Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposi-
zione “raiplace.it”
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Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell’art. 3.12 e 4.15 del “Regolameiito
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.if’ — Versione 1.0 e dell’art. 4.18 delle
“Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.if’ Versione 1.0.
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Ricorrente: Rai Radiotelevisione ltaliana S.p.A. (di seguito, per brevita, “Ricorren'e” o
“‘RAI);
Resistente: Sig.ra Anne Christina Coppola (di seguito, per brevita, “Resistente”);

Nome a dominio sottoposto a precedente opposizione: raiplace.it.

Collegio unipersonale: Avv. Cristiano Bertazzoni
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 7 Marzo 2008 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD)
studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla ricorrente - sia in formato elettronico che
via corriere espresso - il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul norie a
dominio oggetto di precedente opposizione “raiplace.it”

2. In pari data, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del Regolamento per la risoluzione del-
le dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 informava il Registro della avvenuta ricezione del
reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetio di
precedente opposizione "raiplace.it”.

3. Trascorsi i quattro giorni previsti dall’art. 4.3 cit. senza che fossero state inoltrate co-
municazioni dal Registro, il PSRD:

a) verificata la regolarita del ricorso e degli allegati;

b) verificato il regolare espletamento da parte del ricorrente della previa oppo-
sizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;

c) verificato I'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio “raiplace.it”
risultava assegnato alla Sig.ra Anne Christina Coppola domiciliata in Frenderupgades 9,
4780 Stege — Danimarca. La stessa risultava altresi admin C del dominio. Dal DBNA ri-
sultava il seguente indirizzo di posta elettronica riferito alladmin C: hostmaster@)bd-
mail.net . Il nome a dominio in questione risultava in status “ACTIVE — CHALLENGEL".

4. In data 18 Marzo 2008, il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 la comunicazione di avvenuta lice-
zione del ricorso (allegandone versione elettronica priva di allegati), informando la resi-
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stente presso l'indirizzo di posta elettronica risultante dal DBNA della avvenuta ricezione
del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di
precedente opposizione "raiplace.it”. In detta comunicazione elettronica il PSRD informa-
va altresi della gia avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta
celere raccomandata indirizzata alla sede della resistente cosi come risultante dal F.egi-
stro dei Nomi Assegnati. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava al-
la resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in :ui il
titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del re-
clamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni il resistente pud inviare la pro-
pria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il resistente a prender: vi-
sione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il
link. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e d 2l ri-
corso allegato trasmessi all'indirizzo di posta elettronica del’admin C hostmaster@)bd-
mail.net , acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esitc po-
sitivo.

5. In data 11 Aprile 2008 il PSRD comunicava via email alle parti della procedura - ai
sensi dell'art. 4.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "“.it" - Ver-
sione 1.0 — la data ufficiale di inizio della medesima. In particolare — anche ai szansi
dell'art. 4.4 ultimo comma del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"
- Versione 1.0 — il PRSD comunicava:

a) di aver trasmesso via posta celere raccomandata A/R il ricorso comple o di
tutti gli allegati alla resistente al recapito geografico risultante dal Reg stro
dei Nomi Assegnati;

b) che in data 28 Marzo 2008, come da timbro postale apposto sull’accuso
cedolino di ricevimento, era stata effettuata dalle Poste la consegna de pli-
co al destinatario, che lo aveva correttamente ricevuto;

c) che considerato che la data del 28 Marzo 2008 doveva essere consegiien-
temente considerata la data di presa conoscenza del reclamo e degli alléga-
ti da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

d) che considerato che ai sensi dell'art. 4.4. del Regolamento per la risoluz one
delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 del 18.01.2007 il solo reclamo
era stato inviato via posta elettronica al resistente in data 18 Marzo 20C8, e
il messaggio di posta elettronica risultava correttamente recapitato all’ ndi-
rizzo email del resistente;

conseguentemente il PSRD informava che la data ufficiale di inizio della procedura di
riassegnazione in oggetto era formalmente indicata nel giorno 28 Marzo 2008.

6. Nella medesima comunicazione alle parti, il PSRD informava che dal 28 Marzo 2008
doveva intendersi decorrere il termine di 25 giorni a favore del resistente per I'event.iale
invio di una memoria di replica e che decorso il termine citato, il PSRD avrebbe procedu-
to alla nomina del collegio unipersonale ai sensi dell'art. 4.7 del Regolamento.

7. In data 23 Aprile 2008, trascorso il termine fissato per il resistente senza che quzsta
facesse pervenire alcuna memoria di replica, il PSRD procedeva a verificare la disponibi-
lita dell’Avv. Cristiano Bertazzoni — esperto indicato nell’apposita lista pubblicata on line
sul sito del PSRD — ad essere nominato nelllambito del Collegio unipersonale (richizsto
dal ricorrente nel reclamo) incaricato di emanare la decisione della procedura di riasse-
gnazione in oggetto. L'esperto, in pari data, verificava I'assenza di cause ostative alla ac-
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cettazione della nomina e comunicava la propria accettazione scritta al PSRD e la Jata
entro la quale avrebbe reso la decisione, fissata al 7 Maggio 2008.

