PSRD
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

DECISIONE
ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD
“it” (Regolamento) e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it™”

(Regolamento Dispute)
Nella procedura 10/2021 promossa da

ENEL S.P.A - Ricorrente -
CONTRO
MARCO MANCINI - Resistente-

EE

NOME A DOMINIO CONTESTATO: enel-mancini.it
ESPERTO DESIGNATO: Dott. ssa Carmela Rotundo



SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
-21.07.2021: la Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (di seguito
semplicemente “Registro”) lettera di contestazione del nome a dominio “enel-
mancini.it”;
-14.10.2021: il “Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute” MFSD
comunicava al Registro la ricezione a mezzo mail del reclamo con il quale il
Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente

9999

“Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it™ al fine di ottenere il
trasferimento del nome a dominio “enel-mancini.it”, attualmente assegnato al sig.
Marco Mancini, accertando che lo stesso valore risultava in stato: ok/challenged
-14.10.2021: il Registro.it confermava I’indirizzo fisico del Registrante, Marco
Mancini, Via Circumvallazione Occidentale, 10, 47923 Rimini RN, comunicando nel
contempo anche la mail del medesimo;

-18.10.2021: MFSD, verificata la regolarita formale del reclamo ed allegata
documentazione, una volta ricevuto il plico cartaceo in duplice copia dalla Ricorrente,
inviava i medesimi al Registrante a mezzo racc.a.r. all’indirizzo di posta comunicato
dal Registro, la cui consegna veniva tentata in data 22.10.2021. Il plico veniva
restituito risultando il Resistente irreperibile. Tale data ¢ da considerarsi di inizio della
procedura ex art. art.4.4, 2°c. lett c Reg.Ris.Disp.

- 30.11.2021: scaduto il termine per il deposito della replica in data 29.11.2021, senza
aver ricevuto replica da parte del registrante, procedeva alla nomina dell’Esperto
costituente il Collegio Unipersonale, Dott.ssa Carmela Rotundo, che in 1.12.2021 data
accettava di decidere sulla procedura de quo e riceveva il Reclamo e I’allegata

documentazione.

ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE

La Ricorrente asserisce di essere la pit grande azienda elettrica italiana da oltre
cinquant’anni nel campo della generazione di elettricita e gas, titolare di marchi a
componente ENEL in Italia ed a livello dell’Unione Europea, nonché di nomi di

dominio avente tale componente.

La Ricorrente altresi afferma che il marchio e la denominazione sociale ENEL, godono
di rinomanza sul territorio italiano, comprovata da documenti allegati al reclamo, che il
dominio contestato € simile ai marchi, alla denominazione sociale ed a domini della

Enel SPA.



A parere della Ricorrente, i diritti anteriori della Ricorrente escluderebbero che il sig.
Marco Mancini abbia diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di

contestazione.

Secondo la Ricorrente, la registrazione del nome a dominio enel-mancini.it ¢ stata
effettuata in evidente malafede, cio sarebbe riscontrabile nelle seguenti circostanze:

- non esiste alcun collegamento tra il titolare del nome a dominio contestato e
I’espressione “enel-mancini”, che riproduce la denominazione sociale Enel e il marchio
ENEL della Ricorrente;

- al momento della registrazione del nome a dominio enel-mancini.it, la denominazione
sociale Enel e il marchio ENEL della Ricorrente godevano gia di ampia e indubbia
rinomanza almeno in Italia. A parere della Ricorrente, apparirebbe evidente che il
Signor Marco Mancini non possa aver registrato il dominio contestato senza sapere di

ledere in tal modo i diritti della Ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Identita, confondibilita e diritti

L’articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD “it” stabilisce
che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio
contestato, ¢ che esso “sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio,
o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome
sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Reclamante
vanta diritti oppure al proprio nome”.

La Reclamante ha dato dimostrazione di essere titolare di diritti esclusivi sul

segno distintivo ENEL (con aggiunte o senza) e di come quest'ultima godesse di
notorieta gia in epoca precedente alla registrazione del dominio contestato.

