I BREVETTI DI METODI
PER ATTIVITA COMMERCIALI*

Quasi ogni cliente, quando si rivolge ad un legale, ha
delle ‘meravigliose idee commerciali’ su cui crede di vanta-
re qualche diritto di proprieta intellettuale. A cio si con-
trappone il parere del giurista che descrive una tutela com-
plessa, costosa e dagli esiti incerti. Le azioni contro la con-
correnza sleale per violazione di segreti e per imitazione
servile confusoria o parassitaria hanno raramente 1’esito
sperato dal danneggiato. Il cliente resta sconcertato dalla
complessita della tutela giuridica accordata a queste fatti-
specie, in quanto ritiene che ’idea sia semplicemente ‘sua’
e vuole protezione contro cio che gli sembra un furto. Negli
Stati Uniti si € recentemente cercato di rimediare a questa
situazione tramite la concessione da parte degli uffici com-
petenti di brevetti per ‘metodi commerciali’.

Il significato dell’espressione ‘metodo commerciale’
¢ estremamente difficile da indicare. Alcuni membri del
congresso americano in un disegno di legge hanno tentato
di darne una definizione':

* (11 testo riproduce il seminario tenuto dal Prof. Spence presso la
Facolta di Giurisprudenza il 17 Dicembre 2001. Il prof. Spence & grato del-
I’assistenza di: Dr. Maria Cecilia Cardarelli, Dr. Carla Crifé, Dr. Irene
Mecatti e Dr. Fabrizio Sanna.
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“(f) The term “business method” means:

A method of:
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“(f) Il termine “metodo per attivita commerciali” significa:

Un metodo per

(a) amministrare, gestire, o far funzionare in altra
maniera un’impresa o organizzazione, compresa un tecnica uti-
lizzata nell’esercizio di un’attivita commerciale; o il trattamen-
to di dati finanziari;

2. Qualsiasi tecnica utilizzata in atletica, educazione, o
risorse personali;

3. Qualsiasi applicazione informatica di un metodo
descritto sub (1) o di una tecnica descritta sub (2)”.

Come si puo osservare il concetto di ‘metodo com-
merciale’ € piuttosto generico. Pertanto, nel rispetto dei
requisiti generali, sembrerebbe che le ‘meravigliose idee
commerciali’ siano ora brevettabili negli Stati Uniti.

Svariati tipi di idee sono gia stati oggetto di brevetto:
la vendita di un libro on-line con un solo click?; un’asta al
ribasso on-line’; un metodo per insegnare al personale di
sostegno alcune regole di pulizia basilari*; un sistema
architettonico che, collocando le scale all’esterno degli
edifici, riduce la necessita di corridoi interni’; e perfino
una tecnica di misurazione per stabilire con un nastro la
taglia di reggiseno®.

(a)  administering, managing, or otherwise operating an enterprise
or organisation, including a technique used in doing or conduc-
ting business; or

(b)  processing financial data;

any technique used in athletics, instrunction, or personal skills; and

any computer-assisted implementation of a method described in

paragraph (1) or a technique describe in paragraph (2).”

* US Pat No. 5, 960, 411.

* US Pat No. 5, 794, 207.

* US Pat No. 5, 851, 117.

* US Pat No. 5, 761, 857.

¢ US Pat No. 5, 965, 809,
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Non sorprende, quindi, che molte societa americane
stiano brevettando metodi commerciali convinte di aver
scoperto una ‘miniera d’oro’. Il numero di domande di
brevetto per ‘metodi commerciali’, sebbene ancora ridot-
to rispetto alle domande per altri tipi di invenzioni, ¢ cre-
sciuto passando dalle mille e trecento domande del 1988
alle settemila e ottocento del 2000. Questi numeri sembra-
no destinati ad aumentare: si ipotizza un incremento
annuo di almeno il 18%. Inoltre, le societa americane si
adoperano per formulare le domande di brevetto con una
buona dose di creativita cosi da riuscire ad ottenere una
protezione efficace del metodo anche in Europa, nono-
stante 1 metodi commerciali ‘come tali’ non siano brevet-
tabili ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo. In
un recente studio cui ho personalmente partecipato ¢
emerso che molte societa americane hanno presentato un
numero imponente di domande per brevetti di metodi
commerciali sia nel Regno Unito che presso I’Ufficio euro-
peo dei brevetti’. Al contrario, le societa inglesi paiono
piuttosto riluttanti nel presentare le stesse domande. Gli
americani sembrano intenzionati a monopolizzare il mer-
cato dei ‘metodi commerciali’ e pare non abbiano al
momento concorrenti effettivi.

