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1 Introduzione ai diritti di proprieta’
intellettuale nell’e-commerce

2 La vendita di prodotti originali, senza
autorizzazione

3 La vendita di prodotti non originali, 
prospettive rimediali

4 Contatti
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1.1 I diritti di proprietà intellettuale

1.2 Contenuto dei diritti di proprietà intellettuale

1.3 I diritti di proprietà intellettuale nell’e-commerce

1. INTRODUZIONE AI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE NELL’E-COMMERCE
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MODELLI DI 
UTILITA’

INNOVAZIONEBREVETTISEGRETI 
INDUSTRIALI

RICONOSCIBILITA’

MARCHI E 
SEGNI 

DISTINTIVI 

DIRITTO 
D’AUTORE

CREATIVITY

DISEGNI 
E 

MODELLI

1.1. I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
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Marchio, art.  20, c.p.i. Diritto di fare uso esclusivo del marchio e di vietare a terzi di usare segni identici o
simili per prodotti o servizi identici o simili, in particolare:
- di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi; di offrire

i prodotti,
- di immetterli in commercio prodotti o offrire servizi contraddistinti dal segno;
- di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;
- di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;
- di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di

sicurezza ecc

Disegno o modello,  art. 41, c.p.i. diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso –
impressione generale diversa

atti di utilizzazione: la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione,
l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è
incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini

Diritto d’autore, artt. 13 e ss. Diritto esclusivo di riprodurre l’opera (anche in fotografia) e di venderla

1.2. IL CONTENUTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
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1.3. I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL’E-COMMERCE
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MARCHI E 
SEGNI 

DISTINTIVI 
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1.3. I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL’E-COMMERCE
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1.3. I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL’E-COMMERCE
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1.3. I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL’E-COMMERCE
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DIRITTO 
D’AUTORE
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1.3. I DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE NELL’E-COMMERCE
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La prima vendita di un bene che 
incorpora un diritto di proprietà 
intellettuale deve avvenire ad 
opera del titolare o con il suo 

consenso

Ogni immissione in 
commercio di un bene 

che incorpora un 
diritto di proprietà 

intellettuale avvenuta 
senza il consenso del 

titolare integra 
contraffazione di 

marchio/design/breve
tto/diritto d’autore
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Il principio di esaurimento dei diritti di proprietà industriale – art. 5, c.p.i.

Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si

esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in

commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro

della Comunità europea o dello Spazio economico europeo

1.3 IL PRINCIPIO DELL’ESAURIMENTO
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Titolare del 
diritto PI 

(produttore)
Distributore Rivenditore Dettagliante

Licenziatario 
del diritto PI

Distributore Rivenditore Dettagliante
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Limitazioni al principio di esaurimento dei diritti di proprietà industriale – art. 5, comma II, c.p.i.

Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il

titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di

questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

1.3. IL PRINCIPIO DELL’ESAURIMENTO
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2.1
La vendita on-line di prodotti originali, senza

autorizzazione - casistica

2.2
La vendita on-line di prodotti originali, senza

autorizzazione – contraffazione di marchio?

2.3 Il principio dell’esaurimento

2.4 Il caso dior / Chopard – CGUE, 23.04.09, C – 59/08

2.5 Il caso Sisley / amazon – T. Milano, 3.07.2019

2.6 La riproduzione del marchio altrui nell’e-commerce

2.7
La riproduzione dell’immagine dei prodotti altrui nell’e-

commerce

2. LA VENDITA DI PRODOTTI ORIGINALI, SENZA AUTORIZZAZIONE
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 È possibile offrire in vendita on-line prodotti di terzi senza 

essere parte della rete di distribuzione autorizzata?

 Rischi in termini di contraffazione di marchio 

 Rischi in termini di concorrenza sleale

 È possibile riprodurre il marchio altrui all’interno del proprio 

sito?

 È possibile riprodurre  le immagini dei prodotti altrui all’interno 

del proprio sito?

