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Motion for Suspension in View of Civil Proceeding With Consent

The parties are engaged in a civil action which may have a bearing on this proceeding. Accordingly, Renzi &
Partners S.R.L. hereby requests suspension of this proceeding pending a final determination of the civil
action. Trademark Rule 2.117.

Renzi & Partners S.R.L. has secured the express consent of all other parties to this proceeding for the
suspension and resetting of dates requested herein.

Renzi & Partners S.R.L. has provided an e-mail address herewith for itself and for the opposing party so that
any order on this motion may be issued electronically by the Board.

Certificate of Service

The undersigned hereby certifies that a copy of this paper has been served upon all parties, at their address
record by Overnight Courier on this date.

Respectfully submitted,

/Holly Pekowsky/

Holly Pekowsky

ptodocket@arelaw.com
info@modiglianiusa.com, info@s-n-h.com
09/15/2011
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UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

In the Matter of

Registration No. 3,530,353

of Roniza S.R.L. dba Modigliani USA Ltd.
for MODIGLIANI M MODIGLIANI
Registered on November 11, 2008

____________________ X
Renzi & Partners S.R.L., Cancellation No. 92054351
Petitioner, MOTION TO SUSPEND
V.
Roniza S.R.L. dba Modigliani USA Ltd.,
Registrant.
____________________ X

Pursuant to 37 C.F.R. § 2.117(a) and subject to the approval of the Trademark Trial and
Appeal Board, Petitioner Renzi & Partners S.R.L. (“Petitioner”’) moves to suspend the above-
captioned proceeding pending the outcome of a litigation in Italy between Petitioner and
Registrant Roniza S.R.L. dba Modigliani USA Ltd. (“Registrant™) concerning the mark at issue
in this case, MODIGLIANI M MODIGLIANI. We attach as Exhibit A a copy of the summons
in the Italian action. The number of the Italian action is 11739/2011 and the lawsuit is pending
before the Specialized Court of Rome, designated Judge Falabella.

Registrant’s counsel of record for this proceeding, Charles E. Baxley, verbally consented
to suspension by telephone on September12, 2011.

On September 14, 2011, the undersigned was contacted by phone by Bill Herbert, at the
law firm of Staas & Halsey LLP in Washington D.C., who represented that he had been orally

retained by counsel for Registrant. Mr. Herbert consented to suspension as well.

493559.2



A certificate of service upon Registrant’s counsel of record and Mr. Herbert is attached.
Respectfully submitted,

AMSTER, ROTHSTEIN & EBENSTEIN LLP
Attorneys for Petitioner

90 Park Avenue

New York, New York 10016

(212) 336-8000

Dated: New York, New York By: % /17

Septemberi 5, 2011 " Anthény F. Lo Cicero
Holly Pekowsky
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CERTIFICATE OF SERVICE

The undersigned hereby certifies that she is one of the attorneys for Petitioner in the
above-captioned Cancellation proceeding and that on the date which appears below, she caused
copies of the foregoing MOTION TO SUSPEND to be served on counsel of record for

Registrant by FedEx, postage pre-paid, as follows:

Charles E. Baxley, Esq.

Hart, Baxley, Daniels & Holton
Suite 403

90 John Street

New York NY 10038

and upon William Herbert of the law firm of Staas & Halsey in Washington D.C., who
represented that he had been orally retained by counsel for Registrant by FedEx, postage pre-
paid, as follows:

William F. Herbert, Esq.

Staas & Halsey LLP

1201 New York Avenue, N.W.
7" Floor

Washington, DC 20005

Dated: New York, N;w York
September | 2 2011
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EXHIBIT A



LS

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione specializzata in materia di Proprieta Industriale ed Intellettuale

ATTO DI CITAZIONE

Per il PRCF. CHRISTIAN PARISOT, rappresentato & difeso, in virty di

procura a margine del presente atto (pag. 1), dagli Avv.ti Alberto Improda,

Raffaella Arista e Milena Mosci, ed elettivamente domiciliata presso il foro

Studic in Roma, via Due Macellin. 47:

- attore -

e

Per la MODIGLIAN! INSTITUT ARCHIVES LEGALES PARIS-ROME,

associazione culturale senza fini di iucro, con sede in Roma, Via di Monte
Giordano n. 36, in persona del legale rappresentante pro tempore Prof.

Christian Parig_c_)_’;ngfI'. A), rappresentata e difesa, in virtd di procura a

PROCURA.

Io softoscritfto Prof
Christian Parisot,
delege gii Avv.ti Alberto
Improda, Raffaclla Arista
e Milena Mosci, a
rappresentarmi e
difendermi in ogni fase ¢
grado  del  presemte
gludizio contro la
RONIZA  Srl, tanio
congiuntamente  quanto
disgiuntamente,
compresa Ia fase
esecuiiva, conferendo a
foro ogni pill ampia
facoltd di mandato, € cosi
fra Paltro il polere di
richiedere provvedimenti

cautelari, ricorsi per
descrizione ed
accerfamenti tecnici
preventivi, proporre
aziopi e domande

riconvenzionali intervenir
¢ in azioni promosse da o
nei confronti di terz,
conciliare ¢ transigere,
nominare  avvocali e
procuratori con eventuale
elezione di  domicilio,
farsi sostituire, propome
e/o resistere a qualsiasi
azione, impugnativa e
~reclama;

Cd

margine del presente. atio (pag. 2), dagli Avv.ti Alberto Improda, Raffaclla
Arista-e Milena Mosci, ed eleftivamente domiciliata presso i loro Studic in
Roma, via Due Macelli ni. 47;
- a_ttggme_ -
. )

per la RENZI & PARTNERS S.R.L., con sede in Roma, Piazza Capranica

n. 95, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Luciano Renzi
(All. B), rappresentata e difesa, in virtd di procura a mérgine del presente
afto (pag. 3), dagli Avv.ti Alberio Improda, Raffaeila Arista e Milena Mosci,
ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, via Due Macelli
n. 47;
- attrice -
e

per la MODIGLIANI BRAND FEUROPE S.R.L., con sede in Roma, Via di

Monte Giordano n. 36 in persona del legale rappresentante Dr.

procedure e cause a parte,
sia presso lago. che
giurisdizioni ¢ autorith
amministrative, ciod in
definitiva compiere
qualunque  atto  che
ritenganc necessario o
utile per la migliore
difesa a tutela inerente
alla coniroversia. Fleggo
domicilio  presso  lo
Studie  degli  Avvi
Alberto Improda,
Raffaclla Arista e Milena
Mosci in Roma, Via Due
Macelli 47. Conferisco
altresi separatamente agli
Avviti Alberlo Improda,
Raffaella Arista e Milena
Mosci @ potere di
rappresentarmi,  anche
disgiuntamente,
alP’udienza di cui all’art,
185 cp.c. come
procuratori  speciali  ed
essere interrogati sui fatd
con il potere espresso di
conciliare e transigers la
controversia.