Questi sviluppi sono tali da destare forti preoccupa-
zioni, in particolare per 1 paesi importatori di proprieta
intellettuale. Se I’idea della brevettabilita dei metodi com-
merciali venisse accolta a livello internazionale, si potreb-
be verificare un trasferimento ingiustificato di rendite a
scapito di questi paesi, specialmente di quelli in via di svi-

luppo.

* M. LIKHOVSKI, M.SPENCE e M. MOULINEAUX, The First Mover
Monopoly, Olswang e OIPRC (2000).
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L’articolo 27 dell’accordo TRIPS prevede che i bre-
vetti siano disponibili “in tutti i campi della tecnologia”.
Nel 2001 I'Ufficio brevetti statunitense ha condotto un
giro di consultazioni sull’opportunita di farsi promotore
di un accordo sull’interpretazione dell’art. 27 che renda
obbligatoria la brevettabilita dei metodi commerciali.
Deve essere comunque rilevato che la stipulazione di que-
sto accordo ¢ meno probabile dopo la conferenza
dell’OMC di Doha e dopo Dinterpretazione dell’art. 27
data dalla Commissione europea nella Relazione alla
recente proposta di Direttiva in tema di “brevettabilita
delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettro-
nici”. Tuttavia & improbabile che la questione della bre-
vettazione dei metodi commerciali scompaia dai negoziati
internazionali in materia di proprieta intellettuale.

Questo intervento presenta una sintetica panoramica
dell’attuale situazione negli Stati Uniti e in Europa, per
arrivare alla conclusione che I'inclusione dei metodi com-
merciali nella tutela brevettale non & ammissibile.

1. La situazione attuale negli Stati Uniti
/)

Negli Stati Uniti tutto ¢ comiticiato con la brevettabi-
lita dei programmi infcrmatici. Mentre i metodi commer-
ciali non erano tradizionalmente considerati brevettabili,
lo era la macchina che consentiva I’attuazione del meto-
do. Cosl, mentre non era brevettabile I’idea di creare un
ristorante automatizzato, era brevettabile un particolare
tipo di distributore automatico. L’introduzione della tec-
nologia informatica ha complicato questa distinzione
apparentemente semplice. Nel mondo del computer a fun-
zlone generica, infatti, la distinzione ha perso molta della
sua forza. Anzi, non appena & risultato chiaro che si pote-
va ottenere un brevetto per un programma informatico
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che attuasse un metodo commerciale, & diventato altret-
tanto chiaro che in certi casi sarebbe stato possibile otte-
nere il monopolio sul metodo stesso. Infatti, ’unica altra
maniera di attuare il metodo a prescindere dall’elabora-
tore, avrebbe potuto essere, per esempio, lavorare tutta
la notte con una calcolatrice. Dunque, avere il controllo
del programma significava avere il controllo del metodo.
Questa nuova situazione ha messo in crisi ’eccezione
relativa ai metodi commerciali che & stata infine abolita
dalla Court of Appeal for the Federal Circuit nella sen-
tenza State Street Bank v Signature Financial Group® del
1998, poi confermata dalla Supreme Court.

