Procedura di riassegnazione del nome a dominio

“nome dominid.IT

Ricorrente
rappresentata dall'avv. Nicoletta Colombo

Resistente
rappresentato dall'avv. Luca Ruggiero

Collegio (unipersonaleDott. Fabrizio Bedarida

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica il 25bte 2011 e depositato in duplice copia cartacea
presso Camera Arbitrale di Milano il 26 ottobre 20th societa .................... s.r.l., rappresentata

dall’avv. Nicoletta Colombo, ha introdotto una pedara ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" versOZd'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo
il trasferimento in suo favore del nome a domikdOME DOMINIO»IT, assegnato al sig.

Ricevuto il ricorso e le richieste integrazionierificatane la regolarita, la Camera Arbitrale
di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quaisulta che:

a) il dominio «<NOME DOMINIO»IT e stato creato il 14 marzo 2011 ed e attualmessegnato al

b) il nome a dominio €& stato sottoposto a opposiziena stessa € stata registrata sul whois del

Registro nel quale risulta il valoohallenged;

c) digitando lindirizzo www.“nome dominio”.it viene visualizzata una pagina bianca in cui
compare la scritta “network error”.

Il 31 ottobre, successivamente alla richiestaotiferma dei dati del Registrante al Registro,
la Segreteria provvedeva ad inviare tramite racewat il reclamo e la documentazione allegata
all'indirizzo postale del sig. “................ " risultantdal database del Registro, informando della
possibilita di replicare entro 25 giorni dal ricengnto del plico, e trasmetteva il solo reclamo anch
tramite posta elettronica.

Il 28 novembre la Segreteria informava le Partnita posta elettronica che il plico risultava
essere stato recapitato I'11 novembre e fissateantine per la presentazione di eventuali repliche
al 6 dicembre 2011.

In data 1° dicembre perveniva dal Registrante, neggntato dall'avv. Luca Ruggiero, la
replica via e-mail; la duplice copia cartacea paiva il 12 dicembre.

Il 5 dicembre la replica veniva anticipata alladrente a mezzo e-mail e il plico cartaceo le
veniva spedito il 13 dicembre.

Il 14 dicembre il dott. Fabrizio Bedarida accettéiirecarico conferito dalla Segreteria per la
decisione relativa alla procedura. Dell’accettagia@ell'incarico veniva data comunicazione alle
Parti in pari data.

Il 20 dicembre la Ricorrente depositava istanzagbheedere un termine per replicare alla
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replica del Registrante. Il giorno seguente ligtrveniva trasmessa alle Parti e all'esperto
nominato che, con ordinanza inviata alle Partian pata, assegnava due giorni al Registrante per
esprimere la sua intenzione o meno di produrreaiattescritti difensivi, secondo quanto previsto
dall'art. 4.12 del Regolamento Dispute. Nulla eveeuto al PSRD, come comunicato alle Parti e
all’esperto in data 27 dicembre.

I 29 dicembre veniva poi trasmessa alle Parti daosda ordinanza del Collegio che
assegnava termine sino al 10 gennaio 2012 pemulgpe alle seguenti domande.

Alla Ricorrente si richiedeva: 1) di confermare daeprima comunicazione inviata alla
Resistente fosse datata 9 giugno 2011, 2) di nen eevuto alcuna comunicazione da parte della
Resistente o dal suo legale successivamente all’emita alla Resistente il 17 giugno 2011.

Alla Resistente: 1) di indicare quando, in che far(tettera, email ecc.) ed a chi avesse
esposto la propria offerta di cedere il dominio [flnmontare di 1.800 Euro, producendo il relativo
documento; 2) di produrre, qualora esistenti, capadle comunicazioni inviate alla Ricorrente
successivamente al 17 giugno 2011 e 3) di comumicando avesse ricevuto notizia
dell'opposizione alla registrazione del nome a ahomni

II Collegio, avendo notato che le parti sembravarom aver raggiunto un accordo,
apparentemente per una comunicazione non ricevalla ®Ricorrente, le invitava a valutare
l'opportunita di chiedere una sospensione dellagatora per eventuali negoziazioni.

Il 10 gennaio pervenivano le precisazioni di entsarte Parti, che venivano comunicate dal
PSRD alle Parti medesime ed al Collegio.