V. per autentica

Pieralessandro Olivieri (All. C), rappresentata e difesa, in virtls di procura a
1
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margine del presente atto (pag. 4), dagli Avv.ti Alberto Improda, Raffaelia

Arista & Milena Mosci, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in

Roma, via Due Macelli n. 47:

contro

la RO.NILLZA. S.r.l.. con sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 3, in

persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto presso

la FIAMMENGHI-FIAMMENGHI! Studio Associato in Roma, via Quattro

Fontane n. 31 (All. D1 e D2);

- convenula -

i FATTO

1. Con atti in data 12 febbraio 1982 e 23 marzo 1983 (doce. 1-2) Jeanne

Modigliani, figlia ed unica erede di Amedeo Modigl_igvr}[,l no.m_inaVa i

Professor Christian Parisot, accademico e massimo esperto della ;/-ita e
delle opere del Modigliani, quale archivista di tutte le opere del proprio
padre con il compito di tutelarne i diritti morali e proteggerne I'immagine
e l'operato nel mondo.

In forza di tali accordi Jeanne Modigliani cedeva al Professor Parisot,
fra I'altro, documenti, manoscritti e fotografici, relativi alle opere di
Modigliani ed in particolare I"Archivio Modigliani”, composto di circa
6000 documenti dalla medesima raccolti e custoditi (in seguito
“Archivio”). Cedeva inoltre al Professor Parisot il timbro rappresentante
la firma dell’artista da utilizzare per autenticare le opere del Modigliani e
contrassegnarle in caso di produzione di oggetti derivati (litografie,
multipli, oggetti, riproduzioni, etc.), nonché ulteriori timbri identificativi
dell’Archivio Modigliani (in seguito “Timbri”).

A tale riguardo l'erede Modigliani incaricava il Professor Parisot di

depositare la firma ed i Timbri “presso fe autorita competenti per far

PROCURA

Il ~sottoscritto  Prof.
Christian Parisot, nella
qualitd di legale

rappresentante pro
tempore defla
MOBDIGLIANI

INSTITUT ARCHIVES
LEGALES PARIS-
ROME delega gli Avvii
Alberto Improda,
Raffaclla Arista e Milena
Mosci, a rappresentare ¢
difendere la  suddetta
Societd In ogni fase e
grado  del  presente
giudizio contro  la
RONIZA  Sxl, tamo
congiuntamente  quanto
disgiuntamente,

compresa la fase
esecutiva, conferendo a
loro ogni pill ampia
facoitd di mandato, e cost
fra Paliro il potere di
richiedere provvedimenti
cautelari, ricorsi per

descrizione ed
accertarmenti tecnict
preventivi, proporre

azioni e  domande
riconvenzionali,intervenir
e in azioni promosse da ¢
nei confronti di terz,

.conciliare. . &.. ransigere, -

nominare  avvocati e
procuratori con eventuale
elezione di  domieilio,
farsi sostituire, proporre
efo resistere a qualsiasi
azione, impugnativa e
reclamo, instaurare
procedure ¢ cause a parte,
sia presso lag.o. che
giurisdizioni e autoriti
amministrative, ciod in
definitiva compiere
qualunque  atto  che
ritengano necessario o
utile per la migliore
difésa a tutela inerente
alla  controversia.  Si
elegge domicilio presso
Io Studio degli Avv.i
Alberto Improda,
Raffaclla Arista e Milena
Mosci in Roma, Via Due
Macelli 47. Conferisce
altresi separatamente agli
Avvi Alberto Improda,
Raffaella Arista ¢ Milena
Mosci il potere  di
rappresentarla, anche

disgiuntamente,
all’'udienza di cui all’art.
185 c.p.c. come

procuratori  speciali ed
essere interrogati sui fatti
con il potere espresso di
conciliare e transigere la
controversia.
MODIGLIANI INSTITUT
ARCHIVES LEGALES
PARIS-ROME

Ch fp.k;/a’(\
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£

registrare tale firma, al fine di proteggere limmagine di Amedeo
Modigliani, softo tutte le forme e per tutti i paesi” (cfr. doc. 2).

Inoltre Jeanne Modigliani nominava il Professor Parisot mandatario

deli'erede Modigliani.

. Al fine di dare compiuta attuazione alle volonta di Jeanne Modigliani, e

diffondere la conoscenza defle opere di Amedeo Modigliani nel mondo,
it Professor Parisotf, con contratio in data 11 luglio 2008, licenziava in
esclusiva alla associazione MODIGLIANI INSTITUT ARCHIVES
LEGALES PARIS-ROME (in seguito “MODIGLIANI INSTITUT"), con
facoltd di sub-licenza, futti i diritti relafivi allArchivio ed ai Timbri,
nonché i diritti sui segni distintivi, presenti e futuri, afferenti alla
utilizzazione e sfruttamento de medesimi titoli {docc. 3a -3b).

H.MOD.IGLIANI INSTITUT, a propria volta, affidava alla nota societa di

PROCURA

I1 softoscritte Luciano
Renzi, nella qualita di
legale. rappresentante pro
tempore delfa RENZI &
PARTNERS S.r.l. delepa
gli  Avviti  Alberto
Improda, Raffaella Arista
e Milena Mosci, a
rappresentare ¢ difendere
la suddetta Societd in
ogni fase e prado del
presente giudizio coatro
la RONIZA S.rl, tanto
congiuntamenic  quanto
disgiuntamente,
compresa la fase
esecutiva, conferendo a
loro ogni pill ampia
facolta di mandato, & cosi
fra Taltro fl potere di
richiedere provvedimenti
cautelari, ricorsi per

descrizione ed
accertamenti tecnick
preventivi, proporre

azioni € domande
riconvenzionali,intervenir
¢ in azioni promosse da o
nei confronti di terz,
conciliare e transigere,
nominare  avvocati e
procuratori con evertuale
clezione di  domicilio,
farsi sosfituire, proporre

comunicazione RENZI & PARTNERS Srl (in seguito “RENZI &
PARTNERS"), il compito di promuovere e valorizzare, attraverso una
innovativa strategia di marketing, i valori legati alla figura dell'artista:
dall’Archivio ai Timbri, dallimmagine allo stile di Amedeo Modigliani.
Venivano allo scopo sottoscritti due accordi, rispettivamente di licenza e
merchandising, in data 2 luglio 2009 (docc. 4a-4b) ed 8 luglio 2009
(doc. 5).

Trascriviamo al riguardo quanto viene raccontato sul “progetto
Modigliani” sul sito della RENZI & PARTNERS (doc. 6).

“Modigliani. Un “brand” che oggi vale 28 milioni di euro.