1l brevetto esaminato nel caso State Street Bank con-
sisteva in un “sistema di elaborazione di dati per la confi-
gurazione di servizi finanziari c.d. per ‘mozzo e
raggio””. Il sistema gestiva gli investimenti individuali in
un fondo comune, che venivano raggruppati in un unico
fondo associativo. Nel corso dell’azione di nullita di
primo grado la Corte aveva dichiarato il brevetto invali-
do. Tra I’altro, la sentenza osservava che la rivendicazio-
ne era espressa in maniera cosi ampia da “precludere
virtualmente qualsiasi tipo di metodo di contabilita infor-
matica necessario per gestire questo tipo di struttura
finanziaria ...”". Il giudice affermava inoltre che “bre-
vettare un sistema di contabilitd necessario per svolgere
un certo tipo di attivitd commerciale ¢ equivalente a bre-

s 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998); 927 F. Supp. 502 (D. Mass. 1995);
119 S.Ct. 851 (1999).

9 i trattava di ‘Data processing for hub and spoke financial services’.

1 « [The claim is expressed so broadly as to] foreclose virtually any
computer implemented accounting method necessary to manage this type of
financial structure ...[P]atenting an accounting system necessary to carry a
certain type of business is tantamount to a patent on the business itself.”
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vettare Iattivita stessa. Poiché idee astratte di questo tipo
non sono brevettabili (...) il (...) brevetto deve essere
negato.” ‘

I titolari del brevetto hanno proposto appello al
Federal Circuit, il quale ha annullato la sentenza impu-
gnata. La Corte ha rilevato ’assenza di precedenti nei
quali la nullita di un brevetto fosse stata dichiarata esclu-
sivamente sulla base della c.d. “eccezione per i metodi
commerciali”. La Corte ha, inoltre, ritenuto infondate le
osservazioni del giudice di prima istanza circa I’eccessiva
ampiezza delle rivendicazioni: quest’ultimo avrebbe
infatti confuso le problematiche relative alla brevettabi-
lita con quelle relative all’ambito di protezione, mentre la
questione dell’ampiezza delle rivendicazioni non ha alcu-
na influenza sulla diversa questione della brevettabilita
del processo descritto.

La sentenza ha suscitato reazioni contrastanti. Le
imprese si sono precipitate a brevettare metodi commer-
ciali, sostenute da alcune organizzazioni che operano nel
settore della proprieta intellettuale; mentre la maggior
parte dei commentatori & stata molto critica. 1idea piu
diffusa & che oramai un ripensamento della giurispruden-
za sia improbabile; tuttavia, al fine di mitigare la portata
del “monopolio” derivante dalla brevettazione dei metodi
commerciali, sono state adottate tre soluzioni.

In primo luogo & stato fortemente criticato I’operato
dell’Ufficio brevetti statunitense, nel senso di sollecitare
un controllo piti penetrante in tema di “novita” e “origi-
nalita” dell’invenzione. Parte della dottrina ha addirittu-
ra sostenuto che, stante una prassi valutativa priva di cri-
teri rigidi, i brevetti rilasciati dall’Ufficio non dovessero
godere della presunzione di validita. In effetti lo stesso
Utficio ha ammesso implicitamente la fondatezza delle cri-
tiche alla sua pratica recente ed ha annunciato un pro-
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gramma di miglioramento della qualita del controllf) dei
brevetti comprendente: a) la nomina di esaminatori con
esperienza commerciale; b) il miglioramento della forma-
zione degli esaminatori in associazione con I'industria; c)
il miglioramento del manuale degli esaminatori; d) una
revisione pill estesa dei brevetti gia concessi, e il monito-
raggio degli sviluppi tramite tavole rotonde e pubbliche
riunioni. LI’Ufficio al momento impiega 77 esaminatori per
domande su metodi commerciali, rispetto ai 17 nel 1997.
Le domande, dopo un primo esame, sono soggette ad una
seconda revisione da parte di un secondo esaminatore.
L’ Ufficio fornisce inoltre accesso a piu di 900 database
per la valutazione della novita ed originalita. L’.Uffici'o,
dopo queste riforme, al fine di dissipare la percezione dlf:—
fusa che troppi metodi commerciali ovvi vengano protetti,
ha fatto notare che solo il 47% delle domande di brevetto
per questi metodi hanno avuto esito positivo, rispetto alla
media del 67% negli altri settori'.

