Procedura di riassegnazione del nome a dominio

SPANAIR.IT

Ricorrente SPANAIR S.A.
Rappresentata dal dott. Pablo Pratmarso

Resistentt GIOVANNI CAPORASO

Collegio (unipersonale avv. Nicoletta Colombo

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto via posta elettronica il 22stp 2011 e depositato in duplice copia cartacea
presso Camera Arbitrale di Milano il 31 agosto 2BRANAIR S.A., con sede legale in Passeig de
Gracia, 2 - Planta 2, Barcellona, Spagna, rapptatedal dott. Pablo Pratmarso, ha introdotto una
procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamentdgoesoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers.
2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedehd@sferimento in suo favore del nome a
dominio SPANAIR.IT, assegnato a GIOVANNI CAPORASO.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarita,Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i
dovuti controlli dai quali risulta che:

a) il dominio SPANAIR.IT e stato & stato registrat@0 luglio 2006 ed & assegnato a Giovanni
Caporaso;

b) il nome a dominio é stato sottoposto a opposiziena stessa € stata registrata sul whois del
Registro nel quale risulta il valoohallenged;

c) digitando I'indirizzowww.spanair.itviene visualizzata una pagina web che pubbliceraerosi

siti in tema di viaggi.

Il 31 agosto, successivamente alla richiesta diecoma dei dati del Registrante al Registro,
la Segreteria provvedeva a inviare tramite raccalatnil reclamo e la documentazione allegata
all'indirizzo postale di Giovanni Caporaso risuliardal database del Registro, informando della
possibilita di replicare entro 25 giorni dal ricemanto del plico e inviando il giorno medesimo il
solo reclamo tramite posta elettronica.

II 21 settembre 2011 la Segreteria informava leti pgamite posta elettronica che la
consegna del plico risultava essere stata tenttsettembre, dando esito negativo, e fissava il
termine per la presentazione di eventuali replalh® ottobre 2011.

Nessuna replica perveniva al PSRD.

In data 4 ottobre 2011 la Segreteria provvedevearicare I'Avv. Nicoletta Colombo della
decisione relativa alla procedura, quest'ultimaettewa I'incarico il 7 ottobre. Dell’accettazione
dell'incarico veniva data comunicazione alle partpari data.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente € una nota compagnia aerea con seBareellona (Spagna) che serve
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attualmente ventisei destinazioni in Africa Occi@ddém e in Europa, con collegamenti regolari nel
continente europeo. Spanair € la seconda compagrea spagnola.

La Ricorrente e titolare di svariati marchi a lleeinternazionale, comunitario e nazionale tra
cui il marchio comunitario “spanair” n. 860.486 dspato il 25.6.1998 rivendicante prodotti e
servizi nelle classi 12, 16, 35 e 39. E’ altresdldre di circa 60 nomi a dominio contenenti il
termine “spanair”.

In sintesi la Ricorrente afferma che:

- il marchio “spanair” gode di una certa rinomanzbnsercato ed e altamente conosciuto;

- il nome a dominio é identico alla denominazionealemonché al marchio di titolarita della
Ricorrente;

- il Resistente non ha alcun diritto né interessétlam sul nome a dominio contestato, e non
risulta essere stato autorizzato dalla Ricorrentsaae il marchio “spanair”;

- il nome a dominio oggetto di contestazione sinadslla registrazione é rimasto ospite di un
servizio di parcheggio di domini presso Sedo GmbH,;

- il nome a dominio contestato e stato registratotibzaato in malafede in quanto e
impensabile che al momento della registrazioneeiftente non fosse a conoscenza del
marchio Spanair stante la notorieta dello stesso.

La Ricorrente chiede pertanto il trasferimentorthe a dominio.
Posizione della Resistente
Il Resistente, pur avendone facolta, non ha praseatcuna replica.
Motivi della decisione
a) Sulla identita e confondibilita del nome a domiio

L’articolo 3.6, del Regolamento prevede che il feamento di un nome a dominio al
Ricorrente puo essere disposto qualora sia prdwaamtita del segno o la sua confondibilita con
“...un marchio, o altro segno distintivo aziendale,csu egli vanta diritti, o al proprio nome e
cognome.”.

