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1) LA MODERNA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

La c.d. moderna Società dell’informazione è costituita da due pilastri: le nuove tecnologie

informatiche e le reti di telecomunicazione.

Il software è di fatto il collante che permette ai dispositivi che usiamo quotidianamente di collegarsi alle

reti di telecomunicazione e consente così di scambiare informazioni e realizzare servizi estremamente

sofisticati.

Nel corso degli ultimi decenni si è assistito ad un cambiamento della tecnologia e dell’utilizzo del software

che ha comportato il passaggio graduale da una tecnologia analogica ad una tecnologia digitale.

Si è assistito appunto allo sviluppo sempre crescente della tecnologia informatica (che comprende gli

apparecchi digitali e i programmi software) e telematica (che si esprime nelle reti telematiche).

Sulla scena tecnologica è comparsa altresì l’intelligenza artificiale, che è una tecnologia in grado

di fornire funzionalità ancora più avanzate tramite l’utilizzo di modelli matematici estremamente sofisticati,

che producono risultati più complessi e affidabili rispetto al passato.

Fondamentali nell’ambito di questa tecnologia sono la disponibilità di un numero elevatissimo di dati e

parametri e l’utilizzo di algoritmi di apprendimento automatico dei dati (machine learning).



La trasformazione digitale del business, inoltre, sta creando e facendo circolare dentro alle

aziende e fuori alle aziende i c.d. Big Data (grandi dati o megadati).

In statistica e informatica, la locuzione Big Data indica genericamente una raccolta di dati

informativi così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi

analitici specifici per l'estrazione di valore o conoscenza.

Le fonti dei Big Data sono per esempio:

-I dati in streaming: sono i dati (machine generated) che provengono dall'Internet delle Cose

(Internet of Things, IoT) e da altri dispositivi connessi;

-I dati che derivano dalle interazioni su piattaforme di social media;

-I dati pubblici disponibili, che provengono da numerose fonti di open data come il data.gov del

governo americano, il CIA World Factbook o il portale Open Data Portal dell'Unione Europea;

-I dati business generated: si intendono tutti quei dati, human o machine generated, generati

internamente ad un’azienda che registrano tutte le attività data-driven dei processi di business

aziendali.

-Altre tipologie di Big Data possono provenire dai data lakes (Il Data Lakes è un luogo per 

archiviare dati strutturati e non strutturati), fonti dati cloud, fornitori e client

https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione


Completano il panorama digitale le Nuove tecnologie e realtà digitali.

Anzitutto la Blockchain: ha avuto le sue prime applicazioni nel modo della finanza e delle criptovalute, ma, più in generale, si

configura come un sistema decentralizzato di “notarizzazione” di singoli dati, che possono riguardare non solo transazioni, ma

anche moduli e processi e che, una volta inseriti, risultano sostanzialmente immodificabili, fornendo anche datazione e

geolocalizzazione certe dell’immissione, poiché la modifica richiederebbe il consenso di tutti i partecipanti alla catena (i “nodi”,

come vengono abitualmente chiamati), i quali sono potenzialmente infiniti.

Della tecnologia Blockchain si è per esempio avvalsa Benetton, nell’ambito del progetto “Blockchain in a Box”, elaborato in seno

al Gruppo italiano del Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), per realizzare una lettera di vettura

elettronica impiegata nei trasporti internazionali su strada, rendendo più trasparente e controllabile la filiera e riducendo quindi i

rischi di abusi e di illegalità.

Una corretta contrattualizzazione può infatti consentire l’adozione su larga scala della Blockchain come tecnologia garante dei

flussi documentali digitalizzati scambiati tra le parti di un rapporto,

sia nel sempre più diffuso Internet of Things, sia nella gestione delle filiere produttive (che con l’utilizzo di questa tecnologia

possono essere più facilmente garantite da marchi collettivi e di certificazione), sia nel controllo dello smartworking e nella sua

integrazione nell’organizzazione del lavoro, sia nella circolazione delle tecnologie segrete (spesso risultando consigliabile

completare i processi produttivi nei Paesi di destinazione delle merci, facendo “viaggiare” materialmente solo i semilavorati).



La tecnologia blockchain è sfruttata dai “No Fungible Token” o NFT.

Con gli NFT si può vendere qualsiasi bene prodotto digitalmente, associando un certificato di proprietà e autenticità della

fonte.

Essi non sono soltanto utilizzati per rendere riconoscibili (e negoziabili) come tali gli “originali” delle opere d’arte digitali,

distinguendoli dalle copie, ma possono diventare veri e propri titoli di credito sui generis, a loro volta negoziabili,

rappresentativi (token, appunto) di beni e servizi del mondo reale, magari non ancora prodotti (e che verranno prodotti sulla

base della domanda, riducendo gli sprechi), che gli utilizzatori della rete possono scegliere in negozi virtuali e poi ritirare o farsi

consegnare nel mondo reale, ed ai quali quindi sono pienamente applicabili le norme in materia di proprietà intellettuale.

Si pensi alla norma recentemente introdotta nell’art. 20 del Codice della Proprietà Industriale (e nell’ art. 10 del Regolamento

UE n. 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea), che attribuisce al titolare anche il diritto di vietare, salvo proprio consenso,

di apporre il segno su “altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali

fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività

costituenti violazione del diritto del titolare”.

E poi il Metaverso, che è un ambiente digitale tridimensionale, ma non è solo un mondo virtuale parallelo a quello reale,

bensì può diventare una componente importante della comunicazione d’impresa e della fidelizzazione dei consumatori,

aprendo quindi una nuova frontiera alla concorrenza tra imprese, sempre fondata sulla capacità di valorizzare e sfruttare la

funzione pubblicitaria, di comunicazione e di investimento che ai marchi viene oggi riconosciuta.

Questo strumento creerà perciò (e sta già creando) anche nuove opportunità per lo svolgimento di attività di licensing e

soprattutto di co-branding, dato che consente di creare più facilmente circoli virtuosi di utilizzazioni coordinate di segni distintivi

imprenditoriali, ma anche di marchi territoriali e di DOP e IGP, per valersi scambievolmente dei rispettivi valori comunicazionali

positivi, specialmente per competere su un mercato che resta globale anzitutto perché globale è la rete web.

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000166060ART21
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000851115ART45


2) IL METAVERSO

In data 28 ottobre 2021 Mark Zuckerberg ha dichiarato di voler cambiare il nome della propria società, 

Facebook, in Meta Platforms Inc. (abbreviato in Meta): ciò allo scopo di espandere FB oltre la piattaforma di 

social media, entrando nel regno digitale online noto come Metaverso.

Il Metaverso è un ambiente digitale tridimensionale, nel quale si può interagire con altri utenti attraverso

l’utilizzo di un avatar personale, collegandosi a questo spazio di realtà virtuale tramite smart glasses,

caschi, visori, tute e guanti dotati di sensori tattili.

Il termine fu inventato nel 1992 dallo scrittore Neal Stephenson, per indicare il mondo digitale in cui agiva il

protagonista del suo romanzo, Snow Crash, per mezzo di un avatar. Second Life, il sito internet sviluppato

nel 2003 e pensato per ospitare una seconda vita digitale, è stata la prima vera e propria piattaforma di

realtà virtuale aperta al pubblico, poi superata con l’avvento dei social network, che consentivano interazioni

sociali molto più immediate ed agevoli per tutti.

