DIR-INF+1989 555

GIURISPRUDENZA ¢ PRET. ROMA 4 LUGLIO 1988

PRETURA ROMA (ordinanza)

4 LUGLIO 1988
ESTENSORE: VELARDI
PARTIL: IBM ITALIA S.P.A.

(Avv. Gambino, Sena)

BIT COMPUTERS
{Avv. Fazzalari, Lucifero)

Programmi per elaboratore ¢
Applicabilita della legge sul
diritto d’autore © Tutela non del
tutto appagante.

La tutela ex legge 633/1941 dei pro-
grammi per elaboratore quali opere del-
lingegno appartenenti lato sensu alle
scienze pur se non del tutto appagante
— in considerazione del fatto che il di-
ritto d’autore protegge la forma esterna
ma non il contenuto ed inoltre il lin-
guaggio utilizzato dal programma non é
rivolto all'uomo bensi alla macchina —
merita di essere perseguita in attesa di
un’auspicabile intervento del legisla-
tore.

Programmi per elaboratore
memorizzati su supporti interni
stabili della macchina ¢
Applicabilita della legge sul
diritto d’autore.

La tutela apprestata dal diritto d’au-
tore si estende al firmware inteso come
linsieme dei programmi memorizzati su
memorie interne della macchina e non
come parte microprogrammata di un
calcolatore.

Programmi per elaboratore ®
Requisito della creativita ® Non
copiatura o pedissequa
imitazione.

In tema di programmi per elaboratore
la creativita ed originalita consistono
nell’autonomo sforzo elaborativo del

programmatore ed & sufficiente ad inte-
grare detti requisiti che il programma
non costituisca la copiatura o la pedisse-
dua imitazione dell’opera altrui.

Programmi per elaboratore ¢
Misura del plagio
dell’elaborazione vietata.

Un programma che appare al 96-98%
identico ad altro integra la fattispecie del
plagio o quantomeno di elaborazione
vietata ai sensi dell’art. 18 legge 633/
1941.

Programmi per elaboratore ®
Provvedimenti d’urgenza ex art.
700 cod. proc. civ. e
provvedimenti tipici in materia
di diritto d’autore ® Inibitoria.

Il provvedimento d’urgenza ex art.
700 cod. proc. civ. non & precluso dalla
presenza di provvedimenti cautelari tipi-
ci in materia di diritto d’autore in quanto
tra questi non & ricompresa Uinibitoria.

Programmi per elaboratore ©
Provvedimenti d’urgenza ®
Pericolo di danno grave e
irreparabile.

Il periculum in mora ricorre in ragione
dell’impossibilita di ottenere un integra-
le ristoro del danno subito, non foss altro
che per la difficolta di dimostrarne le-
satto ammontare, e della necessita di im-
pedire che il danno venga aggravato.

Provvedimenti per elaboratore ©
Concorrenza sleale per violazione
dei principi della correttezza
professionale.

La consapevole utilizzazione di
programmi per elaboratore di impre-

* T’ordinanza qui commentata & pubblicata per esteso in
questa Rivista, 1988, 884.
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sa concorrente costituisce atto di con-
correnza sleale per violazione dei prin-
cipi della correttezza professionale
ai sensi dell’art. 2598 cod. civ. n.
3 in quanto il concorrente approprian-
dosi illecitamente dei risultati della
ricerca altrui, si assicura delle eco-
nomie che gli consentono di immette-
re il prodotto sul mercato ad un prezzo
inferiore.

DIRITTO D’AUTORE,
REQUISITO DELLA
ORIGINALITA

E SOFTWARE OPERATIVO

1. PROGRAMMI FISSI
(OPERATIVI) E DIRITTO
D’AUTORE

Il Pretore di Roma nella Ordinanza 4
luglio 1988 ha preso in esame il proble-
ma « se anche i programmi fissi » —
cioé residenti nell’hardware — « posso-
no considerarsi ricompresi nella tutela
accordata al software applicativo ».

Nella vertenza decisa dal Pretore le
convenute non negano che il software
applicativo abbia diritto di tutela. Esse
contestano tuttavia che i programmi che
Pattrice assume essere stati contraffatti
abbiano la natura di veri e propri soft-
ware: si tratterebbe invero di firmware:
cioé « programmi fissi “‘residenti”’ nella
macchina e quindi assimilabili pit al-
Ihardware che al software ».

Il Pretore rileva che la circostanza che
i programmi in questione, e in particola-
re il Bios, debbano essere memorizzati
non in supporti esterni ma in particolari
memorie interne alla macchina, dette
Rom (read only memory, memoria di
sola lettura) non ne altera, per la loro
strattura e per la loro funzione, la natu-
ra di veri e propri programmi, come tali
tutelabili in base ad una giurisprudenza

Programmi per elaboratore ¢
Provvedimenti cautelari ¢
Pubblicazione della sentenza ®
Inammissibilita.

La pubblicazione del provvedimento
non pud venire disposta qualora possa
assumere carattere risarcitorio inam-
missibile in sede cautelare.

che, anche in mancanza di un esplicito
riconoscimento legislativo, si sta affer-
mando anche in Italia con la disciplina
del diritto di autore e nell’ambito della
categoria delle opere scientifiche.

2. L’ORDINANZA DEL
PRETORE DI ROMA 4 LUGLIO
1988

In un precedente studio ho sottolinea-
to come anche negli Stati Uniti, cioé in
un ordinamento che sulla base del Copy
right Act 1976 — nella revisione del
1980 — sancisce la natura di literary
works dei programmi per ordinatori,
« rimane il problema di difficile soluzio-
ne della linea di confine tra i programmi
che possono considerarsi opere dell’in-
gegno e gli impulsi elettronici che il soft-
ware provoca nel computer ai quali, per
la loro stessa natura, non compete una
tale qualifica »: (V. AFFERNI, Legisla-
zione sui programmi per elaboratori e
diritti di proprieta industriale e intellet-
tuale, in Dir. inf., 1988, p. 399 ss. ivi a
p- 403).

L’individuazione di una tale linea di
confine rignarda soprattutto i program-
mi operativi che hanno come funzione i
vari problemi riguardanti gli ostacoli
hardware per una migliore e pin effi-
ciente utilizzazione dei sofrware applica-
tivi.

