
Il sito internet ed i contenuti ‘trovati’ 

in rete: marchi, diritto d’autore e 

creative commons

Avv. Vieri Canepele © 2019
Studio Bugnion



Avv. Vieri Canepele © 2019
Studio Bugnion

SITO WEB: 
opera multimediale integrata

e complessa

linguaggio di 
programmazio

ne e codice 
sorgente 

(parte non 
visibile)

Veste grafica e 
layout 

(c.d. look and feel)

Contenuti del sito 

(testi, immagini)

Nomi di dominio

(www…….) e 
marchi



Normativa e disciplina a tutela del 
SITO WEB

altrettanto integrata e complessa

linguaggio di 
programmazio

ne e codice 
sorgente

diritti d'autore 
(brevetti?)

Veste grafica e 
layout (c.d. 
look and feel)

diritti su design 
registrato e 
non registrato

Contenuti del sito 
(testi, immagini)

diritti d'autore

Nomi di dominio 
e marchi

Norme su 
contraffazione 
del marchio e 
normativa 
amministrativa

CONCORRENZA SLEALE 
disciplina concorrente e residuale



contraffazione on-line di MARCHIO

FUNZIONE DEL MARCHIO  

DISTINTIVA

come INDICATORE DI 
PROVENIENZA del 
prodotto/servizio da 
UN certo produttore

effetto CONFUSORIO

SUGGESTIVA

come elemento 
ATTRATTIVO della 
scelta/attenzione del 
consumatore (specie 
se marchio notorio)

TRAFFIC DIVERSION



contraffazione on-line di marchio

Cybersquatting (domain grabbing)

Registrazione del marchio altrui come 
nome di dominio proprio (es. 

madonna.com; hillaryclinton.com)

⚫ Malafede

⚫ Finalità di trarre vantaggio (corrispettivo) dalla 
vendita al legittimo titolare o terzi



uso del marchio altrui quale link
nel proprio sito internet

Surface linking: uso del marchio (es. logo D&G) come link di 

collegamento non autorizzato alla home page di un sito altrui (es. 
www.dolcegabbana.it)

Deep Linking: uso del marchio (es. logo D&G) come link di 

collegamento a pagine diverse dalla home page di un sito altrui, 
senza passare da quest'ultima (es. 
www.dolcegabbana.it/ss2019/man)

Framing: link-riquadro, con contestuale visualizzazione di una 

pagina del sito di terzi in 'cornice' (es. dolcegabbana.com/home)



uso del marchio altrui come 
user di account di social networks

es. facebook.com/loropiana

es. twitter.com/prada

es. linkedin.com/gucci

TRAFFIC DIVERSION E POSSIBILE EFFETTO 
CONFUSORIO



contraffazione on-line di marchio
uso del marchio altrui quale meta-tag

nel codice HTML

migliora il posizionamento del sito contenente il 
metatag negli esiti delle ricerche effettuate con i 
motori di ricerca (Google, Bing, Yahoo) che 
'indicizzano' i risultati anche in base a queste 
'etichette'

Traffic diversion



Instagram Regram : è lecito ri-postare foto di altri utenti?

INSTRAGRAM COME «ALL RIGHTS RESERVED» SYSTEM 

Su Instagram, l’utilizzo e la riproduzione di un’opera di qualsiasi tipo di terzi sono 
legati all’autorizzazione concessa da parte del proprietario dei contenuti, che 
garantisce di esserne autore o titolare legittimo

Instagram Terms of Use
L’utente afferma e garantisce: (i) di essere proprietario dei Contenuti 
pubblicati sui Servizi o tramite essi o di avere comunque il diritto di 
concedere i diritti e le licenze stabiliti nelle presenti Condizioni d’uso; (ii) 
che la pubblicazione e l’uso dei Contenuti sui Servizi o tramite essi rispetta, 
non abusa o trasgredisce i diritti di terzi, inclusi, a titolo esemplificativo, il 
diritto alla privacy, i diritti di pubblicità, i copyright, i marchi commerciali 
e/o eventuali diritti di proprietà intellettuale; ………..

Il Sito internet:
IMMAGINI, FOTOGRAFIE E CREATIVE COMMONS



Qualora l’utente non rispetti ripetutamente i diritti di proprietà 
intellettuale di terzi, Instagram, qualora lo ritenga opportuno, 
potrà disabilitare l’account.

