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1. Funzione del requisito della sufficiente descrizione 

 

La domanda di concessione di un brevetto per invenzione, in base 

all’art. 51, del Codice della Proprietà industriale (CPI) e all’art. 78, della 
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Convenzione sul brevetto europeo (CBE), deve comprendere, oltre ai 

disegni e alle rivendicazioni, la descrizione del trovato oggetto di 

brevetto. Questo elemento inserito nella domanda risponde alla 

funzione principale del sistema brevettuale, ossia garantire la diffusione 

del concetto inventivo a beneficio della collettività in cambio della 

concessione al titolare di un diritto di uso esclusivo del trovato per un 

periodo di tempo limitato1. Inoltre, attraverso la descrizione 

dell’invenzione si incentiva lo sviluppo tecnologico favorendo, 

soprattutto, l’implementazione di innovazioni derivate2 ed evitando 

inutili duplicazioni della ricerca3. In fine, la descrizione consente, una 

volta scaduto il brevetto, un’effettiva conoscenza dell’invenzione da 

parte della collettività e la possibilità di riprodurla ed utilizzarla4. 

La descrizione è un requisito fondamentale per la brevettabilità di 

un’invenzione. Quando questa risulta insufficiente, la normativa 

prevede diverse conseguenze a seconda del momento in cui viene 

 
1 Cfr. P. GRECO, P. VERCELLONE, Le invenzioni e i modelli industriali, Trattato di 

diritto civile italiano, Vol. XI, Tomo II, Torino, 1974, p. 69; M. LIBERTINI, Evoluzioni 

e ancoraggi apicali della proprietà intellettuale, in V convegno di Orizzonti del diritto 

commerciale, 2014, p. 24; G. GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, Milano, 

2015, p. 142 ss. 
2 Le invenzioni derivate non trovano una definizione esplicita nella normativa, ma 

sono state elaborate e riconosciute in ambito dottrinale e giurisprudenziale. Con tale 

espressione si fa riferimento a quelle invenzioni che si sviluppano a partire da una 

precedente invenzione, apportando un contributo innovativo ulteriore. 

Tradizionalmente, si distinguono tre categorie principali: le invenzioni di 

perfezionamento, le invenzioni di combinazione e le invenzioni di traslazione. Le 

invenzioni di perfezionamento mirano a risolvere in modo più efficace un problema 

tecnico già affrontato da una soluzione precedente. Le invenzioni di combinazione si 

caratterizzano per l’utilizzo originale e coordinato di elementi e mezzi già noti, che, 

combinati in modo nuovo, producono un risultato innovativo. Infine, le invenzioni di 

traslazione consistono nell’applicazione di una soluzione tecnica già nota in un settore 

a un ambito tecnologico differente, dove tale applicazione non risulti ovvia per un 

esperto del settore. Cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, M. S. SPOLIDORO, Manuale di 

diritto industriale, Milano, 2024, p. 398. Vedi anche V. DI CATALDO, I brevetti per 

invenzione e per modello. Artt. 2584 – 2594, in F. D. BUSNELLI (a cura di), 

Commentario diretto da Piero Schlesinger, II ed., Milano, 2000, p. 142; G. FLORIDIA, 

Attività inventiva ed invenzioni di traslazione, di combinazione e di perfezionamento, 

in M. RICOLFI (a cura di), I brevetti per invenzione fra diritto europeo e diritto 

nazionale, Milano, 2004, p. 34.  
3 V. J. C. FROMER, Patent Disclosure, in Iowa Law Review, 2009, p. 539 ss., spec. pp. 

541-542. 
4 Cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, M. S. SPOLIDORO, op. cit., gli autori definiscono 

la descrizione come «fattore essenziale della logica della rivelazione propria del 

sistema brevettuale», p. 418. 



Quaderni AISDUE - ISSN 2975-2698 

3 

 

rilevata la carenza. Se l’insufficienza della descrizione viene accertata 

durante l’esame della domanda, la domanda stessa viene rigettata (art. 

97, comma 2, CBE; art. 170, comma 3, CPI). Successivamente alla 

pubblicazione della domanda di brevetto, la normativa europea 

consente a terzi di opporsi qualora ritengano che la descrizione sia 

insufficiente (art. 100, lett. b, CBE). Infine, qualora l’insufficienza 

venga riscontrata dopo la concessione del brevetto, ciò comporta la 

dichiarazione di nullità del titolo (art. 138, lett. b, CBE; art. 76, lett. b, 

CPI). 

Il livello di rigore richiesto dall’Ufficio o dal giudice per il 

soddisfacimento del requisito della sufficiente descrizione può avere 

ripercussioni significative non solo sull’incentivo a innovare in un 

determinato settore, ma anche sulla scelta dello strumento di tutela 

dell’innovazione. In particolare, nel caso di invenzioni che si prestano 

ad essere protette mediante il segreto industriale, uno standard 

eccessivamente elevato di divulgazione potrebbe indurre l’inventore a 

rinunciare alla brevettazione, preferendo mantenere riservate le 

informazioni tecniche. Ciò comporterebbe una limitazione nella 

diffusione della conoscenza e potrebbe ostacolare il progresso 

tecnologico attraverso l’innovazione derivata.  

 

2. Disciplina della sufficiente descrizione 

 

La descrizione dell’invenzione, in base all’art. 51, comma 2, CPI, 

deve essere esposta in modo sufficientemente chiaro e completo da 

consentire a una persona esperta del ramo di attuarla.  Analogo principio 

è sancito dall’art. 83, CBE, secondo cui la descrizione è considerata 

sufficiente quando consente all’esperto del settore di realizzare 

l’invenzione così come definita nelle rivendicazioni, facendo ricorso 

alla descrizione stessa, alle conoscenze generali comuni, c.d. common 

general knowledge e, ove rilevanti, ai documenti citati. Secondo l’art. 

2, comma 3, lett. e-f, del d.m. 27 giugno 2008, la domanda deve 

descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione e 

indicare esplicitamente il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata 
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in ambito industriale5. A differenza di altri requisiti di validità del 

brevetto, la sufficienza della descrizione attiene alla redazione del 

brevetto in quanto documento e titolo costitutivo della protezione6.  

 

2.1. Descrizione insufficiente 

 

La descrizione è considerata sufficiente quando l’insegnamento 

contenuto nella domanda di brevetto consente alla persona esperta del 

settore di riprodurre l’invenzione così come rivendicata senza dover 

sostenere sforzi eccessivi o svolgere attività aventi carattere inventivo7. 

La figura del tecnico di settore – o person skilled in the art – rilevante 

ai fini della valutazione della sufficienza della descrizione è modellata 

in modo distinto rispetto a quella impiegata nella verifica della presenza 

dell’attività inventiva. Infatti, pur operando nel medesimo ambito 

tecnico, le conoscenze e le capacità che gli sono attribuite si 

differenziano in funzione della finalità dell’analisi8. Nello specifico, nel 

contesto della sufficienza della disclosure, a tale soggetto non sono 

richieste le conoscenze e le abilità necessarie al fine di svolgere attività 

inventiva, bensì unicamente quell’insieme di competenze utili per 

riprodurre l’invenzione così come rivendicata nella domanda9. L’esame 

della sufficienza si fonda, pertanto, su tre elementi: il contenuto tecnico 

 
5 Sull’obbligo di indicare esplicitamente nella descrizione dell’invenzione il 

contributo tecnico che questa apporta, ci sono sostanziali differenze tra la 

giurisprudenza europea e nazionale. Sul punto v. per tutti S. HASSAN, Descrizione 

brevettuale ed esposizione del problema tecnico, in Rivista di Diritto Industriale, 

2014, p. 113. 
6 G. FLORIDIA, G. E. SIRONI, I requisiti di proteggibilità, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, 

V. MAGNINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, R. ROMANO, G. E. SIRONI, P. SPADA (a cura 

di), Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2023, p. 292, 

spec. p. 307. 
7 Cfr. V. DI CATALDO, L’originalità dell’invenzione, Milano, 1983, p. 75; G. FLORIDIA, 

G. E. SIRONI, op. cit., p. 307. 
8 Cfr. Commissione allargata di ricorso UEB, 31 agosto 1990, T 60/89, Fusion 

Proteins, par. 2.2.4.  
9 V. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, Diritto industriale italiano, Padova, 2013, p. 603; A. 

