
L’AVVOCATO A TUTELA DEL 
BUSINESS DIGITALE

ADEMPIMENTI E-COMMERCE E FOCUS IP

EVENTO ORGANIZZATO DALLE SEZIONI AIGA DI TRANI, LUCCA, MONZA

GIOVEDì, 15.12.2022

INTERVENTO DI:
AVV. MARKO BOGDANOVIĆ (MONZA)



ROADMAP O…
SITEMAP ?

1. Commercio elettronico/definizioni/tipologie/rilevanza del 
fenomeno

2. Alcune delle normative applicabili
3. Adempimenti connessi al sito web (vetrina o e-commerce)
4. Proprietà intellettuale connessa al sito/fondamenti di 
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Da “electronic commerce”, il termine fa riferimento allo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via 
elettronica.

➔ Adottato già nella Comunicazione della Commissione Europea COM (97) 157 del 16 aprile 1997 (pag. 10) in 
cui si parla di «centri commerciali virtuali» con riferimento a:

- commercializzazione di beni o servizi per via elettronica;

- distribuzione online di contenuti digitali;

- l’effettuazione per via elettronica di operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, 
emissione di polizze di carico, vendite all’asta, progettazione e ingegneria in cooperazione, on-line sourcing; 
appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post vendita.

COMMERCIO ELETTRONICO

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:51997DC0157&from=EN


in base alla modalità di vendita

• sito di terze parti (marketplace orizzontali o verticali)
• sito proprietario

in base alla modalità di esecuzione del contratto

• diretto → beni e servizi scaricati direttamente online (no attività di consegna)
• indiretto → Il contratto si conclude in via telematica, ma la consegna avviene secondo le modalità tradizionali

in base alla natura dei soggetti coinvolti

• B2B (tra imprese/professionisti)
• B2C (impresa-consumatore)
• C2C (tra privati)
• C2B (consumatore-impresa)

(COMMERCIO ELETTRONICO)

TIPOLOGIE



Le imprese che si registrano con codice ATECO primario per la vendita online o che comunque hanno come codice 
prevalente in termini di fatturato quello e-commerce, erano il 54% nel 2018 e il 68% nel 2021.

In Italia il commercio elettronico, in costante crescita, vale 48,5 miliardi di euro di ricavi, il 7% del totale delle vendite 
nel nostro paese. Nel 2020 il 12% delle aziende italiane opera nell’e-commerce e il 79% di loro lo fa in ambito B2C.
Il valore del fatturato e-commerce in Italia è stimato in 64,01 miliardi di euro, con una crescita annuale del 33%, 
andando a consolidare gli oltre 3 milioni di nuovi clienti entrati sul mercato nel 2020 durante il lockdown.
Forte incremento dell’e-commerce nel primo trimestre 2021: l’Italia ha registrato un +78%, quarto Paese con il 
maggior aumento percentuale (dopo Canada, Olanda e Regno Unito).

* Rapporti “E-Commerce in Italia” annualmente pubblicati da Casaleggio Associati e dati da Registro Imprese.

(COMMERCIO ELETTRONICO)

RILEVANZA DEL FENOMENO



• Codice civile
• Convenzione di Vienna del 1980 e L. 765/1985
• Reg. CE 593/2008 (Convenzione di Roma I)
• Dir. CE 2000/31 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Direttiva sul commercio elettronico) + D.lgs. 70/2003 

(Decreto attuativo della direttiva sul commercio elettronico)
• Dir. UE 2011/83 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Direttiva sul diritto dei consumatori) + D.lgs. 

206/2005 e ss. mod. (Codice del Consumo)
• D.lgs. 196/03 come mod. dal D.lgs. 101/2018 (Cod. Privacy) + Reg. UE 679/2016 per la protezione dati personali 

(GDPR)
• Reg. UE 1150/2019 per l’equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione on line 
• L. 633/1941 («Legge sul diritto d’autore»)
• D.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale)

(+ eventuali normative di settore → se ad es. il sito è di titolarità di un avvocato, si applicherà anche la L. 247/2012 (Cod. Deo.)