If valore economico del “marchio” del genio livornese nef risuftati di una
ricerca internazionale realizzata da Inferbrand su incarico delfa Renzi &
Pariners per il Modigliani Institut, prima in Europa riferita a un artista.

il valore del brand Modigliani, considerato come assel economico, con

un calcolo decisamente prudenziale deve rifenersi non inferiore a 28

/0 resistere”a qualsiasi
azione, impugnativa e
reclamo, instaurare
procedure ¢ cause a parte,
sia presso l'ago. che
giurisdizioni e autoritd
amministrative, ciod i
definitiva compiere
qualunque  atto  che
ritengano  necessaric ©
utile per la migliore
difesa a tutela inerente
alla  controversia. Si
elegge domicilic presso
lo Studio degli Avvti
Alberio Improda,
Raffaella Arista e Milena
Mosci in Roma, Via Due
Macelli 47. Conferisce
aliresi separatamente aghi
Avv.ti Alberto Improda,
Raffaella Arista e Milena
Mosci il potere di
rappresentaria, anche
disgiuntamente,
all’udienza di cui all’art.
185 C.p.c. come
procuratori  speciali  ed
essere interrogati suj fatti
con il potere espresso di
conciliare ¢ transigere la
controversia.

RENZI & PARTNERS

Srl r
mifioni di euro. Questa cifra si riferisce a una specifica selezione di MW

3
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categorie merceologiche e di mercali geografici e corrisponde al valore
aftuale netto delle entrate attese ascrivibili al brand, sconfate per un
tasso che ne rispecchia il profilo di rischio.

E’ questo, in cifre, il risultato di piti immediata leftura defla ricerca
commissionata a Interbrand - societa di consulenza leader a livello

mondiale nella creazione, gestione e valutazione di brand - su noloriela,

posizionamento e opportunita di sviluppo internazionale del Brand

Modigliani, prima analisi di questo tipo mai realizzata in Italia e in
Europa in riferimento  al  settore dei Beni  Culurali.
Lo studio, la cui preparazione & durata offo mesi, e stato presentato a
Rbma, nella sede del Modigliani Institut di Palazzo Taverna, nel corso df
un’iniziativa pubblica intitolata “Modigliani. Un segno, un patrimonio di

creativitd, una sforia ifaliana”, che ha consentifo di evidenziare

PROCURA

H sottoscritto Dott.
Pieralessandro
Olivieri, nella qualita di
legale rappresentante pro
fempore deila
MODIGLIANTI BRAND
EUROPE S.r.L delega gli
Avv.ti Alberto Improda,
Raffaclla Arista e Milena
Mosci, a rappresentare €
difendere la  suddetta
Societd in ogni fase ¢
grado  del  presente
giudizio contro la
RONIZA Srl, tanto
congiuntamente  quanto
disghmtamente,
compresa la fase
esecutiva, conferendo a
foro ogni pit ampia
facoltd di mandato, e cosi
fra Paltro il potere di
richiedere provvedimenti
cautelari, ricorsi per

descrizione ed
accertamenti tecnici
preventivi, PIoporte
azioni e domande
riconvenzionali intervenir

¢ in azioni promosse da o

nei confronti di terzi,

conciliare ¢ ftransigere,
nominare avvocati e
procuratori con eventuale

linnovativo im;;};;rto progetfuale che ha Ispirafo Ib éfudio e" ”Ea
rappresentalo un’imporfanfe occasione di confronto e discussione sulle
potenziafita e le nuove modalita di valorizzazione dei beni culturali come
fattore di sviluppo delle imprese e dell'economia.

Nell'ultimo anno it Modigliani Institut, al fine di valorizzare il proprio
patrimonio archivistico (offre 6.000 documenti appartenuti all’artista fra
disegni, diari, primi cataloghi di mostre, reperti, memorie di famiglia,
foto, lettere) e di sviluppare la conoscenza della vita e dell'opera di
Amedeo Modigliani con fobiettivo prioritario di attuare il progetto di
realizzazione della Casa Modigliani in Htalia e nel mondo, al fianco
dellattivita di ricerca e promozione, ha awialo affraverso la Renzi &
Partners una serfe di iniziative innovative nel campo del marketing.
Un’attivita finalizzata alla valorizzazione della “firma” dellartista in
chiave di brand, nella convinzione che questo possa farsi portatore di
valori e attributi che derivano direftamente dal talenfo e dallidentita

creativa del grande pitfore e scullore.

farsi sostituire, propoire
efo resistere a qualsiasi
azione, Impugnativa ¢
reclamo, instaurare
procedure e cause a parte,
sia presso l'ago. che
giurisdizioni e autoriti
aministrative, cioé in

" definitiva compiere

qualunque  atto  che
ritenganc mecessario  ©
utile per la migliore
difesa a tutela inerente
alla controversia. Si
clegge domicilio presso
lo Studio degli Awv.t
Alberto Improda,
Raffaclla Arista ¢ Milena
Mosci in Roma, Via Due
Macelli 47. Conferisce
altresi separatamente aghi
Avvti Alberfo Improda,
Raffaella Arista e Milena
Mosci it potere di
rappresentarla, anche

disgiuntamente,
all’vdienza di cui all’art.
185 c.p-c. come

procuratort  speciali  ed
essere interrogati sui fatti
con il potere espresso di
conciliare e transigere la
controversia.

MODIGLIANI BRAND

V. per autentica



Al fine di assicurare i massimo successo a questo processo, il
Modigfiani Institut — Istituto privato che fin dalla sua fondazione ha
portato avanti le proprie attivita attraverso processi di aufofinanziamento
- ha concesso afla Renzi & Pariners la licenza per la valorizzazione
economica worldwide per i prossimi 15 anni dei "limbri” e defla "firma” di
Amedeo Modigliani e degli Archivi Legali Amedeo Modigliani.

Nell'ambito della strategia progettuale efaborata per sviluppare come
brand [a ﬁrma‘ dell'artista "fcona" dellarte italiana del Novecento, la
Renzi & Partners ha costituifo Modigliani Brand, societa controflata,
creala come strumento operativo per attivare pfogetti di ficensing e
sviluppare Iniziative di marketing nei principali mercati europei e
mondiali. «lf processo di Irasformazione della firma di un grande artista

in un brand & lungo e complesso — ha spiegato il Segretario Generale

‘del Modigliani Iﬁstifuf, Luciano Renzi -. La nostra strategia @&
reinterpretare il segno, il sentimento espresso dall'opera di Modigliani,
non gia la rappresentazione pedissequa della sua produzione, che
relegherebbe il progetto allambito del merchandising, cosi come fatto
da Fondézioni ed eredi di altri grandi artisti. La nostra scelta, in questo
interpreti di una parte dello stile italiano nel mondo, é quella di
incontrare le grandi firme e il design di eccellenza, generando nuovi
prodotti firmati con il Brand Modigliani». Questo approccio innovativo di
incontro fra un’istituzione culturale privata e il mondo dellimpresa con
l'obiettivo di generare sviluppo economico nella valorizzazione def
patrimonio arlistico e culturale, ha fornito le premesse per liniziativa di
oggi, organizzata dal Modigliani Institut con l'Associazione Mecenate
90, realta che fra le prime in ltalia ha intuifo limportanza della
collaborazione fra istituzioni culturali e mondo dellimpresa per la
salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio artistico italiano. Nelfo

specifico, la ricerca commissionata dal Modigliani Institut a Interbrand
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ha interessato i mercali di Stati Uniti, Giappone e Brasile, Paesi che, al
di fuori dellEuropa, sono considerali come target prioritari in
considerazione della diffusa conoscenza e apprerzzamenfo verso
l'opera d)’ Modigliani. Il progetto di Brand Valuation sulle potenzialita
economiche del marchio Modigliani ha permesso di definire fre obieftivi
per i mercati individuati come strategici: lindividuazione del target
pofenziale e la predisposizione all'acquisto di prodoiii legati al Brand
Modigliani; la definizione del regisiro valoriale legato al Brand 7
Modigliani, l'analisi delf'approccio emotivo relazionale def farget e la
verifica di riconoscibilita del marchio; infine la valutazione econhomica
del Brand e le sue dinamiche di svifuppo. ! risultati della ricerca hanno
confermalo la strategia elaboraia da -Modigliani Inétirut e Renzi &