OTTOLIA, Commento all’art. 51 C.P.I., in L. C. UBERTAZZI (a cura di), Commentario 

breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, VII ed., Padova, 2019, p. 

442. 
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della descrizione e delle rivendicazioni, gli eventuali documenti citati 

nella domanda e la common general knowledge10.  

Si intende per common general knowledge l’insieme di conoscenze 

tecniche generalmente acquisite e condivise dalla comunità degli 

esperti del settore, tipicamente reperibili in manuali, trattati 

fondamentali, e articoli scientifici di ampia diffusione e consolidata 

autorevolezza. Restano escluse, invece, quelle informazioni che 

emergono solo a seguito di ricerche approfondite o mirate, nonché 

quelle che presuppongano una preparazione specialistica ulteriore 

rispetto a quella ordinariamente posseduta dal tecnico medio del 

settore11. La letteratura brevettuale può essere considerata rilevante 

qualora rappresenti uno standard di riferimento tale da essere ben noto 

e prontamente accessibile all’esperto del settore. In particolare, la 

documentazione brevettuale espressamente citata nella domanda 

oggetto di esame è da considerarsi parte integrante del bagaglio 

conoscitivo dell’esperto. In certi casi, può assumere rilevanza anche la 

cosiddetta secondary citation, ovvero la documentazione richiamata nei 

brevetti menzionati nella domanda12.  

Affinché il requisito della sufficienza della descrizione possa dirsi 

soddisfatto, è necessario che l’invenzione sia suscettibile di concreta 

attuazione da parte del tecnico del settore senza la necessità di compiere 

attività sperimentali complesse, né di dover ricorrere a contributi 

inventivi o a interventi progettuali ulteriori rispetto a quanto già 

indicato nella domanda13. La descrizione deve, inoltre, esporre 

l’invenzione non solo in termini strutturali, ma anche funzionali, 

laddove tali funzioni non risultino immediatamente deducibili sulla 

base della sola struttura14. 

 
10 Cfr. Commissione allargata di ricorso UEB, 24 ottobre 1985, T 171/84, Redox 

Catalyst, par. 13.  
11 V. M. FRANZOSI, Definizione di invenzione brevettabile, in Rivista di Diritto 

Industriale, 2008, spec. p. 22. 
12 V. Commissione allargata di ricorso UEB 26 novembre 1998, T 193/95, Selective 

nucleation/CANON, parr. 3.4-3.5. 
13 M. FRANZOSI, Novità e non ovvietà. Lo stato della tecnica, in Rivista di Diritto 

Industriale, 2001, p. 62 ss., spec. p. 65; P. CAVALLARO, L’ultima sul caso Carbadox, 

in Rivista di Diritto Industriale, 2002, p. 122. 
14 Cfr. Linee guida UEB, aprile 2025, Parte F, Cap 3, par. 1, disponibili al seguente 

indirizzo www.epo.org/en/legal/guidelines-epc.  
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La giurisprudenza, sia europea che nazionale, ha chiarito che la 

descrizione non può ritenersi sufficiente qualora l’attuazione 

dell’invenzione comporti un undue burden, ovvero un onere eccessivo 

per il tecnico del settore, tuttavia non si richiede che l’inventore indichi 

il modo migliore per attuare l’invenzione15. È necessario, invece, che la   

modalità di realizzazione dell’invenzione, che sia comunque 

concretamente riproducibile16. Non si ritiene necessario per il 

soddisfacimento del requisito della sufficiente descrizione che 

l’invenzione sia descritta nei minimi dettagli, quando questi sono di 

facile deduzione per la figura del tecnico del settore17. Lo sforzo si 

considera eccessivo se l’esperto, con il fine di riprodurre l’invenzione 

come rivendicata, è costretto ad integrare le lacune presenti nella 

descrizione mediante un apporto inventivo, attività progettuali non 

divulgate o un numero eccessivo di esperimenti18. La descrizione deve 

ritenersi insufficiente anche nei casi in cui l’irriproducibilità 

dell’invenzione derivi da una lacuna sostanziale nella sua formulazione 

tecnica. Tale situazione si configura quando il risultato tecnico 

rivendicato non può essere ottenuto, oppure è conseguibile solo in modo 

del tutto inaffidabile. In simili circostanze, la descrizione risulta 

inadeguata in quanto costringe l’esperto del settore a intraprendere un 

vero e proprio programma di ricerca fondato su tentativi ed errori, con 

esiti imprevedibili e scarse probabilità di successo, al fine di 

raggiungere l’effetto tecnico promesso19.  

L’art 83, CBE è integrato dalle previsioni inserite nel regolamento 

di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo20. 

 
15 A. VANZETTI, V. DI CATALDO, M. S. SPOLIDORO, op. cit., p. 418. 
16 Cfr. Linee guida UEB, cit., Parte F, Cap. 3, par. 1. 
17 G. FLORIDIA, G. E. SIRONI, op. cit. 
18 Cfr. Commissione allargata di ricorso UEB, Redox Catalyst, cit., par. 12; Cass. sez. 

I. 16 novembre 1990, n. 11094, Smith Kline E French Laboratories Ltd S.p.a., 

Gibipharma c. Procuratore gen.le di Torino, p. 4. In dottrina cfr. V. DI CATALDO, 

L’originalità dell’invenzione, cit., pp. 75-76, l’A. afferma la necessità di dover 

modulare la valutazione dello sforzo inventivo richiesto al tecnico del settore in 

funzione del contesto tecnologico di riferimento. È infatti opportuno distinguere tra 

quei settori in cui l’attività di ricerca e sviluppo costituisce un’attività routinaria, alla 

portata di un tecnico medio, e quelli in cui è invece richiesta una capacità inventiva 

superiore, tale da eccedere le ordinarie competenze del tecnico.  
19 V. Linee guida UEB, cit., Parte F, Cap. 3, par. 1. 
20 Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo, del 5 ottobre 

1973, approvato dal Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei 
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Specificatamente la regola 42, par. 1 prevede che la descrizione deve: 

a) specificare il settore tecnico cui si riferisce l’invenzione; b) indicare 

lo stato della tecnica noto al richiedente che possa risultare utile per la 

comprensione dell’invenzione e per la valutazione della sua novità e 

attività inventiva; c) descrivere l’invenzione oggetto delle 

rivendicazioni in modo tale da rendere comprensibili sia il problema 

tecnico affrontato — anche se non esplicitamente formulato come tale 

— sia la soluzione proposta; d) evidenziare, se del caso, i vantaggi 

dell’invenzione rispetto allo stato della tecnica; e) fornire una breve 

descrizione delle figure eventualmente contenute nei disegni allegati; f) 

illustrare dettagliatamente almeno un modo di realizzazione 

dell’invenzione rivendicata, attraverso esempi ove appropriato e con 

riferimento ai disegni, se presenti; g) indicare espressamente, laddove 

non risulti evidente dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione 

stessa, le modalità con cui l’invenzione è suscettibile di applicazione 

industriale. 

Da ciò si deduce che gli insegnamenti non realizzabili al momento 

della valutazione della domanda — ossia non attuabili sulla base delle 

conoscenze e risorse tecniche disponibili all’epoca — non possono 

costituire oggetto di tutela, neppure se tali insegnamenti dovessero 

divenire attuabili in un momento successivo. Il diritto brevettuale non 

ammette, infatti, forme di «prenotazione» dell’esclusiva su soluzioni 

tecniche meramente auspicabili o ancora in fase di concezione, 

analogamente a quanto avverrebbe se fosse consentita la rivendicazione 

di un risultato solo ipotetico, che si intravede ma che non è ancora 

tecnicamente raggiungibile21. 