DIGITAL BUSINESS

ALCUNE NORMATIVE APPLICABILI



Art. 6 D.lgs 70/2003 - Assenza di autorizzazione preventiva
1. L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e il suo esercizio 

non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto 
equivalente.

2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed 
esclusivamente i servizi della società dell'informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei 
servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, 
n. 318, dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della società dell'informazione.

➔ salvo che per alcuni servizi, non sono necessarie autorizzazioni preventive per l’inizio 
dell’attività di vendita online

(E-COMMERCE)

ADEMPIMENTI CONNESSI



1) per coloro che aprono per la prima volta l’attività, entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività 
invio telematico Entratel effettuato autonomamente o tramite soggetti abilitati o mediante 
Comunicazione Unica (ComUnica) del modello AA7/10 o AA9/12 per l’apertura della posizione Iva;

2) deposito presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune la Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (SCIA);

3) richiesta di attribuzione del codice ATECO 47.91.10 “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di 
prodotti effettuato via internet”, specificando l’Internet Service Provider (ISP) di riferimento, un 
indirizzo di posta elettronica, i contatti e l’URL dedicato alla vendita online;

4) se l’attività di commercio elettronico dovesse rivolgersi ad altri Paesi dell’Unione europea, 
iscrizione alla VAT Information Exchange System (VIES);

(ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI)



5) previsione dei dati identificativi minimi obbligatori * (di solito nel footer)
● generali

○ per le società di capitali → denominazione sociale, indirizzo completo della sede 
legale (via, civico, cap, paese, provincia), codice fiscale e partita IVA, importo del 
capitale sociale con indicazione esatta della parte versata, registro imprese dove 
la società è iscritta e numero di iscrizione, numero REA, dopo lo scioglimento 
l'indicazione che la Società è in liquidazione).

○ per le società di persone e ditte individuali → codice fiscale e partita IVA, 
registro imprese dove la società è iscritta e numero di iscrizione

* pena, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 2630 c.c.

(ADEMPIMENTI TECNICI/PRE-GO-LIVE)



● specifiche (a seconda del soggetto e della categoria di appartenenza)
○ ad esempio nel sito degli avvocati devono essere presenti *

■ dati identificativi dell’Avvocato o dello studio (nome, cognome, C.F., P.I., eventuale 
forma associativa dello studio, titolo professionale, Ordine di appartenenza, 
l’eventuale titolo accademico, domicilio professionale o sede legale);

■ dati di contatto (telefono, fax, email, PEC);
■ indicazione dei professionisti dello studio;
■ link al Codice Deontologico forense

* richiamo al primo intervento (Avv. Belgiovine)

(ADEMPIMENTI TECNICI/PRE-GO-LIVE)



6) previsione di informativa privacy, informativa cookie, condizioni 
generali di vendita * - con eventuale distinzione 
professionista/consumatore - ed eventuali condizioni d’uso del sito 
(di solito nel footer)

* richiamo al terzo intervento (Avv. Brecevich)

(ADEMPIMENTI TECNICI/PRE-GO-LIVE)



PROPRIETÀ INTELLETTUALE

COS’È?

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

• segni distintivi (usati nell’attività economica) tra cui 
marchio e nome dominio, oltre ad altri “minori” (ad es. 
marchi di fatto, ditta e insegna, ragione e denominazione 
sociale);

• disegni e modelli;
• brevetti per invenzione e modelli di utilità;
• informazioni aziendali riservate;
• Indicazioni geografiche e denominazioni di origine;
• altri (nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori)

DIRITTO D’AUTORE

• opera dell’ingegno



PROPRIETÀ INTELLETTUALE

DOV’È NEL SITO?

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

• “nome” del sito → dominio
• loghi rappresentati → marchio
• aspetto grafico (layout) e 

disposizione dei contenuti → 
marchio/disegno

DIRITTO D’AUTORE

• testi
• fotografie semplici
• opere fotografiche
• audiovisivi
• diritti di immagine
• aspetto grafico (layout) e disposizione 

dei contenuti



Art. 7 CPI - Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in 

particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la 
forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, 
purchè siano atti:
a. a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
b. ad essere rappresentati * nel registro in modo tale da consentire alle autorità 

competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della 
protezione conferita al titolare.

