MFSD

Ente Conduttore
MFSD

Ente Conduttore


Decisione del Collegio 

ai sensi delle norme sulla procedura di riassegnazione e delle regole della Naming Authority Italiana

Nella procedura MFSD 001/02, promossa da 

Salvato S.a.s – Giuseppe Alfonso Salvato

- ricorrenti -

CONTRO

Metalplasma S.r.l.

- resistente -
* * *

Nomi a dominio interessati: “salvato.it”

Componenti del Collegio: Avv. Stefano Monguzzi

* * *

1. Svolgimento della procedura
· 05.12.2001: la Registration Authority annotava nel registro dei nomi assegnati – in relazione al nome a dominio “salvato.it” – l’indicazione “valore contestato” e ne dava comunicazione al titolare del nome a dominio la Metalplasma S.r.l., nonché alla Salvato S.a.s. e al Signor Giuseppe Alfonso Salvato, ai sensi dell’art. 14.2 delle Regole di Naming;

· 10.12.01: lo Studio Legale MFSD riceveva il reclamo della Salvato S.a.s. e del Signor Giuseppe Alfonso Salvato, in doppio originale cartaceo unitamente alla relativa documentazione, nonché il pagamento dei costi di procedura;

· 11.12.01: lo Studio Legale MFSD verificava la sussistenza dei requisiti formali del reclamo: la verifica si concludeva con esito positivo;

· 23.01.02: lo Studio Legale MFSD informava, a mezzo posta elettronica e telefax, la Metalplasma S.r.l. che la Salvato S.a.s. e il Signor Giuseppe Alfonso Salvato avevano promosso una procedura per la riassegnazione del nome a dominio “salvato.it” e contestualmente trasmetteva copia del reclamo e della documentazione in formato elettronico, comunicando alla Metalplasma S.r.l. che, entro 25 giorni dal ricevimento del plico, aveva la facoltà di far pervenire a mezzo posta, fax o e-mail, scritti, prove a propria difesa, ai sensi dell’art. 5 delle procedure di riassegnazione del nome a dominio. L’originale del reclamo e la relativa documentazione venivano, inoltre, inviati a mezzo posta celere con avviso di ricevimento alla Metalplasma S.r.l.;
· 25.01.02: il plico con la documentazione perveniva alla Metalplasma S.r.l. e veniva così incardinata la procedura di riassegnazione del nome a dominio “salvato.it”;
· 11.02.02: lo Studio Legale MFSD comunicava a mezzo posta elettronica alla Registration Authority e alla Naming Authority di avere inviato, con esito positivo, il reclamo e la relativa documentazione al titolare del nome a dominio contestato e di avere quindi dato inizio alla procedura di riassegnazione. Comunicava, infine, quanto sopra, a mezzo posta elettronica alla Salvato S.a.s. e al Signor Giuseppe Alfonso Salvato;
· 12.02.02: lo Studio Legale MFSD procedeva alla nomina del Saggio costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Stefano Monguzzi del Foro di Milano, il quale, contestualmente, accettava di decidere sulla procedura tra la Metalplasma S.r.l. e la Salvato S.a.s. e il Signor Giuseppe Alfonso Salvato sul nome a dominio “salvato.it”;
· 13.02.02: lo Studio Legale MFSD comunicava alle parti a mezzo di posta elettronica e nel caso del resistente a mezzo fax la nomina del Saggio costituente il Collegio Unipersonale. 
· 15.02.02: lo Studio Legale MFSD riceveva memoria di replica del resistente, con l’allegata documentazione.

2.  Vicende sostanziali

La Salvato s.a.s. è una società che opera unicamente a Foggia nell’ambito della “vendita al dettaglio di carburanti e lubrificanti per autotrazione con annessa stazione di servizio” la cui attività la gestione di “stazione di servizio di distribuzione automatica di carburante. Commercio al minuto dei generi compresi nella tab.merceologica XIV /tabella speciale per distributori di carburanti).