 

3. Caratteristiche del sistema intelligente 

 

Il concetto di IA è molto ampio. Il regolamento sull’intelligenza 

artificiale (AI Act) definisce i sistemi e i modelli intelligenti come una 

“famiglia di tecnologie” in rapida evoluzione che comportano benefici 

a livello economico, ambientale e sociale poiché garantiscono un 

 
brevetti il 7 dicembre 2006, ultima modifica 10 dicembre 2024, disponibile al 

seguente indirizzo www.epo.org/en/legal/epc/2020/EPC_reg_2 0250401_ 

en_20250401.pdf. 
21 V. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, op. cit., p. 600. 
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miglioramento delle previsioni, l’ottimizzazione delle operazioni e 

dell’assegnazione delle risorse e la personalizzazione delle soluzioni 

digitali disponibili fornendo vantaggi competitivi per i privati ed effetti 

positivi per tutta la collettività.22  

Tornando al diritto dei brevetti, l’UEB inserisce l’intelligenza 

artificiale e l’apprendimento automatico all’interno della 

classificazione dei modelli computazionali e algoritmi23. Ed invero, i 

sistemi intelligenti, come anche i programmi per l’elaborazione dei dati, 

sono sviluppati tramite algoritmi, ossia sequenze di specifiche 

operazioni da compiere che indicano al dispositivo come arrivare alla 

soluzione di un problema determinato. La distinzione fondamentale tra 

l’implementazione di un semplice algoritmo e quello utilizzato 

nell’apprendimento automatico (c.d. machine learning) è la mancanza 

in quest’ultimo dell’inserimento di regole specifiche per ottenere 

l’output; infatti, questo – in linea generale – non viene definito in modo 

esplicito nell’algoritmo, ma viene indicato mediante una serie di 

parametri che forniscono alla macchina una misura matematica di 

quanto questa sia vicina alla soluzione24. I dati rappresentano un 

 
22 Cfr. considerando n. 4, del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza 

artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 

168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 

2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza 

artificiale) (d’ora innanzi chiamato per brevità AI Act). 
23 V. Linee guida UEB, cit., Parte G, Cap. II, par. 3.3.1. 
24 V. D. KIM, M. ALBER, M.W. KWOK, J. MITROVIC, C. RAMIREZ-ATENCIA, J. A. 

RODRIGUEZ PÈEREZ, H. ZILLE, Clarifying Assumptions About Artificial Intelligence 

Before Revolutionizing Patent Law, in GRUR International, n. 71, 2022, spec. p. 308, 

gli autori spiegano la differenza tra l’apprendimento automatico e un semplice 

programma per l’elaborazione dei dati attraverso un esempio che ha come oggetto 

l’implementazione di un sistema a guida autonoma. Nel caso di apprendimento 

automatico, l’algoritmo non prevede tutte le eventuali situazioni che potrebbero 

capitare alla guida di un veicolo come accadrebbe in un programma che elabora dati 

(non viene, quindi, «spiegato» alla macchina intelligente le azioni da compiere in ogni 

situazione, ad esempio: se sulla carreggiata è presente un muro, devi svoltare a destra). 

Invero, la programmazione dell’IA avviene mediante l’inserimento di dataset 

composto dalle situazioni che potrebbero avvenire durante la guida e le conseguenze 

derivanti dalla scelta presa. Attraverso queste informazioni la macchina intelligente 

calcola la probabilità di successo e «sceglie» l’azione da compiere. Di conseguenza, 

in base ai dati ottenuti dalle decisioni prese dalla macchina, questa si auto-

implementerà ed aggiornerà il calcolo delle probabilità di successo. Quindi, con 

l’utilizzo della macchina, il programmatore saprà senz’altro il calcolo svolto dal 
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elemento fondamentale per l’implementazione dell’intelligenza 

artificiale, poiché traducono la realtà in codici numerici comprensibili 

dalla macchina. Questi sono utilizzati sia nella fase di addestramento 

dell’IA, sia durante il loro utilizzo quotidiano da parte degli utenti finali. 

I dati di addestramento sono cruciali per l’ottenimento del risultato 

tecnico rivendicato; infatti, il programmatore crea il dataset 

selezionando e digitalizzando esempi utili, dai quali la macchina 

sviluppa connessioni logiche. Queste connessioni, insieme 

all’inserimento di parametri che indicano la soluzione, guidano il 

modello verso l’output desiderato25. I dati di addestramento sono 

selezionati non solo tenendo in considerazione la loro quantità, ma 

anche la loro qualità, poiché il funzionamento della macchina dipenderà 

in gran parte dalla capacità del data set di rappresentare la realtà26. Una 

volta sviluppato l’algoritmo, il programmatore lo implementa seguendo 

tre fasi principali. La prima fase è l’addestramento, durante la quale il 

modello viene allenato utilizzando esempi (dati), cercando schemi e 

caratteristiche comuni, confrontando i risultati con la realtà e 

aggiustando i parametri. La seconda fase è la validazione, in cui si 

controllano i risultati e si regolano i parametri. Infine, la fase di test 

verifica se il modello funziona correttamente su nuovi dati. L’AI Act 

definisce e classifica questi dati in base alle fasi in cui vengono 

utilizzati. L’art. 3 definisce i «dati di addestramento» come quelli 

utilizzati per allenare un sistema di IA ed adattare i parametri che il 

modello può apprendere27; i «dati di convalida» come quelli utilizzati 

per valutare il sistema di IA addestrato e perfezionare i parametri che il 

 
sistema, ma non la decisione che da questo deriverà, poiché alla stessa situazione 

potrebbe corrispondere una scelta differente basata sull’aggiornamento del calcolo 

delle probabilità di successo. 
25 V. Y. BATHAEE, The Artificial Intelligence Black Blox and the Failure of Intent and 

Causation, in Harvard Journal of Law & Technology, 2018, p. 899; C. KERRINGAN, 

Artificial Intelligence: Law and Regulation, Cheltenham, 2022, pp. 32-33. 
26 Così Y. SHRESTHA, S. BEN-MENAHEM, G. VON KROGH, Organizational Decision-

Making Structures in the Age of Artificial Intelligence, in California Management 

Review, July 2019, p. 66; A. SANCHEZ-GRAELLS, EU Public Procurement Policy and 

the Fourth Industrial Revolution: Pushing and Pulling as One?, in YEL Annual EU 

Law & Policy conference, 2020; J. ZHAO, B. GÓMEZ FARIÑAS, Artificial Intelligence 

and Sustainable Decisions, in European Business Organization Law Review, 2023, p. 

11. 
27 Cfr. art. 3, par. 29, AI Act. 
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sistema non può apprendere, evitando fenomeni di underfitting o 

overfitting28; i «dati di prova», che forniscono una valutazione 

indipendente delle prestazioni del sistema di IA, al fine di confermare 

che il modello rispetti le prestazioni attese prima della sua immissione 

sul mercato o messa in servizio29; e i «dati di input», che sono forniti al 

sistema di IA o acquisiti direttamente da esso, in base ai quali il sistema 

produce un output30. 

 A partire dai dati di addestramento, l’IA identifica schemi ricorrenti 

e, di conseguenza, regola i propri parametri interni attraverso i c.d. 

«pesi», valori numerici che stabiliscono l’importanza di ogni dato in 

ingresso e che determinano il comportamento del modello. All’interno 

dell’apprendimento automatico è presente la tecnica del deep 

learning31, sottocategoria che si ispira al funzionamento del cervello 

umano. In questo caso, la programmazione della macchina si fonda 

sulla costruzione di una rete neurale, composta da strati e nodi 

interconnessi. Questo sistema permette di collegare gli input e gli output 

dei singoli neuroni. La rete neurale è organizzata in tre principali strati: 

lo strato di input, che riceve i dati in ingresso; lo strato nascosto, in cui 

i dati vengono elaborati attraverso operazioni matematiche; e lo strato 

di output, che restituisce il risultato finale. Se il risultato prodotto dalla 

rete non corrisponde alla realtà, il sistema lo riconosce come un errore, 

lo calcola e lo utilizza per aggiornare l’intera rete. Il sistema ripete il 

processo migliaia di volte per migliorare l’accuratezza del risultato. In 

una rete neurale, oltre ai pesi, sono fondamentali anche i bias e le 

funzioni di attivazione. I bias sono valori aggiuntivi che permettono di 

affinare ulteriormente il risultato. Le funzioni di attivazione, infine, 

introducono non linearità nel modello, consentendo alla rete di 

affrontare e risolvere problemi più complessi32. Gli algoritmi su cui si 

basa l’intelligenza artificiale corrispondono alla definizione di modelli 

 
28 Ivi, art. 3, par. 30. 
29 Ivi, art. 3, par. 31. 
30 Ivi, art. 3, par. 33. 
31 Cfr. L. ALZUBAIDI ET AL., Review of Deep Learning: Concepts, CNN Architectures, 

Challenges, Applications, Future Directions, in Journal of Big Data, 31 March 2021, 

p. 8; P. NORVIG, S. RUSSELL, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Global 

Edition, 4°ed., Harlow, 2021, pp. 44-45. 
32 Cfr. sul punto S. ULLMAN, Using Neuroscience to Develop Artificial Intelligence, 

in Science, February 2019, p. 692 ss., spec. p. 693.  
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di IA fornita nell’AI Act33. Quando tali algoritmi vengono integrati 

all’interno di un software, essi si trasformano in veri e propri sistemi di 

IA34. Questi sistemi non comprendono solo l’insieme di regole 

matematiche e statistiche, addestrato su un ampio dataset, ma includono 

anche componenti come l’interfaccia utente, la gestione della memoria, 

l’archiviazione dei dati, la comunicazione con altri software ed anche, 

in alcuni casi, la parte hardware35. 