Oggi la tecnologia permetterebbe di trasferire nel Metaverso i cinque sensi e di sfruttarli attraverso il proprio

“ego virtuale”. Si può sviluppare una vita del tutto virtuale in uno spazio libero e aperto (e non come in un

videogioco). Questo può consentire a consumatori e imprese di operare nei mercati (anche finanziari)

presenti nel Metaverso, acquistando e vendendo beni e servizi in qualsiasi settore economico attualmente

esistente o in settori nuovi.



Non si sa come esattamente descrivere il Metaverso.

Il riferimento ad un videogioco è pertinente solo nella misura in cui si rappresenta il sistema che funziona grazie a connessioni

aggiornate in tempo reale e molto precise.

Quello che si intende per Metaverso è ben diverso da un gioco e si avvicina di più a quello che è la rete internet.

Il Metaverso, infatti, deve essere “persistente”, senza soluzioni di continuità nel tempo e senza possibilità di annullamento o

ripristino; deve essere “sincrono”, nel senso che esisterà costantemente per tutti e in tempo reale; sarà “a libero accesso”,

senza limite al numero di utenti che possono essere contemporaneamente presenti.

Il Metaverso sottintende una piattaforma decentralizzata e costruita principalmente su standard e protocolli riconosciuti dalla

comunità (come quelli dell’open web), sviluppata in formato aperto (open source). Quindi un “vero Metaverso” è in diretta

contrapposizione con quello che oggi pensa di realizzare Zuckerberg, anche se quanto descritto non escluderebbe comunque la

possibilità che all’interno del Metaverso siano poi presenti piattaforme chiuse dominanti.

Il Metaverso richiede una tecnologia superiore a quella di internet, che non può sostenere la partecipazione contemporanea

di miliardi di persone ad una stessa esperienza, ma ha una struttura articolata attorno a singoli server che comunicano tra loro. Il

Metaverso rappresenta comunque un’enorme e profonda evoluzione dell’attuale web.

Nel Metaverso vi dovrebbe essere un’economia perfettamente funzionante, in cui ciascun utente sarà in grado di realizzare beni

e servizi, acquistare e vendere, essere ricompensato per ogni tipo di lavoro e investire.

Da un punto di vista economico-giuridico un primo problema da porsi è quello della disciplina della censura e del controllo

delle comunicazioni, della sicurezza e della conservazione dei dati.

Rileva la questione della protezione delle proprietà intellettuali nel Metaverso, dato che vi sarà una trasposizione di beni di

consumo dalla vita reale in quella virtuale.



In questo scenario si inseriscono i “No Fungible Token” o NFT.

La “non fungibilità” si riferisce all’unicità e indivisibilità dei nuovi gettoni digitali, differenziandosi gli NFT dalle altre fattispecie

in cui vige il principio opposto di fungibilità.

Con gli NFT si può vendere qualsiasi bene prodotto digitalmente, associando un certificato di proprietà e autenticità della fonte. I

“tocchi” (token) crittografici o certificati digitali, unici nel loro genere, consentono di dimostrare la proprietà di una risorsa

digitale. Avere un NFT significa avere un originale di una determinata risorsa digitale. Sebbene l'asset digitale possa essere

replicato più volte da chiunque, chi è titolare dell'NFT ne è il "vero e unico" proprietario. L'autenticità di ogni NFT è verificata

dal meccanismo del registro Blockchain, con cui viene conservata la traccia del creatore originale, di quanti soggetti hanno

scambiato quel determinato NFT e a quanto è stato venduto in ogni operazione, il che evita l’acquisto di falsi NFT da truffatori

che, ad esempio, salvano i JPEG (creato da altri) e lo rivendono come "originale" ad acquirenti inconsapevoli.

Di una stessa opera, potenzialmente, potranno essere venduti indefiniti NFT a soggetti diversi, tutti allo stesso modo proprietari

di un singolo certificato, ma non dell’originale. Quest’ultimo rimarrà di esclusiva proprietà dell’autore, in forza della normativa

sul diritto d’autore, il quale avrà la possibilità di sfruttare economicamente un numero indefinito di volte la propria opera,

venendo remunerato per l’acquisto di un token ad essa collegato.

È chiaro che il prezzo di mercato di ciascun NFT per la medesima opera dipende, però, dal numero degli stessi (con singole

impronte digitali), per cui ad una serie limitata non può seguirne altra analoga.



In conclusione, da un punto di vista economico, il Metaverso è un mercato ad espansione

infinita, apparentemente senza problemi di inquinamento ambientale per beni e servizi virtuali

realizzati, senza alcuna necessità di provvedere alla rottamazione, salvo il consumo di energia,

soprattutto elettrica.

Non vanno trascurati, però, danni psicologici e sociali, perché si realizza un benessere del tutto

illusorio: al miglioramento della vita a livello virtuale non corrisponderebbe un miglioramento

della felicità a livello reale.

Alla fine, continua nel mondo virtuale la società di fanatici di shopping e spettacoli. Il rischio

per gli individui è quello di non avere tempo per il mondo reale, con gravi forme di patologia

sociale legate al rapporto con il tempo e lo spazio.

La tecnologia è positiva quando coinvolge l’interazione nel mondo reale e migliora l’esperienza

umana, non quando esiste per se stessa. Nel Metaverso non esistono pandemie, non vi sono

differenze climatiche e ambientali, a meno che non lo decida un programma elettronico sulla

base di un algoritmo. Il che distacca l’uomo dal mondo reale.



3) IL METAVERSO dal punto di vista giuridico

Da un punto di vista giuridico, rilevano le norme sulla proprietà intellettuale.

Questa attesa rivoluzione avrà un impatto notevole nei settori della proprietà intellettuale (marchi, brevetti, diritto d’autore,

diritti connessi), dell’IT (diritti sulle infrastrutture, indirizzi IP, nomi a dominio, piattaforme di condivisione) e della Privacy.

È probabile che le tradizionali categorie del diritto industriale e della proprietà intellettuale andranno ampliate e ridisegnate

in modo da riflettere le esigenze giuridiche tipiche di tale singolare ambiente digitale.

Con l'impiego della distributed ledger technology nell'attività d'impresa, oggi, si assiste alla circolazione di beni digitali, come

immagini (anche raffiguranti un'opera d'arte, una figurina collezionabile, ecc.), video o audio, incorporati in una stringa

alfanumerica e registrati in una blockchain.

Essi assumono la comune denominazione di non fungible token («NFT»), poiché sono emessi in tiratura limitata e sono

scambiati su appositi spazi online (portali di scambio). Il loro commercio richiama alla mente il collezionismo di opere d'arte,

francobolli e monete rare.

Gli NFT sollevano, tuttavia, il problema dell'impressione, nei medesimi, di segni distintivi, riconducibili a imprese titolari del

diritto di privativa da parte di altri senza licenza d'uso.

Infatti, il sistema degli NFT, grazie alla caratteristica dell’unicità e infungibilità, sembrerebbe impedire la contraffazione, ma

in realtà il problema è evitare che gli stessi creatori di NFT siano i primi a violare i diritti degli altri (sul nome, sull’immagine, sul

segno distintivo, sulla creazione intellettuale), con la necessità di dover individuare il soggetto, autore della violazione, e

l’autorità competente a giudicare l’illecito (Corte di giustizia UE, sentenza 17 giugno 2021, causa C-800/19; Cass., 27 febbraio

2020, n. 5309).



3.1) La definizione di token e non fungible token

In primo luogo, si opera una distinzione tra token e non fungible token, unicamente accomunati

dalla matrice tecnologica, poiché generati e messi in circolazione su blockchain come unità native

digitali.