La Metalplasma s.r.l. è società con in Galliera Veneta (PD) che ha come attività “Lavori di meccanica generale per conto terzi” e quale oggetto sociale la “Lavorazione di costruzioni meccaniche, taglio al plasma, al laser, lavorazione in genere di metalli”.

In base ai documenti prodotti dai ricorrenti e non contestati dalla resistente, pure costituitasi in giudizio, la Metalplasma ha richiesto la registrazione del dominio in data 6 aprile 2001, a seguito di cessione dello stesso nei suoi confronti da parte della Polis s.r.l., prima di tale data assegnataria del dominio “salvato.it”.

3. Argomentazioni delle parti 

Secondo i ricorrenti sussistono i requisiti di cui ai punti A e C dell’art.16.6 delle regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio contestato e cioè:

1) l’identità e/o confondibilità, che può avere come oggetto sia il nome personale del ricorrente sia la ditta, marchio o ragione sociale dell’impresa o società del ricorrente medesimo. Nel caso di specie, ricorrebbero entrambe le fattispecie: il nome a dominio  riconduce sia alla ragione sociale della società ricorrente, la Salvato S.A.S., sia al nome del socio accomandatario della ricorrente, il Signor Giuseppe Alfonso Salvato;

2) malafede nell’acquisto e nel possesso/detenzione del nome a dominio.

La Metalplasma S.r.l. ha acquistato un dominio non corrispondente né alla propria denominazione sociale (Metalplasma S.r.l.) né ai suoi prodotti (lavorazione costruzioni meccaniche, taglio al plasma, al laser, lavorazione in genere dei metalli), e non lo ha mai utilizzato dal giorno della richiesta di registrazione del nome a dominio.

Un tale acquisto non avrebbe avuto alcun senso, a meno che non lo si volesse utilizzare in altro modo, ad esempio rivenderlo. La ricorrente ha inoltre sottolineato come la Metalplasma S.r.l. ha acquistato il dominio dalla Signora Luisella Garau, legale rappresentante della società Polis S.r.l, società registrante senza diritto di molteplici nomi a dominio.

Al momento dell’acquisto del dominio contestato dalla Polis S.r.l. la Metalplasma avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, domandarsi a quale titolo la Polis S.r.l. (società salita alla ribalta della cronaca nazionale per aver registrato oltre 15.000 nomi a dominio corrispondenti a cognomi noti o famosi di uomini politici e dello spettacolo o a segni distintivi altrettanto noti o famosi marchi) risultava titolare della registrazione del dominio www.salvato.it. 

Per completezza, la ricorrente ha altresì sottolineato che in ogni caso il dominio è comunque revocabile d’ufficio dalla Registration Authority, secondo l’art. 11.2 delle Regole di Naming tenuto conto che, come già detto, la Metalplasma ha fatto richiesta di registrazione del dominio in data 6 aprile 2001, ma a tutt’oggi non ne ha mai fatto uso.

La resistente, nella memoria di replica, seppure non contenente tutti requisiti previsti dall’art.5 delle regole di procedura per la rassegnazione dei nomi a dominio, ha sostanzialmente affermato di avere diritto e/o titolo in relazione al nome a dominio contestato, producendo un contratto preliminare di licenza di fabbricazione in esclusiva tra la la Salvato Luciano s.n.c., di Salvato Marco e C., e la  Metalplasma s.r.l., con la quale la prima autorizza la seconda a produrre, utilizzare e vendere alcuni prodotti sino a tale momento rientranti nella sua produzione. Ha inoltre affermato come tale contratto potesse preludere ad un’ulteriore fase di acquisto del marchio e che l’acquisto del dominio “salvato.it” fosse un’iniziativa strategica perseguita su indicazione della stessa Salvato Luciano s.n.c. in prospettiva di uno sviluppo dell’attività, richiamando l’art.8 di tale contratto che testualmente afferma “a carico della licenziataria saranno le spese per la pubblicazione del prodotto di cui sopra, nonché le eventuali spese accessorie a sostegno di iniziative pubblicitarie e/o di promozione commerciale”.

