req u is i to
d e l l ' ind u st r ia l i tà " .



179

attuata con l 'Atto di Revisione del 29 novembre 2000. È infatt i

ora previsto che il brevetto debba essere concesso "in tutt i i

set tori della tecnologia". Prima di allora, i l necessario carattere

tecnico dell ' invenzione, più che da specifiche disposizioni

normative, pareva necessitato dalla logica complessiva che

sorregge il sistema brevettuale e dalla funzione che a esso è

assegnata dall 'ordinamento. A tale scopo assumono particolare

importanza, a contrario , le esclusioni contenute nell 'art . 52 (2)

C.B.E.

La definizione dell 'invenzione come insegnamento tecnico

non pone peraltro part icolari problemi. Il necessario carattere

tecnico dell ' insegnamento brevettuale non è mai stato negato

neppure dall 'orientamento dottrinale e giurisprudenziale che non

lo ri tiene un requisito autonomo dell ' invenzione, rilevando che

tale presupposto è comunque soddisfatto implicitamente dal

requisi to dell 'applicabil ità industriale.210

8.2. Il requisito dell 'applicabil ità industriale nella

giurisprudenza EPO

1. – Secondo la definizione dell 'art . 57 C.B.E., un'invenzione

deve ritenersi industrialmente applicabile "se può essere

fabbricata o util izzata in ogni t ipo di industria, inclusa

l 'agricoltura".211

Il requisi to dell 'applicabil ità industriale è stato uti l izzato

dalla giurisprudenza dei Board of Appeal EPO al fine di

escludere dalla brevettazione le soluzioni tecniche per le quali

210 Cfr . Ib id em , p . 104 .

211 I l t e s to d el l ' a r t . 57 C.B.E . è r ip reso d a l l ' a r t . 3 d e l l a Co n ven z ion e d i
S t r asbu rgo . No rme d i u gua le t eno re son o st a t e in t rod ot t e d a tu t t i g l i S t a t i ad eren t i
a l l a Con ven zio n e, in clusa p er t an to l ' I t a l i a .
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non sia stata indicata, e non sia comprensibile alla luce della

descrizione, la specifica util ità conseguita per mezzo della loro

attuazione.212

La necessità di una chiara indicazione dell 'ut i li tà conseguita

dall 'oggetto dell ' invenzione è apparsa in particolar modo

rilevante nell 'ambito delle invenzioni chimiche e, più

recentemente, nel settore delle invenzioni biotecnologiche. Ad

esempio, i l problema si è posto nel caso di identificazione di

nuove proteine con indicazioni meramente speculative della loro

possibile uti li tà. Un altro aspetto in merito al quale il requisito

di applicabil i tà industriale assume ril ievo, sempre in connessione

all 'ut il ità dell 'oggetto, concerne la prova dell 'efficacia o dei

vantaggi terapeutici rivendicati dalle invenzioni in ambito

farmaceutico.

Per altro verso, i l requisi to di applicabili tà industriale è

stato invocato per negare la brevettabil ità delle invenzioni

destinate ad essere attuate e impiegate unicamente in ambito

privato.213 Tuttavia, sono state ritenute industrialmente

212 Cfr . U . K I N K E L D E Y , ( a cura d i ) G. B E N K A R D , Eu ro pä isch es
Paten tüb erein ko mmen , Mü n ch en , 20 12 , Rn 9-13 ; M. S I N G E R e D. S T A U D E R ,
Eu rop äi sch es Pa ten tüb erein ko mmen – Ko mmen ta r , Kö ln – Mü n ch en , 20 10 , § 5 6 ,
p . 28 0; AA.VV . , C.I .P .A. Gu id e to th e Paten t s Act s , Lo ndon , 20 11 , I , 4 , pp . 1 61
e ss . ; R . M I L L E R , G. B U R K I L L , C . B I R S S e D. C A M P B E L L , Terre l o n th e La w of
Paten t s , Londo n , 2 011 , 2 , 17 -22 , p . 35 ; R . M O U F A N G , ( a cu ra d i ) R . S C H U L T E ,
Paten tg eset z , § 5 . , Köln – Mün ch en , 200 8 , p p . 291 ss . ; R . KR A ß E R , Paten t rech t ,
Mün ch en , 200 9 , § 13 , p p . 188 e ss . ; G. B A U M G Ä R T E L , Inha l t u nd Bed eutung d er
g ewerb l i ch en Anwendb arke i t und /od er Nü t z l i ch ke i t (u t i l i t y ) a l s
Paten t i e run g svo rau sse t zun g en , GRUR Int . , 20 04 , pp . 2 12 - 2 15; W. GR A M M , Die
g ewerb l i ch e An wen dba rkei t , in GRUR , 198 4 , pp . 7 61 – 769 .

213 Cfr . U . K I N K E L D E Y , ( a cura d i ) G. B E N K A R D , Eu ro pä isch es
Paten tüb erein ko mmen , Mü n ch en , ci t . , Rn 4 -6 , o ve s i o sserva ch e " i l con ce t to d i
' i ndu s t r ia l e ' può essere v i s to in con t rap po si z ion e con ' mera men te p ersonale ' o
'p r i va to ' . Un su ppo r to a qu es ta in t erp re ta z ion e si t ro va n e l l ' a r t . 3 1 , l e t t . a ) de l la
Con ven zio n e su l Brevet to Co mun i ta r io , o ve s i preved e ch e 'a t t i v i tà ch e veng ono
svo l t e in a mb i to p r i va to non a scop o indu s t r ia l e ' no n son o su sce t t ib i l i d i
esc lu s i va b reve t tua l e , non è tu t ta v ia su f f i c i en t e ch e su ss i s ta u na mo dal i tà d i
u t i l i z zo so lo p r i va ta , q uand o su ss i s ta la p oss ib i l i tà d el la fab b ri caz ione
n e l l ' ind u st r ia (a d esemp io d i d i spo s i t i v i p er i l g io co o lo sp or t o n el ca so d i
p ro do t t i in t ermed i ) an ch e n e l ca so di p rod ot t i in sé p r i v i d i u t i l i tà immed ia ta ".
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applicabili le invenzioni aventi ad oggetto un metodo o un uso, il

quale, benché svolto nella sfera privata, faccia impiego di mezzi

tecnici fabbricabili nell ' industria.

È ben evidente che, in questa accezione, i l requisito di

applicabili tà industriale non fornisce alcuna indicazione

immediata circa le caratterist iche intrinseche dell 'oggetto

dell ' invenzione. Piuttosto, nel richiedere l 'indicazione dell 'ut il i tà

e dei vantaggi derivanti dall ' invenzione, il requisi to

dell 'applicabili tà industriale rispecchia l 'esigenza che la

concessione del monopolio brevettuale corrisponda a un effett ivo

arricchimento tecnologico della collettività. Quest 'ul timo, se

certo è riferi to all 'oggetto dell ' invenzione come insegnamento

tecnico, può essere colto nel suo significato economico e sociale,

che giustifica la tutela giuridica, solo ponendo l 'oggetto

dell ' invenzione in relazione alla sua idoneità a soddisfare

specifici bisogni della collet tività.

8.3. Il requisito dell 'applicabil ità industriale nella

giurisprudenza italiana

1.  Se è vero che l 'art . 57 C.B.E. non definisce in modo

esplici to le caratteristiche intrinseche che devono essere

possedute dall 'ogget to dell ' invenzione, tuttavia da esso si può

trarre una definizione implicita.

Specialmente la dottrina e la giurisprudenza ital iane hanno

ritenuto che l 'impiego o la fabbricazione nell ' industria

dell ' invenzione implicasse la materiali tà dell 'oggetto

dell ' invenzione.214 Si è pertanto sostenuto che tale requisito

214 S i ved a G. S E N A , I d i r i t t i su l l e in ven zio n i e su i mo d el l i d 'u t i l i tà , c i t . , p .
9 8 ; G. F L O R I D I A , ( a cura d i ) P . AU T E R I , G. F L O R I D I A , V . M A N G I N I , G. O L I V I E R I ,
M . R I C O L F I , P . S P A D A , Dir i t to indu s t r ia l e – Prop r i e tà in t e l l e t t ua le e
co n co rren za , ci t . , p . 20 2 .
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sarebbe sempre posseduto dalle invenzioni aventi ad oggetto un

nuovo prodotto, mentre nel caso delle invenzioni di metodo o di

procedimento, secondo l 'opinione prevalente, i l requisi to di

materiali tà dell ' invenzione si esprimerebbe nell 'uso nel contesto

del metodo o del procedimento di mezzi materiali .

È un'opinione che appare condivisibile, se i mezzi material i

necessari per l 'esecuzione del metodo o processo sono intesi in

un'accezione ampia, ricomprendendovi l 'impiego di energie, e

più in generale, l 'uti l izzo di qualsiasi forza naturale. E se per

prodotto s 'intende qualsiasi oggetto derivato da un processo

industriale: quanto già esistente in natura, pur presentando il

requisi to della material ità, non è infatti fabbricato nell ' industria

(ma diverso è il caso del prodotto naturale sintetizzato, o

raffinato, o separato e reso disponibile attraverso un metodo o

processo industriale).

8.4. Inutil i tà-non necessità della configurazione del requisi to del

carattere tecnico come requisito autonomo alla luce del parere

dell 'Enlarged Board of Appeal

1. – Nel parere G 3/08 l'Enlarged Board non ha fornito una

definizione di carattere tecnico. Ha tuttavia affermato che un

elaboratore elettronico che faccia applicazione di un software

possiede carattere tecnico; allo stesso modo possiede carattere

tecnico il metodo eseguito da un computer sulla base di un

programma e un supporto informatico contenente un programma

per elaboratore.

Per converso, l 'Enlarged Board ha affermato che

l 'esclusione di cui all 'art . 52 (2) (c) C.B.E. concerne

essenzialmente il software inteso come insieme di istruzioni

operative rivolte alla macchina.
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Pare opportuno a questo punto considerare quanto affermato

dall 'Enlarged Board in merito alla formulazione del secondo

quesito. Rilevando la "debolezza logica" della sua strutturazione,

l 'addebitava alla "confusione tra il concetto di set di istruzioni

per eseguire i passaggi di un metodo e il metodo stesso".

Osservava l 'Enlarged Board che "c'era una generale dif ferenza

sotto il profi lo logico tra un oggetto e il nome o descrizione

dell 'oggetto"; invitava, in particolare, a considerare "la seguente

frase: ‘le t igri mangiano la carne. La carne è una parola. Perciò

le tigri mangiano le parole’ . Doveva esserci chiaramente un

errore in questo sillogismo. Ciò si verif icava perché la parola

'carne' era usata in modo differente nelle due premesse. Nella

seconda premessa ciò che era in discussione non era la sostanza

della carne, bensì il nome della sostanza. Si tratta di due cose

diverse, e il modo usuale per distinguerle era mettere il nome tra

virgolette. Per un famoso ma più complicato esempio di questo

tipo di gioco di parole si richiamava Lewis Carroll in 'Through

the Looking Glass (and What Alice Found There)' ,215 e in quel

contesto l'espressione 'The Name of the song is called' . In tale

complicata situazione era facile confondere i nomi e le

descrizioni e le cose cui si ri ferivano".

215 P er l ' even tu al e cu r io s i t à d e l l e t to re , r ipo r t i amo d i segu i to i l p assaggio
r i l evan te d e l t e s to l e t t e ra r io c i t a to d a l l 'En la rged Bo ard : " ‘You a re sad ’ , th e
Kn igh t sa id in a n a n xious to n e: ‘Le t me sin g yo u a song to co mfo r t you ’ . ‘ I s i t
very lo ng? ’ A l i ce a sked , fo r sh e h ad h ea rd a good d ea l o f po e t ry tha t da y . ‘ I t ' s
l ong ’ , sa id th e Kn igh t , ‘bu t i t ' s very , very b ea ut i fu l . Everyb od y tha t h ea rs me s ing
i t - e i t h er i t b r ing s th e tea rs to th e i r eyes , o r e l se ’ , ‘Or e l se what?’ Sa id A l i ce ,
f o r th e Kn igh t ha d mad e a sudd en pau se . ‘Or e l se i t do esn ' t , yo u kno w. Th e n ame
o f th e son g i s ca l l ed <<Had do cks ' Eyes>>’. ‘Oh , tha t ' s th e na me o f th e son g , i s
i t? ’ A l i ce sa id , t ry ing to f ee l in t eres t ed . ‘No , you d on ' t und ers tand ’ , th e Kn igh t
sa id , l oo k ing a l i t t l e vexed . ‘Th at ' s wh at th e na me i s ca l l ed . Th e na me rea l ly i s
<<Th e Ag ed Ag ed Man >>. ‘Th en I o ugh t to h a ve sa id ‘Tha t ' s wha t th e son g i s
ca l l ed? ’ A l i ce co rrec t ed h erse l f . ‘No , yo u oug htn ' t : tha t ' s qu i t e ano th er th ing !
Th e son g i s ca l l ed ‘Wa ys And Mean s’: bu t tha t ' s o n l y wh at i t ' s ca l l ed , yo u
kn ow!’ ; ‘Wel l , wh at i s th e son g , th en ?’ sa id Al i ce , who wa s b y th i s t ime
co mp le t e l y b ewi ld ered . ‘ I wa s co ming to th a t , ’ t h e Knig h t sa id . ‘Th e son g rea l l y
i s <<A-s i t t i ng On A Ga te>>: an d th e tun e ' s my o wn in ven t io n ’ " .
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2. – Sembra pertanto legit timo trarre la conclusione che la

dist inzione, tra un programma per elaboratore in quanto tale e un

programma per elaboratore in quanto possibile oggetto di

invenzione, non concerne tanto l 'oggetto bensì la prospettiva da

cui l 'oggetto è considerato.

A differenza degli al tri possibil i oggett i di invenzione, i l

software presenta una duplice natura: da un lato, è l inguaggio,

che può trovare espressione nel codice sorgente e nel codice

oggetto216; dall 'al tro lato, è istruzione rivolta alla macchina,

determinandone il modo di operare e, per ciò stesso, le funzioni

e l 'ut i li tà della macchina. 217

La duplice natura del software ha peraltro giustificato una

tutela giuridica differenziata: per mezzo del dirit to d'autore, la

prima; se ne sussistono i presupposti, come invenzione, la

seconda.218 E, invero, in entrambi i casi vi è l 'adattamento di un

216 Si u sa q u est 'u l t ima esp ress ion e n el l ' accez io n e d i "ra pp resen ta z ion e in una
q ual s ia s i no ta z ion e s imb ol i ca b in a ria d e l la su ccess ion e d e i co ma ndi ch e
o p ereranno po i f i s i ca men te su l la ma cchina " (co s ì G. GU G L I E L M E T T I , c i t . ,
L' in ven z io n e d i so f twa re , p . 205 ) .

217 E ' s t a to osse rva to (R . K R A ß E R , Erwei t erung d es paten t rech t l i ch en
Er f indu ng sb eg r i f f s? , ci t . , p . 9 64 ) , ch e "u n appa recch io no n è u n prog ra mma in
q uan to ta l e . V ien e d a doman da rsi , a l la lu ce d i ques ta co n clus io n e, p erch é d a 35
a nni mol t e p erson e a t t i ve n e l la p ra t i ca e n el la dot t r ina s i s iano af fa ccenda te co n
co ns id erevo le a cu me n el la con o scen za d e i p resup po st i e d e i l imi t i d e l la
b reve t tab i l i t à d el l e so lu z io n i d i p rob lemi re la t i v i a p ro gra mmi p er co mputer" . S i
ved a an ch e H. E . B R A N D N E R , Zu r Rechts s t e l lung e in es an g este l l t en
Prog ra mmierers , in GRUR , 2001 , p . 883 e ss . Co nt ra R. K Ö N I G , Paten t fä h ig e
Da ten vera rb ei tun gsp rog ramme - e in Wid ersp ru ch in s i ch , c i t . , p . 577 e ss . ,
s eco ndo i l qu al e l a b reve t t ab i l i t à d e i p ro grammi p er el abo rato re e l e t t ron i co
d o vrebb e r i t en er s i semp re esc lu sa p er espressa prev i s io n e no rmat iva . Tut tav i a ,
o gge t to d i po ss ib i l e pro tez ion e breve t tu a l e p o t r eb b e esse re i l lo ro u so in un
e labo ra to re e l e t t ro n i co . Seco ndo l ' au to re , s i t r a t t e reb b e di u n ' ipo t es i an a lo ga a l l a
p ro t ez ion e d el secondo u so med ico d i u n fa rma co , b en ch é in q u esto caso si
t r a t t er ebb e di un a fa t t i sp ec i e d i d e r ivaz ion e g iur i spru d en z ial e . La p ro t ezion e
d e l l ' u so imp l i ch erebb e p era l t ro an ch e l a p ro t ezion e med ia t a d e l l 'o gge t to i l cu i u so
è op erato .

218 Co s ì W. TA U C H E R T , Zu r Beu rt e i lung d es t ech nisch en Ch a ra k t ers von
Paten tan meldung en au s d em Bere i ch d er Daten vera rb e i tung u nter
Berü cksi ch t igu ng d er b ish er ig en Rech tsp rechu ng , c i t . , p . 155 ; I D . , Paten t
Pro tec t ion fo r Co mpu ter Prog ra ms - Curren t S ta tus an d New Develop men t s , c i t . ,
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isti tuto giuridico già esistente per tutelare una creazione del

tutto atipica e bifronte. È vero che la protezione del software per

mezzo del diri t to d'autore è sostanzialmente espressione di una

f ictio iuris , non potendosi parlare nel caso del software di opera

che è espressione della personalità dell 'autore per la

soddisfazione di un'esigenza etica o estetica del pubblico.219 Ma

è altrettanto vero che anche una f ictio iuris presuppone

l 'esistenza di analogie e simili tudini , che rendano opportuno

l 'adattamento di un isti tuto già esistente alla nuova fatt ispecie.

Nel presente caso, tal i analogie e similitudini possono ravvisarsi

nel carattere di l inguaggio espressivo che è propria del software,

benché di contenuto tecnologico e rivolto a una macchina. E il

software, in quanto (anche) espressione, è suscett ibile di essere

trascri tto, e dunque copiato, separatamente dalla macchina su cui

deve essere util izzato.

Alla luce di queste considerazioni e delle conclusioni

formulate dall 'Enlarged Board of Appeal sembra possibile

identificare l 'oggetto di esclusione previsto dall 'art . 52 (2) (c)

C.B.E. nel software-l inguaggio, cioè inteso come forma di

espressione. Non è oggetto della norma il software attuato, cioè

divenuto funzione ed uti li tà tecnica di un disposit ivo

elettronico.220

p . 81 2 . Qu anto al coo rd in amen to t r a l e du e tu t e l e s i ved a G. GU G L I E L M E T T I ,
L' in ven z io n e d i so f twa re , c i t . ,p . 255 e ss .

