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Software – cos’è?
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Firenze 21 Febbraio 2019

… è identificabile in una sequenza di istruzioni eseguibili da un dispositivo

elettronico per svolgere funzioni dirette ad ottenere un risultato;

…le istruzioni sono espresse in un linguaggio di programmazione

formando il codice sorgente;

…il codice sorgente viene trasformato in codice oggetto, eseguibile 

da una CPU.

Analisi Codice sorgente Risultato
Progettazione

for
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Software, perchè tutelarlo ?

 Tantissime professioni dipendono sempre più da sviluppi software

 Una realizzazione difficile e costosa …
… ma semplice ed economica da copiare !

 L’investimento in ricerca e sviluppo necessita di un ritorno economico, e poiché il
software è entrato prepotentemente in tutti i campi della tecnologia, è necessario
proteggerlo per garantire tale ritorno.

 Più del 35% dei depositi di domande di Brevetto Europeo si riferisce a “Computer
Implemented Invention”

 Vantaggi fiscali, quali ad esempio il Patent Box (profondamente riformato col Decreto
legge 21 ottobre 2021 n. 146: da agevolazione sui redditi conseguiti tramite lo
sfruttamento di beni immateriali diventa una super-deduzione del 190% dei costi
sostenuti per la ricerca e lo sviluppo degli stessi).

for

https://www.sib.it/flash-news/nuovo-patent-box-super-deduzione-costi-ricerca-sviluppo-beni-immateriali-inclusi-marchi/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg
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Si può voler tutelare un software sotto diversi suoi aspetti…

 Può esprimere 

una funzione 

distintiva

for

Software, come tutelarlo ?

 Può avere un 

contenuto 

tecnico/funzionale

 Presenta

un aspetto 

esteriore

 Ha un proprio 

contenuto 

espressivo
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Software, come tutelarlo ?

for

 Funzione

distintiva

 contenuto 

tecnico/funzionale

 aspetto esteriore

 contenuto 

espressivo
BREVETTO

Marchio registrato
Design

Registrato



Reg. CE 6/2002
Art. 3

«Ai fini del presente regolamento s'intende per […] "disegno o modello: l'aspetto di un
prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee,
dei contorni, dei colori, della forma […]»

La registrazione del Design è lo strumento legale che permette di appropriarsi in via 
esclusiva dello sfruttamento di un’estetica (Disegno o Modello) nel territorio dello Stato, 
per non oltre 25 anni.

Design Registrato
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Design Registrato
requisiti di accesso alla tutela
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Un Disegno o Modello è registrabile se:

- è nuovo, cioè non è identico a modelli divulgati prima delle Registrazione

- ha carattere individuale, cioè l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore
informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale
utilizzatore da qualsiasi disegno o modello divulgato anteriormente alla
Registrazione.

for



Design Registrato:
sistemi di protezione
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REGISTRAZIONI 
NAZIONALI

REGISTRAZIONE 
COMUNITARIA

REGISTRAZIONE 
INTERNAZIONALE

70 STATI



Marchio Registrato
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Computer Implemented Inventions
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Reg. UE 2017/1001
Art. 4

«Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o 
i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, 
a condizione che tali segni siano adatti a: 

a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese –
DISTINTIVITA’

a) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea tramite qualsiasi 
supporto grafico o elettronico 

for
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LICEITA’

NOVITA’

il segno deve essere NUOVO RISPETTO A DIRITTI ANTERIORI ALTRUI (In Italia e in UE 
non c’è esame di novità, in altri Paesi come gli USA si)

Ricerche di identità/disponibilità

Banche dati 



MARCHI TRADIZIONALI

MARCHI DENOMINATIVI/VERBALI

parole senza elementi grafici

MARCHI FIGURATIVI/GRAFICI
si compongono di elementi grafici

MARCHI DI MOVIMENTO/MULTIMEDIALI OLOGRAFICI

Spotify Amazon Music

Instagram       Snapchat

Just Eat Deliveroo

Plantvisorpro Powerphase



Marchi «forti»

- ab origine

- distintività acquisita/uso

- marchi di rinomanza 

Marchi «deboli»
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MARCHI FORTI e MARCHI DEBOLI



IMPORTANZA DELLA
CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA

Al deposito di una domanda di registrazione occorre SPECIFICARE I PRODOTTI E I
SERVIZI che il marchio dovrà contraddistinguere.

