IL DOMINIO

Il nome di dominio è nato per garantire un’univocità agli utenti su internet: non può e non deve infatti accedere che a più utenti possa corrispondere il medesimo indirizzo. Inoltre, per agevolare gli utenti, è stato creato un sistema di nomi che vengono tradotti simultaneamente da alcuni specifici protocolli in numeri, al fine di una più facile memorizzazione (è stato definito indirizzo “umanamente amico” dalla World Intellectual Property Organization nel proprio documento del 30/04/99). Così, il numero 151.88.109.194 corrisponde all’indirizzo www.lastampa.it e i navigatori, digitando tale indirizzo, visualizzano la pagina iniziale del sito internet del quotidiano, che dal punto di vista informatico, invece, viene tramutato in via automatica dai protocolli nell’indirizzo numerico corrispondente, che identifica il server, noto anche come noto come DNS (Domain Name System).

CONTRASTO

Tuttavia, dal punto di vista giuridico esiste una situazione di contrasto tra le norme che regolano il nome di dominio (es.: www.lastampa.it) e quelle che regolano il diritto dei marchi (es.: il logo “La Stampa”. I marchi poco noti, secondo la giurisprudenza americana, sono tutelabili se si riesce a dimostrare che un sito commercializza beni o servizi on-line dello stesso settore merceologico del titolare del marchio che si è ritenuto danneggiato nei propri diritti.

SEGNI DISTINTIVI

Nella normativa italiana il nome di dominio non è compreso tra i segni distintivi (ditta, insegna e marchio) e pertanto la sua natura è sicuramente atipica. Ma nello stesso tempo, al nome di dominio non si può negare la natura di elemento distintivo per l’identificazione su internet e pertanto si ritiene che a esso siano applicabili le disposizioni previste per il marchio(articoli 2569-2574 cc; legge suii marchi, rd 929, 21/6/42, modificata e integrata dalla direttiva CEE recepita dal D.Lgs 480/4/12/92 per l’armonizzazione della legislazione sui marchi; D.Lgs198, 19/3/96). Il marchio, infatti, dà diritto all’uso eslusivo di parole, disegni o altri elementi distintivi che possano contraddistinguere beni o servizi erogati dall’impresa e il nome di dominio costituisce un elemento distintivo per chi lo usa e dunque anche per i beni o servizi che lo stesso commercializza in rete. Tale tesi è supportata dalla giurisprudenza italiana e dalla dottrina maggioritaria anche se ci sono da segnalare le sentenze dei tribunali di Bari del 24/7/96 e di Firenze del 29/6/2000, che hanno regalato il nome di dominio alla sola funzione di indirizzo.

CONFLITTI

Se si concorda nel riconoscimento questa tesi come vera, allora nascono conflittualità al momento in cui si cerca di interpretare la legge sui marchi traslando per analogia i concetti alla tutela del nome di dominio. Più concretamente, mi riferisco al fatto che le disposizioni inerenti i marchi prevedono a garanzia del titolare il divieto di uso da parte terzi sia nel caso di segni identici sia nel caso di segni simili per prodotti identici o affini oppure né identici né affini ma razionati. Il nome di dominio è soggetto alle regole di registrazione della Naming Autority che sottostanno al principio del “first come, first served” e pertanto garantiscono il titolare eontro l’uso non autorizzato da parte di terzi nel caso di segni sia identici sia simili.

ACCAPARRAMENTO

Così, se per la Naming Authority non c’è similarità tra Kaki e caki, per la legge marchi taqle differenza potrebbe essere degna di tutela e pertanto se il titolare avesse registrato il marchio Kaki potrebbe impedire l’uso a un altro titolare del nome di dominio Caki. Inoltre, c’è chi, per mestiere, acquista nomi di dominio per poi rivenderli a prezzo maggiorato. Il fenomeno è noto anche come “domain name grabbing” traducibile con “arraffare nomi di dominio”. Il disegno di legge 12/3/2000 vieta l’uso anche dei nomi comuni (esempio cipolle) o generici quali nomi di dominio, allorchè vi sia l’intenzione di trarne profitto o arrecare danno. Inoltre, la sentenza del Tribunale di modena dell’8/9/2000 ha riconosciuto la tutela non solo del nome dell’impresa ma anche del nome servizio che essa offre se questo è noto (nel caso, il servizio “bancoposta” delle Poste italiane; il giudice ha inteso rimuovere gli effetti di “compressione dei diritti dei terzi” che la Registration Autority Italiana, permettendo l’assegnazione del nome bancoposta a terzi che non fossero le Poste italiane, aveva creato).

AMBITI

I marchi possono essere sostanzialmente depositati con validità territoriale: nazionale, comunitaria o internazionale secondo il protocollo, sulla base dell’accordo di Madrid. Pertanto, può sorgere un contenzioso se un utente che ha depositato il marchio in Italia si vede utilizzare su Internet lo stesso elemento distintivo da un utente comunitario o internazionale. Tale fattispecie non è infatti ancora internazionale né esiste giurisprudenza in merito.

AZIONI LEGALI
Esistono comunque azioni legali a difesa del marchio che per l’Italia possono consistere in provvedimenti di tipo cautelare da chiedere al Tribunale, ai quali dovrà poi seguire una causa entro il termine fissato dal giudice ma comunque non oltre i 30 giorni. I provvedimenti cautelari in vigore sono: descrizione (individua le prove della contraffazione del marchio), sequestro (al fine di rendere immodificabili da parte del contraffattore i prodotti con il marchio contraffatto si provvede al sequestro), inibitoria (mira a impedire l’uso del marchio contraffatto ). Ottenuti i provvedimenti cautelari, il convenuto può proseguire con il giudizio di merito dal Tribunale che, con l’emanazione della propria sentenza, nel caso in cui confermi la contraffazione del marchio potrà infliggere sanzioni di diverso tipo: inibitoria, pubblicazione  sentenza della condanna, distribuzione elementi contraffatti, risarcimento dei danni. Pertanto, il titolare di un nome di dominio su internet registrato quale marchio potrà ricorrere ai provvedimenti cautelari e procedere in giudizio.

PROCEDURA

Per quanto riguarda i nomi di dominio, c’è un iter di contestazione per l’utente che si ritiene leso a causa di un’assegnazione del nome a terzi presso la Registration Authority Italiana (R.A.), la cui sede è a Ghezzano (Pisa). L’utente deve inviare alla R.A. una lettera raccomandata contenente “generalità del mittente, nome di dominio contestato, motivi della contestazione, pregiudizio subito da mittente o il diritto che questi assume leso” ai sensi dell’articolo 14.1, 2° comma delle regoledi naming. La R.A. deve rispondere entro 10 giorni proponendo alle controparti una procedura arbitrale, nella quale il Collegio arbitrale emana giudizi inappellabili ed eseguibili entro 5 giorni dal ricevimento della loro decisione alla R.A.. La World Intellectual Property Organization sta lavorando a un documento per prevenire conflitti tra tutela dei marchi e dei nomi di dominio.