Entrambi i programmi oggetto del-
Pordinanza del Pretore di Roma si collo-
cano nella linea di confine tra opere del-
lingegno e impulsi elettronici — non tu-
telabili — che il software provoca nel
computer.
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11 Basic Interpreter & un linguaggio di
programmazione che serve a tradurre
programmi espressi in linguaggi ad alto
livello in codice oggetto, cioé, per usare
le parole del Pretore, in un « linguaggio
comprensibile dalla macchina » (sulla
nozione di compilers e interpreters v. il
mio scritto cit. supra, p. 404, nt. 20). 11
Bios (Basic imput output sistem, siste-
ma base di ingresso uscita) a sua volta,
usando ancora le parole del Pretore,
« costituisce il nucleo del sistema opera-
tivo del computer ed & preposto alle fun-
zioni di avviamento della macchina e di
interfaccia ». KEsso, trasformato in
Firmware, « seppellito » in una piastri-
na di silicio (secondo 'espressione di R.
ParDOLESI, Software di base e diritto
d’autore: una tutela cripto brevettuale,
in Foro it., 1988, I, 3133 ss.) assolve alla
funzione di predisporre la macchina ad
un funzionamento corretto (sul requisi-
to, necessario perché si possa parlare di
programma tutelabile, del zangible me-
dium of expression cioé sulla materializ-
zazione dell’expression in un medium
che non sia transitorio — e, sotto questo
profilo, alla fissazione in Roms della
trama di segnali elettrici & stata ricono-
sciuta una tale caratteristica — v. il mio
scritto cit. supra, p. 404 e autori cit. a
nt. 19).

3. IPROBLEMI CHE
SORGONO DALLA DECISIONE
IN ESAME

Non ¢ il caso, in questa sede, di ricor-
dare i dubbi che hanno affaticato la dot-
trina e la giurisprudenza americana nel-
la soluzione del problema se anche i pro-
grammi operativi, ed in particolare il
micro-code, che costituisce il pitt basso
livello di comunicazione tra il program-
matore e il computer — e il Bios incor-
porato in Roms altro non & che un mi-
¢rocode —, siano tutelabili mediante
copy-right.

Tali dubbi, oltre che sulla necessita di
un tangible medium of expression (su
questo requisito v. numero precedente),
riguardano il ruolo che ha nell’opera
dell’ingegno la sua destinazione ad un
pubblico umano, caratteristica che
manca invece nei programmi operativi
che hanno come esclusivo destinatario

dei loro messaggi il computer; e, per
contro, la funzione eminentemente pra-
tica di questi ultimi che si distinguono,
pertanto, anche sotto questo profilo,
dalle opere letterarie.

Sul ruolo dell’human audience e del-
Uutilitarian purpose nelle opere dell’in-
gegno e, rispettivamente, nei program-
mi operativi rinvio al mio studio cit. su-
pra, p. 405 ss. dove, dopo aver rilevato
che con la tutelabilita del software si in-
coraggia, in termini di comparazione tra
vantaggi e svantaggi del sistema, « pu-
re » rather than « applied work ... by
affording earlier protection that will sti-
mulate the investment for innovation »
(le parole da me riportate sono del CAR-
NisH, Intellectual property; patents,
copyrights, trademark and allied rights,
London, 1981, ivi a p. 169) concludevo
che con l'inclusione del sofrware — e ag-
giungo ora in particolare di quello ope-
rativo — nell’ambito del diritto d’autore
si estende la relativa disciplina a delle
“opere”’ la cui “forma’ & protetta esclu-
sivamente per la funzione che la stessa
assolve con riferimento allo specifico
scopo pratico, — si potrebbe dire indu-
striale, — che ci si propone di raggiun-
gere.

Proprio da questa conclusione & op-
portuno prendere le mosse per valutare
il merito dell’Ordinanza del Pretore ed
in particolare I'affermazione — contrad-
dittoria rispetto all’esatto rilievo che
« nei programmi in questione quel che
rileva piii che la forma esterna & il conte-
nuto » — che nei programmi per com-
puters « la creativita e originalitd devo-
no farsi consistere nell’autonomo sforzo
elaborativo del programmatore » ...; &
pertanto « sufficiente ad integrare que-
sto requisito che il programma non co-
stituisca la copiatura e la pedissequa
imitazione dell’opera altrui ».

4. ILPANORAMA OFFERTO
DALLA GIURISPRUDENZA
ITALIANA

L’Ordinanza del Pretore di Roma sui
requisiti di originalita e creativitd nei
programmi per computers si colloca
in una linea di tendenza della giuri-
sprudenza italiana tutt’altro che uni-
voca.
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Infatti — tralasciando la sentenza del
Trib. Torino 17 ottobre 1983 (in Giur.
ann. dir. ind., 1983, n. 1692) che, ri-
guardando la imitazione di un video-
gioco, & stata facilitata nella sua equipa-
razione ad un’opera cinematografica,
tutelabile mediante il diritto d’autore,
dalla considerazione che la societa pro-
duttrice del programma non si & limitata
ad utilizzare una creazione di per sé non
tutelabile (le regole astratte di un gioco
non presistente) ma vi ha trasferito ele-
menti nuovi e non banali (i personaggi e
la trama) creando cosi una sintesi di as-
soluta originalita « dal livello non ecce-
zionalmente elevato ma di sufficiente le-
vatura creativa », — non si puo certo di-
re che la giurisprudenza successiva co-
stituisca, rispetto all’Ordinanza del Pre-
tore di Roma, un « precedente ».

In particolare il Pretore di Bologna
(sentenza 24 aprile 1986, in Foro it.,
1986, II, 515), di fronte a due program-
mi identici contenuti entrambi in una
memoria residente (Rom), ha ritenuto
che gli stessi costituiscano parte inte-
grante della macchina e presiedano al
suo funzionamento; ne & esclusa pertan-
to la tutelabilitd con il diritto d’autore
mentre possono essere considerati come
invenzione astrattamente brevettabile
poiché non rilevano « in quanto tali »
(art. 12, comma 2 r.d. 29 giugno 1939,
n. 1127). In concreto il Pretore ha rite-

- nuto che il programma che si riteneva

imitato (dalla Apple Computer Inc.)
non fosse tutelabile non essendovi nella
specie alecun brevetto e non essendo sta-
ta accertata inoltre la possibilita di ap-
plicazione industriale immediata.

