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TRIBUNALE MILANO
(ordinanza)

13 MARZO 1987

GIUDICE ISTRUTTORE: BICHI
PARTI: S.C.T. E ALTRI

(Avv. Cartella)

PRASSI S.R.L. E ALTRI
(Avv. Luzzatto et al.)

Diritto d’autore ® Programmi di
elaboratori elettronici ©
Applicabilita.

Pud applicarsi ai programmi per ela-
boratori elettronici la normativa sul di-
ritto d’autore, costituendo essi il risulta-
to di un’attivita intellettuale.

Diritto d’autore ® Software ©
Imitazione servile di programmi
¢ Provvedimenti d’urgenza ¢
Ammissibilita.

Va accolta la richiesta di provvedi-
menti urgenti d’inibitoria, e va autoriz-
zato il sequestro delle copie, nei con-
fronti di chi, a fine di lucro, duplichi
programmi e procedure destinati ad ela-
boratori elettronici, e i manuali operati-
i relativi ad essi. ’

I1G.1.,

a scioglimento della riserva che prece-
de, provvedendo sul ricorso avanzato
dalla SCT ex art. 700 cod. proc. civ.,

* L’ordinanza che si pubblica conferma un orientamento giu-
risprudenziale che sembra consolidato. Si vedano le precedenti
Trib. Genova 31 ottobre 1986, con nota di R. D’Orazio, Diritto
d’autore sul software: una nuova pronuncia favorevole, in questa
Rivista, 1987, 273; Pret. Milano 18 ottobre 1985, con nota di R.
Ristuccia, Discordanti indirizzi giurisprudenziali in materia di
software e di videogiochi, ivi, 1986, 1, 188; Pret. Pisa 11 aprile
1984, con nota di C. Ciamp1, La proteggibilita dei programmi elet-
tronici e dei relativi manuali applicativi, quali « opere dell’inge-
gno di carattere creativo », ivi, 1985, 1, 258.

161, 162 l.d.a.; esaminati gli atti di
causa;

osserva: 1. L’esperita, complessa
CTU disposta da questo G.I., unita-
mente all’esame dei documenti versati
in causa dalle parti, consente di affer-
mare come sufficientemente riscontrate
le seguenti circostanze, che appare utile
sinteticamente menzionare, essendo es-
se il presupposto di fatto su cui si basa-
no i richiesti provvedimenti cautelari:

a) il programma « Rivara » destina-
to al sistema 34 ha un’indubbia e signi-
ficativa identita con il programma STP
34 (identita di n. 71 titoli listato libre-
ria, n. 40 nomi listato libreria procedu-
re comando, identita di correlazione lo-
gica fra programma oggetto e procedu-
re di comando; coincidenza del corpo
del cedolino; identita della quasi totali-
ta dei files);

b) il programma « Iva System » de-
stinato al sistema 36 presenta analoghe
coincidenze con il programma SIP 36
(identita di 66 e 40 nomi listato libre-
ria, programmi oggetto e procedure di
comando, identita o simiglianza signifi-
cativa delle procedure di comando, del
corpo del cedolino, riproduzione del
medesimo manuale operativo, v. doc.
13, 14 attrice);

c) identita parziale dei programmi
(nuovo e vecchio) destinati al program-
ma 34 di Elcon Data con il programma
SIP 34. Stante l'originaria collabora-
zione, il CTU afferma un’unica matrice
Elcon Data - SCT;

d) derivazione del programma 36 da
modifiche ed adeguamenti del pro-
gramma 34;

e) drastico abbassamento dei carat-
teri d’identita fra il programma SIP 36
e quello attuale Itamati 36;

f) il programma 34 & stato fornito a
Rivara da Commercial Computer (doc.
11 e 12 attrice);

g) « Prassi » & licenziataria per il
programma 36 di Itamati.

2. Affermato il plagio dei propri pro-
grammi STP 34/36 da parte di Elcon
Data, Itamati, Prassi e Commercial
Computer, in quanto licenzianti-licen-
ziatari, comunque venditori di pro-
grammi identici o derivati dai propri,
SCT pretende la tutela delle proprie
elaborazioni di software alla stregua del
diritto di autore e delle clausole di ga-
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ranzia presenti nei contratti intercorsi
con Elcon Data e Itamati.

Riguardo al primo punto, ritiene
questo G.I. uniformandosi ad un indi-
rizzo giurisprudenziale prevalente che il
software & il risultato di un’attivita in-
tellettuale che rientra nell’ambito di
protezione della 1l.d.a. autore e degli
artt. 2575 ss. cod. civ. Il programma
rappresenta, infatti il prodotto di un
impegno intellettuale proprio di un sog-
getto vocato — per cultura e capacita
— alla scienza informatica; il « floppy
disk » e il relativo manuale d’istruzione
rappresentano entita la cui utilizzazio-
ne non dipende dall’intervento dell’au-
tore essendo svincolato dallo stesso, al
pari di qualsiasi opera intellettuale tra-
sfusa in supporti (es.: dischi, nastri,
pellicole ecc.); il programma, ove esso
contenga soluzioni nuove ai problemi di
elaborazione dei dati, anche solo pro-
grammando, sistemando in modo mi-
gliore, rispetto alle precedenti soluzio-
ni, determinati dati, manifesta un ca-
rattere di creativita, comunque di novi-
ta nell’espressione di un contenuto
ideativo.

