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Framing e deep linking : profili giuridici

» Framing ��� � tendenzialmente illecito 
(cfr. Trib. Genova, 22 dicembre 2000)

» Deep linking ��� � valutazione caso per caso (ma non è vietato di per sé: 
teoria dell’implied license to link o dell’utilizzo normale della Rete)
(cfr. Trib. Crema, 24 luglio 2000)

La giurisprudenza ne ha sanzionato l’illiceità nella misura in cui sia 
possibile individuare una pratica confusoria (art. 2598 c.c., n. 1), 
l’appropriazione di pregi (art. 2598 c.c., n. 2) o, ancora, l’impiego di mezzi 
non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a 
danneggiare l'altrui azienda (art. 2598 c.c., n. 3) 

Domain Name : struttura

Un nome a dominio è un codice mnemonico che facilita 
l’accesso ad una o più risorse di rete, di per sé
caratterizzate da un indirizzo numerico

www.nomedominio.it
SLD: Second Level Domain      TLD: Top Level Domain

gTLD: generic TLD (.gov, .com)
ccTLD : country code TLD (.it, .fr)
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Domain Name: i principi alla base della 
registrazione di un dominio

��� � i domini internet sono assegnati sulla base del principio 
first come first served

��� � i domini devono essere registrati e mantenuti in buona 
fede (cfr. anche art. 16 C.p.i per il marchio)

Domain Name : qualificazione giuridica

Primi indirizzi giurisprudenziali

��� � posizione minoritaria (e ormai completamente superata) 
sottolineava la funzione individuativa del DN: è un mero 
indirizzo telematico (cfr. Trib. Bari, 24 luglio 1996)

��� � posizione maggioritaria riconosceva al DN carattere 
distintivo come ditta, insegna, marchio o segno distintivo 
atipico

La querelle giurisprudenziale è stata superata con l’entrata 
in vigore del Codice della proprietà industriale 
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Il Domain Name (aziendale) nel C.p.i

Art. 22.
Unitarietà dei segni distintivi

1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome 
a dominio aziendale 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.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o 
ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile 
ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello 
Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre 
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o 
reca pregiudizio agli stessi.

Domain grabbing e Cybersquatting

Domain grabbing : registrazione di un nome di dominio corrispondente ad 
un segno distintivo altrui (tipicamente un marchio) a fini di concorrenza 
sleale (agganciamento, sviamento di clientela, ecc.).

Cybersquatting : registrazione di un nome di dominio finalizzata alla 
successiva cessione a titolo oneroso al titolare del marchio o del segno 
distintivo corrispondente 

Tra i principi generali relativi all’assegnazione dei nomi di dominio si legge 
che il “Registro ripudia l’accaparramento sistematico ed il cybersquatting”
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Domain grabbing e Cybersquatting:
il caso Viaggi del Ventaglio

Trib. Milano, 8 febbraio 2002:

il mancato uso e la corrispondenza ad un altrui marchio del 
nome di dominio registrato dalla convenuta dimostrano la 
“mera finalità di disturbo e di approfittamento economico 
della notorietà del marchio delle ricorrenti” ��� � la 
registrazione del nome di dominio è stata effettuata in mala 
fede (cfr. adesso art. 19 C.p.i)

Domain grabbing e Cybersquatting

Art. 24 C.p.i. 
Uso del marchio

1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo
da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i 
quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso 
non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo 
che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

Inoltre, possibile violazione dell’art. 2598, n. 3 c.c.
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Domain grabbing e Cybersquatting : una 
possibile difesa…

Registrazione di nomi di dominio “difensivi”

Art. 24 C.p.i. 
Uso del marchio
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Typosquatting

Registrazione di un nome di dominio costituito da una 
leggera variazione di un nome di dominio (tipicamente noto) 
già registrato, che intende sfruttare gli errori di digitazione:
es.: www.googgle.it; www.republica.it …
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digitando www.googgle.it…

digitando www.republica.it…
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Typosquatting : profili giuridici

Il T.A.R. Toscana, 24 gennaio 2007 ha riconosciuto la 
capacità lesiva del typosquatting.

In particolare è possibile ipotizzare un’illiceità ex art. 2598, 
n. 3, c.c. anche in assenza di un rischio di confusione.

Domain Name: il database Whois del Nic
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Domain Name : tutela cautelare

Art. 133 C.p.i.
Tutela cautelare dei nomi a dominio

1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria 
dell'uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il 
suo trasferimento provvisorio , subordinandolo, se ritenuto opportuno, 
alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del 
provvedimento.

