Procedura di riassegnazione del nome a dominio
MATSUZAKIIT

Ricorrente: KEPRO S.p.A.
(Avv. Paola Ruggiero)

Resistente: M e M UTILISSIMI DETTAGLI s.n.c.
di Mannelli Mario e Masper Luca

Collegio (unipersonale): Avv. Mario Pisapia

* * %

Con ricorso inviato per posta elettronica il 9 feb 2012 e depositato in duplice copia
cartacea presso Camera Arbitrale di Milano lo steggorno, Kepro S.p.A.,
rappresentata dall’avv. Paola Ruggiero, ha inttodoba procedura di riassegnazione,
in applicazione dell'art. 3.1 del Regolamento peridoluzione delle dispute nel ccTLD
"it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento), chiedendtrasferimento in suo favore del
nome a dominio MATSUZAKI.it, assegnato a M e M g8imi Dettagli snc di
Mannelli Mario e Masper Luca.

Ricevuto il ricorso e le richieste integrazioni erificatane la regolarita, la Camera
Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controtlai quali risulta che:

a) il dominio MATSUZAKI.it e stato creato il 2 lugli@998 ed e attualmente assegnato
a M e M Utilissimi Dettagli snc di Mannelli MarioMasper Luca;

b) il nome a dominio e stato sottoposto a opposizena stessa e stata registrata sul
whois del Registro nel quale risulta il valateallenged;

c¢) digitando I'indirizzo www.matsuzaki.iviene visualizzata una pagina web in cui Si
spiegano le ragioni per le quali la societa ha stecdi troncare in maniera netta e
definitiva ogni tipo di relazione commerciale cenditta Matsuzaki”, vi e poi il link al
sito corrispondente al dominio BMAC.it

Il 24 febbraio 2012, successivamente alla richidsteonferma dei dati del Registrante

al Registro, la Segreteria ha provveduto a inviaeamite raccomandata, il reclamo e la



documentazione allegata all'indirizzo postale di eMM Utilissimi Dettagli snc di
Mannelli Mario e Masper Luca, come risultante daflatbase del Registro, informando
della possibilita di depositare una replica entbogibrni dal ricevimento del plico. Il
solo reclamo e stato trasmesso anche mediante gleditanica il giorno medesimo.

Il 15 marzo la Segreteria ha informato le part, posta elettronica, che la consegna era
stata tentata il 7 marzo, ma il plico era tornatdietro con dicitura “sconosciuto”; ai
sensi dell’art. 4.4 del Regolamento, si é ritenab® il contraddittorio fosse stato
correttamente instaurato tra le parti e, consegnegite, e stato fissato il termine per la
presentazione di eventuali repliche al 1 aprile201

Nessuna replica & pervenuta dal Registrante.

L’avv. Mario Pisapia accettato l'incarico conferittalla Segreteria per la decisione
relativa alla procedura il 7 aprile. Dell'accetmze dell'incarico e stata data

comunicazione alle parti il 10 aprile.

Allegazioni della Ricorrente

Kepro S.p.A. ha avviato la presente proceduraatisggnazione, nella sua qualita di
distributrice esclusiva per I'ltalia della socigf@pponese Matteck Matsuzaki Co. Ltd.,
nonché in virtu di procura speciale conferita dathaieta giapponese e allegata agli atti.
Nell'atto con il quale é stata avviata la procedsirdleva che I'attuale assegnatario del
dominio in contestazione e stato per tredici ansiriéhutore esclusivo per ['ltalia di
Matteck Matsuzaki ed e stato autorizzato a registladominio MATSUZAKIL.it da
adoperare come strumento per la promozione comaberdei prodotti contraddistinti
dal marchio MATSUZAKI. Il dominio e stato registoatnel 1998 dall'attuale
assegnatario, perché la societa giapponese titddardiritti connessi al segno distintivo
in questione, essendo un soggetto giuridico coe saghle fuori dal territorio dellUE,

non poteva chiedere direttamente I'assegnaziondaieinio con estensiong..Quando



sono cessati i rapporti commerciali tra le dueetagila Resistente non ha provveduto a
trasferire il dominiomatsuzaki.ita Matteck Matsuzaki oppure a un soggetto da questa
indicato, come richiesto, ma ha continuato a usartoaniera illegittima.