219 Cfr . G. GU G L I E L M E T T I , L ' in ven z ion e d i so f twa re , c i t . , p . 196 e ss . ( i n
p ar t i co l a re p . 199 e pp . 219 -22 2) .
220 Pr ima d e l l 'o p in ion e d e l l 'En la rged Bo ard e d el l a p ron un cia d e l l e d ec i s io n i
ap p ar t en en t i a l l a co s idd e t t a t r i lo g i a , A. H. H O R N S , An merkun g en zu b eg r i f f l ich en
Frag en d es So f twa reschutzes , in GRUR , 2001 , p . 8 , g i à o sservava ch e " i l r i ch ia mo
a i 'p rog ra mmi p er e la bo ra to re in qu anto ta l i ' con ten u to s ia n e l l ' ar t . 1 Pa tG ch e
n e l l ' ar t . 5 2 C.B.E. p er la d e l imi ta z io n e d egl i o gg e t t i non p ro tegg ib i l i co n
b reve t to p uò essere in t eso , a l ma ss imo, n e l sen so ch e co n esso s i s ia vo lu to
in t end ere la fo rma l in guis t i ca d i esp ress ion e d el co d ice d e l p rog ra mma , p erch é
g ià la conn ess ion e d el cos t ru t to l ingu i s t i co d el p ro gra mma co n la sua ad egu ata
implementa z ion e , co eren te co n la g ra mma t i ca e la seman t i ca d e l la l i ngua d e l
co d ice d el p rog ra mma , in una ma cchina d i Tu ring so t to fo rma d i u n co mp uter
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Se così è, trova conferma l 'opinione sostenuta sin dalle

prime decisioni del Board del carattere astrat to che sarebbe

comune a tutte le esclusioni oggetto dell 'art . 52 (2) C.B.E.; in

contrapposizione alla natura pratica e operativa dell ' invenzione,

cioè al suo carattere tecnico.221 Non v'è dubbio infatti che il

software come linguaggio, cioè come oggetto di protezione per

mezzo del dirit to d'autore, abbia lo stesso carattere di astrattezza

delle altre ipotesi previste dalla norma, costi tuendo il corpus

mysticum l 'effet t ivo oggetto di tutela.222

u niversa l e d e l t ipo d i von Neu mann , no n rap p resen ta p iù un p rog ra mma, b en sì un
s i s t ema d i e lab o ra zion e d i da t i n el la sua in t erezza " . In I t a l i a l 'o p in io n e p iù
avan za t a r i t en eva ch e " ' i p ro g ra mmi con s id era t i in q uan to ta l i ' d i cu i p a rlano gl i
a r t t . 5 2 C.B.E. e 12 l . i . d o vrebb ero essere in t es i u n i ca mente con r i f e r imento a i
p ro cess i d i man ip o la z io n e simb ol i ca eseg ui t i d a l co mpu ter (qu est ' u l t ima
p rec i sa z ion e con sen te d i d i s t i ngu er l i da i me tod i ma tema t i c i au ton oma men te
men z ion at i d a l l eg i s la to re t ra g l i en t i non b revet ta b i l i ) ch e o p erano su s imbo l i
a s t ra t t i o n umeral i con s id era t i i n sé , ind ip en d entemen te da l s ign i f i ca to ch e ta l i
p ro cess i p o ssono a vere per la so lu z ion e d i p rob lemi sp ec i f i c i non at t i n en t i a l
d omin io d e l la matema t i ca" (co s ì G. GU G L I E L M E T T I , L' in ven z ion e d i so f twa re , c i t . ,
p p . 185 -18 6) . No n v 'è du bbio , tu t t avi a , ch e an ch e qu es t i meto d i , se esegu i t i
d a l l ' e l abo ratore , h an no cara t t e r e t ecn i co ; tu t t av i a , l ' a s sen za d i un a sp eci f i ca
u t i l i t à t ecn i ca co n segu i t a p er mezzo di ess i p e rmet t e co mu nqu e d i esc lud ern e l a
b reve t t azio n e p er d i fe t to d i app l i cab i l i t à in du st r i a le , o ppu re , vo l en do ind iv id u are
l 'u t i l i t à d e l p ro gramma n e l l ' e secu z ion e au to mat i ca d i un ca l co lo as t r a t t o , p e r
d i fe t to d i a l t ezza in ven t iva .

221 Più co mp lessa , in vece , l a po s i z ion e d e l l a giur i sp rud en za in g lese , ch e h a
semp re n ega to , d a un la to , l a po ss ib i l i t à d i ind iv id u are un e lemen to u ni f i can t e
n eg l i o gge t t i e sclu s i d a l la b reve t t az ion e ; d a l l ' a l t ro l a to , non h a mai a t t r ib u i to
a l cun a r i l evan za a l l a c i r co s t an za ch e l 'o gge t to d e l l ’ i n ven z ion e fo sse un p rodo t to
indu s t r i a l e o fo sse a t tu ato a t t r aver so u n a macch ina so no s t a t e semp re r i t en u te
c i r co st an ze i r r i l evan t i n e l l ' acce r t amen to d e l l ' e s i s t enza d e l ca ra t t er e t ecn i co (ne l l a
p ar t i co l a re fo rma d i u n con t r ib u to r i sp et to al l ' a r t e an t e r io re ) d el l ' in ven zio n e.

222 Con r igu ard o al l a fu n zion e d el imi t an t e svo l t a d al l ' e sc lu s ion e d el l ' a r t . 5 2
(2 ) (c) C .B.E. r i sp e t to a l l ' o gge t to d i p ro t ezio n e spec i f i co d el d i r i t to d 'au to re , s i
ved a W. TA U C H E R T , Zu r Beu r t e i lu ng d es t echn i sch en Ch ara kt ers von
Paten tan meldung en au s d em Bere i ch d er Daten vera rb e i tung u nter
Berü cksi ch t igu ng d er b i sh er ig en Recht sp rechung , i n GRUR , 1 997 , pp . 154 -1 55) .
L 'au to re , n el con t r ib u to so pracc i t a to , r i t en eva tu t t av i a ch e i l so f tware co n ten uto
in un suppo r to d ig i t a l e n on presen t i i l n ecessa r io ca rat t e r e t ecn i co r i en t ran do
p ien amen te n el l ' e sc lu s ione , a l p a r i d el so f tware ev en tu a lmen te t r asc r i t to su car t a
o a l t ro sup po r to . È p erò vero ch e u n su ppo r to d ig i t a l e , co me p eral t ro i l supp or to
ca r t aceo , co s t i tu i sce d i pe r sé un mezzo tecn ico , p e r qu an to o vvio (non si può
tu t t av i a esc lud ere un ' inno vaz io n e rel a t i va a l l e ca ra t t e r i s t i ch e t ecn ich e d i un
sup po r to d ig i t a l e) . In t a le sen so , p iù recen temen te , semb ra esse r s i o r i en t a to lo
s t es so au tore ap p en a r i ch i amato al l a lu ce d e l l ' evo lu z ion e g iu r i sprud en z iale n e l
f r a t t emp o in t e rvenu ta . S i ved a su l pun to I D . , Pa ten t Pro tec t ion fo r Co mpu ter
Prog ra ms - Cu rren t S ta tu s and New Deve lop men ts , c i t . , pp . 82 0-822 . S i ved a
an ch e J . B E T T E N , Pa ten t sch ut z vo n Compu terp rog ra mmen , ci t . , p . 785 , i l qu a l e
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Si deve allora ri tenere che il software così inteso sia sempre

privo del requisito di applicabili tà industriale, non essendo

suscett ibile né di fabbricazione né di uso nell ' industria,

perlomeno nell 'accezione di uso e fabbricazione considerati

dall 'art . 57 C.B.E. E perciò una tale concezione di carattere

tecnico si risolve inevitabilmente in termini del tutto analoghi al

già visto requisito di material ità dell ' invenzione, intesa come

caratterist ica propria di un oggetto che può essere impiegato o

fabbricato nell ' industria.223

d i s t in gu e l e "co ns id eraz io n i t ecn i ch e (r i sp et t i va men te co n cern en t i i l p rob lema
tecn ico , l ' e f f e t to t ecn ico e i l con t r ibu to tecn ico ) da l la ( ' a r t ig ian ale ' )
p ro g ra mma z ion e e cod i f ica z ion e , va l e a d i re la mera scr i t tu ra d e l prog ra mma
[…] l ' e sc lu s ion e d ei ' p rogra mmi p er e labo ra to r i in q uan to ta l i ' [ è co n f in a t a] a ciò
ch e pu re i l l eg i s la to re in ten d eva , p rec i sa men te l ' e sc lu s ion e d el p rog ra mma messo
in c i rco la z ion e, in fo rma d i e l en co d i i s t ruz io n i , d i cod ice so rg en te e cod ice
o gg et to . Qu es t i so no p ro te t t i da l d i r i t t o d 'au to re e non po sso no essere tu te la t i
co n b reve t to . La tu t e la b reve t tua l e d o vrebb e co mp ren d ere essen z ia lmen te c iò ch e
s i co l lo ca tempo ra lmente p r ima d e l la p rog ra mmaz ion e , o ss ia i l se t t ore de l la
co n cezio n e d i un a so lu z ion e d i un p roblema p er mezzo d el la t ecn i ca in fo rma t i ca .
De t to in mo do sugg es t ivo : tu t to quan to s ta p rima d el la f lo w ch ar t e d el
d iag ramma d i f lu sso , so lo dop o in i z ia la co di f i ca z ion e no n b reve t tab i l e" .

223 P ar t end o d al l a co mp lessa d ef in i z ion e d i in ven z ion e fo rn i t a d a l l a Co r t e
Fed eral e t ed esca n el caso "Ro te Taub e" (co me "Le h re zu m p lan mäßigen Hand e ln
u nte r un mi t t e lb a ren E in sa t z b eh er r schb are r Natu rkrä f t e zu r Er re i chu n g ein es
kau sa l üb er seh b aren Er fo lges" ) , l a su ccess iva g iu r i sp rud en za t ed esca, ch e p iù d i
o gni a l t r a s i è d ed icat a a l l a d ef in i z ion e d e l co n ce t to d i ca ra t t er e t ecn i co co me
requ i s i to d e l l ' in ven z ion e , h a v ia v i a r id o t to i l con cet to a i su o i t e rmin i essen z ia l i ,
f i n o a r i cono scere i l ca rat t e r e t ecn i co in tu t t i i cas i i n cu i v i s i a " l ' imp iego di un
q ualch e mezzo p er uno sco po d e termin ato " (co sì R . N A C K , Neu e Gedan ken zu r
Paten t i e rba rke i t von compu ter implement i er t en Er f in dung en - Bed en ken g eg en
S of twa repa ten t e - ein d éjà vu ? , c i t . , p . 772 ) . In I t a l i a , è s t a to o sse rva to ch e
" l ' i nqua d ra men to d e l so f twa re n el l ' a mb i to d el la d i scip l ina breve t tua l e mu o ve
d al la co n sid era zion e d e i mezz i ch e n e con sen to no i l f un ziona men to . In a ssenza di
q u es t i mezz i in fa t t i i l so f twa re s i esau r i sce in una mera d escr i z io n e d el la ser i e d i
i s t ru z ion i " (co s ì G. GU G L I E L M E T T I , L ' in ven z ion e d i so f twa re , c i t . , p . 28 ) . Lo
s t es so au to re o sse rva p erò ch e " la mater ia l i tà / in du s t r ia l i t à è un con ce t to meno
r i cco e p rec i so d e l la d ef in i z ion e dog ma t i ca d ' in ven z ion e d e l la do t t r in a t edesca :
essa esp r ime so l ta n to l ' es ig en za , d e t ta ta d a rag ion i in t ern e a l s i s t ema , che i l
t ro va to s i a t tu i e p rodu ca e f f e t t i su s t ru t tu re tang ib i l i ; ma nul la d i ce r igua rdo al
mod o in cu i c iò d eve a vven i re e a l rapp o rto in t erco rren te t ra fo rze in t erag ent i
su l la ma ter ia e a t t i v i tà in t e l l e t tua l e" (i b id em , p p . 15 3-154 ) . Tu t t av i a , s i d eve
o sse rvare , d a u n la to , che l ' accez ion e d i ca ra t t e r e t ecn i co ad ot t a t a d a l l 'En la rged
Bo ard o f Ap p ea l app are presc ind ere d a q u al s i as i con s id e razion e su l l a mo d a l i t à in
cu i i mezz i so no imp iega t i e su l r appo r to cau sa l e re l a t i vo a l lo ro imp iego ;
d a l l ' a l t ro l a to , l a s t es sa g iu r i sprud en za t ed esca, ne l cu i con tes to i l con ce t to d i
in ven z io n e sop racci t a to è s t a to e l abo rato , h a p ro gress ivamen te abb an don a to t a l e
d ef in i z io n e con r igu ardo a l l e in ven z ion i d i so f tware (co me ab b iamo sop ra nota to )
acco nten t an do si ch e l ' imp iego d e i mezz i avven ga i n fu n z ion e d e l co nsegu imento
d i u n r i su l t a to u t i l e . A q u es to propo s i to , s i è v i s to ch e l ' ind i cazion e d e l l 'u t i l i t à
co nsegu i t a p er mezzo d el l ' in ven zion e co st i t u i sce u n asp e t to d e l p iù co mplesso
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Non si comprende pertanto né l 'esigenza teorica né l 'ut i li tà

pratica di configurare il carattere tecnico dell ' invenzione quale

requisi to autonomo e preliminare per l 'accesso alla tutela

brevettuale. E ciò senza per tale motivo negare il necessario

carattere tecnico che l 'invenzione deve possedere.

Il requisi to di applicabili tà industriale appare pertanto

costituire uno strumento semplice e immediato per la soluzione

di ogni questione concernente la brevettabil ità di un oggetto, la

cui esclusione non appaia già di per sé evidente per i l fatto di

ricadere in una delle esclusioni espressamente previste dall 'art .

52 (2) C.B.E., non richiedendo le incerte valutazioni circa la

sussistenza del carattere tecnico.

3.  Rimane da verificare se il requisito del carattere tecnico

dell ' invenzione possa – e se sì , in che modo – essere ri levante ai

fini del giudizio di novità e di altezza inventiva. Nessun dubbio,

infatti , (sul punto si tornerà nel prosieguo) che oggetto d'esame

in sede di novità e di altezza inventiva debba essere

l 'insegnamento tecnico fornito dal brevetto; non possono dunque

avere ri levanza le eventuali caratteristiche non tecniche per

quanto nuove e originali . E tuttavia non sempre è possibile

scindere nettamente gli aspett i tecnici e non tecnici

dell ' invenzione. Ciò appare particolarmente evidente nel caso del

software, che è caratterizzato da una stretta interazione tra

l 'aspetto informatico, costituito dalle istruzioni imparti te alla

macchina, e il funzionamento della macchina stessa.

Considerare nel giudizio di altezza inventiva esclusivamente

le caratteristiche fisiche o material i oggetto di rivendicazione,

ignorando del tutto le caratterist iche escluse, intangibili , benché

r equ i s i to d el l ' ap p l i cab i l i t à ind u st r i a l e , men t re l ' i don e i t à d e i mezz i a l
co nsegu imen to d e l r i su l t a to u t i l e do vrà essere cons id e rat a so t to i l p ro f i lo d e l l a
su ff i c i en t e d escr i z ion e .
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le seconde possano determinare la soluzione del problema

tecnico, condurrebbe pressoché sempre all 'esclusione dalla

brevettabili tà delle invenzioni di software per difetto di difetto

di novità e di altezza inventiva. O almeno in tutt i i casi in cui

l 'hardware impiegato abbia carattere convenzionale.224 Con il

paradosso evidenziato dalla Corte d'Appello inglese: "The Lord

Giveth, the Lord Taketh away".225 Ove il "dare" è rappresentato

dal superamento della preclusione di cui all 'art . 52 (2) C.B.E. e

il "togliere" dall ' inevitabile considerazione dell 'oggetto come

privo dell 'al tezza inventiva.

Deve essere perciò essere oggetto di verifica la possibil ità

di un diverso approccio, in base al quale, usando ancora le parole

della corte inglese, "the Lord Giveth but the Lord Doth not

Always Taketh away".

Ciò impone inevitabilmente uno spostamento del piano di

indagine: dalle esclusioni della brevettabili tà ex art . 52 (2)

C.B.E. all 'esame dell 'al tezza inventiva. In quel contesto

occorrerà verificare se e quale ri levanza possa avere la

224 Cfr . J . P I L A , S of twa re Pa ten t s , S ep a ra t io n o f Po wers , a nd Fa i l ed
S y l log i sm: A Co rnu cop ia f ro m th e Enlarg ed Boa rd of App eal o f th e Eu rop ean
Paten t Of f i ce , c i t . , p . 20 3 , o ve s i no ta ch e "men t re la con cez ion e d e min imi s d e l
Boa rd di ' in ven z ion e ' g iu s t i f i ca la con s id eraz io ne d e l me todo co me og ge t to
b reve t tab i l e , e s so è n ond imeno esc lu so dal la b revet tab i l i t à n on d e terminan do u n
a van za men to in u n se t tore non esc lu so a i sen s i d e l l ' ar t . 5 2 (2 ) e (3 ) C .B .E.
A t t ra verso q u esto app ro cc io , r i t i en e imp l i c i t a men te l ' En la rg ed Bo ard , i Boa rd
d e l l ' EPO o t t engo no lo s tes so r i su l ta to ch e sa rebbe o t t enu to app l i cand o un p iù
r igo ro so co n cet to d i ' i n ven z ion e ' : ' s emp l i cemen te l ' a r t i co lo a pp l i ca to è
d i f f e ren t e ' . Tu t ta via , q ues ta d i f e sa d e l la g iu r isp ru d en za d el Bo a rd fa cen do
r i f e r imento a l la g iu r i sp rud enza su l l ' a r t . 5 6 C.B .E . a ppa re p ro blema t i ca p er d u e
rag io n i . An zi tu t t o , es so t ra scu ra l ' impo r tan za d e l la mo t i va zion e g iu d i z ia l e a i f i n i
d i un p ro cesso d eci s iona le t ra spa ren te e co eren te . In second o luogo , esso
t ra scu ra la cont radd i t to r ie tà d e l la mo t i vaz io n e d e i Boa rd su l l ' a l t e z za in ven t i va .
Qu es ta in co eren za è evid en te con s id eran do ch e ment re u n metod o n ego z ia l e no n è
' t ecn i co ' a cau sa d el la ca tego r i zza z ion e d ei me tod i n ego z ia l i co me non -
in ven z ion i , la sci en za e la p ro g ra mma zion e d e i compu ter sono tecn ici no nos tan te
la lo ro ca tego r i z za z ion e co me non - in ven z ion i " .

225 Cfr . Aero t e l Ltd v Te lco Ho ld in g Ltd an d oth er s , and Nea l Wil l i am
Macrossan ' s app l i ca t i on , ci t . , p a r . 28 .
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definizione di un criterio per l 'accertamento del carattere tecnico

dell ' invenzione.226

9. Il carattere tecnico dell' invenzione e il giudizio di novità e

altezza inventiva.