2.1. LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI ORIGINALI, SENZA AUTORIZZAZIONE - CASISTICA
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Scenario 1

Tizio ha 
implementato una 

rete di distribuzione 
selettiva e trova i 

propri prodotti 
venduti on-line su 
piattaforme non 

autorizzate

Contraffazione 
di marchio 

Scenario 2

Tizio ha sottoscritto 
un contratto di 
distribuzione in 
esclusiva per un 

determinato 
territorio e trova i 

prodotti venduti on-
line su piattaforme 

di terzi

Concorrenza 
sleale

Scenario 3

Tizio si rende conto 
che i propri marchi 
vengono riprodotti 

sul sito di e-
commerce di terzi 
per promuovere la 

vendita di prodotti o 
servizi o servizi 

Contraffazione 
di marchio 

Scenario 4

Tizio si rende conto che 
i suoi prodotti vengono 

venduti nel sito e-
commerce di terzi 

mediante esibizione di 
fotografie ed immagini 
tratte direttamente dal 

suo sito

Violazione 
diritto d’autore

2.1. LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI ORIGINALI, SENZA AUTORIZZAZIONE - CASISTICA
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Scenario 1

Tizio ha implementato una rete di 
distribuzione selettiva e trova i propri 

prodotti venduti on-line su piattaforme 
non autorizzate

Contraffazione di marchio ?

2.2. LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI ORIGINALI, SENZA AUTORIZZAZIONE - CASISTICA
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2.2. LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI ORIGINALI, SENZA AUTORIZZAZIONE – CONTRAFFAZIONE DI 
MARCHIO?
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2.4. IL CASO DIOR / CHOPARD – CGUE, 23.04.09, C – 59/08
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L’esistenza di una rete di distribuzione selettiva giustifica 
l’opposizione del titolare del marchio alle successive rivendite 
del prodotto al di fuori della rete, purchè:

- prodotti di lusso/prestigio;

- Pregiudizio effettivo all’immagine di lusso/prestigio del 
marchio

Rimedio: azione di contraffazione di marchio

Il Giudice nazionale deve verificare caso per caso sulla base 
di:

- Natura del prodotto di prestigio;

- Volume delle vendite non autorizzate;

- Natura dei prodotti normalmente venduti dai rivenditori 
non autorizzati 

2.4. IL CASO DIOR / CHOPARD – CGUE, 23.04.09, C – 59/08
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2.5. IL CASO SISLEY / AMAZON – T. MILANO, 3.07.2019

C
o

n
cl

u
si

o
n

e
 e

d
 e

se
cu

zi
o

n
e
 d

e
lla

 c
o

m
p

ra
ve

n
d

it
a
 in

te
rn

a
zi

o
n

a
le

 4
.0



©
 R

ö
d

l &
 P

ar
tn

er
 

©
 R

ö
d

l &
 P

ar
tn

er
 

21

Occorre verificare se:

- il rivenditore non autorizzato rispetti gli standard imposti dal titolare del marchio;

- le modalità di commercializzazione siano lesive della reputazione del marchio celebre azionato.

Nel caso di specie:

- prodotti venduti accanto a quelli per le pulizie e per la casa;

- presenza di link a prodotti del tutto diversi;

- assenza di un servizio clienti.

«concorrono a compromettere quell’aura di esclusività che ha sempre contraddistinto l’immagine del marchio 
S., assicurando alla sua titolare fama ed elevata considerazione nel mercato dei cosmetici»

2.5. IL CASO SISLEY / AMAZON – T. MILANO, 3.07.2019
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La vendita on-line di prodotti originali, senza 
autorizzazione

La vendita on-line di prodotti originali è possibile 
anche senza l’autorizzazione del titolare del marchio, 
purchè:

- la prima immissione in commercio dei prodotti sia 
avvenuta con il consenso del titolare;

- non sussistano motivi legittimi che impediscano il 
c.d. esaurimento del marchio (es. distribuzione 
selettiva o comunque esigenze di assistenza alla 
clientela per il lusso o la tecnicità del prodotto).

2.5. IL CASO SISLEY / AMAZON – T. MILANO, 3.07.2019
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Scenario 2

Tizio ha sottoscritto un contratto di 
distribuzione in esclusiva per un determinato 
territorio e trova i prodotti venduti on-line su 

piattaforme di terzi

Concorrenza sleale

2.6. LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI ORIGINALI, SENZA AUTORIZZAZIONE - CASISTICA
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Art. 2598, n. 3, c.c. : Compie atti di concorrenza sleale chiunque:

«si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza 
professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda»