A parere della scrivente non vi sono dubbi sullespnza del requisito richiesto, in quanto la
Ricorrente ha ampiamente provato il diritto all''esclusivo del marchio “spanair”, e il nome a
dominio in contestazione € identico e quindi conibile con il marchio di cui la Ricorrente é
titolare nonché con la sua denominazione sociale.

Pertanto, ad avviso di questo Collegio, la condieiqrevista dall'art. 3.6, lett. a) del
Regolamento e da ritenersi soddisfatta, in quargwigente il rischio di confusione tra il dominio
contestato e il marchio di titolarita della Ricote.

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

L’art. 3.6 del Regolamento prevede clierésistente sara ritenuto avere diritto o tito&d
nome a dominio oggetto di opposizione qualora prove: a) prima di avere avuto notizia
dell'opposizione in buona fede ha usato o si € grafp oggettivamente a usare il nome a dominio
0 un nome a esso corrispondente per offerta al jedldi beni o servizi, oppure b) che e
conosciuto, personalmente, come associazione ocemenerciale con il nome corrispondente al
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nome a dominio registrato, anche se non ha redgstilarelativo marchio, oppure c) che del nome
a dominio sta facendo un legittimo uso non comratFcioppure commerciale senza l'intento di
sviare clientela del ricorrente o di violarne il mthio registratd.

In sintesi € onere del Resistente provare il suitalio un suo valido interesse che lo
legittimerebbe alla registrazione e all'uso del aamominio. Nel caso di specie, il Resistente, pur
avendone avuta la facolta, non ha depositato almeraoria a sostegno delle proprie ragioni.

Al contrario, la documentazione prodotta dalla Rieote e Iimplicita mancata
autorizzazione a registrare e utilizzare il nomaoeninio in contestazione, fornisgeima faciela
prova dell'insussistenza del diritto o di un ingse legittimo in capo al Resistente.

Pertanto, si deve ritenere sussistente il secoeqisito richiesto per la riassegnazione del
nome a dominio, come previsto dall’art. 3.6 letteyd comma del Regolamento, ossia la mancanza
di titolo del Resistente al dominio in contestagion

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 € che il dominio sia
registrato e venga usato in malafede.

L’art. 3.7 del Regolamento contiene un elencodaiesemplificativo delle circostanze che,
se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenzida dmalafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio.

A parere del Collegio, il Resistente all'atto delémistrazione del nome a dominio era
perfettamente a conoscenza dei diritti sul marclaigparte della Ricorrente e del suo interesse a
usare il marchio e il dominio. E’ principio costantente affermato che I'effettiva conoscenza
dell'altrui marchio all'atto della registrazionel deome a dominio costituisce un elemento
comprovante la malafede del Resistente (si vedandekisioni <sanpaol.it> del 17.12.2009;
<alexturco.it> del 22.10.2009 e WIPO n. D2009-032800 Flowers.com, Inc. v. Domain Admin,
Abadaba SA

A cio si aggiunga che il nome a dominio “spanaidnnidentifica né la denominazione
sociale del Resistente, né un marchio di titolaté#lo stesso, né identifica in alcun modo I'atavi
di quest’ultimo.

Da ultimo, come indicato dalla documentazione ptizdalalla Ricorrente, il home a
dominio oggetto di reclamo e stato ed é utilizzasgclusivamente per pubblicizzare una serie di
immagini e links, relativi a servizi simili a quelbfferti dalla Ricorrente. Non vi sono quindi
elementi per considerare che la registrazione &ol'del dominio in contestazione da parte del
Resistente sia stato fatto in buona fede e anzir¢éestanze inducono a ritenere che sia probabile
che il Sig. Caporaso abbia registrato il nome aidmrcon il preciso intento di confondere gli
utenti di internet attirandoli sul proprio sito gra al marchio della Ricorrente allo scopo di ®arr
lucro da tale sviamento (si vedano <wwwucfin.itel #7.5.2011, <skynet.it> del 15.4.2011).

Pertanto, si deve ritenere sussistente anchedulgiég previsto dall’art. 3.6 | comma lettera
c) del Regolamento, ossia la malafede della Redestd momento della registrazione.



P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla Rewte si dispone la riassegnazione del
nome a dominio “spanair.it” alla Spanair S.A.

La presente decisione verra comunicata al RegistirocTLD .IT per i provvedimenti di sua
competenza.

Milano, 20 Ottobre 2011
avv. Nicoletta Colombo



