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Background
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Internet

• Circa 3 miliardi di utenti (40% della popolazione 

mondiale)

• Circa il 44% delle abitazioni di tutto il mondo può 

connettersi

• In Europa 3 persone su 4 hanno accesso ad 

internet
(Fonte ITU - FactFigures 2014)



Le imprese e internet

Internet è un medium potentissimo che permette alle 

imprese di:

• Vendere al pubblico i propri prodotti e/o servizi

Circa il 60% degli utenti internet in UE 

effettuano acquisti online
(Fonte EuroStat News Release 147/2013)

• Farsi pubblicità

• Creare, sviluppare e diffondere l’identità di marca 

(brand identity)

• Trasformare i propri clienti una “community”
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Le imprese e internet

Per poter cogliere tutte le opportunità offerte da 

internet le imprese devono essere:
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Proteggere il 
proprio 

marchio ed i 
propri segni 
distintivi su 

internet (nomi 
a dominio)

Facilmente 
individuabili

Immediatamente 
riconoscibili



Nome a dominio: principi fondamentali

Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio è molto 

più semplice e veloce rispetto al sistema di 

registrazione dei marchi ed è basato su due principi 

fondamentali:
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• Ogni dominio viene assegnato 
esclusivamente in base alla 
priorità cronologica della 
richiesta.

First come, first 
served

(criterio di mera priorità 
cronologica)

• Una volta che viene assegnato 
un nome a dominio, nessun altro 
potrà usufruirne.

Principio di unicità 
del nome a dominio

(non possono esistere due 
indirizzi internet identici)



Cos’è un nome a dominio? 

Nome univocamente associato ad una quartina di 

numeri compresi tra lo “0” ed il “255”, 

corrispondenti ad un indirizzo IP (Internet 

Protocol), ossia all’indirizzo con cui una risorsa di 

rete è individuata su internet.

Può quindi dirsi che il nome a dominio è 

l’alfabetizzazione di una risorsa numerica.
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Cos’è un nome a dominio? 
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Struttura di un nome a dominio
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gTLDs, dominio del .com
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ccTLDs (Country Code Top Level

Domains)
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New gTLDs
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Cosa scegliere?

Reggio Calabria, 28 giugno 2016 - #Internet: opportunità o rischio per i titolari di marchi?

 Più è breve, meglio è – facile da ricordare e da digitare

 Significativo – un nome che si riferisca al vostro sito o

prodotto

 Chiaro – niente doppi sensi e facile da pronunciare

 Motori di ricerca – valutate la possibilità di usare una delle

vostre keywords

 Usate il vostro nome a dominio per promuovere voi stessi

sulle pagine web, sulla corrispondenza, le email e la posta

ordinaria



Quale TLDs?

Reggio Calabria, 28 giugno 2016 - #Internet: opportunità o rischio per i titolari di marchi?

Superare la 
banalità 

(.com)

Pensare ai propri 
mercati di 
riferimento 

(.it, .de)

Essere creativi 

(.tv, .travel, new
gTLDs)

Pensare ai propri 
prodotti 

(.eu)

Proteggersi 

(.cn, .ru)



Strategia di registrazione

Nella fase di adozione di un nuovo marchio è opportuno 

elaborare una strategia di tutela del segno attraverso le 

registrazioni come nome a dominio. In particolare:
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Ricerche di disponibilità delle 
denominazioni nelle principali estensioni;

Valutazione delle possibili opzioni di 
registrazione come nome a dominio del 

marchio (requisiti, opportunità, rilevanza).



Strategia di tutela – Spostare il focus 
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SORVEGLIANZE
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Le autorità competenti (Registri) non rifiutano la registrazione 

di nomi a dominio interferenti con diritti di esclusiva altrui: è 

sufficiente, infatti, che il dominio sia disponibile perché 

venga assegnato al primo richiedente (principio c.d. “first 

come first served”). Solo una sistematica attività di 

monitoraggio permette di tutelare il proprio marchio dagli 

abusi dei cybersquatter.

Con più di un miliardo di siti internet è impossibile vigilare 

sull’uso dei propri segni distintivi online senza ricorrere a 

strumenti informatici che monitorino, in modo 

automatizzato, quanto viene immesso quotidianamente 

nella rete. 



Proteggersi
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Lotta al 
cybersquatting

Registra il 
marchio

Monitora le 
nuove 

registrazioni



Monitoraggio tra nomi a dominio
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TLDs tradizionali

• .com, .org, .biz, etc.

Tutti i ccTLDs

• .it, fr, .de, .uk, etc.