Tali requisiti sono presenti nei pro-
grammi STP 34/36; in particolare, per
quanto concerne l'ultima delle condi-
zioni sopra menzionate — sostanziale
discriminante fra tutelabilitad e non tu-
telabilita del software applicativo — si
richiama quanto evidenziato alla CTU,
p. 11, notando, altresi, come gli stessi
resistenti (Elcon Data) indicano come il
programma 34 sia frutto di un autono-
mo sforzo creativo intellettuale, pur
escludendo che sia riferibile a SCT o,
comunque, solo alla stessa.

Consegue a tale valutazione come —
sotto il profilo del fumus boni juris — i
provvedimenti cautelari richiesti da
SCT relativi ai programmi « 34 » e
« 36 » del tipo di quelli venduti a Riva-
ra e Iva System abbiano un sicuro fon-
damento, stante il non discutibile ca-
rattere di plagio che essi presentano in
ogni elemento rilevante, dal program-
ma oggetto, al manuale d’istruzioni al
cedolino.

Problematica appare, invece, la va-
lutazione di tale requisito rispetto al
programma per il sistema 36 depositato
da Itamati in data 12 dicembre 1985 e
oggetto (soprattutto per la necessita di
non procrastinare indeterminatamente

la conclusione della CTU) d’indagini
peritali ridotte rispetto a quelle svolte
per i programmi « Rivara » e «Iva
System ». E indubbio come quella
identita di caratteristiche evidenziate in
precedenza (lett. a) e b) sia esclusa dal
CTU per quanto concerne I’« attuale »
Itamati 36 in rapporto a STP 36: & ri-
scontrabile un’identita del listato libre-
ria in percentuali estremamente ridotte
(v. pp. 13 e 14 CTU), cosi pure vi &
un’accentuazione delle differenziazioni
per quanto concerne i files e non risulta
una « copiatura » del manuale d’istru-
zioni.

SCT sostiene, per altro, che comun-
que, in presenza di una « derivazione »
anche se essa comportasse un notevole
grado di differenziazione, deve operare
la tutela ex art. 18 l.d.a. in favore del
titolare dell’opera « derivante », vale a
dire STP 36.

Ritiene questo G.I. come tale affer-
mazione, astrattamente condivisibile,
dev’essere correlata a quel principio
giurisprudenziale, sinteticamente sovra
esposto, concernente la « creativita »
dell’elaborazione informatica quale
condizione di tutelabilita. Il coordi-
namento di tali criteri deve indurre a
ritenere D'illegittimita dell’opera « de-
rivata » laddove essa ripeta, pur mo-
dificando, il nucleo e gli aspetti origi-
nali del programma « derivante »; ove
la derivazione si risolva nella ripeti-
zione e nella rielaborazione degli aspet-
ti obbligati, non nuovi del program-
ma « derivante », non appare fonda-
to invocare la tutela ex art. 18, al-
trimenti, in definitiva, si da protezio-
ne a quanto, ab origine, non & suscetti-
bile di essere qualificato opera intellet-
tuale.

Se per quanto concerne i programma
« Rivara » e « Iva System » un tale
problema non si pone, stante la macro-
scopica sovrapponibilita di una serie di
indici significativi, per quanto concerne
Itamati 36 attuale, invero, nulla evi-
denzia (v. p. 20 CTU) che i residui ca-
ratteri di simiglianza concernano gli
aspetti originali dello STP 36. La ca-
renza di una tranquillizante prova su
tale « plagio », allo stato, induce ad
una prudenziale reiezione di ogni misu-
ra cautelare o inibitrice relativa a detto
programma Itamati.
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3. La collaborazione SCT-Elcon Da-
ta in seguito alla quale fu elaborato il
programma (vecchio) 34, da cui & deri-
vato il nuovo Elcon Data, trae origine
dal contratto intercorso il 13 marzo
1982. In esso si stabiliva che Elcon Data
« non utilizzera né per sé, né per conto
terzi, sia nel presente che nel futuro, for-
me di programmazione, soluzioni tecni-
che e metodologie di lavoro, anche simi-
lari, adottate dalle analisi delle procedu-
rer STP 34 ». Rilevato come SCT abbia
fornito le uniche analisi a base del pro-
gramma 34 (Elcon Data non ha presen-
tato proprie analisi, p. 17 CTU), rileva-
to come tale vincolo contrattuale puo as-
sumere una efficacia applicativa piui
ampia e svincolata dal regime del diritto
d’autore, rilevato che tale impegno &
stato riaffermato anche al momento del-
la caducazione del contratto (v. lett. 13
dicembre 1982), ne discende come non
appaia condivisibile — quanto meno in
sede di valutazione sommaria propria di
questo momento processuale — la pro-
spettazione secondo cui Elcon Data po-
teva ben utilizzare per proprio conto la
matrice comune del programma 34, es-
sendo frutto di autonoma elaborazione.
Che questa fosse necessaria per passare
dall’analisi al programma sorgente & pa-
cifico: ma il vincolo contrattuale si cor-
rela alle analisi consegnate da SCT e, si
ripete, in sede di CTU, alcun’altra ana-
lisi & comparsa. D’altra parte le accerta-
te identita STP 34 - Elcon Data (nuovo
e vecchio) sono significative di un’incon-
testa comune origine.

