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ONOREVOLI SENATORI. — La contraffazione a
mezzo della rete Internet — cosi come la ven-
dita attraverso questi canali telematici di pro-
dotti la cui commercializzazione ¢ riservata a
canali regolamentati (come i farmaci) — con
conseguenze pregiudizievoli di estrema gra-
vita sia per i titolari dei diritti di proprieta
industriale violati, sia per la sicurezza e per
la stessa salute dei cittadini (che anche la
contraffazione mette spesso in pericolo, poi-
ché i falsi sono spesso anche pericolosi o
sono realizzati in modo non conforme alle
prescrizioni sulla sicurezza dei prodotti) sta
divenendo un problema sempre piu grave,
che raggiunge proporzioni di giorno in
giorno piu allarmanti.

Questo problema ha assunto certamente un
rilievo che non poteva essere previsto al mo-
mento dell’adozione della direttiva 2000/31/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2000, e nemmeno in quello
dell’attuazione di essa nel nostro Paese, ope-
rata con il decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, emanato in forza della delega conferita
al Governo dalla legge 1° marzo 2002, n. 39
(legge comunitaria 2001), che non ha colto
tutte le opportunita offerte dalla direttiva
per delineare una soluzione equilibrata al
problema della responsabilita degli Internet
service provider e, piu in generale, dei forni-
tori di servizi via web.

In particolare, la direttiva prevedeva
espressamente la possibilita di esercitare
azioni risarcitorie nei confronti dei fornitori
dei servizi web da essa disciplinati in tutti 1
casi in cui vi fosse la consapevolezza da
parte loro dell’illiceita dell’attivita del desti-
natario del servizio o dell’informazione da
esso fornita, ovvero di fatti e di circostanze
che rendessero questa illiceita manifesta, e
il loro mancato intervento per rimuovere le

informazioni o per disabilitare 1’accesso
non appena fossero venuti al corrente di
tali fatti. La direttiva, inoltre, consentiva
agli Stati membri di prevedere espressa-
mente, anche in difetto di questi presupposti,
«la possibilita di azioni inibitorie», che im-
pongano ai provider di «porre fine a una vio-
lazione o impedirla, anche con la rimozione
dell’informazione illecita o la disabilitazione
dell’accesso alla medesima»; e prevedeva al-
tresi che le esenzioni e le deroghe in materia
di responsabilita da essa previste non si ap-
plicassero al prestatore che deliberatamente
collaborasse con un destinatario del suo ser-
vizio al fine di commettere atti illeciti, a
quello che prestasse servizi ulteriori a quelli
disciplinati dalla direttiva e a quello che non
avesse adempiuto al dovere di diligenza che
¢ ragionevole attendersi da esso e che ¢ pre-
visto dal diritto al fine di individuare e di
prevenire taluni tipi di attivita illecite.

In effetti anche la nostra giurisprudenza ha
gia avuto modo di pronunciarsi nel senso di
riconoscere la responsabilita (addirittura pe-
nale: in tal senso si veda Cassazione penale,
sentenza n. 49437 del 23 dicembre 2009, an-
cora inedita e relativa a un caso di download
illegale di opere protette dal diritto d’autore
per mezzo di un sistema cosiddetto «peer
to peer») del gestore di un sito internet gia
per il semplice fatto di aver organizzato «a
mezzo di un motore di ricerca o con delle li-
ste indicizzate» le informazioni (fornitegli da
alcuni utenti) essenziali perché gli (altri)
utenti potessero «orientarsi chiedendo il
downloading di quell’opera piuttosto che
un’altra»; e piu di recente ha avuto modo
di stabilire la responsabilita di un soggetto
qualificatosi come Internet service provider
(nello specifico, il sito Internet You-Tube)
proprio sulla base del reiterato compimento
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di atti illeciti sui siti Internet coinvolti nono-
stante le numerose diffide (che ha portato a
respingere la tesi in base alla quale il provi-
der sarebbe irresponsabile in quanto la sua
unica funzione sarebbe quella di mettere a
disposizione degli utenti gli spazi web); e
della concreta possibilita per il sito Internet
di monitorare I’attivita degli utenti al fine
di escludere la pubblicazione di immagini
di contenuto pedo-pornografico, il che ren-
deva evidente che lo stesso sarebbe potuto
avvenire anche al fine di escludere la pubbli-
cazione di prodotti contraffatti (tribunale di
Roma, ordinanza 15 dicembre 2009, poi con-
fermata in sede di reclamo dal tribunale di
Roma, ordinanza 12 febbraio 2010).