In secondo luogo, il Congresso si ¢ mosso per limita-
re 1’effetto dei brevetti per metodi commerciali, in parti-
colare con I’American Inventor’s Protection Act del 1999.
La legge concede, per la prima volta nel diritto america-
no, un’eccezione di preuso nel campo dei brevetti per
metodi commerciali. La novella riconosce il diritto di
preuso alle imprese che abbiano gia sviluppato e utilizza-
to metodi commerciali, se un brevetto su tali metodi venga
concesso successivamente. La legge impone anche la pub-
blicazione entro 18 mesi dalla presentazione di una vasta
classe di domande, in modo da consentire alle imprese di
avere notizia delle domande presentate in tempi brevi e

" e.g.; House Judiciary Subcommittee on Courts, Internet and
Intellectual Property, 4 Aprile 2001.
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favorire un maggior uso della procedura di riesame per
annullare i brevetti invalidi. Di recente si sono segnalate
anche altre proposte di legge per rendere ancora piu
restrittiva la procedura dell’Ufficio brevetti statunitense
in relazione ai metodi commerciali. Tutte le proposte sono
state ampiamente discusse ma & improbabile che questa
iperattivita legislativa porti ad una riforma radicale del
sistema, almeno nel prossimo futuro.

In terzo luogo la dottrina insiste sul fatto che la giu-
risprudenza, dopo aver accettato in linea di principio la
brevettabilita dei metodi commerciali, debba comunque
essere restrittiva in ordine agli effetti che da cié derivano;
cio dovrebbe significare o interpretare restrittivamente i
requisiti di brevettabilitd, o mostrare prudenza nel
dichiarare la contraffazione.

Per quanto riguarda i requisiti di brevettabilita, &
improbabile che il requisito della sufficiente descrizione
sia efficace nel limitare le rivendicazioni troppo ampie
per i metodi commerciali, poiché la descrizione dell’in-
venzione dev’essere solo idonea a consentire ad una per-
sona esperta del ramo di attuarla. Infatti, la maggior
parte dei metodi commerciali possono essere descritti in
modo abbastanza generico e soddisfare comunque questo
requisito. Le rivendicazioni nel campo dei brevetti per
metodi commerciali saranno, anzi, quasi sempre di porta-
ta ampia ed ambigua, un aspetto questo che la Corte
d’Appello in State Street, data la sua superficiale atten-
zione alla distinzione teorica tra brevettabilita e ambito di
protezione, ha sottovalutato.

Al fine di limitare gli effetti derivanti dalla brevetta-
bilita dei metodi commerciali — sulla base di sentenze
quali AT&T Corp. v Excel Communications Inc® e

172 F. 3d 1352 (D. Del, 1999).
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Amazon.com Inc v BarnesandNoble.com Inc® — ¢ stato
innanzi tutto proposto di interpretate in maniera restritti-
va 1 concetti di “novita” ed “originalita” nell’ambito dei
metodi commerciali e, quindi, di rendere piu difficile,
rispetto ad altri settori, il rilascio del brevetto.

Un altro sistema per contenere gli effetti della sovra-
estensione dei brevetti su metodi commerciali potrebbe
essere I’applicazione restrittiva delle regole relative alla
contraffazione. Gli esiti di casi quali Civix-DDI LLC v
Microsoft'* e Fantasy Sports Props Inc v Sportsline.com
Inc.®, avevano fornito buone ragioni per ritenere che la
giurisprudenza fosse propensa ad interpretare I’ampiezza
della tutela conferita dai brevetti su metodi commerciali
in maniera estremamente restrittiva. Cid diventa meno
probabile, tuttavia, a seguito della recente sentenza della
Court of Appeal for the Federal Circuit in Interactive
Gift Express Inc v Compuserve Inc.'.

Infine, deve essere rilevato che é in discussione una
riforma legislativa tesa a limitare ’onere della prova in
tema di invalidita del brevetto — che al momento richiede
‘prove chiare e convincenti’.