I token si connotano per diverse funzioni, in relazione alle quali essi assumono le denominazioni di: a)

payment token, se svolgono solamente una funzione di pagamento, come i bitcoin, gli ether e le altre

criptovalute; b) investment token, se riconoscono al possessore un diritto di tipo patrimoniale o

partecipativo nei confronti dell'emittente; c) utility token, se attribuiscono un diritto a ricevere o a usufruire

di beni o servizi che l'emittente fornisce o si propone di fornire.

I non fungible token rappresentano un diritto su un bene (anche digitale), non invece una pretesa

nei confronti dell'emittente. L'idea alla base della tokenizzazione consiste nel certificare la

corrispondenza tra il proprietario del bene e il token, con il quale si identifica il bene stesso, che circola

virtualmente mediante annotazione in blockchain.

Si è detto (proposta di Regolamento COM/2020/593, nota anche come “MiCA”) che l’NFT sia la

«rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati

elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».

https://dejure.it/document?id=8503399_49721538_1_REGCE___20200430000000000000593&ticket=AQIC5wM2LY4SfczLdKASlQUkAzp95UoOzORkc_37qhXJ6Qw.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzE3MDYzMDQ3MTI0Nzk1MTEyMAACUzEAAjAx*


Il token dunque costituisce uno strumento di rappresentazione digitale e crittografica di specifici rapporti giuridici, ed

in particolare, è strumento che consente l'incorporazione di diritti e ne permette la circolazione e conservazione garantita in

modalità crittografica. A seconda che l'“oggetto” rappresentato sia fungibile o infungibile, il token attrae tale caratteristica e

assume la forma di fungible token (come il bitcoin, rappresentativo di moneta, che in quanto tale è fungibile) o, viceversa di non-

fungible token, che rappresenta piuttosto un oggetto di natura infungibile, digitale o non, come un'opera d'arte, un bene

immobiliare, una canzone e figurine collezionabili, come nel caso di specie.

A livello più tecnico un token è un'informazione testuale rappresentativa di un oggetto di varia natura e con il processo

di tokenizzazione si attribuisce crittograficamente un codice univoco a tale oggetto, informazione questa che può essere

ricondotta singolarmente ad uno specifico soggetto.

Si precisa che l'NFT non incorpora il contenuto digitale. Esso, infatti, rappresenta soltanto una sequenza informatica

sottoposta a un processo di hashing e per questi motivi non incorpora alcun diritto connesso all'oggetto della transazione, ma

risulta, piuttosto, un titolo abilitativo che consente l'accesso al contenuto digitale.

In dottrina si è, difatti, efficacemente qualificato l'NFT come una “chiave digitale” che, grazie alla crittografia, può assicurare un

accesso univoco e sicuro al contenuto digitale.

E, in assenza di specifica definizione giuridica, appare condivisibile l'NFT è stato qualificato «come un titolo di credito atipico

riconducibile alla categoria dei documenti di legittimazione disciplinati dall'art. 2002 c.c., che servono soltanto ad identificare

l'avente diritto alla prestazione, mentre il vincolo contrattuale si è formato sulla base delle pattuizioni stipulate tra le parti in

separati documenti».

Il legislatore, nazionale ed europeo, comunque, non disciplina, appunto, direttamente la creazione e la circolazione di

NFT (ma il diverso fenomeno delle valute virtuali, o payment token), per cui una disciplina applicabile ai NFT si deve

ricostruire in via analogica.

https://dejure.it/document?id=166331_829517_1_CCX_____19420316000000000000262A2002S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyX5FUcDzoCQ976lP4ci4q5jlX3L9xmnZ4.*AAJTSQACMDMAAlNLABM3MTk2Nzc4NjU3MjQ0MDA5NzEwAAJTMQACMDE.*


3.2) L'ordinamento francese e l'esperienza statunitense su NFT sportivi

Nell'ordinamento francese, con un recente documento, il Conseil Superieur de la Propriete Litteraire et Artistique

francese ha proposto un approccio regolamentare per i jetons non fongibles, equiparandoli ai titres de droits.

Prima del documento del Conseil, una definizione di jeton è stata invece elaborata dall'art. L552-2 Code monétaire et

financier, secondo cui per token deve intendersi un'attività immateriale che rappresenta, in forma digitale, uno o più diritti

che possono essere emessi, registrati, conservati o trasferiti mediante un dispositivo di registrazione elettronica condiviso

(blockchain), che consente di identificare, direttamente o indirettamente, il proprietario del bene.

Come pure precisato dal Rapport de missione del Conseil, sebbene la definizione si inserisca nell'ambito delle operazioni di

raccolta del risparmio mediante l'emissione di jetons e non si riferisca espressamente ai NFT, essa potrebbe essere mutuata

per la categoria di valori digitali non fungibili.

La disciplina applicabile a questa categoria di jetons si ricava dal regime giuridico destinato al bene sottostante

impresso nel valore digitale, in particolare, considerato il tenore del Rapport, alle opere d'arte. E, infatti, se l'art. L111-1 Code de

la propriété intellectuelle dispone che l'autore è titolare dei diritti di proprietà intellettuale sulla sua opera, nulla esclude di

riconoscere all'artista di essere titolare del diritto di privativa sul jetons non fongible contenente l'opera digitalizzata.

L'impostazione adottata dal Conseil può essere estesa anche ai NFTche riproducono o incorporano un marchio. Il

dépôt de marque di un jeton non fongible è ricevibile dall'Institut National de la Propriété Industrielle, a condizione che l'istante

chiarisca il contenuto del valore digitale. Il marchio riprodotto in un jeton rientra nella classe “9” della Classificazione di

Nizza, al di là dell'uso destinato nel mondo reale o esclusivamente nel mondo digitale, come nel Metaverso.



La letteratura statunitense suggerisce un analogo approccio regolamentare, caso per caso, in

base al tipo di non fungible token.
Per il marchio, in particolare, la definizione di marchio riportata nel Lanham Act (al § 1127 U.S.C.) risulta

sufficientemente ampia da accogliere anche l'ipotesi di non fungible token, poiché «trademark includes any word, name,

symbol, or device, or any combination thereof».

Al riguardo, il “Rogers Test” aiuterebbe a stabilire se l'uso di un segno distintivo rientri o meno nel raggio d'azione

della disciplina: invero, il Lanham Act non si applica se il segno distintivo riproduce contenuti essenzialmente riconducibili a una

espressione artistica del creatore, a condizione che l'opera in sé non sia fuorviante circa la sua fonte d'origine.

L'ipotesi su cui la dottrina americana ha concentrato maggiormente l'attenzione ha riguardato la Trademark dilution, dato

l'uso incontrollato che altri potrebbero fare del marchio celebre su prodotti o servizi offerti nella forma di token non

correlati al titolare, tale da causare un indebolimento del marchio stesso o una dissociazione con l'imprenditore d'origine (cfr.

§1125 U.S.C.).

Nella giurisprudenza statunitense, il caso pilota si rinviene in Hermès International and Hermes Of

Paris, Inc., Plaintiffs, v. Mason Rothschild 05-18-22.
Il caso era cominciato quando l’artista USA mise in vendita cento borse digitali che riprendevano le fattezze della

celebre Birkin dal sito metabirkins.com. In risposta alla contestazione di Hermès, Rothschild aveva rivendicato la sua libertà

di artista, protetta dal Primo Emendamento, che garantisce la libertà di espressione, definendo le “MetaBirkins” come

un’“astrazione giocosa di un monumento della cultura della moda”.