2.6. LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI ORIGINALI, SENZA AUTORIZZAZIONE - CASISTICA
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Compie atti di 
concorrenza sleale chi 
consapevolmente viola 

i patti di esclusiva 
conclusi tra terze parti 

qualora questo 
comporti ad es. un 
abbassamento del 
prezzo dei prodotti 

venduti 
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Scenario 3

Tizio si rende conto che i propri marchi vengono 
riprodotti sul sito di e-commerce di terzi per 
promuovere la vendita di prodotti o servizi o 

servizi 

Contraffazione di marchio 

2.7. LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI ORIGINALI, SENZA AUTORIZZAZIONE - CASISTICA
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Art. 20, c.p.i. : diritto esclusivo di riprodurre il

marchio è in capo al titolare

Art. 14, n. 1, lett. c), Direttiva 2436/2015 : il titolare

del marchio non può vietare a terzi di usarlo «per

identificare o fare riferimento a prodotti o servizi

come prodotti o servizi del titolare di tale marchio»

2.7. LA RIPRODUZIONE DEL MARCHIO ALTRUI  NELL’E-COMMERCE
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E Google Adwords?
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Scenario 4

Tizio si rende conto che i suoi prodotti vengono 
venduti nel sito e-commerce di terzi mediante 

esibizione di fotografie ed immagini tratte direttamente 
dal suo sito

Violazione diritto d’autore

2.8. LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI ORIGINALI, SENZA AUTORIZZAZIONE - CASISTICA
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Art. 87 e 88 l.d.a. : 

2.8. LA RIPRODUZIONE DELL’IMMAGINE DEI PRODOTTI ALTRUI NELL’E-COMMERCE 
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3.1 Notice and takedown

3.2 La responsabilità degli ISP

3.3 Rimedi giudiziali - Azioni cautelari

3.4 Tutela doganale

3.5 Il caso Sisley / amazon – T. Milano, 3.07.2019

3.6 La riproduzione del marchio altrui nell’e-commerce

3.7
La riproduzione dell’immagine dei prodotti altrui nell’e-

commerce

3. VENDITA DI PRODOTTI CONTRAFFATTI – PROSPETTIVE RIMEDIALI
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3.1. NOTICE AND TAKEDOWN
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3.1. NOTICE AND TAKEDOWN
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3.1. NOTICE AND TAKEDOWN
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3.1. NOTICE AND TAKEDOWN
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Direttiva europea CE 31/2000/CE : inesistenza di un generale obbligo di sorveglianza

3.2. LA RESPONSABILITÀ DELL’ISP
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Hosting 
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Prestatori di 
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Inesistenza di un generale obbligo di sorveglianza

3.2. LA RESPONSABILITÀ DELL’ISP
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Esenzione di 
responsabilità 

se:

-no produzione di 
contenuti

- no selezione di 
destinatari

- no filtraggio 

Esenzione di 
responsabilità 

se:

- no modifica 
delle informazioni 

trasmesse

- rimozione dei 
contenuti in caso 
di rimozione dal 

sito di origine

Esenzione di 
responsabilità 

sino alla 
conoscenza 
effettiva dei 

contenuti illeciti
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 Codice della proprietà industriale, D. Lgs. 30/2005, art. 129 e ss;

 Legge sul diritto d’autore, n. 633/1941, art. 156 e ss.

 Inibitoria;

 Sequestro;

 Descrizione;

 Ordine di ritiro dal commercio / distruzione dei pezzi;

 Pubblicazione del provvedimento.

3.3. RIMEDI GIUDIZIALI - AZIONI CAUTELARI
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 Fumus boni iuris

 Periculum in mora

 Sezioni Specializzate in 
materia di impresa

 Inaudita altera parte
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La competenza territoriale dell’autorità giudiziaria

 Il locus della violazione dei diritti

 Pluralità di convenuti Art. 8) del Regolamento 1215/2015 (ex Regolamento 44/2001) “Una persona
domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti
all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un
collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il
rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata”.