Anche nella fattispecie presa in consi-
derazione dal Pretore di Monza (senten-
za 26 luglio 1985, in Foro it., loc. ult.
cit.); si trattava di due sistemi operativi
assolutamente identici. Il Pretore ha
escluso 'applicabilita all’imitatore della
norma incriminatrice penale (art. 171
legge 22 aprile 1941, n. 663 sul d. di a.).
Invero, anche in base ad una interpreta-
zione estensiva (essendo ’analogia
esclusa in diritto penale), non si pud ri-
comprendere fra le opere letterarie un
programma sorgente costituito da una
serie di algoritmi matematico-formali
che, in quanto strettamente funzionali
al compito operativo che debbono svol-
gere, sono privi di qualsiasi contenuto
letterario.

Nella parte della sentenza che non ha
contenuto decisorio il Pretore svolge una
serie di considerazioni che riguardano le
caratteristiche del requisito dell’origina-
lita nei programmi per computer e in
particolare in quelli operativi. Per il
Pretore Dattivita intellettuale che & pro-
pria di ogni tipo di progeito non & dotata
di originalitd « allorquando & il mero
frutto di una utilizzazione di metodi
standard ben conosciuti ed appartenenti
ormai alla cultura media degli operatori
appartenenti ad un certo settore ». Que-
sto non & perd il caso del programma
operativo oggetto di decisione caratte-
rizzato da una estrema miniaturizzazio-
ne, dovendo essere collocato in una me-
moria elettronica di dimensioni estrema-
mente ridotte. Per il Pretore di Monza

-non & cioé sufficiente (come per 1'Ordi-

nanza che si annota), perché sia sussi-
stente il requisito della creativita e del-
Voriginalita, il fatto che il programma
non costituisca la copiatura e la pedisse-
qua inimitazione dell’opera altrui, fi-
nendo cosi per coincidere con la novita e
vanificandosi pertanto come requisito
autonomo. L’opera deve essere « il frut-
to di un complesso progetto che ha ...
impegnato per mesi e mesi molti infor-
matici di notevole rango ».

L’originalita cioé tende ad identificar-
si con Ventita, in termini di durata, di
costo e di alta professionalita, dello sfor-
zo creativo. Il Pretore di Monza opera
cio¢ una sorta di presunzione — ed &
forse questa la vera ragione per la quale
egli non ritiene di poter applicare la nor-
ma penale che punisce il plagio con la
contravvenzione di cui all’art. 171 1.d.a.
— nel senso che l'originalita non tanto si
ricava dalle caratteristiche intrinseche
del programma ma dalla circostanza che
lo stesso ¢& il frutto di un lavoro comples-
s0, lungo e laborioso da parte di esperti
dirango: la e.d. miniaturizzazione.

Costituisce invece — in relazione alle
caratteristiche del requisito della origi-
nalita e della creativita applicato ai pro-
grammi per elaboratori nel caso di spe-
cie applicativi e non di base — un vero e
proprio precedente dell’Ordinanza che
si annota la sentenza della Cass. pen. 24
novembre 1986 (in Foro it., 1987, 11, c.
289 ss.). Per quest’ultima invero « il
nuovo nell’espressione formale di un
contenuto ideativo & il discrimen di pro-
teggibilita anche per il software, sicché
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non sono oggetto di protezione ... le atti-
vita esclusivamente riproduttive di ele-

menti gid noti e sfruttati, per cosi dire, il -

gia visto ».

E interessante rilevare che in questa
decisione la presa di posizione della Cas-
sazione sulle caratteristiche del requisito
della creativita e originalitd non solo ri-
guarda un software applicativo ma inol-
tre, quanto meno rispetto alla sussisten-
za del reato di plagio di cui all’art. 171
1.d.a., non ha un contenuto decisorio, in
quanto limputato & stato comunque
prosciolto dalla imputazione di cui alla
norma ora ricordata per mancanza del-
'impugnazione da parte del P.]M.

La conclusione invece del Pretore di
Roma, per la quale si & di fronte ad
un’opera originale solo che sia possibile
escludere che la stessa non costituisca la
copiatura ¢ la pedissequa imitazione
dell'opera altrui, costituisce per il soft-
ware di base e anche per il microcode —
tale & invero il Bios — un precedente in
quanto, a differenza delle decisioni so-
pra ricordate, & dotata di un vero e pro-
prio contenuto decisorio (Pordinanza
che si annota & stata invero emessa non
nell’ambito di un giudizio penale, ma
come provvedimento di urgenza ex art.
700 cod. proc. civ.).

5. ... EIL CASO WHELAN
ASSOCIATES V. JASLOW

Prima di esprimere la mia valutazione
sull’Ordinanza in esame, e dopo avere ri-
costruito il contesto giurisprudenziale
che le fa da cornice, & opportuno fare bre-
vemente il punto della situazione in un
paese, come gli Stati Uniti, nel quale la
tutela del software non solo & disciplinata
con il copy-right ma larelativa problema-
tica & stata oggetto di importanti decisioni
da parte della giurisprudenza. 1 leading
cases sulla originalita di un programma
per computer sono SAS Institute, Inc. v.
S. Computer Systems, Inc., 605 F. Supp.
816 (M.D. Tenn. 1985) e soprattutto
Whelan Associates v. Jaslow Lab, 609 F.
Supp. 1307 (E.D. Pa. 1985) decisione
quest’ultima confermata dalla Corte
d’Appello del 3° cir., marzo 3, agosto 4,
1986, in Fleet Street Report, 1987, 1 ss.

Punto di partenza della motivazione

"della Corte d’Appello & 'esame della tesi

dell’attore (contestata dal convenuto)
per il quale, al pari di cio che accade ri-
spetto a tutte le opere letterarie, « copy-
rights of computer programs can be in-
fringed even absent copying of the lite-
ral elements of the programs » (op. ult.
cit., pp- 16 e 17).

Una tale conclusione, per la Corte
d’Appello, non contrasta con la consoli-
data distinzione tra idea come tale non
proteggibile e sua espressione che, inve-
ce, pud esser oggetto di diritto d’autore
in quanto « copyright law protects the
manner in which the author expresses
an idea or concept, but not the idea it-
self ».