Per ragioni storiche e politiche, questo argomento è sempre stato un porto sicuro negli Stati Uniti per artisti di ogni genere; la 

tutela della vera o presunta libertà di espressione, infatti, prevale quasi sempre sugli interessi di parte, non ultimi quelli dei titolari 

di diritti di Proprietà Intellettuale



A porre fine alla querelle ci ha pensato il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York,

ascrivendo all’artista Mason Rothschild la responsabilità di violazione del marchio registrato, diluizione del

marchio e cybersquatting, con un risarcimento complessivo fissato nei termini di 133.000 dollari.

Sebbene i difensori di Rothschild abbiano tentato di richiamare l’esempio arcinoto delle lattine di zuppa Campbell rappresentate

nei quadri di Andy Wharol, non sono riusciti a convincere la giuria della validità del parallelo. Wharol infatti dipingeva le zuppe

Campbell come metafora della quotidianità ordinaria che lo circondava.

Leggendo le mail e i messaggi inviati da Rothschild prima del lancio delle MetaBirkin – resi noti in sede di discovery – emerge,

invece, un proposito tutt’altro che artistico e metaforico. L’artista parla delle sue opere come una “miniera d’oro” e non sembra

avere, dietro alle sue scelte, qualcosa in più del semplice interesse a trarre profitto dalla notorietà di Hermès.

Infatti, la giuria che ha emesso il verdetto ha ritenuto che l’uso del marchio “Birkin” nel nome dell’NFT (privo di alcuno sforzo

creativo, se non la mera giustapposizione al banalissimo suffisso “Metà”), la registrazione di un dominio in cui il marchio Birkin è

perfettamente leggibile e la risolutezza con cui Rothschild intendeva trarre profitto dalle sue opere fossero indici sufficienti di un

intento fraudolento e non certo artistico.

Forse un maggior sforzo creativo da parte di Rothschild, quantomeno nella scelta del nome, avrebbe reso più facile difendere la

tesi dell’opera d’arte tutelata dal Primo emendamento.

Di sicuro, la titolarità di diritti di marchio anche in relazione alle opere digitali ha aiutato Hermès nell’ottenere una decisione

favorevole. E' una vittoria di Pirro, certamente, dato che il risarcimento è inferiore al costo attuale di una sola delle cyber-borse.

Resta, comunque, una vittoria (e di peso).

Nel frattempo, il caso è stato citato anche in molte altre cause legali incentrate sul web3 che sono proliferate nel frattempo, come

quella che Yuga Labs ha intrapreso contro Ryder Ripps e una causa separata su un Bored Ape Yacht Club NFT che è arrivata

davanti a un tribunale di Singapore.



3.3) Il caso italiano: Tribunale Roma, sez. XVII impr., ord. 20/7/2022

La società Juventus Football Club s.p.a. ha adito il Tribunale di Roma al fine di ottenere l'inibitoria

sulla produzione, commercializzazione, pubblicizzazione e offerta in vendita, diretta/indiretta, in

qualsivoglia modo e forma di non-fungible token (d'ora in poi “NFT”) rappresentativi di una fotografia

ritraente un noto calciatore con indosso l'iconica maglietta a strisce bianco-nere, oggetto di marchio

figurativo e denominativo registrato dalla squadra/società calcistica ricorrente, nei confronti della società

produttrice di tali cards digitali collezionabili.

A fondamento del petitum cautelare si pongono, oltre al periculum in mora, rappresentato dal rischio di una reiterata

produzione e dal pregiudizio arrecato alla società ricorrente a causa della circolazione di tali figurine digitali, e integrante la

violazione del marchio registrato e nella conseguente confusione potenzialmente indotta nel pubblico, anche il fumus boni iuris

consistente nella titolarità e notorietà dei marchi sottoposti comunque a registrazione, non contestata, in capo alla Juventus.

La società produttrice degli NFT resisteva a sua volta, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo in particolare

l'assenza del periculum in mora – essendo la vendita terminata – e la sussistenza del proprio diritto all'utilizzo e alla

commercializzazione degli NFT contestati – avendo stipulato con il calciatore protagonista un precedente contratto di

sfruttamento dell'immagine – e, in via subordinata, eccependo che i marchi oggetto di tutela non risultavano registrati nella

categoria inerente i “prodotti virtuali scaricabili” (categoria 9 secondo gli standard Convenzione di Nizza: categoria di

“prodotti virtuali downloadabili”).



Per quanto riguarda la mancata registrazione nella specifica categoria di prodotti virtuali, il giudice ha

rilevato la “notorietà” dei marchi della Juventus, che consente un'estensione ultra-moenia della tutela di essi,

dunque anche nelle categorie non specificamente attinte dalla registrazione.

Il marchio, infatti, è senza dubbio alcuno riconducibile alla «squadra più titolata e con maggiori tifosi in Italia e

all'estero» e se ciò non bastasse alla garanzia extra-merceologica del marchio, il Giudice ha rilevato anche una

sorta di “preuso” ex art. 2571 c.c. che la società calcistica ha realizzato dei propri segni distintivi nell'ambito degli

stessi settori “virtuali” di mercato, essendo essa «divenuta attiva nel settore dei crypto game,o blockchain game,

ossia videogiochi online che si basano su tecnologie blockchain e sull'utilizzo di criptovalute e/o di non-fungible

token (NFT)».

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale di Roma ha ritenuto che: la creazione e commercializzazione

degli NFT in parola comportasse contraffazione dei marchi, concretizzando il rischio di confusione, determinato

dall'identità dei segni utilizzati; che, operando la Juventus nei medesimi settori commerciali, la condotta della

società convenuta integrasse altresì ipotesi di concorrenza sleale; che tali condotte arrecassero pericolo di danno per

la Juventus a causa della possibile “volgarizzazione” del marchio.

Per questi motivi, il Giudice romano ha ordinato l'inibizione nei confronti della società resistente all'ulteriore

produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita degli NFT e dei contenuti digitali recanti i marchi

Juventus, disponendo anche la loro rimozione dal commercio e da ogni pagina di sito Internet direttamente o

indirettamente controllata dalla stessa, aggiungendo una penale per ogni giorno di ritardo o violazione nell'esecuzione

dell'ordinanza.

https://dejure.it/document?id=166331_830591_1_CCX_____19420316000000000000262A2571S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyX5FUcDzoCQ976lP4ci4q5jlX3L9xmnZ4.*AAJTSQACMDMAAlNLABM3MTk2Nzc4NjU3MjQ0MDA5NzEwAAJTMQACMDE.*


3.4) Le conseguenti disquisizioni giuridiche

3.4.1) La registrazione e la tutela del marchio nel Metaverso

Per i marchi dotati di rinomanza, nel nostro ordinamento, può agevolmente ricostruirsi una disciplina

nell'ipotesi di tokenizzazione, analogamente a quanto prospettato negli ordinamenti francese e statunitense.

Come anche deciso dal Tribunale di Roma, l'uso dell'analogia consente di estendere ai NFT l’art. 20,

comma 1, lett. c), c.p.i. che consente al titolare del marchio celebre di impedire a chiunque l'uso di un segno

identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini o del tutto diversi da quelli

contraddistinti, invero oltre la categoria merceologica d'appartenenza.

Diversi argomenti sono necessari per tutelare la riproduzione in un NFT, senza licenza d'uso, di marchi

ordinari. Perché se i marchi celebri godono di una tutela estesa anche a merci non affine, diversamente deve

dirsi per i marchi ordinari. Nel dettaglio, per il marchio ordinario il problema potrebbe porsi se registrato per

una certa classe (ad es. di abbigliamento) e impresso, successivamente, in un valore digitale per rappresentare la

controparte reale, ma in un diverso ambiente, come il Metaverso. Dunque, resta da comprendere se una tutela

inibitoria sia riconosciuta anche per il marchio ordinario quando il suo utilizzo avvenga in “ambienti diversi”

da quelli prescelti nella registrazione.