4. Motivi della decisione

E’ noto come la procedura di riassegnazione dei nomi a dominio si fondi sulla contemporanea sussistenza dei requisiti sanciti dall’art. 16.6. delle regole di naming, ovvero che: 

a)    il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome; 
b)    l’attuale assegnatario, il resistente, non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; 

c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Spetta al ricorrente provare che sussistono assieme le condizioni A e C di cui sopra ed una volta fatto ciò, se il resistente non prova l’esistenza della condizione sub B, il dominio contestato viene trasferito al ricorrente. 

a. identità del nome 
Dalle esame della documentazione prodotta, si evince chiaramente come il nome a dominio in contestazione, “salvato.it” riconduca sia alla ragione sociale della Salvato s.a.s. che al  patronimico del socio accomandatario, Sig. Giuseppe Alfonso Salvato.

Ed essendo la tutela del diritto al nome applicabile analogicamente anche in favore della persona giuridica, e nel caso che ci riguarda, alla denominazione sociale, appare pacifico come il primo requisito richiesto dall’art. 16.6. delle regole di naming appaia soddisfatto per entrambi i ricorrenti.

Oltretutto, l’art. 16.6.a delle regole di naming non pretende che il nome a dominio contestato sia perfettamente identico al nome della ricorrente, ma ritiene soddisfatta la fattispecie anche qualora il nome a dominio registrato sia tale da “indurre in confusione”. 
 b) diritto o titolo del resistente al nome a dominio 

Secondo le regole di naming, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che: 

1. prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a domino o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi;

2. oppure  che è conosciuto personalmente come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;

3. oppure che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. 

Nel caso di specie, si ritiene che quanto al punto 1), la resistente abbia dimostrato l’anteriorità della registrazione. Appare anche plausibile ritenere che con l’acquisto del dominio in contestazione si sia “preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio per offerta al pubblico di beni e servizi”. Infatti, dall’esame della documentazione prodotta (contratto preliminare di licenza di fabbricazione in esclusiva di numerosi prodotti della Salvato s.n.c., del 1 agosto 2001) emerge come la Metalplasma  fosse in procinto di ottenere la licenza per la produzione e vendita dei prodotti licenziati, con esclusiva anche nei confronti della Salvato sn.c. Da tale contratto emerge altresì come siano a carico della resistente le spese per le eventuali spese accessorie a sostegno di iniziative pubblicitarie e/o di promozione commerciale” e come lo stesso, pure con durata indeterminata, obblighi la licenziataria ad una produzione minima ed a fabbricare i prodotti in modo che abbiano la medesima qualità e le medesime prestazioni realizzati dalla licenziante, con facoltà per quest’ultima di recedere dal contratto mediante semplice disdetta. Da ciò si evince come i prodotti di cui si concede licenza di fabbricazione e vendita  -inseriti nel catalogo della Salvato s.n.c. – debbano essere posti in commercio con il nome “Salvato”, in quanto dalla clientela conosciuti ed apprezzati e proprio perché la stessa Salvato s.n.c. si è riservata la facolta di recedere in ogni momento dal contratto proseguire essa stessa nella produzione e commercializzazione dei propri prodotti..

Appare quindi plausibile che in tale ottica la Metalplasma  abbia acquisito il nome a dominio “salvato.it” proprio per la migliore commercializzazione di tali prodotti, per ottenere contatti e opportunità commerciali sia con nuovi sia con i vecchi clienti.

Tanto più che non risulta che la Salvato Luciano s.n.c. abbia, perlomeno sino ad oggi, contestato il trasferimento e/o l’assegnazione del dominio “salvato.it” in capo alla Metalplasma s.r.l.

Quanto sopra a prescindere da quanto affermato dalla resistente in ordine ad un asserita trattativa per l’acquisto del marchio “Salvato”, enunciazione sfornita di prova sia per quanto riguarda le presunte trattative sia per quanto riguarda la titolarità o comunque alla possibilità di disporre di  un marchio registrato in capo alla Salvato s.n.c.