In questo stesso senso si ¢ espressa la
stessa Corte di giustizia dell’Unione europea,
con due importanti decisioni, rese rispettiva-
mente nel 2010 e nel 2011, in sede di inter-
pretazione pregiudiziale del diritto comunita-
rio.

In particolare con la sua sentenza del 23
marzo 2010 sul caso Google AdWords (sen-
tenza della Corte del 23 marzo 2010, cause
riunite da C-236/08 a C-238/08) 1 giudici co-
munitari hanno precisato che la possibilita
per il gestore di servizi di vendita on line
di avvalersi delle limitazioni alla responsabi-
lita dell’intermediario previste dagli articoli
da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8
giugno 2000, sul commercio elettronico, di-
pende dal fatto che la sua attivita «sia di or-
dine "meramente tecnico, automatico e pas-
sivo", con la conseguenza che detto presta-
tore "non conosce né controlla le informa-
zionl trasmesse O memorizzate"» (punto
113 della sentenza, che richiama il conside-
rando 42 della direttiva sul commercio elet-
tronico), escludendo che questo caso si veri-
ficasse ogni qual volta il prestatore svolge un
ruolo «nella redazione del messaggio com-
merciale che accompagna il link pubblicita-
rio o nella determinazione o selezione di
tali parole chiave» (punto 118 della sen-
tenza).

Questi principi sono stati confermati ed
approfonditi dalla stessa Corte di giustizia
dell’Unione europea con la sua sentenza
L’Oréal v. eBay del 12 luglio 2011, causa
C-324/09. La Corte ha anzitutto ritenuto, re-
spingendo la tesi opposta da eBay, che le
norme delle direttive comunitarie sui marchi
si applicano in ogni caso in cui appare evi-
dente che l’offerta in vendita ¢ destinata a
consumatori che si trovano nel territorio
per il quale il marchio ¢ stato registrato, an-
che se il prodotto si trova altrove (per esem-
pio in Cina).

La Corte ha poi confermato che il titolare
di un marchio puo vietare al gestore di un
mercato on line di fare pubblicita partendo
da una parola chiave identica a tale marchio
selezionata da tale gestore nell’ambito di un
servizio di posizionamento su internet, se
I’utente non puo sapere se i prodotti sono o
meno originali.

Dopo di che la Corte ha affermato che il
gestore di un mercato on line non puo avva-
lersi delle deroghe di responsabilita previste
dalla citata direttiva 2000/31/CE per i service
providers né quando abbia prestato un’assi-
stenza consistente segnatamente nell’ ottimiz-
zare la presentazione delle offerte in vendita
di cui trattasi e nel promuovere tali offerte
(come fa appunto eBay), né comunque
quando sia «in qualunque modo, al corrente
di (...) fatti o circostanze in base ai quali
un operatore economico diligente avrebbe
dovuto constatare I’illiceita»: il che significa
che se il titolare del marchio o di altro diritto
IP violato ha informato il gestore di circo-
stanze che rendono illecita una vendita, il ge-
store che non la blocchi puo esserne conside-
rato responsabile.