8. In data 23 Aprile 2008 il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Re-
golamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 'avvenuta costi-
tuzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul
nome a dominio oggetto di precedente opposizione “raiplace.it’ e trasmetteva all'esgerto
cosi nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.
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LEGITTIMAZIONE ATTIVA, DEDUZIONI ED ALLEGAZIONIL. IL RICORSO INTRODUTTI-
VO DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA.

La RAI Radiotelevisione ltaliana S.p.A., quale societa di capitali costituita in Italia, & legitti-
mata a richiedere ed ottenere la registrazione di nomi a dominio sotto il ccTLD.it e, dur que,
ad esperire la procedura di riassegnazione prevista e regolata dal Regolamento per la riso-
luzione delle dispute nel ccTLD “.it" — Versione 1.0 e dalle “Guidelines per la risoluzione del-
le dispute nel ccTLD “.it" Versione 1.0.

Nel reclamo introduttivo della presente procedura, RAI affermava di essere la concessiona-
ria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di provata notorieta nazionale ed interna-
zionale.

La ricorrente fondava il proprio reclamo sulla titolarita, documentalmente dimostrata (clocc.
2-11 fascicolo di parte ricorrente), del:

1. marchio figurativo RAI di cui alla registrazione nazionale n. 858334;

2. marchio figurativo RAI di cui alla registrazione comunitaria n. 1951375;

3. marchio figurativo RAI DOC di cui alla registrazione comunitaria n. 3958071;

4. marchio figurativo RAI UTILE di cui alla registrazione comunitaria n. 39580889;

5. marchio figurativo RAI DIGIT di cui alla registrazione comunitaria n. 3958055;

6. marchio figurativo RAI AZZURRI di cui alla registrazione comunitaria n. 3958048
7. marchio figurativo RAI MED di cui alla registrazione comunitaria n. 2630580;

8. marchio figurativo RAI CLICK di cui alla registrazione comunitaria n. 2198695;

9. marchio figurativo RAI NET di cui alla registrazione comunitaria n. 2106615;

10. marchio figurativo RAI CINEMA di cui alla registrazione comunitaria n. 2233245.

La RAIl sosteneva che i marchi in oggetto fossero dotati di diffusa notorieta confondibile con
il nome a dominio raiplace.it ed erano stati registrati con diritto di anteriorita rispetto a do-
minio di cui trattasi.

Con riferimento alle condizioni previste dall’art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione
delle dispute nel ccTLD “.it" — Versione 1.0, la ricorrente sosteneva, anzitutto, che il domi-
nio raiplace.it fosse “idoneo a generare confusione rispetto ai numerosi marchi e segni di-
stintivi su cui la ricorrente vanta legittimi ed esclusivi diritti’” essendovi “assoluta identita tra il
cuore dei marchi di titolarita della RAI e quello della denominazione utilizzata dalla resisten-
te: il nome a dominio in contestazione — infatti — contiene per intero il fonema RAI e la sem-
plice aggiunta della locuzione PLACE non é idonea evidentemente ad eliminare il rischio di
confusione che ne deriva’.

L



Affermava inoltre la ricorrente:

» che l'accostamento di parole descrittive (quale il termine “place”) e/o di uso coriune
con un segno dotato di forte capacita distintiva (quale certamente € il marchio RAI)
non & idoneo ad evitare il rischio di confusione creato dalluso non autorizzeto di
quest'ultimo;

» i marchi RAI devono considerarsi celebri e rinomati;

» lart. 22 del d.Igs. 10 Febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della Proprieta Industria-
le proibisce 'adozione quale nome a dominio di un segno uguale o simile ad altro
marchio registrato per prodotti anche non affini che goda nello Stato di rinomanza se
I'uso del segno senza giusti motivi consente di trarre indebitamente vantaggio dal ca-
rattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

In relazione al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dis pute
nel ccTLD “.it" — Versione 1.0, la ricorrente affermava che, fermo restando I'onere probztorio
gravante in merito sulla resistente, non sussisteva alcuna delle circostanze esimenti grevi-
ste dall’art. 3.6, 3° co. del Regolamento, risultando la condotta della Resistente (la cui ra-
gione sociale afferma la ricorrente non aver alcun collegamento, neanche parziale, con la
locuzione RAI PLACE abusivamente utilizzata) contraria ai dettami di legge.

In merito al requisito di cui all’art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle disputz nel
ccTLD “it" — Versione 1.0, la ricorrente affermava che:

> la resistente avrebbe registrato il dominio raiplace.it al solo fine di usurpare seghi di-
stintivi altrui e di trarre indebitamente vantaggio della capacita attrattiva e dalla popo-
larita di cui godONO | MARCHI registratl dalla RAI;

> la resistente utilizzerebbe concretamente il nome a dominio (doc 12 fascicolo di parte
ricorrente) attraendo gli utenti del web sul proprio sito Internet raiplace.it nel cuale
sono presenti molti banner e links sponsorizzati (addirittura link ai siti web della RAI),
circostanza — questa — rilevante ai sensi dell'art. 3.7. lettera (d) del Regolamento

