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PATENT BOX



| beni intangibili agevolabili

Regime di agevolazione fiscale che consente una deduzione delle
spese, maqggiorate del 110%, sostenute per lo sviluppo, I'ottenimento,
I'accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento di beni
immateriali utilizzati nell'attivita di Impresa:

a) brevetti (anche i modelli d’utilita) — non le domande di brevetto

b) disegni e modelli giuridicamente tutelati — anche se non reqistrati;

c) software protetto da copyright (legge sul diritto d’autore);

d) anche in regime di complementarieta
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| beni intangibili agevolabili

Presupposto per agevolazione sussistenza dei requisiti di legge per |
riconoscimento del bene intangibile e della sua tutela ai sensi della
normativa applicabile:

a) Brevetto/modello di utilita - la concessione del titolo si considera ottenuta
con I'emissione del provvedimento di concessione degli Uffici competenti
(in applicazione della normativa italiana, EU, nonché di accordi e trattati
Internazionali — Brevetto Europeo, Brevetto Europeo con effetto unitario,
PCT, brevetti nazionali, modelli di utilita nei paesi in cui sono previsti).

bl) Disegni e modelli registrati (validita 5 anni *4 - max 25 anni - anno di
grazia)
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| beni intangibili agevolabili

b2) Disegni e modelli non registrati (solo Regolamento CE n. 6/2002 — 3 anni da
prima divulgazione)

c) Software - «Per “software protetto da copyright”, la cui tutela e garantita dalla
Legge 22 aprile 1941, n.633 (c.d. legge sul diritto di autore), si intendono i
programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali e quale
risultato di creazione intellettuale dell’autore». Nessun titolo o registrazione per
sussistenza bene immateriale/diritto (originalita e creativita)

Registrazione SIAE finalizzata solo a fornire prova certa — requisito per
meccanismo premiale
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Valutazioni tecnico-legali

|dentificazione dei beni immateriali agevolabili

Verifica della titolarita e dei contratti in essere

Verifica dell’utilizzo dei beni immateriali

Identificazione delle date di prima concessione/registrazione/divulgazione

Verifica dei requisiti di proteggibilita, soprattutto per software e disegni
non registrati

Parere tecnico-legale quale documento accessorio alla presentazione
Istanza di nuovo patent box — non imposto dalla normativa; tuttavia rilevante
al fini dell’applicazione della penalty protection, soprattutto in relazione a
software e modelli non registrati.
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Il Patent Box negli anni a venire — il quinquennio

- Attivita rilevanti/spese agevolabili anche in relazione ad utilizzo e
perfezionamento/aggiornamento dei beni (da valutare con attenzione sotto |l
profilo tecnico e legale);

- Rinnovo documentazione idonea per beneficio penalty protection;

- Tra le attivita rilevanti - Protezione e tutela legale dei beni oggetto di
agevolazione

Il nuovo Patent box «intende agevolare anche le spese sostenute per la tutela e la
protezione dei beni immateriali, nonché per la prevenzione di possibili attivita di
contraffazione e per la gestione di contenziosi finalizzati alla tutela dei diritti sui
beni (cfr. lettera e) dell’articolo 4.1 del Provvedimento).» (cfr. pag. 39 della
Circolare AgE del 24.2.23)
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| software: valutazioni tecnico-legali

- Identificazione dei software agevolabili

- Verifica della titolarita e dei contratti in essere

- Verifica della modalita di utilizzo dei software

- Identificazione delle date di primo utilizzo e di registrazione
- Verifica dei requisiti di proteggibilita del software

- ldentificazione delle attivita rilevanti
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| software |

1) Software legato alla funzione (ad es. amministrativo, gestionale, applicativo,

1) Software legato alla macchina (embedded) (ad es. per far funzionare un
calcolatore, una macchina utensile, una linea produttiva, un elettrodomestico,

)

HMI
Operator Console

NXP i.MX6

H
Serial/Ethernet

“=" [ Digital I/0

Button Board
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Il software: forme di protezione