* NON necessariamente “rappresentati graficamente”

SEGNI DISTINTIVI

(IL MARCHIO)



In base:
I. beni (prodotti) e attività (servizi)

➢ marchio di prodotto (finito) o marchio di 
servizio (prestazione)

➢ marchio di fabbrica (definisce il produttore) o 
marchio di commercio (definisce 
l’intermediario)

➢ marchio generale (sulla più ampia produzione) 
o marchio speciale (sullo specifico bene)

IL MARCHIO
(TIPOLOGIE)



II. segno

● denominativo

● figurativo

● di forma

● di colore

● sonoro

IL MARCHIO
(TIPOLOGIE)

● olfattivo [odore di erba tagliata] per 
palline da tennis

● gustativo → possibilità astrattamente 
riconosciuta per entrambi, ma complesso 
ottenerla

● di movimento (L’Ufficio accetta fascicoli nel seguente formato: MP4 (video), 

JPEG (per serie di immagini statiche in sequenza)

● di posizionamento

● multimediale

● olografico



● DI UTILIZZO
○ nessuno

+

● DI REGISTRABILITÀ
○ soggettivi (CHI) → chiunque utilizzi o si proponga di utilizzare il marchio
○ oggettivi (COSA E IN RELAZIONE A COSA) → per qualsiasi classe e sottoclasse di prodotti e/o servizi della 

Classificazione di Nizza
○ territoriali (DOVE) → Territorio nazionale, Unione europea, Internazionale (= più territori nazionali e/o regionali)

+

● DI VALIDITÀ
○ capacità distintiva ex Art. 13 CPI
○ liceità ex Art. 14 CPI
○ novità ex Art. 12 CPI

(IL MARCHIO)

REQUISITI



Art. 13 CPI - Capacità distintiva (estratto - Parte 1)
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi 

di carattere distintivo e in particolare:
a. quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o 

negli usi costanti del commercio;
b. quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da 

indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono 
servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza 
geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre 
caratteristiche del prodotto o servizio [...]

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

CAPACITÀ DISTINTIVA



Sono, ad esempio, stati dichiarati nulli perché meramente descrittivi:
• BITTER per aperitivi (Trib. Milano 11 Luglio 1991)

• JEANS per pantaloni (Trib. Milano 2 ottobre 1980)

• ECOGEAR per pneumatici (dec. EUIPO)

• THERMAL THERAPY per prodotti cosmetici (dec. EUIPO)

• MOHITO per bevande alcoliche (dec. EUIPO)

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

CAPACITÀ DISTINTIVA



Sono, invece, stati registrati in quanto “non esclusivamente consistenti”in .. :

• Poltrona Frau

• Scarpe&Scarpe

• Coca Cola

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

CAPACITÀ DISTINTIVA



Se quindi la capacità distintiva rende (o contribuisce a rendere) un marchio valido, la forza distintiva determina se un marchio 
sia:

● FORTE → implica una maggiore tutela perché per escludere il rischio di confusione tra marchio forte A e un altro 
marchio B, è necessaria una netta variazione
○ segni di fantasia che non hanno alcun richiamo concettuale al bene/servizio contraddistinto
○ marchi espressivi senza componente descrittiva che (tuttavia) richiamano il bene/servizio, tenendosi “a 

distanza”
● DEBOLE → implica una minore tutela perché per escludere il rischio di confusione tra marchio debole A e un altro 

marchio B, è sufficiente una leggera variazione
○ segni descrittivi di provenienza geografica, specie, qualità, quantità, destinazione, valore, epoca dei beni/servizi 

contraddistinti
○ segni di uso comune nel linguaggio o negli usi del commercio (ad es. il caduceo o la croce per le farmacie)
○ marchi espressivi con componente descrittiva che richiamano il bene/servizio (ad es. sono per definizione 

marchi deboli quelli farmaceutici che spesso richiamano il principio attivo o gli effetti terapeutici dei prodotti)
“La distinzione fra i due tipi di marchio, «debole» e «forte», si riverbera sulla loro tutela nel senso che, per il marchio debole, anche 
lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi 
illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del «cuore» del 
marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo” (cfr. Cass., 27 febbraio 2004, n. 3984).