9.1. Lo stato dell 'arte ri levante

1. − Secondo la previsione dell 'art . 52 (1) C.B.E., oltre che

provvista del requisito dell 'applicabil ità industriale, l ' invenzione

deve essere nuova e dotata di altezza inventiva. Mentre il primo

requisi to ha carattere assoluto, è cioè basato sulle caratteristiche

intrinseche dell 'oggetto, la novità e l 'al tezza inventiva sono

invece requisit i relat ivi , perché accertati sulla base dello stato

dell 'arte.

È nuova l 'invenzione non descrit ta, e comunque non

derivabile in modo non ambiguo e diretto, dallo stato dell 'arte

anteriore.

L'accertamento dell 'al tezza inventiva presuppone invece un

più complesso giudizio di non ovvietà. In part icolare, l 'art . 56

C.B.E. stabil isce che "un' invenzione è considerata come

226 Co s ì W. AN D E R S , Wie v ie l t echn i sch en Chara k t er brau ch t e in e
co mp uter imp lemen t i er t e Geschä f t sme th od e, um au f er f ind er i sch er Tät ig kei t zu
b eru h en? , in GRUR , 200 1 , p . 56 0 , i l qu a l e r i l eva ch e "p er l e in venz ion i
implementa t e d a un co mp uter - du nqu e tecn ich e - e in pa r t i co la r modo p er i
me tod i co mmerc ia l i implementa t i d a co mp uter va lg ono p er l ' a ccer tamen to
d e l l ' a l t e z za in ven t i va g l i s t e s s i requ i s i t i ch e sono p rev i s t i p er qu al s ia s i a l t ra
in ven z ion e . E co s ì sa rà in fu tu ro . La qu es t ion e de l ca ra t t e re t ecn i co è anco ra
fond a menta l e p er l ' i d en t i f i ca z ion e d e l l e cara t t e r i s t ich e r i l evan t i d e l l ' ogg e t to p er
i l qua le s i r i vend ica la p ro tez ion e e p er la d e t ermina z ion e d el la b revet ta b i l i tà . In
sé co n s id era t e , l e ca ra t t er i s t i ch e non tecn ich e n on p o sson o d e termina re l ' a l t e z za
in ven t i va , q ualo ra esse no n in c ida no su l l e ca ra t t er i s t i ch e t ecn ich e d e l l ' og ge t to
r i vend ica to , n é s iano d e termina te dal l e ca ra t t e r i s t i ch e s i cu ra mente t ecn i ch e d e l
b reve t to " . Ri t en gono invece ch e l ' acce r t amen to d e l l ' a l t ezza in ven t iva d ebb a
co ns id e ra re an ch e l e ca ra t t e r i s t i ch e no n tecn ich e d el l a r ivend icazione G.
S C H Ö L C H , S o f twa repa ten te o hn e Gren zen , i n GRUR , 20 01 , p . 19 e R. N A C K , S ind
je t z t co mpu ter implement ier t e Geschä f t sme thod en pa ten t fäh ig? - An alyse d er
Bund esg eri ch t sh o f -Ent sche idun g "Sp ra chana lysee inr i ch tung " , ci t . , p . 858 .
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implicante un'att ivi tà inventiva se, per una persona del mestiere,

essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica".

La definizione dello stato dell 'arte è perciò cruciale sia fini

del giudizio di novità sia nell 'accertamento dell 'al tezza

inventiva. Secondo la previsione dell 'art . 54 (2) C.B.E.,

costituisce lo stato dell 'arte "tut to quanto è stato reso

accessibile al pubblico prima della data di deposito della

domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o

orale, un’util izzazione o ogni altro mezzo".227

2. − Tornando alle invenzioni di software, e più in generale alle

invenzioni che presentano caratteristiche appartenenti a una

materia esclusa, una prima difficoltà si pone con riguardo alla

determinazione dello stato dell 'arte ri levante. Se cioè lo stato

dell 'arte debba comprendere oppure no anche le conoscenze

appartenenti a una materia esclusa.228 Per esempio, nel caso

delle invenzioni di software, se lo stato dell 'arte anteriore sia

costituito anche dai programmi per elaboratore conosciuti e

divulgati prima della data di priorità.

In termini speculari , sotto il profi lo dell 'ambito di

protezione che deve essere assegnato a queste invenzioni, si pone

il problema della definizione dell 'oggetto dell ' invenzione, cioè la

determinazione – nel caso di un insegnamento che si basi su

227 A p ropo s i to d el g iud izio d i a l t ezza in ven t iva s i ved a G. S . A. S Z A B O , Th e
Prob lem and So lu t io n App ro a ch in th e Eu rop ean Pa ten t Of f i ce , in I IC , 1 995 , pp .
4 57 e ss . ; R . M O U F A N G , ( a cu ra d i ) R. S C H U L T E , P a ten tg ese t z , c i t . , § 4 . , p . 2 55 e
ss . ; R. KR A ß E R , Pa ten t rech t , c i t . , § 1 8 , p p . 30 1 e ss . ; J . KR O H E R , in M. S I N G E R e
D. S T A U D E R , Eu ropä i sch es Pa ten tüb ere in ko mmen – Ko mmen ta r , c i t . § 56 , p . 2 42;
AA.VV . , C.I .P .A. Gu id e to th e Pa ten t s Ac t s , c i t . , p . 9 3 e ss . ; R. M I L L E R , G.
B U R K I L L , C . B I R S S e D. CA M P B E L L , Terre l on th e Law of Pa ten ts , ci t . , 12 , p . 34 1 e
ss .

228 Con r igu ardo al p a r t i co l are caso in cu i l a r ivend icaz ion e con ten ga un a o
p iù carat t e r i s t i ch e r i co ndu c ib i l i a l l a ca t ego r i a d el le scop er t e sci en t i f i ch e , s i ved a
G. GU G L I E L M E T T I , La b reve t taz io n e d e l l e sco p ert e - in ven zio n i , c i t . , p . 101 .
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caratterist iche appartenenti a oggett i esclusi – di cosa sia

validamente oggetto di esclusiva; e che dunque, debba possedere

i requisit i di novità e altezza inventiva.

Si riaffaccia dunque la questione del rapporto tra

caratterist iche escluse dalla brevettabili tà e caratteristiche

suscett ibili di costituire un'invenzione: questa volta non nei

termini di requisi to-soglia per l 'accesso alla brevettazione, bensì

di determinazione della linea di confine tra quanto costi tuisce

invenzione e quanto invece non è suscett ibile di protezione,

perché appartenente ad una materia esclusa. È pertanto

necessario verificare se il concetto di carattere tecnico

dell ' invenzione possa in questi casi costi tuire un valido ausilio

all ' identificazione dell 'oggetto dell ' invenzione.

9.2. L'applicazione del problem and solution approach alle

invenzioni di software

1. − I cri teri che sovraintendono all 'accertamento dell 'al tezza

inventiva nel caso in cui l ' invenzione sia realizzata attraverso un

software sono stati i l lustrat i dal Board of Appeal EPO nella

fondamentale decisione T-641/00, Comvik/two identi ties.

L'invenzione considerata dal Board nel caso Comvik aveva

ad oggetto una particolare modalità d'uso di una carta SIM, alla

quale potevano essere attribuite più identi tà distinte,

selezionabili dall 'utente per ripartire i costi tra chiamate di

servizio e private, nonché eventualmente per permettere l 'uso

della stessa SIM da parte di più utenti . Il Board of Appeal

osservava preliminarmente che una rivendicazione poteva

legit t imamente comprendere caratterist iche tecniche e non

tecniche (veniva richiamata a questo proposito la precedente

decisione Koch Sterzel). L'accertamento dell 'al tezza inventiva
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doveva quindi essere eseguito applicando il criterio del c.d.

problem and solution approach , secondo la prassi EPO.229

Su tale base, i l Board ri teneva necessario accertare "se le

caratterist iche tecniche, che da sole o assieme ad altre

formavano la soluzione rivendicata, potessero essere derivate

nella loro interezza dall 'esperto del settore dallo stato

dell 'arte".230

Perciò, anche nel caso in cui in un'invenzione fossero

presenti caratterist iche tecniche e non tecniche, era tuttavia

229 L'ap p l i cazion e d el c r i t er io imp l i ca lo svo lg imen to d el l e segu en t i fas i : i )
d e t e rmin azion e d e l l ' a r t e an t e r io re p iù pross ima ("c lo ses t p r io r a r t " ) ; i i )
d e t e rmin azion e d el p rob lema tecn ico o gge t t i vo d e l l ' i n ven z ion e ("o b jec t ive
t echn ical p rob lem") ; i i i ) va lu t az io n e se , a l l a lu ce d el l ' a r t e an t e r io re p iù p ro ss ima ,
co n fro n tan do si co n i l p rob lema tecn ico o gge t t i vo d e l l ' in ven z ion e , i l t ecn i co
med io d el se t t o re avrebb e raggiun to in mo do o vvio l ' i n ven z ion e : n on in t e rmin i d i
as t r a t t a po ss ib i l i t à ( "cou ld ") , b en s ì d i r ag ionevo le asp et t a t i va ( "wo uld ") ,
d e t e rmin at a vuo i d a ind icaz ion i con ten ute n el l ' a r t e an t er io re d i op era re in
d i r ezion e d e l l ' in ven z ion e, vuo i d a l l a r ag ion evo le asp e t t a t i va d i van tagg i e
mig l io ramen t i imp l i c i t i ne l lo s t a to d e l l ' a r t e . ( c f r . Gu id e l in es EP O, 20 12 , G-VI I ,
5 .3 . ) .

230 Lo s t a to d el l ' a r t e r i l evan te a i f in i d e l l ' acce r t amen to d el l a no vi t à e
d e l l ' a l t ezza in ven t iva d eve r i t en er s i co mp ren sivo no n so lo d e l l e in fo rmaz ion i d i
ca ra t t e r e t ecn i co , b en sì an ch e d i o gn i cono scen za ap p ar t en en te a un se t to re non
tecn ico in q u an to r i l evan te a i f i n i d el l a so lu z ion e d e l p ro b lema tecn ico . Come s i
ved rà , an ch e cara t t er i s t i ch e non tecn ich e po ssono co nt r ibu i r e a l l a so lu zion e d e l
p rob lema tecn ico : ad esemp io un p ar t i co l a re p ro gramma so f tware (d i pe r sé
esc lu so d a l l a b reve t t az ione) può d e termin are un effe t to t ecn i co in t e rno o es te rno
a l co mp ute r . Ne co n segu e ch e lo s t a to d e l l ' a r te r i l evan te p er un a s i f fa t t a
in ven z io n e è co s t i tu i to (an ch e) d al l e cono scen ze an te r io r i r e l a t i ve a l l a
p ro gramma zio n e d e l so f tware e d u nqu e an ch e d a p ro grammi so f t ware f in a l i zza t i
a l l a so lu zion e d e l lo s t esso p rob lema tecn ico . La d ec i s ion e in esame af fe rma
tu t t av i a ch e l ' a r t e an t er io re r i l evan te è co s t i tu i t a un icamen te d ag l i in segn amen t i
d i ca rat t e r e t ecn i co , es sen do escluse p er t an to l e co no scen ze ch e s i co l lo can o in
amb i to non tecn ico . È s t a to a l propo s i to o sse rva to ch e " in ta l modo v ien e
t ra scu ra to i l f a t to ch e la d ef in i z ion e d i c iò ch e è r i l evan te a i f i n i d el l ' esa me
d e l l ' a l t e z za in ven t i va ex a r t . 56 in conn ess ione co n l 'a r t . 54 è d e l tu t to
ind ip en d ente d a qua l s ia s i r i f e r imento a l la ' t ecn i ca ' , a l l ' ' a r t e ' o s imi l i con ce t t i .
Ne l la con n ess io n e t ra l ' ar t . 56 e 54 svan i sce i l con ce t to d i ' s ta to d el la t ecn i ca '
n e l la d e t ermin a zio n e d e l la to ta l i tà d eg l i ogg e t t i r i sp e t to a i qua l i l ' in ven z ion e no n
d eve essere o vv ia . La C.B .E. non fo rn i sce a lcun sup po rto p er eserc i z i ca pz io s i
co n i l con ce t to d i ' t ecn i ca ' ; a l l o s ta to d el la t ecn i ca ap pa rt engon o tu t te l e
co no scen ze rese a ccess ib i l i a l p ubb l i co , t ecn i ch e o no n tecn ich e , an ch e p er
esemp io tu t t e l e pub bl i ca z ion e d i matema t i ca pura , l e scop er t e d e l l e sc ien ze
n atu ra l i e l e t eo r i e sc i en t i f i ch e" (co sì A. V O N H E L L F E L D , I s t n ur Techn ik S ta nd
d er Tech nik? - Zu m n eu en Neu h ei t sb eg r i f f im Eu ro pä i sch en Paten ta mt u nd d essen
An wendu ng a uf rechn erg es tü t z t e Erf ind ung en , c i t . , p p . 100 9-1 010 ) . Ne l lo s tes so
sen so an ch e W. AN D E R S , Erf in dung sg eg en stand mi t t echn i sch en un d
n ich t t echn i sch en Merkma len , in GRUR , 200 4 , p . 46 2 .
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necessario che "i l problema fosse un problema tecnico, che

doveva essere risolto dalla soluzione rivendicata, tutte le

caratterist iche della rivendicazione dovevano contribuire alla

soluzione del problema tecnico, e il problema doveva essere

definito in termini tali che l 'esperto del settore avrebbe potuto

confrontarsi con esso alla data di priorità".

Ne consegue pertanto che secondo il Board è devoluta

all 'esperto l 'identificazione: i) dell 'ambito tecnico

dell ' invenzione; ii) dell 'arte anteriore più prossima; ii i) del

problema tecnico.

In alcuni casi , tuttavia, il problema tecnico poteva non

essere stato formulato correttamente, soprattutto qualora il

problema evidenziato nella descrizione brevettuale non fosse un

problema tecnico e tuttavia l 'invenzione avesse ad oggetto un

insegnamento tecnico e fosse pertanto possibile identificare un

problema tecnico risolto dall ' invenzione. In questi casi , l 'esperto

doveva riformulare il problema tecnico, pur nei ristret ti limiti in

cui ciò era consentito secondo la giurisprudenza del Board. E "se

un problema tecnico non poteva essere individuato, allora non

esisteva un' invenzione ai sensi dell 'art. 52 C.B.E. (cfr. decisione

T-26/81, OJ EPO, 1982, 211)".

Quali ulteriori corollari del cri terio appena descri tto il

Board of Appeal prevedeva che "qualora una caratterist ica non

potesse contribuire alla soluzione di un problema tecnico

producendo un effetto tecnico, essa non doveva essere presa in

considerazione ai f ini dell 'accertamento dell 'al tezza inventiva".
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Dovevano invece essere prese in considerazione le

caratterist iche non tecniche dell ' invenzione che tuttavia

contribuissero alla soluzione del problema tecnico.231

Il Board ri levava inoltre che anche le caratterist iche non

tecniche dell ' invenzione potevano avere una specifica ri levanza

ai fini dell 'accertamento dell 'al tezza inventiva, anche quando non

contribuivano alla soluzione tecnica rivendicata. In part icolar

modo, nel caso in cui "la rivendicazione facesse riferimento ad

uno scopo che doveva essere perseguito in un settore non

tecnico, questo scopo poteva legitt imamente apparire nella

formulazione del problema come parte del contesto del problema

tecnico che doveva essere risolto, in specie come un vincolo che

doveva essere rispettato".

Si pensi ad esempio a vincoli stabil it i da norme legislat ive,

ma anche a finali tà di carattere economico o commerciale, come

la riduzione dei costi di produzione, la realizzazione di un

prodotto eco-compatibile o idoneo a venire incontro a

determinati gusti del mercato, che possono aver determinato un

problema tecnico, poi risolto dall ' invenzione.232

231 Co s ì C . D. AS E N D O R F e C. S C H M I D T , ( a cu ra d i ) G. B E N K A R D , Paten tg ese t z ,
c i t . , § 4 . , Rn 27 , o ve si o sse rva ch e " l a reg ola fon da men ta l e ch e l ' ogge t to
d e l l ' in venz io n e d eve essere esa minato a i f in i d e l l ' a l t e z za in ven t i va n e l la to ta l i tà
d e l l e su e ca ra t t er i s t i ch e d i so lu z io n e n on t ro va ap pl i ca z ion e p er qu e i requ i s i t i
ch e non fo rn i scon o a lcun co nt r ibu to a l la so lu z ione d e l p roblema tecn ico . In ta l
mod o s i imp ed i sce la breve t taz io n e d i un in segn amento p r i vo d i s ign i f ica to
t ecn i co " .

232 P er i l ve ro , se è vero ch e l a t ecn i ca h a ad o gge t to un in segn amen to
re l a t i ve a l l ' ag i r e p ra t i co , o vvero si a , i n t e rmin i p iù as t r a t t i , l ' u t i l i zzo d i forze e
mezz i p e r i l co n segu imen to d i un r i su l t a to van taggio so , n e co n segu e che i l
p rob lema è tecn ico in t an to in qu an to h a ad o gge t to u n 'es igen za d e l l ' uo mo ch e pu ò
esse re sodd i s fa t t a a t t r averso un tal e in segn amen to . Di p er sé , tu t t av i a , i l p ro b lema
ap p ar t i en e semp re a l l a s fe ra u man a d e i b i so gni e d e l l e es igen ze , ch e p o sson o a
lo ro vol t a avere d ive r sa o r igin e: b i so gn i n a tu ral i , co me la cu ra d i u n a mala t t i a ,
n ecess i t à d i co n formars i a d i spo s i z ion i no rmat ive , ma an ch e bi so gn i sp i r i tu a l i ch e
p ossono esse re sodd i s fa t t i g raz i e a l l a d i spon ib i l i t à d i s t ru men t i t ecn i c i ch e
co nsen tono i l d ive r t imen to o l ' e sp ress io n e ar t i s t i ca . S i co mp rend e ch e p er tan to
ch e i l p rob lema in sé n on è mai t ecn i co ; è l a so lu z ion e ch e d eve esse re t ecn i ca p er
esse re breve t t ab i l e . È st a to in fa t t i o s se rvato ch e " l a t ecn i ca non è ' l ' a r t p ou r
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È vero che caratterist iche che appartengono alla soluzione

non possono essere considerate nella formulazione del problema

tecnico. Tuttavia, tale regola non trova applicazione nel caso di

caratterist iche non tecniche che non contribuiscano alla

soluzione del problema, trattandosi evidentemente di

caratterist iche che non appartengono all ' insegnamento

rivendicato.

2. − Nel caso sottoposto al suo esame, i l Board of Appeal

osservava che doveva ritenersi non tecnica la caratterist ica

rivendicata secondo cui l 'at tribuzione di identi tà multiple ad una

SIM di un telefono cellulare era finalizzata alla ripart izione dei

costi o all 'uso da parte di utenti diversi . Ciò nonostante, tale

caratterist ica appariva ri levante ai fini della definizione del

problema tecnico. Che veniva riformulato dal Board of Appeal

come il problema att inente all ' implementazione dello standard

GSM, onde permettere una selezione delle chiamate secondo

l 'identità utente selezionata, per i più diversi scopi o per l 'uso da

parte di utenti diversi .