Partners, ribadendo fimportanza di limitare i progetti di ficensing a

prodotti di “alta gamma” e a poche, specfﬁéhe categorie merceofogiche
{escluso, ad esempio, tutlo il setfore che altiene a prodotii tecnologici}.
«ll progetto Modigliani — ha dichiarato Manfredi Ricca, Direttore
Generale di Inferbrand - é per molii versi una pietra miliare. Da un lafo,
esso festimonia come farte e lo spirifo di Amedeo Modigliahi
trascendano i tempi e i confini, suscitando emozioni in dimensioni del
tutto nuove. Dall’alfro, esso mostra come il branding possa essere [a
chiave di volfa di una valorizzazione sostenibile dei beni culturali: in
grado, cioé, di generare valore economico rafforzandone, e non
banalizzandone, if significato. Non si tratia di logo e magliette, ma di
una visione di ampjo respiro».

. Per atiuare un progetto cosi importante, che ha richiesto e richiede un
“imponente” dispiego di forze e capitali, RENZI & PARNERS ha quindi
costifuito il 19 luglio 2010, la Modigliani Brand EUROPE S.r.l. (in
seguito “MODIGLIANI BRAND") alla quale ha conferito i diritti licenziati

per il “progetto MODIGLIANI” (doc. 7).



5. RENZI & PARNERS ha, inoitre, depositato, in ltalia ed a livello
comunitario, i seguenti marchi di impresa da utilizzare nelie operazioni
di licensing e merchandising del brand Modigliani:
- Marchio comunitario n. 9156878 in data 7 giugno 2010, classi 12, 14,
16, 18, 20, 21, 25, cosiituito dalla firma di Amedeo Modigiiani (doc.

8a);

- Marchio comunitario rn. 8719551 in data 10 maggio 2010, classe 34,

costituito dalla firma di Amedeo Modigliani {doc. 8b);

- Marchio comunitario n. 8718668 in data 10 maggio 2010, classe 34,

costituito dalla fotografia di Amedeo Modigliani (doc. 8c);

- Marchio italiano n. 1404204, classe 34, depositato in daia 11
novembre 2009 e concesso in data 13 gennaio 2011, costituito dalla

firma di Amedeo Modigliani (doc. 9);

prrgpene.



- Marchio italiano n. 1404203, classe 34, depositato in data 11
novembre 2009 e concesso in data 13 gennaio 2011, costituito dalla

fotografia di Amedeo Modigliani (doc. 10);

6. La “campagna Modigliani” ha varcato anche i confini del nostro
continente, e RENZ| & PARNERS ha ulteriormente esteso il marchio,
costituito dalla fima di Amedeo Modigliani, in USA e Giappone (docc.

10b-10g).

7. Infine, nel corso di mesi, M‘OD-IGLIANI BRAND ha siglato accordi _di ,

merchgndising conr nlo’{‘e aziendé italiane, rappresentative del Made in
ftaly, per attuare Fambizioso progetto Modigliani; tra queste éegna!iamo
Manifatture del Sigaro Toscano (che ha creaio un sigaro chiamato
“Modigliani®, sulla scia dei sigari Toscani “Garibaldi” e “Soldati”) e
Richard Ginori (che realizzera ceramiche e porcellahe.ispirate aile
opere di Modigliani) (doc. 11).

8. Sennonché in data 5 agosto 2010 lo Studio Torta S.r.l., mandatario
marchi di RENZI & PARTNERS riceveva dallo Studio FIAMMENGHI-
FIAMMENGHI, mandétario della societd RO.NIL.ZA, Sri. (in seguito
“RONIZA"), una lettera di diffida (doc. 12) con la quale si informava che
tale ultima societa & titolare di numerosi marchi, in Italia (All. D2) e
comunitari, anteriori ai marchi registrati da RENZ| & PARTNERS, aventi
ad oggetto la denominazione e logo MODIGLIANI, e rivendicava,
pertanto, la ftitolaritd in esclusiva della denominazione nelle classi di
avvenuta registrazione del segno, richiedendo, conseguentemente, a

RENZI & PARTNERS di:




- limitare le proprie registrazioni comunitarie aventi ad oggetto
il segno MODIGLIANI, escludendo le classi in conflitto nn.
18, 20, 21 e 24;

- impegnarsi a non utilizzare in futuro detfo segno in relazioni
alle classi sopra richiamate.

9. 1 consulenﬁ di RENZI & PARTNERS replicavano con comunicazione del
26 oltobre 2010 (doc. 13) evidenziando — entriamo ora nel cuore della
presente iniziativa giudiziale — quanto segue:

“La societa RENZI & PARTNERS ha chiesto la registrazione del
marchio comunitario oggetfo di contestazione [i.e.: il marchio n.
9156878 costituito dafla firma di Amedeo Modigliani] in virtd di una

licenza oftenuta dal Sig. Parisot e dal Modigliani Institut ai quali la figla

sfruttamento economico delle opere del padre, della relativa firma, dei
sigilli, e di ogni altro segno distintivo.

La confestazione avanzala nellinteresse delle societa Vostre Assistite
appare dunque illegittima ed infondata in quanfo in palese contrasto con
Y disposto dell’articolo 8 n. 3 del vigente Codice di Proprieta Industriale
ai sensi ai sensi del quale “Sé notori [n.d.a.: e non abbiamo dubbi che il
cognome di Amedeo MODIGLIANI lo sia] possono essere regisirati
Vcome marchio solo dall’avente diritfo, o con il consenso di questi o di
soggelli o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati
in campo artistico ....

Rileviamo, dunque, come dal disposto della norma sopra indicata derivi
fa nullita di marchi di impresa coincidenti con nomi notori .se-regisfraﬁ da

persone diverse da quelle elencate”.