Attualmente, il dominio risulta ancora assegnala sbcieta M e M Utilissimi Dettagli,
sebbene, dai documenti allegati, risulta che laetdia stata cancellata dal Registro
delle imprese dal dicembre 2007. Secondo le allegadel Ricorrente, i costi relativi

al mantenimento della registrazione e la gestiogleddminio MATSUZAKIL.it sono
sostenuti da Ferri Taglienti S.r.l., societa cagtit da Mannelli Mario e Masper Luca,
dopo lo scioglimento di M e M Utilissimi dettaglinsc., di cui erano soci.

Kepro S.p.A., partendo dalla documentazione degasitfferma di vantare un diritto
esclusivo sul nome a dominio contestato, poichéubde assegnatario, non essendo
titolare di alcun diritto sul segno distintivo imsdussione, ha chiesto I'assegnazione del
dominio MATSUZAKI.it nella consapevolezza di noneane diritto e I’ha mantenuto in

malafede.

Posizione della Resistente

Il 24 febbraio 2012, la Camera Arbitrale di Milaha provveduto a inviare il plico
contenente il reclamo e la documentazione allegja®esistente, trasmettendo per posta
elettronica il solo reclamo. Il destinatario € liato sconosciuto all'indirizzo risultante
dal data basedel Registro, pertanto, il 15 marzo 2012, la Segi@ ha dato notizia alle
parti del mancato recapito del plico, fissandeiihtine per il deposito delle repliche.

Né M e M Utilissimi Dettagli s.n.c., né i soci MarMannelli e Luca Masper — che
continuano a utilizzare il dominio in questione anho inviato le proprie repliche,

rinunciando a esercitare il proprio diritto di dige

Motivi della decisione



a) Sulla identita e confondibilita del nome a domiio

L’articolo 3.6, del Regolamento prevede che il fedmento di un nome a dominio al
Ricorrente pud essere disposto qualora sia proMatentita del segno o la sua
confondibilita con “.un marchio, o altro segno distintivo aziendale,csii egli vanta
diritti, o al proprio nome e cognome'.

Il Ricorrente ha dimostrato di essere titolare deitti connessi al segno distintivo
MATSUZAKI. L’identita tra il segno distintivo conderato e il nome a dominio oggetto
di questa procedura e evidente e non necessitiiediou considerazioni o di indagini
particolari. Dai documenti allegati all’atto intraitivo della procedura risulta, inoltre,
che proprio Matteck Matsuzaki aveva autorizzatttua@e assegnatario a chiedere la
registrazione.

Si deve ritenere accertata, dunque, l'esistenzapdeio requisito richiesto per la

riassegnazione del dominio contestato.

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

L’art. 3.6 del Regolamento prevede clierésistente sara ritenuto avere diritto o titolo
al nome a dominio oggetto di opposizione qualomvpche: ....f) prima di avere avuto
notizia dell'opposizione in buona fede ha usato @ greparato oggettivamente a usare
il nome a dominio o un nome a esso corrispondeateofferta al pubblico di beni o

servizi, oppure g) che e conosciuto, personalmeptane associazione 0 ente
commerciale con il nome corrispondente al nomeraidm registrato, anche se non ha
registrato il relativo marchio, oppure h) che debme a dominio sta facendo un
legittimo uso non commerciale, oppure commercialeza l'intento di sviare clientela