 I c.d. danni internazionali, T. Milano 15.05.2018, n. 5390/2018, Diesel / Zara

3.3. RIMEDI GIUDIZIALI – AZIONI CAUTELARI 
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1. Artt. 51 – 60, TRIPS Agreement (Trade Related Aspects in Intellectual Property, Marrakech, 15 aprile 1994):
Disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera;

2. Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio d’Europa, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice 
doganale comunitario

…”considerando che la Comunità si fonda sull'unione doganale; che, nell'interesse sia degli operatori
economici della Comunità sia delle amministrazioni delle dogane, occorre riunire in un codice le disposizioni
del diritto doganale attualmente disperse in un gran numero di regolamenti e direttive comunitarie; che
questo compito è particolarmente importante in vista del mercato interno…”

3. Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla
tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (in abrogazione del precedente Reg.
n. 1383/2003);

4. Regolamento (UE) n. 2424/15, in materia di marchi dell’Unione europea (denominazione che sostituisce
quella di marchi comunitari)

3.4 TUTELA DOGANALE
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Considerando n. 4 del Regolamento n. 608/13

« Se lo svincolo delle merci è sospeso o le merci sono 

bloccate dalle autorità doganali alla frontiera dovrebbe 

essere avviato un solo procedimento legale, mentre 

dovrebbero essere necessari diversi procedimenti 

distinti per ottenere lo stesso livello di tutela per merci 

immesse sul mercato che siano state ripartite e 

consegnate ai dettaglianti»

3.4. PERCHÉ LA TUTELA DOGANALE ?

C
o

n
cl

u
si

o
n

e
 e

d
 e

se
cu

zi
o

n
e
 d

e
lla

 c
o

m
p

ra
ve

n
d

it
a
 in

te
rn

a
zi

o
n

a
le

 4
.0



©
 R

ö
d

l &
 P

ar
tn

er
 

©
 R

ö
d

l &
 P

ar
tn

er
 

40

Intervento d’ufficio

- violazioni più evidenti (prima facie), soprattutto in
tema di marchi e design;

- non per le merci deperibili

 Intervento su istanza di parte

- per i casi meno evidenti, soprattutto in tema di
brevetti

- Istanza unionale o nazionale

Tutela "gratuita"

3.4. REGOLAMENTO UE N. 608/2013 
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a) Una domanda nazionale o unionale

1. I titolari dei diritti

2. Gli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di
rappresentare i titolari dei diritti (a es. la SIAE);

3. Gli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti;

4. Le associazioni di produttori o trasformatori di merci; associazioni di produttori di prodotti con indicazione geografica,
previsti dalla legislazione dell’UE oppure dalle legislazioni nazionali;

b) Una domanda nazionale

1. Le persone o entità autorizzate ad utilizzare diritti di proprietà intellettuale che sono state formalmente autorizzate dal
titolare del diritto a proporre un’azione per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato (es. licenziatari o
esclusivisti, se abilitati contrattualmente);

2. Le associazioni di produttori previste nella legislazione degli Stati membri che disciplinano le indicazioni geografiche
rappresentanti i produttori di prodotti con indicazioni geografiche o i rappresentanti di tali associazioni e gli operatori
autorizzati ad utilizzare un’indicazione geografica, nonché gli organismi o autorità di ispezione competenti per tale
indicazione geografica;

c) Una domanda unionale

1. I titolari di licenze esclusive che coprono l’intero territorio di due o più Stati membri, qualora tali titolari di licenze siano
stati formalmente autorizzati in tali Stati membri dai titolari dei diritti a proporre un’azione per determinare se un diritto di
proprietà intellettuale è stato violato.

3.4. REGOLAMENTO (UE) N. 608/2013 – FACOLTÀ DI PRESENTARE UNA DOMANDA
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Merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, quando sono
soggette a vigilanza o controllo doganale conformemente al Regolamento (CEE) n.
2913/92, che istituisce il Codice doganale comunitario:

- merci dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’esportazione o la riesportazione;

- merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’unione;

- merci vincolate ad un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco

3.4. REGOLAMENTO (UE) N. 608/2013 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
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 Merci immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare : merci
originarie dei Paesi terzi che possono essere ammesse al beneficio di un trattamento tariffario
favorevole a motivo della destinazione particolare, subordinatamente all’osservanza di
determinate condizioni;

 Merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli dei viaggiatori, purché destinate
all’uso personale;

 Merci del cosiddetto “commercio parallelo illegale”: merci fabbricate con il consenso del titolare
del diritto, ma commercializzate per la prima volta nello spazio economico europeo senza la sua
approvazione;

 Merci cosiddette “oggetto di supermento dei quantitativi”: merci la cui fabbricazione è stata
autorizzata dal titolare entro certi limiti quantitativi, ma che sono prodotte in quantità superiore

