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 Registrazione di marchi, slogan, forme, colori, domini: la 

creazione del diritto è il primo passo per difendersi 

 

 Web watching – monitoraggio di motori di ricerca, piattaforme 

di e-commerce, social networks, domain names ecc.: 

strumento di conoscenza essenziale per una pronta ed 

efficace azione di contrasto 

 

 Vendita di prodotti contraffatti online, uso del marchio altrui 

come keywords, cybersquatting e altre violazione di privative 

sul web: analisi delle fattispecie più ricorrenti e dei rimedi 

esperibili 

 

 Rimozione di siti web: il ruolo della AGCOM per la tutela diritto 

d’autore e dell’AGCM per la tutela del consumatore contro 

pratiche commerciali scorrette 
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PARTIAMO DA QUALCHE NUMERO  

  
 Siamo ad oltre 2.5 Miliardi di utenti in grado di accedere 

alla Rete, con una previsione di crescita a 3.6 Miliardi per il 

2017. 

 

 Il fortissimo sviluppo della rete ha determinato e creato 

l’affermarsi dell’e-commerce. 

 

 tale fenomeno, benché abbia contribuito alla crescita 

economica, ha tuttavia alimentato l’attività dei contraffattori. 

 

 Il mercato del falso (secondo una recente indagine svolta 

dal Ministero dello Sviluppo) fattura circa 7 miliardi di Euro. 
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LA CONTRAFFAZIONE ONLINE 

cosa si può  fare??? 
Step 1 : creazione del diritto 
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Strumenti di tutela: 

 Marchi 

 

• Disegni e Modelli 

 

 Diritto d’Autore 

 Nome a Dominio 

 

Oggetto di tutela: 

 segni distintivi (parole, disegni, slogan,  

lettere e numeri, combinazioni cromatiche, 

forme distintive, suoni …) 

 aspetto del prodotto/del packaging/del sito 

web/materiale pubblicitario ecc. 

 pubblicazioni, audiovisivi, ecc. 

 indirizzo del sito web 

LA CREAZIONE DEL DIRITTO È IL 

PRIMO PASSO PER DIFENDERSI 
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• Fase preliminare:   ricerche 

• Fase attuativa:   depositi/registrazioni 

 

strategie di protezione 

LA CREAZIONE DEL DIRITTO È IL 

PRIMO PASSO PER DIFENDERSI 
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IL MARCHIO 

OUTDOORS IS EVERYWHERE 

È il segno distintivo più 

importante. 

È un mezzo di comunicazione 

SINTETICO capace di 

trasmettere un messaggio 

COMPLESSO e di evocare una 

relazione tra un prodotto (o un 

servizio) e una fonte 

imprenditoriale. 
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 per “disegno o modello” s’intende l’aspetto 

di un prodotto o di una sua parte quale 

risulta in particolare dalle caratteristiche di 

... 

linee colori struttura 
superficiale 

contorni materiali 

ornamenti 

forma 

IL DESIGN 
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RAPPRESENTABILITÀ 
GRAFICA 

NOVITÀ CAPACITÀ DISTINTIVA 

 
VALIDITÀ DEL MARCHIO: 

 RAPPRESENTABILITÀ GRAFICA COMBINATA 

CON CAPACITÀ DISTINTIVA E NOVITÀ 
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DESIGN 

NOVITÀ 
CARATTERE 
INDIVIDUALE 

 
VALIDITÀ DEL DISEGNO O MODELLO: 

 CARATTERE INDIVIDUALE E NOVITÀ 
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MARCHIO: 

TIPOLOGIE DI REGISTRAZIONE 

marchio italiano 

marchio 

comunitario 

unitario 28 Stati 

marchio internazionale 

fascio di marchi nazionali 

marchio 

nazionale  

estero 
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DESIGN: 

TIPOLOGIE DI REGISTRAZIONE 

design italiano 

design internazionale 

fascio di diritti nazionali 

design 

nazionale  

estero 

design 

comunitario 

(registrato e 

non 

registrato) 

unitario 28 Stati 
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MARCHIO O DESIGN ? 

In alcuni casi, nell’ambito della tutela come 

disegno o modello (alternativa o aggiuntiva 

a quella come marchio), si possono 

proteggere sia elementi grafici e figurativi 

puri sia anche una combinazione degli 

stessi con componenti denominative. 
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MARCHIO o DESIGN? 