Premesse

1) La Resistente ha richiesto cheal enomento della pubblicazione della decisione cidalla
stessa omessi il nome e le generalita del Resestesriché quelli del Reclamante e di tutti i dati ad
€SS0 connessi.»

Il Regolamento consente alle parti di chiedere cimella pubblicazione della decisione siano
omessi il proprio nome e le proprie generalit@secisando chexIn tale caso il PSRD é tenuto ad
omettere tali generalita sul testo della decisioaso pubblico sul proprio sito Interne(Art.4.16
del Regolamento).

Il Collegio accoglie pertanto la richiesta dellasBgente relativamente alla non pubblicazione delle
generalita della stessa nella decisione. In maalta richiesta di non pubblicare i dati della
Reclamante, il Collegio osserva che questa richiegtetterebbe alla Ricorrente. Tuttavia, in
considerazione delle argomentazioni della Ricoeentell'identita tra i diritti accampati dalla
Ricorrente ed il dominio in discussione e del fattee la scheda whols del dominio esponga
pubblicamente i dati della Resistente, il Colledispone che anche i dati della Ricorrente ed il
nome del dominio disputato non debbano apparila dekisione pubblicata.

2) La Resistente ha inoltre sollevato il dubbio sgiaienita di giudizio che il Collegio nominato
avrebbe potuto avere nel giudicare il presente,cstante il fatto che I'avvocato della Ricorrente
apparisse nel medesimo elenco degli esperti dellagta Arbitrale.

L’argomento € gia stato ampiamente dibattuto, dieedlo di procedure italiane che internazionali,
con la conclusione che la sola appartenenza adhedasima lista di esperti non é causa di conflitto
di interessi. Anche il presente Collegio si e gipresso in tal senso nella decisione sul dominio
Obsessive.it (Camera Arbitrale), dove la Resisteateva mosso un’analoga contestazione. Il
Collegio ritiene che le spiegazioni date in dettaasione dalla Camera Arbitrale e dal Registro in
merito ad una possibile incompatibilita tra la gidatli rappresentante del Ricorrente e la presenza
nella lista degli esperti a cui vengono affidateléeisioni relative alle procedure di riassegnazjon
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siano corrette, sufficientemente chiare ed appiicabche in questa procedura. Si limita quindi a
riportare quanto evidenziato dal Registro, valeira dhe: &’incompatibilita evidenziata nella
norma €ontestatpdeve essere considerata una “incompatibilita tie@’, in altre parole legata
allo specifico contenzioso e alle specifiche parthon una “incompatibilita assoluta”, ovvero
legata alla funzione. Il fatto di essere iscritti nelle liste di espeati un PSRD non pregiudica
quindi la possibilita di poter rappresentare prafienti nelle procedure di riassegnazione.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente, societa attiva nel mondo dell'etit@ parte del Gruppo .......cccvvvvvvviiiieieen
La Ricorrente e titolare della testata giornalstic.................. " dal 1979 e del nome a dominio
“nome dominid.net dal 2003.

In merito alla confondibilita tra il dominio ed wegno su cui la Ricorrente vanta un diritto ai sens
dell'art. 3,6 del Regolamento, la Ricorrente afferen documenta di essere titolare della testata
giornalistica “ ............. " e del nome a domintmome dominioxet. Asserisce inoltre che per
l'uso fatto del nome “ .................. 7 quale identificgab di un proprio prodotto, esso possa
considerarsi un marchio di fatto.

La Ricorrente produce infine ampia documentaziesa & dimostrare la propria tesi secondo cui le
testate giornalistiche rientrino nei diritti pretvidall'articolo 3.6 .

La Ricorrente ritiene pertanto che vi sia conforidébtra il dominio in discussione e dei segni
distintivi su cui vanta dei diritti.

In merito ad un concorrente diritto o titolo deRasistente al nome a dominio in contestazione la
Ricorrente sostiene:

1) che la Resistente non abbia alcun titolo o legdtimteresse sul nome a dominio contestato;

2) che la Resistente non sia comunemente conoscinth mome«nome dominioiit e

3) che la Resistente ponga in essere un uso illegitentommerciale del nome a dominio, con
I'intento di sviare la clientela della Ricorrente.