La parte piu significativa della decisione ¢
pero quella in cui la Corte europea ha consi-
derato il contenuto che possono assumere le
inibitorie (injunctions) che possono venire
emanate nei confronti del gestore del servi-
zio, riconoscendo espressamente che le
stesse possono essere anche dirette alla pre-
venzione di ulteriori illeciti: sotto questo pro-
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filo la Corte ha chiarito che al gestore puo
essere ordinato di «sospendere 1’autore della
violazione di diritti di proprieta intellettuale
per evitare che siano commesse nuove viola-
zioni della stessa natura da parte dello stesso
commerciante nei confronti degli stessi mar-
chi» ed anche di «adottare misure che con-
sentano di agevolare I’identificazione dei
suoi clienti venditori», affermando in termini
generali che «se ¢ certamente necessario ri-
spettare la protezione dei dati personali, resta
pur sempre il fatto che, quando agisce nel
commercio e non nella vita privata, 1’autore
della violazione deve essere chiaramente
identificabile» e concludendo che tali misure
«devono essere effettive, proporzionate, dis-
suasive e non devono creare ostacoli al com-
mercio legittimo».

Il presente disegno di legge propone ap-
punto di integrare le disposizioni introdotte
con il decreto legislativo n. 70 del 2003
con ulteriori previsioni, che s’inquadrino
nelle facolta previste dalla direttiva, in
modo da meglio tutelare al contempo la sicu-
rezza e la liberta di scelta degli utenti e degli
operatori professionali della rete web e i di-
ritti che sono piu esposti alle violazioni com-
messe a mezzo della rete, in primis quelli di
proprieta industriale e intellettuale, secondo
la prospettiva di bilanciamento degli interessi
che ¢ propria della direttiva.

L’articolo 1 interviene sull’articolo 16 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (ru-
bricato «Responsabilita nell’attivita di me-
morizzazione di informazioni — hosting),
specificando — conformemente alla direttiva
— che i fatti e le circostanze che rendono ma-
nifesta al prestatore di informazioni I’illiceita
dell’attivita o dell’informazione, facendo ve-
nir meno I’esenzione da responsabilita, com-
prendono tutte le informazioni di cui tale
prestatore disponga, incluse quelle che gli
sono state fornite dai titolari dei diritti violati
dall’attivita o dall’informazione, anche in re-
lazione ad attivita o a informazioni illecite
precedentemente memorizzate dal prestatore
a richiesta dello stesso o di altri destinatari

del servizio; che i corrispondenti obblighi
di rimozione e di disabilitazione dell’accesso
alle informazioni illecite sorgono in ogni
caso in cui il prestatore di servizi sia venuto
a conoscenza di tale illiceita, per effetto della
comunicazione delle autorita competenti o di
qualunque soggetto interessato.

L’articolo 2 interviene sull’articolo 17 del
decreto legislativo n. 70 del 2003 (rubricato
«Assenza dell’obbligo generale di sorve-
glianza»), anzitutto specificando le ipotesi
che, sempre conformemente alla direttiva,
escludono che possano operare le esenzioni
e le deroghe in materia di responsabilita da
essa previste, e segnatamente escludono 1’o-
perativita di tali deroghe in favore: del presta-
tore che deliberatamente collabori con un de-
stinatario del suo servizio al fine di commet-
tere atti illeciti; del prestatore che metta a di-
sposizione del destinatario dei suoi servizi og-
getto del medesimo decreto legislativo, o co-
munque fornisca o presti a suo favore anche
strumenti o servizi ulteriori, di carattere orga-
nizzativo o promozionale o comunque diretti
ad organizzare, agevolare o promuovere la
messa in commercio di prodotti o di servizi
ad opera del destinatario del servizio; del pre-
statore che non abbia adempiuto al dovere di
diligenza che ¢ ragionevole attendersi da esso
e che ¢ previsto dal diritto al fine di indivi-
duare e di prevenire taluni tipi di attivita ille-
cite. Sempre I’articolo 17 novellato disciplina
questo dovere di diligenza in coerenza con gli
obblighi di cui al novellato articolo 16 del de-
creto legislativo n. 70 del 2003, e quindi in
modo adeguato e proporzionato alle informa-
zioni di cui il prestatore di servizi sia in pos-
sesso e al fine di prevenire rispettivamente la
violazione dei diritti di proprieta industriale e
la commercializzazione di prodotti o di ser-
vizi riservati a canali nei quali le garanzie
per 1 consumatori siano maggiori. Infine, lo
stesso articolo 17 rende esplicita la possibi-
lita, egualmente prevista dalla direttiva, di
esercitare nei confronti dei prestatori di ser-
vizi azioni inibitorie, che impongano loro, di
porre fine a una violazione o di impedirla, an-
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che con la rimozione dell’informazione ille-
cita o con la disabilitazione dell’accesso alla
medesima, precisando (come la direttiva
egualmente prevede) che questa possibilita
sussiste anche quando di queste violazioni il
prestatore non debba essere considerato civil-
mente o penalmente responsabile.