Prodotti e servizi sono SUDDIVISI IN CLASSI secondo la CLASSIFICAZIONE
INTERNAZIONALE DI NIZZA.

• Una volta depositata la domanda i PRODOTTI E SERVIZI NON POTRANNO PIU’ ESSERE
MODIFICATI.

Per aggiungere ulteriori prodotti o servizi sarà necessaria UN’ALTRA REGISTRAZIONE.

• Il MARCHIO È TUTELATO CONTRO L’UTILIZZO da parte di 3° di MARCHI SIMILI per
PRODOTTI SIMILI (principio di specialità)

Se il marchio simile o identico è utilizzato per prodotti molto diversi, non c’è contraffazione.

STRATEGIA

CLASSIFICAZIONE COMPLETA e TENDENZIALMENTE ESTESA a prodotti e servizi IN 
CANTIERE NEI 5 ANNI SUCCESSIVI



Causa C-371/2018 Sky/SkyKick 14

procedimento avviato da Sky (nota emittente televisiva satellitare e
digitale) nei confronti della start-up SkyKick, attiva nel settore di software e
cloud computing, per contraffazione dei suoi marchi (4 marchi UE e 1
marchio nazionale inglese);

SkyKick, difendendosi nell’ambito del giudizio di contraffazione, chiede in
via riconvenzionale la declaratoria di nullità (totale o parziale) delle cinque
registrazioni per due ordini di motivi:

Le specifiche relative ai prodotti
e servizi rivendicati al momento

del deposito NON erano

sufficientemente CHIARI e
PRECISI

Le domande di registrazione
erano state presentate in
MALAFEDE (= «NON
intenzione» di usare il
marchio)

La HCJ sospende il giudizio principale e sottopone alla Corte di Giustizia cinque questioni



10 novembre 
2021

Causa C-371/2018 Sky/SkyKick 15

Quesito iniziale in sintesi:

Corte d’appello UK 

- Nel caso di Sky, il marchio era stato utilizzato per contraddistinguere diversi specifici software 
per computer ed era quindi verosimile aspettarsi l’uso anche in relazione a ulteriori tipologie di 
software. 

- Inoltre il marchio Sky aveva anche un certo riconoscimento e seguito nel mercato di riferimento, 
si giustifica (ulteriormente) la richiesta di una protezione più ampia e/o l’ipotesi di strategie di 
brand stretching.

Il rischio di fondate azioni di nullità per malafede quando le rivendicazioni di prodotti e servizi siano 
particolarmente ampie non è quindi attuale.



Proteggere in classe 9 “software” tout court - secondo alcuni
commentatori - potrebbe ampliare la portata dell’intenzione d’uso di
un marchio impedendo ingiustificatamente ad altri di utilizzare / registrare
marchi uguali/simili su software molto diversi da quello di interesse del
richiedente

SUGGERIMENTO

non rivendicare solo “software’’ ma rivendicare la macro categoria
(ove possibile) (es. “Software”) cui affiancare specifiche di dettaglio
come “Software per computer per migliorare il processo decisionale aziendale
e di investimento; Software per cruscotto e la visualizzazione di immagini e
fotografie digitali;’’ o quello che poi effettivamente interessa nell’immediato

10 novembre 
2021

Titolo della presentazione 16



IMPORTANZA DELLA COPERTURA 
TERRITORIALE

La PROTEZIONE del marchio ha CARATTERE TERRITORIALE, cioè è VALIDA SOLO NEL
PAESE O TERRITORIO DOVE È AVVENUTA la REGISTRAZIONE.