La Corte d’Appello deve tuttavia am-
mettere che questa linea di confine ri-
schia di svanire sia di fronte a quelle
opere letterarie — come le scenografie e
le opere descrittive: fact intensive works
— rispetto alle quali ¢ difficile sostenere
che l'idea si possa manifestare attraver-
so una pluralita di espressioni; sia, piu
in generale, di fronte a quelle opere che
hanno per oggetto 'organizzazione e la
predisposizione di determinati dati in
forme facilmente consultabili e leggibili
come, in particolare, i c.d. input format
di un computer cioé la predisposizione e
collazione di informazioni per uso inter-
no della macchina {per la non proteggi-
bilita di questi tipi di programmi v.
Synercom Technology, Inc. v. Univer-
sity Computing Co., 462 F. Supp. 1003
— N.D. Tex 1978 — per la quale « in
the case of input formats, structure and
organization were inherently part of
idea »).

Per continuare ad attribuire rilevanza
alla distinzione tra idea e sua espressio-
ne la Corte sottolinea la peculiarita dei
programmi per computer — nel caso di
specie si tratta fra l'altro di un program-

"ma applicativo — rispetto ai quali, al

contrario di quanto accade per un ro-
manzo, una poesia, una scultura etc., ia
stessa esigenza (nella specie la gestione
di un laboratorio dentistico) pud essere
soddisfatta ricorrendo a strutture e dise-
gni diversi e quindi senza contraffazioni
ed imitazioni. Nel caso di specie invero
vi era la prova dell’esistenza d’altri pro-
grammi per la gestione di laboratori
dentistici legittimamente in concorrenza
con quello dell’attore. Non vi era infatti
contestazione che alcuno di essi costi-
tuisse una contraffazione del program-
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ma dell’attore « although they may in-
corporate many of the same ideas and
functions ».

Condizione cioé per la proteggibilita
di un programma — fra ’altro applica-
tivo, in quanto per quelli operativi, co-
me ad esempio gli input formats, la so-
luzione &, per stessa ammissione della
Corte d’Appello, maggiormente opina-
bile — & che I'idea — rectius la funzione
— del programma possa essere in con-
creto attuata mediante strutture fra loro
diverse che non siano imitazione l'una
dell’altra e ci6 — precisazione quest’ul-
tima di estrema rilevanza — anche in
assenza di una pedissequa, formale imi-
tazione del programma. In alire parole
se la struttura di un programma — an-
che a prescindere dalla sua forma con-
creta, cioé dall'insieme delle sub-routi-
nes e dei moduli e dalla loro predisposi-
zione — & I'unico veicolo per la realizza-
zione della funzione-idea — che il pro-
gramma stesso si propone —, la struttu-
ra stessa non & proteggibile. Una sua
protezione invero significherebbe 1attri-
buzione di un monopolio non tanto sul-
I'opera e sulla concreta realizzazione di
quest’ultima — sulla sua espressione —
ma sulla sua funzione cio¢ sull’idea che
ne ha determinato la realizzazione. Que-
st’ultima conclusione & respinta dalla
stessa Corte d’Appello in quanto dareb-
be all’ideatore « a stronglehold over the
development of new computer devices
that accomplish the same end » (op. ult.
cit., p. 20).

6. INDUSTRY STANDARD E
REQUISITO )
DELL'ORIGINALITA:
MONOPOLIO

SELL’« ESPRESSIONE » O
SULL’« IDEA »?

La conclusione alla quale giunge I’Or-
dinanza che si commenta e cioé che 'o-
riginalita e creativita del programma de-
vono farsi consistere nell’autonomo sfor-
zo elaborativo del programmatore, can-
cellando di fatto il requisito della origi-
nalita introduce — soprattutto per i pro-
grammi operativi ed in particolare per il
microcode — un principio di diritto
inaccettabile e inoltre isolato nel pano-
rama della giurisprudenza italiana (cfr.

n. 4) ed in sostanziale contrasto con la
decisione della Corte d’Appello nel caso
Whelan Associates v. Jaslow Lab. (cfr.
n. 5).

Invero i programmatori per realizzare
un microcode che sia IBM compatibile
{sull’esigenza che le « dominant firms
... should not be able to “lock up” an in-
dustry standard simply by expressing it
in a unique way » v. Menell, Tailoring
legal protection for computer software,
39 Stan. L. Rev. (1987), 1329, in 1365
cit. da R. PARDOLESI, op. cit. nt. 40) so-
no vincolati, nella predisposizione del-
Pordine e della sequenza degli impulsi,
dalla funzione di questo tipo di pro-
gramma. Pertanto la difesa ad oltranza
della sua originalita significa creare in
realta — data la stretta correlazione in
questo programma tra la sua struttura e
la funzione — un monopolio sull’idea
che & alla sua base e sulle esigenze che
tale idea soddisfa.

VITTORIO AFFERNI
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SOFTWARE: PRODOTTO
DELL INGEGNO

IN CERCA DI
PROTEZIONE

1. Per dichiarare tutelabile, come
opera dell'ingegno, un programma di
base per elaboratore elettronico I'ordi-
nanza che si annota richiama una regola
generale di diritto di autore: I'opera del-
I'ingegno & protetta se sussiste il requisi-
to dell’originalita o del « carattere creati-
vo », come recita I'art. 2575 cod. civ. e
Iart. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
11 software deve essere il risultato del-
I’autonomo sforzo elaborativo del pro-
grammatore. Secondo 'ordinanza & suf-
ficiente ad integrare questo requisito il
fatto che il programma non costituisca la
copiatura o la pedissequa imitazione del-
I'opera altrui.

Criterio empirico ma forse non sempre
appagante, se si risolve in una interpre-
tazione abdicativa del requisito dell’ori-
ginalit, come gia avvertiva il Pardolesi
in nota a Cass. pen. 24 novembre 1986'.

Non basta che ’opera non sia la copia-
tura di altra preesistente: & necessario
che essa abbia in sé quel carattere creati-
vo (originalita relativa, in senso soggetti-
vo) che si individua in un apporto di
espressione originale (le opere dell'inge-
gno sono espressioni formali) per cui se
ne giustifichi la protezione di diritto di
autore.

Non & richiesto, come & noto, un alto
livello di qualificazione degli elementi
creativi che attingano ai fastigi della ge-
nialitd non potendo questa essere adotta-
ta come parametro del riconoscimento
della tutela giuridica®. Pud esservi prote-
zione anche per opere che siano il risulta-
to di una elaborazione o coordinamento
di elementi non nuovi od originali se tale
risultato sia conseguito con criterio di
originalitd®. Nel caso del software, 'au-
tore opera delle scelte sul modo di tratta-
re le funzioni, sulla procedura e I’archi-
tettura del programma, sulle relative
condizioni di utilizzazione, da cui risulta
originalita del programma?*.

