La storia del diritto d’autore in Italia

Antonella Beccaria

11 dicembre 2003

Sommario

11 presente documento corrisponde & un lavoro incentrato sulla storia e
sull’evoluzione delle normative sul software introdotte via via nell’ordina-
mento italiano a partire dagli Anni Settanta. Non si conduranno analisi di
leggi attualmente in vigore o in fase di formulazione, se non per quel che
riguarda l'iter che ha portato alla loro approvazione. L’approccio adot-
tato, infatti, & quello della descrizione del dibattito articolatosi in sede
istituzionale e che ha portato solo relativamente di recente, con il decreto
legislativo 518/1992 che recepiva la direttiva europea 250 del 1991, ad ab-
bracciare i programmi per elaboratore nella dottrina italiana. Verranno
poi descritte quelle sentenze che, con gli Anni Ottanta, hanno contribuito
a derimere nodi e a individuare alcuni fondamenti nell’ambito del diritto
informatico.

La copia letterale e la distribuzione del materiale qui raccolto nella sua integritd sono permes-
se con qualsiasi mezzo, a condizione che questa nota sia riprodotta. Per suggerimenti, opinioni,
segnalazioni, si pud scrivere all’indirizzo shalom@annozero.org.
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1 Introduzione

Perché iniziare dagli Anni Settanta? E stato allora che I'introduzione, anche
in Ttalia, di elaboratori ha prodotto cambiamenti economici e sociali tali da
innescare conflitti che non sarebbero risolti in altro modo se non attraverso la
designazione di norme ad hoc. Acquisizione e trattamento di dati, protezione
delle invenzioni industriali, contenimento delle responsabilitd e delle garanzie,
conduzione di controlli e di verifiche sono solo alcuni dei temi che hanno iniziato
a prendere piede nell’'ultimo trentennio. Temi che, sollevati per lo piu dall’in-
dustria informatica, sono andati a confliggere - e continuano a farlo - con le
liberta individuali tra cui la diffusione delle informazioni in rete, le modalita di
fruizione dei contenuti e la loro riproduzione.

Rilevanza verra data al confronto che, definito il software come bene immate-
riale perché concepito come creazione intellettuale, ha contropposto due istituti
giuridici: il brevetto e il diritto d’autore. Il primo si applica generalmente al-
le invenzioni industriali con carattere di novita, il secondo si usa per le opere
dell’ingegno. E su questa distinzione si & concentrato un dibattito il cui esito
é stato il decreto legislativo n. 518/92 e la scelta di tutelare il software trami-
te il diritto d’autore. Prima di arrivare a questo risultato, le voci che si sono
alternate hanno dato vita a un’accesa contrapposizione al termine della quale
sarebbe stata definitiva la natura del bene tutelato. Se infatti, da un certo punti
di vista, il brevetto protegge il contenuto, da un altro il diritto d’autore va a
tutelare la forma espressiva.

Per giungere alla formulazione ufficializzata nel 1992, si é ricorsi anche a
impostazioni gia adottate all’estero. In particolare negli Stati Uniti, che, forte
del suo primato tecnologico, era giunto a una soluzione nel 1980, anno in cui
venne riformata la legge sul diritto d’autore che equiparava i programmi per
elaboratore alle opere letterarie. La giurisprudenza italiana si orientd nella
stessa direzione anche per un altro motivo: 1’esplicito divieto di brevettabilita dei
programmi "in quanto tali" imposto dall’articolo 12 della Legge sulle Invenzioni,
modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 338/79 per omologare
le normative nazionali a quanto stabilito dalla Convenzione di Monaco del 5
ottobre 1973.