La tutela per il marchio registrato si ricava dall'art. 20 c.p.i., che dispone i casi in cui «il titolare ha diritto di

vietare ai terzi» l'uso del marchio da lui registrato.

La lett. b) dell'art. 20 c.p.i. opera se il marchio registrato riprodotto nel token sia identico o simile e se i

prodotti o servizi siano identici o affini. Dunque, l'imprenditore deve dimostrare contemporaneamente l'esistenza

dei due requisiti richiesti dalla norma.

https://dejure.it/document?id=3948531_20129719_1_DLT_____20050210000000000000030A0020S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfczLdKASlQUkAzp95UoOzORkc_37qhXJ6Qw.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzE3MDYzMDQ3MTI0Nzk1MTEyMAACUzEAAjAx*
https://dejure.it/document?id=3948531_20129719_1_DLT_____20050210000000000000030A0020S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfczLdKASlQUkAzp95UoOzORkc_37qhXJ6Qw.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzE3MDYzMDQ3MTI0Nzk1MTEyMAACUzEAAjAx*
https://dejure.it/document?id=3948531_20129719_1_DLT_____20050210000000000000030A0020S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfczLdKASlQUkAzp95UoOzORkc_37qhXJ6Qw.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzE3MDYzMDQ3MTI0Nzk1MTEyMAACUzEAAjAx*
https://dejure.it/document?id=3948531_20129719_1_DLT_____20050210000000000000030A0020S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfczLdKASlQUkAzp95UoOzORkc_37qhXJ6Qw.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzE3MDYzMDQ3MTI0Nzk1MTEyMAACUzEAAjAx*
https://dejure.it/document?id=3948531_20129719_1_DLT_____20050210000000000000030A0020S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfczLdKASlQUkAzp95UoOzORkc_37qhXJ6Qw.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzE3MDYzMDQ3MTI0Nzk1MTEyMAACUzEAAjAx*


L'uso del segno distintivo simile o identico, circa il profilo applicativo della norma, non desta particolari difficoltà. Nel NFT viene, infatti,

riprodotto e pubblicizzato un prodotto o un servizio seguito dal marchio o analogo segno distintivo in grado di identificarlo sul mercato

virtuale. Come avvenuto per il caso esaminato dal Tribunale di Roma, la tokenizzazione consente, anche piuttosto agevolmente, di

riprodurre immagini riconducibili all'impresa titolare della privativa industriale. È, dunque, evidente il vantaggio per l'utilizzatore a danno

dell'impresa titolare del marchio.

Diversamente deve dirsi per l'ulteriore requisito richiesto dalla norma perché possa inibirsi l'uso del marchio al terzo non titolare: l'identità

o affinità tra prodotti e servizi. In prima battuta, questo secondo profilo parrebbe sfuggire all'applicazione della norma, dato che si tratta di

prodotti e servizi destinati a restare nell'etere o, comunque, destinati a operare, in alcuni casi, solo nel mondo virtuale, in una classe

merceologica, in sostanza, assolutamente diversa da quella per la quale un marchio sia registrato. Ad esempio, si pensi ai beni

collezionabili, carte digitali come le figurine dei calciatori. Il che, però, non deve ridurre il raggio di tutela prestato dall'art. 20 c.p.i.

sussistendo la tutela per prodotti della medesima Classe o di una diversa, in base al criterio sostanziale della c.d. affinità tra prodotti e

servizi. Pertanto, senza considerare l'affinità come un assioma, l'appartenenza di due prodotti ad una stessa classe non significherà

necessariamente affinità; per converso l'appartenenza di essi a due classi diverse non significherà non affinità. La concezione di affinità

tra prodotti si riconduce, dunque, all'origine del marchio, contro una possibile confusione circa la provenienza del prodotto. Secondo tale

impostazione il marchio deve, quindi, ritenersi un valore assoluto e ricevere tutela «in sé e per sé».

La tutela prestata dall'art. 20 c.p.i. deve estendersi ai non fungible token, a prescindere dalla categoria merceologica, in quanto il NFT

costituisce una proiezione del prodotto o del servizio nel mondo virtuale. Per giungere alla soluzione prospettata, l'attenzione deve porsi

sul «rischio di associazione fra i due segni», quando la riproduzione in un NFT di un marchio registrato rischi di orientare il consumatore

nella sua scelta, anche solo in parte, dato che quest'ultimo sarebbe indotto a pensare che quel prodotto digitale provenga dall'impresa

madre.

La soluzione si prospetta applicabile solo dopo un'indagine condotta caso per caso, a condizione che il segno distintivo sia riprodotto nel NFT

per un prodotto (virtuale) corrispondente alla “controparte” reale, nel senso di indurre il consumatore ad associare i due prodotti come

proveniente dalla medesima impresa.

https://dejure.it/document?id=3948531_20129719_1_DLT_____20050210000000000000030A0020S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfczLdKASlQUkAzp95UoOzORkc_37qhXJ6Qw.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzE3MDYzMDQ3MTI0Nzk1MTEyMAACUzEAAjAx*
https://dejure.it/document?id=3948531_20129719_1_DLT_____20050210000000000000030A0020S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfczLdKASlQUkAzp95UoOzORkc_37qhXJ6Qw.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzE3MDYzMDQ3MTI0Nzk1MTEyMAACUzEAAjAx*


La vicenda non pare molto distante da quella relativa a links che utilizzano keywords per orientare la scelta del consumatore. Al

riguardo, infatti, si ritiene che il titolare del marchio possa vietare l'uso di parole riconducibili al suo segno distintivo, se l'informazione

trasmessa non sia in grado di stabilire l'origine del prodotto o del servizio, generando in tal senso confusione rispetto alla corretta

associazione impresa-prodotto.

In ogni caso, sulla collocazione del marchio incorporato in un NFT, l'incertezza è superata con l'aggiornamento della

Classificazione di Nizza, in vigore dal 1° gennaio 2023. L'EUIPO ha, infatti, modificato le Linee guida 2023 per la corretta

classificazione delle richieste di registrazione riguardanti i NFT, che definisce come «certificati digitali unici, registrati in una

blockchain, utilizzati come mezzo per registrare la proprietà di un oggetto, come un'opera d'arte digitale o un oggetto da

collezione». Precisa, inoltre, che il NFT non è inteso come l'elemento digitale in sé, bensì come il mezzo di certificazione, e

pertanto non può essere accettato ai fini della classificazione in quanto tale; sarebbe corretto parlare di bene digitale

scaricabile, autenticato da un NFT.

Sono, dunque, stati inseriti all’interno della Classe 9 della dodicesima edizione della Classificazione di Nizza, in vigore
per le registrazioni di marchi a partire dal 1° gennaio 2023, anche i beni denominati “downloadable digital files

authenticated by non-fungible tokens [NFTs]” e “downloadable e-wallets”.

Pertanto, chi non possiede un marchio che gode di notorietà ed è interessato all’uso legittimo del proprio marchio nel

mataverso e nel mondo degli NFT dovrebbe provvedere alla sua registrazione in Classe 9.