Alla luce del problema tecnico così formulato, il Board

giungeva alla conclusione che la soluzione oggetto di invenzione

l ' a r t ' . Lo scopo , va l e a d ire i l suo p rob lema, è in f in d i e con t i n i en t ' a l t ro che la
sod di s fa z ion e d i u n bi sog no u mano , p er esemp io la nu tr i z ion e , l ' ab i ta z io ne , la
sa lu t e , i l ves t ia r io , la mo bi l i tà la co mu nica zio n e e i l d i ver t imen to . Tu t t i qu es t i
scop i (p rob lemi ) d e l la t ecn i ca son o d i p er sé n on tecn ici , da l ch e g ià s i d esu me
ch e in n essu n modo si può r i t en ere ch e so lo la t ecn ica s ia n ecessa r ia o u t i le p er
i l l oro so ddi s fa c imen to , ben s ì an ch e s t ru t tu re p ol i t ico - so c ia l i , come i l d ir i t to f i no
a l d i r i t to d i b reve t to , i l qu a le pu re serve a fa vo ri re lo sv i lup po d e l la t ecn i ca . Ne l
ca so d i se t t o re a l ta men te t ecn i c i s i po ssono fo rmu la re p rob lemi ch e di reg ola
suo nano tecn ici : n e l l ' e semp io sop ra r ipo r ta to d el r i spa rmio d i ca rbu rante i l
p ro b lema do vrebb e co sì es sere d iversa mente esp resso , p er esemp io 'a u mento d e l
l i ve l lo d i e f f i ca c ia d e l la co mb u st ion e ' ; ma c iò n on mu ta n ul la c i rca i l fa t t o ch e i l
p ro b lema d i ogn i t ecn i ca è n on tecn ico e p erciò i l p os tu la to d e l p rob lema tecn ico
r iman e su l la sup er f i c i e" (co s ì . A. V O N H E L L F E L D , I s t nu r Technik S tan d d er
Techn ik? - Zu m n eu en Neu h ei t sb eg r i f f im Eu rop äi sch en Paten tamt un d d essen
An wendu ng au f rech n erg es tü t z t e Er f in dung en , ci t . , p p . 100 9-1010 ) .
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risultasse in modo immediato dall 'arte anteriore, escludendo

pertanto la sussistenza del requisito dell 'al tezza inventiva.

3. − Nonostante il ripetuto richiamo al concetto di carattere

tecnico, menzionato con riguardo al settore in cui si colloca

l 'arte anteriore ri levante, alla natura del problema oggetto

dell ' invenzione, al contributo richiesto alle caratterist iche

oggetto dell ' invenzione, la decisione Comvik non contiene né

una definizione di carattere tecnico né un criterio guida per la

sua determinazione.233

È altresì evidente che il Board ha ritenuto appartenere allo

stato della tecnica ri levante ai fini del giudizio di novità e

altezza inventiva anche gli insegnamenti non tecnici , come i

programmi per elaboratori esistenti al la data di priorità, sia sotto

il profilo del loro eventuale contributo alla soluzione del

problema tecnico, e, prima ancora, al la definizione del problema

tecnico stesso.234

Un altro aspetto che appare ri levante concerne le

caratterist iche ogget to della rivendicazione considerate ai fini

dell 'accertamento dell 'al tezza inventiva eseguita dal Board.

L'accertamento è stato condotto non solo con riguardo alle

caratterist iche tecniche, ma anche sotto il profi lo delle

differenze d'insegnamento riscontrate per quanto concerne gli

aspetti non tecnici , nel l imite in cui le caratteristiche non

tecniche fornissero un contributo alla soluzione del problema

tecnico. In termini concreti , i l Board ha ritenuto rilevanti le

233 "An ch e se i l con ce t to d i ca ra t t e re t ecn i co p resso l ' EPO rima n e senza
a lcun a r i f l e s s ion e o p erf in o d e f in iz io n e (co sa ch e , nono s tan te la con t ra r ia
o pin ion e d i ta lu n i , non ap pa re esp ress ion e d i p a rt i co la re sag g ezza) , s i c rede d i
p o ter pa rlare d i p rob lema tecn ico " (co sì A. V O N H E L L F E L D , I s t nu r Techn ik S tand
d er Tech nik? - Zu m n eu en Neu h ei t sb eg r i f f im Eu ro pä i sch en Paten ta mt u nd d essen
An wendu ng au f rech n erg es tü t z t e Er f in dung en , ci t . , p . 1013 ) .

234 Così W. AN D E R S , Er f in dung sg eg en s tand mi t t echni sch en u nd
n ich t t echn i sch en Merkma len , c i t . , p . 462 .
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eventuali differenze esistenti sotto il profilo della

programmazione (cioè in relazione a caratterist iche appartenenti

ad una materia esclusa), con riguardo alle caratterist iche del

programma decisive ai fini della soluzione del problema tecnico.

E ha condotto l 'esame valutando se, in considerazione delle

differenze di programmazione riscontrate, l 'esperto medio del

settore (un esperto di programmazione) sarebbe stato in grado di

individuare le caratteristiche non tecniche dell ' invenzione, cioè

relative al software, necessarie per la soluzione del problema

tecnico.

È interessante notare che una modalità di accertamento

dell 'al tezza inventiva del tutto analoga è comunemente adottata

nel caso in cui le caratterist iche non tecniche dell ' invenzione

rientrino nell 'ambito delle scoperte scientifiche. Anche in questo

caso l 'esame dell 'al tezza inventiva presuppone un confronto tra

caratterist iche in sé non tecniche, appartenenti al l 'ambito delle

scoperte, onde verificare se il tecnico medio del settore (un

ricercatore) sarebbe stato in grado di raggiungere la scoperta alla

base dell ' invenzione oggetto d'esame.

9.3. L'identif icazione del problema tecnico

1. − L'accertamento del problema tecnico dell ' invenzione ricopre

un ruolo di fondamentale importanza ai fini del corretto

accertamento dell 'al tezza inventiva. Secondo la giurisprudenza

consolidata dell 'EPO, il problema tecnico va identificato

partendo dalla definizione contenuta nella descrizione

brevettuale, deve inoltre avere carattere tecnico ed essere

oggett ivamente determinato: l ' indicazione espressa nel testo del

brevetto, ove presente, costituisce un punto di partenza ma non è
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necessaria;235 caratterist iche della soluzione tecnica non possono

entrare nella formulazione del problema tecnico; qualora non

adeguatamente identificato nel brevetto, i l problema tecnico può

essere riformulato, sempreché la nuova formulazione trovi

supporto nella descrizione e non sia più ampia della

formulazione originaria.236

La presenza di elementi tecnici e non tecnici

dell ' invenzione, accompagnata da una finalità dell ' invenzione

che spesso si colloca in ambito commerciale o comunque non

tecnico, rende talvolta difficoltosa la corretta formulazione del

problema tecnico nel caso di brevett i aventi ad oggetto

invenzioni di software. Se, da un lato, i l problema deve avere

carattere tecnico, dall 'al tro lato, la sua corretta identificazione

non può prescindere da un'adeguata comprensione delle finali tà

non tecniche perseguite dall ' invenzione.

Nel caso T-154/04, Duns Licensing Associates, il Board

osservava infatti che "la definizione del problema tecnico era

diff icile se l'ef fett ivo nucleo nuovo e inventivo costi tutivo

dell ' invenzione risiedeva in un ambito estraneo a qualsiasi

settore della tecnologia, come accadeva frequentemente nel caso

delle invenzioni di software. Definire il problema tecnico senza

fare riferimento alla parte non tecnica dell ' invenzione, ove mai

possibile, sarebbe risultato generalmente in una non

intellegibile definizione residuale, o in una statuizione

innaturale che non riflet teva adeguatamente il reale contributo

tecnico allo stato dell 'arte". Per questo motivo, il Board nella

235 Si d eve avere r igu ardo a l p rob lema tecn ico o gge t t i vo ch e l ' e sp er to avrebb e
id en t i f i ca to co n fro n tan do lo s t a to d el l ' a r t e p iù pro ss imo e la so lu z ion e t ecn ica
o gge t to d e l l ' in ven z ion e .

236 Co s ì J . K R O H E R , ( a cu ra d i ) M. S I N G E R e D. ST A U D E R , Eu ro pä isch es
Paten tüb erein ko mmen – Ko mmen ta r , § 56 , p . 257 .
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decisione Comvik riteneva opportuno ricomprendere la finali tà

conseguita in un ambito non tecnico nella definizione del

problema tecnico, in part icolare come vincolo che deve essere

rispettato. Tuttavia, "poiché solo le caratteristiche e gli aspetti

tecnici dovevano essere considerati nell 'accertamento

dell 'al tezza inventiva, cioè l' innovazione doveva risiedere nel

lato tecnico, non in un ambito non brevettabile" il Board

ri teneva non rilevante "se tale finali tà non tecnica fosse

conosciuta o no prima della data di priorità del brevetto".

Un'applicazione concreta di questi principi si rinviene nel

caso T-113/02, Frama AG/Vorrichtung für die Bestimmung eines

Frankierwertes. In questo caso, il brevetto oggetto della

controversia concerneva un dispositivo per l 'affrancatura

caratterizzato dalla presenza di un software che determinava

l 'at t ivazione di un menu "che era facilmente comprensibile e

permetteva all 'utente di scegliere in modo semplice e veloce tra

più modalità di inserimento dei dati". Il Board of Appeal

riformulava il problema tecnico dell ' invenzione, individuando "i l

problema tecnico oggett ivo dell ' invenzione nella predisposizione

di un sistema di inserimento dei dati ef f iciente e versati le".

Accertava quindi la sussistenza dell 'al tezza inventiva,

osservando che "la struttura del menu alla base della

rivendicazione 1 che consentiva il passaggio tra i diversi menu

non poteva essere ricavata dall 'esperto in modo ovvio dai

documenti noti".

Nel caso in esame il Board of Appeal affermava pertanto la

sussistenza di carattere tecnico con riguardo a una

rivendicazione avente ad oggetto un disposit ivo caratterizzato da

un software che permetteva la visualizzazione di menu di scelta,

che presentava caratterist iche innovative sotto il profilo della
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versatil ità dell 'uso rispetto a disposit ivi dotati dei software noti.

Da un lato, l 'oggetto dell ' invenzione era individuato in una

macchina con caratterist iche di uti li tà specifiche derivanti

dall ' implementazione del software; dall 'al tro lato, l 'aspetto

innovativo della macchina oggetto dell ' invenzione era

individuato nel software impiegato. L'arte nota veniva pertanto

identificata nelle macchine affrancatrici computerizzate; i l

software applicato secondo l 'invenzione era ri tenuto idoneo a

determinare una diversa e maggiore uti l ità della macchina su cui

era stato implementato rispetto alle macchine affrancatrici note.

Nella successiva decisione T-531/03, Catalina/Discount

cert ificate, i l Board of Appeal si occupava di un brevetto avente

ad oggetto un sistema di computer collegati a scanner con cui,

at traverso la let tura di codici e il confronto delle informazioni

contenute in un database , veniva rilevata l 'esistenza di sconti sui

prodott i in vendita ed emesso un unico scontrino cumulativo

degli sconti ottenuti , util izzabile in un successivo acquisto.

Secondo la descrizione brevettuale, il problema risolto

dall ' invenzione sarebbe consist ito nel "fornire a un cliente un

incentivo a ritornare nel negozio senza dover procedere alla

stampa di molti coupon".

Il Board of Appeal non condivideva la formulazione del

problema tecnico contenuta nel brevetto e osservava che "i l

problema sopra esposto appariva una questione di strategia di

marketing e di per sé non richiedeva alcuna considerazione

tecnica che giusti f icasse un'invenzione". Riteneva perciò

necessario riformulare il problema in termini tecnici e oggett ivi

come relativo alla "implementazione tecnica della sottostante

strategia di marketing. […] Nel presente caso, ciò signif icava la

sosti tuzione dei coupon con un unico documento valido per lo
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sconto". Il Board of Appeal escludeva tuttavia la sussistenza

dell 'al tezza inventiva sulla base del ril ievo che la soluzione

brevettata avrebbe costi tuito un'ovvia modificazione della

soluzione appartenente allo stato dell 'arte, risultando noti

disposit ivi idonei a procedere alla stampa di coupon separati per

ogni prodotto scontato.

2. – L'importanza di una corretta identificazione del problema

tecnico nel caso in cui l ' invenzione sia basata sull 'uso di un

software è stata evidenziata anche dalla giurisprudenza tedesca.

Tale aspetto è stato ri levato per la prima volta dalla Corte

Federale nella decisione Suche fehlerhafter Zeichenketten,237 in

cui si osservava che il semplice util izzo di un elaboratore di dati

al l ' interno di un processo privo di carattere tecnico non era

sufficiente per determinare l 'al tezza inventiva dell ' insegnamento

rivendicato. La Corte Federale osservava infatti che "si evinceva

già dalla lettera della legge che né si poteva sostenere che i

programmi per computer fossero in modo assoluto esclusi dalla

brevettazione, né che in presenza degli ulteriori presupposti di

legge potesse ottenere protezione ogni programma per computer.

[…] Poiché i computer si dimostravano util i in pressoché tutt i i

set tori della vita umana, in considerazione di tale necessità non

si poteva trascurare il fatto che il diri tto di brevetto era stato

creato per conferire una protezione esclusiva limitata alle

soluzioni di un problema tecnico che si dimostrassero nuove,

industrialmente applicabili e inventive. […] Le caratteristiche

essenziali di un insegnamento dovevano pertanto servire alla

soluzione di un concreto problema tecnico. A queste condizioni

237 Cfr . BGH 1 7 o t tob re 20 01 , "Su ch e feh l e rh a f t e r Zeich en ke t t en " , in MMR ,

2 002 , p . 105 e ss .
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l ' insegnamento oggetto di rivendicazione poteva essere oggetto

di protezione quando avesse ad oggetto un programma per

computer o altra forma di presentazione, che facesse uso di un

elaboratore di dati".238

Nel caso elektronischer Zahlungsverkehr239 la Corte

Suprema tedesca sottolineava che nelle invenzioni basate sull 'uso

di un software l 'identificazione del problema tecnico poteva

essere difficoltosa.240 Osservava, in part icolare, che "ci si doveva

fondamentalmente domandare se l ' insegnamento rivendicato

contenesse indicazioni, e quali fossero, che si potessero

confrontare con le soluzioni divulgate nello stato dell 'arte. Nel

caso di invenzioni che presupponevano l'uso di un computer e di

un elaboratore elettronico, questa domanda aveva particolare

significato perché in questo caso, da un lato, non era allo stesso

modo evidente [rispetto all ' invenzione tradizionale] la

distinzione concettuale tra la proposizione del problema tecnico

e lo scopo che stava a monte per la cui soluzione veniva

impiegato il computer; dall 'al tro lato, il legislatore non aveva

certamente inteso escludere dalla brevettabili tà insegnamenti

tecnici per il semplice fatto dell 'uso di un computer e di un

programma, […] ma aveva voluto intendere che la protezione

brevettuale poteva essere presa in considerazione solo quando

l 'oggetto per cui si chiedeva protezione non era un programma

per elaboratore in quanto tale".

238 Cfr . Ib id em , p . 1 06 . P er u n esame d e l l ' evo lu z ion e s to r i ca d e l l a
g iu r i sprud en za d el l a Co r te Fed eral e d al l a d eci s ione n e l caso Lo gikver i f i ca t io n al
caso in esame, s i ved a F . R U M M L E R , Co mputer Prog ra m In ven t io ns Be fore th e
German Cou r t s - A Rev iew , in I IC , 200 5 , p . 22 5 e ss .

239 Cfr . BGH, 24 maggio 20 04 , e l ek t ron i sch er Zah lun gsverkeh r , c i t . , p . 876 .

240 Cfr . F . R U M M L E R , Compu ter Pro gra m In ven t ion s Be fo re th e German
Cou r t s - A Rev iew , ci t . , p . 225 .
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Un esame più approfondito della particolare configurazione

del problema tecnico nelle invenzioni di software è stato

condotto dalla Corte Suprema tedesca anche nel caso

Dynamische Dokumentengenerierung.241 Il brevetto oggetto della

controversia proteggeva l 'uso di un software per la gestione di

documenti informatici . La corte osservava che "un mezzo tecnico

per la soluzione di un problema tecnico non era presente

soltanto quando componenti del disposit ivo venivano modificati

o applicati in modo diverso. Era piuttosto sufficiente che nel

caso di esecuzione di un programma per computer impiegato per

la soluzione del problema, questo fosse affrontato attraverso

caratterist iche tecniche esterne al computer, o quando la

soluzione proprio in ciò consisteva, nel predisporre un

programma per computer in modo tale da prendere in

considerazione le caratterist iche tecniche del computer" .

Secondo la corte "quest'ul timo presupposto era quello che si

riscontrava nel caso [sottoposto al suo] esame. L'insegnamento

brevettato […] consisteva, considerando il concetto

fondamentale, nella generazione di documenti dinamici. Non era

diretto pertanto al programmatore, bensì al designer di un

sistema, che aveva dinanzi a sé la complessiva architettura di un

sistema per elaboratore e considerava le diverse caratterist iche

e prestazioni dei componenti hardware e software".

Lo stesso cri terio è stato applicato dalla Corte Suprema nel

caso Webseitenanzeige.242 La decisione tuttavia non riconosceva

il carattere d'invenzione all 'asserita soluzione tecnica avente ad

oggetto un programma per computer per la navigazione in

internet . In quel caso, la Corte Federale ri levava che "anche se

241 Cfr . BGH, 22 ap r i l e 20 10 , Dyn amisch e Do ku men ten gen er i e run g , in MMR,
2 010 , 551 .

242 BGH, 22 ap r i l e 2010 , "Web se i t en an ze ige" , c i t . , p . 22 6
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un processo era usato in un ambito tecnico […] poiché la legge

escludeva i programmi per elaboratore elettronico dalla

brevettazione, l ' insegnamento rivendicato doveva contenere,

oltre al carattere tecnico necessario per la sussistenza di

un'invenzione, istruzioni che servissero alla soluzione di un

problema tecnico attraverso mezzi tecnici".