Infine, sulla malafede della Resistente nella teggsone e nel mantenimento del nome a dominio,
la Ricorrente sostiene che essa possa dedurseglagisti argomenti:

(a) la Resistente e titolare di un elevatissimo nuntémomi a dominio, oltre 1.400. La Ricorrente
afferma pertanto chela< condotta della Resistente integra il fenomenb aydersquatting,che
consiste nell'accaparramento di nomi a domin@rispondentia marchi o altre privative altrui
con l'evidente scopo di lucro, per esempio derigadella richiesta di trasferimento del proprio
dominio o dalla creazione di siti Internet pay pdck»;

(b) il dominio e stato registrato con lo scopo di esgeasferito alla Ricorrente per un corrispettivo
monetario sensibilmente superiore ai costi ragiolmegnte sostenuti per la registrazione e il
mantenimento dello stesso;

(c) il nome a dominio in contestazione corrispondettasgente alla testata giornalistica della
Ricorrente;

(d) la Resistente, non poteva non conoscere i ditiia Ricorrente sul nome.................... .
al momento della registrazione del dominio in cet#eione;

(e) il dominio € detenuto passivamente (c.d. passolditg). La Ricorrente sostiene quindi che il
passive holding sia un ulteriore elemento da culude la malafede ed il fatto che sia stato
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registrato con il solo scopo di rivenderlo.

() la Resistente e titolare anche del dominio «Xehié rimanda ad una pagina dove vengono
elencati siti di servizi e prodotti concorrenti.eBisa la Ricorrente che «X» e il marchio di una
societa leader nel settore dell'abbigliamento pemniini.

(9) la Resistente é titolare di tutta una serie di chdrgenerici, aventi ad oggetto denominazioni
“accattivanti”, atte ad attirare I'attenzione de#ihte Tra i domini accattivanti: «Y».com, : «Z».ite:
«Wh.it. Detti domini rimandano a siti Internet caratterizzialla forma di pubblicita pay per click.
La Ricorrente desume da cio o scopo meramentatiuordelle registrazioni.

(h) in ultimo la Ricorrentg“a dimostrazione della malafede costante e ripeetnel tempo della
resistente’ indica le decisioni relative ai nomi a dominiotJHBABERG.IT (Avv. Mario Pisapia-
Camera Arbitrale), SOFTWARELOAD.IT (Dott. Fabrizi®edarida - Camera Arbitrale),
WWWUCFIN.IT (Avv. Edoardo Fano - Camera ArbitraleV)IDAS.IT (Dott. Luca Barbero

- Camera Arbitrale) e OBSESSIVE.IT (Dott. FabriBiedarida - Camera Arbitrale).

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la rgsssone del nome a dominio oggetto della
presente procedura.

Posizione della Resistente

La Resistente, persona fisica, afferma di aversteggp il dominio in base al principio “first come
first served” senza alcun intento fraudolento ocdncorrenza sleale. Motiva poi la scelta del
dominio con l'intenzione di sviluppare un sito hmiet per pubblicizzare a livello locale il negozio
di abbigliamento intimo della propria compagna.

La Resistente afferma inoltre che:

1) il nome a dominio in discussione, essendo compdstearole di uso comune, non puo

essere registrato come marchio in quanto privaagacita distintiva. La parola composta “

", @ sicuramente divenuta di uso e linguaggionane, stante anche la evidente
gener|C|ta e soprattutto il forte valore descritiiella locuzione nell'ambito del commercio
di prodotti di intimo. La Ricorrente non puo quingintare alcun titolo di esclusiva su detto
nome;

2) con la registrazione del dominio in questione neasattivita € stata fatta e/o sara fatta in
concorrenza con la Ricorrente stante il diversoitnh riferimento;

3) il dominio «xnome dominioit & inattivo in quanto all'indomani della sua istigazione la
Resistente era fatta oggetto di diffide da parteadeicorrente e pertanto, cautelativamente,
prima di attivarlo attendeva l'esito della vertenza

4) la somma richiesta dalla Resistente per cedereniimio alla Ricorrente corrisponda al
contratto di servizi stipulato dalla Resistente cofazienda specializzata nel settore dell'e-
commerce e siti web (contratto allegato alla rep)lit.a Resistente vede pertanto in questa
richiesta una prova della propria buona fede avetmbmmentato di aver chiesto di essere
rimborsata solo dei costi sostenuti.

Richiede poi che il Collegio dichiari nella deciseoche il ricorso € stato presentato in malafede e
che tale comportamento costituisce un abuso.