La lettura storica comprendera successivamente gli eventi degli Anni Ottanta
quando venne confermata la tendenza delineata alla fine del decennio preceden-
te. Nei primi anni, la materia venne trattata sulla falsa riga del diritto d’autore
e, malgrado 'esistenza di una corrente contraria a questa impostazione, i tribu-
nali chiamati a esprimersi in argomento seguirono la linea della tutela tramite
copyright. Fu proprio in coincidenza con le prime sentenze che presero vita
progetti legislativi che, seppur eterogenei per contenuti e ispirazione, avrebbe-
ro portato dieci anni pit tardi ad avviare quella che é la legislazione attuale.
Il discorso va poi contestualizzato all’interno di quanto si discuteva in Europa
quando, a livello comunitario, presero il largo analisi di cause ed effetti della 7i-
voluzione informatica. Analisi che si sarebbero trasformate in una formulazione
ufficiale: il diritto d’autore era lo strumento pia adatto per il tessuto europeo.

Detto questo, risulta incontrovertibile che I’Italia sia giunta in ritardo alla
formulazione di una normativa per la protezione dei programmi per elaboratore.
I decreto 518/92 era infatti il punto di arrivo di vent’anni di dibattito che pia
tardi avrebbe abbracciato anche forme piu tradizionali che comunque subivano
leffetto del fenomeno informatico e telematico. Infatti la digitalizzazione dei



contenuti, la diffusione delle reti e la convergenza tecnologica hanno permesso
la piu facile, rapida ed economica veicolazione di informazioni e di opere gia
esistenti riproponendo questioni relative al diritto d’autore anche per queste
ultime.

2 Origine della tutela del software

La genesi italiana del diritto informatico non é cronologicamente molto lonta-
na e si puod individuare a ridosso degli Anni Sessanta. Intendendo con diritto
dell’informatica "il complesso di norme, decisioni giurisprudenziali e letteratura
giuridica in materia d’informatica"!, esso ha per oggetto i processi svolti da un
eleboratore e il risultato prodotto da questi processi.

Dal punto di vista dell’hardware, & con la legge del 21 febbraio 1989, n. 70,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 189 del 3 marzo 1989, che I'Italia
approva una normativa per la tutela giuridica della topografia dei prodotti se-
miconduttori. La legge recepiva cosl la direttiva europea dell’11 settembre 1986
e poneva le basi per una distinzione normativa tra componenti meccaniche e
componenti software di un computer?.

Ancora prima, pero, I’espansione degli elaboratori e il loro progressivo impie-
go in molti ambiti della vita economica, produttiva e sociale di un paese, aveva
portato alla nascita di una nuova dottrina del diritto, battezzata negli Stati
Uniti con il nome di Computer and the Law® e incentrata su una serie di temi
tra cui la tutela giuridica del software, i contratti di utilizzazione di computer
e/o degli applicativi, le responsabilita contrattuali ed extracontrattuali, la tute-
la dei dati personali e dei lavoratori. Ambiti, questi, che riguardano solamente
aspetti di diritto privato mentre si é venuta a creare una correlazione tra 1’uso
delle nuove tecnologie e il diritto penale, processuale, pubblico e internazionale.

Affrontando da un punto di vista storico le situazioni createsi con I'avvio
dei rapporti tra diritto e informatica, si vede come le prime furono determinate
dalla protezione giuridica del software e dell’hardware con il conseguente adatta-
mento degli istituti giuridici all’evoluzione tecnologica che ha immediatamente
presentato interessi eterogenei. I produttori di software, infatti, hanno chiesto
e chiedono una piu efficace penetrazione del mercato, facilita di acquisizione di
dati, formulazione di contratti che contenessero responsabilitd e garanzie ridot-
te, potenziamento nella protezione delle invenzioni. D’altro canto, le istanze
degli utenti sono contrapposte: chiari limiti alla veicolazione delle informazioni
personali e alle maglie contrattuali in relazione a contratti d’utenza e di acquisto
andando anche ad approdare verso i lidi della libertd di utenza e di riproduzione
del software?.