Per il software ed in particolare per

quello operativo si pone, tuttavia, un ul-
teriore problema poiché cio che viene in
rilievo &, come dichiara l'ordinanza, il
contenuto piuttosto che la forma, mentre
Poriginalita nell’'opera dell'ingegno deve
attenere all’espressione formale®, al mo-
do con cui I'autore esprime il concetto o
I’argomento, come momenti di comuni-
cazione di una sostanza intellettuale® o
sotto il profilo delle modalita di organiz-
zione del contenuto informativo. Anche
per il programma di elaboratore viene in
considerazione « die Form und Art der
Sammlung, Einteilung und Anordnung
des Materials »".

Non &, peraltro, irrilevante, ai fini del-
la valutazione del requisito dell’origina-
lita, il genere cuil'opera appartiene. L’o-
pera dell’ingegno oggetio di diritto di au-
tore deve appartenere ad uno dei generi
indicati in via tassativa dall’art. 2575
cod. civ. e dall’art. 1 legge 22 aprile
1941, n. 633 (letteratura, musica, arti fi-
gurative, scienze, cinematografia, ecc.).
Si tratta di un numerus clausus entro il
quale il computer software deve essere
inquadrato.

2. La vicenda giurisprudenziale della
protezione del software come oggetto di
diritto di autore & iniziata in Italia con la
riproduzione abusiva di video-games,
consistenti nella realizzazione di una se-
rie di immagini in movigento con perso-
naggi e situazioni che potevano diversifi-
carsi per effetto dell’azione dei giocatori.
Ne conseguiva 'assimilazione del pro-
gramima all’opera cinematografica®.

1 Software, property rights e diritto di autore: il ritorno dal
paese delle meraviglie, in Foro it., 1987, 11, 289.

2 JEmoLo, Creativita geniale e soluzioni originali, in Riv. dir.
civ., 1980, 11, p. 321. .

3 Per un esempio, cfr. Trib. Bari 17 giugno 1974, in Dir.
aut., 1975, p. 93.

4 Che pud essere anche modesta, secondo BERTIN e DE Lam-
BERTERIE, La protection du logiciel, Parigi, 1985, p. 28.

5 Ciampt, La proteggibilita dei programmi elettronici quali
opere dell’ingegno di carattere creativo, in Dir. informazione e in-
formatica, 1985, p. 260.

6 Urmer e KoLLE, Copyright Protection of Computer Pro-
grams, in 11C, 1983, p. 172 ss.; BERTRAND, Légal protection of
Computer Software, in Rights, Copyright and Related Rights,
1988, n. 3, p. 5.

7 SCHRICKER, Urheberrecht Kommentar, Monaco, 1987, p.
28.

8 Trib. Torino 17 ottobre 1983, in Dir. aut., 1984, p. 58, con
nota di FRIGNANI.
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Pia elaborata ¢ stata la soluzione nel
caso di programmi applicativi per elabo-
ratori elettronici comprendenti il packa-
ge della fatturazione, del magazzino e
della contabilita generale inerente alla
gestione di piccole e medie aziende’.

11 quesito posto al giudice riguardava
esattamente il contenuto espressivo in sé
del programma: se, ciod poteva ricono-
scersi nel programma stesso, materializ-
zato in dischetti magnetici ed in listati,
un’opera dell’ingegno protetta come og-
getto di diritto d’autore. Il giudice ha ri-
solto il quesito in senso positivo, affer-
mando che il programma aveva caratte-
re di creativitd ed una forma espressiva,
costituita, quest’ultima, dal programma
in forma sorgente, « nella quale si tra-
duce, non in linguaggio comune bensi
convenzionale {con una codifica logico-
matematica), il suo contenuto ».

L’ordinanza del Pretore di Pisa ha di-
chiarato che il programma in questione
poteva essere ricondotto, per il suo con-
tenuto e la sua finalita, non tanto ad un
progetto ingegneristico, bensi ad un’o-
pera appartenente alle scienze, sia pure
a carattere pratico-didattico'.

E infine intervenuta, in sede penale,
la Corte di Cassazione con sentenza del
6 febbraio 1987"". Secondo la Corte Su-
prema i programmi per elaboratore elet-
tronico e le relative istruzioni manuali-

9 Pret. Pisa 11 aprile 1984, in Giur. merito, 1985, p. 21, con
nota di S. CAPOGRASSI.

1% Per un’ampia rassegna della nostra giurisprudenza in ma-
teria, v. V. FRANCESCHELLI, Computer, voce del Digesto IV, Sez.
civile, vol. III, 1988, p. 149; GATTL, La tutela giuridica del soft-
ware, in Riv. dir. comm., 1987, I, 23 ¢ la nota a Pret. Milano 19
gennaio 1988, in Dir. informazione e informatica, 1988, n. 2, p.
493,

' In Dir. aut., 1987, p. 162, con nota di PasTorg, Il cammi-
no della tutela giuridica del software, opera dell’ingegno di carat-
tere scientifico.

2 Russt e ZeNo-ZencovicH, I programmi per elaboratore,
tutela degli utenti e delle software houses, nella collana « Diritto
dell’informatica » diretta da G. Alpa, Milano, 1988, p. 4. Il volu-
me contiene anche gli Atti del Convegno in materia, svoltosi a Ro-
ma il 13 ottobre 1986.

¥ Fasiant, Il problema della protezione giuridica dei pro-
grammi, in Atti del Convegno, cit. alla nt. 12, p. 31; Borruso, I/
problema della brevettabiliti del software, in Vita italiana, 1987,
p. 95.

14 PARDOLESL, Software di base e diritto di autore: una tutela
criptobrevettuale? in nota alla presenie ordinanza, in Foro it.,
1988, 1, 3142.