Richiede infine il rigetto di tutti i motivi delebrso con refusione delle spese legali.
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Premessa in merito alle precisazioni depositate dalparti

Il Collegio, vista la documentazione agli atti, lneteresse della procedura, ha ritenuto opportuno
richiedere alle parti ulteriori precisazioni. A dakcopo, avvalendosi di quanto previsto dal
Regolamento, Art.4.12, il Collegio richiedeva detarate e circostanziate precisazioni. Nonostante
le precise richieste del Collegio volte ad evitdrdeposito di ulteriori scritti difensivi (richi¢s
depositata dalla Ricorrente e rigettata dal Cadlggile parti hanno prodotto documenti e
affermazioni che vanno oltre quanto loro richiestaCollegio terra pertanto in considerazione le
sole risposte pertinenti a quanto richiesto ndliloanza, ignorando ogni altra affermazione e/o
documento.

Motivi della decisione
a) Sulla identita e confondibilita del nome a dominio.

L’articolo 3.6, del Regolamento prevede che il fedmento di un nome a dominio al Ricorrente
puo essere disposto qualora sia provata l'idemtébsegno o la sua confondibilita con un.
marchio, o altro segno distintivo aziendale, su @&gli vanta diritti, o al proprio nome e
cognome.”.

In merito alla confondibilita tra il dominio ed wegno su cui la Ricorrente vanta un diritto ai sens
dell'art. 3,6 del Regolamento, la Ricorrente haaditrato di essere titolare della testata giornedist
RPTR ” e del nome a dominiknome dominioxet. Inoltre, la Ricorrente, per 'uso fatto del
nome “............oe.ee. " quale identificativo di un propriorgdotto, asserisce che

possa considerarsi altresi un marchio di fatto.

La Ricorrente ha infine prodotto ampia documentazitesa a dimostrare la propria tesi secondo
cui le testate giornalistiche rientrino nei dirfttievisti dall'articolo 3.6 .

Le deduzioni della Resistente, secondo le quali “......... sarebbe un nome non suscettibile di
registrazione quale marchio in quanto privo di c#padistintiva e pertanto inidoneo a garantire al
titolare I'uso esclusivo, sono, ai fini della debénazione di quanto richiesto dall’articolo 3.6 d3,
ritenersi ininfluenti. Le regole di naming italiamen richiedono infatti che il ricorrente dimostri
I'esclusivita del proprio diritto al nome, ma sempmente che egli abbia diritto ad utilizzarlo.

Il Collegio, vista quindi I'identita tra il dominigontestato e i segni della Ricorrente, ritiene
che quest’ultima abbia soddisfatto quanto richiestiall’art.3.6 a).

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dommio in contestazione.

Secondo quanto previsto dal Regolamento all’'art.3r& volta che la Ricorrente abbia provato i
propri diritti sul nome corrispondente al nome anéldo contestato, spetta alla Resistente provare
un proprio concorrente diritto, titolo o legittimoteresse al nome a dominio contestato, oppure
provare I'esistenza delle circostanze dalle quauddetto art.3.6 (b) del Regolamento deduce la
presunzione dell’esistenza di un titolo al nomeoathio in capo alla Resistente. In particolare
l'art.3.6(b) del Regolamento prevede cligésistente sara ritenuto avere diritto o titadd nome a
dominio oggetto di opposizione qualora provi chepama di avere avuto notizia dell'opposizione
in buona fedeha usato csi & preparato oggettivamente a usare il nome a domo un nome a

esso corrispondente per offerta al pubblico di beniservizi, oppure b) che & conosciuto,
personalmente, come associazione o ente commeriglell nome corrispondente al nome a
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dominio registrato, anche se non ha registrato elativo marchio, oppure c) che del nome a
dominio sta facendo un legittimo uso non commegciappure commerciale senza lintento di
sviare clientela del ricorrente o di violarne il mthio registratd.

La Resistente non risulta conosciuta personalmentag associazione o ente commerciale con un
nome corrispondente al dominio registrato né taetomrisulta titolare di un marchio od altro
segno corrispondente e/o simile al dominio. Il domidisputato, per stessa ammissione della
Resistente, non risulta essere stato utilizzato.