D’altro canto, questi argomenti non emergono nella loro interezza imme-
diatamente perché, in origine, 'industria delle nuove tecnologie ruotava prin-
cipalmente attorno all’hardware: l’iniziale scopo commerciale, infatti, erano le
macchine sulle quali girava software che non rientrava, almeno non interamente,
nelle strategie di business delle aziende. Proprio per questa ragione, era non

LE. Giannantonio, Manuale di diritto dell’informatica, Cedam, 1997

2E. Fanani, La tutela del software in Germania, in Il diritto dell’informazione e
dellinformatica, 1994

3V. Franceschelli, Computer e diritto, Maggioli Editore, 1990

4G. Alpa, Il diritto dei computer, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1985



solo tollerata ma incentivata la libera produzione e distribuzione di software
con l'obiettivo di ampliare le funzionalita a cui un utente poteva avere accesso.
Inoltre, 'incompatibilitd delle varie piattaforme hardware riduceva il rischio di
violazioni.

La situazione muta nel giro di poco tempo: con una progressiva e piu capilla-
re diffusione dei personal computer e del relativo sviluppo di pacchetti software
subentra, a livello aziendale, I’esigenza di impedire la veicolazione non autoriz-
zata dei sistemi operativi e degli applicativi. Si ricordi per esempio la lettera
agli hobbysti di Bill Gates® che inaugura di fatto la stagione della pirateria della
copia o alla diffusione disinvolta - fenomeno registrato con particolare vigore in

Italia - dei videogames®.

2.1 La tutela del software
2.1.1 Concorrenza sleale e violazione di marchi registrati

La pirateria informatica é un fenomeno che inizia a far parlare di sé alla fine
degli Anni Settanta e, parallelamente, dalla sfera giuridica parte la ricerca e
I’analisi degli strumenti giuridici disponibili per la tutela degli autori e dei pro-
duttori di software contro violazioni delle licenze d’uso. Una prima risposta &
arrivata dal rapporto negoziale che si instaura tra fornitore e utente: sono state
infatti introdotte clausole contrattuali che avevano per oggetto la restrizione
alla liberta di modifica e di riproduzione del software, oltre all’oscuramento del
codice sorgente”. Si tratta in ogni caso di paletti che vanno a regolare i rapporti
tra i contraenti tutelando spesso quello piu forte.

Inoltre, ci si & avvalsi degli articoli 2598 e successivi del codice civile in tema,
di concorrenza sleale e, in materia, si pud venire a creare una serie di violazioni
possibili:

1. un’azienda commercializza un software che richiama o ricalca il nome o
altri attributi di un prodotto gid presente sul mercato e rende concreto il
presupporto della "confondibilitd": qui si genera confusione tra prodotti
o servizi di due aziende concorrenti

2. un programma risulta chiaramente copiato ma é ben distinguindibile da
quelli dell’azienda concorrente: si parla allora di concorrenza "parassita-
a8
ria

In tema di concorrenza sleale va tuttavia sottolineato che provvedimenti e riper-
cussioni sono a carico del trasgressore e non fornisce tutela all’autore originario
del programma sia nel caso in cui la copia venga utilizzata per attivitd non

511 testo completo del documento si puA? leggere all’indirizzo http://www.blinkenlights.
com/classiccmp/gateswhine.html

6S. Chiccarelli, A. Monti, Spaghetti hacker, Storie, tecniche e aspetti giuridici dell’hacking
in Italia, Apogeo, 1997.

7C. Rossello, La tutela giuridica del software nei primi orientamenti giurisprudenziali
italiani, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1985

8Corte di Cassazione, 17 aprile 1962, n. 752, soc. Alemagna c. soc. Motta: la concorrenza,
parassitaria viene definita come un cammino continuo e sistematico, anche se non integrale,
essenziale e costante sulle orme altrui, perché limitazione di tutto o quasi tutto quello che fa
il concorrente, l’adozione pit o meno immediata di ogni sua iniziativa, seppure non realizzi
una confusione di attivita e di prodotti, é contraria alle regole che presiedono all’ordinato
svolgimento della concorrenza



commerciali che da un’azienda che opera in un settore diverso o ancora in un
ambito territoriale differente.