Il dominio in contestazione ¢ formato dal marchio 'ENEL' abbinato a MANCINI ovvero
al cognome del titolare del nome di dominio. Ciononostante, il fatto che il dominio
contestato riproduca il segno ENEL ¢ tale da indurre confusione rispetto ai marchi, alla
denominazione sociale ed ai nomi di dominio della Reclamante.

b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato

A mente del richiamato art. 3.6 del Reg. Ris. Dispute, il resistente € ritenuto avere
diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di
avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si € preparato

oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per



offerta al pubblico di beni e servizi; oppure b) che ¢ conosciuto, personalmente, come
associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio
registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure c) che del nome a
dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
I’intento di sviare la clientela del Reclamante o di violarne il marchio registrato.
Dalla documentazione presentata nel reclamo in questione, si evince che il titolare del
dominio contestato sebbene possa avere un diritto sulla porzione “MANCINI” del
dominio contestato in quanto identico al suo cognome, non ha tuttavia un diritto sul

segno ENEL.

¢) Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede

L’articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg.Ris. Dispute nel ccTLD “it stabilisce
che il terzo requisito da verificare sia quello che il nome a dominio sia stato registrato e
venga usato in mala fede.

Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, I’art. 3.7 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” individua in via preventiva delle circostanze
che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in
mala fede, e cioé:

a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio ¢ stato registrato con lo
scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al
Reclamante (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 attivita in concorrenza con quella del Reclamante;

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
Reclamante;

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 Reclamante.

L'elencazione di cui sopra ¢ meramente esemplificativa e, quindi, I’esperto puo quindi
rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche

da circostanze diverse da quelle sopra elencate.



A parere della scrivente, la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio ¢ provata
dai seguenti elementi: - data la notorieta della Ricorrente e dei marchi ENEL, ¢
altamente improbabile che la Resistente non fosse a conoscenza dell’attivita
imprenditoriale della Ricorrente e/o dei suoi diritti sul segno ENEL al momento della
registrazione del dominio contestato. In proposito si osserva che la conoscenza, al
momento della registrazione di un dominio, dell’esistenza di diritti altrui su un marchio
(o altro diritto riconosciuto) ad esso corrispondente, ¢ stata ripetutamente ritenuta da
precedenti collegi, nazionali ed internazionali, un elemento da cui dedurre la malafede
nella registrazione dei domini (si veda a titolo esemplificativo, I’esemplare decisione

WIPO Case No. D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows).

Il nome a dominio contestato non ¢ collegato ad alcun sito web attivo, dal che si deduce
da parte della Resistente il tipico comportamento definito” passive holding” o “domain
parking” che costituisce anch’esso un indice di malafede. La detenzione di un nome a
dominio che corrisponde all’altrui segno distintivo senza la sua utilizzazione porta
infatti alla logica conclusione che il titolare del nome a dominio in contestazione lo stia

mantenendo in danno dell’altra parte.

Tuttavia, al di 1a della registrazione del dominio e dell’assenza di alcun sito web attivo,
elementi concreti e decisivi della mala fede emergerebbero nell’uso del dominio
contenente il segno della ricorrente: dal doc. 16 allegato al ricorso si evincerebbe infatti
che il registrante usa il dominio, ribadiamo contenente un segno del quale non ha
raccolto il consenso all’uso, inviando comunicazioni via e-mail (anche se non dato
conoscere il contenuto degli allegati) a terzi. E cio solo costituisce una circostanza
idonea e sufficiente a qualificare come foriero di confusione ed ingannevole [’uso del
dominio in contestazione e comunque grave sotto il profilo della lesione dell’elemento

della buona fede nell’uso.

Non essendovi elementi per considerare che la registrazione e 1’uso del dominio in
contestazione da parte del Resistente sia stato fatto in buona fede, si deve ritenere
sussistente anche il requisito previsto dall’art. 3.6, lettera c¢) del Regolamento, ossia la

malafede del Resistente al momento della registrazione.



P.Q.M.
Il Collegio Unipersonale nominato, esaminato e valutato il reclamo e le prove
documentali allegate, accoglie il reclamo proposto e conseguentemente dispone il
trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio enel-mancini.it.
La presente decisione viene comunicata al “Registro del ccTLD .it” per gli adempimenti
di sua competenza.
Manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la
pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento Dispute, e

per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed al Resistente.

Milano, 13 dicembre 2021

Il Collegio Unipersonale

Carmela Rotundo