Le Linee guida distinguono, poi, i non fungible token in prodotti scaricabili e prodotti virtuali. Tutti i materiali

scaricabili rientrano nella Classe 9 (come, ad es., musica, suonerie, immagini, fotografie, film o estratti di film e informazioni

digitalizzate in generale). Sono, invece, prodotti virtuali gli articoli non fisici acquistati e utilizzati nelle comunità e nei giochi

online. Entrambe le categorie, data la loro genericità e non sufficiente chiarezza, richiedono che l'utente, al momento della

registrazione, indichi anche il bene sottostante di riferimento, reale o digitale (ad es., abbigliamento, se si tratta di NFT che

dà diritto a riscattare un bene nel commercio reale o elettronico), in quest'ultimo caso indossabile nel Metaverso.



Le imprese dunque si preoccuperanno di tutelare gli oggetti virtuali, come ha fatto, tra le prime, la

multinazionale americana Nike, che ha depositato sette diversi marchi presso lo U.S. Patent and Trademark Office

proprio al fine di contraddistinguere scarpe e articoli di abbigliamento virtuali.

Le prime imprese a sbarcare nel Metaverso sono state quelle del settore moda. Solo per citare alcuni esempi,

Nike e Gucci hanno già inaugurato i propri spazi virtuali sulla piattaforma di videogiochi Roblox (Nikeland, Gucci

Garden). Anche Benetton ha recentemente annunciato l’imminente inaugurazione di un negozio virtuale, anche in

questo caso caratterizzato dalle esperienze prettamente ludiche offerte agli utenti.

Per il momento gli esempi di contenzioso riguardano soprattutto il mondo della moda, ma alla luce degli sviluppi già

annunciati per il Metaverso è bene che tutte le imprese, indipendentemente dal settore di attività, non trascurino di

aggiornare l’estensione e le strategie di protezione e valorizzazione di marchi, design e proprietà intellettuale in

genere.

E infatti vi è stata una rapida crescita di richieste di registrazione di nuovi marchi, o di estensione di marchi già

in uso, per prodotti e servizi virtuali: ne hanno depositate la stessa Nike e la Abercrombie and Fitch, ma il fenomeno

non riguarda unicamente il mondo della moda, dal momento che hanno già presentato richieste in tal senso realtà

appartenenti ai settori più disparati: fra le altre, la borsa di New York (New York Stock Exchange), Monster

Energy, McDonalds, L’Oréal e la squadra di basketball statunitense Brooklyn Nets.

Parallelamente sono iniziati i tentativi fraudolenti di registrazione di marchi famosi da parte di terzi per prodotti e

servizi virtuali (esempi noti sono Gucci e Prada). Appare chiaro dunque che è iniziata una vera propria corsa alla

registrazione del marchio nel Metaverso.

https://www.roblox.com/nikeland
https://www.roblox.com/games/6536060882/Gucci-Garden
https://www.roblox.com/games/6536060882/Gucci-Garden
https://www.ilsole24ore.com/art/benetton-lancia-suo-primo-negozio-metaverso-AEsLXfFB?refresh_ce=1


3.4.2) Altre questioni giuridiche inerenti il marchio

Il marchio, ordinario o dotato di rinomanza, riprodotto senza licenza in un token, consente, inoltre, di promuovere

l'azione inibitoria (art. 2599 c.c.) e di risarcimento del danno (art. 2600 c.c.), in seguito all'accertamento delle condotte vietate

dall'art. 2598, n. 1, c.c.

L'esercizio dell'azione per atti di concorrenza sleale richiede, infatti, come noto, la coesistenza di due presupposti: a. la

qualità di imprenditore, sia del soggetto che pone in essere l'atto, sia del soggetto che ne subisce le conseguenze; b.

l'esistenza di un rapporto di concorrenza economica tra i medesimi. Rileva, qui, il secondo di questi presupposti, per

individuare, segnatamente, il rapporto concorrenziale tra il titolare del marchio e chi lo riproduce in un valore digitale.

L'atto di concorrenza sleale consiste, di regola, nello sviamento della clientela, pertanto occorre considerare che tra i

soggetti dell'atto vi sia comunanza di clientela, effettiva o potenziale. Cionondimeno, considerato soprattutto il mercato dei

digital assets, in continua espansione, parrebbe corretto estendere la portata dell'art. 2598 c.c. anche ai rapporti di

concorrenza c.d. potenziale.

Per i marchi celebri, l'applicazione dell'impostazione risulterebbe, sotto il profilo probatorio, meno complicata, poiché –

come delineato dall'ordinanza in commento – le imprese il cui marchio gode di rinomanza tendono a espandersi nei più diversi

settori, con un grado di tutela, conseguentemente, riconosciuto anche in mercati latamente affini.

Per i titolari di un marchio ordinario, le osservazioni in ordine al rischio di associazione tra due segni provenienti da due 

diversi imprenditori, nulla esclude che il titolare del marchio possa ricorrere all'art. 2598 c.c., qualora, però, vi sia 

corrispondenza tra il prodotto reale che il segno contraddistingue e la “controparte” virtuale impressa in un NFT. 

https://dejure.it/document?id=166331_830637_1_CCX_____19420316000000000000262A2599S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfczLdKASlQUkAzp95UoOzORkc_37qhXJ6Qw.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzE3MDYzMDQ3MTI0Nzk1MTEyMAACUzEAAjAx*
https://dejure.it/document?id=166331_830638_1_CCX_____19420316000000000000262A2600S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfczLdKASlQUkAzp95UoOzORkc_37qhXJ6Qw.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzE3MDYzMDQ3MTI0Nzk1MTEyMAACUzEAAjAx*
https://dejure.it/document?id=166331_830635_1_CCX_____19420316000000000000262A2598S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfczLdKASlQUkAzp95UoOzORkc_37qhXJ6Qw.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzE3MDYzMDQ3MTI0Nzk1MTEyMAACUzEAAjAx*
https://dejure.it/document?id=166331_830635_1_CCX_____19420316000000000000262A2598S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfczLdKASlQUkAzp95UoOzORkc_37qhXJ6Qw.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzE3MDYzMDQ3MTI0Nzk1MTEyMAACUzEAAjAx*
https://dejure.it/document?id=166331_830635_1_CCX_____19420316000000000000262A2598S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfczLdKASlQUkAzp95UoOzORkc_37qhXJ6Qw.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzE3MDYzMDQ3MTI0Nzk1MTEyMAACUzEAAjAx*


Si è detto poi della difficoltà di individuare l’autorità competente a giudicare l’illecito (Corte di giustizia UE, sentenza 17

giugno 2021, causa C-800/19; Cass., 27 febbraio 2020, n. 5309).

A questo proposito, si osserva che i diritti di proprietà intellettuale proteggono la forma espressiva di un’idea, sia che essa si

concretizzi in un’invenzione, segno distintivo o opera dell’ingegno.

Mentre il diritto d’autore sorge all’atto di creazione dell’opera stessa, le invenzioni e i marchi presuppongono il rilascio di un

certificato di registrazione da parte degli Uffici territoriali competenti.

Rispetto a questa impostazione che riconosce il principio territoriale della proprietà intellettuale, Internet ha già complicato le

cose, potendo essere gli illeciti commessi sul web e non essendo sempre agevole individuare il luogo di commissione.

La situazione si complica ulteriormente nell’ambito del Metaverso. Basti immaginare il comportamento di un influencer che,

anziché postare una foto di un determinato brand per fini di marketing, lo fa indossare al proprio avatar virtuale che passeggia in

una Milano digitalizzata nel Metaverso.

Un tale utilizzo del brand, da un lato estende la platea di consumatori interessati allo stesso e quindi l’ambito territoriale rilevante

per la sua protezione, dall’altro pone invece diverse questioni riguardo all’effettivo utilizzo del marchio in un contesto totalmente

virtuale.

