Forma dei beni: la funzione guida
la ricerca della giusta protezione

Proprieta intellettuale

La tutela giuridica cambia
se il compito ¢ estetico,
distintivo, tecnico o creativo

Possibile invocare pit difese
purché non creino monopoli
temporali troppo lunghi
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La forma di un prodotto (o del suo
packaging) puogodere didiverse tu-
tele normative a seconda della fun-
zione che ricopre: estetica, distintiva,
funzionale o creativa. Nelcasoin cui
unaformaassolvaapil funzioni, idi-
ritti di esclusiva possonoincrociarsi
e anche cumularsia patto che, pero,
il cumulo non incontri alcuni limiti
previsti dall'ordinamento, per evitare
I'attribuzione di monopoli temporal-
mente eccessivi.

Il canone estetico

Una forma e anzitutto un canone
estetico, uninsieme di caratteristi-
chebie tridimensionali. L’elemento
estetico etutelato come “disegnoe
modello” (Direttivag8/71/CE e del
Regolamento Cen. 6/2002), a con-
dizione, tral’altro, che siain grado
disuscitare — nel cosiddetto utiliz-
zatoreinformato - un’impressione
generalediversa da quella suscitata
dalla forma di prodotti precedenti;
lagiurisprudenza parla di assenza
di“déjavu” (Tribunale Ue, sentenza
del 22 novembre 2018, nel caso T-

296/17). L’ utilizzatore informato &
un consumatore piu attento e dili-
gente,chediaprovadiun grado di
attenzione relativamente elevato
quando utilizza i prodotti di riferi-
mento (Corte Giustizia, decisione
20 ottobre 2011, caso C-281/10P);
una “via di mezzo” tra un esperto
del settore e un consumatore qual-
siasi. Inoltre, la tutela come disegno
e modello registrato presuppone
chelaregistrazione avvenga entro
un anno da quando il prodotto e
stato divulgato al pubblico.

La forma del prodotto che svolge
una funzione tecnica non e tutelabile
come disegno e modello masipuo ri-
correre alla tutela brevettuale.

Laregistrazione dura cinque anni
ederinnovabile finoad un massimo
diventicinque; in caso di mancatare-
gistrazione, ¢ possibile accedere alla
tutela come design non registrato,
che protegge contro le copie “inten-
zionali” per (soli) tre anni dalla prima
divulgazione del prodotto.

Lacapacitadistintiva

La forma del prodotto pubavere an-
che una funzione distintiva: puo,in-
fatti, esserericonoscibile dal consu-
matore medioalpunto da consentire
allostesso diricollegare/associareil
prodottoad una determinata origine
imprenditoriale. La forma dotata di
una capacita distintiva, puo essere
tutelata come marchio, la cui regi-
strazione ha durata decennalerinno-
vabile senza limiti.

Una forma non puo pero costituire
unvalido marchio se svolge una fun-
zione tecnica, o se costituisce laforma
naturale/standardizzata del prodot-
to,0ancorase attribuisce un“valore
sostanziale” al prodotto (ossiaunap-
pealidoneoad influenzare o addirit-

turaa determinare le scelte d’acqui-
sto del pubblico).

Anche in questo caso,lamancanza
diregistrazione puo essere superata
dalla tutela del marchio difatto, ricor-
rendoalla disciplina della concorren-
zasleale (articolo 2598, n.1del Codice
civile), che proteggele forme distinti-
ve contro leimitazioniingradodiin-
generare confusione neiconsumato-
ri. In questo caso, saranecessario di-
mostrare I'uso e la diffusione della
forma del prodotto sul mercato, per
provare chei consumatori ne perce-
piscono la naturadistintiva (se nonvi
fosse uso, non vi sarebbe conoscenza
della formada partedei consumatori,
e,quindi, nonsicorrerebbe il rischio
che i consumatori possano confon-
dersi perché un’altraimpresaadotta
una formaidentica/simile).

Funzionalita e utilita d'impiego
Una forma “funzionale”, che per-
mette di risolvere in modo nuovo
ed originale un problema tecnico,
puo essere tutelata come brevetto
perinvenzione, che ha una durata
massima di vent’anni. Qualora
T'utilita tecnicadella formasiatale
da attribuire semplicemente una
maggior comodita d’'impiego, o una
particolare efficacia al prodotto, la
forma potra essere tutelata come
modello di utilita, la cui durata éri-
dotta a dieci anni. Anche in questi
casi, la divulgazione del prodotto
primadel depositodelladomanda
di brevetto impedisce 1a brevetta-
zione; e cid in maniera molto rigi-
da, poiché ogni divulgazione, in
ogni parte del mondo, che renda
accessibile al pubblico la tecnologia
sottesa alla forma priverebbe que-
st'ultima del fondamentale requi-
sito della novita.

La creativita

Selaformadel prodotto e atuteladel-
la “creativita” insita in una forma,
soccorre il diritto d’autore, che pro-
tegge 'aspetto “originale” di un pro-
dotto che manifestauna rappresen-
tazione personale di chi lohacreato.
Tuttavia, in questo caso é richiestoun
requisito ulteriore: la forma dovra -
oltre ad essere creativa — presentare
un “valore artistico”. Sitrattadiunre-
quisito che lagiurisprudenza ha ten-
tato negli anni di oggettivizzare, in-
quadrandolo come riconoscimento
daparte di ambienti e istituzioni cul-
turali (valorizzando, tra Taltro,
I'esposizionein musei, I'ottenimento
di premi o critiche favorevoli).

Il cumulo

Inun’ottica sistematica, tuttavia, il
cumulo trova un ostacolo in alcuni
limiti posti dall’ordinamentoa tute-
la dell’attribuzione di monopoli
temporalmente eccessivi, soprat-
tutto come marchio.

Lastessa forma, ad esempio, non
potra essere tutelata sia come mar-
chio, sia ai sensi del diritto d’autore.
Infatti, il “valore artistico” richiesto
per la tutela autorale implica I'attri-
buzione diquel “valore sostanziale™
che impedisce la tutela come mar-
chio.In questo senso, unarecente de-
cisione della Cassazione ha fatto
chiarezza, stabilendo - con riferi-
mento alla forma della famosa “Ve-
spa” Piaggio - che il riconoscimento
diunvaloreartisticoallaformadiun
prodotto quale operadi design com-
porta, di regola, che la stessa forma
dia al prodotto quel “valore sostan-
ziale” che ostaallaregistrazione della
forma come marchio(Cassazione 28
novembre 2023, n. 33100).
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