Sulla base di tale premessa, la Corte Federale osservava che

"un mezzo tecnico risolveva un problema tecnico se i componenti

dell 'apparato erano modificati o uti lizzati in un modo

sostanzialmente differente. Questo non era ovviamente lo scopo

del processo secondo la rivendicazione del brevetto. Né lo

spostamento della registrazione sul server né l'uso dei cookies

previsto nella descrizione del brevetto […] avevano l'obbiett ivo

di modificare o di uti l izzare in modo sostanzialmente differente i

componenti dell 'apparato[…]. Si doveva ritenere che fossero

util izzati mezzi tecnici per la soluzione di un problema tecnico

se, nel corso del processamento dei dati, il programma era

util izzato per risolvere un problema che era collocato dal di

fuori del sistema di processamento dei dati , o se la soluzione

consisteva precisamente nella definizione di un programma per

la processazione dei dati che avesse ad oggetto le caratterist iche

tecniche del sistema di processamento dati".243

Le motivazioni addotte dalla corte nel presente caso in

punto di assenza di un insegnamento tecnico, seppur traslate

all 'ambito dell 'al tezza inventiva, richiamano da vicino quanto

statuito dalla stessa corte nel caso Seitenpuffer, ove la

brevettabili tà dell ' invenzione veniva fatta dipendere

243 Ib id em , p . 2 27 .
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dall 'esistenza di una nuova struttura dell 'hardware o da un suo

diverso funzionamento.244

Con le decisioni in esame la giurisprudenza della Corte

Suprema tedesca sembra in parte allontanarsi dalle conclusioni

raggiunte in sede EPO.245 In part icolare, nel caso

Webseitenanzeige la corte pare richiedere il necessario

coinvolgimento di aspetti hardware del computer, ove ri leva che

"i l processamento dei dati [dovrebbe prendere] in considerazione

le condizioni tecniche che sono inerenti al sistema di

processamento stesso". Potrebbe infatt i intendersi che il

problema, per collocarsi in ambito tecnico, debba

necessariamente riguardare il rapporto tra hardware e software

sotto il profi lo della compatibil ità del secondo con il primo,

seppure relativamente al funzionamento interno del computer. Lo

stesso dubbio sorge, a ben vedere, dalla let tura della decisione

Dokumentengenerierung, ove si afferma che sussiste un problema

tecnico "quando la soluzione proprio in ciò consiste, nel

predisporre un programma per computer in modo tale da

prendere in considerazione le caratterist iche tecniche del

computer", non essendo chiaro se per "caratterist iche tecniche"

la corte intenda caratterist iche "fisiche"; ugualmente

problematica appare la statuizione secondo cui i l tecnico medio

del settore non dovrebbe essere identificato in un

programmatore, ma in un designer di sistema "che ha dinanzi a

sé la complessiva architet tura di un sistema per elaboratore e

considera le diverse caratteristiche e prestazioni dei componenti

hardware e software".

244 Cfr . BGH, 11 giu gn o 1 991 , caso Se i t enpu ffe r , c i t . , p . 8 24 e ss .

245 Nel senso ch e si r i scon t r i o ramai un so st an zia l e a l l in eamen to con
l 'o r i en t amen to EPO si è esp resso C. R E M P E , no t a a l l a sen t en za Web se i t en an ze ige ,
i n MMR , 2010 , p . 552 .
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Tali l imitazioni nella definizione del problema in quanto

problema tecnico sono forse il frutto di una maturazione forse

ancora incompleta della giurisprudenza.246 Solo recentemente la

giurisprudenza ha concentrato la propria attenzione sull 'aspetto

dell 'accertamento dell 'al tezza inventiva delle invenzioni basate

sul software, superata la questione ritenuta per molto tempo

dirimente dell 'accertamento del carattere tecnico dell ' invenzione.

La dist inzione tra aspetti hardware e aspett i asseritamente

immateriali , determinati dall 'esecuzione del software, che sembra

emergere da queste decisioni, appare art ificiosa.

La confusione appare massima anche a causa dell ' impropria

dist inzione tra software che determina un mutamento delle

condizioni esterne al computer (ad esempio att ivando una

macchina) e software che determinerebbe un mutamento delle

condizioni interne. Mentre nel primo caso si determinerebbe lo

sviluppo di un'at t ività che si svolge in modo del tutto analogo

alle invenzioni tradizionali , ciò non accadrebbe con riguardo

all 'at t ività interna al computer. Ma così non è: non v'è dubbio

246 Con r igu ard o al l a g iu r i sprud en za in t e rvenuta f in o a l caso Sei t en pu ffe r è
s t a to o sse rvato ch e " l e d ec i s ion i d e l la Co rt e Fed era le non sono con c lu s i ve .
Tu t ta v ia esse ap paiono , n e l la lo ro va lu taz io n e esc lu s i va mente ba sa ta su l la
ma cchin a , s ia in con s id era z ion e d el r i su l ta to s ia de l me to do n on ad eren t i a l d a to
o gg et t i vo e r i ch i edon o p er tan to un u l t er io re sv i lu ppo . Ciò s i r i ca va d al la
va lu ta z ion e d e l r i su l ta to , p erch é g l i og g et t i co n sid era t i non tecn ic i sono sp esso
co l lo ca t i i n un con tes to t ecn i co e con sen ton o u n d e termina to u t i l i z zo
d e l l ' e lab o ra to re o l ' in t era z ion e d e l l ' op era tore con l ' e labo ra to re ; qu es t i son o
a sp e t t i ch e n e l ca so d ei co mun i co mputer o d i spo s i t i v i sono su f f i c i en t i a
d e t ermina re i l ca ra t t e re t ecn i co . Ino l t re , n on appa re esau r i to lo spa zio ap er to
in i z ia lmen te dal la Co r t e Fed era le con rig ua rdo a l l ' i n t erp re ta z ion e d i 'u so nu o vo ,
n on o vv io ' d i un e lab o ra to re . An ch e l ' u t i l i z zo d i p rog rammi a ppl i ca t i v i p uò
co ndu rre in cer t e c i rco s tan ze a d un uso nuo vo e non o vvio d i un elabo ra to re" (W.
TA U C H E R T , Zu r Beur t e i l un g d es t echn i sch en Cha ra k t ers von Pa ten tan meldun g en
a us d em Bere i ch d er Daten vera rb e i tung unter Berü cks i ch t igung d er b i sh er ig en
Recht sp rechun g , in GRUR , 19 97 , p . 15 2) . Lo s t es so au tore ( I D . , Pa ten t Pro tec t io n
fo r Co mputer Prog ra ms - Cu rren t S ta tu s and New Deve lo p ment s , c i t . , p . 81 8) ,
esp r imendo s i in mer i to a l l e d ec i s ion i p iù recen t i , h a r i l eva to ch e " la Co r t e
Fed era le no n ha sp ec i f i ca to f ino a ch e pun to g l i a sp et t i non tecn ici d ebb ano
essere p res i in con s id era z ion e n e l l ' e sa me d e l l ' a l t e z za in ven t i va e se ta l i
ca ra t t e r i s t i ch e d eb bano essere va lu ta t e in mod o d iverso dato i l lo ro con tes to e la
co mp ren sio n e d i esse da pa r t e d e l t ecn i co medio d e l se t t o re" . Ciò non o st an t e eg l i
r i t i en e ch e " l e recen t i d ec i s ion i d e l la Cor t e Fed era le rap presen t ino
u n 'armon iz za z io n e t ra la g iu r i sp rud en za na ziona le [ t ed esca] ed EPO" .
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che anche il software, una volta implementato nella macchina-

elaboratore, si tramuta in segnali e comandi che sono imparti ti

al la macchina sulla base di leggi fisiche (mutamenti di stato e

segnali elet trici) determinando il funzionamento e l 'ut i li tà del

computer stesso.247

9.4. La definizione dell 'oggetto tecnico dell ' invenzione

1. – Si è detto che l 'abbandono del cri terio d'esame del

"contribution approach" in sede EPO, determinando una netta

separazione tra il giudizio sull 'appartenenza dell 'oggetto ad una

materia esclusa e il giudizio di novità e altezza inventiva, ha

traslato la questione dell ' identificazione dell ' insegnamento

tecnico dal giudizio sull 'esclusione della protezione al giudizio

sull 'al tezza inventiva. Non c'è dubbio, infatt i , che solo

l 'insegnamento tecnico è oggetto di protezione e solo su di esso

deve essere condotto l 'esame di novità e altezza inventiva.248

Non è un caso che la ri levanza del carattere tecnico

dell ' invenzione ai fini del giudizio dell 'al tezza inventiva sia

emersa nella decisione T-0931/95, Pension Benefit System, una

247 Cfr . G. S C H Ö L C H , So f twarepa ten t e oh n e Gren zen , c i t . , p . 19 , i l qu a l e
o sse rva ch e "s i d eve n ecessar ia mente g iu ng ere a l la co n clu s io n e ch e u n
p ro g ra mma p er compu ter è un ogg e t to t ecn i co e ch e l ' e sa me d eve n ecessa r ia men te
l imi tars i a l l a no v i tà e a l l ' a l t e z za in ven t i va . S i p uò cer to d i re ch e un f lo pp y-d i sk
in q uan to ta l e no n u t i l i zza en erg ia , ma p er l eg g er lo essa è in qu alch e misu ra
n ecessar ia . An ch e q uand o u n p rog ramma è a t t i vo in una memo r ia i l s i s t ema u sa
en erg ia . C iò va le an ch e p er una re t e . Di con seg u en za , u n p rog ra mma p er
co mp uter d eve r i t en ers i in sé t ecn i co " .
248 E. AR E Z Z O , Nu o ve pro sp et t i ve eu rop ee in mater ia d i b revet tab i l i tà d e l l e
in ven z ion i d i so f twa re , ci t . , p . 1 017 e ss . , o ve s i o sse rva ch e "a d i f f e ren za di
q uan to a ccad e n el l ' a mb i to d el g iud i z io su l ca ra t te re t ecn i co d el t ro va to do ve ,
co me s i è v i s to , p erman e la po ss ib i l i tà d i comp iere una valu ta z ion e c .d .
o nnico mp ren s i va , va lu tand o i l t ro va to n el suo in s ieme , la su ccess i va ver i f i ca d el
sa l to in ven t i vo d e l t ro va to è vo l ta a d a ccerta re ch e i pa ssagg i t ecn i c i p er
g iun g ere da l p rob lema p ro po sto a l la su a so lu z io n e n on siano o vv i in a l t re p aro le ,
t a l e ana l i s i do vreb b e co n cent ra rs i esc lu s i vamente sug l i a sp e t t i t ecn i c i d e l
t ro va to . [ …] Ben s i co mp ren d e, du nqu e , co me ind ividua re l ' ogg e t to d e l l ' an a l i s i
d e l g iud i z io d i o r ig in a l i tà no n s ia a f fa t to sempl i ce : s i pon e , in fa t t i , i l p rob lema
d i qua le ruo lo a ssegna re ag l i e l emen t i c .d . non - t ecn i ci d e l t ro va to in
co ns id era zio n e d e l fa t to ch e , no no s tan te ta l e g iu d i z io d ebb a vert ere so lo su l l e
p orz ion i t ecn i ch e d el t rova to , sp esso i l magg io r ap po rto inno va t i vo e in ven t i vo
( l e c .d . d i s t ing u i sh ing fea tu res ) d e l l ' in ven z ion e semb ra p ro ven i re p ro p rio d ai
p r imi" .
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delle prime decisioni nelle quali i l Board of Appeal ha dichiarato

apertamente l 'abbandono del "contribution approach". In quel

caso, il Board osservava che "i l miglioramento prospettato

dall ' invenzione era essenzialmente di t ipo economico, cioè

rientrava nell 'ambito dell 'economia". Le caratteristiche tecniche

dell 'apparato sarebbero state "funzionalmente definite da quelle

caratterist iche di processamento dell ' informazione che facevano

parte delle conoscenze del tecnico medio del settore; […]

l 'applicazione di un sistema di computer al settore dell 'economia

era già un fenomeno generale alla data di priorità".

Il caso Pension Benefit System non presentava tuttavia

part icolari difficoltà di definizione dell 'oggetto tecnico,

risiedendo l 'invenzione – secondo la stessa prospettazione del

richiedente – non negli aspett i informatici della soluzione

rivendicata, bensì nel metodo di gestione delle informazioni di

carattere economico. Tuttavia, la decisione tracciava una prima

linea di confine fondamentale, escludendo che il contributo

fornito dall ' invenzione in un settore escluso potesse assumere

ri levanza nel giudizio di novità e altezza inventiva. Nel caso

esaminato dal Board of Appeal non vi erano dubbi

sull 'appartenenza ad una materia esclusa sia del risultato

ottenuto con il metodo, sia delle caratterist iche del metodo

oggetto di rivendicazione.

Nel caso Hitachi, T-258/03, una delle decisioni del Board

costituenti la c.d. "tri logia", l ' invenzione, come si ricorderà,

aveva ad oggetto l 'esecuzione di un asta di t ipo olandese per

mezzo di un computer. Anche in questo caso, il Board of Appeal,

pur riconoscendo che il brevetto aveva ad oggetto una soluzione

astrat tamente configurabile come un'invenzione, negava la

sussistenza di sufficiente altezza inventiva. Osservava il Board,
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in part icolare, che sotto il profilo stret tamente tecnico il metodo

d'asta oggetto del brevetto non richiedeva alcuna

implementazione informatica che esorbitasse dalle conoscenze e

competenze del tecnico medio del settore. Il Board affermava

pertanto che "la parte tecnica dell ' invenzione era limitata

essenzialmente al fatto che a un computer-server venivano

impartite le istruzioni per l'applicazione delle condizioni fornite

e – ove necessario – il computer–server eseguiva i necessari

calcoli".249

Un tentativo di addivenire alla definizione di un criterio più

art icolato di identificazione degli aspett i tecnici e non tecnici

dell ' invenzione si osserva nella già citata decisione T-531/03,

Catalina/Discount cert ificate. Il Board of Appeal osservava in

questo caso che "le caratterist iche non tecniche dovevano essere

definite in base alla loro appartenenza ad oggetti che non erano

considerati costi tuire un'invenzione ai sensi dell 'art . 52 (2)

C.B.E.".

Il tenore letterale della decisione sembrerebbe giustificare

la conclusione che debba ritenersi non tecnica ogni caratterist ica

appartenente a uno degli oggett i esclusi ex art . 52 (2) C.B.E. La

decisione parrebbe perciò basarsi su un criterio discretivo basato

essenzialmente sulla valutazione autonoma di ciascuna

249 Cfr . A. W I E B E , R . H E I D I N G E R , En d e d er Tech ni z i t ä t sd eba t t e zu
p ro g ra mmb ezog en en Leh ren ? - An merkun g en zu r EPA-En t sch e id ung
„Au k t ion sver fah ren /Hi ta ch i” , ci t . , p . 1 79 , o ve s i o sse rva ch e d a l l ' imp o s t azion e
ad ot t a t a d a l Bo ard "s i p uò tra rre la con c lu s ion e che la semp l i ce imp lemen ta z ion e
d i un – b en ch é n uo vo e in ven t i vo – bu s in ess meth od in un co mpu ter n on sa rà
p ro vv i s ta d i rego la d e l la n ecessar ia a l t e z za in ven t iva , po ich è la sua t ra spo s iz ion e
sa rà o vv ia agl i o cch i d i un p rog ra mma to re o d i u n p rog ra mma tore d i
a ppl i ca z ion i . In con clu s io n e la breve t ta z ion e d el le in ven zio n i d i so f twa re n on
v ien e in a lcu n modo fa ci l i t a ta ; n on è ragion evo le a t t end ers i una ma rea d i b reve t t i
n e l l ' ambi to d e i b u sin ess meth od implementa t i d a co mp uter" .
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caratterist ica, a prescindere dalla sua eventuale rilevanza nella

determinazione di un effetto tecnico.

Una tale interpretazione non sarebbe però coerente con la

successiva giurisprudenza del Board, dalla quale emerge in modo

chiaro che anche le caratteristiche non tecniche dell ' invenzione

debbono ritenersi ri levanti ai fini dell 'al tezza inventiva se

forniscono un contributo tecnico all ' invenzione. È questo ad

esempio il caso delle caratteristiche software dell ' invenzione che

determinano una nuova funzionalità o util ità del disposit ivo in

cui sono implementate.250

2. − La rilevanza delle interrelazioni che si possono sviluppare

tra caratteristiche tecniche e non tecniche dell ' invenzione è stata

evidenziata nella decisione T-154/04, Duns Licensing

Associates/est imating sales activity.

L'invenzione concerneva un metodo eseguito attraverso un

sistema di computer inteso ad accertare le vendite di un prodotto

da parte di negozi outlet non tenuti a fornire direttamente questa

informazione al venditore.

Con riguardo al rapporto esistente tra caratterist iche

tecniche e non tecniche dell ' invenzione il Board osservava che

"le caratteristiche non tecniche, nel limite in cui esse non

interagivano con le caratterist iche tecniche al f ine di produrre

un effetto tecnico, non potevano essere determinanti ai fini della

novità e dell 'altezza inventiva".

Salva questa eccezione, ne consegue pertanto che l 'esame va

condotto considerando tutte le caratterist iche rivendicate, avendo

cioè riguardo all ' invenzione nel suo insieme. In tal modo, si

250 Cfr . su l pun to K. K L A I B E R , S te l lu ngna h me zu d en Vo rlag e frag en a u s d er
Ent sch eidung G3 /08 d er groß en Besch werd eka mmer d es EPA , c i t . , p . 566 .
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evita un'art ificiosa ricostruzione dell 'oggetto dell ' invenzione,

con il rischio di escludere caratterist iche che, pur non essendo

tecniche, svolgono un ruolo fondamentale ai fini della soluzione

di un problema tecnico.

Solo le caratterist iche del tutto estranee alla soluzione del

problema tecnico non possono trovare considerazione nell 'esame

della novità e dell 'al tezza inventiva. E, sotto questo profi lo, non

appare ri levante la circostanza che esse abbiano carattere tecnico

o non tecnico: l 'assenza di qualsiasi rapporto causale tra la

caratterist ica rivendicata e la soluzione tecnica oggetto

dell ' invenzione è una circostanza di per sé sufficiente a

escluderne ogni ri levanza ai fini della soluzione del problema

tecnico.

Non si vede infatti quale differenza possa esservi tra

caratterist iche non tecniche che non contribuiscono alla

soluzione del problema tecnico e caratterist iche tecniche ma

irri levanti ai fini della soluzione del problema tecnico. Anche

queste ult ime – allo stesso modo delle caratterist iche non

tecniche – non devono essere considerate ai fini del giudizio di

novità e di altezza inventiva.251

La mancata considerazione delle caratterist iche che non

contribuiscono in alcun modo alla soluzione tecnica oggetto

dell ' invenzione non dipende pertanto da una loro fi ttizia

considerazione come appartenenti al lo stato dell 'arte. Dipende

invece dall ' interpretazione del brevetto (c.d. "claim

construction"), che – nelle invenzioni di software, come in

251 Cfr . C . D. AS E N D O R F e C. S C H M I D T , ( a cu ra d i ) G. BE N K A R D , Pa ten tg ese t z ,
c i t . , Rn 2 7 , o ve s i osse rva ch e "n on d iversa men te va le p er l e ca ra t t e r i s t i che ch e
h anno a d ogg e t to una scel ta d i un a mb i to p iù l imi ta to r i sp et to ad u no più amp io ,
ch e sia s l ega ta da uno scop o o ri su l ta to c io è a ssun ta in mo do arb i t ra r io " .
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qualsiasi al tra invenzione – consente di identificare l 'oggetto di

protezione.

