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Di cosa parlerò

Brand protection nel «metaverso» e per gli NFT

I nomi a dominio

Brand protection e diffamazione

Nuovi strumenti di tutela offerti dalla prossima regolamentazione 
europea



Due parole 
sugli NFT
• «Un token non fungibile(non-fungible token, o 

NFT) è un tipo speciale di token crittografico che 
rappresenta qualcosa di unico; gli NFT non sono 
quindi reciprocamente intercambiabili: possono 
essere scambiati con la stessa quantità dello 
stesso tipo, proprio perché unici, possibilmente 
rari (scarsi) e perchè ognuno possiede diverse 
funzionalità e caratteristiche»

• LT42, GUIDA PRATICA AGLI NFT

• Token: informazione digitale registrata su un 
registro distribuito, associata in maniera univoca 
a uno specifico utente del sistema, e 
rappresentativa di uno status o di un diritto 
(diritto di voto, quota sociale, accesso a un 
servizio, mezzo di pagamento…)

• «Scarsità» digitale

https://42lf.it/wp-content/uploads/2021/04/42LF-Guida-pratica-agli-NFT_Desktop_version.pdf


E il metaverso…

• Per cortese concessione del Prof. Stefano Epifani – slide tratta dalla presentazione alla Commissione Affari Costituzionali del Senato del 6 Maggio 2022



https://www.voguebusiness.com/technology/metaverse-fashion-week-the-hits-and-misses


Quale 
impatto 

sulla brand 
protection?





Ma le prime 
controversie 

sono già 
iniziate…

https://www.coindesk.com/business/2022/02/04/nike-and-hermes-sue-for-trademark-infringement-as-fashion-collides-with-nfts/
https://www.reuters.com/legal/legalindustry/nike-ramps-up-sneaker-nft-lawsuit-with-stockx-counterfeiting-claim-2022-05-11/
https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/movanoemmpa/IP%20NIKE%20STOCKX%20amendclean.pdf


Alcuni consigli 
pratici

• Individuare se sia necessario (e strategico) 
«presidiare» queste nuove opportunità

• Verificare le possibilità di interazione e integrazione 
tra beni nel «metaverso» e beni tangibili

• Curare, per quanto possibile, la sicurezza e 
l’affidabilità dei beni e dei servizi «virtuali», ad 
esempio per gli NFT

• Verificare che i propri marchi coprano anche le classi 
rilevanti per il metaverso (ad esempio downloadable
media, e le classi collegate all’utilizzo della rete, degli 
ambienti virtuali, dei servizi finanziari e di 
telecomunicazioni online)

• Tenere presente la rilevante difficoltà di enforcement 
negli ambienti effettivamente decentralizzati



Brand 
protection e 
nomi a 
dominio



Il nome a dominio è ancora importante, anche 
secondo il Codice della proprietà industriale

• Segno distintivo

• Impossibilità di registrare come marchio identico o simile al nome a dominio, se a causa 
dell’identità o somiglianza e dell’identità o affinità d’impresa, può determinarsi un rischio 
di confusione

• Speculare divieto di adozione di un nome a dominio uguale o simile all’altrui marchio

• Divieto di adozione di un nome a dominio di un sito usato nell’attività economica, uguale o 
simile a un marchio che goda di rinomanza, se l’uso del segno consente di trarre indebito 
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza o rechi pregiudizio



Quali tutele

• Autorità di registrazione può revocare o 
trasferire la registrazione di un nome a dominio 
concesso in violazione o richiesto in mala fede

• Arbitrato e Procedure di riassegnazione dei nomi 
a dominio

• Possibilità di azione cautelare, davanti 
all’Autorità Giudiziaria ordinaria, di inibizione o 
di trasferimento provvisorio



Risorse fondamentali

https://www.wipo.int/amc/en/domains/
https://www.nic.it/it/gestisci-il-tuo-it/aspetti-legali


Brand 
protection, 

diffamazione
e recensioni

false

https://www.dirittodellinformatica.it/consumatori/tripadvisor-arriva-la-prima-condanna-per-le-false-recensioni.html/


Quali reati?

• Diffamazione – art. 595 c.p. (anche per la lesione della reputazione di una persona 
giuridica) 

• Massima attenzione alla libertà di espressione e al diritto di critica – attenzione a non 
confondere la recensione negativa con la diffamazione

• Sostituzione di persona – art. 494 c.p.

• Truffa – art. 640 c.p.



Alcuni consigli pratici

• Far acquisire in maniera corretta, da un consulente esperto, i commenti (soprattutto nei casi più gravi) 

• Provare la via della richiesta di rimozione al provider/piattaforma

• Individuare gli elementi di prova che possano portare all’identificazione del soggetto

• Sporgere la querela in maniera dettagliata

• Tenete presente che, se il portale ove sono i commenti è situato negli Stati Uniti, non ci sarà però alcuna 
possibilità che il gestore collabori per la semplice diffamazione (occorre qualche altra ipotesi di reato)

• Valutare la possibilità di azione civile (in alternativa all’azione penale), anche per concorrenza sleale –
ricordiamoci che l’azione civile per questo tipo di diffamazione impone di esperire prima la mediazione



Uno sguardo al futuro: i nuovi strumenti 
di tutela offerti dalla prossima 
regolamentazione europea



Digital services act

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en


Un percorso
ancora non 
compiuto – il 
Regolamento
non è stato
ancora
pubblicato e 
probabilmente
diverrà efficace
nel 2024

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32814/internal-market-committee-endorses-agreement-on-digital-services-act


Quali saranno le novità più importanti per la 
protezione del nostro brand?
• Regolamentazione degli ordini di rimozione (da parte delle autorità amministrative o 

giudiziarie nazionali) di specifici contenuti illegali, e degli ordini di fornire informazioni 
sugli stessi

• Regolamentazione della rimozione o disabilitazione dell’accesso

• Sistema di gestione dei reclami (per le piattaforme online) – divieto di avvalersi di sistemi 
esclusivamente automatizzati per la decisione

• Sistemi di risoluzione extragiudiziale delle controversie

• Segnalatori attendibili («trusted flaggers»)



Quali saranno le novità più importanti per la 
protezione del nostro brand?
• Obblighi di tracciabilità, da parte delle piattaforme online, degli operatori commerciali, nel caso 

di conclusione di contratti a distanza con consumatori 

• Impegno, da parte dell’operatore commerciale, di offrire solo prodotti o servizi conformi alle 
norme applicabili del diritto dell'Unione.

• Onere per la piattaforma online, di rimuovere immediatamente (e eventualmente segnalare alle 
autorità competenti), non appena ne venga a conoscenza, prodotti o servizi illegali offerti da un 
operatore commerciale a consumatori

• Le piattaforme online devono anche garantire che l'identità, ad esempio il marchio commerciale 
o il logo, dell'utente commerciale che fornisce contenuti, beni o servizi sia chiaramente visibile 
accanto ai contenuti, ai beni o ai servizi offerti.

• Possibilità di richiedere il risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi del Regolamento



In conclusione, un consiglio…
Prima di ogni azione, 
ricordatevi dello Streisand 
effect!

CC/BY/SA - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Streisand_effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License




Grazie per l’attenzione!

Avv. Giovanni Battista Gallus

gallus@array.law

mailto:gallus@array.law