Richiedere sempre l’autorizzazione esplicita all’autore



Come richiedere il consenso?

a) scrivere un messaggio all’autore del contenuto che si vuole regrammare o 
b) meglio, sottoscrivere un contratto; 
Ma non sempre ce ne sono i tempi o i mezzi……
c) meglio ancora commentare il contenuto di interesse, complimentandosi 
con l’utente, e chiedendogli il permesso di ripostarlo sul proprio profilo.



Dopo l’approvazione scritta fare un regram che tenga visibile nella foto 
l’autore, eventualmente anche taggandolo (Attribution) nella didascalia 
testuale dei post.



Es. Mulino Bianco (Barilla) ha messo in piedi un’operazione basata sui 
regram di influencer coinvolti per produrre scatti e fotoritocchi di qualità.



Es. Philadelphia Italia (Kraft Foods) fino a poco tempo fa periodicamente 
pubblicava post di utenti con diversi livelli di seguito.



Es. EasyJet, che si racconta pubblicando nel proprio profilo internazionale 
foto quasi esclusivamente create degli utenti in volo o durante la 
permanenza in mete raggiunte con questo vettore, ringraziandoli per 
l’assenso.



Se  l ’az ie nda de c ide  d i  co l laborare  con 
degl i  inf luencer  o  con un ambasc iatore ,  s i  

s ugge r is ce  d i  ins e r i re  ne l  cont rat t o  la  
poss ib i l i tà  d i  poter  ut i l i zzare  l iberamente  i  

contenut i  da  loro  generat i  per  r e g r a m ( o  
r e - p o s t ) .  

Avvertenza

Contratto 



…ma il consenso può essere 
anche preventivo ….

CREATIVE COMMONS LICENSES
(creativecommons.org)



CREATIVE COMMONS LICENSES



CC license type
CC BY (Attribution): This is the simplest type of CC license; the user is only required to
provide the name of the author. Works with this type of CC license can be edited (but
no obligation to Share Alike variations) and can also be used for commercial purposes.

CC BY-SA (Attribution & Share Alike): All above + obligation to Share Alike

CC BY-ND (Attribution & No Editing): Images with this CC license may not be edited.
Unprocessed, however, these images can be used for commercial purposes. No
obligation to share alike.

CC BY-NC (Attribution & No Commercial Use): This CC license restricts images to non-
commercial use only. Images with this license, therefore, cannot be used for
commercial purposes, such as in an online shop or for products for resale.

CC BY-NC-SA (Attribution, No Commercial Use & Share Alike): This CC license only
permits non-commercial use of an image. In addition, edits of the work may only be
passed on under the same conditions.

CC BY-NC-ND (Attribution, No Commercial Use & No Editing): With this CC license,
images may only be used for non-commercial purposes. Editing the original work is
not permitted (therefore, no SA obligation).

CREATIVE COMMONS LICENSES



CREATIVE COMMONS on INSTAGRAM (i-am-
cc.org)



CC license on other major Photo-Sharing platforms

Flickr: Digital images and short videos can be uploaded and shared 

directly to Flickr. The Vancouver-based company offers its users 
various Creative Commons contracts to easily regulate rights of use.

Fotolia: Acquired by Adobe Stock in 2015, Fotolia sells so-called 

royalty-free images in the form of single downloads or in subscription 
based packages. 

Pixabay: This platform currently has about 1.4 million images in 

their database and they offer a high-quality, free alternative to 
traditional stock photo platforms. 

CREATIVE COMMONS LICENSES



RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P.
(Internet Service Provider)

per contraffazioni di marchio/violazioni di 
contenuti audio/video

Spesso l'offerta (in vendita) di 
prodotti/servizi/contenuti in violazione di I.P. viene 
perpetrata attraverso portali gestiti da terze società 
(es. Ebay, Alibaba, Twitter, Youtube, Google)

QUALI RESPONSABILITA' PER GLI I.S.P.?



contraffazione on-line e 
RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P.