5 AFFERNI, Legislazione sui programmi per elaboratori, in
Dir. informazione e informatica, 1988, p. 409.

stiche sono opere dell’ingegno di carat-
tere scientifico, protette dal diritto di
autore, purché abbiano, pur in modesta
misura, i requisiti di creativita e di ido-
neita all’altrui godimento. Nel che si ri-
scontra un limite alla proteggibilita che
¢ proprio delle opere dell’ingegno. E sta-
to osservato, infatti, che se deve utiliz-
zarsi una protezione analoga al diritto
d’autore, non tutto cid che viene definito
software puo trovare protezione giuridi-
ca'?,

3. Accolta la tesi del software quale
opera scientifica resta da considerare
quale aspetto del carattere scientifico
del programma meriti protezione. Nel-
P'opera scientifica cio che & protetto non
& il nucleo o I'idea o il principio scientifi-
co affermato nell’opera (la c.d. proprie-
ta scientifica non riceve protezione) né &
protetta P'attuazione eventuale del prin-
cipio scientifico. Cio che riceve protezio-
ne & 'elemento di espressione formale di
rappresentazione dell’idea®.

Nel caso del programma operativo di
computer il relativo valore si misura
« sulla base della capacita di governare
il funzionamento interno della macchi-
na; ma il copyright copre soltanto Ie-
spressione dell’idea, e non 'idea stessa,
in cui si radica quel valore. Non riesce
difficile, quindi, figurarsi il caso di
un’impresa che arrivi ad elaborare, at-
traverso uno sforzo di ricerca consisten-
te, un Os straordinariamente brillante
ed innovativo, e che pure si veda « sof-
fiare » la ricompensa di mercato da cle-
ver copiers, capaci di metter insieme Oss
compatibili ma non contraffatti »'

Caratteristica propria del software &
I'utilizzazione della forma per consegui-
re risultati pratici. Cio rischia di con-
durre quasi inevitabilmente ad una
estensione del diritto di autore verso
opere « la cui forma & protetta esclusiva-
mente per la funzione che la stessa assol-
ve con riferimento allo specifico scopo
pratico »°. k questa limpasse nella
quale viene a trovarsi la protezione del
software: la sua realizzazione richiede
attivitd intellettuale creativa, ma se ne
invoca la tutela in funzione dell’utilita
derivante dalle soluzioni che consentono
di ottenere risultati materiali. Si rischia,
cosi, di non potersi coprire contro 1'utj-
lizzazione non consentita di tali risulta-
ti, mentre ai fini di accertare la tutelabi-
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lita dell’ideazione vengono in considera-
zione elementi propri dell’invenzione in-
dustriale, non esclusi quelli relativi allo
« stato della tecnica »°.

4. 11 copyright approach sembra or-
mai accolto dalla nostra giurisprudenza,
dopo il dictum della Corte Suprema, che
ha allineato il proprio orientamento alle
tendenze degli ordinamenti legislativi di
altri paesi. La dottrina, in via di massi-
ma, sembra aderire ad un tale indirizzo,
talvolta con tiepidi o necessitati consensi

e con « distinguo » in relazione alle fun- -

zioni ed alla struttura del software ed al-
la sua inerenza all’hardware".

11 fatto & che Pesclusione dalla tutela
brevettuale (nel nostro sistema, art. 12,
comma 2, lett. b) della L. brevetti, nel te-
sto di cui al d.P.R. 22 giugno 1979, n.
338, che si & adeguato all’art. 52 della
Convenzione di Monaco sul brevetto eu-
ropeo dell’ottobre 1973) ha reso il soft-
ware un prodotto dell’ingegno in cerca
di protezione. La tutela di diritto di au-
tore talvolta contestata'®, specie per il
firmware, appare per taluni aspetti
troppo ampia, per altri aspetti inade-
guata, onde se ne auspica una specifica
disciplina legislativa. Ma questa non
potra non tener conto dell’esigenza di
non isolarsi dal contesto internazionale.
Sotto questo profilo se si vorra far parte-
cipare il software della protezione inter-
nazionale riconosciuta alle opere dell’in-
gegno dalle Convenzioni multilaterali
sul diritto di autore, la disciplina interna
non potra non far rientrare la tutela del
software nell’alveo del diritto di autore.
Tanto pitt se si tiene presente che un
tentativo dell’Organizzazione Mondiale
della Proprieta Intellettuale OMPI per
una Convenzione internazionale ad hoc
di tutela dei programmi, con un sistema
di deposito ed una durata di protezione
di venti anni dalla data del deposito
stesso non ha avuto seguito. Il progetto
& stato, infatti, abbandonato dopo che
un Comitato di esperti governativi, riu-
nito nel giugno 1983 a Ginevra, nella se-
de dell’Organizzazione internazionale,
aveva formulato dubbi sull’opportunita
di convocare una conferenza diplomati-
ca per 1'adozione del nuovo strumento
internazionale.

Mario FaBiant

16 1} disagio & avvertito dai giudici tedeschi della Corte fede-
rale (sentenza 19 maggio 1985, Inkasso-Programm, in Computer
und Recht, 1985, 22) laddove essi indicano come criterio per ac-
certare una sufficiente originalita creativa il savoir-faire del pro-
grammatore medio. Il limite per la tutela del diritto di autore, os-
serva la Corte, deve superare nettamente il savoir-faire medio.
Una tale affermazione comporta per il giudice di rinvio (nella spe-
cie, la Corte d’Appello di Karlsruhe) la necessita di nominare un
perito per verificare se la concezione della forma del programma di
elaboratore supera le conoscenze di un programma medio (BEr-
TEN, Protection par le droit d’auteur des programmes d’ordina-
teur en Republique Fédérale d’Allemagne, in Le Droit d’Auteur,
1986, p. 316). Non ci si avvia, per tale strada, quanto meno per il
firmaware, verso I'inventive step?

17 V., ad esempio, Afferni, ult. cit., p. 404.

18 V,, ad esempio, FLORIDIA, La protezione del software nel
sisterna delle esclusive sulle creazioni intellettuali, relazione al Se-
minario di Pisa, 79 maggio 1987, in Il regime giuridico del soft-
ware, a cura di A. MarTiNo, Firenze, 1988. Per una indagine di
diritto comparato e per profili di protezione internazionale v. Zg-
No-ZENCOVICH, La tutela giuridica dei programmi per elaboratori
in Australia, Gran Bretagna, ecc., in Riv. dir. civ., 1987, 1, p.
377.
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CONSIDERAZIONI
CRITICHE SULLA
TUTELA DEL FIRMWARE
E SULL ORIGINALITA
DEL PROGRAMMA

PER ELABORATORE

1. L’ordinanza della Pretura di Ro-
ma in data 4 luglio 1988 & degna di nota,
in quanto, al di 13 della riaffermazione
del bene noto principio del limitato gra-
diente di novita richiesto dalla legge 22
aprile 1941, n. 633 (Legge Autore) per la
tutela di un’opera dell’ingegno, cui per
giurisprudenza costante & assimilato il
programma per elaboratore (cfr. Cass.
24 novembre 1986, n. 1956), individua
per la prima volta taluni profili di critica
al consolidato orientamento giurispru-
denziale in materia di tutela dei pro-
grammi per elaboratore in genere.