Pertanto tutti negli Stati Uniti sembrano avere
accettato che i brevetti su metodi per attivita commercia-
li sono ormai una realta e le imprese si sono lanciate in
una ‘corsa al brevetto’. Tuttavia & diffusa anche la
preoccupazione circa i loro effetti, in particolare sull’im-
prenditoria in Internet, e si stanno mettendo in atto delle
contromisure per limitare 1’effetto dei monopoli piu este-

573 F. Supp. 2d 1228 (W. D. Wash., 1999).
1250 F. 3d 759 (D. Col, 1999).

15103 F. Supp. 2d 886 (E. D. Va, 2000).
1256 F. 3d 1323 (2001).
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si. Nel frattempo, c’é da sperare che 1”’effetto-gelo’ di
molti brevetti (sicuramente invalidi) gii concessi non sia
eccessivo.

2. La situazione attuale in Europa

La convenzione sul brevetto europeo contiene un
elenco non tassativo delle invenzioni che possono costitui-
re oggetto di brevetto. L’elenco comprende anche “i meto-
di per svolgere attivita commerciali e i programmi”. Le
domande di brevetto relative alle invenzioni non brevetta-
bili vengono rifiutate se riguardano i cosi detti ritrovati
‘come tali’, espressione che ha costituito un’enorme fonte
di guadagno per gli avvocati europei.

Certamente non si pué rivendicare un metodo com-
merciale ‘come tale’ e sebbene sia sotto esame in Europa,
tale principio sembra comunque fermamente stabilito.
Recentemente il principio & stato riaffermato nella giuri-
sprudenza dell’Ufficio Brevetti Europeo. La divisione
giuridica dell’Ufficio ha perfino respinto i suggerimenti
dell’Ufficio volii a rendere pii agevole I’emendamento di
questa parte della Convenzione qualora fosse deciso in
futuro.

Tuttavia la questione oggi all’ordine del giorno in
Europa ¢ se sia possibile brevettare il programma infor-
matico che sia attuazione di un metodo commerciale,
anche se non sia possibile rivendicare il metodo commer-
ciale in quanto tale. Come ho gia spiegato questa soluzio-
ne avrebbe I’effetto pratico di monopolizzare il metodo,
sebbene la brevettazione resti esclusa almeno in teoria.

Su questa questione fondamentale sembra ci sia una
significativa divergenza tra la pratica dell’Ufficio Brevetti
Europeo e la giurisprudenza di alcuni Stati Membri, e in
particolare di Regno Unito e Germania. Fino alla senten-
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za del Bundesgerichtshof dello scorso ottobre'’, sembrava
che le corti in Germania fossero disposte ad ammettere la
brevettazione di metodi commerciali che non portassero
ad un progresso tecnico in senso stretto ma avessero sol-
tanto una connessione con la tecnica, come nel caso
appunto dei metodi attuati mediante il computer. Questo
indirizzo avrebbe spalancato le porte alla brevettazione
dei metodi commerciali in quell’ordinamento. Al contra-
rio nel Regno Unito la giurisprudenza ¢é stata sempre
riluttante ad ammettere tali brevetti. In termini generali,
una rivendicazione su un programma per computer &
ammessa laddove il programma produca un effetto te :ni-
co, tale che anche una rivendicazione sul computer pro-
grammato in quel modo sarebbe ammessa. Tuttavia se il
programma porta ad un effetto tecnico che si realizza nel-
I’ambito dei trovati non brevettabili, quale appunto i
metodi commerciali, non & brevettabile. Cio risulta chia-
ramente dalla sentenza Merrill Lynch’s Application' dove
¢ stato deciso che “un sistema di gestione di dati informa-
tici che opera per produrre un effetto tecnico nuovo
sarebbe normalmente brevettabile. Ma esso non puo (...)
essere brevettabile se il risultato stesso € un articolo vieta-
to”" quale un metodo commerciale. Le rivendicazioni in
quel caso sono state pertanto rigettate, senza tenere conto
del contributo allo stato della tecnica.

Di contro I'Ufficio Brevetti Europeo e dallo scorso
ottobre anche la giurisprudenza tedesca assumono ora
una posizione intermedia fra la posizione precedente

" X ZB 16/00, 17 Ottobre, 2001.

% 11989] RPC 569.