 

4. Possibile brevettazione dell’intelligenza artificiale 

 

La classificazione dell’intelligenza artificiale da parte dell’Ufficio 

Europeo dei Brevetti come algoritmo e metodo matematico solleva 

innanzitutto una questione preliminare relativa alla possibilità di 

brevettazione dell’invenzione di AI. A ben vedere, infatti, è possibile 

interrogarsi sulla presenza del requisito della sufficiente descrizione di 

un AI-Invention solo se questa viene considerata dall’Ufficio come 

un’invenzione e quindi brevettabile. Come confermano anche i dati 

dell’UEB, è pacifica la possibilità di brevettare i sistemi intelligenti36. 

Infatti, come accade per i software, la classificazione come metodi 

matematici li rende brevettabili, a condizione che l’invenzione nel suo 

complesso contribuisca a una soluzione tecnica37. 

Sono brevettabili, ad esempio, quei modelli computazionali e 

algoritmi applicati per risolvere un problema tecnico che si presenti in 

un campo tecnologico specifico e/o adattati a un’implementazione 

tecnica concreta38. Persiste una certa incertezza su cosa debba essere 

considerato tecnico ai fini della brevettazione. La versione più recente 

delle linee guida dell’UEB, consapevole di tale problematica, ha 

inserito esempi relativi all’intelligenza artificiale per chiarire cosa 

 
33 V., art. 3, par. 65 e considerando n. 97, AI Act. 
34 Ivi, art. 3, par. 1. 
35 Cfr. L. J. OSTERWEIL, What is Software?, in V. GRUHN, R. STRIEMER (eds.), The 

Essence of Software Engineering, Berlin, 2018, p. 59, spec. p. 69. 
36 Cfr. www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-index-2023/insight-artificial-

intelligence. 
37 Cfr. Linee guida UEB, cit., Parte G, Cap. II, par. 3.3.1.  
38 V. sulla possibilità di brevettazione del software vedi per tutti E. AREZZO, Tutela 

brevettuale e autoriale dei programmi per elaboratore: profili e critica di una 

dicotomia normativa, Milano, 2012, pp. 162-165. 
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debba intendersi per risultato tecnico. Un esempio di contributo tecnico 

è l’uso di una rete neurale in un dispositivo di monitoraggio cardiaco 

per rilevare battiti irregolari. Analogamente, la classificazione di 

immagini digitali, video, segnali audio o vocali in base a caratteristiche 

di basso livello (come bordi o attributi dei pixel nelle immagini) 

rappresenta un altro esempio tipico di applicazione tecnica degli 

algoritmi di classificazione. Tuttavia, non sono considerati brevettabili, 

poiché privi di apporto tecnico la classificazione di documenti testuali 

esclusivamente in base al loro contenuto linguistico39.  

 

5. Problematiche relative alla descrizione di un AI-Invention 

 

L’intelligenza artificiale rappresenta oggi uno strumento versatile, 

applicabile alla quotidianità come a tutti i settori della tecnica. 

Nell’ambito della ricerca e sviluppo, essa può, da un lato, costituire 

l’oggetto diretto della ricerca, dando luogo a un’invenzione brevettabile 

in sé per una specifica applicazione tecnica (definita AI-Invention), 

dall’altro, l’intelligenza artificiale può essere impiegata come 

strumento per svolgere attività di ricerca in ogni settore, infatti, grazie 

alla sua capacità di elaborazione e analisi di dati complessi, può rendere 

il processo inventivo più rapido contribuendo all’individuazione di 

soluzioni tecniche nuove afferenti a differenti settori della tecnica40. Ad 

esempio, Insilico Medicine41, azienda biotecnologica di rilievo 

mondiale, ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale 

chiamata «Pharma.AI», progettata per identificare nuovi bersagli 

terapeutici e progettare molecole innovative. Tra i vari trovati 

individuati grazie a questa tecnologia vi è una molecola42 in grado di 

inibire un enzima cruciale coinvolto nella fibrosi polmonare idiopatica, 

 
39 Cfr. Linee guida UEB, cit., Parte G, Cap. II, par. 3.3.1. 
40 E. AREZZO, Di brevetti, invenzioni e intelligenza artificiale, in Rivista di Diritto 

Industriale, 2025, p. 72. 
41 V. www.insilico.com/?utm_source=chatgpt.com 
42 La molecola INS018_055, un inibitore di TNIK, è stata ideata da Insilico Medicine 

nel 2021. Successivamente la domanda di brevetto è stata depositata in Australia, 

Canada, Cina, Europa, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Stati Uniti e tramite il PCT 

per estensione internazionale, ed è attualmente ancora in fase di esame. Cfr. 

www.worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083007005/publication/E. 



Quaderni AISDUE - ISSN 2975-2698 

13 

 

contribuendo a rallentare la formazione di tessuto cicatriziale nei 

polmoni e migliorare potenzialmente la funzionalità respiratoria. 

Solo quando l’invenzione di cui si chiede la brevettazione è un 

sistema di intelligenza artificiale (AI-Inventions) emergono le principali 

criticità giuridiche sull’adempimento del requisito della sufficiente 

descrizione dell’invenzione analizzate di seguito. Tali criticità sono 

maggiori laddove l’invenzione di IA si fondi su sistemi di 

apprendimento automatico, quali il machine learning e il deep learning, 

nei quali la complessità strutturale, il carattere evolutivo dell’algoritmo 

e l’utilizzo di un’enorme quantità di dati possono rendere difficile – o 

talvolta indurre l’inventore a non voler – fornire una descrizione 

esaustiva di almeno un modo per realizzare l’invenzione rivendicata. A 

ben vedere, queste criticità rilevate non si estendono alle invenzioni 

ottenute attraverso l’impiego dell’IA durante la fase di ricerca in quanto 

afferiscono a differenti settori della tecnica. In questi casi, infatti, non è 

richiesto che il procedimento seguito per giungere alla soluzione 

tecnica sia oggetto di divulgazione. Infatti, ciò che rileva ai fini della 

sufficienza descrittiva è esclusivamente che l’invenzione possa essere 

riprodotta da un esperto del settore, sulla base delle indicazioni 

contenute nella domanda di brevetto e non come questa sia stata 

ottenuta durante la fase di ricerca. 

Alla luce di queste considerazioni, le problematiche che emergono 

in relazione alla sufficiente descrizione delle AI-Inventions possono 

essere ricondotte a due ambiti strettamente interconnessi. Da un lato, si 

pongono questioni legate alla complessità strutturale dei sistemi di 

intelligenza artificiale, in particolare per quanto concerne il 

funzionamento autonomo degli algoritmi di apprendimento automatico 

e la natura delle reti neurali. Tali elementi rendono particolarmente 

arduo per l’inventore fornire una descrizione tecnica esauriente e 

comprensibile dei meccanismi decisionali attraverso cui la macchina 

perviene al risultato tecnico rivendicato (c.d. black-box). Dall’altro lato, 

si riscontrano problematiche legate alla possibilità di tutelare un sistema 

intelligente con differenti strumenti di proprietà industriale che si 

cumulano e sovrappongono tra loro. Ad esempio: può essere richiesta 

la tutela brevettuale per l’apporto tecnico del sistema; il diritto d’autore 

per il codice sorgente; il segreto industriale per le architetture 

algoritmiche, o ancora la protezione delle banche dati o il segreto 
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industriale per i data set utilizzati nell’addestramento del modello. In 

questi casi, la preferenza per forme di tutela che non richiedono la 

divulgazione e sono immediate si scontra con le esigenze di 

riproducibilità dell’invenzione imposte dal diritto brevettuale43. Questo 

quadro pone ovviamente interrogativi rilevanti in merito all’equilibrio 

tra innovazione, protezione e accesso alla conoscenza tecnica. 

