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Il software € tutelato ai sensi dell'art. 2 n. 8 L. 633/1941 (Legge sul Diritto
D'Autore):

«programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
guale risultato di creazione intellettuale dell’autore.

Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e |
principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce.

Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la
progettazione del programma stesso»
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Tradizionalmente, per know how aziendale si intende l'insieme delle informazioni e conoscenze
tecnico-industriali e commerciali di una data impresa, sviluppate internamente e/o altrimenti acquisite,
e che sono sintesi di tutto cio che sta a monte di un dato prodotto o di un metodo produttivo.

Tale patrimonio di conoscenze € un asset competitivo di straordinaria importanza per ogni impresa -
dalla multinazionale alla PMI - e, sia che lo si sfrutti mediante accordi di trasferimento di tecnologia o che lo
si usi all'interno dell'azienda, incarna uno degli elementi in grado di assicurare all'azienda un consistente e
duraturo vantaggio competitivo sul mercato di operativita.

Il know how é tuttavia anche l'asset piu "fragile”, perché esposto a una serie di gravi rischi.

N 4
Fattordimschio intermi Fattor dinschio estem
 Mancata mappatura del know how « Hacker e cybersecurity
 Mancata valorizzazione del know « Spionaggio industriale
how « Furto di segreti industriali
*Dispersione accidentale «Concorrenza sleale fra
* Mancata tutela in ottica competitiva imprese
* Dipendenti infedeli « Fornitori o consulenti esterni
*Rischio fiscale
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Non esiste alcuna definizione specifica di cio che puo o deve intendersi come know how aziendale,
potendo appartenere a tale definizione ogni conoscenza e/o informazione di natura tecnico-produttiva e/o
commerciale di titolarita dell'azienda.

Kow/iow 6 Segrelr Lommeraial g

In tal senso — e a titolo esemplificativo — possono appartenere al know how aziendale le informazioni
inerenti a:

(> Peculiarita di prodotti e/o servizi » Formule chimiche )
» Procedimenti produttivi » Software e Algoritmi
» Procedimenti di testing e/o validazione » Strumenti e/o strategie di marketing
> Esiti test » Big data
> Progetti R&D »> Studi e dati di carattere finanziario
» Sperimentazione e prototipia » Ecc. ecc.
\. J
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» Metodologie e regole di progettazione
 Archivio Progetti

« Manuali operativi

 Ricerche per identificare e qualificare materiali
» Analisi e test della componentistica

* Procedure di intervento e lesson learned

o Studi tecnici di fattibilita

.Machinery
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 Ricerca di base e applicata

» Test e analisi di laboratorio e di validazione scientifica
e Formule chimiche

* Procedimenti produttivi

» Test "a monte" di brevetti e modelli di utilita
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[« Ricette di cibi e di bevande

» Tempistiche e modalita di preparazione

» Metodologie di conservazione

» Metodologie di presentazione al pubblico
* Procedure di controllo qualita
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» Progettazione componenti e prodotti

e Istruzioni operative di lavoro e di linea
e Formule chimiche

 Studi ingegneristici

4. Automotive

 Studi sui materiali e processi
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[« Formule e schede prodotti

* Modalita di preparazione prodotto
* Test clinici e di laboratorio

» Essenze e fornitori

* Procedure di controllo qualita
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e Modalita di lavorazione

 Archivio storico disegni/modelli

 Studi, analisi e test su tessuti, material
e Trattamenti

e Lista Fornitori

e Dati marketing

6. Fashion
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Ja Know How a segreto Lommerciale ... -

Le medesime informazioni appartenenti al Know How aziendale possono essere qualificate (e protette) quali "Segreti
Commerciali", laddove rispondano a specifici requisiti di legge secondo quanto disposto unanimemente dalle applicabili
discipline nazionali e internazionali, come di seguito dettagliato:

In altri termini, quindi, i Segreti Commerciali sono un sottoinsieme "qualificato" della piu grande categoria dell'intero Know
How aziendale, nella quale rientrano ontologicamente, differenziandosi dallo stesso per la loro diretta rispondenza a specifici
requisiti di legge.