In tal modo il nostro ordinamento compira
un rilevante salto di qualita, ponendosi come
modello anche per quelli degli altri Paesi eu-
ropei, in un settore fondamentale per il fu-
turo di un commercio elettronico rispettoso
dei diritti di tutti 1 soggetti interessati al fe-
nomeno.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L’articolo 16 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, ¢ sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (Responsabilita nell’attivita di
memorizzazione di informazioni hosting). —
1. Nella prestazione di un servizio della so-
cieta dell’informazione, consistente nella me-
morizzazione di informazioni fornite da un
destinatario del servizio, il prestatore non e
responsabile delle informazioni memorizzate
a richiesta di un destinatario del servizio, a
condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente a conoscenza
del fatto che I’attivita o I’informazione ¢ il-
lecita e, per quanto attiene ad azioni risarci-
torie, non sia al corrente di fatti o di circo-
stanze che rendono manifesta 1’illiceita del-
I’attivita o dell’informazione, avvalendosi a
tal fine di tutte le informazioni di cui di-
sponga, incluse quelle che gli sono state for-
nite dai titolari dei diritti violati dall’attivita
o dall’informazione, anche in relazione ad
attivita o a informazioni illecite precedente-
mente memorizzate dal prestatore a richiesta
dello stesso o di altri destinatari del servizio;

b) non appena a conoscenza di tali fatti,
su comunicazione delle autorita competenti o
di qualunque soggetto interessato, agisca im-
mediatamente per rimuovere le informazioni
o per disabilitarne 1’accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non
si applicano se il destinatario del servizio
agisce sotto I’autorita o il controllo del pre-
statore.

3. L’autorita giudiziaria o quella ammini-
strativa competente puo esigere, anche in
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via d’urgenza, che il prestatore, nell’eserci-
zio delle attivita di cui al comma 1, impedi-
sca o ponga fine alle violazioni commesse».

Art. 2.

1. L’articolo 17 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, ¢ sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (Assenza dell’obbligo generale
di sorveglianza). — 1. Nella prestazione dei
servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il pre-
statore non ¢ assoggettato ad un obbligo ge-
nerale di sorveglianza sulle informazioni che
trasmette o memorizza, né ad un obbligo ge-
nerale di ricercare attivamente fatti o circo-
stanze che indichino la presenza di attivita il-
lecite.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli ar-
ticoli 14, 15 e 16, il prestatore ¢ comunque
tenuto:

a) ad informare senza indugio 1’autorita
giudiziaria o quella amministrativa avente
funzioni di vigilanza, qualora sia a cono-
scenza di presunte attivita o informazioni il-
lecite riguardanti un suo destinatario del ser-
vizio della societa dell’informazione;

b) a fornire senza indugio, a richiesta
delle autorita competenti, le informazioni in
suo possesso che consentano I’identifica-
zione del destinatario dei suoi servizi con
culi ha accordi di memorizzazione dei dati,
al fine di individuare e di prevenire attivita
illecite.