Un altro aspetto da tenere in considerazione nello sviluppo del Metaverso sono gli accordi di licenza relativi ai beni intangibili e,

in particolare, ai marchi.

E’, infatti, necessario definire ancora più nel dettaglio i diritti del licenziante e del licenziatario all'interno del mondo

virtuale, porre attenzione alle nuove clausole tecnologiche e definire il perimetro territoriale-virtuale. Così come è necessario

definire quali siano le facoltà concesse agli avatar nell’utilizzo dei marchi all’interno del Metaverso.

In assenza di adeguati contratti di licenza le piattaforme di Metaverso potrebbero rischiare di essere accusate di

contraffazione a causa dell'attività degli avatar-utenti.



In particolare, riguardo alla vendita o collocazione di NFT, che avviene mediante portali online, si

osserva che essi, in genere diversi dal creatore del NFT, se promuovono la vendita di token non

autorizzati all'uso di un marchio registrato, al di là della loro rinomanza, potrebbero rispondere in solido

con il creatore del prodotto digitale (art. 2055 c.c.). Al riguardo, una disciplina sui portali online si

rinviene, circa il regime di responsabilità, nella dir. 2000/31/CE sul commercio elettronico, recepita nel

nostro ordinamento dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 e nella successiva normativa.

Sostanzialmente, vi è l'esclusione di un obbligo di sorveglianza sulle informazioni trasmesse dal portale online,

nonché l'esclusione di un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività

illecite. Tuttavia, il portale potrebbe, comunque, essere ritenuto responsabile in solido con l'utente se partecipa attivamente

alla diffusione delle informazioni e/o dei contenuti promossi per conto del destinatario del servizio, specie se a conoscenza

della violazione, ad esempio, del diritto di privativa industriale.

Pertanto, il portale che mette a diposizione il solo servizio di spazio virtuale, dove s'incontrano la domanda e l'offerta di

NFT (c.d. marketplace), risponde della violazione dei diritti di privativa industriale se a conoscenza dell'attività o

dell'informazione illecita e non agisca immediatamente per rimuovere i contenuti.

Tale attività, riconducibile ai servizi di hosting c.d. passivo si distinguono dai servizi di hosting c.d. attivo, qualora i

contenuti informativi connessi al prodotto digitale offerto siano ampliati dallo stesso portale online; in quest'ultimo caso, si

applicheranno le regole generali sulla responsabilità aquiliana. Resta, tuttavia, fermo – come d'altra parte operato dal Tribunale

di Roma – che nell'uno e nell'altro caso la piattaforma possa essere inibita nell'ambito di un procedimento cautelare alla

commercializzazione di NFT.

https://dejure.it/document?id=166331_829599_1_CCX_____19420316000000000000262A2055S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfczLdKASlQUkAzp95UoOzORkc_37qhXJ6Qw.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzE3MDYzMDQ3MTI0Nzk1MTEyMAACUzEAAjAx*
https://dejure.it/document?id=199233_1107912_1_DIRCE___20000608000000000000031&ticket=AQIC5wM2LY4SfczLdKASlQUkAzp95UoOzORkc_37qhXJ6Qw.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzE3MDYzMDQ3MTI0Nzk1MTEyMAACUzEAAjAx*
https://dejure.it/document?id=1804057_5581229_1_DLT_____20030409000000000000070&ticket=AQIC5wM2LY4SfczLdKASlQUkAzp95UoOzORkc_37qhXJ6Qw.*AAJTSQACMDMAAlNLABQtNzE3MDYzMDQ3MTI0Nzk1MTEyMAACUzEAAjAx*


Assume, inoltre, rilievo la raccolta delle prove delle eventuali violazioni all'interno del Metaverso. Identificare e

localizzare i trasgressori potrebbe essere più impegnativo di quanto non lo sia già nel mondo reale e saranno necessari metodi

di indagine più avanzati per l'identificazione dei rischi di violazione nel Metaverso.

Allo stesso modo sarà necessario individuare nuovi metodi per la quantificazione del danno: come viene quantificato il

pregiudizio derivante dalla contraffazione all'interno del molto virtuale? Si useranno gli stessi parametri di giudizio del mondo

reale? E come verrà gestito il concetto di “territorialità”?

Altra questione riguarda il problema dell’esecuzione materiale dell'ordine da parte della

soccombente, non tanto laddove gli è ingiunto di rimuovere gli “oggetti” digitali dalla

commercializzazione, quanto piuttosto di ritirare quelli già venduti.

Lo scambio di questi NFT, come detto, avviene tramite tecnologia blockchain, che per sua natura è immodificabile.

L'ordine del giudice non riesce a “raggiungere” anche i soggetti che hanno acquistato gli NFT e che, agli effetti,

rimangono nella facoltà di poter cedere ulteriormente questi ultimi.

Né parte soccombente, né tantomeno l'Autorità giudiziale, allo stato tecnologico, hanno modo di poter modificare i dati

inseriti nei registri DLT (come blockchain), e sebbene la tracciabilità e la trasparenza che connotano questa tecnologia

permetterebbero di individuare tutti i possessori, rimane estremamente oneroso, se non impossibile, dare seguito all'ordine

di rimozione degli NFT già ceduti.

Essi, peraltro, sono contenuti nei portafogli digitali di ciascun utente acquirente – gestiti da società diversa da quella

portata in giudizio e non raggiunta dal provvedimento – che assumono la forma di terzi acquirenti in buona fede e dei quali

l'acquisto deve essere tutelato secondo tutte le norme vigenti in materia, in primis ex art. 1479 c.c.

https://dejure.it/document?id=166331_828679_1_CCX_____19420316000000000000262A1479S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyX5FUcDzoCQ976lP4ci4q5jlX3L9xmnZ4.*AAJTSQACMDMAAlNLABM3MTk2Nzc4NjU3MjQ0MDA5NzEwAAJTMQACMDE.*


Forse, alcune soluzioni concretamente prospettabili per una riduzione del danno tendente alla sua

eliminazione, sarebbero il riacquisto di tutti gli NFT da parte della soccombente – potendo la

soccombente ricostruire i passaggi di proprietà – seguito da disabilitazione, nonché, nel caso in cui ciò

non funzionasse, la richiesta, mediante apposita procedura interna o diffida alle varie piattaforme di

marketplace coinvolte, di disabilitazione all’accesso del contenuto e dell’NFT, giustificato da un

messaggio che ne illustri brevemente le ragioni in presenza di un ordine cautelare dell’Autorità Giudiziaria.

Infine si osserva che quanto l'NFT è coniato al fine di scambiarlo su un marketplace, la tokenizzazione

costituisce certamente un “uso nell'attività economica” nel senso proprio della disciplina dei marchi.

Dunque, se il bene o il file connesso all'NFT è registrato come marchio, l'NFT può essere legittimamente

coniato solo dal titolare del marchio o con l'autorizzazione di esso.

È in questa direzione che la prima giurisprudenza in materia si è orientata, sancendo implicitamente

il principio di notevole portata ermeneutica secondo cui quanto avviene nello svolgimento di attività

economiche nella dimensione digitale, in mancanza di apposita e diversa disciplina, non può sfuggire

alle più “tradizionali” regole dettate dall'ordinamento statale per le stesse attività onlife.



