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( dr. Gabriella Muscolo:

Letti gl atn,

sc1olta Ia mserva,

RITENUTO

-Sul procedimento: che la Reti Televisive Italiane s.pa_RTI ( d ora in poi
R1T), agisce in via cautelare quale titolare del diritto di autore sulle partite del
campionato di calcio di Seric A (d” orz in pot © il Campionaio™) per le stagioni
sportive 2010/2011 ¢ 2011/2012, contro Worldstream DBM CV. {d orain
poi Worldstream), bosting provider di - Webcaston, portale che trasmetre le
predetre partite in prospettata contraftazione, domandando: la rimozione dai
serpers ¢ la immediata disabilitazione dell’ accesso alla trasmissione  delle
predette pardte sul predetto portale ¢ la inibitoria della prestazione a questo di
qualsiasi servizio che possa costituire mezzo per la lamentata contraffazione,
olre alle misure accessorie della fissazione di una penale per curo S0.000,00
per ogol minuto di - diffusione ¢ ognt giorno i inorremperanza del

provvedimento ¢ della pubblicazione:



che la Worldstream, costituita, cccepisce 1 via prelonnare 1b ¢ovtto di
pericolo e d prop o difetro di legittmazione, non ospitando essa pia il portale
V.oebheaston, ¢ nel merito la propria esenzione da responsabilita quale servae

orovider, chiedendo la retezione delle domanda cautelart;

---Sul caso: che 1 caso in esame puo essere ricosiruito come segue, sulle

prospettaziont delle portt ¢ sut documenti 10 atti;

-che RTI, societa del gruppo Mediaset, atrva nel settore radiotelevisivo, anche
per I esercizio det dirdit di struttamento economico ds opere dell” ingegno con
opnt mezzo di diffusione, con una scrie di contrattt successivy, tra 1l 2008 ¢ 1l
2009, acquista dalla T.ega Calcio ¢ dalla UBEFA la licenza sul dired di
trasmussione, anche mediante la piattatorma digitale terrestre, mn esclusiva, a
pagamento ¢ non, delle partice di calcio del campionato di serie A di diverse
squadre ( d" ora in pot ™ Clubsj, { v comprese la pare calasuche per le
stagiont 201072011 ¢ 2001/2012 delle Champions Leugne ¢ Eurgpa [eagie),
nonché 1 ditn audiovisivi di ritrasmissione  in sunultanea mediante

Piattatorme [PTV ¢ Internet non in esclusiva delle predette partite;

-che R'IT trasmette le predette partte a pagamento in tecnica digitale terrestre
sulla Plattatorma digitaie * Mediaser Prenuum™, disrnt dal marchio registrato

“Premium Calclo”, sui canalt relevisivt 2 pagamento { Premium Caleo 24 ¢



Cirerta Calcio) ¢ non 7 <anale 5, Tria e Reted) nonché © torogrami:. salients

1 delle gare sut sin ioernet wavsw videomediaser.it e wawwsportmediaset.t;

che la Worldstrewm ¢ un /7 bosting provider,  che presta servizi di
memorizzazione, antenimento ¢ archiviazione sui propri serery det
contenuti del portale Webcaston, prattatorma telematica, che trasmette in
modalita Zee strearvir,  in collegamento con altri st telematct, diversi
contenuti audiovie -1, tra cui anche gli event calcisioi oggetto  della licenza

Rl

~chie non vi & contestazione tra le partd né circa la ttolaritd det dinttn di
propreta wellettuale di RTI peralive documentata ¢ di cul Worldstream ¢
stata informata, né sulla qualificazione delle partite ¢ det totogramnu relativi, ¢
pud ritenerst quindl assodato al tind di causa che anche * wli tramment
contengano elementi che siano espressione della creazione intellettuale propria

degli autori intercssat”, nel loro insieme ( CGR 4 ottobre 2011, Football

Association Preprier | ione ltd e altv ¢ Media Protection Services ltd):

