Gadget e social provano
la divulgazione del design

Proprieta intellettuale

[l Tribunale di Venezia indica
cosa dimostra la conoscenza
negli ambienti specializzati

La tutela viene meno

se il prodotto era noto prima
del deposito della domanda
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Esposizioniin fiera, descrizioni sul
sito, raffigurazioni sui social e di-
stribuzione come gadget sono prove
di divulgazione diun prodotto negli
ambienti specializzati cherendono
nullalatuteladel design registrato
setale divulgazione e avvenuta pri-
ma del deposito della domanda di
registrazione. E questala conclusio-
neraggiunta dal Tribunale di Vene-
zia (decisione del 9 ottobre 2024) che
ha affrontato il tema della conosci-
bilita della predivulgazione di un
designregistrato da parte degli am-
bienti specializzati, o degli operatori
che trattano commercialmente — per
professione o collezionismo - de-
terminati tipi di prodotti.

Per poter essere validamente re-
gistrata, la forma di un prodotto di
designdeve essere “nuova”, non de-
ve cioé essere identica a forme
(compresa quella per cuisi chiedela
registrazione) divulgate prima del
deposito della domanda.

Laconoscibilita
I1casoriguardava la predivulgazio-

ne di un design registrato relativo
allaforma di una particolare matita
(denominata “Perpetua”).

La titolare ne aveva contestato
I'imitazione da parte di una penna
multimediale per laptop e tablet. Il
produttore della penna ha reagito
sostenendo che il design registrato
era nullo perche la matita era stata
divulgata sul mercato primadelde-
posito della domanda di registra-
zione come design.

Leregole

1l Tribunale ha innanzitutto richia-
mato i principi espressi dalla Corte di
giustiziadella Ue secondo cui la pre-
divulgazione comportauna presun-
zione di conoscenza da parte degli
ambienti specializzati. Questa pre-
sunzione di conoscenza puo essere
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Postsulnternet

Annullatoil design di Pumasu
unacalzaturaa causadiun post
della cantante Rihanna che
mostrava le sneakersin
questione prima che fossero
state registrate.

Tribunale dell'Unione europea
(casoT-647/22, "PUMA"),
decisione del € marzo 2024

Faseideativa

La predivulgazione diaspetti
del design ancorain fase
ideativa non rilevanoai fini del
venir meno del requisitodella
novita.

Tribunale di Milano, decisione
dell’8 gennaio 2024

pero contrastata dimostrando I'esi-
stenza di circostanze che potevano
ragionevolmente impedire la cono-
scenza del prodotto da parte degli
ambienti specializzati, nelcorsodella
loro normale attivita commerciale.

Il Tribunale di Veneziaapprofon-
disceiconcetti di “ambienti specia-
lizzati” e di “normale attivita com-
merciale”. Secondo i giudici vene-
ziani un design non puo ritenersi
conosciuto nella normale attivita
commerciale se gliambientispecia-
lizzati del settore interessato posso-
no scoprirlo solo per caso perché la
ratio della disciplina che considera
lapredivulgazione un ostacoloalla
registrazione come design, vuole
che venga escluso dalla predivulga-
zione cio che non erarealmente co-
noscibile dagli ambienti interessati.

Ma qualisono gli eventi oifatti che
possono essere considerati conosci-
bili dagli ambienti specializzati del
settore e determinare, di conseguen-
za, 'annullamento dellaregistrazione
nel caso in cui siano avvenuti prima
del deposito della domanda?

[ Tribunale di Veneziaharisposto
aquesta domanda individuandoise-
guenticasi comeprovediunapredi-
vulgazione effettiva (e conoscibile):
® esposizione a una fiera aperta al
pubblico generalizzato (circostanza
dichiarata sul sito dellatitolare e de-
scrittanella tesidilaurea della figlia);
® descrizione dellamatita sul sito
internet della titolare;

@ descrizione e raffigurazione del-
la matita nei profili social;:

e distribuzione della matitacome
gadget in occasione di eventi;

Il Tribunale ha quindi accertato
la nullita della registrazione come
design della matita.
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