Le disposizioni che tutelano i marchi registrati possono essere utilizzati nel-
I’ambito del software, anche se questo genere di tutela si attua in un ristretto
numero di violazioni: da un alto, infatti, occorre commercializzare un program-
ma con un marchio di un’altra azienda; dall’altro, occorre che si verifichi lo
sfruttamento di un prodotto altrui rimuovendo o modificando il marchio di una
ditta concorrente.

2.1.2 Segreti industriali e scientifici

La divulgazione di segreti scientifici e industriali é citata dall’articolo 623 del
codice penale che presuppone ’esistenza di un’invenzione scientifica o di un’ap-
plicazione industriale. Se il software copiato illegittimamente non rientra in
questi ambiti, tuttavia, si ricorre all’articolo 622 del codice penale in merito alla
rivelazione di segreto professionale.

Come nel caso precedente, la tutela si concretizza solo in determinati casi.
Ne beneficiano infatti "solo verso persone che siano venute a conoscenza delle
notizie destinate a rimanere segrete a cagione della loro professione e non anche
verso i terzi i quali si siano procurati la conoscenza medesima"®. In altre parole,
I’articolo vale per chi viene a conoscenza di un software per motivi professionali,
come un consulente o il dipendente di un’azienda informatica, rendendolo pu-
nibile solo per quelle notizie che avrebbero dovuto essere mantenute riservate e
che invece sono state veicolate.

2.2 La particolarita del software

Come si vede dai casi presentati nel paragrafo precedente, le forme di tutela
messe a disposizione dalle norme contro la concorrenza sleale, la violazione di
marchi registrati e la divulgazione di segreti scientifici e industriali erano limi-
tate. Il software & uno strumento facilmente riproducibile, come altri tipi di
contenuti digitali, e questi elementi hanno indotto il legislatore a individuare
forme diverse per proteggerlo dalla copia non autorizzata. L’individuazione di
strumenti migliori é passata attraverso I’analisi della natura del software per
posizionarlo in un’appropriata categoria di "beni" giuridici.

La categoria ¢ quella del "bene immateriale"'? gia utilizzato per le creazio-
ni intellettuali come le invenzioni, i modelli industriali e le opere dell’ingegno
artistico e scientifico. La caratteristica comune a esse é che, anche quando pre-
senti su supporto materiale, rimangono beni indipendenti dal supporto stesso e
riproducibili in numero illimitato di volte.

Porre un programma per elaboratore tra i beni immateriali impedisce che
venga definito un diritto di proprieta specifico sul software. Per quanto riguar-
da i diritti del suo sfruttamento economico, le licenze proprietarie, nonostante
contengano spesso la clausola relativa al "diritto di proprietd", parlano di spe-
cifici obblighi di utilizzazione senza che avvenga un vero e proprio passaggio di
proprietall.

9F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, Milano, 1992, X edizione, vol. I

10C. Ciampi, Il problema della proteggibilita del software nell’ordinamento giuridico italiano
e straniero, La tutela del software in Germania, 1984

11 G. Finocchiaro, I contratti ad oggetto informatico, Cedam, 1993



Con la fine degli Anni Settanta, dunque, lorientamento é stato quello dei
diritti di privativa sulle creazioni intellettuali'?. Resta il fatto che la tutela
giuridica dei beni immateriali si modifica a seconda della loro natura andando
a tracciare la seguente differenza:

= nel caso delle invenzioni industriali, si ricorre al brevetto

= nel caso delle creazioni intellettuali, si fa riferimento al diritto d’autore

2.3 Categorie delle creazioni intellettuali

dirizzata verso la normativa sulle invenzioni industriali (r.d. 29 giugno 19393,
n. 1127, modificato dal d.P.R. n. 338 del 1979) secondo cui al detentore di
un brevetto viene riconosciuto il monopolio temporaneo su un’invenzione che
durata variabile a seconda degli scopi:

= venti anni per le invenzioni industriali
= quindici anni per i modelli e i disegni ornamentali

= dieci per i modelli di utilita

11 periodo di esclusivita inizia in tutti e tre i casi dal momento di deposito della
domanda. Alla scadenza del periodo, I'invenzione va ad ampliare il patrimonio
culturale collettivo. Inoltre la legge italiana individua tre principali categorie di
creazioni intellettuali:

= le invenzioni industriali, i modelli di utilitd e i disegni ornamentali, com-
presi negli articoli 2585, 2592 e 2593 del codice civile

= le opere dell’ingegno con riferimento all’articolo 2575 del codice civile

= isegni distintivi dell’impresa (ditta e insegna), e del prodotto (il marchio),
disciplinati dagli articoli 2563-2574 del codice civile

La ragione di questa differenza va ricercata nell’adeguamento delle diverse disci-
pline alle finalita dell’istituto. Inoltre un diritto di esclusiva viene riconosciuto
solo se si viene a creare una forma di progresso culturale ed economico per I’in-
tera societa!®. Nel caso specifico delle invenzioni industriali, un primo problema
da affrontare riguardava, in merito al software, ’esistenza dei requisiti di legge
perché si potesse ricorrere ai brevetti. Tra questi requisiti, rientra:

= originalita all’interno del processo tecnico
= novita rispetto a quanto gia esistente

= materialita: I'invenzione deve avere un’applicazione pratica

12G. Ghidini, I programmi per computers fra brevetto e diritto d’autore, in La tutela
giuridica del software, a cura di G. Alpa, Milano, 1984

13http://www.dirittoproarte.com/legggibre/codcivbrev.htm

14G. Floridia, La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni
intellettuali, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1989



= industrialitd: I'invenzione deve tornare utile alla produzione o alla trasfor-
mazione di prodotti

= leicita nei confronti del buon costume e dell’ordine pubblico

Le principali perplessita sorte ipotizzando ’applicazione dei brevetti al software
ruotavano intorno a requisito di materialitd essendo esso un "modo particolare
per elaborare informazioni o eseguire calcoli scientifici”". Di qui é stato formulata
la prima qualifica per i programmi per elaboratori nell’ambito dell’informazione
riconoscendo la loro natura immateriale.

Tuttavia si é andata delineando un’eccezione che ha portato il software a
rispondere al requisito della materialita: ¢ il caso delle "invenzione di procedi-
mento incorporato in un mezzo materiale". In altre parole, si tratta di metodi
o procedimenti nuovi, dedicati alla produzione industriale di beni materiali: in
questo caso, non ¢ il programma a costituire di per sé l’invenzione, ma é il
supporto utilizzato per arrivare all’invenzione.

A questo proposito, la giurisprudenzal® ha concesso brevetti a programmi
che determinano la produzione di beni o la fornitura di servizi nuovi e originali.
Dal canto suo, la Corte di Cassazione ha confermato questa tendenza accoglien-
do una domanda di brevetto su un procedimento informatico che, attraverso
un lettore ottico, generava disegni e informazioni per la progettazione di un
impianto'®. Veniva infatti sancito che:

1l trovato consente di raggiungere un risultato industriale di indiscu-
tibile utilita, qual é 'automatismo del rilevamento e trasferimento
dei dati all’elaboratore e non si dubita che tale risultato non era
stato conseguito in precedenza e che anche la combinazione degli
apparecchi utilizzati non era stata notoriamente gia realizzata.

La tendenza di non far comunque rientrare il software all’interno del materiale
brevettabile & stato contestato da una parte della dottrina secondo cui la natura
immateriale del software si baserebbe su requisiti di economicita e praticita: se
le componenti hardware di un computer non fossero dunque pilotate da istru-
zioni contenute nel software operativo e applicativo, sarebbe impossibile avere
una macchina che compie operazioni tanto diversificate fra di loro. In termini
differenti, la materialitd come prova dell’innovazione tecnologica non andrebbe
applicata all’ambito informatico. Sta di fatto che, contro questa interpretazione,
si pone ’analisi dei risultati prodotti da un’invenzione software: questa infatti
genera un altro prodotto immateriale che é assimilabile al "servizio".