~che vi e contestazione tra le partl in particolare su due circostanze: i primo ¢
la atrualita della prestazione del servizio di bostzng da parte della Worldstream
per 1 Porrale. eccependo la parte resistente di aver disabilitato 1" accesso al sito
¢ es30 ¢ ora ospiato datla Bluenmule Ince, con sede negli USA Ohio £ a quanto

ol risalia. . Webcaston s sarebbe rivolto a alro prowider per la mattivazione |



fart rispetio a cut la parte riewrrente, pur ammettendo la temiporanea
disabilitazione dopo la nouficezione del ricorso, oppone, documentandola, la
accessibilita del sito 1n pendenza della procedura, mentre il documento 4 di
parte resistente non prova la avvenuta gestione del portale da parte di un

terzo;

~che il secondo fatto contestuio ¢ la conoscenza da parte delln medesima
Worldstream del contenuti del Portale stesso e della lore illiceitd per
contraffazione, su cui si ditende specificamente fa parte resistente, ma di cut ¢
fornita prova con il documenio 13 bis, che porta una e mail, la cui recezione
non ¢ contestata specificamente dalla parte resistente ¢ con cul 1l procuratorce
di R1T per conto di guesta informa i gestwore che ™ Webaston.com allows the free
stmultaneous retraspiission (Hre streamings) of RTT s fontball teams matches. That canse of
corse RATs media rights infringement as well as RTTs copyright inpringement”,  secondo

i droli tutd dettaghian in una precedente lettera;

-Sulle questioni: sul periculum in mora e sulla sua attualitd: che il fatto
che il sito sia temporaneamente disatavato non assume rilevanza ai fini della
sussistenza della avwualicd del pericalum in mora, condizione per agire in via
cautelare, essendo la contratfazione ilecito di pericolo, 1 cu a1 interesse ¢
dato anche dal rischio concreto di potenziale ripetizione det medesimi att in

tuturo, ed essendo la inibitoria misura preordinata o impedire e violzioni

non soltnto in arto ma anche tuture det divivt di proprica ineelletmade:



_che infatti la gurisprudenya comunitaria esclude che la -ospensione
temporanea degli atti di attd di contraffazione costituisca motivo particolare
per impedire I” inibitoria dell” illecito ( GCIE 14 dicembre 2006, (-316/05
Nokia s Wardel in una fauispecie di contratfazione di nuarchio, con
affcrmazione di un principio tuttavia estendibile a ttto il settore della

proprieta industriale);

~che inoltre la stessa giurisprudenza ha aggiunto che I art. 1], terza frase, della
direttiva enforcement = deve essere interpretato nel senso che esso impone agli
Stati Membri di far st che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in
materia di tutela dei dirdtd di propriesd intellertuale possano ingtungere al

Lilge s Ly I

gestore di un mercato online di adottare provvedimend che contribuiscano

non solo a far cessare la violazione dirali disitti .. .ma anche a prevenire nuove

v

violazioni della stessa natura” ( CGLE 24 novembre 2011, nel procedimento C-

T0/10 Seartet e alri o SABAM e altr sottolineatura dell” estensore)y

che in analoga fatrispecie il Trib. di Roma 2 dicembre 2011 ( RTT ¢ Goggle ¢
latri Jha infatt negato 1 inibitoria in punto di fatto, avendo accertato la gia
avvenura rimozione del portzle contraffattivi da parte del gestore ¢ avendo
altresi ritenuto che “la rattivazione del servizio da parte di Google ¢, allo

Srato, una mera ipnrcsi"ﬂ con cid datfermando  guindl il principio della



cussitenza dis presupposti di inibitoria nel ¢z di probabilita concreta 1

riarfvazione;

-Sul fumuns boni furis: il contesto legislativoi-che il caso pone una duplice
questione dt diritto, che consta da un lato della interpretazione deeli artt, da 14
a 17 del dlgs. 9 aprile 2003 n. 70, Attuazione della direttiva 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici det servizi della societa dell” informazione nel
metcato interno, con particolaie riferimento al commercio clettreico, e dall’
altro della soluzione del conflitto apparente tra le predette norme e quelle
degli artt 156 s.5. della legge 22 aprile 1941 Legge sul diritto di autore, come
sostituitt dalla dlgs 16 marzo 20006, di attuazione della direttiva 48/2004/CH
c.d. dirertiva enforeement, al fine della identificazione delle regole del caso in