La Resistente ha spiegato la mancanza dell’'usdaialnio con la giustificazione che, essendo stata
diffidata dalla Ricorrente allindomani della regazione del dominio, per motivi prudenziali,
prima di utilizzarlo desiderava definire la vertarcon la Ricorrente. A questo proposito il Collegio
rileva che la Ricorrente, tramite i suoi legali,faio opposizione al dominio disputato il 13 maggi
2010 ed inviato una diffida alla Resistente il ®8sivo 7 giugno.

La Resistente nella propria replica ha sostenuawvelr registrato il dominio in base al principicsfi
come first served e di averlo scelto in quanto tadper promuovere I'attivita - un negozio di
abbigliamento intimo - esercitata dalla propria pagna.

La Resistente, ha poi asserito che, trattandoandilominio composto da due parole di uso
generico, non potesse essere oggetto di un diditt@sclusiva di terzi e che quindi la sua
registazione non fosse avvenuta con l'intento diare un diritto di privativa altrui.

La Resistente al fine di mostrare la propria butede, ha allegato alla replica la copia di un
contratto di fornitura, stipulato in data 26 maggi@l1, per la realizzazione di un sito web di e-
commerce di abbigliamento intimo da realizzaredaarhinio «xnome dominioit. Questo contratto
inizialmente doveva dimostare che la cifra riclaeatla Ricorrente per la cessione del dominio
corrispondeva al rimborso dei costi sostenuti d&&sistente (o da sostenere nei confronti del
fornitore di servizi). Su questo punto, relativéiodlerta del dominio, si discutera nell’affrontare
I'esistenza o meno di malafede nel mantenimentaadeiinio.

Il Collegio nota che, relativamente alla previsiale'art.3.6 che recitail resistente sara ritenuto
avere diritto o titolo al nome a dominio oggettoogiposizione qualora provi che: a) prima di avere
avuto notizia dell’opposizione in buona fede hatosasi € preparato oggettivamente a usare |l
nome a dominio 0 un nome a esso corrispondentefferta al pubblico di beni o serviz, il
contratto di cui sopra puo essere considerato emezito utile da cui dedurre che la Resistente si
sia preparata ad usare il nome a dominio per Ftfal pubblico di beni.

L'art. 3.6 specifica inoltre che 'uso del domirgdo i preparativi fatti per il suo utilizzo debbano
essere effettuaiin buona fedee precedentemente alla conoscenza dell’opposiziane

A questo proposito il Collegio rileva che l'odierficorrente ha inviato la prima diffida alla
Resistente il 7 giugno 2011, quindi, successivamahé stipula del contratto di fornitura di serviz
avvenuta, come visto, il 26 maggio 2011.

Qualora si segua un’interpretazione piu severadeitera dell’art.3.6 del Regolamento che parla di
«conoscenzalell’opposizione» si nota che nel presente caso I'opposizione ta sizhiesta dalla
Ricorrente il 13 maggio 2011 e che il Registro mdidato come data di inizio della procedura di
opposizione il 17 maggio 2011 provvedendo ad imaarotifica per raccomandata il successivo 24
maggio.



La Resistente, alla richiesta contenuta nell'ordaaa di precisare quando ha avuto conoscenza
dell'opposizione, ha risposto di averne avuto comnga solo successivamente all'avvio del
presente procedimento.

Considerato che dal contratto agli atti si riletx@ ta Resistente si era rivolta al fornitore dveaiil

23 maggio ed ha proceduto alla sua firma il 26 n@gQ11, si deve desumere che la Resistente si
sia preparata a fare uso del dominio per offertheti e servizi prima di aver avuto conoscenza
dell’'opposizione.

Ai sensi del Regolamento, qualora detti preparatsultino effettuati in buona fede, la Resistente
dovra essere ritenuta avere diritto o titolo al Bardominio oggetto di opposizione.

Alla luce di quanto é stato concluso dal Collegionierito alla malafede, di cui segue ampia
discussione nella sezione relativa, il Collegigenie che ai sensi del Regolamento la Resistente
abbia dimostrato di essersi preparata a fare ukdaisinio in buona fede per offerta di beni e
servizi prima di aver avuto conoscenza dell’opposie.

Il Collegio ritiene infatti che gli elementi su aesti provino la sussistenza di circostanze dalle
quali l'art. 3.6 del Regolamento autorizza a deelligsistenza di un titolo al nome a dominio in
capo alla Resistente. Risulta pertanto dimostratadpo alla Resistente un diritto o titolo in
relazione al nome contestato, per cui € da ritengaacante il requisito previsto dall’Art. 3.6 ketha

b) del Regolamento.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrame e nel mantenimento del nome a dominio.