 

5.1. Complessità strutturale dell’intelligenza artificiale 

 

Come già osservato, i sistemi di intelligenza artificiale sviluppati 

mediante tecniche di autoapprendimento si fondano su architetture 

algoritmiche complesse, le quali, nel caso delle reti neurali artificiali, si 

articolano in una struttura multistrato composta da una pluralità di nodi 

(neuroni artificiali) interconnessi tra loro. Tali strutture consentono al 

sistema di elaborare informazioni attraverso livelli successivi di 

astrazione e trasformazione dei dati in ingresso. L’aspetto distintivo 

dell’autoapprendimento risiede nel fatto che il sistema, per ottimizzare 

le proprie prestazioni rispetto a uno specifico compito, adatta in modo 

autonomo i parametri interni – come i pesi o i bias tra i nodi – 

inizialmente impostati dal programmatore. Questo processo comporta 

che, al termine della fase di addestramento, la configurazione del 

modello risultante non sia pienamente conoscibile né prevedibile dal 

titolare o dall’inventore, che si ritrova a disporre di una comprensione 

solo parziale della struttura algoritmica generata. È questo il fenomeno 

comunemente definito come black box, in cui il sistema produce un 

output senza che sia possibile per l’essere umano ricostruire in modo 

trasparente la catena logica o decisionale che ha condotto a tale 

risultato. Sebbene il sistema sia stato inizialmente progettato 

dall’inventore per risolvere un problema tecnico specifico, esso viene 

 
43 G. GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, cit., p. 151, osserva, in proposito, 

come la tutela delle informazioni industriali e commerciali riservate comporti un 

potenziale rischio per la collettività, in termini sia di concorrenza che di innovazione. 

Infatti, continua l’A., a differenza dei diritti di proprietà industriale soggetti a limiti 

temporali e all’obbligo di divulgazione, il segreto industriale è protetto senza una 

durata prefissata, senza costi di registrazione e senza l’onere di rendere pubblica 

l’informazione protetta. Tale asimmetria può generare uno squilibrio tra l’interesse 

pubblico alla diffusione della conoscenza tecnica e l’interesse privato alla 

riservatezza, minando così l’equilibrio su cui si fonda il sistema brevettuale.  
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poi modificato autonomamente dal modello durante la fase di 

apprendimento, attraverso adattamenti successivi che possono risultare 

difficilmente interpretabili e non replicabili a livello teorico dal 

programmatore che lo ha sviluppato44.  

Tuttavia, si potrebbe affermare che l’opacità del funzionamento 

interno del sistema non preclude di per sé la brevettabilità 

dell’invenzione, in quanto non incide sul requisito della sufficiente 

descrizione richiesto dal diritto brevettuale. Infatti, ciò che rileva nel 

sistema brevettuale è che l’invenzione sia riproducibile da un esperto 

del settore sulla base delle informazioni fornite nella domanda, non che 

l’inventore sia in grado di spiegare in modo esaustivo il funzionamento 

interno del sistema. In altri termini, la limitata comprensione del 

percorso logico attraverso cui l’intelligenza artificiale perviene alla 

soluzione tecnica non costituisce un ostacolo alla brevettabilità, a 

condizione che la descrizione permetta, attraverso l’esecuzione delle 

fasi indicate, di ottenere effettivamente il risultato tecnico rivendicato45. 

La non intelligibilità del processo inferenziale o decisionale del sistema, 

pur rappresentando una questione rilevante sotto il profilo della 

trasparenza, della intellegibilità del risultato e a chi attribuire la 

responsabilità derivante da quella decisione, non si traduce in una 

carenza di sufficienza descrittiva. Infatti, il diritto brevettuale non esige 

la conoscenza esaustiva del meccanismo interno, bensì solo la 

possibilità di realizzare concretamente l’invenzione sulla base delle 

indicazioni fornite46. 

 
44 Sulle black box v. S. LU, Algorithmic Opacity, Private Accountability, and 

Corporate Social Disclosure in the Age of Artificial Intelligence, in 23 Vanderbilt 

Journal of Entertainment and Technology Law, 1, 2021, p. 99; M. ABOY, A. LATH, K. 

LIDDELL, The Sufficiency of Disclosure of AI Inventions, in Journal of Intellectual 

Property Law & Practice, 2024, p. 835. 
45 Cfr. M. FRANZOSI, Novità e non ovvietà, cit., p. 65, il quale afferma che la 

completezza della descrizione non implica l’illustrazione delle ragioni scientifiche che 

spiegano il risultato ottenuto dall’invenzione. Infatti, non è richiesta l’esatta 

riproducibilità consapevole del risultato, ma la descrizione è considerata sufficiente 

anche nel caso in cui il richiedente non sappia come è arrivato al risultato desiderato, 

purché tale risultato possa essere effettivamente raggiunto sulla base della descrizione 

fornita.  
46 Cfr. R.V. YAMPOLOSKY, Unexplainability and Incomprehensibility of Artificial 

Intelligence, in Journal of Artificial Intelligence and Consciousness, 2020, p. 6. 
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Tale considerazione assume rilievo ancor maggiore se si tiene conto 

del fatto che la cosiddetta autonomia del sistema di intelligenza 

artificiale nel modificare i propri parametri durante la fase di 

apprendimento non costituisce una vera autonomia decisionale in senso 

proprio. Al contrario, si tratta di un automatismo computazionale 

predefinito, il cui comportamento è determinato ex ante dal 

programmatore attraverso la definizione dell’architettura 

dell’algoritmo, della funzione obiettivo e dei criteri di ottimizzazione47. 

In altri termini, il sistema di intelligenza artificiale non dispone di una 

volontà autonoma, né di una capacità decisionale svincolata dalla 

configurazione iniziale: l’output generato costituisce l’esito di un 

processo deterministico (seppure altamente complesso e non lineare), 

fondato sull’applicazione meccanica di modelli matematici ai dati 

forniti in input. Di conseguenza, benché il risultato tecnico possa 

apparire come il frutto di una «scelta» effettuata dalla macchina, in 

realtà esso è riconducibile alla struttura algoritmica predisposta 

dall’uomo, nonché alla selezione e alla qualità dei dati utilizzati per 

l’addestramento48. 

Sotto il profilo brevettuale, al fine di soddisfare il requisito della 

sufficiente descrizione, non sembrerebbe necessario rendere 

intellegibile l’intero funzionamento interno del modello post-

addestramento, bensì si ritiene sufficiente descrivere in modo chiaro e 

riproducibile la configurazione iniziale del sistema, così come 

impostata dal programmatore. È infatti questa fase a determinare, in via 

principale, le modalità attraverso cui il sistema si comporterà 

successivamente, anche durante l’inferenza. Non si richiede, dunque, 

una disclosure integrale della struttura del sistema; tuttavia, devono 

essere illustrate le caratteristiche specifiche e non banali che, ove 

omesse, imporrebbero un onere eccessivo per la riproduzione 

dell’invenzione, rendendola inaccessibile o non replicabile con mezzi 

ragionevoli. 

 
47 Vedi D. KIM, M. ALBER, M.W. KWOK, J. MITROVIC, C. RAMIREZ-ATENCIA, J. A. 

RODRIGUEZ PÈEREZ, H. ZILLE, op. cit., p. 308.  
48 V. C. GALLI, M. BOGNI, Intelligenza artificiale, nuove dinamiche della ricerca e 

problem and solution approach, in Rivista di Diritto Industriale, 2020, p. 129. 
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A questo punto, può essere affrontata preliminarmente49 la 

questione relativa alla reticenza del titolare dell’invenzione alla 

divulgazione degli elementi che compongono la propria AI-Invention. 