11 dibattito italiano ha imboccato, a partire dal 1979, una specifica direzione
con la modifica, a quarant’anni dalla sua promulgazione, della legge n. 1129 del
1939 sui brevetti. Lo ha fatto con il d.P.R. del 22 giugno 1979 attraverso il qua-
le la legislazione nazionale veniva armonizzata alle disposizioni internazionali.
L’Ttalia, con la legge n. 260 del 26 maggio 1978, ha poi provveduto alla ratifica
della Convenzione di Monaco sui brevetti del 5 ottobre 1973: nell’articolo 52, al

15Pretura di Milano, 16 maggio 1983. Franceschelli, Giurisprudenza in tema di software:
quattro decisioni su computer e diritto, Riv. Dir. Ind. 1985, II

16Cass. civ., 14 maggio 1981, n. 3169. Bocchini, L’esame preventivo dell’Ufficio Centrale
Brevetti sulle invenzioni industriali (nuovi spunti a margine di una vecchia polemica), in Riv.
Dir. Ind. 1985, I



comma 2, lettera c, si dice infatti espressamente che i programmi per elaboratori
non vengono considerati innovazioni e dunque non possono essere brevettati'”.

La ragione va ricercata nel fatto che il software é I’espressione di algoritmi
e procedimenti matematici, logici e statistici. Dunque, il d.P.R. n. 338/1979,
all’articolo 7, comma, 2, lettera c, recepisce interamente la Convenzione di Mo-
naco adottando la "presunzione negativa assoluta" e aggiungendo, al comma 3
dello stesso articolo, che un programma per elaboratore pud essere brevettato
se ideato per un determinato procedimento industriale e se il programma é solo
uno dei tasselli dell’idea innovativa. In base a questa logica, dunque, il ricorso al
brevetto & possibile all’interno di uno schema che mette in correlazioni i principi
immateriali con i dati espressivi del procedimento empirico per arrivare a uno
specifico risultato materiale riproducibile con caratteri costanti.

Al momento, anche la legislazione italiana non prevede la brevettabilita dei
programmi per elaboratore richiamandosi al presupposto secondo cui i "prin-
cipi scientifici, le leggi naturali e i metodi matematici" non vengono compresi
nei diritti di esclusiva: sono infatti strumenti di base per la ricerca scientifica
e D’evoluzione tecnologica e, se fossero soggetti a brevetto, porterebbero alla
formazione di monopoli che danneggerebbe lo studio.

L’Ttalia non é stata comunque 'unica a ispirarsi alla Convenzione sul brevetto
europeo. In Francia, la prima legge sulle invenzioni é stata varata nel 1971, ma
gia nel 1968, aveva introdotto il divieto di brevettabilita del software'® e venne
rivista dieci anni pit tardi per armonizzarla alla Convenzione di Monaco. La
Germania formuld la prima normativa brevettuale nel 1877 e la modificd il 1
gennaio 1978 fino al varo del testo definitivo nel 1981 [19]. Per quanto riguarda
la Gran Bretagna, dopo I’entrata in vigore del Patent Act del 1977, ha rivisto
le leggi precedenti, promulgate nel 1949.

2.4 L’orientamento verso il diritto d’autore

La non brevettabilitd del software ha portato nei singoli paesi europei, Italia
compresa, a inquadrare i programmi per elaboratore nella disciplina del diritto
d’autore. Un orientamento determinato da decisioni giurisprudenziali'® e dalla
legislazione nazionale, rappresentata dalla legge del 22 aprile 1941, n. 633,
modificata dal d.P.R. 29 dicembre 1992, n. 518. Questa disciplina comprende
un corpo di disposizione per la protezione morale e patrimoniale delle opere di
ingegno con carattere creativo che appartengono all’ambito delle scienze, della
letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’artichitettura, del teatro e
della cinematografia.