Per quanto esposto, la ricorrente richiedeva la riassegnazione in proprio favore del dorinio
raiplace.it.
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LA POSIZIONE DELLA RESISTENTE

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, la resistente non si & costi-
tuita nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DAL RICORRENTE

In base all’art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it" — Versio-
ne 1.0, sono sottoposti alla Procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricor-
rente affermi che:

a) il nome a dominio contestato & identico o tale da indurre confusione rispett> ad
un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diriti, o
al proprio nome e cognome; € che



b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a ¢lomi-
nio oggetto di opposizione; ed infine che
c) il nome a dominio & stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui
sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al noine a
dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

Il ricorso appare fondato e deve essere accolto per quanto di seguito esposto.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL’ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PEF. LA
RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD “.IT”

Il nome a dominio “raiplace.it” & evidentemente confondibile con i marchi registrati di esclu-
siva titolarita della RAl menzionati dalla ricorrente.

Sul punto, si deve dunque concordare con quanto affermato dalla ricorrente che il noine a
dominio raiplace.it include la locuzione RAIl e che detta locuzione deve ritenersi rinomata e,
pertanto, meritevole della tutela di cui all'art. 22 2° co. c.p.i. che vieta di adottare come: no-
me a dominio un segno simile ad un marchio registrato che goda di rinomanza anch¢ per
prodotti non affini, ben potendosi prescindere dalla circostanza se essi siano stati rivenclicati
per gli specifici servizi resi via Web.

Benché tale circostanza non sia richiesta ai fini della dimostrazione del requisito de quo,
essendo a tal riguardo sufficiente la mera confondibilita ed identita tra dominio e marchio a
prescindere dalla sua notorieta o dalle classi merceologiche per cui lo stesso & registrato, la
notorietd del marchio rileva certamente in relazione alla dimostrazione della mala fede e
quindi del requisito ex art. 3.6(c) del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata e provata dalla ricorrente la sus-
sistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL’ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA
RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD “.IT”

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del non e di
dominio, il ricorrente deve altresi provare che il nome di dominio oggetto di opposiziohe &
stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, I'art. 3.7 individua in via preventiva delle
circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del domi-
nio in mala fede, ovvero:

a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio & stato registrato con lo sco-
po primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ri-
corrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto naziona-
le o comunitario, 0 ad 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 nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedite al
titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno di-



stintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denornina-
zione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed essbo sia
utilizzato per attivita in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, ragi-
stratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informzzioni
relative ad attivita istituzionali;
c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo pri-
mario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ‘icor-
rente;
d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utiliz-
zato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabil ta di
confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale
e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o pri-
vato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nore di
dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Col-
legio puo rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei romi
a dominio anche da circostanze diverse.
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A giudizio del collegio, nel caso in esame la mala fede della resistente deve ritenersi sussi-
stente con riferimento sia alla registrazione, sia all'utilizzo che la ricorrente ha comprcvato
mediante la documentazione offerta in comunicazione.

In relazione alla registrazione, anche alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che |a re-
sistente al momento in cui ha richiesto 'assegnazione del dominio in contestazione non po-
teva non essere a conoscenza dei diritti della ricorrente almeno sul marchio RAI in conside-
razione della rinomanza presso il pubblico dei consumatori come documentato in atti ialla
RAI.

Anzi, come rilevato dalla RAl, si ritiene che la resistente ne presupponesse la notorieta ed
intendesse mediante la registrazione del dominio raiplace.it impedire illegittimamente alla
ricorrente l'utilizzo su web di un proprio esclusivo segno distintivo, attraendo nel contempo
(nella forma di sviamento) utenti del web sul proprio sito Internet.

La circostanza provata dalla ricorrente e verificata da codesto collegio della presenza sul
sito web raiplace.it della resistente di links e banner di terzi soggetti lascia ragionevolmente
presumere che la resistente possa aver altresi utilizzato il nome a dominio raiplace.it (ed il
sito tramite esso raggiungibile) ottenendo possibili profitti da inserzioni pubblicitarie di terzi
su quel sito.

Ad avviso del collegio, sono provate le condotte che integrano I'elemento soggettivo iella
mala fede ai sensi dell'art. 3.7 lettere (b) e (c) e soprattutto lettere (d) ed (e) del Regolarnen-
to.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL’ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PEF LA
RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD “.IT”

Per otftenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la ricorrente de-
ve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6
Regolamento.



Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo
in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazion: del
ricorrente deve essere rigettata.

Dunque, e onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla regi-
strazione ed uso del nome di dominio.

Viceversa, la resistente non ha svolto alcuna difesa nel procedimento de quo, non assol-
vendo quindi a quello che era un suo preciso onere.
P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalla ricorrente

ACCOGLIE
Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle Guidelines per la risoluzione delle d spu-
te nel ccTLD “it" il reclamo presentato dalla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. e Iz do-
manda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio “raiplace.it’.

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini pre-
visti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui al'art.
3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute

nel ccTLD “,it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell’articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina
web http://www.tonucci.it/maps/decisio.htm del sito del PSRD.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti
Successivi.

Roma, 23 Aprile 2008

Avv. Cristiano Bertazzoni