Domain Name : revoca e trasferimento

Art. 118 C.p.i.
Rivendica

(…)

6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a 
dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in 
mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a 
lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione.
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Domain Name : la procedura di 
riassegnazione della RA

La procedura di riassegnazione è disciplinata nel Regolamento per la 
risoluzione delle dispute nel ccTLD .it

I domini registrati sottoposti a procedura di opposizione ai sensi 
dell'articolo 5.6 del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a 
dominio sotto il ccTLD “it”” possono essere, a richiesta di chi li ha 
sottoposti a opposizione, soggetti a procedura di riassegnazione .

��� � La procedura di riassegnazione è applicabile a tutti i nomi a dominio 
registrati nel ccTLD “it”.

��� � Deve essere esplicitamente richiesta dall'opponente

Domain Name : la procedura di 
riassegnazione della RA (segue)

La procedura ha come scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità
giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e 
mantenuto in mala fede. 

La procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle 
parti il riscorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato.
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Domain Name : la procedura di 
riassegnazione della RA (segue) 

Sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un 
terzo (denominato “ricorrente”) affermi che:

a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre 
confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli 
vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che

b) l'attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in 
relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che

c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede .

Domain Name : la procedura di 
riassegnazione della RA (segue) 

Se il ricorrente prova che vi è confusione o che il dominio è stato 
registrato in mala fede ed il resistente non prova a sua volta di avere 
diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, 
quest’ultimo viene trasferito al ricorrente.
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Domain Name : la procedura di 
riassegnazione della RA (segue) 

Il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di 
opposizione qualora provi che:
a) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o 
si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad 
esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente 
commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, 
anche se non ha registrato il relativo marchio;
oppure
c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, 
oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di 
violarne il marchio registrato.

La procedura di riassegnazione della RA: 
un caso pratico…

Procedura di riassegnazione del DN: adidasfootballshop.it

FATTI: 

a) il dominio adidasfootballshop.it era stato creato l’11 dicembre 2007 ed 
era registrato a nome del sig. P.L.;

b) il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e la stessa era 
stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore 
“challenged”;

c) digitando l’indirizzo http://www.adidasfootballshop.it si giungeva ad un 
sito web che pubblicizzava la vendita di prodotti sportivi. 
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La procedura di riassegnazione della RA: 
un caso pratico…

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE (Adidas A.G.): 

a) la ricorrente è società che da tempo ha acquistato posizione primaria nel mondo nel settore 
degli articoli sportivi. 

b) essa documenta di essere titolare, fra l’altro, dei marchi internazionali ADIDAS per svariate 
classi di prodotti 

c) titolare di nomi a dominio adidas.com e adidas-group.com, attraverso i quali opera su 
internet 

d) Adidas afferma che il nome a dominio adidasfootballshop.it include per intero il proprio 
marchio ADIDAS, sottolineando che l’aggiunta al suo marchio delle parole descrittive “football”
e “shop” non solo non è idonea ad evitare confusione nel consumatore, ma anzi l’aumenta, 
ingenerando la convinzione che si tratti di un negozio che vende prodotti Adidas, mentre, 
secondo la Ricorrente, verrebbero offerti in vendita anche prodotti della concorrenza;

La procedura di riassegnazione della RA: 
un caso pratico…

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE ( segue… ): 

e) La Ricorrente sostiene inoltre che il sig. P.L. non ha alcun titolo sul nome a dominio 
adidasfootballshop.it, in quanto Adidas non gli ha mai dato alcun consenso, licenza o altra 
autorizzazione all’uso del suo marchio nella registrazione del dominio; né il sig. P.L. è
rivenditore ufficiale Adidas; né infine ricorre alcuna della altre circostanze previste dal 
Regolamento per ritenere che il sig. P.L. abbia titolo alla registrazione del dominio in 
contestazione. 

f) la Ricorrente deduce la malafede del Resistente sia dalla notorietà del proprio marchio, che 
non poteva essere sconosciuta al sig. P.L:, che ne vende i prodotti, sia dalla circostanza che il 
Resistente stesso risulta aver registrato altri nomi a dominio analoghi a quello in contestazione, 
contenenti per intero marchi di altre società operanti nel settore degli articoli sportivi 
(nikefootballshop.it, tigershop.com, supergashop.com, etc.).
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La procedura di riassegnazione della RA: 
un caso pratico…

ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE: 

a) il resistente afferma che il dominio è funzionale ad una lecita e legittima attività di vendita di 
articoli sportivi prodotti dalla stressa Adidas, sicché l’utilizzo del marchio nel nome a dominio 
sarebbe del tutto legittimo ai sensi dell’art. 21 del Codice dei diritti di proprietà industriale 
vigente, in quanto esattamente descrittivo del sito ad esso corrispondente. 