3. 1l prestatore ¢ civilmente responsabile
del contenuto di tali servizi nel caso in cui,
richiesto dall’autorita giudiziaria o ammini-
strativa avente funzioni di vigilanza, non ha
agito prontamente per impedire 1’accesso a
detto contenuto, ovvero se, avendo avuto co-
noscenza del carattere illecito o pregiudizie-
vole per un terzo del contenuto di un servi-
zio al quale assicura I’accesso, non ha prov-
veduto ad informarne I’autorita competente.
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4. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in
materia di responsabilita previste dal pre-
sente decreto non si applicano:

a) al prestatore che deliberatamente col-
labori con un destinatario del suo servizio al
fine di commettere atti illeciti;

b) al prestatore che metta a disposizione
del destinatario dei suoi servizi oggetto del
presente decreto, o comunque fornisca o pre-
sti a suo favore, anche strumenti o servizi ul-
teriori, in particolare di carattere organizza-
tivo o promozionale, ovvero adotti modalita
di presentazione delle informazioni non ne-
cessarie ai fini dell’espletamento dei servizi
oggetto del presente decreto, che siano ido-
nei ad agevolare o a promuovere la messa
in commercio di prodotti o di servizi ad
opera del destinatario del servizio;

c) al prestatore che non abbia adem-
piuto al dovere di diligenza che & ragione-
vole attendersi da esso e che ¢ previsto dal
diritto al fine di individuare e di prevenire
taluni tipi di attivita illecite. In particolare,
al fine di prevenire la violazione dei diritti
di proprieta industriale previsti dal Codice
dalla proprieta industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, tale do-
vere di diligenza comprende tra ’altro: 1’a-
dozione di misure che consentano di agevo-
lare I’identificazione dei destinatari dei suoi
servizi che agiscano nel commercio; 1’ado-
zione di filtri tecnicamente adeguati che
non abilitino 1’accesso ad informazioni di-
rette a promuovere o comunque ad agevolare
la messa in commercio di prodotti o di ser-
vizi, qualora tali informazioni contengano
parole chiave che, negli usi normali del com-
mercio, indicano abitualmente che i prodotti
0 i servizi a cui si applicano non sono origi-
nali, usate isolatamente o in abbinamento a
un marchio o a un segno distintivo di cui il
destinatario del servizio non abbia dimostrato
di essere il titolare o il licenziatario; 1’ado-
zione di filtri tecnicamente adeguati che
non abilitino I’accesso ad informazioni di-
rette a promuovere o comunque ad agevolare



Atti parlamentari -9 -

Senato della Repubblica — N. 2951

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la messa in commercio di prodotti o di ser-
vizi la cui descrizione corrisponde alla de-
scrizione di prodotti o di servizi contraffat-
tori, che i titolari dei diritti di proprieta indu-
striale ad essi relativi abbiano preventiva-
mente comunicate al prestatore del servizio;
I’esercizio di tali filtri anteriormente alla
messa on line dell’informazione; la pubblica-
zione all’interno del sito del prestatore del
servizio, in modo chiaro e visibile, di tale re-
gola di esclusione; la sospensione della frui-
zione dei servizi dei destinatari di tali servizi
che pongono in esame violazioni dei diritti di
proprieta industriale per evitare che siano
commesse nuove violazioni della stessa na-
tura da parte degli stessi soggetti. Al fine
di prevenire la violazione delle norme sulla
commercializzazione di prodotti o di servizi
soggetti a limitazioni legali nella vendita o
nella fornitura, tale dovere di diligenza com-
prende tra I’altro: 1’adozione di filtri tecnica-
mente adeguati che non abilitino 1’accesso ad
informazioni dirette a promuovere o comun-
que ad agevolare la messa in commercio di
prodotti o di servizi, la cui commercializza-
zione ¢ riservata a canali di vendita o di for-
nitura particolari o richiede la prescrizione
medica; I’esercizio di tali filtri anteriormente
alla messa on line dell’informazione; la pub-
blicazione all’interno del sito del prestatore
del servizio, in modo chiaro e visibile, di
tale regola di esclusione.

5. Le esenzioni e le deroghe in materia di
responsabilita previste dal presente decreto
lasciano impregiudicata la possibilita di
azioni inibitorie di altro tipo e, in particolare,
delle azioni inibitorie previste dal citato co-
dice della proprieta industriale, di cui al de-
creto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, che obbli-
gano a porre fine a una violazione di diritti
della proprieta industriale o intellettuale o
ad impedirla, anche con la rimozione dell’in-
formazione illecita o con la disabilitazione
dell’accesso alla medesima».
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