Locarno 19.08 - Materiale 

pubblicitario, Cartelloni 

pubblicitari, Avvisi 

pubblicitari, Inserti 

pubblicitari, Formulari 

[stampati]  

16 Paper, cardboard and goods made from these 

materials, not included in other classes; printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery; 

adhesives for stationery or household purposes; artists' 

materials; paint brushes; typewriters and office 

requisites (except furniture); instructional and teaching 

material (except apparatus); plastic materials for 

packaging (not included in other classes); printers' type; 

printing blocks. 35 Advertising; business management 

services; business administration; office functions.  

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 

estate affairs. 
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MARCHIO o DESIGN? 

Locarno 14.04 - 

Websites 

Locarno 14.04 - Estratti di 

progettazioni web 

Locarno 18.03 

– printing 

matrices 
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MARCHIO o DESIGN? 

16 

©STUDIO TORTA 2015 



SITO WEB  

TUTELA SECONDO IL DIRITTO D’AUTORE 

 Il diritto d’autore nasce con la creazione 

dell’opera  

 però in caso di contenzioso occorre poter 

dimostrare la data di creazione (data certa) e la 

paternità 

  

 a tale fine può essere utile depositare testi / 

contenuti presso il Ministero dei Beni Culturali  

http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms

/it/DepositoLegale/ 
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 Tutela di un apporto creativo 

maggiore / di insieme - diverso 

rispetto a quello che si ottiene dalla 

tutela delle singole componenti  

 (tutela non dell’idea ma della sua 

concreta realizzazione) 
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 DATA CERTA: 

DEPOSITO presso MINISTERO dei 

BENI CULTURALI  
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 DATA CERTA: 

DEPOSITO presso MINISTERO dei 

BENI CULTURALI  



DATA CERTA : WAYBACK MACHINE  

21 

Wayback Machine è l'interfaccia web utilizzata da Internet 

Archive per l'estrapolazione dagli archivi dei dati riguardanti siti 

web.  

I siti archiviati rappresentano una sorta di "fermi immagine" 

raccolti al momento dell'acquisizione delle pagine tramite il 

software di indicizzazione di Internet Archive. 
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NOME A DOMINIO 

 è il nome che identifica un sito web ed è parte 

di un indirizzo URL (indirizzo di una pagina 

Internet)  

 

 

 

ccTLD -  Country Code Top Level Domain 

name (.IT .FR .DE)   

 

 gTLD Generici (.COM .ORG 

.GOV) 

 “nuovi” (.SHOP .MOVIE .WEB 

.RESTAURANT …) 
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REGISTRAZIONE 

 

La registrazione segue il principio del  

“first come, first served”, 

salva la possibilità, in taluni casi, di usufruire del 

sunrise period  

riservato ai titolari marchi registrati 
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PRINCIPIO DI UNITARIETÀ DEI SEGNI 

DISTINTIVI 

  è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione 

sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato 

nell'attività economica o altro segno distintivo  un segno 

uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o 

dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni 

ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, 

possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico 

che può consistere anche in un rischio di associazione fra 

i due segni. 
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avere diritti esclusivi sul segno / sul design / sul 

dominio e così poter: 

 contrastare efficacemente la contraffazione e la 

concorrenza sleale 

 vincere sui competitors 

 valorizzare il patrimonio dell’impresa 

   

SCOPO DELLA CREAZIONE 

DEL DIRITTO 
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LA CONTRAFFAZIONE ONLINE 

cosa si può  fare??? 
Step 2 : sorveglianza 
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SORVEGLIANZA DEI DATA-BASE  
 
- attivazione di un servizio di sorveglianza 
mondiale dei marchi su banche dati 
elettroniche 
 
- attivazione di un servizio di sorveglianza dei 
nomi a dominio : estensioni generiche (.com, 
.net, .org, ecc.); country codes (.fr, .de, .us, 
ecc.); “new generic TLD” 
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SORVEGLIANZA DEL WEB 

- social networks (controllo su pagine/profili, accounts, 

gruppi, eventi, note …); 

 

-   principali piattaforme  di blogging come le pagine di 

Myspace, Wikipedia, ecc., i video su YouTube, gli 

accounts su Google+, Instagram, Pinterest; 
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SORVEGLIANZA DEL WEB 

- uso del marchio come parola chiave (controllo sui 

principali motori di ricerca Google, Baidu, Naver, Yahoo, 

Yandex); 