In altri termini, tutti i marchi MODIGLIAN] registrati dalla RONIZA

sono _nulli in quanto non registrati dall’avente diritto: gli eredi di

Amedeo Modigliani O_i _suoi aventi causa (nel caso di specie gl
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attori), in guanto trattasi di marchio costituito dal cognome di noto

artista.
10.All'esito dello scambio tra le parti delle comunicazioni di cui si & ora
riferito, i mandatari di RONIZA, in data 14 génnaio 2011, con condotia
certamente sleale e gravemente lesiva dei diritti degli attori, diffidavano
la Richard Ginori 1735 S.p.A. (in seguito “RICHARD GINORI"), partner
commerciale di MODIGLIANI BRAND per la creazione di ceramiche e
porceliane ispirate alle opere di Modigliani (cfr. doc. 11), infimando di
non ufilizzare la denominazione MODIGLIANI per contrassegnare la
propriarprodtjzione e minacciando azioni a tutela dei propri diritti in
occasione del MACEF di Milano (nei giorni 27-30 gennaio 2011),

durante il quale sia RONIZA sia RICHARD ‘GINORI sarebbero state

presenti con le rispettive produzioni.

Hm‘i‘l.Per tutte le ragioni sdpra esposie gli attori Christian Parisot, Modigliani
Institut, Renzi & Partners e Modigliani Brand, intendono, con la
presente azione, fare accertare la nullita del marchio italiano Modigliani
n. 1053441 di fitolarita della RONIZA (cfr. All. D) ai sensi dell'art. 8.3
CPI e ia condotta sleale avversaria sia consisien;fe nell'invio della lettera
di diffida alla RICHARD GINORI, sia per avere ingenerato confusione
sul mercato e sviamento di clientela, con conseguente richiesta di

risarcimento del danno. Gli attori chiedono altresi Ia pubblicazione della

sentenza.

I DIRITTO
A. NULLITA DEL MARCHIO 1TALIANO MODIGLIANI N. 1053441,
1. La presente confroversia & finalizzata, come evidenziato in punto di
fatio, ad ottenere la declaratoria di nullita del marchio italiano

MODIGLIANI n. 1053441 di parte convenuta, depositato in data 14
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ottobre 2003 in quanto registrato dal non avente diritto in aperta
violazione dell'attuale art. 8 CPI,
. In proposito & appena il caso di segnalare, con riguardo alla validita di
- un marchio, come, ai sensi dell’ art. delfart. 8 CPI - rubricato “Ritratii di
persone, nomi e segni notori™ : “1. [ ritrafti of persone non possono
essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e,
dopo la loro morte, senza if consenso del coniuge e dei figh; in foro
mancanza o dopo la foro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in
mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino af
quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede Ia registrazione
Possono essere regisirali come marchi, pburché il loro uso non sia tale

da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tafi

nomi. L'Ufficio italiano brevetti € marchi ha tuttavia (= facolta di
subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni
caso, la registrazione non impedira a chi abbia diritto al nome di farne
uso nefla ditta da fui prescelta, sussistendo i presuppostil di cuf

all'articolo 21, comma 1.

3. Se nofori, possono essere registrati o usati come marchio solo

dall'avente diritfo, o con il consenso di questi, o dei sogqgetti di cui

al comma 1: i nomi di persona, i seqni usati in campo artistico,

letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle

di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non avent finalita

economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi’ (enfasi

aggiunte).

. I comma 2 delart. 8 CPI ora menzionato sancisce la generale liceita
dell'utilizzo di un nome altrui come marchio. L’ambito di applicazione di
tale principio, tuttavia, risuita assai ristretto dalia previsione di cui al

comma 3 dello stesso articolo secondo cui, se il nome altrui di cui ¢i si
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En

intende appropriare & un nome notorio (e questo vale certamente per il

noto artista livornese Amedec Modigliani), guesto non pud essere

adottato come marchio se non dal titolare di esso, con il suo consenso

o0 con quello dei suoi eredi. E pertanto escluso che il principio generale

(registrabilita di un nome come marchio) possa consentire a chiunque di
approfittare dell’aitrui notorieta senza corrispettivo.

Risulta evidente come la rat_io di tale norma sia quella di arginare il
parassitismo, evitando che si possa profittare dell’altrui notorieta senza

corrispettivo, situazione che invece si & chiaramente verificata nel

caso di specie.

Non costituisce infatti comportamento conforme alle regole di
correttezza professionale il trarre vantaggio dallo sfruttamento

parassitario_della notorieta altrui. In una tale prospettiva, inolire, la

regola che éttribuisce alla persona fisica (o ai suoi aventi causa) il diritto
esclusivo di valorizzare commercialmente il proprib nome {nella misura
in cui questo abbia valore commerciale) si collega anche ad una regola
piti generale del diritto della concorrenza per cui nessuna impresa ha la
facolta di appropriarsi, senza él_cﬁn merito o costo, di vantaggi
competitivi che potrebbero essere oggetio d'interesse anche da parte di
altri concotrenti {cir. Tribunale di Roma 03 marzo 2006: “Colui che
pretende di utilizzare i nome celebre aftrui senza sostenere i costi
corrispettivi, lede sia linferesse del tiolare alla remunerazione
differenziale degli investimenti che questi abbia effetftuato per
promuovere if proprio nome e fargli acquisire noforieta, sia gli interessi
degli altri concorrenti a non essere svantaggiati nella competizione
economica avendo pagato per sfruttare cidé che altri utilizzano
gratuitamente”).

Ancora, Fambito di protezione dipende dal grado di notorietad raggiunto

dal nome. Infatti, se si tratta di nome celebre il rischio di associazione si
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presenta costantemente anche in mancanza di qualsiasi nesso ideale
fra prodotto e nome. Appare fuor di dubbio che nellipotesi di uiilizzo di
un nome det tenore di “MODIGLIANI” un tale tipo di associazione risulta
inevitabile con la conseguenza che la registrazione di tale marchio da
parte defla RONIZA S.r.l. costituisce palese violazione della norma in
questione ed & pertanto ab origine nullo ex art. 25 del D.Igs. 30/2005
(rubricato “Nullitd”) che al comma 1, lett. ¢), richiama espressamente
larf. 8 in questione.

. La lettura di nullita del segno MODIGLIANI della controparte si ottiene
anche volendo applicare al caso di specie la normativa antecedente la
nota riforma della legge marchi (R.D. n. 929/1942) avvenuta con D. Lgs.
n. 480/1992, (e della quale I'art. 8,3 sopra richiamato & erede) in vigore

_ allorquando, in data 20 oftobre 1983, RONIZA aveva dep_osifatp il primo

marchio MODIGLIANI, concesso in data 9 dicembre 1986 con il n.
458452, del quale il marchio MODIGLIAN! N. 1053441, oggetto di
attuale azione di annullamento, costituisce il rinnovo'(cfr. All. D2)1.