Es. il marchio italiano attribuisce esclusiva solo nel territorio italiano, il marchio
comunitario solo all’interno dell’Unione Europea etc.

sarà NECESSARIA la REGISTRAZIONE del marchio in tutti i PAESI / TERRITORI IN CUI
L’IMPRESA PRODUCE, VENDE, ESPORTA



Tutelare l’utilizzo dei marchi online



• Sorveglianza tra i nomi Sociali 

Questo servizio vi permette di ottenere le informazioni relative a tutte
le nuove società registrate con un nome identico a quello posto
sotto sorveglianza, così da permettervi di intraprendere in maniera
tempestiva le azioni necessarie. Per ciascun nominativo verranno
forniti anche indirizzi ed attività (ove disponibile)

• Sorveglianza sulle APP “Apple” ed “Android”

rintraccia tutte le apps identiche al vostro marchio (inclusi analisi
delle segnalazioni e parere su iniziative di intervento)

• Sorveglianza User names dei Social Media

rintraccia tutti gli user names identici al marchio sorvegliato
(inclusi analisi delle segnalazioni e parere su iniziative di intervento)

Servizi di sorveglianza

© Società Italiana Brevetti 2020



TMCH – Trademark Clearinghouse

Il database Trademark Clearinghouse è uno 
strumento che consente ai titolari di marchi 
registrati di tutelare l’utilizzo del proprio 
marchio online.

La validazione del marchio consente di:

- accedere ai periodi di Sunrise delle nuove 
estensioni di dominio

- ricevere la notifica delle richieste di nomi a 
dominio coincidenti con i marchi registrati

- accedere ai servizi di blocco Trex e DPML



TMCH – Trademark Clearinghouse



TMCH – Trademark Clearinghouse



Il TRex

TMCH – Trademark Clearinghouse



Altri servizi di blocco: 
DPML (Domain Protected Mark List) ‘Donuts’



Altri servizi di blocco: 
Adult Block e Adult Block+
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LA PROCEDURA UDRP

La procedura amministrativa UDRP costituisce uno strumento di risoluzione
alternativa delle controversie in materia di nomi a dominio registrati e usati in
malafede.

Nei confronti delle registrazioni abusive di nomi a dominio è possibile ricorrere
alla procedura UDRP presso il Centro di Arbitrato e Mediazione WIPO al fine di
ottenere la cancellazione o il trasferimento del nome a dominio
contestato.

Chi può utilizzare la procedura 
amministrativa UDRP?

Chiunque (persona fisica o 
giuridica) sia titolare di un valido 
diritto di marchio può presentare 
ricorso UDRP alla WIPO

A quali nomi a dominio si 
applica ? 

.BOUTIQUE

.APP.STORE

.NET

generic Top 
Level 
Domains 
(gTLD) 

.COM

.INFO
.MOBILE

.MUSIC .SHOP
.PIZZA

country code Top Level Domains
(ccTLD) ma limitatamente ai 
ccTLD che l’hanno 
espressamente adottata (v. lista)



19 
PROFESSIONISTI

BREVETTI
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https://LISTA DEI ccTLDs CHE HANNO ADERITO ALLA PROCEDURA 
UDRP PREVISTA DA ICANN

www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/

A
.AC (Ascension Island)
.AE, امارات( . United Arab Emirates)
.AG (Antigua and Barbuda)
.AI (Anguilla)
.AO (Angola)
.AS (American Samoa)
.AU (Australia)

B
.BM (Bermuda)
.BO (Bolivia (Plurinational State of))
.BR (Brazil)
.BS (Bahamas)
.BZ (Belize)

C
.CC (Cocos Islands)
.CD (Democratic Republic of the Congo)
.CH (Switzerland)
.CN and .中国 (China)
.CO (Colombia)
.CR (Costa Rica)
.CY (Cyprus)

E
.EC (Ecuador)
.ES (Spain)
.EU. European Union

F
.FJ (Fiji)
.FM (Micronesia (Federated States of))
.FR (France)

G
.GD (Grenada)
.GE (Georgia)
.GT (Guatemala)

I
.IE (Ireland)
.IO (British Indian Ocean Territory)
.IR (Islamic Republic of Iran)

K
.KI (Kiribati)