 

- “app” di android, apple, blackberry, window store; 

 

- siti di e-commerce. 
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SCOPO DELLA SORVEGLIANZA 

 
Possibilità di attivazione tempestiva del 
titolare di un marchio per difendere i propri 
diritti con azioni da valutarsi caso per caso. 
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LA CONTRAFFAZIONE ONLINE 

cosa si può  fare??? 
Step 3 : individuare la fattispecie e 

ricorrere ai rimedi esperibili 
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VENDITE ONLINE 
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PRODOTTI CONTRAFFATTI ONLINE 

OFFERTA / PRESENTAZIONE / VENDITA PRODOTTI 

CONTRAFFATTI SU: 

  ebay 

  instagram/facebook 

  amazon 

  taobao 

 … altri siti di e-commerce 

 

Gli strumenti 

di contrasto 

offerti dalle 

stesse 

piattaforme 
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ORIGINALE O 

FALSO? 
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RESPONSABILITÀ DELL’ HOSTING 

PROVIDER?? 

 

Art. 16 del D.Lgs. 70/2003 (in attuazione della Direttiva 2000/31/CE)  

1.Il prestatore di servizi (hosting) non è responsabile delle informazioni 

memorizzate a richiesta del destinatario del servizio, a condizione che il 

medesimo (ISP):  

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o 

l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non 

sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità 

dell'attività o dell'informazione;  

c) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle 

Autorità compenti, agisca immediatamente per rimuovere le 

informazioni o per disabilitarne l'accesso.  
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RESPONSABILITÀ DELL’ HOSTING 

PROVIDER?? 

 

 

Art. 17 del D.Lgs. 70/2003 (assenza di un obbligo generale di 

sorveglianza)  

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il 

prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza 

sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo 

generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la 

presenza di attività illecite.  
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COMUNICARE AGLI HOSTING 

PROVIDER LE SOSPETTE 

CONTRAFFAZIONI  

NOTIFICA DELLA VIOLAZIONE E RICHIESTA 

DI RIMOZIONE 
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ULTERIORI RIMEDI POSSIBILI  

– da valutare caso per caso -  

•lettere di diffida 

•accordi stragiudiziali 

• allerta dogane / blocco 

•azioni giudiziali civili : provvedimento urgenza / causa 

di merito (con eventuale richiesta di risarcimento) 

•azioni giudiziali penali laddove la fattispecie 

contraffattiva integri gli estremi del reato 
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CYBERSQUATTING 
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appropriazione abusiva di un dominio 

coincidente con il nome o il marchio di una 

società o ente che gode di una certa notorietà 

presso il consumatore/pubblico di riferimento da 

parte di un soggetto palesemente in mala fede.  

 

CYBERSQUATTING 
 

Oltre alla tutela giudiziale è esperibile una procedura 

amministrativa  c.d.  “riassegnazione” condotta da una 

delle organizzazioni accreditate dal Registro Italiano dei 

nomi a dominio .it che può avere ad oggetto soltanto il 

trasferimento del nome a dominio all’avente diritto ma 

non anche il risarcimento di eventuali danni 
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 il nome a dominio contestato è identico o 

confondibile rispetto ad marchio di cui il ricorrente 

è titolare; e 

 chi ha registrato il nome a dominio oggetto di 

contestazione non ha diritti e/o interessi legittimi 

sullo stesso; e  

 il nome a dominio oggetto di contestazione è stato 

registrato ed è usato in mala fede. 

 

 identici presupporti valgono per la riassegnazione 

WIPO 

RIASSEGNAZIONE DOMINI.IT 
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 cessione per un corrispettivo più elevato delle 

spese di registrazione e mantenimento 

 registrazione a danno di un concorrente 

 registrazione per impedire al titolare del 

corrispondente nome o marchio di farne uso 

come nome a dominio 

 registrazione allo scopo di attrarre utenti di 

Internet, per trarne profitto, ingenerando 

confusione con diritti altrui 

 

MALA FEDE - ESEMPLIFICAZIONI 
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 il dominio coincide con un nome proprio o con la 

denominazione di un ente pubblico o privato e 

non esiste alcun collegamento con chi lo abbia 

registrato nome a dominio identico a 

nome/marchio famoso; 

 registrazione di un dominio identico a 

nome/marchio altrui, senza mai usarlo 

 registrazione con nome e/o indirizzo falso 

 dominio che punta su sito pornografico  

… 

MALA FEDE - ESEMPLIFICAZIONI 
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 riassegnazione domini .eu: procedura ADR gestita dalla 

Corte Arbitrale di Praga nelle lingue ufficiali dell’Unione 

Europea (Reg. CE n. 874/2004). 