CHaImes

_che nella citata direttiva sulla societh della informazione 1l legislatore definisce
il servizio della societa della informazione come I’ insieme dei servizi prestat a
distanza mediante  attrezzature  elettroniche  di trattamento ¢ di

memorizzazione di datl, a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

- che gliartt. da 14 a 17 della direttiva sulla societd dell” informazione regolano
la responsability del prowder, tispettivamente aglt artt. 14,15 ¢ 16 dell’ acvess
provider, che esercita una attivitd di mero trasporto delle informazioni 7 ¢.d.

mree congnithdel cuching proriding . che esercita attivitd Jdi memorizzazione



Femporanes dolle medestme e deld desgg prooaders che esercita arpvia d

memorizzazione di informazioni:

~che 1" art. 17 sancisce per detti desrinatart nella prestazione det sevvizi della
societa dell” informazione sopradescritti I assenza di un obbligo venerale di
sorveglanza sclle Intormaziont oasmesse o memorizzate, e Su questo
nresupposto le disposizioni che precedono prevedono un generale csoucro da
responsabilita per la illiceira delle informazioni, con determinate de.oghe, che
attengono principalmente nell” art. 14 allo svolgimento di un ruolo atrivo nella
trasmissione  delle informazioni, ncll’ arr. 15 al mancato rspetto delle
informazioni medesime ¢ nell” art. 16 alla effetiva conoscenza della loro
illiceita o all’ esercizio di una * autoriia o controllo™sul destnatario del
servizio, mentre [ .I_talizl, a differenza di altri Paest Dluropei { Spagna ¢
Portogallo), non ha ritenuro di adottare norme specifiche per 1 motori di

ricerca e 1 c.d. hyperinks,

~che per it combinato disposto in particolare degli artt. 15 ¢j. 16b) e 17 commi
2 e 3 1 prestatord di scrvizi sono invece desunatari del duplice obbligo di
informazione dclla auroritd gludiziaria ¢ amministratva sulla dhceita delle
informazioni e di adempimento degli ordint di nimozione e disabilitazione
delle due predette awrorita ¢ sulla portata di dernt obblight vedi Trih. Roma 14

aprile 2010 Farap ¢ Tedeconr, in una tattispecte relativa ad aecess puorider .
/ )



“eche nel sottosistena speciale di norme sulla sociert delle informazioni, la
norma di esonc o da responsabilid, speciale ¢ derogatoria rspetto al principio
generale di responsabilita della impresa per le propre attvita, ha la propria
ratio nella generale presunzione di inesigibilita di un controllo del gestore sulle
informazioni present in rete, per gh eccessivi cosd che questo porrebbe a
carico dell” impresa e che gquesta passerebbe al consumatore ( vedi la Relazione

-__'?;della Commussione al Parlamento Furopeo, al Consiglio ¢ al Comitato
conomico ¢ >ociale curopeo, pag. 13}, nonche  nella scelia legislativa di

allocazione det costi che derivano da dett idlecit non al provider ma alle vittime

det medesimi, ciod at mrolart det dirica di proprieta intelletiuale;

~che tale scelra deriva da un bilanciamento legislarvo di interessi e dirita turt
fondamentali, tra 1} dirieto di propricta intelletruale quale diritto di proprieta da
un lato ( aret. 17 e 47 della Carta di Nizza e CGHE 12 settembre 2006, C.
479/2004 caso Lasedisken), ¢ la liberid di impresa del gestore, fa libertd di
informazione { la c.d. liberta di Internet), nel duplice aspetto di liberta di
manifestazione del pensiero ¢ di liberta di informare, che si presumono
ostacolata da un obbligo generale di sorveglianza dell’ impresa sulle
informazioni stesse, ¢ il diritto alla riservatezza dei datt personali dell” utente,

che sarebbe compromesso nell” adempimento di tale obbligo da parte dell’

1

b 24 novembre 2011, nel procedimento C-

L

IHlprSEl’. ved] in ‘L.IU!';‘.‘S.!(} senwg (L

FOSH0C Searder ¢ aitr o SABAM ¢ witr:



~che gli arte. 14,15 ¢ 16 sopracitai: portano wtti un ulnmo comma che prevede
che “la autoritd giudiziatia ...pud esigere, anche o via di urgenza, che il

prestatore, nell” esercizio delle atrviti. . impedisca o ponga fine alle violazioni

comiTiesse’;