del ricorrente o di violarne il marchio registrdto



Dall’'esame della documentazione e dalle osservaZmmmulate dal Ricorrente si
evince che Matteck Matsuzaki e titolare di un tbriesclusivo alluso del segno
distintivo MATSUZAKI identico al dominio contestat€ome si € osservato, tale segno
e stato per molti anni adoperato per contraddisgng prodotti realizzati e
commercializzati dal Ricorrente in ltalia, attras@mpartner commerciali. Il Resistente,
da parte sua, avrebbe dovuto dimostrare di esgelaré di un diritto o di un titolo
concorrente o, per lo meno, di essersi preparditssaldel nome a dominio in buona
fede, prima della notifica del reclamo. Mario Maltine Luca Masper, soci di M e M
Utilissimi Dettagli (societa cessata nel 2007)teadt utilizzatori del dominio, pero, pur
avendone la possibilita, non hanno inviato le peoplifese alla Camera Arbitrale di
Milano. Pertanto, si & proceduto a esaminare lameatazione allegata al ricorso e le
informazioni reperibili sul sito del Resistente.

| documenti e le argomentazioni fornite dal Ricateesembrano sufficientemente forti
per fugare ogni dubbio sulla inesistenza di unéede@tcostanze richieste dall’art. 3.6 Ili
comma del Regolamento. L'esame condotto sul sitaispmndente all’indirizzo
http://www.matsuzaki,itinoltre, ha rivelato I'assenza di un qualsiagnetnto che
potesse far ritenere il Resistente titolare dittiligoncorrenti in relazione al nome
contestato. Al contrario, nel sito € pubblicato messaggio con il quale € espressa
manifestamente la volonta di troncare ogni rappodo la societa giapponese titolare
dei diritti sul segno distintivo.

Di conseguenza, con riferimento alle previsioni’ddl 3.6 lettera f) del Regolamento,
si deve escludere la volonta di qualsivoglia uspreparazione all'uso del nome a
dominio in buona fede, anteriore alla notifica datlamo. Nel sito corrispondente al
nome a dominio in questione, infatti, € presentdinikne un messaggio che invita gli
utenti ad accedere all'indirizasww.bmac.igestito da Ferri Taglienti S.r.l., societa — si
ricorda — fondata dagli stessi Mario Mannelli e &lasper.

Esaminando l'art. 3.6 lettera g), si deve ossendre né il Resistente — né Mario



Mannelli e Luca Masper, soci di M e M Utilissimi fagli — non risulta essere
conosciuto con il nome corrispondente al dominimtestato. Sebbene la societa
resistente sia stata autorizzata, all'epoca, eligstrazione e all’'uso del nome a dominio
matsuzakisi deve ritenere che tale autorizzazione siateemeno con la cessazione dei
rapporti commerciali esistenti con Matteck Matsuzdlk ogni caso, essendo stata
sciolta la societa resistente, che ha cessatoadlijene la propria attivita nel 2007, si
ritiene che gli attuali utilizzatori del dominio n@bbiano alcun diritto su di esso.

La fattispecie prevista dall’art. 3.6 lettera mjfjine, fa riferimento alla possibilita che il
Resistente faccia uso del dominio per scopi nonneeruiali oppure, pur utilizzando il
dominio per scopi commerciali, non persegua il fingviare la clientela del Ricorrente.
Nel caso in esame, come si € detto, il dominio idemato e utilizzato per invitare gli
utenti a visitare il sito corrispondente al domiBBIAC.it, realizzato per pubblicizzare
prodotti commercializzati da Ferri Taglienti S.itl.concorrenza con quelli provenienti
da Matteck Matsuzaki.

Si deve ritenere sussistente, pertanto, il secoeglaisito richiesto per la riassegnazione
del nome a dominio, come previsto dall’art. 3.Gelet b) | comma del Regolamento,
non essendo il Resistente titolare di alcun titao diritto relativo al nome

MATSUZAKI.

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.
L’art. 3.7 del Regolamento contiene un elencoaaiesemplificativo delle circostanze

che, se dimostrate, consentono di dedurre I'esiatelella malafede nella registrazione



e nel mantenimento del nome a dominio. Il ricoreem& fornito prova dell’esistenza di
piu d’'una di tali circostanze.