    

 riassegnazione domini generici + alcuni nazionali: procedura 

di riassegnazione gestita dal Centro di Arbitrato e 

Mediazione OMPI 

 

 URS-Uniform Rapid Suspension – procedura riservata ai 

nuovi domini generici (simile ad una riassegnazione - 

maggiormente semplificata). 

RIASSEGNAZIONE DOMINI.EU e 

GENERICI 
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USO DEL MARCHIO 

ALTRUI COME 

KEYWORDS 
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KEYWORDS/ADWORDS e USO DEL 

MARCHIO ALTRUI 

I motori di ricerca offrono un servizio a 

pagamento che  consente, mediante l’acquisto di 

parole chiave (keywords / adwords Google) di far 

apparire il proprio annuncio come “link 

sponsorizzato” ogni volta che, attraverso un 

motore di ricerca, si inizia una ricerca con quella 

parola chiave 
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ADWORDS  DI GOOGLE 
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USO LECITO O ILLECITO? 

LA RISPOSTA DIPENDE DA CASO A CASO. 

 

Esempi: 

Distributore ufficiale che usa il marchio 

dell’impresa di cui rivende i prodotti 

Concorrente che usa il marchio altrui per 

promuovere prodotti analoghi/similari  

ll titolare del marchio ha diritto di opporsi 

all’uso come keyword?  
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IL CASO INTERFLORA vs 

MARKS&SPENCER 
 

IL CASO: uso della parola “INTERFLORA” (marchio registrato di 

Interflora) come keyword per pubblicizzare l’annuncio relativo a vendita 

e consegna di fiori a domicilio di MARKS & SPENCERS 

 

Interflora affermava il diritto in qualità di titolare del marchio, così ampio da a 

coprire tutte le funzioni del marchio, anche quelle di impedire l’uso del marchio 

come  KEYWORDS 

 

M&S affermava che il diritto del titolare del marchio INTERFLORA  a un uso 

esclusivo non poteva pregiudicare la libera concorrenza e diventare un modo 

per impedire l’ingresso di altri soggetti in un mercato; il marchio INTERFLORA 

non era “immediatamente visibile” sul sito di M&S 
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CASO INTERFLORA  - INTERVENTO 

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

Corte Giustizia , sentenza 22.09.11, caso C-323/09 PRINCIPI GENERALI: 

Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ad un concorrente l’uso 

del proprio marchio nell’ambito del “key-word advertising” quando tale uso è 

idoneo a violare una delle funzioni del marchio.  

Viene violata la funzione del marchio di “indicazione di origine” quando la 

pubblicità non consente (o consente solo difficilmente) all’utente di sapere se i 

prodotti o servizi menzionati nell’annuncio provengano dal Titolare del marchio 

(o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo) oppure, al 

contrario, da un terzo.  

Il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un 

concorrente l’uso del proprio marchio da parte di un terzo nell’ambito di un 

servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così 

indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio 

(parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto 

carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione).  
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CASO INTERFLORA  - DECISIONE 
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La High Court of England and Wales ha quindi applicato i principi generali e le 

indicazioni della Corte di Giustizia nella causa C-323/09 

 

Secondo i giudici inglesi Marks and Spencer avrebbe generato 

confusione tra i consumatori digitali con l'inclusione della parola 

chiave "INTERFLORA" nelle sue campagne AdWords, in quanto 

era difficile comprendere se Marks e Spencer erogasse il servizio 

con una struttura propria o tramite Interflora.  

 

La presentazione del servizio poteva far credere che Vi fossero dei 

legami tra la catena di fioristi ed il retailer britannico. 

 

CASO INTERFLORA  - DECISIONE 
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ADWORDS e ADSENSE di Google  

 Fatta salva la possibilità di agire giudizialmente, è utile 

sapere che Google ha adottato una policy per tutelare i 

titolari dei marchi dall’uso indebito di AdWords e 

AdSense coincidenti con marchi registrati altrui 
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AD WORDS e AD SENSE di Google:  

INVIO DI UN RECLAMO  
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PRESENTARE un RECLAMO:  
da https://support.google.com/adwordspolicy/answer/2562124 

 
“Google non limita l'uso del tuo marchio negli annunci di testo di AdWords, a 

meno che non presenti un reclamo valido, anche se il tuo marchio è registrato. 