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

CAPACITÀ DISTINTIVA



Non sono stati giudicati confondibili tra loro e sono quindi sono stati ritenuti deboli:
𝙭 CARCIOFOTTO / CARCIOGHIOTTO (per prodotti alimentari) Trib. Roma 22 Giugno 1993

𝙭 COCCOLINO STIRO FACILE / VERNEL STIRO FACILE (per prodotti di pulizia) Trib. Milano 21 Marzo 2001

𝙭 ORANGE / ORANGENE (per detergente aromatizzato all’arancia) Trib. Milano 28 maggio 1998

𝙭 PAGINE GIALLE / PAGINE UTILI (per elenchi telefonici) Trib. Milano 10 dicembre 1996

𝙭 GRATÌ / GRATTOLINA (per prodotti per grattuggiare) Trib. Monza 30 ottobre 2000

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

CAPACITÀ DISTINTIVA



Sono stati invece considerati confondibili tra loro i seguenti marchi (in quanto forti):
✓ ADIDAS / ADILIA (per prodotti sportivi) Trib. Monza 17 ottobre 2000

✓ GRAND MARNIER / MONIER (per bevande alcoliche) Trib. Milano 19 Maggio 1998

✓ GUCCI / GUICCINI (per abbigliamento) App. Roma 24 novembre 1997

✓ LEBOLE / LEBOLTEX (per abbigliamento) Trib. Roma 10 marzo 1994

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

CAPACITÀ DISTINTIVA



ATTENZIONE

★ marchio forte  marchio rinomato

(sebbene il marchio forte possa essere anche rinomato)

e ancora:

★ marchio rinomato marchio celebre [ → marchio conosciuto da una percentuale alta di consumatori, cui il pubblico ricollega non solo 
un prodotto, ma prodotti di qualità «soddisfacente» garantendo il successo del prodotto stesso a prescindere dalle sue qualità intrinseche (Cass. 
Civ. 27 maggio 2013 n. 13090)]

★ marchio rinomato marchio noto [ → espressione utilizzata per definire la fattispecie del preuso del marchio di fatto]

★ marchio rinomato marchio notoriamente conosciuto [ → definito dall’art. 6 bis della Convenzione di Parigi del 1883 e menzionato 
nell’art. 12 co. 1 lett. f)

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

CAPACITÀ DISTINTIVA



Il marchio che ha acquisito la rinomanza accede alla tutela “allargata” ultra-merceologica, la valutazione 
della rinomanza avviene secondo alcuni criteri specifici dettati dalla giurisprudenza (quota di mercato 
detenuta dal marchio, intensità, estensione geografica, durata dell’uso del marchio, entità degli 
investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo).

★ Spunti per approfondimenti:
[CGE C-301/07, Pago, Austria considerata parte sostanziale della Comunità, CGE C-375/97, General 
Motors) + in senso conforme Cass.n. 21086/2005]; [Caso Intel, CGE C-252/2007]; [Caso Spa 
Monopole, T-67/2004]; [Caso L’Oréal, CGE C-487/2007]; [Caso Rolex, Corte App. Napoli, 23 marzo 
2015]; [Caso Cuore, Trib. Bari 28 aprile 2016, n. 2343]; [Cass. n. 26000/2018]; [Caso Barilla, Trib. 
Milano 25 gennaio 2018, n. 830];

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

CAPACITÀ DISTINTIVA/CENNI SULLA RINOMANZA



Art. 13 CPI - Capacità distintiva (estratto - Parte II)
2. [...] In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i 

segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano 
acquistato carattere distintivo.

3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della 
domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato 
fatto, ha acquistato carattere distintivo. [...]

➔ è il caso del MARCHIO RIABILITATO → che passa dal non avere una capacità distintiva 
all’acquisirla (cd. secondary meaning)

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

CAPACITÀ DISTINTIVA/”DINAMISMO”



Art. 13 CPI - Capacità distintiva (estratto - Parte III)

4. [...] Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel 
commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua 
capacità distintiva.