-che, con rifetimento in partcol e alla prorezione det diritd di propricta
intelletruale, 17 art. 156 lda, attvando la direttiva erjorcement, prevede una
“inibitoria a difesa di tali dirittd per impedite * la corinuazione o la ripetizione
di una violazione gia avvenuta sia da parte dell” autore di una violazione che
dell” intermediatio 1 cul servizi sono utihizzad per tale violazione™;

- segue: la interpretazione della giurisprudenza comunitaria: -che sulla
questone in esame si ¢ pronunciata di recente pit volte la Corte di Glustizia
liuropea, dapprima nella sentenza della Grande sezione 23 matrzo 2010, in
sede di interpretazione pregiudiziale dell” art. 14 della diretriva sulla societa
dell’ informazione in una fattspecie di rimessione della Cour de Cassation in tre
controversie, in materia di contratfazione di marchio, tra la Luis Vuitton
Mallettier S\ ed alud ¢ Google France per la responsabilita di quest’ ultima
nella gestione del motore di ricerca AWords { CGH C236/08 ¢ (C238/08 Lais

[ utton Mallettier vs Gogale Franeey,

~che in rale pronuncia la Corte ha enunciato il principio- che puo estendersi,

per identiid di e, alla materia della propaerd intelertuale- secondo cui =



deve esserc interpretais nel senso che la norma ivi contenuta si

applica al prestatore di un servizio di posizionameio su Internet qualora
"y

detto prestatore non abbia svolto un ruolo attive arto a’ conferirgli la

conoscenza o 1l controllo dei dati memorizzad, Se non ba svolto un sitfatto

ruclo detto prestatore non pud cssere ritenuto responsabile per 1 dati che egh

he memorizzato. ... salvo che essendo venuto a conoscenza della natura

llecita di tali dat o Ji amvid...eeli abbla omesso di prontamente timuovere

tali dad o disabilitire I accesso aght stesst” { sottoline: cura dell’ estensore);

che la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 12 luglio 2011, nella
causa (C-324/09, (Oreal ¢ alfré . e-Bay ¢ alfri), in sede di rinvio pregiudiziale in
fattispecie in materia di marchi, ma relativa alla interpretazione della direttiva
sul commercio clettronico ¢ della direttiva enforcement, ba ribadito al paragrato
139 che “ 1" art. 15 n. | della prima direttiva in combinato disposto con I” art. 2
n. 3y della seconda che © i provvediment rchiest al prestatore di servizi
ondine ...non possono consistere in una vigtlanza artiva di wied 1 dao di
ciascuno del suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione dei diritti di
proprictd intellettuale attraverso il sito di tale prestatore”, anche perché cio
contrasterebbe con i principi di equita ¢ proporzionalita ¢ non cccesivo costo

delle misure previste dalla divettva enforeement;

che Ja Cotte ha perd dichiarato che 1 oare 14 ol della diretuva sul

commercia elettronico  deve essere interprerato nel senso che i gestore che



Csvolge ardvitd di semplice traspo: - were copdrdt Y1 una causa che pud

comportare una condanna al pagamento di un risaroimento del danni, non

puo tuttavia avvalerst dell” esonero dalla responsabilita previsto nella suddenta

disposizione gualort s stato al corrente di faty e circostrnze 10 base al quali

un operatote dilipente aveebbe dovuto constatare oilliceitd” delle condotte (

sottolineature dell” estensore),

~che infine la Cortc, con la sentenza 24 novembre 26, 1, nel procedimento C-
T0/10 ( Scartet e altyi o SABAAN e aitrd citata sopraj, in una fatuspecie questa
volta di diritro di avrore, in sede di minvie preptudiziale per I interpretazione
delle due direttive prederte ¢ inoltre delle direttive sulla societa della
informazione sopraccitata ¢ 95/46 (1D e 2002/58 CE sul trattamento dei dan
petsonall, ha espressamente dichiarato che: esse © ostano all” inglunzione a un
tornitore di accesso a Interner di predisporre un sistema di tiltraggio: di tutre
le comunicazioni eletironiche che transitano pet 1 suot servizl. .. che st applica
indistintamente a tutta la sua chentela; a ttolo preventovo; a sue spese
esclusive e senza himitt nel tempo™ a tutela der diritti di proprieta mntelletruale

contro 1l noto fenomeno contratfattvi del peer-fo-peer”