Ed invero, data per scontata o meglio
per ineluttabile 'applicazione al caso
esaminato della Legge Autore — indica-
ta come « una soluzione ... non del tutto
appagante », che pur tuttavia « merita
d’essere condivisa, in attesa di un auspi-
cabile intervento del legislatore » — il
Pretore di Roma si pone taluni interro-
gativi in ordine alla natura dei diversi
programmi per elaboratori e al tipo di
tutela ad essi riferibile, che meriterebbe-
ro di innescare un attento dibattito in vi-
sta della introduzione di una legge che
specificamente si riferisca al software.

2. La prima questione affrontata dal
Pretore di Roma & quella relativa alla ri-
conducibilita del firmware nella catego-
ria dei programmi ¢.d. applicativi.

Come & noto per firmware si intendo-
no i programmi c.d. fissi, residenti nei
circuiti della macchina elaboratrice, che
si differenziano dal sofrware applicativo
per il fatto — appunto — che non ven-
gono memorizzati su supporti esterni
(hard o floppy disk), come i secondi, ma
su particolari memorie interne alla mae-
china (Rom e Eprom).

La scelta di memorizzare una serie di

istruzioni su supporti mobili piuttosto
che fissi & di natura prettamente com-
merciale.

Ed infatti, la memoria firmware & pin
veloce rispetto a quella memorizzata su
floppy disk e non si cancella con lo spe-
gnimento dell’elaboratore. Cio & parti-
colarmente utile per quei programmi
(software di base) destinati a fornire pit
volte le stesse istruzioni per la utilizza-
zione del computer, non solo all’atto
della sua accensione, ma anche durante
il funzionamento della macchina.

D’altra parte, la scelta di « circuita-
re », ossia di inserire in modo perma-
nente (Rom) o meno (Eprom) una certa
serie di istruzioni nella macchina, deve
fare i conti con la perdita di flessibilita
propria dei programmi memorizzati su
supporti esterni.

Tutto cid non toglie tuttavia che, per
la diversa strutturazione e le diverse mo-
dalita operative, il firmware si differenzi
oggettivamente dal software.

E giustamente il Pretore di Roma si &
posto il problema di accertare se i « pro-
grammi fissi » (firmware) possono con-
siderarsi ricompresi nella tutela accor-
data al software applicativo.

La questione & della massima impor-
tanza, dato che I'opzione diffusa per Ia
tutela del diritto d’autore & stata elabo-
rata in riferimento ai programmi princi-
pe, ossia ai programmi applicativi per i
quali si & per prima e pit fortemente av-
vertita 'esigenza di una tutela esclusiva.
Non ¢ quindi sterile chiedersi se I’esten-
sione della tutela d’autore, concepita —
ripetesi — per i programmi applicativi,
ai programmi fissi o firmware sia possi-
bile. Tale interrogativo va coltivato non
superficialmente, anche in vista di una
prossima definizione in sede legislativa
del problema, che dovrebbe tenere in
giusto conto delle peculiarita dell’ogget-
to (non unitario) della tutela.

La soluzione accolta dal Pretore capi-
tolino — a parte le encomiabili premesse
— & peraltro assai sbrigativa.

Respinto il precedente della Pretura
di Bologna del 24 aprile 1986 (in Foro
it., 1986, 11, 515, che negava la tutela ex
Legge Autore in quanto il programma si
rivolge esclusivamente alla macchina e
non all’uomo), ricorrendo alla soluzione
tranquillante confermata dalla Cassa-
zione (Sez. I11 pen., 24 novembre 1986,
in Foro it., 1987, I1, 289), il Pretore di
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Roma, pur manifestando ancora una
volta « le perplessitd che questo stesso
Pretore non nascondeva circa ’estensio-
ne della tutela da copyright ad opere in
cui pitl che la forma vale il contenuto »,
ha ritenuto che « se tali perplessita sono
state superate dalla Cassazione a propo-
sito del software applicativo, non si vede
perché le stesse considerazioni non deb-
bano valere anche per quello residente
(1), che, al pari del primo, ha anch’esso
una sua forma costituita dall’insieme
scritto delle istruzioni, dapprima stese
in linguaggio elevato (c.d. codice sor-
gente}, poi tradotte in linguaggio mac-
china e quindi in codice oggetto ». Af-
frettandosi poi perd a precisare che ¢id
vale solo in quanto per firmware si in-
tenda I'insieme dei programmi che ven-
gono memorizzati su memorie interne
(Rom o Eprom), in quanto, se per firm-
ware si intendesse la parte micropro-
grammata {chips o microprocessori) del
computer, la stessa non potrebbe essere
protetta con la legge autore.

Dal che si deduce una sorprendente
conclusione: si possono avere identiche
porzioni di sistema operativo installate
nella macchina elaboratrice, aventi
equivalente funzione, ma se 'una & un
programma residente o firmware pud
essere assimilato all’opera dell’ingegno,
mentre se l'altra — identica, ripetesi,
quanto a contenuto — & un micropro-
cessore, tale tutela va esclusa, dovendosi
ricadere invece nella tutela brevettuale.

11 che & assurdo: un prodotio identico
dal punto di vista funzionale pud essere
brevettato solo se microprocessato, ossia
costituito in un chip, se invece fosse me-
morizzato sn una memoria interna al
computer non lo potrebbe (la legge con-
cernente « Norme per la tutela giuridica
delle topografie dei prodotti a semicon-
duttori », approvata dalla Camera il 15
febbraio 1989 e pubblicata sul n. 46 del
quotidiano « Il Sole-24 Ore » stabilisce
che le topografie dei prodotti a semicon-
duttori possono costituire oggetto di un
brevetto della durata di dieci anni —
artt. 1, 2 e 6. Con tale legge I'Italia si é
adeguata alla Direttiva emanata dal
Consiglio delle Comunita Europee nel
1986). A meno di ammettere aprioristi-
camente tale preclusione, non si vede
perché la tutela brevettnale vada esclusa
per quei programmi che, in quanto resi-
denti nelle memorie interne e indissoli-

bilmente legati al funzionamento della
macchina, vanno apprezzati per il loro
contenuto creativo e per la soluzione di
funzionamento offerta e non certo per la
loro forma di espressione.