Puoi presentare a Google un reclamo relativo a un marchio se sei il 

proprietario dei diritti di marchio sul termine in questione nel Paese in 

questione.  

In genere, accettiamo i reclami relativi ai marchi dalla sede del proprietario del 

marchio registrato, dagli agenti autorizzati del proprietario, dal consulente 

legale del proprietario o da un organismo che funge da primo punto di contatto. 

 

Marchi registrati: per i marchi registrati, abbiamo bisogno di un numero di 

registrazione del marchio o una copia della registrazione prima di poter 

procedere con l'esame del reclamo. 

 

Marchi non registrati: per il termine in questione devi dimostrare di possedere 

diritti di marchio validi in tutte le regioni citate nel tuo reclamo. La procedura per 

diventare proprietario di un marchio, sia tramite registrazione che tramite diritti 

d'uso, varia da un'area geografica all'altra. Google non può registrare i marchi 

per conto tuo. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo consulente legale” 
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IL RUOLO DELLA AGCOM 

PER LA TUTELA DIRITTO 

D’AUTORE 
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AGCOM – IL NUOVO REGOLAMENTO 

Delibera n. 680/13/CONS Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore 

sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del 

decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70    -    In vigore da marzo 2014 

 

Il Regolamento intende tutelare le opere digitali (di carattere sonoro, 

audiovisivo, fotografico, editoriale, letterario, video ludico, software …) diffuse 

attraverso reti di comunicazione elettronica attraverso due azioni 

complementari tra loro ed ugualmente importanti:  

a) il sostegno allo sviluppo del mercato dei contenuti mediante campagne 

informative e alla diffusione dell'offerta legale;  

b)  la lotta alla pirateria "professionale" attraverso procedure 

di enforcement effettive, proporzionate e dissuasive che, pur tutelando il 

diritto d'autore, non comprimono in alcun modo gli altri diritti rilevanti. 

 

 

BLOCCO e OSCURAMENTO di siti  

in violazione di diritti d’autore 
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AGCOM – IL NUOVO 

REGOLAMENTO https://www.ddaonline.it/ 
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AGCOM – IL NUOVO REGOLAMENTO 
https://www.ddaonline.it/ 

Il modulo per la richiesta di intervento è disponibile online: 

https://www.ddaonline.it/modulo/#opereDigitali 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 Modulo elettronico dell'istanza e dichiarazione di veridicità dei dati forniti. 

 Atto comprovante la titolarità del diritto d'autore o dei diritti connessi o 

relativa dichiarazione da parte del soggetto istante. 

 Copia del mandato, della procura o della delega conferiti al soggetto istante 

da ogni titolare del diritto riportato nel modulo elettronico. 

 Screenshot, ovvero l'immagine che cattura l'istantanea di ciò che viene 

visualizzato su un dispositivo video (monitor del pc, televisore, ecc.). 

 Ulteriore documentazione utile a comprovare le dichiarazioni effettuate. 

 

 

 72 

©STUDIO TORTA 2015 

https://www.ddaonline.it/modulo/


IL RUOLO DELLA AGCM 

PER LA TUTELA DEL 

CONSUMATORE CONTRO 

LE PRATICHE 

COMMERCIALI SCORRETTE 

73 

©STUDIO TORTA 2015 



AGCM – AUTORITÀ GARANTE DELLA 

CONCORRENZA E DEL MERCATO  

74 

©STUDIO TORTA 2015 

INTERVENTI A TUTELA DEL CONSUMATORE 

L’AGCM CONTRO LE PRATICHE 

COMMERCIALI SCORRETTE 

 L’Autorità può accertare e bloccare, 

d’ufficio o su segnalazione dei soggetti 

interessati, le pratiche commerciali 

scorrette e le pubblicità ingannevoli e 

comparative illecite. 
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COME SEGNALARE 

78 

 tramite posta ordinaria a Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato, Piazza 

Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma; 

 via fax al numero dell’Ufficio Protocollo 06 

85821256; 

 compilando e inviando on line il modulo cui si 

accede tramite il link  segnala on line. 
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Avv. Chiara Luzzato 

STUDIO TORTA 

luzzato@studiotorta.it 
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