Gli I.S.P. non hanno diretta
responsabilità o ruolo attivo nella 
promozione/offerta dei 
prodotti/contenuti in violazione, 
effettuati generalmente su impulso 
di privati

⚫ Le violazioni avvengono loro 
tramite

⚫ Gli I.S.P. traggono profitto da 
questo tipo di attività di 
intermediazione

NO generale obbligo di sorveglianza su prodotti/servizi offerti (né contenuti 
caricati sui propri portali), né di ricerca attiva di potenziali violazioni (C.G.C.E. 
Dir. UE 31/2000 e D. Lgs. 70/2003)

MA

SI generale OBBLIGO di immediata attivazione e rimozione del prodotto/contenuto 
illecito su segnalazione del privato e sopratutto su ordine autorità giudiziaria



Cass. 7708/2019 –RTI c. Yahoo (21 febbrai0 2019)

Hosting PASSIVO:attività di ordine meramente
tecnico, automatico e passivo
Hosting ATTIVO: condotta attiva, concorso nella
violazione

«Indici di interferenza» (accertamento di merito):
filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione,
catalogazione, aggregazione, valutazione, uso,
modifica, estrazione, promozione, gestione
imprenditoriale, valutazione comportamentale
degli utenti per aumentare fidelizzazione



Cass. 7708/2019 –RTI c. Yahoo

Responsabilità hosting provider
comunque se:

 Messa a conoscenza
(comunicazione) dell’illiceità di alcuni
contenuti/prodotti da parte del titolare
di IPR

 Mancata rapida attivazione e
rimozione contenuti/ inerzia



Cass. 7708/2019 –RTI c. Yahoo

1. Messa a conoscenza dell’esistenza di un 
prodotto/contenuto in violazione di IPR

Comunicazione scritta o verbale
non necessaria «diffida» formale purché
Idonea a consentire al destinatario la comprensione e 
identificazione dei contenuti illeciti (Direttiva Copyright 
790/2019: «sufficiently substantiated notice from the 
rightholders»)
No necessità di indicazione URL

Onere della prova : prova con ogni mezzo (presunzione)
Prova contraria I.S.P.: impossibilità di acquisire 
conoscenza a causa di evento estraneo a propria volontà



Cass. 7708/2019 –RTI c. Yahoo

2. Onere di attivazione e rimozione


Onere di rapida attivazione (Direttiva Copyright 790/2019 art. 
17.4(c): «…acted expeditiously»)

Rimozione delle informazioni o disabilitazione 
all’accesso

Non necessario ordine dell’autorità amministrativa o 
giudiziale

Obbligo di impedire violazioni dello stesso tipo (Direttiva 
Copyright 790/2019: «…made best efforts to prevent their future 

uploads…») : Inibitoria pro-futuro 
Dynamic injunction?: Trib. Milano, 18/20 giugno 2018, 
Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. c. Fastweb, Telecom + 
3)



RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P.
Servizi di assistenza ‘interni’ e complaint (Dir. Copyright 
17.9 «…effective and expeditious complaint and redress…)



contraffazione on-line di marchio e RESPONSABILITA' 
DEGLI I.S.P.
Servizi di assistenza ‘interni’ e complaint



contraffazione on-line di marchio e RESPONSABILITA' 
DEGLI I.S.P.
Servizi di assistenza ‘interni’ e complaint
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contraffazione on-line
Investimento economico minimo 

per avviare l'offerta in vendita 
(registrazione di nome di 
dominio ed apertura sito 

internet)

Visibilità del prodotto ad ampio 
spettro, potenzialmente in tutto 
il mondo

possibilità di 'nascondersi' dietro 
registrant 'anonimi' e di 
scomparire in caso di 
contestazioni 

Difficile controllo della totalità 
della rete (costi di sorveglianza e 
di investigazione)

Tutela specialistica
ad hoc

preventiva
amministrativa e 

giudiziale



contraffazione on-line
CONSIGLI PREVENTIVI

Proteggere e valorizzare le proprie creazioni ed i frutti dei propri 
sforzi imprenditoriali, con l’ausilio di studi specialistici, prima
che vengano ‘copiati’, tramite:
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Registrazione 
del

marchio

Registrazione 
del

dominio

Registrazione 
del layout del 

sito come
design

Servizio di 
sorveglianza su 

nuove 
registrazioni di 

marchio/dominio

Disclaimer

Tutela 
doganale



Grazie per l’attenzione 

Avv. Vieri Canepele, LL.M. 

vieric@libero.it canepele@bugnion.eu

mailto:vieric@libero.it