La Cassazione ha peraltro riferito la
tutela d’autore ai soli programmi appli-
cativi, per cui non appare del tutto inu-
tile verificare la possibilita di estendere
al programmi operativi firmware una
diversa e piti calzante tutela.

Se si considera che il computer muni-
to del firmware ¢ in grado, qualora op-
portunamente attivato, di realizzare de-~
terminate funzioni -tecniche, e che il
software costituisce la soluzione di un
problema tecnico, non si vede perché il
problema, sia a livello interpretativo, sia
soprattutto de iure condendo, non deb-
ba essere piti correttamente considerato
nella prospettiva brevettuale.

Del resto, anche la dottrina non ha
mai escluso dalla categoria delle inven-
zioni brevettabili il firmware, avendo
espressamente motivato in ordine alla
non riconducibilitd dei programmi alle
invenzioni industriali, solo per quanto
riguarda il software applicativo (si veda
C. Ciampi, Il problema della proteggi-
bilita del software nell’ordinamento giu-
ridico italiano e straniero, in G. ALPa,
La tutela giuridica del software, Mila-
no, 1984, Giuffre, pp. 113-120) e la-
sciando aperta la porta della brevettabi-
lita per quei programmi incorporati nel-
Pelaboratore (il firmware), appunto, che
ben possono essere considerati « inven-
zioni di procedimento » (Ciampi, cit.).

In altre occasioni un’autorevole dot-
trina ha avuto modo di eriticare 'indi-
rizzo dottrinale e giurisprudenziale pre-
valente che aprioristicamente riconduce
tutti i programmi per elaboratore alla
categoria delle opere dell’ingegno, senza
distinguere il contenuto dalla forma
espressiva, distinzione meritevole invece
di considerazione (G. GHIDINI, Verso la
protezione del software: il Disegno di
Legge Fabbri, Malagodi, Carli, Loprie-
no e altri, in Riv. dir. ind., 1987, n. 2,
p. 97).

Massimamente tale indirizzo, deve
essere corretto per quanto riguarda il
firmware la cui « materialita » e la cui
funzionalitd tecnica ne impediscono I'e-
sclusione dal novero delle invenzioni di
procedimento.

Si noti peraliro che la correttezza di

265
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tale impostazione & confermata dall’in-
dirizzo espresso dell’'Ufficio Brevetti
Europeo con specifico riferimento alle
c.d. invenzioni di programma (Guideli-
ne for Examination of Computer Pro-
grams, pubblicate dall’Ufficio Brevetti
Europeo nel marzo 1985).

2. Quanto poi al principio di diritto
affermato dal Pretore di Roma circa i
requisiti che deve possedere un pro-
gramma perché possa considerarsi meri-
tevole di tutela ai sensi della legge d’au-
tore, lo stesso non pud considerarsi una
novita. Il Pretore si & infaiti limitato ad
applicare il ben noto principio secondo
cui la tutela di diritto d’autore presup-
pone un gradiente assai limitato di novi-
ta nell’oggetto della tutela. La giuri-
sprudenza & sostanzialmente concorde,
invero, nell’affermare che un’opera & su-
scettibile di protezione ai sensi della leg-
ge sul diritto d’autore, quando possiede
un pur modesto, spesso modestissimo,
grado di originalita e di creativita, pur-
ché non sia banale, escludendosi dalla
categoria delle opere dell’ingegno solo
quei prodotti che non possono conside-
rarsi espressione di un lavoro intellet-
tuale anche — ripetesi — modesto (in
tal senso, cfr.: Trib. Milano 30 maggio
1974, in Giur. ann. dir. ind., 1974, n.
562; Cass. 23 gennaio 1969, n. 175, in
Giust. civ., 1969, 1, p. 603; Cass. 17 lu-
glio 1947, n. 1147, in Dir. aut., 1948, p.
326. GRECO-VERCELLONE, I diritti sulle
operer dell’ingegno, Torino, Utet, 1974,
p. 49 ss.; GIANNINI, Opere protette,
opere non protette, utilizzazione libere,
in Riv. dir. comm., 1960, 1, p. 340).

E non v’¢ dubbio che un programma
del quale non si sia dimostrato che sia
copia conforme di un altro, risulta pos-
sedere tali requisiti, in quanto frutto —
comunque — di un autonomo sforzo
elaborativo del programmatore.

Quindi in sostanza U'opera dell’inge-
gno a differenza dell’invenzione, & suffi-
ciente che non sia stata anteriorizzata,
mentre non & richiesto anche il requisito
della novita od originalita, che deve in-
vece caratterizzare, com’é noto, una in-
venzione brevettabile.

Dall’applicazione di tale principio
consegue logicamente che perché un
programma possa considerarsi originale
¢ sufficiente che lo stesso non sia copia
conforme o imitazione pedissequa di un

altro, cid bastando per integrare il re-
quisito delle originalita e della creativita
richiesto dalla legge.

3. Per concludere, 'ordinanza della
Pretura di Roma esprime talune per-
plessita in ordine alla strada sulla quale
sembra volersi avviare anche il legislato-
re italiano in ordine alla tutela giuridica
del software.

Strada non semplice e che potrebbe

portare ad estendere in maniera indi-

scriminata a tutti i programmi una tute-
la che mal si adatta a certe categorie, ca-
ratterizzate ben phi per il loro contenuto
tecnico che per la loro forma espressiva.
Categorie per le quali meriterebbe d’es-
sere verificata con attenzione la percor-
ribilita del doppio binario di protezione
congiunta di diritto d’autore e brevet-
tuale, distinguendo fra loro i vari tipi di
programmi e, per ciascun programma,
il contenuto e la forma espressiva degli
stessi, ossia le parti per le quali 'una
piuttosto che P'alira forma di tutela me-
glio si attaglierebbe.

Bianca M. GUTIERREZ