. Infatti fa “vecchia legge marchi” (da intendersi nel presente atto, con
tale affermazione, il testo del R.D. n. 929/1942 antecedente la riforma
del 1992 sopra richiamata) pur non prevedendo esplicitamente, nella
dizione contenuta nell’art. 21.2% if divieto esplicito al terzo di registrare
come marchio il nome di persona notorio senza il consenso deiavente
diritto (fattispecie che & stata esplicitamente regolamentata con la
riforma del 1992 che ha inserito P'art. 21.3, corrispondente all’atiuale art.
8.3 CPI) tuttavia & stata sempre interpretata nel senso di ammettere

I'esistenza del divieto, vuoi in forza di quanto stabilito dall’art. 14 della

' Ai sensi della norma transitoria contenuta nell’ attuale art. 233,14 CPI, *t marchi di
impresa registrati prima della data di enirata in vigore del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, quanto affe cause di nullita, alle norme di legge
anferron

2 Art. 21.2 vecchia tegge marchi: [...Jf nomi di persona, diversi da quello di chi chiede if
brevetto, possono essere brevettati come marchi purché il loro uso non sia tale da
ledere fa fama, if credifo o if decoro di chi abbia diritto di portare tali nomi. [...J
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vecchia legge marchi®, (cfr. sul punto AUTERI, Nuova Giur. Civ. Comm.
95, 104 e ss; LEONINI, Marchi famosi-e marchi evocativi, 332 e ss.;
MAYR, Lonere di utilizzazione del marchio dimpresa, 64 & ss,;
PENNISI, La convalida del marchio, 152 e ss.), vuoi in forza del
principio di verita del segno stabilito dal’art. 18.5" della medesima legge
(cfr. in dottrina CASANOVA, 507; DE CUPIS, / diritti della personalita, 2
ed., 542;: MACIOCE, Profili del diritto al nome civile e commerciale, 111;
MOSSA, Trattato del nuovo diritto commerciale, I, 450; nota redazionale
GADI 1974, 768 e ss. ).

D'altra parte I'art. 14.1 CPI, nel quale il principio di verita del segno
frova la sua sede attuale, appare chiaro sul punto, vietando Ia

registrazione di segni idonei ad ingannare il pubblico, ed in ogni caso il

industriale, o altro diritto esclusivo di terzi”.

10.Ad ogni buon conto la dottrina ha sempre ammesso [a sussistenza del

divieto della registrazione del nome notorio da parte del terzo non
autorizzato in forza del principio generale sancito dall'art. 7 c.c.’ {cfr. sul
punto, in dotfrina CAPIZZANO, Riv. Dir. Comm. 62, 1, 106; SANTINI, /
diritti della personalita nel diritto industriale, 159 e ss; in giurisprudenza:

Cass. N. 201/1962, Cass. N. 2049/1961; App. Milano 22.1.1960, ivi,

215).

? Art. 14 vecchia legge marchi: E’ viefato usurpare il nome di un individuo, o la sigla
corrispondente, o la ragione sociale o denominazione di una societa; & del pari vietato
di appropriarsi delfa difta, sigla o insegna di una impresa, nonché dell’emblema
caratieristico, delfa denominazione o fifolo di Enfi o Associazioni ed apporli sopra
stabilimenti, sopra oggetti di industria o di commercio o sopra disegni, incisioni od alire
opere d'arfe, anche quando fa diffa, la sigla, linsegha, l'emblema, la denominazione, o
titolo anzidetto, non facciano parte di un marchio o frovinsi comungue brevettati in
conformita di questo decretlo.

* Art. 18.5 vecchia legge marchi: Non possono costituire oggetfo di brevetto per 'uso
esclusivo come marchi [.. ] le parole figure o segni contfenenti indicazioni nor veritiere
suiforigine o sulla qualita def prodotti 0 merci, o comunque atli a trarre in inganno nefla
scelfa dif guesti wifinmi.

® Art. 7 Codice Civile: La persona, alla quale si contesti il dirtto alfluso def proprio nome
o che possa risentire pregiudizio dalfuso che alftrii indebitamente ne faccia, pud
chiedere giudizialmente la cessazione del faifo lesivo, salvo if risarcimento def danni.
L'autorita giudiziaria pud ordinare che la senfenza sia pubblicata in uno o pit giornali.
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11.In altri termini la interpretazione della passata legislazione sui marchi
nella prospettiva ora rappresentata si rendeva necessaria avendo la
vecchia legge marchi regolamentato genericamente la fattispecie della
registrazione del nome di persona, senza distinguere tra nome notorio e
nome non notorio, profilo che viceversa, per tutte le ragioni sopra
evidenziate, rendeva necessario un trattamento normativo differenziato
al fine di impedire, come sta accadendo nel caso di specie, che il nome
di un artista famoso (Modigliani) venisse sfruttato illegittimamente, a fini
commerciali, da parte di chi (RONIZA) non avesse contribuito a

determinare e conservare la fama ed il successo dellartista, e come

invece hanno sempre fatto e si propongono di‘fare in futuro, a vario
titolo, gli attori di questa causa.
Ed & per fale ragione che il legislalore della riforma introdotta nel
dicembre del 1992 ha vcluto stigmatizzare, con il nuovo-art. 21.3 de!
R.D. n. 929/1942 (oggi art. 8.3 CPI), il principio del divieto della’
registrazione non autorizzata del nome di persona notorio, recependo
sia quanto imposto dalla normativa comunitaria sia quanto dotirina e
giurisprudenza avevano ampliamente e concordemente ammesso.
12.Appare in ogni caso fuori discussione che l'uso attuale, da parte di
RONIZA, del segno MODIGLIANI utilizzato per contraddistinguere

articoli per la casa (si allega a tale riguardo, sub doc. 14 un estratto dal
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sito avversario www.modigliani.it} se posto in relazione alle eccezionali

opere dellartista Amedeo Modigliani che lo hanno reso famoso (cfr. a
titolo esempilificativo, il set da tavola MODIGLIANI “Sogno Toscano” sub
doc. 15 posto in relazione alle opere pittoriche di Amedeo Modigliani dal
titolo “Case e cipressi” € “Paesaggio del Midi” sub docc. 16-17) possa
ledere la fama e il credifo dellartista che anche il testo dell’art. 21.2
della vecchia legge marchi riteneva di tutelare contro Futilizzo illecito del
nome altrui.

13.E non si deve neppure trascurare che tale utilizzo del marchio
avversaric possa ingenerare confusione sul mercato e indurre i

consumatore a ritenere che i prodotti acquistati dalla RONIZA siano

~ispirati-allo-stile-ed-alte-opere dellartista - Amedeo-Modigtiani, che non &
certo una prerogativa o una finalitd del comportamento commerciale
della controparte. Tale condotta comporta, sotto questo profilo, un
utilizzo decettivo del marchio in violazione dell'art. 21.2 CPI®, nonché,
volendo se'mpfe richiamare la vecchia legge marchi, la violazione
dellart. 11 di tale normativa’, con il conseguente divieto di utilizzare il
marchio che auspichiamo questa Corte voglia dichiarare nullo (cfr. art.