b) il resistente conferma di non essere rivenditore autorizzato o ufficiale di prodotti Adidas, ma 
considera che ciò è del tutto irrilevante, non avendo mai affermato il contrario e vendendo 
prodotti originali Adidas legittimamente acquistati;

c) il resistente nega infine che il dominio sia utilizzato per la vendita di articoli sportivi prodotti 
da concorrenti della Adidas, sottolineando che la cosa sarebbe comunque contraria ai suoi 
interessi

La procedura di riassegnazione della RA: 
un caso pratico…

DECISIONE: 

� sulla confondibilità : in inglese Adidas football shop significa “negozio Adidas calcio”, non 
“negozio che vende prodotti Adidas relativi al calcio”; sicché l’utente che acceda al dominio 
adidasfootballshop.it ritiene ragionevolmente di accedere non tanto ad un sito di un qualunque 
negozio che vende prodotti Adidas per il calcio, quanto piuttosto al sito di e-commerce con cui 
la Adidas vende su internet in Italia i propri;

� sul titolo del resistente: considerato quanto sopra, il resistente avrebbe dovuto avere il 
benestare dalla ricorrente, titolare del relativo marchio. Essendo pacifico che tale benestare 
non è mai stato concesso, e non risultando alcuna delle altre circostanze esistendo le quali il 
Resistente è ritenuto aver titolo al nome a dominio in contestazione, deve ritenersi soddisfatto 
anche il requisito richiesto dall’art. 3.6, I comma lett. b) del Regolamento;
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La procedura di riassegnazione della RA: 
un caso pratico…

DECISIONE: 

� sulla malafede : il resistente ha registrato una serie di domini il cui nome ricalca la stessa 
struttura di quelli qui contestato: marchio+[settore]+shop. Risultano infatti esser stati da lui 
registrati i domini adidasfootballshop.com, nikefootballshop.com, pumashop.it, e molti altri. Tutti 
i siti posti su tali domini utilizzano identico layout per le loro pagine web. Inoltre, fanno tutti 
esplicitamente riferimento al medesimo sig. P.L. Egli gestisce un’unica struttura, per la quale ha 
creato diversi siti web, ciascuno caratterizzato da un nome a dominio contenente uno dei 
marchi dei prodotti che vende. In ciascuno di quei siti poi pubblicizza solo i prodotti aventi il 
marchio inserito nel nome a dominio. Ciascuno di quei domini appare essere stato registrato e 
viene utilizzato intenzionalmente con lo scopo primario di attrarre, allo scopo di trarne profitto, 
utenti di internet, ingenerando probabilità di confusione con i marchi utilizzati senza alcuna 
autorizzazione dei relativi proprietari. Circostanza questa che, secondo l’art. 3.7 lett. d) del 
Regolamento, è da ritenersi prova della registrazione e del mantenimento in malafede del 
dominio in contestazione.

I meta tag: cosa sono 

I meta tag sono dati che possono essere inseriti all’interno 
del codice HTML di una pagina e che non vengono 
visualizzati direttamente dall’utente (ma possono essere 
visualizzati accedendo al codice HTML stesso). 

Sono utilizzati dai motori di ricerca in fase di indicizzazione 
dei siti.
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I meta tag: come individuarli / 1

I meta tag: come individuarli / 2
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I meta tag: i possibili profili di illiceità

In caso di impiego come keywords meta tag di parole che 
corrispondano a segni distintivi altrui (tipicamente il marchio)
possono venire in rilievo le fattispecie di:

1. contraffazione di marchio

2. concorrenza sleale ex art. 2598, co. 1 e 3

3. pubblicità ingannevole ex art. 5, D.Lgs. 145/2007 

4. pratica commerciale scorretta ex art. 20 ss. del Codice del 
Consumo

I meta tag: un caso pratico / 1

Trib. Milano, 8 febbraio 2002 (caso Technoform)

L'inserimento di denominazione corrispondente a marchio 
comunitario appartenente ad altra società concorrente quale 
meta tag del proprio sito non può costituire un'ipotesi di 
contraffazione di marchio, né può essere assimilato ad una 
forma di pubblicità occulta. Tale inserimento costituisce atto 
di concorrenza sleale e, conseguentemente, legittima la 
società titolare di detto marchio a ottenere l'inibitoria in via 
cautelare a norma dell'art. 2598 n. 3 c.c.