Tale situazione si presenta generalmente per ogni tipo di invenzione per 

via della volontà dell’inventore di ottenere la massima tutela cercando 

al contempo di tenere segrete alcune caratteristiche dell’invenzione che 

potrebbero dargli un vantaggio competitivo sul mercato. Tuttavia, le AI-

Inventions per via della loro complessità ed opacità si prestano bene ad 

essere tutelate mediante il segreto. L’inventore sarà maggiormente 

incentivato ad adottare una strategia di protezione articolata e modulare, 

calibrata sulle caratteristiche specifiche dell’invenzione. Qui si colloca 

una delle tensioni tra la tutela brevettuale e quella fondata sul segreto 

industriale, come disciplinato dalla direttiva (UE) 2016/943. In 

presenza di invenzioni complesse e caratterizzate da un elevato grado 

di opacità, il segreto industriale può rappresentare uno strumento di 

protezione particolarmente efficace, soprattutto quando l’invenzione 

non è facilmente decodificabile né riproducibile attraverso tecniche di 

reverse engineering. A condizione che siano soddisfatti i tre requisiti 

previsti dalla direttiva50 – ossia che l’informazione sia segreta, abbia 

valore economico in quanto segreta e sia oggetto di misure ragionevoli 

per mantenerla tale – il titolare può ottenere un vantaggio competitivo, 

senza dover procedere alla divulgazione pubblica richiesta in sede 

brevettuale51. In questo contesto, ogni componente dell’innovazione – 

dal codice sorgente, all’architettura algoritmica, fino ai data set 

impiegati per l’addestramento – può essere oggetto di una valutazione 

autonoma circa la modalità di protezione più opportuna, tenendo conto 

delle finalità commerciali, della facilità di riproduzione, nonché del 

grado di disclosure richiesto. In alcuni casi, l’inventore potrebbe 

decidere di mantenere riservate determinate informazioni tecniche, 

anche in assenza del pieno soddisfacimento dei requisiti previsti per la 

 
49 Vedi infra par. 5.2. 
50 Cfr. art. 2, par. 1, direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni 

commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la 

divulgazione illeciti.  
51 Sul punto v. J. C. FROMER, Machines as the New Oompa-Loompas: Trade Secrecy, 

the Cloud, Machine Learning, and Automation, in New York University Law Review, 

vol. 94, n. 4, 2019, p. 706 ss., spec. p. 718. 
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tutela del segreto industriale. In tali ipotesi si parla di segreto di fatto, 

una prassi che, pur priva di tutela giuridica specifica, può costituire una 

forma di protezione residuale, fondata sull’opacità tecnica e sulla 

difficoltà di accesso alle informazioni da parte di terzi, soprattutto 

quando l’invenzione risulta complessa e resistente al reverse 

engineering52. 
  

5.2. Diritti di proprietà industriale sul data set utilizzato per 

l’addestramento dell’IA 

 

È ormai pacifico che i dati utilizzati nelle fasi di addestramento, 

convalida e test di un sistema di intelligenza artificiale rivestano un 

ruolo centrale ai fini del raggiungimento del risultato tecnico 

rivendicato. La qualità, la pertinenza e la struttura del data set di 

training influenzano direttamente l’efficacia del sistema e la precisione 

delle inferenze prodotte. Ciò dipende dal fatto che i modelli di AI, 

fondati su tecniche statistiche e probabilistiche, elaborano correlazioni 

a partire dai dati disponibili: un set di dati più rappresentativo, 

bilanciato e coerente con il problema da risolvere consente al sistema 

di apprendere in maniera più efficiente e produrre output tecnicamente 

più raffinati. 

È importante precisare che, nel presente contesto, si fa riferimento 

esclusivamente ai dati impiegati nella fase di progettazione e 

addestramento del sistema (dati di addestramento, validazione e test), e 

non a quelli eventualmente generati o acquisiti durante la fase operativa, 

ovvero in seguito all’interazione con l’utente finale. In questa seconda 

fase, infatti, il sistema è già stato addestrato e opera sulla base del 

modello precostituito, per cui i nuovi input si limitano a personalizzare 

il contenuto generato, senza alterare il funzionamento sottostante o il 

risultato tecnico per cui il sistema è stato progettato53. A titolo 

esemplificativo, si può richiamare il caso di un algoritmo impiegato da 

piattaforme di social media – come Instagram – per suggerire contenuti 

 
52 Sul punto v. S. K. SANDEEN, T. APLIN, Trade Secrecy: Factual Secrecy and the Hype 

Surrounding AI, in R. ABBOTT (ed.), Research Handbook on Intellectual Property and 

Artificial Intelligence, Cheltenham, 2022, p. 452 ss. 
53 Non tutti i sistemi intelligenti sono programmati per auto-adattarsi in base alle 

preferenze dell’utente, cfr. art. 3, par. 1, AI Act.  



Quaderni AISDUE - ISSN 2975-2698 

19 

 

agli utenti. Il risultato tecnico del sistema consiste nell’identificazione 

e proposta di contenuti presumibilmente di interesse per l’utente. In fase 

di addestramento, al sistema vengono forniti input attraverso cui 

apprende che un’interazione positiva (es. like o visualizzazione 

prolungata) costituisce un indicatore di preferenza, inducendo il 

modello a riproporre contenuti con caratteristiche simili; viceversa, 

un’interazione negativa suggerisce di escludere contenuti analoghi. In 

fase di utilizzo, quindi, l’output varierà nel contenuto – adattandosi al 

comportamento dell’utente – ma non nella logica tecnica sottostante, 

che è già stata definita nella fase di training. 

La preparazione e la selezione del data set di addestramento 

richiedono un elevato livello di specializzazione, tanto nella definizione 

del problema tecnico, quanto nella capacità di raccogliere, trattare e 

strutturare i dati pertinenti. Laddove tali dati non siano divulgati nella 

domanda di brevetto, l’onere per un esperto del settore di ricostruire un 

data set equivalente – funzionale all’ottenimento del medesimo 

risultato tecnico – può rivelarsi eccessivo, comportando attività di 

ricerca avanzata e l’integrazione di competenze interdisciplinari, sia nel 

campo della programmazione che nell’ambito applicativo 

dell’invenzione. Tuttavia, non di rado, i titolari del sistema di IA 

scelgono di non rendere pubblici i dati utilizzati, o si trovano 

nell’impossibilità giuridica di farlo. Le ragioni possono risiedere nella 

volontà di mantenere i dati coperti da segreto commerciale, ai sensi 

della direttiva (UE) 2016/943, oppure nella sussistenza di diritti di 

proprietà intellettuale a tutela del data set, quali il copyright o la tutela 

sui generis delle banche dati prevista dalla direttiva 96/9/CE, od anche 

nella limitazione del trattamento dei dati personali qualora questi vi 

fossero inseriti, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), 

il quale impone specifici obblighi in ordine alla base giuridica del 

trattamento, alla minimizzazione e all’anonimizzazione dei dati.  

Va, a questo punto, precisato che i dati soggetti coperti da diritti 

d’autore o sui generis sul database non solleva, di per sé, particolari 

problematiche connesse al requisito della sufficiente descrizione in 

ambito brevettuale, poiché se utilizzati legittimamente questi possono 

essere specificati all’interno della descrizione. Le criticità maggiori 

emergono piuttosto in relazione alla difficoltà di individuare quando 

questi vengano inseriti in un data set e quindi al controllo da parte 
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dell’autore dell’uso legittimo delle sue opere. Oppure in riferimento alla 

trasferibilità della tecnologia implementata sulla base di dati non 

liberamente utilizzabili. Tuttavia, tali aspetti esulano dall’oggetto 

specifico della presente analisi54.  