➔ è il caso del MARCHIO VOLGARIZZATO → che passa dall’avere una capacità distintiva al 
perderla

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

CAPACITÀ DISTINTIVA/”DINAMISMO”



Sono stati ritenuti volgarizzati i marchi:
𝙭 “Premaman” per articoli di abbigliamento (Caso Premaman c. Gusella., Cass. n. 

6180/1984);
𝙭 “Cellofan” per contraddistinguere fogli trasparenti ottenuti dalla trasformazione 

della viscosa (Caso La Cellophane c. Pesaro Cellofan, Cass. n. 5833/1978);
𝙭 “Online” per servizi internet (caso Gestel/ Euro Casa Engineering. ,Trib. Siracusa 

23 marzo 2001. ord.);
𝙭 “Tortionata” per indicare un dolce lodigiano (Caso Arte Pasticcera c. Dolce Lodi, 

Trib. Milano 26 giugno 2007).

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

CAPACITÀ DISTINTIVA/”DINAMISMO”



Non sono stati ritenuti volgarizzati i marchi:
✓ il marchio figurativo costituito da un quadrifoglio per contraddistinguere prodotti 

alimentari (Caso Prealpi c. Rugger, Trib. Torino 22 aprile 1999);
✓ “Aspirina” per contraddistinguere un prodotto a base di acido acetilsalicico (Caso 

Bayer AG c. Elaborados Dietetico, Trib. Milano 24 giugno 2005);
✓ “Veline” per contraddistinguere servizi di intrattenimento radiotelevisivo (Caso 

R.T.I. c. Show & co. eventi spettacolo S.r.l., Trib. Bologna 11 agosto 2003. ord);
✓ “Dolby” per contraddistinguere un particolare sistema di riduzione del rumore 

(Caso Dolby Laboratories c. F.lli Zanella, Trib. Vicenza 28 ottobre 1993).

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

CAPACITÀ DISTINTIVA/”DINAMISMO”



  Art. 14. CPI - Liceità e diritti di terzi
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

a. i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
b. i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero 

sulla tipologia di marchio;
c. i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi;
c-bis. i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di 

cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;
c-ter. i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è 

parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini;
c-quater.  i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali 

garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte;
c-quinquies.  i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata 

conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, 
in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

LICEITÀ



(Art. 14. CPI - Liceità e diritti di terzi)
1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, 

sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed 
a condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da 
essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore.

2. Il marchio d'impresa decade:
a. se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti 

o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi 
per i quali è registrato;

b. se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
c. per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non 

conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, 
dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione.

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

LICEITÀ



Art. 12 CPI - Novità
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda*:

a. siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati 
da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi 
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si 
considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, 
testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, 
anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi 
notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del 
marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del 
segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

b. siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività 
economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività 
d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il 
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà 
di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante 
causa non è di ostacolo alla registrazione;

c. siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o 
avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

NOVITÀ



(Art. 12 CPI - Novità)

d. siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data 
anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi 
identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di 
confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

e. siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data 
anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi 
identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo 
senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio 
agli stessi;

f. siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della 
proprietà industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio 
collettivo o di certificazione o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o 
dell'eccezione di nullità.

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente 
registrazione

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

NOVITÀ



Vanno fatte specifiche valutazioni circa la somiglianza dei segni e/o dei prodotti/servizi:

A. rispetto al RISCHIO DI CONFUSIONE → fa riferimento l’errore che potrebbe 
compiere il consumatore medio è pensare che i prodotti/servizi provengano dalla 
stessa impresa;

B. rispetto al RISCHIO DI ASSOCIAZIONE → l’errore che potrebbe compiere il 
consumatore medio è pensare che vi sia un legame economico tra le imprese dei due 
marchi messi a confronto

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

NOVITÀ



Più precisamente, bisogna valutare:

(REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO ® )

NOVITÀ

1. la confondibilità dei segni:
a. visiva (ad es. fra i marchi 2020 e ZOZO)
b. fonetica (ad es. fra i marchi Symfony e 