¥ “a data processing system operating to produce a novel technical
result would normally be patentable. But it cannot ... be patentable if the
result itself is a prohibited item”.
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accettata in Germania e la posizione britannica. A diffe-
renza della posizione tedesca ora superata, I'Ufficio bre-
erttl europeo richiede che il contributo dato dall’inven-
zione sia di per sé tecnico. Tuttavia, a differenza delle
corti inglesi, non si cura del campo in cui Peffetto tecnico
ottenuto dal programma informatico si realizza. Cid risul-
ta chiaramente da un caso quasi identico in fatto a Merrill
Lynch’s Application: il caso Sohei®. Dal caso Sohei emer-
ge che davanti all’Ufficio le rivendicazioni per metodi
commerciali attuate tramite computer sono trattate prati-
came.nte nello stesso modo delle altre invenzioni attuate
tl.'amlte computer. Se I’attuazione di un metodo commer-
ciale richiede la soluzione di un problema tecnico, la bre-
vettazione verra accettata.

. Questa soluzione intermedia & stata accolta come
posizione europea nella proposta di Direttiva relativa alla
brevettabilita delle invenzioni attuate per mezzo di elabo-
ratori elettronici, presentata il 20 febbraio 20022
Naturalmente insistere sulla scoperta di un effetto tecnic<;
s1;;nifica che molti metodi commerciali attualmente in via
di registrazione negli Stati Uniti non saranno registrati in
Europa, almeno nel futuro immediato. I1 recente caso
Improved Pension Benefits System* davanti all’Ufficio
fornl-sce buona prova di questo. Ma se un metodo com-
merc-lale puo essere collegato ad un significativo progresso
tecnico, e questo si verifichera spesso nel contesto
Interflet, sara possibile ottenere su di esso un monopolio
effettivo. Questo & il tipo di monopolio che gli Americani
stanno accaparrando avidamente in Europa.

 (T/69/92) [1995] O) EPO 525.

2 Lo
ve all bProposta‘ fh\Dxrettlva del Parlamento Europeo e del Consiglio relati-
a brevettabilita delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori ellet-

tronici 2002/0047 (COD).
2 (T/0931/95) 8 Settembre 2000.
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3. Lidea di un brevetto per i metodi commerciali é una
buona idea in via di principio?

A questo punto vorrei considerare se concedere bre-
vetti per i metodi commerciali sia una buona idea, almeno
in via di principio. Nell’occuparmi di questo, partiro dal
presupposto che ci debbano essere delle linee di demarca-
zione tra idee brevettabili e non brevettabili. E essenziale
che tali confini non siano né troppi, né troppo pochi.

Da una parte, i sistemi di proprieta intellettuale in
generale, e dei brevetti in particolare, non dovrebbero
essere eccessivamente appesantiti da criteri di selezione
tra materiale suscettibile di protezione e materiale non
suscettibile. I sistemi di proprieta intellettuale non
dovrebbero essere ‘tecnologicamente’ specializzati all’ec-
cesso. Molti studi di analisi economica, proponendo siste-
mi di incentivi alla produzione e alla commercializzazione
di tipi specifici di tecnologia in tipi specifici di industria,
trascurano almeno due costi aggiuntivi. Prima di tutto,
viene trascurato il costo di mantenere I'intera gamma di

sistemi coerenti con tecnologie rapidamente mutevoli. In
secondo luogo, viene trascurato il costo di vigilare sui cri-
teri di selezione. Pili un sistema di proprieta intellettuale
diventa tecnologicamente specifico, piti alti sono i costi
legali che genera. Ricordo sempre uno studio che concluse
che 3.7 miliardi di dollari erano stati spesi negli Stati
Uniti per ricerche di base in un certo semestre, ma 1
miliardo di dollari erano stati spesi nello stesso semestre
per spese legali relative a brevetti®. Esistono quindi dei
pericoli nell’avere un sistema di proprieta intellettuale
troppo tecnologicamente specifico. Non é sorprendente

% J. LERNER, Patenting in the Shadow of Competitors Harvard
Business School Working Paper No. 94-069.