La questione centrale si pone con particolare riferimento alla tutela 

del segreto industriale. La problematica emerge soprattutto nei casi in 

cui i sistemi di intelligenza artificiale siano sviluppati in collaborazione 

con soggetti privati – come frequentemente avviene, ad esempio, nel 

settore farmaceutico – e i dati utilizzati per l’addestramento non 

possano essere divulgati in quanto oggetto di protezione tramite segreto 

commerciale. A ciò si aggiungono le ipotesi in cui il data set includa 

dati personali, il cui trattamento deve conformarsi al quadro normativo 

europeo in materia di protezione dei dati, con conseguenti limiti alla 

possibilità di diffusione, anche parziale, degli stessi. Queste circostanze 

possono determinare, da parte del titolare dell’invenzione, non solo una 

generale riluttanza a divulgare integralmente il contenuto del data set, 

ma anche una reticenza a fornire indicazioni tecniche specifiche che 

consentano a terzi di riprodurre, attraverso deduzioni ragionevoli, un 

insieme di dati equivalente, temendo che ciò possa compromettere la 

riservatezza delle informazioni o facilitare operazioni di reverse 

engineering tali da vanificare l’efficacia del segreto stesso. 

Alla luce di tali considerazioni, ai fini del rispetto del requisito della 

sufficiente descrizione dell’invenzione, occorre chiedersi se sia 

effettivamente necessario rendere disponibile un elenco dettagliato dei 

dati inseriti nel sistema, oppure se possa ritenersi soddisfatto il requisito 

divulgando solo le caratteristiche essenziali dei dati, in modo tale da 

consentire a un tecnico del settore di costruire un proprio data set 

funzionalmente idoneo all’ottenimento del risultato tecnico rivendicato.  

Una possibile risposta a tale quesito può essere ricavata 

considerando la natura statistico-probabilistica del funzionamento dei 

sistemi di IA. Durante l’addestramento e le successive fasi di 

validazione e test, la macchina elabora un’enorme quantità di dati, 

apprendendo correlazioni e modelli ricorrenti sulla base di parametri 

statistici. Pertanto, anche in assenza di un’identica base dati, è 

 
54 Sul punto vedi G. GHIDINI, Intelligenza artificiale. Due questioni di proprietà 

intellettuale, in Rivista di Diritto Industriale, 2024. 
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ragionevole ritenere che, qualora l’algoritmo implementi le specifiche 

fondamentali descritte nella domanda di brevetto, e venga alimentato 

con un data set costruito a partire da criteri e caratteristiche analoghe a 

quelle indicate, il sistema sarà comunque in grado di addestrarsi in 

modo efficace e di raggiungere il risultato tecnico rivendicato, ancorché 

con un livello di precisione o performance lievemente diverso da quello 

del prototipo originario55. Da ciò si ritiene che, ai fini della disclosure, 

non è necessaria la perfetta replicabilità dei dati che compongono il data 

set, bensì la possibilità per un esperto del settore di realizzare il sistema 

rivendicato seguendo le indicazioni fornite nella descrizione, anche 

mediante l’utilizzo di dati alternativi ma tecnicamente equivalenti, 

purché conformi ai parametri funzionali individuati nell’invenzione. 

 

6. Giurisprudenza delle Commissioni allargate di Ricorso UEB 

 

Le decisioni delle Commissioni allargate di Ricorso dell’Ufficio 

Europeo dei Brevetti (anche dette Camere allargate di ricorso) in tema 

di sufficiente descrizione delle invenzioni di intelligenza artificiale 

offrono un orientamento importante, in mancanza, ad oggi, di pronunce 

sistematiche da parte dei giudici nazionali sul tema56.  

La prima decisione rilevante è la T 161/1857, in cui la Camera 

confermava il rigetto di una domanda di brevetto relativa a un metodo 

per determinare il flusso cardiaco a partire da una curva di pressione 

arteriosa, mediante una rete neurale artificiale addestrata a stimare la 

pressione aortica equivalente. In questa occasione, la Commissione 

osservava che la domanda non forniva indicazioni sufficienti in merito 

ai dati necessari per l’addestramento della rete neurale, né includeva un 

dataset di riferimento. La descrizione si limitava a indicare 

genericamente che i dati dovessero provenire da un ampio spettro di 

pazienti, senza tuttavia specificare le caratteristiche rilevanti per la 

riuscita del processo di addestramento. Sulla base della descrizione così 

come effettuata, l’esperto del settore non era in grado di attuare 

 
55 D. KIM, M. ALBER, M. W. KWOK, J. MITROVIC, C. RAMIREZ-ATENCIA, J. A. 

RODRIGUEZ PÈEREZ, H. ZILLE, op. cit., pp. 309-310. 
56 Per una descrizione generale dei casi v. M. ABOY, A. LATH, K. LIDDELL, op. cit. 
57 Cfr. Commissione allargata di ricorso UEB, 12 maggio 2020, T 161/18, 

Äquivalenter Aortendruck/Arc Seibersdorf, par. 2.2. 
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l’invenzione senza ricorrere a sperimentazioni complesse e 

dispendiose.  

Una seconda pronuncia particolarmente significativa è la T 

1526/2058, avente ad oggetto un metodo per la rilevazione 

dell’autenticità di un volto umano, volto a distinguere tra immagini 

tridimensionali e fotografie bidimensionali mediante tecniche di 

elaborazione delle immagini59. Anche in questo caso, la domanda era 

stata rigettata per insufficienza della descrizione. La Commissione 

sottolineava come l’invenzione descritta mancasse di prove oggettive 

sull’efficacia del metodo: non erano forniti test, risultati sperimentali né 

esempi concreti in grado di dimostrare che l’algoritmo fosse realmente 

in grado di distinguere tra immagini autentiche e false. Il sistema 

descritto sembrava più delineare un risultato desiderato che fornire una 

soluzione attuabile e verificabile, rendendo l’attuazione del metodo 

inaffidabile60.  

La decisione T 1539/2061 riguardava, invece, un sistema per il 

monitoraggio delle prestazioni di un’applicazione distribuita su più 

nodi di rete. La tecnologia proposta prevedeva l’analisi del traffico di 

rete da parte di un processore, con successiva mappatura delle 

informazioni su una struttura gerarchica rappresentativa del sistema. La 

Camera rilevava l’assenza nella descrizione di elementi tecnici 

essenziali, quali le regole logiche per effettuare la mappatura, i criteri 

per analizzare il traffico di rete e le modalità con cui i dati venivano 

aggregati e correlati. In mancanza di tali specifiche, l’attuazione 

dell’invenzione risultava dipendere da ulteriori attività di progettazione 

o sperimentazione da parte del tecnico del settore, rendendo quindi la 

descrizione non sufficiente a soddisfare l’articolo 83 CBE. 

 
58 Cfr. Commissione allargata di ricorso UEB, 14 marzo 2023, T 1526/20, Liveness 

Testing/Samsung, par. 14, 14.1.  
59 Il metodo si basa sull’applicazione di un filtro di diffusione all’immagine originale, 

seguito dalla misurazione della velocità di diffusione dei pixel. Se il numero di pixel 

non modificati è basso, l’immagine viene considerata falsa. In alternativa, si utilizza 

un filtro mediano sull’immagine binarizzata, considerando falsa l’immagine se il 

numero di pixel modificati è ridotto, indicando una mancanza di rumore sufficiente 

per un oggetto reale.   
60 V. Linee guida UEB, cit., Parte F, Cap. 3, par. 3.  
61 Cfr. Commissione allargata di ricorso UEB, 24 novembre 2022, T 1539/20, 

Performance Monitoring/Inetco Systems, par. 3.2.3 
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Infine, la decisione T 606/2162 interessava una domanda relativa a 

un metodo implementato al computer per valutare previsioni di 

traiettorie in veicoli a guida autonoma, mediante una rete neurale 

profonda. Il metodo si articolava in due fasi: nella prima, di 

addestramento, venivano utilizzate coppie di traiettorie previste e reali 

per istruire il modello; nella seconda, di valutazione, si applicava la rete 

addestrata a nuove traiettorie previste, al fine di calcolare un punteggio 

di similarità. La Camera riteneva che la domanda fosse carente sotto il 

profilo della sufficienza descrittiva, poiché non veniva spiegato in 

modo verificabile come il modello potesse produrre un output 

affidabile. In questo modo la soluzione proposta non era riproducibile 

sulla base delle sole indicazioni contenute nella descrizione. 