Il terzo e ultimo requisito richiesto per I'accagknto del ricorso e che il dominio sia registrato e
venga usato in malafede.

Sulla malafede della Resistente nella registrazengel mantenimento del nome a dominio, la
Ricorrente adduce diverse argomentazioni. Ad um@resame I'argomentazione piu forte sembra
essere quella relativa alla registrazione di olttd00 domini da parte della Resistente. La
Ricorrente, deduce da questo elevato numero dstragioni la malafede nella registrazione del
dominio in disputa: lka condotta della Resistente integra il fenomend @dersquatting,che
consiste nell'accaparramento di nomi a dominio ©pondenti a marchi o altre privative altrui
con l|'evidente scopo di lucro, per esempio derigatella richiesta di trasferimento del proprio
dominio o dalla creazione di siti Internet pay dck».

Ad un piu attento esame dei documenti prodotti lee ddfermazioni della Ricorrente il Collegio
rileva quanto segue.

La Ricorrente ha fornito indicazioni da cui si delvbe poter desumere la registrazione in capo alla
Resistente di oltre 1400 domini. Nello specificoR&orrente ha allegato al ricorso una pagina
estratta dal sito Interngtww.domaintools.conthe indica in 1.763 i domini registrati a nomelalel
Resistente o per lo meno intestati ad uno o piuvidai con lo stesso nome della Resistente.
Tuttavia, la pagina fornita dalla Ricorrente mosd@o i risultati trovati inserendo nel campo
“titolare” il “nome e cognome” della Resistenten@a l'incrocio con ulteriori dati quali ad esempio
un indirizzo email, non € possibile evincere da& t@dbcumento se i domini siano effettivamente
intestati (tutti o parte di essi) alla Resistentaino o piu suoi omonimi. Nel presente casoptant
nome quanto il cognome della Resistente possor@iltra dirsi piuttosto comuni.




Il Collegio, ritenendolo di rilievo per la decisie® nell’interesse delle parti ha eseguito un’agelo
ma piu circoscritta ricerca sul sito domaintoolscdae risultato che la Resistente sia indicataecom
titolare di circa 1.000 domini. Sebbene da unaepguesta ulteriore ricerca confermi I'elevato
numero di registrazioni in capo alla Resistentd|'altaa la discrepanza di numeri rilevati ed
indicati dalla Ricorrente con quelli rilevati dablzgio indica la necessita di porre delle riserve
sull’affidabilita di questo tipo di ricerche e dipesarne il valore probatorio.

Assume poi a questo proposito rilevanza il fatte aHronte dei 1400 domini ascritti alla Resistente
(e non i 1.763 come risultanti dal documento allega ricorso), la Ricorrente abbia indicato e
documentato la titolarita in capo alla Resistentesdli quattro domini (oltre a quello in
discussione).

In merito alla desunzione della malafede dalla stegzione di un elevato numero di domini
generici; dalle affermazione della stessa Ricoereut in particolare dalla seguente, ovvero dhe «
resistente é titolarali tutta una seriedi domini genericj ma aventi ad oggetto denominazioni
“accattivanti’, atte ad attirare l'attenzione dell'utentes, rdeva che, sebbene appaia indubbio
'intento della Resistente di registrare dominifie di trarne un beneficio economico, non e
altrettanto evidente che cid costituisca prova dilafede. Al contrario, quanto asserito dalla
Ricorrente e gli esempi dalla stessa forniti, sembrconfermare che la Resistente, nonostante
I'elevato numero di domini registrati, abbia ripmgiarticolare cura nello scegliere i domini in modo
che essi fossero formati da termini di uso genegioon (fossero) corrispondenti a marchi di terzi.

Qualora la Ricorrente avesse dimostrato che tramini registrati dalla Resistente ve ne fossero
stati per lo meno alcuni corrispondenti a marchi doterze parti di cui la Resistente non poteva
ignorare l'esistenza, la sua affermazione di essepeesenza di un cybersquatter avrebbe avuto una
diversa considerazione.