Andando piu nel dettaglio, la disciplina si articola sugli articoli 2575-2583
del codice civile, sulla legge speciale sul diritto d’autore del 22 aprile 1941 (n.
633) e sul regolamento attuativo approvato con R.D. il 18 maggio 1942, n. 3169,
oltre che su una serie di trattati internazionali. Tra di essi, la Convenzione di

17h‘t:1:p ://www.liberliber.it/biblioteca/tesi/giurisprudenza/diritto_del_lavoro/
tutela_giuridica_del_software/html/cap2_3.htm

181] contenuto dell’articolo 7 della legge francese del 1968 esercito il decisivo influsso sui lavori
della commissione e della conferenze diplomatiche il cui lavoro conflui nel testo definitivo della
convenzione del 1973

1971 primo dibattimento che porté un tribunale (quello di Torino nello specifico) a ricorrere
alla protezione giuridica del software risale al 15 luglio 1983 nella causa che vedeva contrap-
poste Atari Inc. e Sidam Ssrl. Un anno dopo fu la volta della pretura di Pisa (11 aprile 1984),
chiamata ad esprimersi sulla diatriba tra Unicomp. Srl e Italcomputers.



Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886
e la Convenzione universale del diritto d’autore sottoscritta a Ginevra del 6
settembre 1952 entrata in vitore il 16 settembre 1955.

In prima battuta andava determinato se il software aveva i requisiti neces-
sari per essere compreso in quella normativa. A rispondere positivamente c’era
innanzitutto ’ascrivibilitd dei programmi per elaboratore tra le opere scienti-
fiche (art. 2, n. 1. 1. n. 633/41). Inoltre la creativita, necessaria nel lavoro
intellettuale, si concretizzava nell’originalitd che l’autore comunque apportava
rispetto alle opere precedenti. L’equiparazione con le opere letterarie & stata
poi una conseguenza del criterio di originalita.

Ripetto al brevetto, quindi, il diritto d’autore protegge "I’espressione forma-
le delle creazioni intellettuali”". In altre parole, la tutela di riferisce allo stile di
rappresentazione e all’organizzazione ideata dall’autore: forma e sostanza. Non
é compreso invece ’insegnamento che si puo trarre dall’opera, cioé il riutiliz-
zo del contenuto in altre forme. Dunque, per il diritto d’autore, si pud usare
I’algoritmo per far compiere un’operazione al programma, identificabile come
idea, mentre la forma elaborata deve risultare differente. Altra norma compresa
nell’ordinamento italiano é contenuta nell’articolo 99 della legge 633/41 secondo
la quale viene assegnata tutela giuridica agli "autori di progetti di lavori d’inge-
gneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi
tecnici". Se era pensata per 'ingegneria civile, ’ampiezza della formulazione ha
permesso che potesse applicarsi anche al software?°. E la tutela é doppia: da un
lato vieta la riproduzione pedissequa del programma e dei contenuti correlati;
dall’altro concede "il diritto a ricevere un equo compenso da parte di coloro che
realizzano il progetto tecnico ascopo di lucro senza il suo consenso" (art. 99,
primo comma, 1. 633/41; art. 2578 c.c.).

2.5 Un excursus sugli Stati Uniti

Le corti americane sono state le prime ad affrontare i casi correlati all’information
revolution in a post-industrial society dovendo quindi adattare, o creare laddove
assente, in modo coerente le regole esistenti all’ambito informatico?!. Ed ¢ negli
Stati Uniti che nasce il dibattito copyright or patent law, affrontato fin all’inizio
nell’ottica del diritto brevettuale per invenzioni industriali.