3.4. REGOLAMENTO (UE) N. 608/2013 – ESCLUSIONI
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- mira a promuovere la circolazione di merci originali,
conformi per qualità e per sicurezza, al fine di
assicurare la libera concorrenza del mercato;

- obbiettivi:

 identificare il maggior numero possibile di prodotti
contraffatti,

intercettare le strategie di frode,

minimizzare i tempi di intervento;

3.4. IL PROGETTO F.A.L.S.T.A.F.F.
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Sospensione dello svincolo o blocco delle 
merci 
(art. 17, Reg. 608/13)

«Se le autorità doganali individuano merci
sospettate di violare un diritto di proprietà
intellettuale coperto da una decisione di
accoglimento di una domanda, esse
sospendono lo svincolo o procedono al
blocco delle merci»

 Ispezione delle merci e prelevamento
campioni

(art. 19, Reg. 608/13)

 Perizia sulle merci

3.4. EFFETTI DELL’ACCOGLIMENTO
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… dieci giorni per prendere posizione

Il richiedente l’intervento doganale ha dieci giorni dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco
delle merci per:

- confermare per iscritto “di essere convinto che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato”;

- dichiarare per iscritto il proprio eventuale consenso alla distruzione delle merci;

- avviare un procedimento giudiziario per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato
dandone contestuale comunicazione alle autorità doganali.

Il termine è perentorio; è prevista la possibilità di ottenere una proroga di ulteriori dieci giorni esclusivamente
per avviare il procedimento giudiziario.

Se il richiedente l’intervento non procede alle comunicazioni (o all’eventuale richiesta di proroga) entro i
termini, “le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco subito dopo
l’espletamento di tutte le formalità doganali” (art. 23, commi 1 e 5, Reg. 608/13).

3.4. EFFETTI DELL’ACCOGLIMENTO
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- distruzione dei beni sotto il controllo doganale (art. 23, Reg. 608/13)

Possibile quando:

a) il richiedente abbia comunicato di rimanere convinto della sussistenza della violazione nonché di approvare la distruzione

b) anche il dichiarante o il detentore delle merci si siano detti d’accordo (in caso di loro inerzia il consenso potrebbe essere
presunto, ma la cosa non è automatica)

(Procedura autonoma per le piccole spedizioni: art. 26, Reg. 608/13)

- Mantenimento della sospensione dello svincolo o del blocco

Quando manchi il concorde consenso alla distruzione, ma vi sia l’informativa in merito all’inizio di un procedimento
giudiziario volto all’accertamento della violazione

- Immagazzinaggio delle merci non svincolate o bloccate

L’Autorità doganale ne decide le condizioni (art. 20, Reg. 608/13)

3.4. CONSEGUENZE
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• Rifiuto dell’importazione

• Rinuncia alle merci (il consenso alla loro distruzione deve essere manifestato
entro dieci giorni dalla comunicazione della sospensione dello svincolo o del
blocco, ma in caso di silenzio potrebbe anche essere presunto)

• Richiesta di svincolo anticipato in cambio della prestazione di una garanzia
(art. 24, Reg. 608/13)

↓

3.4. NEL CASO SIA IO A SUBIRE LA SOSPENSIONE DELLE SVINCOLO O IL BLOCCO DEI BENI….
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Novità rispetto al precedente Regolamento 1383/2003:

lo svincolo anticipato può essere richiesto solo dopo che è iniziato un procedimento per determinare se un
diritto di proprietà intellettuale è stato violato (comma 1) → potrà essere chiesta non prima di dieci giorni dal
blocco (procedimento ex art. 700 c.p.c. in caso d’inerzia)

Non può essere chiesto nel caso di violazione di diritto d’autore (ibidem, arg. a contrariis)

Non può essere ottenuto se non sono stati assolti gli oneri e le formalità doganali

Non può essere ottenuto se vi sono misure cautelari che colpiscono le merci

La garanzia offerta deve essere congrua, ovvero tale “da proteggere gli interessi del destinatario della
decisione” (impregiudicato l’eventuale maggior danno)

3.4. LA RICHIESTA DI SVINCOLO ANTICIPATO
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CONTATTI

Avv. Margherita Cera

Junior Associate
Padova

T +39 049 8046911
Margherita.cera@roedl.it
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