Quanto ora esposto corrobora le ra-
gioni della ricorrente, vanificando, al-
tresi, le prospettazioni delle altre resi-
stenti che affermano il proprio buon di-
ritto in quanto Itamati avrebbe acqui-
stato il programma 34 da Elcon Data.

4. Giova, altresi, notare come 1’esa-
me dei vincoli contrattuali regolamenta-
ti nel contratto di distribuzione SCT-I-
tamati, appare di ulteriore conferma,
stante gli impegni limitativi all’'uso e alla
divulgazione dei programmi e della do-
cumentazione SCT (art. 1/6, 7) assunti
da Itamati, alla fondatezza della richie-
sta attorea.

5. Tale ultima circostanza unitamen-
te al rilievo che Prassi & licenziataria di
Itamati e che Commercial Computer &

ditta di G. Barilli (doc. 11 attrice), lega-
le rappresentante di Itamati, esclude —
ad avviso del G.I. — che possa trovare
spazio una sorta di posizione di terzo di
buona fede impeditiva dell’emanazione
deti richiesti provvedimenti cautelari.

Argomento questo che assume caratte-
re assorbente rispetto alle tesi svolte dalla
difesa Prassi (pp. 7 ss. memoria dep. 17
febbraio 1987) circa unalimitazionedella
tutela solo nei confronti del primo atto di
messa in commercio abusivo.

Va detto, per altro, come tale tesi giu-
ridica appaia opinabile, quanto meno ri-
guardo all’ambito di portata dei provve-
dimenti cautelari, atteso il tenore degli
artt. 158 ss. 1.d.a. e ’attivita dei soggetti
resistenti, certo non detentori dei pro-
grammi solo per uso personale.

6. Riguardo all’eccezione riportata
da Itamati circa I'incompetenza del G.1I.
e la litispendenza determinatasi in se-
guito alla presentazione del ricorso in-
nanzi al Pretore di Parma, deve riaffer-
marsi la valutazione svolta nella prece-
dente ordinanza del G.I.

7. Il pericolo & costituito dalla protra-
zione di un’ulteriore attivitd commercia-
le resta in essere dalle parti resistenti dei
programmi 34 e 36 costituenti plagio di
STP 34 e STP 36, determinando essa
una perdita per SCT di chanses com-
merciali difficilmente risarcibile (e ac-
cettabile). Il fatto che Itamati attual-
mente commercializzi un programma 36
differenziato (v. par. 2 seconda parte),
non fa venir meno il requisito dell’ur-
genza, atteso che non risulta affatto che
i precedenti 34 e 36 non siano attual-
mente in commercio.

Devono, pertanto, essere parzialmen-
te concessi i provvedimenti cautelari ri-
chiesti da SCT cosi come specificati di
seguito.

P.Q.M. — Visti gli artt. 700 cod.
proc. civ., 161 e 162 1.d.a.;

inibisce a Elcon Data s.n.c. I'ulteriore
produzione e vendita delle procedure e
dei programmi destinati al sistema [BM
mod. 34, in quanto imitativi di STP 34
della ricorrente SCT, autorizzando la ri-
corrente a procedere al sequestro, presso
la sede e le pertinenze della Elcon Data
s.r.l., dei programmi e dei manuali e do-
cumenti ad essi relativi;
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inibisce a Itamati s.r.l., Prassi s.r.l.,
Commercial Computer di Giovanni Ba-
rilli 'ulteriore imitazione e plagio delle
procedure STP 34 e 36 della ricorrente
SCT, nonché l'ulteriore imitazione e
plagio dei manuali operativi ad esse re-
lativi;

inibisce a Itamati s.r.l., Prassi s.r.l.,
Commercial Computer di Giovanni Ba-
rilli I'ulteriore vendita di procedure de-
stinate ai sistemi IBM mod. 34 e 30,
imitative delle procedure STP 34 e 36 di
SCT, dando atto dell’esclusione del
provvedimento inibitorio dei programmi

per il programma 36, simili e del tipo di
quello consegnato da Itamati di cui al
verbale del CTU di data 12 dicembre
1985, richiamato al punto 2 della pre-
sente ordinanza;

ordina alle predette il ritiro dal com-
mercio delle procedure, dei manuali
operativi e del materiale accessorio og-
getto dell’inibitoria di cui sopra

autorizzando la ricorrente a provve-
dere al sequestro di detti manuali, pro-
cedure e materiale accessorio presso la
sede e le pertinenze di Itamati s.r.l.,
Prassi s.r.l., Commercial Computer.
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