-che la Interpretazione sopraesposta, come espresso al paragrafl 44 s, della
sentenza, ¢ frurto del bilanciamente rn o taurela del dirieto fondamentale di
proprietd, di cui fanco parte 1 dinnad di propriea imellenuale. . quella di alm

diritrt fondamenial™ secondo il principio g3 enunciato nella richiaman



- senienza della Corte 29 gennaio 2008, - ausa (.275/006, Prosi: fcae, al pun: 62-
08- ed in pariicolare con ia liberta di mmpresa, la itherta di infonnazione « i
diritto alla tiservatezza dei dad personali, che, al paragrafo 53 si dichiara

sarchbero lesi dal sistema di filtraggio preventivo ¢ generalizzato proprio del

caso In questione;

Segue: la applicazione nella giurisprudenza italiana ed europea:-che
possono rinvenirsi clla giurisprudenza  taliana ed  curopea precedentd
favorevoli alla interpretazione sopraproposta ( vedi Trib. Roma, 16 dicembre
2009, che, in una fattispecic relariva All” hosting provider, ancora la responsabilita
alla “ conoscenza della esistenza di materiale sospetto”™ ¢ Tab. Roma, 20
marze 2011 ¢ Trib Roma 11 tuglhio 2011, PH- Films s.nl ¢ Yuboo Italia s.rl e
altri, che pur accogliendo la seconda il reclamo avverso la prima 1 punto di
fatto, per la mancata specificarione al proveder dell URI., indirizzo internet
interessato dalla contratfazione, affermano entrambe il principio secondo cui
“ & prevista la possibilitd, comunque condizionata a determinate condizioni, di
un intervento dello stesso provider successivo alla segnalazione della

violazione”, estratto dalla ordinanza di reclamo;

-che & altrest in termini | Court d° Appel de Paris- 19 marzo 2009, S-1KL Publison
Systerr 15 SARL Gangle France ¢ S48 Yaboo Frapce, che inuna fattispecic relativa
alla gestone del morort di rcerca, ha fondato la esclusione di responsabilira

dei gestort sul farto che @ medesind avevano attivato una procedura di aflerta



cpetr o orerzi al fine di identitcare le intoninaziont illecite ¢ di esercitare i

una vigilanza mirava: < cirurer I anieur des CommeRiaires ef iy d son encontie” ¢
¥

che 1l terzo non se ne era valso, atfermando espressamente che © 77 exploziant i
mioteur de rechereche n' échappe has a loute responsabilita ef. . .celle ci pent efre engagée fant
pour les fantes, imprudence. o negligences qu'il commet dans I exercice de son achivite”);

-che anche la sentenza della High Court of Justice sopractrua, n fatuspecie
non del tutto in terini, in quanto di responsabilita It Google Inc per
concorso in diffamazione 2 mezzo del search engine, vi € perod un distingiro tra il
caso in esame, in cui la responsabilita ¢ stata esclusa, e quello det precedenti
citad in cul I intermediario era a conoscenza dell’ illecito ( cast Godfrey v demion
Internet Jid ¢ Bunt v Tilly, par. 35 s o stesso principio dell esonero da
responsabilita a condizione che non sia stata accertara la “conoscenza attuale”
¢ affermato nella sentenza del fudgado de lo Mercanti! di Madiid Pabomey v Google

Ine del 13 maggio 2009 citato dalla Corte inglese);

-che soltanto la giurisprudenza statunitense, cosl interpretando i Copyright ~et,
richiede, per la responsabilita del provider la presenza di un durect infringement ¢
cioé di una contraffazione diretta la intenzionalita della medesima ( US Distrie/

Court for the Eastern District of Pennsylvapia. 10 marzo 20006, Parker v Goggle)s