Tale oggetto – secondo la previsione dell 'art . 69 C.B.E. e

del relat ivo Protocollo – ha come principale termine di

riferimento la rivendicazione del brevetto. Da questa att ività di

interpretazione potrà pertanto emergere che talune caratterist iche

della rivendicazione non hanno alcuna rilevanza ai fini della

soluzione del problema tecnico. In taluni casi potrà trattarsi di

caratterist iche volte a determinare il settore in cui si colloca

l 'invenzione e a meglio definire (ad esempio indicando vincoli

esterni a-tecnici) il problema tecnico oggetto del brevetto (si

trat terà, in questo caso, principalmente di caratterist iche non

tecniche); in altri casi potrà trattarsi di caratterist iche tecniche

che il brevetto considera desiderabili ma non necessarie alla

soluzione del problema tecnico.

Alla luce di queste considerazioni non appare pertanto

condivisibile la crit ica sollevata dalla giurisprudenza inglese, in

part icolare nel caso Aerotel/Macrossan, alla giurisprudenza del

Board nei casi Hitachi e Pension Benefits System, secondo cui il

Board avrebbe proceduto alla determinazione di un oggetto

fi t tizio dell ' invenzione. La corte inglese aveva infatti affermato

che "considerare una nuova musica o racconto parte dell 'arte

anteriore (i l disposit ivo di Hitachi e Pension Benefits) [sarebbe

stato] semplicemente non intellettualmente onesto".252 Pare

perciò condivisibile la risposta del Board, a parere del quale la

Corte d'Appello "non aveva colto l'essenza del criterio adottato

dal Board nel determinare le caratteristiche tecniche di una

rivendicazione, se caratteristiche tecniche e non tecniche erano

252 Cfr . Aero t e l Ltd v Te lco Ho ld in g Ltd e a l t r i , e Nea l Wi l l i am Macro ssan ' s
ap p l i cat io n , ci t . , p ar . 27 .
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tra loro interconnesse in una rivendicazione mista, come era

tipicamente il caso nelle 'computer implemented inventions'".

2. – Come già accennato, la giurisprudenza tedesca non appare

altrettanto esplicita nello stabilire la rilevanza degli aspett i non

tecnici dell ' invenzione nella determinazione dell 'effet to tecnico

e, di conseguenza, la loro appartenenza alla soluzione tecnica.253

Ciò è probabilmente la conseguenza di una certa confusione,

sopra discussa, circa la relazione che necessariamente sussiste,

in termini fisici, tra software e hardware in qualsiasi invenzione

basata sul software.

Ad esempio, nella decisione elektronischer

Zahlungverkehr,254 la Corte Suprema affermava, interpretando la

propria precedente decisione nel caso Suche fehlerhafte

Zeichenkette, che "richiedendo di considerare gli elementi del

software caratterizzanti l ' insegnamento rivendicato, la corte non

aveva voluto sollecitare un giudizio di valore sul risultato che

contraddistingueva l 'insegnamento rivendicato

indipendentemente dalla sua pertinenza tecnica". La corte

intendeva "chiarire che l 'accertamento dell 'altezza inventiva

doveva avvenire sulla base del contesto in relazione al quale

l 'oggetto rivendicato rappresentava un insegnamento dell 'agire

tecnico".

253 In do t t r in a , R . K R A ß E R , Erwei t erung des p a ten t rech t l i ch en
Er f indu ng sb eg r i f f s? , c i t . , p . 96 4 , h a r i l eva to (con r igu ard o a l l a r ivend icazion e
aven te ad o gge t to un elabo ra tore ca rat t e r i zza to d al p ro gramma su di esso
in s t a l l a to ) ch e "qua ndo l 'og g et to d e l la do man da di b revet to p resen ta ca ra t t ere
t ecn i co , n el la va lu ta z ion e d e i requ i s i t i d i b reve t ta b i l i t à o cco rre co n sid era re o gni
a sp e t to ch e d i s t i ngu e l ' insegn a men to b revet ta to dal lo s ta to d e l l ' a r t e : la nov i tà
su ss i s t e qua ndo non v i s ia n e l lo s ta to d e l l ' a r t e u n co mp uter p rog ra mmato seco ndo
la r i vendica zio n e b reve t tua l e ; lo s ta to d el la t ecn i ca , p erch é l ' o gg e t to a ppa ia n on
d edu cib i l e in mod o o vv io , n on co mp rend e in qu es to ca so i l p rog ra mma
a ppa r t en en te a l d i spo si t i vo ogg e t to d i p ro t ez ion e, co s ì ch e l ' ogg e t to d e l b reve t to
è do ta to d i a l t e z za in ven t i va se i l p rog ra mma n on a ppa re o vv io p er l ' e sp er to d el
se t to re" .

254 Cfr . BGH, 24 maggio 20 04 , e l ek t ron i sch er Zah lun gverkeh r , c i t . , p . 876 .
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In tal modo la corte potrebbe aver voluto chiarire che la

sussistenza del carattere tecnico del software deve essere

determinata con riguardo all 'effet to che esso produce nel

contesto hardware in cui il software viene eseguito. In tal caso,

la sussistenza del carattere tecnico non richiederebbe

necessariamente un mutamento in senso fisico della struttura

hardware. La decisione si presta tuttavia anche a una

interpretazione diversa.

9.5. Software come contenuto e software come funzione

1. – Una possibile spiegazione delle notevoli difficoltà

incontrate dalla giurisprudenza nel riconoscimento del software

come oggetto brevettabile sta nella sua duplice possibile

valenza: da un lato, i l software opera come funzione per

l 'espressione di determinati contenuti (nella forma di un testo, di

un'immagine, di un gioco o di un'at t ività commerciale); dall 'al tro

lato, il contenuto stesso può essere, forse impropriamente,

definito software, inteso quale informazione espressa in forma

digitale.255

Un fenomeno molto simile si osserva per le lingue naturali,

ove si può dist inguere un piano funzionale, che attiene alle

regole e ai codici, che sono specifici a ciascuna lingua ma

255 Sul l a r i l evan za e l e con segu en ze d i qu es t a d is t in z io n e si ved a G.
GU G L I E L M E T T I , L ' in ven zio n e d i so f twa re , pp . 16 7-1 69 . Qu an to a l l a s t r e t t a
co r re l az io n e ch e co mu nqu e su ss i s t e t r a asp e t t i d i co n tenuto e l e ca ra t t er i s t i ch e
fu n z ion a l i , è s t a to o sserva to (c f r . J . E N S T H A L E R , Der pa ten t rech t l i ch e S chu t z von
Co mpu terp ro g ra mmen n ach d er BGH-Ent sch e id ung „S teu erun g sein r i ch tun g für
Un tersu chu ng smod al i t ä t en” , c i t . , p . 5 ) ch e "u n p rog ra mma az ien da le ,
o rg an iz za t i vo e t c . , r i ch i ed erà no n so lo lo svo lg imento d i con sid era zion i
n e l l ' ambi to d el suo o gg et to , b en s ì i l su o svi lup po a nd rà di pa ri pa sso , o vvero
r i ch i ed erà una rec ip ro ca in t era z ion e t ra a sp e t t i tecn i c i e n on tecn ic i " . Su ta l e
b ase l ' au to re d i s t i n gu e t ra inno vaz io n i t ecn i ch e che in cid ono su l fu n zion amen to
d e l l ' e l abo ratore (co me r i leva to d a l l a Co r t e Fed era l e t ed esca n e l caso Sei t enp uffe r )
e p ro grammi ch e r i so lvon o sp ec i f i c i p rob lemi a t t i n en t i l a t ecn i ca d i
p ro gramma zio n e in re l azio n e a l l a sp ec i f i ca appl i caz ion e d el p ro gramma. Me n t re
n on vi sono ormai p iù d ubb i su l l a p ro t egg ib i l i t à d el l e pr ime co n breve t to ,
r imar rebb e d a ch ia r i r e se l a p ro t ez ion e d e i second i s i a co mp at ib i l e co n i l s i s tema
b reve t tu al e o se d eb b a esse re in d iv id u at a un a fo rma d i p ro t ez ion e ad h o c an alo ga
a l l a tu t e l a con di r i t to d 'au to re .
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comuni a tutti gli utenti , e un piano espressivo: i l testo scrit to o

la frase, che esprimono la soggett ività di ciascun utente.256

256 La d i s t in z ion e t r a so f tware d i con tenu to e so f tware u t i l i zza to p er
imp lemen ta re t a l i co n ten u t i è in p ar t i co l a r modo so t to l in ea t a d a K. J . M E L U L L I S ,
Zu r Pa ten t fäh ig ke i t von Prog ra mmen fü r Daten verarb e i tunga nlag en , ci t . , p . 85 0 e
ss . L 'au to re , ch e f ino a l 20 09 h a r i co p er to i l ruo lo d i P res id en te d el l a Co r t e
Sup rema ted esca , esc lud e p re l imin armen te ch e i l t r a t to co mu n e d e l l e esc lu s ion i d i
cu i a l l ' a r t . 5 2 (2 ) C .B .E. co n s i s t a n e l l a man can za d e l ca ra t t e r e t ecn i co . No n s i
p o t r ebb e in fa t t i a f fe r mare ch e i p ro grammi p er el abo ra to re s i ano p r iv i d i ca rat t e r e
t ecn i co , in con s id e raz ione d e l l a lo ro n atura d i i s t ru zio n i aven t i ad o gge t to i l
mo d o d i op era re d i un a macch in a , n é l ' au to re con div id e l 'o p in ion e d i ch i – ne l l a
d o t t r in a e n e l l a g iu r i sp rud en za – r i t i en e ch e i l so f tware o gge t to d i esclus io ne s i a
co s t i tu i t o d al set d i i s t ru z ion i ( i l co d ice so rgen te ) con t r ap po s i z io n e a l metodo
esegu i to in con cre to d a l l ’e l abo ra to re; u n a t a l e in t e rp re t azion e d e t ermin ereb b e u no
so s t an z i a l e svuo tamen to de l l a fa t t i sp ec i e , in cont r as to con la volon tà esp ressa d a l
l eg i s l a to re . P er a l t ro ver so , eg l i r i t i en e ch e suss i s t an o s i a l ' e s igen za si a i
p resup po s t i l ega l i p er r i co no scere al so f tware l a tu t e l a breve t tu a l e , non essen do vi
d ubb i su l l a su a n a tu ra t ecn i ca e po tend o esso rapp resen ta re l a so lu z ion e d i un
co n cre to p rob lema tecn ico . Occo rre a t a l e f in e d is t in gu ere t r a l 'o gge t to
co n cet tu a l e espresso d a l so f tware e l a t ecno lo gia in fo rmat i ca imp iega t a p er
co nsen t i r e l a su a esp ress ion e . I l p r imo do vrebbe co n sid e ra r s i esclu so da l l a
b reve t t azio n e, o vvero si a co s t i tu i r ebb e un p ro gramma p er e l ab ora to re in q uan to
t a l e a i sen si d e l l ' a r t . 52 (2 ) (c) C.B .E . ; i l s eco ndo sarebb e in vece su sce t t ib i le d i
p ro t ez ion e b reve t tu al e se n uo vo e in ven t ivo . Osse rva in fa t t i l ' au to re ch e "seco ndo
q u es ta in t erp re ta z ion e , un p rog ra mma p er compu ter in quan to ta l e è p erciò i l
co n cet to es t erno al la t ecn i ca [d as au ßer t echni sch e Kon zep t : n .d . r . ] ; va l e a d i re ,
l a con cez io n e ch e va a l d i là d el la su a t ra spo si z ion e in u na i s t ru z ion e op era t i va
d i ret ta a l l ' e la bo ra to re . Ciò co rr ispond e al l ' u so d el con ce t to d i p rog ra mma p er
co mp uter n el l ' u so l ingu is t i co co mun e . Co me p rog ra mma p er co mpu ter vi en e
n ormalmen te u t i l i z za ta la r i sp e t t i va app l i ca z ion e, va l e a d i re l ' ogg e t to -con ten uto
d e l p ro g ra mma. I p rog rammi p er co mpu ter in q u es to sen so so no e labo ra zion i d i
t e s to , ba n ch e da t i , t ab e l l e d i ca l co lo , p rog rammi di co ntab i l i tà e g io ch i a l
co mp uter . Fonda men ta lmen te b reve t tab i l e – a n ch e p erch é t ecn ica – è in
co nt ra ppo s i z io n e a ciò la t ra spo s i z ion e d i qu es ta so lu z ion e in i z ia lmen te so lo
co n cet tua l e in u na i s t ruz ion e op era t i va e la sua a t tua zion e, va l e a d i re la
co n cezio n e t ecn ica ch e serve a l la rea l i z za z io n e de l p rog ra mma, co me essa s i
r i sp ecch ia n e l p rog ra mma co mp le to . Ciò t ro va co rr i spon d en za con i l conce t to
c la ss i co d i t ecn i ca ; n el l imi t e in cu i ogn i p rog ra mma fo rn i sce un con t r ib u to
t ecn ico a l lo s ta to d e l la t ecn i ca ed è con l 'u t i l i zzo d el l ' ha rd wa re e d e l la su a
ca ra t t er i z za z ion e f i s i ca ch e p ermet t e l ' o t t en imen to d e l van tagg io t ecn ico . S eco ndo
l ' au to re , u na ta l e in t erp re ta z ion e fo rn irebb e u na d e f in i z ion e d i p rog ra mma p er
co mp uter in qua nto ta le d e l tu t t o co eren te co n l 'ogg e t to d el l e r iman ent i
esc lu s ion i d i cu i a l l ' a r t . 52 (2 ) (c ) C .B.E. , rapp resen ta t e app unto da pian i , g io ch i
e a t t i v i t à pu ra mente menta l i " . L ' i n t erpre t az ion e pro po st a h a cer t amen te i l p reg io
d i ev id en zi a re l a dup l ice fu n z ion e d e l so f tware : s t ru men to op era t ivo e a l
co n temp o mezzo d i esp ress ion e d ei con tenu t i p iù d ive r s i , e no rmalmen te p r iv i d i
ca ra t t e r e t ecn i co . C iò non os t an t e , g l i a sp et t i d e l so f tware d i cara t t er e o p era t ivo
ap p aio no d i f f i c i lmen te sep arab i l i d a l lo ro co ntenuto ; d a l l ' a l t ro l a to , i con ten u t i ,
an corch é espress i i n fo rma d ig i t a l e o at t r aver so un so f tware , semb rano p ote r
esse re r i co mp res i immed ia t amen te n e l l e ca t ego r i e d i esc lu s ion i d i vo l t a in vo l t a
p er t in en t i ( c io è d el l a p resen taz ion e d i in formaz io n i , p i an i , gio ch i o at t iv i t à
n ego zia l i e t c . ) , s en za n ecess i t à d e l l a lo ro qu a l i f i caz ion e co me so f tware in qu anto
t a l e . Di con segu en za , l ' i n t e rpre t az ion e propo s t a n on semb ra so t t r a r s i a l l a c r i t i ca
in i z i a l e d i pr iva re d i so s tan z i a l e con tenu to l ' e sc lu s ion e rel a t i va ai p ro grammi p er
e l abo ra to re e l e t t ro n i co . Cr i t i ca ch e p ar t e d al p resup po sto , no n cond iv i s ib i l e a l l a
lu ce d e i l avor i p rep ara tor i d e l l a C .B.E. , ch e n e l p reved ere t a l e esc lu s ion e i l
l eg i s l a to re avesse un a prec i sa n o zio n e t ecn ica d i so f tware q u ale o gge t to d i
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Il differente piano (e, sotto il profilo giuridico, la differente

disciplina) del software inteso come contenuto digitale rispetto

al software inteso come strumento operativo è ben evidenziata

dalla decisione del Board of Appeal nel caso T-1194/97,

Phil ips/data structure product.257 L'invenzione oggetto del

brevetto di causa concerneva un supporto digitale caratterizzato

dal contenere dati aventi carattere funzionale, in particolare,

idonei a consentire all 'utente di accedere facilmente a parti (cioè

"cut-out") di un'immagine. Il brevetto era stato inizialmente

rifiutato sulla base del ri lievo che i dati contenuti nel supporto

digitale, rappresentando immagini, dovessero considerarsi mera

presentazione di informazioni e un tale oggetto dovesse pertanto

essere escluso dalla brevettazione ai sensi dell 'art . 52 (2) (d)

C.B.E.

Il Board of Appeal riformava la decisione della divisione

d'esame, riconoscendo sia la sussistenza del carattere tecnico, sia

la novità e l 'al tezza inventiva dell ' invenzione. Il Board osservava

infatti che secondo l 'invenzione il supporto digitale conteneva,

oltre che le immagini codificate, dati di struttura finalizzati a

consentire l 'accesso da parte dell 'utente all ' immagine. E proprio

la struttura di dati, che consentiva l 'accesso alle immagini,

rappresentava l 'aspetto nuovo e inventivo della soluzione tecnica

rivendicata.

Il caso, secondo l 'appellante, presentava notevoli analogie

con quello trattato nella decisione T-163/85, BBC/colour

esc lu s ion e. Al con t r a r io , ap p are ev id en te , d a un la to , l ' in t en z ion e d i l asc i a re a l l a
su ccess iva g iu r i sprud en za l a d ef in i z ion e d i t a l e con ce t to ; d al l ' a l t ro l a to , l a
vo lo n tà d i ass imi l a re i p ro grammi p er e l ab ora to re ag l i a l t r i o gge t t i a s t r a t t i d i cu i
a l l ' a r t . 52 (c) C.B.E .

257 Tale d i s t i n zion e è ev id en z i a t a ino l t r e in C. LA U B , Pa ten t fäh ig kei t vo n
S of twa reer f ind ung en : Rech t l i ch e S tanda rd s in Eu rop a und in d en US A un d deren
Bed eu tun g fü r d en in t erna t io na len An meld er , c i t . , p . 631 .
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television signal,258 in cui un segnale televisivo era stato

considerato avente natura tecnica in base alla distinzione tra

"due tipi di informazione" Mentre "un sistema TV caratterizzato

solo dall ' informazione per se, cioè un'immagine in movimento,

modulata secondo un segnale TV standard, poteva ricadere

nell 'esclusione di cui all 'art . 52 (2) (d) e (3) C.B.E." , altret tanto

non poteva dirsi per "un segnale TV che inerentemente

comprendesse le caratterist iche tecniche del sistema TV in cui

era recepito" (decisione T-163/85, Canon/colour television

signal).

Il Board ri teneva pertanto che "un supporto digitale

contenete dati registrati era analogo a un segnale TV modulato e

considerava opportuno dist inguere in modo corrispondente tra

dati che codificavano un contenuto cognit ivo, come un'immagine,

in un modo standard, e dati funzionali definit i in termini che

inerentemente ricomprendevano le caratteristiche tecniche del

sistema (lettore più supporto)" (enfasi nell 'originale). Venendo a

considerare quale significato dovesse essere attribuito al termine

"informazione" che compare nell 'art . 52 (2) (d) C.B.E., i l Board

osservava che nell 'ambito dell 'Information Communication

Technology questo termine "era usato in senso speciale che non

doveva essere confuso con il suo significato comune. In

particolare, l ' informazione non doveva essere confusa con il

significato. Infatti , due messaggi, uno dei quali era fortemente

caricato di signif icati , mentre l'altro era puro nonsenso,

potevano considerarsi del tutto equivalenti dal presente

(dell 'Information Technology) punto di vista, per quanto

concerneva l' informazione. L'informazione, nella teoria della

comunicazione, non riguardava quanto si dice , ma piuttosto cosa

258 Cfr . T 163 /85 "Co lou r Te lev i s ion Sign a l " , in I IC , 199 1 , p . 10 2 e ss .



219

si possa dire . Cioè, l ' informazione misurava la libertà di scelta

quando si selezionava un messaggio" (enfasi nell 'originale).