Nuovi gTLDs (tematici)

• .coffee, .bio, .food, etc.

Identici

Simili

• Incluso; Foneticamente simile; Typos et similia

Monitoraggio 

professionale 

tra nomi a 

dominio



Le procedure di riassegnazione dei nomi a 

dominio

Le procedure di riassegnazione amministrativa sono messe a 

disposizione da numerose autorità di Registro (inclusa 

quella italiana).

La procedura di riassegnazione permette all’avente diritto 

all'uso di un nome a dominio, registrato da altri in 

malafede, di ottenere il trasferimento a se della titolarità 

dello stesso. 
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I social network
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Twitter
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#hashtag
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Cos’è un hashtag?

Un hashtag (#) è un tipo di etichetta o tag per metadati 

utilizzato su alcuni servizi di rete e social network come 

aggregatore tematico, la sua funzione è di rendere più 

facile per gli utenti trovare messaggi su un tema o 

contenuto specifico. Un utente può creare o utilizzare un 

hashtag posizionando il carattere hash (cancelletto #) 

davanti ad una parola o una frase (senza spazi) del testo 

principale di un messaggio; successivamente la ricerca di 

quel hashtag restituirà tutti i messaggi che sono stati 

etichettati con esso. 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
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Ovvero…
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… ma anche
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Con quale scopo?
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È possibile tutelate un 

#hashtag?

Deposito come marchio

Molte aziende importanti hanno registrato gli slogan che 

utilizzano nelle campagne pubblicitarie come marchio (se 

del caso anteponendogli l’#). 

The Coca Cola Company, per esempio, #cokecanpics e 

#smilewithacoke.
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È possibile tutelate un 

#hashtag?

Creazione di account @brand su tutte le 

piattaforme social sulle quali si intende effettuare l’attività 

promozionale. 

È opportuno valutare l’ipotesi di concentrare la 

comunicazione su un nome account (@brand), sul quale è 

possibile ottenere l’esclusiva mediante la registrazione 

(solo sull’account identico).
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È possibile tutelate un 

#hashtag?

Lo strumento dell’hashtag, invece, è insitamente anonimo, 

non avendo un riferimento univoco ad un preciso account.

In ogni caso non sarà possibile impedirne la creazione e 

l’uso dell’hashtag #brand a terzi, salvo il caso in cui esso 

sia associato a prodotti contraffatti.
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Nuove frontiere: Snapchat

Reggio Calabria, 28 giugno 2016 - #Internet: opportunità o rischio per i titolari di marchi?



La crescita del mercato online

Reggio Calabria, 28 giugno 2016 - #Internet: opportunità o rischio per i titolari di marchi?



Dal mercato “fisico” al mercato 

“virtuale”
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Un canale sempre più immediato
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Dalla Cina con furore
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Contraffazione online
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Aceto 

balsamico???



Contraffazione online
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“Cheese kit” pan-

europeo



Contraffazione online
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Solo per veri 

intenditori!



Programma VeRO di eBay
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“eBay ha creato il Programma “Verified Rights Owner” 

(VeRO) per permettere ai titolari di diritti di segnalarne

la violazione sulla piattaforma. Qualsiasi titolare di un 

diritto di proprietà industriale (marchio, diritto d’autore, 

brevetto) che può essere violata da un’inserzione su

eBay può partecipare al Programma VeRO”



Lotta alla contraffazione nel settore 

agroalimentare

Reggio Calabria, 28 giugno 2016 - #Internet: opportunità o rischio per i titolari di marchi?

Nel 2014 eBay ha firmato un protocollo d’intesa con il MIPAAF 

e l’associazione dei Consorzi Indicazioni Geografiche per la 

tutela dei prodotti agroalimentari protetti da DOP e IGP. Nel

2015 anche la FEDERDOC ha sottoscritto l’accordo (rinnovato

di recente). Ora circa 1000 Indicazioni Geografiche Protette

sono rappresentate in questo accordo.

In base a questo accordo eBay si impegna a 

rimuovere le inserzioni che violano Indicazioni

Geografiche Protette. 



Necessità di monitorare
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Monitoraggio delle violazioni online
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Monitoraggio 
delle 

violazioni 
online

Strategia di 
monitoraggio 
professionale

Hardware 
evoluto

Social 
Networks

Piattaforme 
di 

commercio 
elettronico

Siti 
singoli



La strategia delle “Tre P” © per la tutela dei diritti

di proprietà industriale online
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Protetto Proattivo Presente



Troppe informazioni? Domande?
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GRAZIE

GRAZIE
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