La Ricorrente invece, a fronte delle oltre millgistrazioni di domini addebitate alla Resistenge, h
indicato il solo dominio «Xx».it come esempio di istgazione di dominio corrispondente ad un
marchio noto. Dominio che anche in questo casaspmnde ad un termine generico (in inglese
“concedere”, “attribuire” ecc.) inoltre, il suo abhbmento alit (complemento oggetto in inglese),
per il significato derivante da tale combinazidieenserisce proprio tra i nomi di dominio “generic
ma accattivanti” cosi come descritti dalla Ricoteen

Il Collegio ritiene quindi che dal solo elevato nenm di registrazioni di domini composti da nomi
generici non sia possibile dedurre la malafedeadeksistente nella registrazione del dominio in
disputa. In tal senso si € espresso anche il Gollegj/la decisione ecomusei.it (CRDD) rilevando
che: « (il resistentead avviso del collegio, pur avendo effettuatodgistrazione di numerosi nomi

a dominio (peraltro quasi tutti relativi alla dimtrata attivita ambientale ed ecologica del
resistente), non puo incorrere nella misura dekteimento mancando — riguardo allo specifico
nome contestato — prova di quanto richiesto all'd®.6, comma 1, let. c¢), la cui esistenza non puo
derivarsi esclusivamente dall’avvenuta registraeiq@turima allegata da parte ricorrente.»

L’affermazione della Resistente che il dominio «Ksimandi ad una pagina dove vengono elencati
siti di servizi e prodotti concorrenti della soéi¢itolare del marchio «X», non trova fondamento ne
documenti agli atti. Il documento allegato dall&dtrente mostra infatti solo una pagina composta
essenzialmente da link sponsorizzati che non appapubblicizzare alcun prodotto o servizio
concorrente con quelli a marchio «X».

In merito al fatto che:ikdominio disputato sia stato registrato con l@po di essere trasferito alla
Ricorrente per un corrispettivo monetarensibilmente superioreai costi ragionevolmente
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sostenuti per la registrazione e il mantenimenttbodgtesse, il Collegio osserva che non vi sono
sufficienti elementi per asserire che il dominia siato registrato con questo intento. Dallo scambi
di corrispondenza intercorso tra le parti primd’aelio della presente procedura e per ammissione
di entrambe le parti, non risulta che la Resistabigia richiesto alla Ricorrente una cifra superior
ai costi ragionevolmente sostenuti per la regigtraz e il mantenimento dello stesso.

E’ importante qui sottolineare che la Resistente,rigettando le pretese della Ricorrente in quanto
dalla stessa ritenuta immotivate, sin dalla primmpasta alla Ricorrente si € detta disponibildirei

di una soluzione bonaria della questione, a ceitidmminio contro il corrispettivo necessario par |
registrazione di udominio simile.

Successivamente, sino ad avvio della presente guogenessuna delle parti ha esposto o proposto
alcuna cifra. Risulta in particolare che sia statResistente ad interrompere le comunicazioni.

Questo comportamento lascia adito a diverse irggapioni e dubbi che tuttavia, in mancanza di
ulteriori elementi non danno la possibilita di deducon chiarezza I'esistenza e/o I'assenza di
buona fede. La Resistente argomenta che l'assenzdtediori comunicazioni costituirebbe la
dimostrazione di aver registrato il dominio senaadnto di rivenderlo alla Ricorrente. Dall’altra
parte la Ricorrente, nella mancata risposta altgne comunicazioni vede al contrario la prova
della malafede della Resistente.

Vi sono poi ulteriori elementi contrastanti tra ldro quali da una parte, I'affermazione della
Resistente di non aver utilizzato il dominio inesd di definire la vertenza con la Ricorrente e
dall'altra, l'interrompere le comunicazioni dimamtido un certo disinteresse nel comporre la
vertenza.

Un altro elemento dubbio (stante le diverse veisiielle parti) € dato dal fatto che la Ricorrente
sostenga da una parte, che la Resistente abbsreggiil dominio in disputa con lo scopo primario
di rivenderlo alla Ricorrente ad un prezzo super@ir costi di registrazione e mantenimento dallo
stesso ragionevolmente sostenuti e dall’altra,laiResistente non abbia mai comunicato I'importo
che avrebbe accettato per trasferire il dominio.