Il carattere tecnico di sistemi computerizzati per

l ' i l lustrazione di dati , in part icolar modo con riguardo all 'uso di

interfaccia grafiche, è stato considerato anche nelle successive

decisioni T-643/00, Canon/searching image data e T-244/00,

Matsushita/remote control .259

Nel caso Matsushita Il Board osservava che "presentare

delle immagini attraverso un'interfaccia per l'utente, se l 'unico

effet to rilevante della rappresentazioni concerneva l'attrattivi tà

del design grafico, non aveva carattere tecnico".

Diversamente accadeva nel caso Canon, ove la disposizione

delle immagini (o di elementi del menu) avveniva sulla base di

considerazioni tecniche, volte "a consentire a un utente di

gestire un compito tecnico quale doveva essere considerato la

ricerca e il caricamento di immagini immagazzinate in un

apparato per il processamento delle immagini, così da avvenire

in modo più efficiente o più veloce, anche se ciò richiedeva una

valutazione da parte dell 'utente a livello mentale. Anche se

questa valutazione di per sé non poteva rientrare nel significato

di ' invenzione' secondo l'art . 52 C.B.E., i l semplice fatto che

fossero coinvolte att ività mentali non dequalif icava l'oggetto a

non-tecnico, giacché ogni soluzione tecnica in fin dei conti

mirava fornire uno strumento che serviva, assisteva o sosti tuiva

le att ività umane di differente natura, incluse quelle mentali".

Part icolarmente interessanti sono inoltre i ril ievi del Board

nel caso Canon in merito alla stret ta correlazione che si

259 Non p ubb l i ca t e , ma con su l t ab i l i p resso h t tp : / /www.ep o .org / l aw-
p rac t i ce / case - l aw-ap p eal s .
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stabil isce tra aspett i tecnici e non tecnici dell ' invenzione

nell 'ambito dell 'Information and Communication Technology .

Osservava infatti il Board che "l 'uso di un elemento di

informazione in un sistema tecnico, o la sua uti lizzabil ità a tale

scopo, poteva conferire carattere tecnico all ' informazione stessa

in ciò che essa riflet teva le proprietà del sistema tecnico, ad

esempio, venendo formattata o processata". Il Board ri levava

inoltre che "le funzioni/step di processamento delle immagini in

uno specifico formato, cioè in un predeterminato numero plurale

di immagini esposte side-by-side ad un basso livello di

risoluzione, e le funzioni di selezione e display di un' immagine

ad alta risoluzione, fornivano un' informazione all 'utente sotto

forma di uno strumento tecnico da util izzare per l'esecuzione di

un compito mentale, e perciò contribuivano alla soluzione

tecnica del problema tecnico di ricerca, caricamento e

valutazione di immagini immagazzinate in un apparato per il

processamento delle immagini, nel limite in cui esso supportava

il formato delle immagini prescelte. Sotto tale aspetto, non

entrava in gioco una mera questione di aspett i di design , come

un look o un feeling piacevole, né il mero contenuto delle

immagini il lustrate, ma l 'organizzazione di una struttura di

immagini complessiva alla luce di un problema tecnico".

Un caso analogo (T-125/04, Comparative Visual

Assessment/assessment system) concerneva un'invenzione basata

sull ' impiego di un software che consentiva l 'i l lustrazione di

diagrammi. In questo caso, tuttavia, i l Board of Appeal

osservava che "la semplice attivi tà di i llustrazione di un

diagramma non poteva ritenersi avere natura tecnica. Né

costituiva la soluzione di un problema tecnico l'adozione di

criteri d' i llustrazione che intuit ivamente li rendessero 'più

gradevoli , lucidi o logici'". Non appropriato appariva il richiamo
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al caso Canon: in quel caso l 'invenzione permetteva di rendere

più facile la ricerca e il caricamento di immagini; in questo caso

veniva in considerazione "parimenti un sistema di illustrazioni

delle immagini, ma differiva in ciò che appare rilevante solo il

loro 'contenuto cognit ivo'".

La linea di confine tra quanto costi tuisce un'invenzione, e

quanto invece no, è tracciata dal Board of Appeal, distinguendo

tra il contenuto (un'immagine, un testo, un gioco o un'at t ività

commerciale) che può trovare espressione attraverso il software

e le modalità, determinate attraverso l 'impiego della tecnologia

informatica, at traverso cui tale contenuto viene illustrato o

eseguito. In questo senso appare significativa l 'osservazione del

Board in merito alle caratteristiche che devono dist inguere

l 'invenzione dall 'arte nota: "le caratterist iche nuove devono

avere a che fare con il 'come' [ i l] contenuto viene

rappresentato".

Suscita tuttavia perplessi tà l 'applicazione del principio nel

caso concreto: l 'effet to del software di consentire una lettura

comprensibile e logica di diagrammi att iene non al contenuto

informativo dei diagrammi illustrati , bensì alla modali tà

attraverso cui l ' informazione è convogliata all 'utente. Si deve

pertanto ri tenere che l 'effet to prodotto da un tale software abbia

carattere tecnico, conferendo una nuova util ità al disposit ivo su

cui il software viene caricato, fornendo un migliore strumento di

lavoro all 'utente che debba procedere all 'esame di diagrammi. Il

caso in esame non sembra perciò significativamente diverso dal

caso Canon.

Lo stesso Board of Appeal, nella decisione T-49/04,

Walker/ text processor, ri levava il contrasto sopra evidenziato,

risolvendolo a favore dell ' interpretazione formulata nella
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decisione Canon. Il caso Walker aveva infatti ad oggetto un

disposit ivo caratterizzato da un software che permetteva di

migliorare la leggibil i tà di testi scrit ti in l inguaggio naturale. In

part icolare, i l t itolare del brevetto affermava che la leggibil ità

dei test i al computer risultava inferiore rispetto al testo stampato

su carta, circostanza che limitava la let tura al computer e

obbligava l 'utente alla stampa. L'invenzione intendeva risolvere

questo problema tecnico attraverso l 'impiego di un software che

determinava una segmentazione del testo secondo criteri

prestabil it i e idonei a facil itare la let tura a video.

Il Board of Appeal osservava che "una caratterist ica che

attenesse al modo in cui il 'contento cognitivo' , come delle

immagini, era convogliato all 'utente rappresentava un contributo

ad una soluzione tecnica" (enfasi nell 'originale). Perciò, il Board

dichiarava di "non poter sottoscrivere la rat io della decisione T-

125/04, secondo cui i l compito di disegnare diagrammi sarebbe

stato privo di carattere tecnico anche qualora i diagrammi

avessero fornito l' informazione in un modo che l'osservatore

poteva apprezzare come chiaro e logico". Nella fatt ispecie, "i l

Board rilevava che i mezzi per analizzare un testo e dividerlo in

segmenti di testo aveva ad oggetto il posizionamento della

complessiva struttura dell ' immagine testuale a video con

l 'intento di risolvere un problema tecnico, più precisamente di

migliorare la presentazione del testo, cioè la sua leggibil ità, sul

display".

La fondamentale distinzione tra "contenuto cognit ivo", che è

espresso attraverso il software, e le modali tà operative, che

permettono di migliorare la fruizione dei contenuti , viene

evidenziata anche nella successiva decisione T-424/03,

Microsoft . In questo caso, tuttavia, l 'effet to tecnico non
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concerneva la migliore fruibili tà dei contenuti , bensì il

funzionamento del sistema operativo installato nel computer;

dunque, il funzionamento della macchina nel suo complesso,

come determinata dalle caratterist iche del software.

Il Board osservava che gli steps previsti dal programma

permettevano "di risolvere un problema tecnico attraverso mezzi

tecnici in ciò che strutture funzionali di dati (formati clipboard)

venivano usate indipendentemente dal loro contenuto cognit ivo

(cfr. T-1194/97 – Philips/data structure product; OJ EPO 2000,

525) al f ine di migliorare le operazioni interne di un sistema

computerizzato con l 'intento di facil i tare lo scambio di dati tra

vari programmi applicativi. Gli step rivendicati conferivano

pertanto a un computer convenzionale una nuova funzionali tà: i l

computer assisteva l'utente nel trasferimento di dati non-file in

fi les".
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9. Alcune osservazioni in merito al requisito della sufficiente

descrizione.

1. – La descrizione brevettuale di un'invenzione basata su un

software non può consistere nella semplice trascrizione integrale

del codice sorgente. La descrizione del brevetto deve essere

eseguita in lingua naturale, il che tuttavia non esclude la

possibil ità o la necessità dell ' i l lustrazione di part i del codice

sorgente al fine di una migliore comprensione dell ' invenzione.260

Occorre peraltro osservare che la tutela brevettuale non

concerne le modalità di espressione formale del software, né gli

aspetti creativi ed ideativi relativi alla sua realizzazione, che

sono invece oggetto di protezione per mezzo del dirit to d'autore.

Si discute a questo proposito se e fino a che punto la descrizione

del codice sorgente sia un requisito indispensabile per consentire

l 'at tuazione dell ' invenzione. Secondo l 'opinione dominante in

dottrina e la prassi unanime degli uffici brevettuali deve in linea

generale ri tenersi sufficiente l 'indicazione dello schema

fondamentale, cioè dell 'algoritmo di base. Individuato

l 'algoritmo, la redazione del programma costituirebbe

un'operazione routinaria alla portata del tecnico medio del

settore. Questo è anche l 'orientamento della giurisprudenza, non

risultando alcun caso in cui la validità di un'invenzione basata

260 Nel sen so d e l l ' opp or tu n i tà d e l d ep o si to d e l co d ice so rgen te n e l co n tes to
d e l l a d escr i z ion e b revet tu a l e , qu a l e in fo rmaz io n e in d i sp en sab i l e a i f i n i
d e l l ' a t tu az ion e d el l ' in venz ion e , s i ved a J . WE Y A N D e H. H A A S E , Paten t ing
Co mpu ter Prog ra ms: New Cha l l eng es , in I IC , 2 005 , p . 647 e ss . ; I D . ,
Anfo rd erun g en an ein en Pa ten t schu t z fü r Co mpu terprog ra mme , i n GRUR , 2004 , p .
1 98 e ss . L 'op in ion e esp ressa d ag l i au to r i semb ra tu t t av i a formu lat a
essen z i a lmen te d e iu re con d endo ( co s ì an ch e S. K I E S E W E T T E R -K Ö B I N G E R , Üb er d ie
Paten tprü fung vo n Pro g rammen fü r Da ten vera rb e i tun gsan lag en , ci t . , p . 191 e ss . ,
ch e s i esp r ime co nt ro o gni fo rma d i b reve t t az io n e, an ch e in d i r e t t a , d el so f tware :
s i a esso r ivendica to in con n ess io n e al l ' e l abo ra to re o a t t r aver so i l p ro ced imento d a
esso a t tu a to , o vvero co me a lgo r i tmo o se t d i i s t ruz ion i ) . Co nt ra , in r ep l i ca a l l a
t es i d i We yan d e Haase , s i ved a W. T A U C H E R T , No ch mal s : An fo rd erun g en a n
e in em Pa ten t schu t z fü r Compu terp ro g ra mme , i n GRUR , 200 4 , p . 92 2 e ss .
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sul software sia stata negata a causa della mancata allegazione

del codice sorgente.

Tuttavia, benché debba negarsi la necessità di allegare

sempre e comunque alla domanda di brevetto del codice sorgente

in forma completa, non si può escludere che in taluni casi la sua

parziale descrizione possa risultare necessaria in relazione allo

specifico oggetto dell ' invenzione.

In ult ima analisi , i l requisito della sufficienza della

descrizione risponde ad una valutazione di fatto da condursi in

relazione all 'oggetto dell ' invenzione come rivendicato. Poiché

oggetto di rivendicazione in sede brevettuale può essere

esclusivamente la funzione tecnica conseguita per mezzo

dell ' invenzione, oggetto di descrizione dovranno essere solo

quegli aspett i del programma la cui conoscenza appare

indispensabile per l 'ot tenimento dello stesso risultato tecnico.
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10. Conclusioni.

1. – L'esame sin qui condotto ci permette di affermare che nella

contrastata vicenda della brevettabilità dei programmi per

elaboratore alcuni punti fermi possono ritenersi ormai raggiunti;

tuttavia, i l riconoscimento del carattere tecnico di un software

rivendicato attraverso un computer o un supporto digitale, o con

riguardo al metodo che esso attua, solleva nuovi problemi in

merito all 'accertamento dell 'al tezza inventiva e della novità di

tal i invenzioni: sotto tale profilo, l 'assetto giurisprudenziale

attuale non può ritenersi definit ivo.

Il parere G 3/08 dell 'Enlarged Board of Appeal,

confermando la giurisprudenza più recente del Board, dimostra

che l 'evoluzione giurisprudenziale concernente l 'interpretazione

dell 'art . 52 (2) (c) C.B.E. quale soglia di accesso alla

brevettabili tà dei programmi per elaboratore è ormai giunta ad

un punto di arrivo.

Si deve ora ritenere che il metodo espressione

dell 'at tuazione del software da parte di un elaboratore, così come

l 'elaboratore stesso caratterizzato dall 'uso del software,

possiedano indubbiamente carattere tecnico. Onde superare

l 'eccezione di esclusione dalla brevettazione ex art. 52 (2) (c)

C.B.E. sarà perciò sufficiente avere l 'accortezza di rivendicare il

software non come set di istruzioni, ma come metodo o

disposit ivo che consentano la soluzione di un problema

tecnico.261

261 Le s t esse con c lu s ion i , ma su l l a b ase d i u n a diver sa a rgo men taz ion e , so no
t r a t t e d a R. B O R R U S O , La tu t e la g iu r id i ca d e l so f twa re . Di r i t to d 'au to re e
b reve t tab i l i t à . Co mmento a l la Legg e n . 5 18/1992 e a l l ' a r t . 7 d e l DPR n .
3 38/1979 , Mi l ano , 19 99 , p p . 83 -85 , i l qu a l e o sserva ch e i l "p ro g ra mma in qu anto
ta l e" d o vrebb e essere in t eso co me "qu e l l ' in s i eme d i i s t ru z ion i o rd in a te in
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A quest 'ul t imo proposito, si sono rilevate le difficoltà che

insorgono al momento della corretta identificazione del problema

tecnico, nel caso di invenzioni quali quelle basate sul software in

cui esiste un'intima connessione tra aspetti funzionali

(proteggibil i) e caratterist iche appartenenti a materie escluse.

Rimane oggetto di esclusione il software come contenuto

veicolato (o come att ività non tecnica gestita dal computer), sia

i l software come programma cui non si ricollega alcuna specifica

funzionalità o util ità dell 'elaboratore.

È opinione condivisa che l 'insegnamento ri levante sia ai fini

del giudizio di novità e l 'al tezza inventiva, sia per la

determinazione dell 'ambito di protezione, sia solo ed

esclusivamente l 'insegnamento tecnico dell ' invenzione. Infatt i , si

segua l 'approccio delineato in sede EPO e dalla giurisprudenza

tedesca, o si segua la diversa via percorsa dalla giurisprudenza

britannica, si perviene in ogni caso alla necessità di determinare

l 'oggetto dell ' invenzione quale oggetto tecnico.262

sequ en za ch e app l i cano (c io è in t erp retano e svo lgo no) un alg o ri tmo " . S i ved a
an ch e G. GH I D I N I , I p rogra mmi p er co mputer f ra b reve t to e d i r i t to d 'a u to re , i n
Giu r . comm. , 1984 , p . 260 e ss . , i l qu a l e d is t in gue n e l p ro gramma so f t war e u n
asp e t to id ea t ivo , co n cern en te l ' a lgo r i tmo di so lu z ion e , r i cond u cib i l e a l la
ca t ego r i a d e i metod i matemat i c i ; un metodo d e t to "sch ema d i co r re l az io n e",
r e l a t i vo al l ' app l i caz ion e tecn ica d e l l ' id ea d i so lu zio n e, su sce t t ib i l e – in l inea d i
p r in cip io – d i tu t e l a breve t tu a l e , a seco nd a d el t ipo d i app l i caz ion e ( se c ioè lo
sch ema è app l i ca to a da t i e sp ress iv i d i feno men i emp i r i c i p e r o t t en ere un
immed ia to r i su l t a to p rat i co ) ; l a fo rmu laz ion e de l l e i s t ru zion i , e sc lu sa d a l l a
b reve t t azio n e p erch é p ro gramma p er co mp u ter in q uan to t a l e .
262 Lo sp o st amen to d e l l ' a t t en z ion e d e l l a g iu r i sp ru d en za d a l l ' acce r t amen to
d e l l a su ss i s t en za d el ca ra t t e r e t ecn i co a l l a va lu taz ion e se g l i asp et t i t ecn i c i
d e l l ' i n ven z ion e s i ano n uovi e in ven t iv i h a indo t to t a lu n i au to r i ad id en t i f ica re
d e l l e an alo gie t r a l ' a t t u al e in d i r i zzo e l ' abb and on a ta "Kern th eo r i e" (c f r . W.
AN D E R S , Er f ind ung sg eg ens tand mi t t echn i sch en un d n ich t t ech ni sch en Merkmalen ,
c i t . , p . 46 7) . Ta l e o p in ion e non ap p are co mp let amen te con div i s ib i l e : men t re l a
"Kern th eo r i e" r i ch i ed e in fa t t i ch e nuo ve e in ven t ive s i ano le ca ra t t e r i s t i ch e
d e l l ' i n ven z ion e d ota t e d i ca ra t t e r e t ecn i co , in base a l n uo vo o r i en t amen to è
l ' i n segn amen to n e l suo co mp lesso ch e d eve esse re , o l t r e ch e t ecn ico , nuovo e
in ven t ivo , no n essendo esc lu so ch e l a no vi t à e l ' a l tezza in ven t iva po ssano esse re
d e t e rmin at e d a cara t t er i s t i ch e non tecn ich e (ad esemp io at t en en t i a l l a
p ro gramma zio n e) d e l l ' i n ven z ion e ch e tu t t av i a con t r ibu i scano al l a so lu zio n e d el
p rob lema tecn ico .
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Tale questione si pone ogniqualvolta l 'oggetto di

protezione è caratterizzato sia da caratteristiche tecniche sia da

caratterist iche non tecniche (cioè appartenenti a uno degli

oggett i esclusi). Ciò accade comunemente nelle invenzioni di

software, in cui il programma per elaboratore determina la

soluzione di un problema tecnico.