M
.MA (Morocco)
.MD (Republic of Moldova)
.ME (Montenegro)
.MP (Commonwealth of the Northern 
Mariana Islands)
.MW (Malawi)
.MX (Mexico)

N
.NL (Netherlands)
.NR (Nauru)
.NU (Niue)

P
.PA (Panama)
.PE (Peru)
.PH (Philippines)
.PK (Pakistan)
.PL (Poland)
.PM (St. Pierre and 
Miquelon)
.PN (Pitcairn Islands)
.PR (Puerto Rico)
.PW (Palau)
.PY (paraguay)

R
.RE (Reunion Island)
.RO (Romania)

S
.SC (Seychelles)
.SE (Sweden)
.SH (St. Helena)
.SL (Sierra Leone)
.SO (Somalia)

T
.TF (French Southern Territories)
.TJ (Tajikistan)
.TM (Turkmenistan)
.TT (Trinidad and Tobago)
.TV (Tuvalu)
.TZ (United Republic of Tanzania)

U
.UA (Ukraine)
.UG (Uganda)

V
.VE (Venezuela (Bolivarian Republic of))
.VG (Virgin Islands (British))

W
.WF (Walli and Futuna Islands)
.WS (Samoa)
Y
.YT (Mayotte)

• .eu ADR (Alternative 
Dispute Resolution), 
Corte Arbitrale Ceca ma 
a UDRP dal 2017

• .it Registro.it,  
Consiglio Nazionale 
delle Ricerche + 
Prestatori del Servizio di 
Risoluzione delle 
Dispute (PSRD)

Cancellazione 
Trasferimento 

Cancellazione 
Trasferimento 

D
.DJ (Djibouti)
.DO (Dominican Republic)

H
.HN (Honduras)

L
.LA (Lao People's Democratic Republic)
.LC (Saint Lucia)
.LI (Liechtenstein)

Q
.QA and قطر( . Qatar)



Per poter avviare la procedura UDRP devono sussistere le seguenti condizioni:

Se il Ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni “a)” e “c)” di 
cui sopra ed il Resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in 
relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest’ultimo viene 
trasferito al Ricorrente

a) il nome a dominio 
sia identico o tale da 
indurre confusione 
rispetto ad un 
marchio, o altro segno 
distintivo su cui un 
soggetto (Ricorrente) 
vanta diritti

b) l'attuale titolare 
(Resistente) non abbia 
alcun diritto o titolo in 
relazione al nome a 
dominio oggetto di 
contestazione

c) il nome a dominio 
sia stato registrato e 
venga usato in mala 
fede.

Requisiti sostanziali della procedura UDRP
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Centro di arbitrato e mediazione dell'OMPI 
Caso n. D2021-2196

Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. v. Domains By Proxy, LLC / 
Domenico Inglese

Alitalia contesta la registrazione del nome a dominio <alitalia.app>, che si risolve in un sito web 
inattivo.

DECISIONE DEL PANEL

- ALITALIA è un marchio direttamente collegato ai rinomati servizi aerei del ricorrente

Il Ricorrente ha recentemente lanciato un'applicazione software aziendale ("app") disponibile su Apple 
Store e Google Play per un accesso intelligente ai propri servizi

- Il nome a dominio contestato riproduce integralmente il marchio ALITALIA di titolarità della 
ricorrente

- Il dominio di primo livello “.APP” (“TLD”) nel nome a dominio contestato non attenua la 
confusione con il marchio ALITALIA del Ricorrente. L'aggiunta di un TLD come ".APP" può 
essere tipicamente ignorata ai fini della considerazione della somiglianza confusa tra un 
marchio e un nome di dominio

- i consumatori inevitabilmente assoceranno il dominio contestato al marchio identico del ricorrente, 
ALITALIA

- Il Convenuto non ha diritti o interessi legittimi rispetto al nome a dominio contestato

- Il nome a dominio contestato è stato registrato e viene utilizzato in malafede. 