18

I meta tag: un caso pratico / 2

Trib. Milano, 8 febbraio 2002 (caso Technoform)

��� � Sulla contraffazione di marchio: non c’è uso del segno in 
funzione di marchio, ovvero in funzione distintiva

��� � Sulla concorrenza sleale: integrata la fattispecie della 
concorrenza sleale per agganciamento

��� � Sulla pubblicità ingannevole: meta tag non sono una 
forma di pubblicità occulta, perché occulto è solo il 
“meccanismo tecnico delle modalità di ricerca mediante 
stringhe ipertestuali”

I meta tag: riflessioni critiche / 1

��� � Sulla contraffazione di marchio : 

- teoria dell’invisible trademark infringement

- tutela della funzione pubblicitaria del marchio (non solo in 
relazione ai marchi celebri)
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I meta tag: riflessioni critiche / 2

��� � Sulla pubblicità ingannevole :

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, definisce

pubblicità “qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, 
nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo 
scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di 
opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di 
essi”

e pubblicità ingannevole “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa 
la sua presentazione e' idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche 
alle quali e' rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere 
ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per 
questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente”

I meta tag: riflessioni critiche / 2 (segue)

��� � Sulla pubblicità ingannevole :

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, prevede inoltre:

che sia vietata “ogni forma di pubblicità subliminale” (cfr. art. 5, co. 3)

Intervento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

In caso di violazioni l’AGCM può inibire la continuazione e provvedere a che 
vengano eliminati gli effetti della pubblicità ingannevole (l’AGCM può provvedere 
anche tramite una sospensione provvisoria in caso di urgenza). Può inoltre irrogare 
una sanzione amministrativa compresa tra i 50.000 e i 500.000 euro (cfr. art. 8).
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I meta tag: riflessioni critiche / 3 

��� � Sulle pratiche commerciali scorrette :

Art. 20 del Codice del Consumo definisce:

pratica commerciale scorretta quella che è “contraria alla diligenza professionale, 
ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, 
in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' 
diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta 
a un determinato gruppo di consumatori. 

Intervento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

In caso di violazioni l’AGCM può inibire la continuazione e provvedere a che 
vengano eliminati gli effetti della pubblicità ingannevole (l’AGCM può provvedere 
anche tramite una sospensione provvisoria in caso di urgenza). Può inoltre irrogare 
una sanzione amministrativa compresa tra i 50.000 e i 500.000 euro (cfr. art. 8).

Il Keyword advertising: come funziona

��� � l’inserzionista sceglie la parola o le parole chiave 
correlate alla propria attività commerciale e decide il budget 
massimo di spesa pubblicitaria 

��� � quando un utente effettua la ricerca utilizzando quella 
parola chiave l’inserzione a pagamento viene visualizzata in 
modo tale che essa sia evidente rispetto agli altri risultati 
della ricerca

��� � l’inserzionista paga in ragione dei click che riceve il suo 
link
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Il Keyword advertising

Il Keyword advertising: il caso Google 
AdWords

La Cour de Cassation francese ha rivolto nel 2008 alla Corte 
di giustizia CE alcuni quesiti:

1. Se il fatto che un operatore economico opzioni, tramite un contratto di 
posizionamento a pagamento su Internet, una parola chiave che, se utilizzata per 
una ricerca, provoca la visualizzazione di un collegamento che offre di connettersi 
ad un sito utilizzato da tale operatore al fine di mettere in vendita prodotti o servizi, 
e che riproduce o imita un marchio registrato da un terzo, al fine di 
contraddistinguere prodotti identici o simili senza l'autorizzazione del titolare di tale 
marchio, arrechi di per se stesso un pregiudizio al diritto esclusivo garantito a 
quest'ultimo. 
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Il Keyword advertising: il caso Google 
AdWords 

La Cour de Cassation francese ha rivolto nel 2008 alla Corte 
di giustizia CE alcuni quesiti:

2. Se l'art. 5, n. 1, lett. a) e b) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di 
marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che il prestatore del servizio 
di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole 
chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del 
contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo 
da tali parole chiave, di collegamenti pubblicitari a siti sui quali sono offerti prodotti 
identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio registrato faccia un uso di tali 
marchi che il loro titolare ha il diritto di vietare. 

Il Keyword advertising: il caso Google 
AdWords in Italia

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 26 febbraio 2009, ha 
stabilito che:

��� � l’impiego di parole target che corrispondano ad un marchio di titolarità
di un terzo equivale ad agganciare il proprio sito al marchio altrui e a 
“sfruttare l’indubbia notorietà del segno. Il che importa non soltanto 
un’ovvia attività confusoria , appropriativa di pregi altrui e, nel 
complesso, professionalmente scorretta e idonea, per confusione e 
sviamento della clientela, a danneggiare l’altrui azienda, ma anche una 
violazione del marchio che, in quanto utilizzato per distinguere servizi, 
finiva per contraddistinguere, nell’ambito del collegamento sponsorizzato, 
anche i servizi, indubbiamente affini” della parte resistente.  
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Avv. Giorgio Spedicato

Email : giorgio.spedicato@mpslaw.it

Skype contact : giorgio.spedicato