La giurisprudenza appare concorde nell 'affermare che la

semplice appartenenza ad una materia esclusa di talune

caratterist iche dell ' invenzione non è di per sé una circostanza

idonea a escluderne la ri levanza al fine della soluzione di un

problema tecnico. Non è pertanto possibile procedere all 'esame

della soluzione rivendicata, semplicemente trascurando le

caratterist iche non tecniche della rivendicazione. Occorre invece

verificare il possibile contributo di ciascuna caratteristica non

tecnica al fine della soluzione del problema tecnico oggetto del

brevetto.

Si giunge pertanto alla conclusione che la questione del

carattere tecnico dell ' invenzione è essenzialmente una questione

di confine, cioè di delimitazione dell 'oggetto come soluzione

tecnica di un problema tecnico, anziché di esclusione

dell 'oggetto dalla brevettazione.

È proprio a questo punto che si avverte il l imite della

giurisprudenza che si è finora pronunciata nella materia.

2. – Anche a questo proposito è tuttavia possibile formulare

alcune conclusioni provvisorie.

Le decisioni esaminate, in particolar modo quelle in cui

l 'esame si è spinto fino all 'accertamento della sussistenza

dell 'al tezza inventiva, sembrano definire la natura tecnica del

software in relazione alla sua idoneità ad incidere sul
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funzionamento di un disposit ivo, ovverosia a renderlo idoneo

alla soddisfazione di bisogni dell 'uomo ancora non corrisposti . È

pertanto tecnico l 'insegnamento da cui derivi una nuova util ità di

un disposit ivo eventualmente noto, permettendo l 'esecuzione di

nuove funzioni.263

Sotto tale profilo il software si pone in rapporto al

disposit ivo in modo simile alla scoperta scientifica rispetto al

nuovo uso di un prodotto noto: l 'oggetto che in sé non è

proteggibile (il programma o la scoperta scientifica) consente la

soluzione del problema tecnico, la quale è invece suscett ibile di

protezione. In un tale contesto, gli aspett i tecnici nuovi (cioè

materiali o att inenti lo sfruttamento di forze naturali)

dell ' invenzione sono spesso banali al la luce dell 'apporto

inventivo costituito dal programma e dalla scoperta.

Questo parallelismo si presta ad altre considerazioni:

anzitutto, con riguardo all 'accertamento dell 'al tezza inventiva.

Se la sussistenza dell 'al tezza inventiva dipende in tutto o in parte

dal contenuto informativo, l 'accertamento dell 'al tezza inventiva

dovrà essere necessariamente essere basato sull 'ovvietà o meno

di tale contenuto rispetto a un'arte anteriore che sarà costi tuita

263 La p iù recen te d o t t r in a t ed esca , n e l l ' i d en t i f i ca re l ' in segn amen to o gge t to d i
p ro t ez ion e , r i t i en e n ecessa r io sp o st a re l ' a t t en z ion e d a l l e ca ra t t e r i s t i ch e
d e l l ' o gge t to r ivend icato al l a " fu n z ion e" con segui t a p er mezzo d el l e ca rat t e r i s t i ch e
co mp less ivamen te r ivendica t e ( t ecn i ch e e non tecn ich e) . In b ase a ques t a
p ro sp e t t i va ( "Grun d sat z d er l e i s tun gsb ezo gen e Bet rach tun g") è n ecessar io ch e
l 'u t i l i t à o l a fu n zio n e ("Le i s tun g") s i co l lo ch i in amb i to t ecn i co . Osserva in fa t t i
R . N A C K , Neu e Gedan ken zu r Pa ten t i e rba rke i t vo n co mpu ter implement i er t en
Er f indu ng en - Bed en ken g eg en Sof twa rep aten t e - e in d éjà vu ? , c i t . , p . 77 1 , ch e
p er "Le i s tun g" s i d eve in ten d ere , "da l pun to d i v i s ta s i s t ema t i co e l eg i s la t i vo , i l
co n t r ibu to in ven t i vo ex ar t . 4 PatG e a r t . 56 C.B.E . In un secon do mo men to , è
n ecessar io ver i f i ca re se i l con t r ibu to s i co l lo ch i in un se t to re d el la crea t i v i tà
u ma na, ch e s i po ssa d ef in i re co me ' t ecn i co ' i n sen so b reve t tua l e" . In t a l sen so , s i
ved a an ch e W. AN D E R S , Erf in dung sg eg en s ta nd mi t t echn i sch en und
n ich t t echn i sch en Merkmalen , in GRUR , 20 04 , p . 46 7 e R. N A C K , Die p a ten t i e rb are
Er f indu ng …, S ch ri f t en reih e zu m g ewerb l i ch en Rech t s schu t z , vo l . 121 , 2002 , p .
1 98 .
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essenzialmente da programmi per elaboratore, cioè da oggett i che

in sé considerati sarebbero esclusi dalla brevettazione.264

È tuttavia importante notare che l 'identificazione dello stato

dell 'arte anteriore dipende dall ' identificazione corretta del

problema tecnico. E ciò soprattutto per quanto concerne

l 'individuazione dello stato dell 'art più prossimo ("closest prior

art"), cioè il punto di partenza che l 'esperto del settore avrebbe

considerato al fine della soluzione del problema tecnico.

Nei termini sopra formulati, il problema tecnico è

essenzialmente costituito da un ostacolo, che può risiedere nella

stessa struttura della programmazione, al conseguimento di una

nuova util ità del disposit ivo in cui il programma è implementato,

i l che significa alla realizzazione di un suo nuovo

funzionamento.

Anche per quanto concerne la nuova uti lità che giustifica la

concessione del brevetto sussiste un'analogia con quanto si

riscontra a proposito della brevettazione delle invenzioni-

scoperte. L'uti l i tà in questione è infatt i la medesima che è

264 È evid en te tu t t av i a ch e l a semp l i ce n o vi t à o d o r igin a l i t à d el l ' e sp ress ion e
l in gu is t i ca d el p ro gramma non è d i p er sé r i l evan te , sa lvo ch e a essa s i a co l l ega t a
l a so lu zion e d i un o sp ec i f i co p rob lema tecn ico . A q u esto propo s i to in do t t r i n a
(c f r . A. H. H O R N S , An merkun g en zu b eg r i f f l i ch en Frag en d es S of twa reschut zes ,
c i t . , 20 01 , p . 11 ) è s t a ta p ropo s t a l a d i s t in z ione t r a in ven z ion i d i so f tware
"f i s i ch e" e in ven z ion i d i so f tware " lo g ich e" . Le p r ime s i d i s t in gu erebb ero a loro
vo l t a in in ven zion i d i sof tware f i s i ch e in sen so imp ro pr io , q u ando la so luz ion e
d e l p rob lema tecn ico non è d e te rmin at a d agl i asp e t t i so f tware , pu r p resen t i ,
d e l l ' i n ven z ion e ( s i p en s i a l caso d i un macch in ar io , op erato d a u n so f tware , ma i l
cu i asp e t to in ven t ivo r i s i ed a in un su o asp e t to s t ru t tu ral e ) , e in ven z ion i d i
so f tware f i s i ch e in sen so p ro pr io , in cu i l a so lu zion e d el p rob lema tecn ico è
d e t e rmin at a d al l ' az ion amen to d i u n a st ru t tu ra f i s i ca ( i l sop racc i t a to macch in ar io )
d e t e rmin at a d a l l ' app l i caz io n e d i un so f tware . I l seco ndo gruppo , l e in ven zion i d i
so f tware lo g ich e , p uò esse re a su a vol t a su dd iviso in in ven zion i d i so f tware
l in gu is t i co , o ve l ' a sp et to n uo vo e in ven t ivo at t i en e esc lu s ivamen te a l l a fo rma di
esp ress ion e d e l cod ice , e in in ven zion i d i so f tware a lgo r i tmich e , in cu i l a no vi t à e
l ' a l t ezza in ven t iva co n cern ono almen o un asp et to de l fun z io n amen to d i un a u ni tà
d i p ro cessamen to in t erno , d e t ermin a t a d a l l ' a l gor i tmo d e l p ro gramma. Con
r igu ardo a qu es t 'u l t imo grup po , l ' accesso a l l a tu t e l a b reve t tu al e d eve r i ten er s i
es sen z i a lmen te r i serva to a l l e in ven zio n i d i so f tware a lgor i tmich e, sa lvo i l caso
sop rammen z io n ato d i in ven z ion i d i so f tware l in gu i s t i ch e in cu i l ' in ven z io n e di un
n uo vo l in gu aggio s i a fun zion a l e a l l a so lu z ion e d i un o sp ec i f i co p rob lema tecn ico .
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richiesta ai fini della sussistenza del requisi to dell 'applicabil ità

industriale. Così come accade per le invenzioni-scoperte, la cui

brevettabili tà è condizionata all ' indicazione da parte

dell ' inventore di una specifica uti li tà industriale conseguita

dall ' invenzione, la stessa util ità si deve riscontrare nelle

invenzioni realizzate per mezzo di un software. Tale util i tà

industriale si contrappone al vantaggio che si colloca sul piano

gnoseologico, etico, estet ico o economico, vale a dire, in uno

degli ambiti esclusi ex art . 52 (2) C.B.E.265

3. – Rimangono aperti alcuni interrogativi che tuttavia non tanto

chiamano in causa il diri tto vigente quanto piuttosto l 'idoneità

del sistema brevettuale, inteso come organizzazione degli uffici

brevetti nazionali e internazionali , a procedere ad un esame

approfondito dei requisi t i di novità e dell 'al tezza inventiva delle

invenzioni basate sul software. E di converso, la forza della

presunzione di validità che assiste questi brevetti una volta

concessi .

Un esame accurato delle invenzioni basate sul software

presuppone infatt i un'adeguata ricerca delle anteriori tà

pert inenti. Che tuttavia appare part icolarmente difficoltosa nel

settore in questione sia per l 'assenza di database completi e

facilmente accessibil i (i l software viene implementato in

disposit ivi che possono essere disponibil i al pubblico ma

265 In al t e rn at iva , s i è su gger i to u n cr i t e r io emp i r i co , c io è d et e rmin a to in v ia
an a lo g ica con r igu ardo a l t ip o d i u t i l i t à e a i van tagg i ch e p o ssono esse re
co nsegu i t i con le t ecnolo g ie t r ad i z ion a l i e ch e son o n ormalmen te o gge t to d i
b reve t t azio n e (co sì è s t a to so s t en u to ch e " l ' in c lu s io n e d i nuo v i og g et t i ha luogo
a l lo rqua ndo l 'o gg et to rapp resen t i in qua lch e modo u n 'evo lu z io n e d e l sap ere e d e l
kn ow ho w d ei se t to r i ch e g ià erano sog g et t i a l l a p ro t ez ion e b revet tua l e" R . NA C K ,
Neu e Ged an ken zu r Pa ten t i e rb a rkei t von co mpu ter imp lemen t i er t en Erf indu ngen -
Bed en ken g eg en Sof twa rep aten t e - ein d é jà vu? , ci t . , p . 773 ) . Ta l e o r i en t amen to
p resen ta tu t t av i a lo svan taggio d i v in co la re l ' acce r t amen to a l d ato s to r i co , d e l l a
p ro t ez ion e es i s t en t e n egl i amb i t i t r ad i z ion a l i , ren d endo p er t an to d i f f i co l to sa
l ' e s t en s ion e d el l a pro t ez io n e b reve t tu al e in tu t t i q u ei cas i i n cu i g l i svi lu pp i
t ecno lo g ic i s i co l lo ch ino in set to r i d e l tu t t o n uo vi .
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raramente è divulgato in forma di codice),266 sia per l 'enorme

mole delle informazioni che non consentono in ogni caso

un'at tenta considerazione in sede d'esame. Occorre tuttavia

tenere presente che oggetto di protezione brevettuale è

essenzialmente la funzione tecnica conseguita per mezzo del

software, non invece le eventuali variazioni, ancorché

innovative, nell 'espressione del codice sorgente. Per tale motivo,

come osservato, la sufficiente descrizione di una domanda di

brevetto basata sul software consiste normalmente nella

descrizione dell 'algoritmo che ne è alla base. Poiché quanto è

richiesto ai fini dell 'anticipazione dell ' invenzione sotto il profi lo

della novità e dell 'al tezza inventiva non può essere di più di

quanto contenuto nel brevetto stesso, va opportunamente

ridimensionato l 'ostacolo determinato dalla mancata accessibil i tà

al codice sorgente dei software già esistenti .

A quanto osservato sotto il profi lo dell ' individuazione dello

stato dell 'arte ri levante, si aggiunga che l 'esame normalmente

condotto dagli uffici brevettuali è di solito basato su anteriori tà

brevettuali . Si comprende perciò che possa talvolta dimostrarsi

incompleto e inattendibile. Lo stesso accade quando per l 'esame

266 P er qu anto con cern e l a po ss ib i l i t à d i r i cavare i l cod ice a t t r aver so
u n 'a t t i vi t à d i reverse en gin eer ing , o cco r re ino l t r e o sse rvare ch e u n l imi t e
imp o r t an t e è p os to d a l l a Di re t t i va 9 1/2 50 /CEE d el Con s ig l io , d e l 14 maggio 1 991 ,
r e l a t i va a l l a tu t e l a g iu r id ica d e i pro grammi p er e l abo ra to re , l a q u al e v i e t a in l i n ea
d i p r in c ip io l ' a t t i v i t à d i d eco mp i l azion e , con l ' eccez ion e d e l caso in cu i t a l e
o p eraz ion e s i a esegui t a al f i n e d i con sen t i r e l ' in t erop erab i l i t à d el p ro gramma. È
s t a to p erc iò o sse rva to (c f r . A. H. H O R N S , An merkun g en zu b eg r i f f l i ch en Frag en
d es So f twa reschu t zes , ci t . , p . 12 ) ch e " i t e rz i i n t eressa t i a l l a fun z ion al i t à d i u n
p ro g ra mma a ccess ib i l e n el la forma d i cod ice ogg e t to [h an no] so lo la p o ss ib i l i t à
d i o sserva re, esa mina re e t es ta re i l f un ziona men to d i q u esto p rog ra mma a l f i ne d i
id en t i f i ca re l e id ee e i fonda men t i ch e sono al la b a se d i un e l emento d el
p ro g ra mma, n e l l imi t e in cu i qu es to s i esp l i ch i a t t ra verso l e op era z io n i d i
ca r i ca men to , seg nala z ion e , sv i l uppo , t ra smi ss io n e e memo ri z za z ion e d e l
p ro g ra mma . Qu esto metod o 'b la ck b o x ' non è sco no sciu to agl i sp ec ia l i s t i d i
r ever se en gin eer in g ; tu t t av ia , è d i app l i cab i l i t à l imi ta ta e – p reso a se s tan te –
n e l ca so d i p rog ra mmi p er e labo ra to re co mpless i , con sen te d i f f i c i lmen te d i
rag giung ere i l r i su l ta to sp era to sen za l ' au si l io d i t en ta t i v i d i d eco mp i la z ion e" .
Cfr . an ch e L. Boso t t i , ( a cu ra d i ) C . Gal l i – A. M. Ga mb in o , Codice co mme n tato
d e l l a p rop r i e t à in du st r i a l e e in t e l l e t t u al e , c i t . , Ar t . 4 5 , p . 553 ; e D. V I S S E R , Th e
a nno ta t ed Eu ro p ean Pa ten t Con vent ion , V e ld ho ven , 2 010 , p . 168 .
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giudiziale, sussistendo le stesse difficoltà nell 'accesso, nella

ricerca e nell 'esame dell 'arte anteriore.

Un altro aspetto che deve essere considerato concerne la

part icolare ri levanza che le conoscenze generali del settore

rivestono nell 'ambito del software rispetto alle tecnologie

tradizionali .267 Anche sotto questo profi lo gli uffici brevettuali

non si dimostrano sempre all 'al tezza del compito, richiedendo

per lo più prova documentale di tali conoscenze generali del

settore e così riproponendo, nel caso delle invenzioni di

software, le stesse difficoltà menzionate a proposito della ricerca

e dell 'esame dell 'arte anteriore ri levante.

Sembra perciò diffici le negare l 'esistenza di caratterist iche

specifiche proprie delle invenzioni in oggetto.268 Benché tali

diversi tà non consentano, sulla base del dirit to vigente, un

diverso trattamento delle invenzioni basate sul software, vi sono

molteplici ragioni (per i l vero, nel passato recente oggetto di

ampia discussione sia tra gli specialist i sia tra gli uti l izzatori)

che potrebbero giustificare l 'adozione di un regime di protezione

speciale.

267 Cfr . G. GU G L I E L M E T T I , L ' in ven zio n e d i so f twa re , c i t . , p . 2 39 e l a do t t r in a
iv i r i ch i amata (G. D U K A R I C H , Paten ta b i l i t y o f Dedica t ed In fo rma t ion Pro cesso rs
a nd In f r ing ement Pro tec t io n o f In ven t ion s tha t u se th em , in Ju r imet r i cs , 1989 , p .
1 60 , e C. WA L T E R , Def in in g th e S co p e of th e So f twa re Cop yr igh t Pro tec t ion fo r
Ma ximu m Pub l i c Ben e f i t , i n Ru tg ers Co mp . & Tech . L . J . , 1988 , p . 49 e ss . )
seco ndo cui " i l d i segno d i un c i rcu i to o d i un p ro gra mma sa rebb e i l p iù d e l l e
vo l t e u n 'a t t i v i tà log i ca e d e t ermin i s t i ca ch e a ppl i ca rego le no te p er o t t en ere
r i su l ta t i d et ermina t i ". S i ved a an ch e J. B E T T E N , Pa ten t schu t z vo n
Co mpu terp ro g ra mmen , c i t . , p . 77 8 .

268 È s tato r i l eva to a qu es to r igu ard o ch e "c iò ch e la sc ia d e l l e p erp l ess i tà
immedia t e in mer i to a l s i s t ema di p ro t ez ion e d ei d i r i t t i d i p rop ri e tà indu s t r ia l e è
l ' in cer t ez za se e f ino a che p un to g l i a t tua l i p rob lemi n e l la d e f in i z io n e d e l lo s ta to
d e l l ' ar t e an ter io re n el l ' amb i to d e l l e in ven zio n i d i so f twa re abb iano ca ra t t ere
t ran s i to r io e sup era bi l e , o se p er mot i v i no n anco ra co mp iu ta men te co mp res i
s iano imman en t i a l lo ro og g et to . La co n cess io n e d i u n di r i t to d i esclu s i va d ipen d e
d al la po ss ib i l i tà d i po ter id en t i f i ca re lo s ta to d e l la t ecn i ca , in q uan to cr i te r io
d i scret i vo , con un di sp endio d i en erg i e rag ion evo le e co n un a su f f i c i en t e
p rec i s ion e. Ven end o meno qu es to p resupp o sto , la b reve t ta z ion e d e l so f tware è
d es t ina ta a l d i sa s t ro a ca usa d e l la con seg u en te in cer t ezza g iu r id i ca ci rca la
va l id i tà d i ta l i b revet t i " (co s ì A. H. H O R N S , An merku ng en zu b eg r i f f l i ch en Fra g en
d es So f twa reschu tzes , c i t . , p . 14 ) .
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