Considerando la notorietà del marchio del Ricorrente ALITALIA prima della registrazione del nome 
a dominio contestato, è chiaro che il Resistente "sapeva o avrebbe dovuto sapere" del 
Ricorrente. Il nome a dominio contestato non porta ad alcun sito attivo.



Diritto d’autore

31

Computer Implemented Inventions

Firenze 21 Febbraio 2019

Legge 22 aprile 1941 n. 633 
Art. 2

“In particolare sono comprese nella protezione:
….

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale 
risultato di creazione intellettuale dell'autore.  
[…]  
Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione 
del programma stesso.”

Programma = Codice sorgente

Programma = Codice oggetto (o eseguibile)

Programma = Interfaccia utente

Programma = Materiale preparatorio

for





Cosa tutela il diritto d’autore
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Computer Implemented Inventions
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I diritti esclusivi sul software comprendono il diritto di sfruttamento economico del 

software nonché il diritto di effettuare o autorizzare:

- la riproduzione, 

- la traduzione, 

- l'adattamento, 

- la trasformazione, 

- la modificazione, 

- la distribuzione in qualsiasi forma 

del software. 

for
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Computer Implemented Inventions

Firenze 21 Febbraio 2019

Legge sul Diritto d’Autore (22 aprile 1941 n. 633)
Art. 2

[…]
8) […] restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i 
principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi 
quelli alla base delle sue interfacce”.

Cosa non tutela il diritto d’autore

for



Idee e principi
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Funzionalità del software, aspetti 
tecnici, algoritmi, strutture dati, ecc.

Il diritto d’autore sussiste per qualsiasi forma d’espressione del codice 
sorgente, del codice oggetto (e altro), ma non ha efficacia rispetto alla 

natura funzionale del programma stesso.

Problemi alla base del software

Idea generale di soluzione adottata

Concetti generali applicati nel software

Natura Funzionale

for



Cass. 20250/2021
La Corte di Cassazione si pronuncia sulle condizioni ed i limiti della tutela 

apprestata al software dalla Legge in materia di protezione del diritto d’autore n. 
633/1941 

• «Non è ravvisabile nel software realizzato da HP ESI il nucleo
centrale dell’opera protetta che rende sanzionabile l’attività
riproduttiva altrui, facendo invero difetto quell’identità espressiva
tra i due programmi messi a confronto in ragione del quale si possa
ritenere che quello successivo costituisca una riproduzione abilmente
mascherata (Cass., Sez. I, 27/1/2005, n. 20925) di quello
antecedente e non piuttosto un modo di interpretare in maniera
originale il medesimo tema informatico»

• Ad avviso della Corte, inoltre, posto che la tutela apprestata dall’art.
64-quater LDA è invocabile solo se la riproduzione del software da
parte del licenziatario si concretizzi nella realizzazione di un prodotto
«simile nella sua forma espressiva», nel caso di specie alcuna
violazione può dirsi integrata.

• Secondo quanto si afferma nella sentenza emessa della Corte di
Cassazione il 15 luglio scorso, quindi, i software di Ales ed HP ESI,
pur perseguendo medesime finalità, adottano dei codici
sorgente differenti, e, quindi, non è ravvisabile alcuna
contraffazione.



Brevetto
tutela tecnico-funzionale del SW

37

Firenze 21 Febbraio 2019

Il brevetto mira a consentire una tutela della logica funzionale 
che sta alla base del software  a prescindere dalla sua forma 

espressiva.

Impedire la commercializzazione di software concorrenti, con le 
medesime funzionalità.

for
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Il tema della protezione dei programmi per elaboratore tramite il 
sistema brevettuale è (stato) piuttosto controverso. 

for

Brevetto



Cosa non è suscettibile di brevettazione?
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Art. 45 CPI

2. Non sono considerate come invenzioni […] :

 le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici,

 i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per 

attività commerciale, ed i programmi di elaboratore;

 le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse 

è nominato solo nella misura in cui  […..] considerati in quanto tali.

Le esclusioni di legge (Art. 45 CPI).

for



Entità (non) suscettibili
di brevettazione
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metodi 
commerciali

for



Carattere tecnico
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… an instruction addressed to a skilled person as to how to solve a
particular technical problem (rather than, for example, a purely
financial, commercial or mathematical problem) using particular
technical means.