Tali orientamenti sono stati recepiti e sistematizzati nelle Linee 

Guida dell’UEB aggiornate ad aprile 2025, le quali, in tema 

dell’insufficienza della descrizione dovuta dalla casualità del successo 

dell’invenzione, introducono un esempio specifico riferito ai sistemi di 

AI. Le linee guida affermano che la disclosure risulta inadeguata 

qualora i metodi matematici e i set di dati utilizzati per l’addestramento 

siano descritti in modo generico o incompleto, tale da rendere 

impossibile per il tecnico del settore la riproduzione dell’effetto tecnico 

senza un eccessivo sforzo o attività inventiva aggiuntiva63. Inoltre, 

sottolineano che quando l’effetto tecnico rivendicato dipende da 

caratteristiche specifiche del database, queste devono essere oggetto di 

divulgazione, a meno che possano essere desunte con facilità dalle 

conoscenze comuni. Inoltre, chiarisce che, in linea generale, non è 

richiesto che il data set specifico venga integralmente incluso nella 

domanda, purché la descrizione consenta comunque la costruzione di 

un set di dati equivalente, funzionalmente idoneo alla riproduzione 

dell’invenzione64. 

 

 
62 Cfr. Commissione allargata di ricorso UEB, 28 febbraio 2023, T 606/21, Apollo 

Intelligent Driving Technology (Beijing) Co., Ltd, par. 2.3. 
63 V. Linee Guida UEB, cit., Parte F, Cap. III, par. 3. 
64 Ivi, Parte G, Cap. II, par. 3.3.1. 
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7. Conclusioni 

 

Alla luce dell’attuale orientamento giurisprudenziale dell’Ufficio 

Europeo dei Brevetti, emerge con chiarezza che la principale criticità in 

tema di sufficienza della descrizione nei sistemi di intelligenza 

artificiale non risiede tanto nella complessità computazionale o nell’ 

“oscurità” del calcolo automatico, quanto piuttosto nella carenza 

informativa rispetto agli elementi tecnici fondamentali richiesti per il 

conseguimento del risultato tecnico rivendicato. In particolare, l’ 

“opacità” tipica dei processi di autoapprendimento non è di per sé 

ostativa alla brevettabilità, a condizione che nella domanda siano 

chiaramente specificati gli algoritmi utilizzati, i parametri inizialmente 

impostati dal programmatore e, soprattutto, le caratteristiche essenziali 

dei dati necessari per l’addestramento del sistema. È proprio in questo 

punto che si innestano le maggiori problematiche in punto di disclosure: 

il livello di astrazione teorica proprio dell’AI, una volta tradotto in un 

modello computazionale concreto, presuppone scelte tecniche precise 

da parte dell’inventore, le quali, se non adeguatamente descritte, 

rendono difficile, se non impossibile, la riproduzione dell’invenzione 

da parte del tecnico del settore e l’ottenimento del risultato tecnico 

nuovo ed originale rivendicato requisiti essenziali della brevettazione 

di un’invenzione.  

Questa situazione genera una tensione strutturale tra diversi 

strumenti di tutela della proprietà intellettuale, in particolare tra il 

brevetto, che impone un obbligo di divulgazione sufficientemente 

chiara e completa dell’invenzione, e il segreto industriale, che al 

contrario si fonda sull’occultamento di informazioni rilevanti65. Tale 

tensione si accentua nel caso delle AI-Inventions, per loro natura 

modulari e stratificate, che si prestano agevolmente alla protezione di 

alcune componenti mediante il segreto, e di altre attraverso il brevetto 

(come la tutela del risultato tecnico ottenuto). Il titolare dell’invenzione 

sarà quindi fisiologicamente portato a limitare al minimo il contenuto 

tecnico divulgato nella domanda di brevetto, soprattutto laddove una 

 
65 Problema evidenziato già da G. Sena con riferimento alle invenzioni 

biotecnologiche che per loro natura resistono al reverse engineering, cfr. G. SENA, I 

diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, in A. CICU, F. MESSINEO (a cura di), 

Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1976, p. 69. 
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descrizione dettagliata possa compromettere il vantaggio competitivo 

ottenuto attraverso l’occultamento di informazioni chiave. Questa 

dinamica strategica, tuttavia, comporta rischi evidenti per l’interesse 

collettivo alla diffusione della conoscenza tecnica, determinando un 

rallentamento non solo del progresso tecnologico in senso stretto, ma 

anche della capacità di generare innovazione incrementale, mediante 

invenzioni derivate. 

L’Ufficio Europeo dei Brevetti, consapevole di questa tensione, 

adotta un approccio di equilibrio, mantenendo lo standard della 

sufficienza della descrizione conforme alla sua precedente 

giurisprudenza – ma al contempo evitando di scoraggiare il ricorso al 

brevetto in settori altamente innovativi come l’intelligenza artificiale, 

dove la tutela tramite segreto commerciale può apparire valida. 

Tuttavia, se si consentisse la brevettazione sulla base di descrizioni 

generiche e obiettivi desiderati, senza un reale insegnamento tecnico, si 

rischierebbe di attribuire un diritto esclusivo su una soluzione ancora 

inesistente, compromettendo l’equilibrio tra incentivo all’innovazione 

e accessibilità alla conoscenza. Pertanto, la qualità della descrizione 

assume una funzione cruciale nel bilanciare gli interessi in gioco: da un 

lato, incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo, dall’altro 

garantire che il sistema brevettuale non venga strumentalizzato per 

ottenere monopoli informativi privi di reale contenuto tecnico.  
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ABSTRACT (ITA) 

 

Negli ultimi anni i sistemi di intelligenza artificiale sono diventati i 

protagonisti in ogni ambito della tecnologia svolgendo un ruolo centrale 

anche all’interno della ricerca. Questo ha portato gli studiosi ad 

interrogarsi su vari aspetti legati al diritto della proprietà intellettuale. 

Nel diritto brevettuale, il dibattito si è incentrato soprattutto sull’aspetto 

economico, come gli incentivi ad innovare ottenuti tramite il 

riconoscimento del brevetto. Tema, ad oggi, poco esplorato è quello del 

requisito della sufficiente descrizione dell’invenzione (art. 83, CBE). A 

ben vedere, per il richiedente un brevetto, soddisfare il requisito della 

sufficiente descrizione dell’invenzione presenta maggiori ostacoli 

quando questa ha ad oggetto un sistema intelligente. Infatti, alcune 

caratteristiche dei sistemi intelligenti impediscono la loro completa 

divulgazione. La ricerca proposta mira a ricostruire il quadro 

applicativo del requisito della sufficiente descrizione delle invenzioni 

che hanno ad oggetto i sistemi intelligenti e ad indagare le possibili 

conseguenze sulla funzione di incentivo ad innovare del brevetto nel 

settore dell’IA. In particolare, il saggio si propone di approfondire le 

criticità evidenziate in tema di sufficienza della descrizione dei sistemi 

intelligenti, analizzando gli aspetti tecnici riguardante il funzionamento 

dell’IA e studiando le recentissime decisioni dell’UEB riguardo le 

invenzioni che hanno ad oggetto i sistemi intelligenti. 

 

ABSTRACT (ENG) 

In recent years, artificial intelligence systems have become key players 

across all areas of technology, playing a central role in research as well. 

This has led scholars to examine various issues related to intellectual 

property law. In patent law, the debate has mainly focused on the 

economic aspect, such as the incentives to innovate granted through 

patent protection. A topic that has received relatively little attention so 

far is the requirement of sufficient disclosure of the invention (Art. 83, 

EPC). For patent applicants, meeting the requirement of sufficient 

disclosure becomes particularly challenging when the invention 

involves an intelligent system. In fact, certain characteristics of 

intelligent systems hinder their full disclosure. This research aims to 
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reconstruct the legal framework regarding the requirement of sufficient 

disclosure for inventions involving intelligent systems and to explore 

the possible consequences for the patent system’s role in incentivizing 

innovation in the AI sector. Specifically, the paper seeks to delve into 

the critical issues surrounding the sufficiency of disclosure of intelligent 

systems by analyzing the technical aspects of how AI works and by 

examining the most recent decisions of the EPO concerning inventions 

based on intelligent systems. 

 