4) ANCORA SUL METAVERSO

Caso spagnolo:

-A maggio 2022, la società MANGO, noto brand di abigliamento, ha creato una collezione di NFT basati

su copie digitali di opere di famosi artisti come Mirò, Tapies e Barcelò, incorporati in vari capi di

abbigliamento;

-Mango è proprietaria degli originali di queste opere pittoriche;

-questa commercializzazione sul Metaverso richiederebbe l’autorizzazione del titolare originario;

Mango sostiene di aver trasformato le opere originarie, includendo degli elementi, ma anche il diritto di

adattamento delle opere appartiene all’originario titolare;

-I titolari dei diritti sulle opere (la società che riunisce i copyright in Spagna) hanno adito l’autorità

giudiziaria e la Corte di Barcellona ha emesso una decisione, in materia di misure cautelari, chiedendo a

Mango di giustificare il suo diritto di digitalizzare e convertire alcuni dipinti in NFT e ordinando alla

Opensea platform di trasferire gli NFT in contesa ad un wallet fisco per la loro custodia fino a fine giudizio;

-In attesa del giudizio, si può osservare che la proprietà materiale dell’oggetto in cui è incorporata

un’opera (come il quadro materiale) non concede al proprietario il copyright su di essa; la legge spagnola

assicura a tale proprietario il diritto di esibire l’opera in mostre, ma non lo sfruttamento economico di essa;

e Mango non si è limitato a creare copie delle opere per pubblicizzare una mostra, ma ne ha fatto un uso

commerciale, anche attraverso la trasformazione di tali opere.



Caso Burberry:
-Con una recente decisione l’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha respinto una domanda

di marchio depositata da "Burberry Limited" per proteggere, tra gli altri beni e servizi, "NFT" (Classe 9 della

Classificazione di Nizza).

-La domanda di registrazione ha come oggetto un marchio figurativo comprendente il noto motivo Burberry: esso mostra

una combinazione di elementi che formano un motivo a scacchi, in cui le linee orizzontali e verticali di colore rosso, bianco e

nero sono poste su una base di colore beige.

-Come si legge nella decisione dell'8 marzo 2023, l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera

b), RMUE poiché ha ritenuto che il marchio richiesto non fosse idoneo alla registrazione.

-L'EUIPO ricorda che affinchè un marchio possieda carattere distintivo ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE,

deve servire a identificare il prodotto per il quale è stata richiesta la registrazione come proveniente da una determinata

impresa, e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese.

Nel caso di specie, il marchio figurativo richiesto mostra una combinazione di elementi che formano un motivo a scacchi.

Le linee orizzontali e verticali di colore rosso, bianco e nero sono poste su una base di colore beige. L'Ufficio rileva che la

giurisprudenza, sviluppatasi in relazione ai marchi tridimensionali costituiti dall'aspetto del prodotto stesso, trova

applicazione anche nel caso in cui il marchio contestato sia un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione

bidimensionale di tale prodotto. In tal caso, il marchio non è parimenti costituito da un segno estraneo all'aspetto dei

prodotti interessati.

In generale, un marchio costituito da un motivo decorativo semplice e banale è considerato privo di qualsiasi elemento che

possa attirare l'attenzione del consumatore e insufficiente ad indicare l'origine o la provenienza di beni o servizi.

-Considerando i prodotti in questione, che includono versioni scaricabili e virtuali di abbigliamento, calzature e prodotti

correlati alla decorazione della vita reale, l'Ufficio osserva che il marchio figurativo in esame è presentato sotto forma di un

motivo destinato ad essere apposto su una parte delle merci o per coprire tutta la loro superficie e corrisponde quindi

all'aspetto esteriore delle merci.

https://sistemaproprietaintellettuale.it/giurisprudenza/procedimenti-amministrativi/euipo/euipo-decisioni-dell-esame/26530-euipo-08-03-2023-domanda-di-marchio-ue-n-186-472-05-marchio-figurativo-di-combinazione-di-elementi-che-formano-un-motivo-a-scacchi-esito-accoglimento-parziale.html


-L'Ufficio rileva che la percezione del consumatore per i beni del mondo reale possono essere applicate a beni

virtuali equivalenti poiché un aspetto chiave dei beni virtuali è quello di emulare i concetti fondamentali dei beni

del mondo reale.

Di conseguenza, il segno è privo di carattere distintivo per i beni e servizi contestati, tra cui figurano anche gli

NFT e, pertanto, la domanda deve essere respinta per tali prodotti.

-In conclusione, nonostante gli NFT siano elementi scaricabili inclusi nella Classe 9 della Classificazione di

Nizza, l'analisi dei marchi effettuata dall'EUIPO è, alla fine, la stessa di quella per i prodotti del "mondo reale".

Caso Metaverso:

-La Boards of Appeal dell’Euipo ha, con decisione del 20/3/2023, rigettato la domanda di registrazione, da parte di

una società polacca, dei marchi “Metaverse Food” e “Metaverse Drink”, ritenendo che mancassero di distintività;

-In particolare, ha ritenuto che il termine “Metaverse” fosse il termine utilizzato comunque per indicare quello

specifico spazio virtuale, che costituisce anche un’altra versione di e.commerce;

-Per tale motivo, il termine “Metaverse” sarebbe percepito dal pubblico come indicazione che i prodotti sono

offerti e possono essere comprati nello spazio virtuale e quindi solo come informazione e non come indicazione

dell’origine commerciale dei prodotti;

-Insomma, si tratterebbe di un termine descrittivo, come “Internet” anche se sono registrati altri marchi con il

termine “Metaverso”; forse sono non distintivi anch’essi.



Agli inizi di novembre 2021, Apple ha depositato presso lo U.S. Patent Office un brevetto per rendere “invisibili” determinati

soggetti del Metaverso. La soluzione inventiva consiste nel fornire un modo ai futuri utenti del Metaverso di escludere dalla

propria esperienza virtuale soggetti che abbiano violato le regole di interazione impostate dall’utente. In altre parole, se

l’avatar di un soggetto offende o attacca in vario modo l’avatar di un altro, quest’ultimo sarà in grado di “bloccarlo”, così come

già accade negli attuali social.

Soluzioni simili sono state trovate nell’ambito dei videogiochi, dove infatti è stata concessa la protezione brevettuale a quei

software in grado di risolvere determinati problemi tecnici di gioco.

Anche Meta (già Facebook) ha già depositato una serie di brevetti relativi al Metaverso, tra cui un sistema in grado di alterare

l’esperienza virtuale dell’utilizzatore a seconda dei contenuti che in un dato momento hanno maggiore probabilità di generare

una risposta da parte dell’utente.

L’innovazione in questo nuovo ambiente digitale implicherà la questione della interoperabilità tra i programmi: se il Metaverso

aspira ad essere un ambiente accessibile a chiunque e dunque un vero e proprio spazio virtuale alternativo alla realtà “fisica”, è

infatti essenziale che le tecnologie usate per costruirlo interagiscano correttamente tra loro.

L’immediatezza della comunicazione nel Metaverso dovrebbe inoltre facilitare la comprensione dell’esistenza e della validità

dei diritti d’autore dei creatori di contenuti e l’individuazione dei pirati informatici, grazie anche alla maggiore tracciabilità degli

eventi online.

In conclusione, i rischi maggiori appaiono derivare dal fatto che sembrano essere le imprese private (Facebook, Microsoft,

Amazon, Google, Apple) ad avere la piena consapevolezza del potenziale del Metaverso, con la conseguenza che esse

potrebbero imporre le loro regole agli utenti.

Un rimedio potrebbe derivare dalla legislazione antitrust, limitando la capacità delle grandi imprese, già presenti su internet, di

effettuare acquisizioni in futuro o offrire nuovi servizi collegati ai loro prodotti.
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