Un’ottica che fu causa immediata di divergenze tra il Patent and Trademark
Office e gli organi giudiziari: il primo?? non intendeva attribuire al software si-
gnificato di new and useful process, machine, manufacture or composition mat-
ter come invece disponeva, il paragrafo 101 del Patent Act del 1952. Quindi, gli
aspiranti detentori di brevetti, quando ricevevano un rifiuto da parte dell’Ufficio
Brevetti, ricorrevano alla Court of Customs and Patent Appeal, organo giurisdi-
zionale titolato a intervenire sulle decisione del Pto. Con gli anni Settanta diede
il via a un ribaltamento di queste decisioni assumendo una esplicita posizione a
favore della brevettabilita dei programmi per elaboratore.

20G. Santini, La tutela giuridica della programmazione elettronica, in Giur. It., 1968, IV

21C. J. Millard, Legal protection of computers programs and data, Carswell Company,
Toronto, 1985

221’Ufficio Brevetti statunitense conduce una verifica sulla brevettabilita dell’invenzione:
controlla I’esistenza dei presupposti e dei requisiti di validita. In Italia, invece, I’Ufficio Centra-
le brevetti si limita a un esame di legittimita sulla domanda demandando agli organi giudiziari
il suo merito
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Nel 1972 ¢ stata la Corte Suprema ad intervenire direttamente. Lo fece in
relazione al caso Gottschalk contro Benson (409 Us, 63)2% stabilendo la non bre-
vettabilitd del software perché programmi e algoritmi matematici sono attivita
puramente intellettuali. Nel caso Parker contro Flook (1978, 437 Us, 584)2* ven-
ne confermato lo stesso orientamento seppur con minor vigore e senza riferimenti
alle attivita intellettuali.

Il secondo pronunciamento pud forse essere considerato un prodromo di
quanto la Corte formuld tre anni piu tardi quando, invertendo diatralmen-
te tendenza, nel caso nel marzo 1981 Diamond contro Diehr (450 Us, 175)25
quando affermo che "un procedimento o un prodotto" software pud aspirare
all’ottenimento di un brevetto se possiede i requisiti previsti dalla legge.

Paradossalmente, fu proprio l'incoerenza giudiziaria a portare negli Stati
Uniti all’utilizzo del copyright: con esso si cercava infatti di ovviare alle isole di
incertezza nella difesa brevettuale. Se dopo la divulgazione della circolare del 19
maggio 1964, il Copyright Office accettava la registrazione di software nel caso
in cui i programmi risultassero abbastanza originali e fossero leggibili dall’'uomo
(cioé fosse disponibile il codice sorgente al momento della richiesta di registra-
zione). Per avvalorare il pronunciamento, si faceva riferimento all’interpreta-
zione del Copyright Act del 190926 che, ovviamente, non poteva comprendere i
programmi informatici e che sarebbe stato riformulato solo nel 1976.

Fu una svolta perché si manifestd incontrovertibilmente il lavoro per armo-
nizzare il sistema del diritto d’autore statunitense alla Convenzione di Berna??,
anche se non si citava il software in modo diretto, e nel Copyright Act del 1980
(Sezione 101), & stata data anche una definizione di programma, per elaboratore:
A computer program is a set of statement or instruction to be used directly or
indirectly in a computer in order to bring about a certain result. Il provvedi-
mento venne varato seguendo le indicazioni del National Commission on new
technological uses of Copyrighted Works?®. In sostanza, la legge proibiva la ri-
produzione e I'uso di copie del software, fatta eccezione la copia per uso proprio
o per archiviazione.

23http://supct.law.cornell.edu/supct/cases/409us63.htm
24nttp://supct.law.cornell.edu/supct/cases/437us584 . htm

25http ://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=450&invol=175
26h1:1:p ://www.kasunic.com/1909_act.htm

27@Gli Stati Uniti hanno aderito alla Convenzione di Berna il 16 novembre 1988
28http://www.cni.org/docs/infopols/CONTU. html
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