Know How Aziendale

Segreti Commerciali

m © 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria & un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entita indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative 16
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Sia la nuova Direttiva n. 2016/943 sia I'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 prevedono gli stessi 3 requisiti di individuazione e tutela
del know how aziendale quale insieme qualificato di Segreti Commerciali:

4 N
Segretezza: le informazioni considerate non devono essere, nel loro insieme o nella precisa
configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili
a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

Valore economico: le informazioni devono avere valore economico-commerciale in quanto
segrete;

Tutela: le informazioni sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da
parte del soggetto al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.

¥ ¥

TutelaGiviie TutelaPenale
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Salvaguardia el Segrell Commercial
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Il nuovo sistema di tutela approntato garantisce alla singola azienda una piu ampia salvaguardia
verso l'indebita sottrazione di propri segreti commerciali, consentendo alla stessa di tutelarsi e
reagire all'illecito (o al potenziale illecito) sulla base del medesimo fatto storico, su differenti livelli:

’----------------\

Lavoro :

I Segreti Commerciali :
rimangono  separati dal
patrimonio di conoscenze dell

singolo dipendente; :

La soglia di tutela & anticipata !
e indipendente rispetto al

verificarsi del danno; |
) |
La mera detenzione nonl

giustificata di Segretil
Commerciali  giustifica il
licenziamento per giustal
causa del dipendente (anche:
solo potenzialmente) I

infedele. :
\ J
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( Civile :

|
1> Ampliate le ipotesi di utilizzol
e divulgazione illecite; :

A\

Applicabilita della disciplina di:
cui al Codice della Proprietaj

industriale; :

Possibile ricorso a strumentil
cautelari tipici del processo:
industrialistico, con maggiore |
tempestivita della reazione;

A\

|
|
Possibile ricorso, a finil
risarcitori, al principio del cd.:
prezzo del giusto consenso

A\

|
|
|
|
\ J
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{ Giudice Penale :

I .
1> Riscritto completamente, el
: con formule ampie, ['art. 623:
1 CGPs |
. (s |
:> Prevista la punibilita non soloj
I di chi rivela il segreto:
: commerciale (dipendente) ma,
1 anche di colui che lo impiegal
: (nuovo datore di lavoro); :
1> Pena aumentata in ragione!
| dellutiizzo  di  gualsiasiy
I  strumento informatico nellal
: perpetrazione dell'illecito.
|
|
i

\---
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Segrell Commercial € operazioni Straordnarg

| Segreti Commerciali ex art. 98 CPI risultano di particolare rilievo nell'ambito di operazioni
straordinarie che possono coinvolgere attivamente e/o passivamente l'azienda titolare delle
stesse.

In tal senso, infatti, il know how sviluppato dallimpresa per mezzo, ad esempio, di
investimenti in ricerca e sviluppo, per mezzo di studi commissionati all'esterno ovvero anche
solo per tramite dell’esperienza maturata tramite la perdurante operativita sul mercato e
certamente un asset di particolare interesse.

Asset che, se non ¢ identificabile in veri e propri "Segreti Commerciali*, € e rimane :
"dematerializzato", ovvero non passibile di un efficace trasferimento quale un vero e proprio :
bene di proprieta industriale aziendale (come un marchio, un brevetto o un disegno o modello 1
industriale). :

J

In altri termini, qualora il know how aziendale non risponda ai requisiti di cui all'art. 98 CPI
I'azienda rischia di non riuscire a valorizzarlo correttamente e a perdere, pertanto, ogni valore
a cio connesso, in termini sia di mancata remunerazione degli investimenti effettuati che di
perdita di vantaggio competitivo.

repa 20
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\V'antaggi d Una corettaindividuazione.
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[Ulela Gludiziale del segrell Lommercial

La qualifica di date informazioni aziendali quali Segreti Commerciali ex art. 98 CPI consente
all'azienda che le detiene di poter fare ricorso, in riferimento alle stesse, a specifiche tutele
giudiziali riservate a beni di proprieta industriale presso le Sezioni Specializzate in materia di
impresa:

i)

CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD
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KPMG

In via cautelare

mancato adempimento

/

~--------------------------'

Nel giudizio di merito

economici e d'immagine provati, ovvero in base aI.

