
Recuperato dominio silvelox.nl ceduto dall’ex distributore

Descrizione

Andersen Italia ha assistito Silvelox Group S.p.A. in un contenzioso innanzi al Centro per Arbitrato e
Mediazione dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) per il recupero del nome
a dominio “silvelox.nl”, illecitamente registrato e mantenuto da un ex distributore di Silvelox Group.

Silvelox Group S.p.A., azienda italiana specializzata nella progettazione, produzione e
commercializzazione di porte automatiche e blindate su misura, è stata coinvolta in un procedimento
presso il Centro per Arbitrato e Mediazione dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale,
relativo al recupero del dominio silvelox.nl.

Il dominio era stato registrato e mantenuto – senza autorizzazione – da parte di un ex distributore della
società, che rifiutava di trasferirne la titolarità al legittimo titolare a seguito della cessazione del rapporto
di distribuzione.

Il procedimento ha confermato che la detenzione di un nome a dominio comprendente il marchio del
produttore, in assenza di specifica autorizzazione e soprattutto dopo la conclusione di un rapporto di
distribuzione, non permane in capo all’ex distributore.

La decisione assume particolare rilievo in quanto riafferma, anche in ambito internazionale, che il
rapporto di distribuzione (esclusiva o non esclusiva) non è di per sé sufficiente a conferire al distributore
il diritto di registrare e/o utilizzare un nome a dominio che includa il marchio del produttore (salvo
espressa autorizzazione di quest’ultimo).

Ciò vale tanto più nel caso, come quello di Silvelox Group, in cui il rapporto di distribuzione si sia
interrotto: in questa situazione, infatti, a prescindere dall’eventuale precedente autorizzazione concessa
o meno dal titolare del marchio, la cessazione del rapporto di distribuzione fa senz’altro venir meno
qualsiasi diritto di utilizzo e mantenimento di un dominio che contenga il marchio altrui.

Guidato dal partner Francesco Inturri coadiuvato dal manager Emanuele Sacchetto, il dipartimento IP di
Andersen ha seguito l’intero procedimento, dalla fase stragiudiziale preliminare, fino all’esecuzione
della decisione. L’attività è stata svolta in coordinamento con il dipartimento Litigation & Arbitration,
diretto dal partner Andrea Frangipane e recentemente rafforzato dall’ingresso del partner Jacopo
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Celesia, specializzato in arbitrati internazionali.

Involved fees earner:  Jacopo Celesia – Andersen; Andrea Frangipane – Andersen; Francesco Inturri
– Andersen; Emanuele Sacchetto – Andersen;

Law Firms:  Andersen;

Clients:  Silvelox Group S.p.A.;
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