L’unica richiesta agli atti risulta quindi quella cui la Resistente si e dichiarata disponibiledece
il dominio previo il rimborso da parte della Ricente della cifra occorrente per I'acquisto di un
dominio simile a quello disputdto

In merito all'affermazione della Ricorrente cheRasistente non poteva non conoscere i diritti della
Ricorrente sul nome................ @l momento della registrazione del dominio in cet#eione, il
Collegio, pur non potendo escluderla, osserva chgli catti non e possibile dedure una tale
conoscenza in capo alla Resistente. Per quantusitiscusso ed in particolare vista la tipologia d
domini registrati dalla Resistente, ritiene invgié probabile che la Resistente abbia registrato il

dominio in quanto costituito da una combinazionpatole generiche.

In merito all'individuazione della detenzione passidel dominio (c.d. passive holding) come
elemento da cui rilevare la malafede nel mantenimelel dominio ed il fatto che sia stato
registrato con il solo scopo di rivenderlo, quesiollegio osserva che €& ormai pressoché
unanimemente riconosciuto che la detenzione padsiva dominio possa costituire un elemento da

! La cifra di 1.800 euro indicata nella replica deResistente & poi risultata essere stata espastaa corso della
procedura come prova dei costi che la Resistentebbe sostenuto (o dovuto sostenere) per la creaziel sito
www.Nomedominio.it. Entrambe le parti hanno infattonfermato che nessuna cifra sia mai stata esposta
precedentemente all’avvio del presente procedimento
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cui dedurre la malafede nel mantenimento del danstesso. Il Collegio desidera pero sottolineare
che affinche si possa parlare di passive holdingiecgrova di malafede non é sufficiente |l
semplice mancato utilizzo del dominio ma € necés$aiconcomitanza di altri elementi.

In particolare, a parere dello scrivente Collegimecessario che il periodo di inattivita sia qaant
meno prolungato nel tempo ed ingiustificato. L'thata ed il periodo temporale sono poi da
giudicare con riferimento alle peculiarita del sihg caso. Nella presente procedura il Collegio
ritiene che non possano essere rinvenute similizedi.

In primo luogo, il dominio é stato registrato il idarzo 2011 e solo dopo poco piu di due mesi e
stato sottoposto a contestazione. Il Collegio naieche il breve periodo intercorso tra la
registrazione del dominio ed il ricevimento deltntestazione, unitamente all’asserita scelta della
Resistente di non utilizzare il dominio sino a alen fosse definita la presente vertenza con la
Ricorrente, non possano essere sufficienti a iddatie una prolungata ed ingiustificata detenzione
passiva del dominio tale da dimostrare la malatedia Resistente nell’'uso dello stesso.

Infine, la Ricorrente, d dimostrazione della malafede costante e ripetthtempo della odierna
Resistentt indica le decisioni relative ai nomi a dominidUSABERG.IT (Avv. Mario Pisapia-
Camera Arbitrale), SOFTWARELOAD.IT (Dott. Fabrizi®dedarida - Camera Arbitrale),
WWWUCFIN.IT (Avv. Edoardo Fano - Camera Arbitrale MIDAS.IT (Dott. Luca Barbero -
Camera Arbitrale) e OBSESSIVE.IT (Dott. Fabriziod@eda - Camera Arbitrale).

Presa visione delle decisioni su indicate, duesctpliali emesse proprio dal presente Collegio, dopo
aver notato che la Resistente non e stata coinwvolcuno dei procedimenti su indicati e non aver
rilevato fondamentali analogie con il presente casiene priva di fondamento (0 quantomeno non
sufficientemente chiarita) l'affermazione per cul dali decisioni dovrebbe rilevarsi Ila
dimostrazione della malafede costante e ripetutéengo della Resistente.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegitiame che la Ricorrente non abbia dimostrato la
malafede della Resistente nella registrazione enaetenimento del dominio disputato.

d) In merito alla richiesta di Reverse Domain Hijakng ex art. 4.15

Il Collegio ritiene che non vi siano i presupogr pitenere che il ricorso sia stato promosso itama
fede e che esso costituisca un abuso. La richéegéatanto rigettata.

e) Refusione spese legali

La determinazione richiesta dalla Resistente n@mtna nelle previsioni delle procedure di
riassegnazione e tanto meno nei poteri del Collep® conseguentemente non puo disporre in
merito. Tale richiesta non puo quindi essere aacolt

P.Q.M.

Il presente ricorso e respinto. La presente daugsi@rra comunicata al Registro del ccTLD .IT per
i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 16 gennaio 2012

Dott. Fabrizio Bedarida
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