21.3 CPl e art. 10 vecchia legge marchi®).

® Art. 21.2 vecchia legge marchi: “[...] | nomi di persona, diversi da quelfo di chi chiede
if brevetfio, possona essere brevetfali come marchi purché if loro uso non sia tale da
ledere /a fama, if credito o il decoro di chi abbia diritto di portare tafi nomi. [...J.
"Art. 11 vecchia legge marchi: “Non & consentito di usare il marchio in modo conirario
alla legge, né in ispecie, in modo da generare confusione sul mercafo con afti marchi
conosciuti come distintivi di prodotfi o merci allrud, o da trarre comungue in inganno
nella scefta dei medesimi, o da ledere diritti esclusivi di terzi, quali i diritti di brevetfo
per invenzione indusiriale, o i diritff di brevetto per modello industriale, o i diritii
d'avtore”.
& Art. 10 vecchia legge marchi: “E’ vietato a chiunque di fare uso of un marchio gia
brevettato e di fatto usato dopo che il relative brevetfto sia stato dichiarato nuilo”,
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14.A riprova di quanto sopra, RONIZA attualmente non utilizza pit solo il

logo MODIGLIANI registrato per cui & causa (vedi immagine)
TS

W

N R ol F e

odigiarny

»

ma ha realizzato un ‘“restyling” del segno costituito dalla scritta
MODIGLIANI in carattere corsivo (vedi immagine), sorprendentemente
simile alla firma dellartista registrata dagli attori, e che viene utilizzata

per contraddistinguere le produzioni della convenuta (doc. 18).

Firma Amedeo Modigliani

15.E’ per tutte le ragioni in fatto ed in diritto fin qui esposte che gli attori,
vuoi in applicazione del CPl vuoi in applicazione della vecchia legge
marchi (con riguardo al primo deposito del segno MODIGLIANI di
controparte risalente al 1983), chiedono che il marchio avversario n.

1053441 venga dichiarato nullo in quanto:
depositato senza I'autorizzazione deil’avente dirifto del nome notorio

(art. 8.3 CPI e art. 21.2 vecchia legge marchi);
usurpazione del nome di un individuo (art. 14 vecchia legge marchi);

contrario al principio di verita (art. 14.1 CPI e art. 18.5 vecchia legge

marchi);
17



- violativo del diritte al nome (art. 7 ¢.c.);

- idoneo ad ingannare il consumatore {(art. 21.2 CPl e art. 11 vecchia

legge marchi).

E conseguentemente gli attori chiedono che alla declaratoria di nullita del

segno MODIGLIANI di RONIZA consegua il divieto di uso del medesimo, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 21.3 CPI e art. 10 vecchia legge marchi.

B. CONCORRENZA SLEALE,

1.

In considerazione di quanto esposto in punio di fatto il comportamento

di RONIZA integra, in ogni caso, gli estremi della concorrenza sleale

sotto i diversi profili.

i) deil’imitazione servile (ért. 2598 n. 1 c.c.);

i) dell’appropriazione di preqi e della denigrazione {art. 2598
o :

ifi) della scorrette;za professionale {art. 2598 n. 3 c.c.).

Sussiste, infatti, un rapporto di concorrenza fra le parti ed & evidente il

pericolo, attuale efo potenziale, di sviamento di clientela, utilizzando

entrambe le parti sul mercato la denominazione MODIGLIANI: gli attori
al fine di promuovere e diffondere il patrimonio culturale, suggestivo ed
evocativo dell'artista “Modigliani”, trasposto negli oggetti; fa convenuta
per commercializzare articoli per la casa e per l'arredo che, viceversa,
nufla hanno in comune con la testimonianza Maodigliani, ma che, grazie

all'accostamento con il nome dell'artista fanno illegittimamente proprio

un successo che non gli appartiene.

. In particolare 'art. 2598 Cod. Civ. recita:

“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei
diritti df brevetio, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con

i segni distintivi legittimamente usati da alfri o imita servimente |
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prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi alfro mezzo atli
idonei a creare confusione con | prodotti e con lattivita di un
cohcorrente;

diffohde notizie e apprezzamenti suf prodolti e sull‘attivita di un
concorrente, idonei a determinarne il discredifo, o si appropria di pregi
dei prodotti o dellimpresa di un concorrente;

si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme
al principi defla correttezza professionale e idoneo a danneggiare laltrui
azienda”.

. Orbene, lart. 2598 n. 1 Cod. Civ., per quarito qui interessa, € diretto ad
impedire al concorrente di utilizzare segni distintivi (nel caso di specie la
denominazione Modigliani di RONIZA) idonei a produrre confusione con

i nomi-o con i segni distintivi legitimamente usati da aliri {nel caso di

““"“specié”ii“nom‘c—:“‘d‘i“b'a‘tte“simb“d'ei"‘n-oto ----- artistarlivornese).
La confusione deriva non solo dalla identita tra le due denominazioni
ma altresi dalle meodalita con le quali le medesime vengono utilizzate in
concreto sul mercato.

Si & a tale riguardo, documentato sotto il diverso profilo dell'uso
decettivo del marchio, come RONIZA abbia di recente realizzatc un
restyling del propric segno {cfr. doc. 18) creando un nuovo iogo
Modigliani, costituito dalla medesima parola con grafica in corsivo, che
assomiglia in modo non equivoco proprio alla firma dell’Artista. E ci pare
davvero che questa sfrategia commerciale della controparte si ponga
Pevidente obietti\fo di “avvicinare” le proprie collezioni al “progetio

Modigliani” di cui sono, viceversa, esclusivi titolari gli attori.
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Ad analoghe conclusioni & facile arrivare comparando alcuni articoli
delle collezioni avversarie (in particolare la linea “Sogno Toscano™; cff.
doc. 15) con noti dipinti delfArtista (il riferimento & ai dipinti “Case e
cipressi” e “Paesaggio del Midi” sub docc. 16-1 7}, ai quali uitimi ta

produzione avversaria sembra davvero ispirarsi.

Linea Sogno Toscano Opere Amedso Modigliani
~ Ad aggravare, infine, il rischio di confusione & la peculiarita de prodotti

RONIZA identificati, per come leggiamo sul sito di confroparte, come

'“""prod'otﬁ“”esci‘z";rsivarﬁen‘té""“mé‘d’é““in Haly”, espressione dell'ftalian design
(cir. doc. 15). E certamente pare fuori discussione che proprio Amedeo
Modigliani sia stato, con la sua storia e le sue opere, uno dei massimi
esponenti dello stile e dellarte italiana contemporanea che il “progetto
Modigliani” degli attori si propone, oggi, di esaltare e valorizzare.