Guidelines for Examination:

Requisito essenziale per definire 
un’invenzione suscettibile di brevettazione

for



Carattere tecnico
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Soluzione tecnica ad un 
problema tecnico ! 

for



… e il software ?

43

Il software, è un’entità tecnica ?

«SW… è identificabile in una sequenza di istruzioni eseguibili da un dispositivo

elettronico per svolgere funzioni dirette ad ottenere un risultato»

Carattere tecnico come requisito essenziale per definire 
un’invenzione suscettibile di brevettazione (in qualsiasi settore)

E l’attività di programmazione ?

 Per questo l’Ufficio Europeo dei Brevetti non  parla di brevetti 
sul “software”, ma di 

“computer-implemented inventions”

for



Computer Implemented Invention

“A computer-implemented invention (CII) is one which involves the use
of a computer, computer network or other programmable apparatus,
where one or more features are realized wholly or partly by means of a
computer program.”

44
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Il software come «metodo per … fare qualcosa»

Il metodo (ALGORITMO) sotteso dal software è in principio suscettibile di 

brevettazione, salvo che non sia escluso un «programma…in quanto tale».

Quindi…il software è suscettibile di brevettazione se il metodo -di cui ne è 
l’implementazione- presenta carattere tecnico ossia implica un effetto tecnico.

… o meglio come strumento per implementare un 

metodo per … fare qualcosa.

for



Qualche esempio
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► Un dispositivo (apparato) è sempre tecnico

► Acquisizione di dati tramite mezzi fisici di acquisizione

► Uso di mezzi di processamento o trasmissione dati

► L’elaborazione di dati rappresentanti entità fisiche

for
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Quindi …
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 software di controllo di un processo industriale

 software che controllano un apparato (ad es. un computer) o un processo tecnico

 gestione delle memorie di un computer, di sue periferiche, o dei processori

 software che elaborano dati tecnici (e non entità numeriche astratte)

• elaborazione di immagini

• compressione di dati (specifici)

• soppressione di rumore

• codifica/decodifica

 per la risoluzione degli integrali (metodo matematico in quanto tale)

 per schemi pensionistici o assicurativi (metodo commerciale in quanto tale)

 gestionali che informatizzano procedimenti noti (nessun effetto tecnico aggiuntivo 
–> non inventivi)

Sono software suscettibili di brevettazione:

Non sono invece brevettabili  (ad esempio) software:

for
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Brevettabilità

European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided 
that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

Novità - una soluzione è nuova se non è compresa nello stato dell’arte

for

Attività Inventiva - una soluzione è inventiva se non è ovvia per un tecnico esperto del 
ramo
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App = software

Spesso sfruttano le capacità dei nuovi dispositivi
per offrire servizi di vario tipo

Spesso applicano tecnologie «innovative» (ma ormai note) alla soluzione di problemi 
tradizionali (ad es. localizzazione, compravendita, comunicazione, ecc.)

Problema tecnico ? Molto spesso mancano di novità 
e/o di attività inventiva

risponde ai requisiti?
(carattere tecnico-effetto tecnico-novità-attività inventiva)

Soluzione nuova ed originale ?

for



Intelligenza Artificiale

“A computer-implemented invention (CII) is one which involves the use of a 
computer, computer network or other programmable apparatus, where one or 
more features are realised wholly or partly by means of a computer program.”
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Check list

1.Verificare requisiti di brevettabilità (novità assoluta e attività 
inventiva)

2.Valutare opportunità di tutela autorale (ad esempio a mezzo di 
una registrazione presso la SIAE)

3.Verificare disponibilità del marchio (verbale e/o figurativo) 
prescelto per contraddistinguere il software

4.Valutare opportunità di tutela marchio a mezzo di un deposito

5.Verificare disponibilità dominio con estensione ad hoc (ad es. 
.APP)

6.Valutare opportunità di registrazione dominio e/o iscrizione 
marchio nel registro TMCH
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