Tra i documenti allegati, il Ricorrente ha depdsitda comunicazione di posta
elettronica proveniente dall'indirizzonfo@bmac.it con la quale gli utilizzatori del
dominio MATSUZAKILit, per il suo trasferimento a Mack Matsuzaki, chiedono la
somma di € 15.000,00, a titolo di rimborso dellessp sostenute per il mantenimento
della registrazione. Evidentemente, la somma r&thiee molto superiore a quella
necessaria per questo tipo di servizio. L'art. &ff. a) del Regolamento individua
questa circostanza come idonea a ritenere I'egiatdnmalafede nella registrazione e
nel mantenimento del dominio.

Va considerato, inoltre, che gli utilizzatori debrdinio contestato, lo utilizzano per
attirare utenti/potenziali clienti sul sito corrsspente all'indirizzo www.bmac.it
utenti/potenziali clienti, che cercano informazioeiative ai prodotti commercializzati
dal Ricorrente. Peraltro, le parole contenute neglkgina del sito all’indirizzo
www.matsuzaki.icontengono un messaggio dal quale si evince ugigegnento della
qualita dei prodotti Matsuzaki, a causa del quaktaga interrotta lgartnershiptra
Matteck Matsuzaki e MeM Utilissimi Dettagli. Chianante, si tratta di atti di
concorrenza sleale dai quali si puo desumere tasis di malafede nel comportamento
tenuto da Mario Mannelli e Luca Masper ex titoldella societa resistente e attuali soci
di Ferri Taglienti S.r.l., a cui fa capo il sitoraspondente al dominio BMAC.it.

Non vi & dubbio sull'esistenza del requisito praviglall'art. 3.6 lettera c) del
Regolamento, con riferimento alla malafede nell'espello sfruttamento del dominio
MATSUZAKIL.it. Piu complesso, invece, e valutare dassistenza del requisito con
riferimento al momento della registrazione chepgado le affermazioni della ricorrente,
e stata autorizzata dalla societa giapponese rétadai diritti di esclusiva sul segno
distintivo.

Innanzitutto, va detto che Matteck Matsuzaki ne8 % veva concesso l'autorizzazione



alla registrazione del dominio, considerandolo usttumento necessario per
I'adempimento degli obblighi contrattuali esisteattarico di MeM Utilissimi Dettagli,
quale distributore esclusivo per I'ltalia dei praddVATSUZAKI. L’assegnatario,
dunque, al momento di chiedere la registrazione diehinio, era perfettamente a
conoscenza del fatto di non essere titolare dinaldiritto sul segno distintivo
considerato. Sebbene I'assegnatario abbia invesido sito collegato al dominio
contestato e abbia sostenuto le spese per il satemmento, € ovvio che I'opportunita
di tali spese e investimenti sia stata valutataansiderazione, da un lato, dellutilita
che lo strumento avrebbe potuto offrire per lo giwokento della propria attivita
imprenditoriale, e dall’altro, dell’eventualita chenome a dominio avrebbe dovuto
essere trasferito al titolare dei diritti di esohas sul segno distintivo, in seguito
all'estinzione del rapporto contrattuale.

Si deve ritenere che l'esistenza, in capo all’asatgio, della consapavolezza di non
essere titolare di alcun diritto sul nome MATSUZAKg di aver chiesto I'assegnazione
del dominio con l'autorizzazione di Matteck Matskizadebba essere valutata, ai fini
della presente procedura, come sufficiente a nieesassistente le condizioni indicate

dall’'art. 3.6 lettera c) del Regolamento.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, si dispone la riassegme del nome a dominio
MATSUZAKIL.it a Kepro S.p.A., con sede in Desenzaleb Garda (BS), via Chiese 13.
La presente decisione verra comunicata al RegigkocTLD.IT per i provvedimenti di
sua competenza.

Milano, 21 aprile 2012

Avv. Mario Pisapia