criterio del cd. "giusto prezzo del consenso" ,l

/ W 1
: . | o H | | o .
|> Descrizione: volta a reperire e cristallizzare Ie:I » Emanazione dei provvedimenti cautelari |n:
1  prove della avvenuta violazione 1 corso di causa i
> Sequestro: volto a togliere dalla dISponIblllta:| » Eliminazione degli effetti negativi sul mercato::
i dellautore dellillecito il know how sottratto, il mediante richiamo, ritiro dal mercato o distruzione
: prodotti che lo sfruttano, nonché gl strumenti:: delle merci che costituiscono violazione del know:
I necessari alla loro produzione 1L how, oppure consegna delle merci al titolare del
| S . . |

1> Inibitoria; volta a far cessare la divulgazione del:| know how :
: know how o la commercializzazione, importazione, I : > Pubblicita dell’avvenuta violazione:|
|  esportazione dei prodotti che lo sfruttano, con Ia:| pubblicazione della sentenza :
: possibile imposizione di una penale in caso dl:: » Risarcimento del danno: secondo i dannil
| L

| L

\ \
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| Segreti Commerciali ex art. 98 CPI rientrano fra i beni di proprieta industriale agevolabili ai sensi della

disciplina cd. "Patent Box" (art. 1, commi 37 — 43 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e s.m.i.),
unitamente a marchi d'impresa, disegni e modelli, brevetti, software, ecc.

La disciplina Patent Box prevede, in assoluta brevita, la possibilita, per la singola impresa, di andare ad

agevolare il cd. "extraprofitto” dalla stessa realizzato per mezzo dell'utilizzo dei propri beni di proprieta
industriale.

Piu nel dettaglio, attivando il beneficio per I'anno 2017 € possibile agevolare il quinquennio 2017/2021
(rinnovabile per successivi quinquenni).

L'agevolazione consiste nel detassare al 50% (sia ai fini IRES che IRAP) il reddito generato dallo

sfruttamento (diretto e indiretto) di beni di proprieta industriale fra cui rientrano - appunto - le informazioni
segrete.

Tale disciplina e stata anche - da ultimo - modificata nella manovra correttiva 2017, laddove é stata
prevista l'esclusione dai beni oggetto di agevolazione dei marchi d'impresa, mentre € stata confermata la
attuale piena agevolabilita dei Segreti Commerciali.

repe 2




KkPMG!

GIaze periainenane




Kbt
Lonay

Alessandro Legnants
Awocato

1+33 005 2619697
M-+39 340 6369800
E degnante@kpmatt




[ Y | # Download on the
| @& AppStore

kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app




	Slide Number 1
	La tutela e valorizzazione dell'innovazione
	La tutela e valorizzazione dell'innovazione�Sintesi del processo innovativo
	La tutela e valorizzazione dell'innovazione�Innovazione e benefici fiscali
	La tutela e valorizzazione dell'innovazione�Come tutelare giuridicamente l'innovazione
	Software
	Software�Requisiti di tutela 
	Software�Esempi pratici
	Know How �e �Segreti Commerciali
	Know how e Segreti Commerciali�Premessa
	Know how e Segreti Commerciali�Le informazioni rientranti nel Know How aziendale
	Know how e Segreti Commerciali�Casi Pratici (1/3)�
	Know how e Segreti Commerciali�Casi Pratici (2/3)�
	Know how e Segreti Commerciali�Casi Pratici (3/3)�
	Contesto normativo di riferimento per la tutela del Know How
	Know how e Segreti Commerciali�Da Know How a Segreto Commerciale
	Know how e Segreti Commerciali�Da Know How a Segreto Commerciale�
	Vantaggi di una corretta individuazione e valorizzazione �dei Segreti Commerciali
	Vantaggi di una corretta individuazione�e valorizzazione dei Segreti Commerciali�Salvaguardia dei Segreti Commerciali
	Vantaggi di una corretta individuazione�e valorizzazione dei Segreti Commerciali �Segreti Commerciali e operazioni straordinarie
	Vantaggi di una corretta individuazione�e valorizzazione dei Segreti Commerciali�Tutela Giudiziale dei Segreti Commerciali
	Vantaggi di una corretta individuazione�e valorizzazione dei Segreti Commerciali�Regimi fiscali beneficiali: accesso al Patent Box
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25