Brevetto

TUTELA L'IDEA DI
SOLUZIONE
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Diritto d’autore

TUTELA LA FORMA DI
ESPRESSIONE

def add5 (x):
return x+5

def dotwrite (ast):
nodename = getNodename ()
label=symbol.sym name.get (int (ast[0]),asc([0])
print ts [label="%s' % (nodename, label),
if isinstance(ast[l], str):
if ast[l).strip():
print '= %s"];' % ast[l)]
else:
print v
else:
print ']
children = []
for in n, childenumerate(ast[l:]):
children.append (dotwrite (child))

print %s => [' % nodename
for in :namechildren
print '%s' % name,
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Il software: forme di protezione

- Il Software legato alla macchina comporta un effetto tecnico e potrebbe
essere tutelabile:
- con un brevetto (se possiede i requisiti di novita e originalita)

“g] " ri |I”lH"Il‘||||||||||||H|||‘||||||I|H”|||I|||H|||||H|||
Patentamt
0 ) Ewropean
Faicni Offiee

s @y EP 4004 394 B1
(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

- con il Copyright (se il programma € dotato di originalita)

DALLA MOD. 249
PARTE
DI CHI
CREA

OOOOO
\\\\\\\\\

REGISTRO PUBBLICO SPECIALE PER | PROGRAMMI PER ELABORATORE
00144 Roma - Viale della Letteratura, 30
Tel. 065990.2351 - Fax 065990.2319
E-mail: software.olaf@siae.it

DICHIARAZIONE PROGRAMMA PER ELABORATORE

- 1l software legato alla funzione piu raramente comporta un effetto tecnico e
quindi € piu difficilmente brevettabile, ma il programma puo essere tutelato dal
Copyright (se dotato di originalita)
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Software e copyright |

Sono protegqibili: NON sono proteggibili:

% | programmi per % Le idee e i principi (*)
elaboratore: - alla base di qualsiasi
- In qualsiasi forma elemento del programma
espressi - compresi quelli alla base delle
- purché originali sue interfacce (**)

“* | materiali preparatori

(*) Le idee e i principi potrebbero essere oggetto di brevetto
(**) Le interfacce possono essere registrate come design
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Software e copyright

Requisiti di tutela: I’originalita

PRESUPPOSTI

u il risultato di : non rappresenta
non u articolato X
un apporto personale s una mera soluzione
, su scelte necessitate
dell’autore standard

(Trib. Milano, ord., 29.01.1997)

« la creativita e l'originalita sussistono anche qualora l'opera sia
composta da idee e nozioni semplici

« purche formulate ed organizzate in modo personale ed
autonomo rispetto alle precedenti

(Cassazione, Sez. |, 12.01.2007, n. 581)
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Software: disegni e modelli

Registrazione delle interfacce grafiche
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Software: possibili attivita agevolabili

- Copyright: attivita di sviluppo e scrittura del
codice del programma e del materiali preparatori

- Brevetto: attivita di progettazione delle idee, dei
principi, delle logiche, degli algoritmi alla base del
software, nonché di eventuali dispositivi hardware
che incorporano il software

- Registrazione di design delle interfacce: attivita
di progettazione delle grafiche delle interfacce
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VI ASPETTIAMO

4e@jacobacci.com

www.4e.jacobacci.com

| TEMI
DEL 2023

La mobilita del futuro
- Transizione energetica
- Made in Italy

- Space Economy T~ : —
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SEGUICI
sui nostri canali social

https://www.linkedin.com/company/jacobacci-&-partners- B a n d 1 I P
== Agevolazioni

Collaborazione
https://www.facebook.com/JacobacciPartners Tec h no I Og y Tra N Sfe I

Innovation
@ https://www.instagram.com/jacobacciip/ C a Se H I Sto ry

Eventi
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| Vostri Contatti

Avv. Alberto Spoto
Studio Legale Jacobacci & Associati
aspoto@jacobacci-law.com

Ing. Francesco Chimini
Jacobacci & Partners S.p.A.
fchimini@jacobacci.com
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