In conclusione sulla regola del casor che quindi una interpretazione

conservativa delle disposizioni applicabili, che sia insieme conforme al dirieo



:' _'.:.,._11’21")}11m}imrio e orientata coritruzionalm: e, non puo estender - 1" ambito acll”
esonero dall” obbligo ¢ vigilanza oltre I' ambito di non esigibilita di una
vigilanza preventiva ¢ generale, fermo restando 1 obbligo di controllo su
specitiche  informaziont  individuate, né puo  estendere I esonero  da

responsabilita olwe il limite della mancata conoscenza da parte della impresa

circa la {lliceita det contenuti;

-che la interpretazione sopratichiamata delle disposiziont witate della dirertdva
sulla socicta dell’ informazione, che lascano uno spazio alla regola di
responsabilita det proezders intermediari, fa superare I' apparente contlifto ta le
norme di tale direttiva ¢ quelle della diretiiva enforcement ¢ tra le relative norme
di implementazione iraliane e poria alla sicostruzione di una  regola generale
per cul il promder ¢ responsabile per la violazione di dintti d propricta
intellettuale a mezzo Iaternet soltanto nel caso in cu non abbia adempiuto ad
un obbligo specitico e a posteriors di sorveglianza, atdvato su segnalazione di
singoli illecid identiticati da parte del ttolare del dmitto di proprdeta
intellettuale, non timuovendo 1 contenuu contraffattivi oppure oscurandols

soltanto temporaneamente con il concreto rischio di reiterazione dell” itlecito;

-che la applicazione di tale regola al caso di specie, in cui non sono contestati
o comunque sono documentati 1 titolarind del distn di struttamento delle
partte da parte di RTT ¢ la loro natura di opere proteggibil, la riproduzione

almeno parziale  do contenun asdiovisnt dr queste da parte del portale



ebaaston ospitato da Worldstrearn, <onza che vi sia prova sufficiente el

accessibilita del sto  ancorché con

[—
na
p]

mutamento  dell’ sasvin provider,
temporanet oscuraments, n &¢ non rilevant persistendo il rischi:) concreto di
riativazione, la informazione del gestore circa turd 1 faci di cul sopra,
comporta la responsabifita di Worldstream per la mancata definitva rimozione

dei contenun di questo, con i presuppoatt per la inibitoria delle violazioni

presenti ¢ tuture det dirtta di proprieta ntellettuale della paric ricorrente;

-che appare opportuno a scopo deterrente e in ragione della diffusivita
pervasiva del danno m ragione del mezeo utlizzato, disporre una sanzione
pecuniaria per I inottemperanza del provvedimento, che si fissa in euro

10.000,00 per ogni giormo di ritardata esecuzione della presente ordinanza a

far dara della recezione della sua comunicazione:

-che non si ritiene invece di disporre la pubblicazione della decisione | perché,
pur sussistendone le ragiont di dererrenza e riprisunatorie, 1 perdurant
contrasti giurisprudenzialt in materia espongono i cast relativi a modificazioni
di orentamenti ¢ rendono inopportuna I adozione di musure in forma
specifica 1 cui efterd sono pin difficilmente rimediabili tisperco a misure

meramente pecuniaric;



~;:h'e la difficolta del caso e i perduranti contrasti giurisprudenziali

+ costituiscono gravi ragioni per la compensazione integrale tra le part delle

sjf.uése di Iite;

tutto clio ritenuto:

_nun_mu|r|mnﬁ7ﬁfn_| u’ﬁum

- . —_— -

1) inibisce alla Worldstream DBM la prosecuzione - della erogazione al
_“1;o£tale Webcaston™  di servizi per la trasmissione al pubblico dej
contenuti audiovisivi oggetto dei contratti d1 licenza dalla Lega Calcio e
da]la_UEFA a RTI e per!” uso dei marchi oggétto dei medesimi contratt;

2) ordina la rimozione dai propﬁ servers aei cbnt'enuti e .Ia. aisabﬂitaziben dell’

accesso ai contenuti del “Portale Webcaston” aventi ad oggetto i prodotti

1
.

audiovisivi e imarchidi cuisub 1);

3) fissa in euro 10.600,00 la sanzione pecuniatia per ogni giorno di ritardo

nella esecuzione della presente ordinanza a far data dalla recezione della
sua comunicazione,

4) manda alla cancelleria per le prescnttc comunicaziont. . &

| - Roma, 14 febbraio 2012

IL GIUDICE UNICO

dr Gabriella Muscolo A
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