Essendo peraltro gli elementi sopra esposti solo indici presuntivi in ordine al diritto o titolo del resistente al nome a dominio, gli stessi dovranno essere esaminati anche alla luce della presenza o meno del requisito della malafede nell’acquisto e nel possesso/detenzione del nome a dominio.

c) mala fede 

Secondo l’art 16.7 delle regole di naming le seguenti circostanze (elencazione, meramente esemplificativa e non esaustiva), se dimostrate, possono essere ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede.

a) Circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei   diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un  corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi  ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il   mantenimento del nome a dominio;

b) La circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con   quella del ricorrente;

c) La circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente; 

d) La circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del   ricorrente.

Se ben si potrebbe sostenere che la dante causa della Metalplasma, la Polis S.r.l., che ha ceduto il dominio registrato alla resistente, fosse registrante senza diritto ed al mero scopo di vendere il nome a dominio per un corrispettivo superiore ai costi ragionevolmente sostenibili per la registrazione del nome a dominio e del suo mantenimento (avendo la stessa registrato molteplici nomi a dominio, tra cui anche acquafiuggi.it, birrabud.it, stellaartois.it, sprite.it etc..., come risulta dalla ricerca sul Data-base WAIS della Registration Authority) non risulta invece che l’acquisto ed il mantenimento da parte della Metalplasma s.r.l. sia avvenuto in mala fede.

La resistente,  acquistando il nome a dominio, lo ha fatto da soggetto che in tale momento appariva come legittimo assegnatario, sulla base del criterio sulla quale si basa l’iter di assegnazione dei domain name utilizzato dalla registration Authority Italiana (c.d. first come, first served) e senza che vi fosse contestazione in atto. Per cui, sulla base del principio generale della tutela della buona fede dell’acquirente di bene mobile, allo stesso non potrebbe essere eventualmente opposta la non titolarità del diritto in capo alla Polis s.r.l..

Non risulta, poi, provata la circostanza che l’acquisto sia avvenuto per impedire al titolare di identico marchio di registrare il proprio nome a dominio e che lo stesso sia (o possa essere) utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente né che l’acquisto sia avvenuto con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurparne nome o cognome né che l’acquisto sia avvenuto per attrarre utenti di Internet – a scopo di trarne profitto – creando motivo di confusione con il marchio del ricorrente.

Infatti i prodotti della Salvato Luciano s.n.c di Marco salvato e C., che la resistente si accinge a commercializzare, sono del tutto distinti ed autonomi rispetto a quelli propri della ricorrente per cui non è rinvenibile alcuna ipotesi di confusione tra le due attività, come risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente persona giuridica.

Il fatto poi che la resistente non abbia ancora fatto uso del sito non costituisce, alla luce delle circostanze emerse, elemento che possa da solo far ritenere che l’acquisto ed il mantenimento siano avvenuti ed avvengano in malafede.

Altra cosa è la revocabilità d’ufficio da parte della  Registration Authority, secondo l’art. 11.2 delle Regole di Naming, facoltà appunto che non appartiene allo scrivente e che deve essere casomai posta all’attenzione di tale organo.

Sulla base delle deduzioni rese dalle parti, dei documenti prodotti ed in conformità con le regole di naming, si deve, pertanto, concludere per la reiezione del ricorso, attesi gli elementi presuntivi portati dalla resistente in ordine al suo diritto al nome a dominio registrato e considerato comunque che i ricorrenti non hanno provato l’esistenza di circostanze da cui desumere la registrazione e l’uso in malafede. 

P.Q.M.

Viste le vigenti regole di naming italiane, si respinge il ricorso presentato dalla Salvato S.a.s e da Giuseppe Alfonso Salvato per la riassegnazione del nome a dominio “salvato.it”, che rimane pertanto legittimamente assegnato alla Metalplasma S.r.l.

Milano, 5 marzo 2002         

Avv. Stefano Monguzzi

via Lamarmora 33 – 20122 Milano

tel. 02.54123410; fax 02.54104224

e-mail: responsabile@mfsd.it

via Lamarmora 33 – 20122 Milano

tel. 02.54123410; fax 02.54104224

e-mail: responsabile@mfsd.it