Cymphaunie)
c. concettuale (ad es. sinonimi e traduzioni 

nelle principali lingue)
➔ Non va condotto un esame particolareggiato ed 

una separata valutazione di ogni singolo elemento 
ma bisogna effettuare una valutazione globale 
e sintetica, un esame relativo al complesso degli 
elementi salienti grafici, visivi e fonetici 
considerando l’impressione generale, 
valutando la forza o debolezza del marchio

2. l’affinità dei prodotti/servizi
★ l’appartenenza di due prodotti/servizi ad una stessa 

classe non implica necessariamente che questi siano 
affini e così, al contrario, l’appartenenza di due 
prodotti/servizi a due classi differenti non esclude che 
siano affini → non bisogna fare affidamento alle 
sole classi di Nizza

➔ La giurisprudenza tradizionalmente afferma che debbano 
essere giudicati affini i prodotti/servizi che per la loro 
intrinseca natura e per la destinazione alla 
soddisfazione degli stessi bisogni siano diretti alla 
medesima clientela



Art. 24 CPI - 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 è 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.

1-bis.  Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma 
del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il termine 
indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o, 
qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione 
internazionale in modo definitivo.

1-ter.  Nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti quando l'uso effettivo è effettuato da un soggetto legittimato all'uso.

2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata ancorchè non registrata, che non ne alteri il carattere 
distintivo, nonchè l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi ai fini dell'esportazione di essi.

3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di 
non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per 
l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non 
vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro 
rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore 
di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

(IL MARCHIO)

ALTRI SPUNTI



Art. 21 CPI - Limitazioni del diritto di marchio

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purchè l'uso sia conforme ai principi 
della correttezza professionale:
a. del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di una persona fisica;
b. di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, 

l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c. del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l'uso del marchio è 

necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.
2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, nè, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni 

conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o 
provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, 
o altro diritto esclusivo di terzi.

3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la 
illiceità dell'uso del marchio.

(IL MARCHIO)

ALTRI SPUNTI



Art. 22 CPI - Unitarietà dei segni distintivi

1. 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.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito 
usato nell'attività economica o altro segno distintivo 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.

➔ Il principio di unitarietà dei segni distintivi implica che l’adozione di un segno in qualunque delle sue funzioni distintive, 
conferisca all’imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive 
(già la Cass. n. 4405/2006)

(IL MARCHIO)

ALTRI SPUNTI



I domain name sono i segni distintivi che identificano il sito web tramite cui l’impresa esercita la propria attività, associando gli 
indirizzi numerici necessari per muoversi in rete (troppo lunghi e difficili da memorizzare) ad un nome (a dominio) e viceversa → ciò 
è possibile attraverso il Domain Name System (DNS).

(https://WWW.) + EVENTOAIGA + .IT 

(https://WWW.) + parte centrale individualizzante + estensione

➢ Sono assegnati attraverso un’apposita procedura secondo il semplice principio temporale (FIRST COME FIRST SERVED), 
quindi la prima richiesta inoltrata è la prima a essere soddisfatta indipendentemente dal fatto che tale nome di dominio sia in 
conflitto con altrui diritti di privativa. È tecnicamente garantita l’unicità del dominio ( non possono esistere due indirizzi 
identici).
! Nella fase di registrazione gli enti preposti non sono tenuti ad effettuare alcun controllo volto a prevenire o evitare la 

registrazione di un nome a dominio confondibile con altri segni
■ Abusare del sistema al fine di ottenere un ingiusto vantaggio (c.d. DOMAIN NAME GRABBING, come forma di 

CYBERSQUATTING) integra un atto di contraffazione, anche prescindendo dall’uso effettivo del nome a dominio 
(così Trib. Milano, 9 febbraio 2009).

IL NOME A DOMINIO
(CENNI)



Esistono nomi a dominio di vari livelli:
• di primo livello c.d. «TLD» (Top Level Domain)

• ccTld (country code Top Level Domain) che fanno riferimento a paesi, nazioni o aree 
geografiche
(ad es. .it, .de, .fr, .uk, .eu)

• gTld (generic Top Level Domain) che hanno carattere generico
(ad es. .net, .com, .org)

• di secondo livello (composti da due parole)
(ad es. google.it)

IL NOME A DOMINIO
(CENNI)



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZ…
ZZZ….
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