D'altra parte lillecito confusorio ex art. 2598 n. 1 c.c. si verifica, per
consolidata giurisprudenza, allorquando il comportamento  del
concorrente appaia idoneo a determinare una possibilita di confusione
dei consumatori sulla base di un giudizio di probabilita ancorato alle
circostanze del caso (Trib. Torino, 13.3.1972, in GADI 1972, 569; App.
Roma, 23.6.19886, in GADI 1986, 592; App. Bologna, 9.6.1988, in GAD!
1988, 655; Trib. Milano, 28.11.1994, in AIDA 1995, 598). Si ritiene
peraltro irrilevante che in concreto non vi siano stati episodi di
confusione (Trib. Milano, 18.10.1973, in GAD! 1973, 1226; Trib. Milano,

19.2.1879, in GADI 1979, 1161).
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5. La condofta di RONIZA costituisce inolire appropriazione di pregi ex art.
2598 n. 2 c.c.. |
In par’ticolére, si realizza nel caso di specie Vipotesi delfagganciamento
all'altrui notorieta.
RONIZA, presentandosi sul mercato con una denominazione (anche
sotto il profilo grafico), e con alcuni prodotti riconducibili alle opere
deil'Artista, evidentemente copiandone lo stile e la firma, non solo si
appropria di pregi non propri ma ne sfrutta la notorietd traendo
vantaggio dalla indiscutibile fama del personaggio Modigliani e dai
recenti investimenti pubblicitari condotti dagli attori per promuovere i
progefto Modigliani, evitando al contempo i costi refativi e il tempo

necessario a conseguire sul mercato una analoga reputazione

___commerciale (si veda in questo senso, ex [muttis, Cass: 71/1023; in
GADI 73,1460.; App. Milano, 27 giugno 1975, in GADI 75, 526; Trib.
Mifano, 14 febbraio 1980, in GADI 80, 230).

La concorrenza sleale per appropriazione di pregi, secondo I'unanime
giurisprudenza, ricorre non solo quando un imprenditore atiribuisce ai
suoi prodotti o alla sua impresa pregi che séno propri solo dei prodotti o
dellimpresa di un concorrente, ma anche tutte le voite in cui si sia in
presenza di una imitazione di caratteristiche peculiari delf'altrui prodotto
(ex plurimis, Trib. Perugia, 26 gennaio 1978, GADI 78, 113).

In questo caso la fattispecie appropriativa realizza un illecito sviamento
di clier;tela, ingenerando nel pubblico la convinzione che il prodotto
imitato o I'impresa contraffatirice abbia le stesse qualita e pregi del
prodotio o dell'impresa concorrente.

6. Ma vi & di pil.

Alle violazioni delt'art. 2598 c.c. sopra richiamate se ne aggiunge

un‘altra di anche maggiore gravita.
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Con la lettera di diffida trasmessa alta RICHARD GINORI in data 14
gennaio 2011 {cfr. doc. 14), parte convenuta - gia, peraltro, resa edotta
dai mandatari di RENZI & PARTNERS della evidente nullita del proprio
marchio (cfr. doc. 13) — ha ordinato alla prima di non utilizzare la
denominazione MODIGLIANLI in funzione di marchib per conirassegnare
la produzione di pezzi ispirati alle opere dell'arlista, ed ha minacciato
azioni a tutela dei propri diritti in occasione del MACEF di Milano (nei
giorni 27-30 gennaio 2011), duranté il quale sia RONIZA sia RICHARD
GINORI sarebbero state presenti con le rispettive collezioni.

Ebbene, le deduzioni di cui sopra rappresentano chiaramente atti Iesiyi
degii interessi economici e morali delle societa atirici che hanno dovuto,
a séguito dell'invio della diffida a RICHARD GINORY, rendere conto del

proprio operato al partner commerciale RICHARD GINORI e manlevarlo

fiducia softostante la partnership.

Infatti, come costante giurisprudenza insegna “La diffida diretta e la
comunicazione con altri soggetti aventi ad oggetto Ia denuncia

della lesione di diritti inesistenti o_del compimento da parte del

concotrenie . di illeciti insussistenti cosfituiscono atfi di

conicorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 2 c.c.”. (Enfasi aggiunte:
Tribunale di Milano 12 marzo 1998 in Giur. Dir. Ind. 1999, 357). Ancora,
in tal senso ricordiamo il Tribunale di Torino, in data 22 marzo 1995 (in
Giur. Dir. Ind. 1995, 921) secondo cui: “E contrario alle regole di
correttezza rivolgersi ai possibili acquirenti dei prodotti del concorrente

minacciandoli di azioni giudiziarie, cercando cosi i oftenere di fatio lo

stesso risuftato che si pud correffamente conseguire softanto riuscendo
ad ottenere giudizialmente od amministrativamente decisioni che

impediscano al concorrente di essere presente sul mercato”.
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Pilt in generale “L'uso di un mezzo lecifo quale la diffida infesa a
bloccare la diffusione di un prodotfo che il diffidante reputa immesso in
commercio in violazione di un suo diritto di privativa industriale puod
costituire atfo di concorrenza sleale per denigrazione quando sia
successivamente acceriata linfondatezza della prefesa lesione del
diritto di privativa vantafo dal diffidante” (corte di Appello di Roma, 23
dicembre 1996 in 1997, 486.).

. Infine la condotta avversaria rileva sotto un ulteriore profilo, individuato
da giurisprudenza e dottrina tra i comportamenti contrari alla corretiezza
proiessionale previsti dallart. 2598 n. 3 c.c..

Detta disposizione, infatti, stabilisce cher compie atti di concorrenza
sleale chi “si vale direttamente o indirettamente di ogni alfro mezzo non

conforme ai principi della correftezza professionale e idoneo a

danneggiare l'alfrui azienda™

E' oramai da pil parti affermaio che se il regime_concorrenziale del
mercato giustifica la gara fra imprese, si rende tuitavia necessario che
tale gara si realizzi su basi di correttezza e che nella competizione
ciascun imprenditore faccia éffidaﬁ}ento solo sulle proprie forze.
Pertanto, I'imitazione dei risultati produttivi di un concorrente (nel caso
di specie l'attivita di promozione e diffusione del progetto MODIGLIANI
del quale gli atfori da anni si occupano) implica un approfittamento del
lavoro altrui, avvantaggia ingiustamente [limitatore rispetto al
concorrente imitato ed & quindi contraria alla clausola generale dell’art.
2598 n. 3 c.c. (SCIRE’ Concorrenza e sfruttamento del lavoro alfrui, 38
e és.).

Sul punto la Cassazione (Cass. 9 giugno 1998 n. 5671, in GADI 1998 n.
3730} ha stabilito: “Cosfifuiscono atfi di concorrenza sfeale tutti i
comportamenti dellimprenditore, volutamente diretti a privare i

concorrente del risulfato del suo investimento e tali da cagionare in
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concrefo un tale effetfo di ingiustizia, analoghi a quelli considerati ai nn.

1e 2 dellart. 2588 c.c.”.

- RISARCIMENTO DEL DANNO E RETROVERSIONE DEGLI UTILI.

. L'utiizzo del segno MODIGLIANI ha permesso alla RONIZA di
approfittare, sine fitulo, della notorietd del noto artista fivornese e
contraddistinguere sul mercato con successo prodotti destinati alla casa
ed all'arredo.

Liillegittimo vantaggio concorrenziale ottenuto dalla controparte & reso
oggi particolarmente sign_ificatrivo dalla promozione e sviluppo, ad opera
degli attori, del “progetto Modigliani”, avente il fine di promuovere Ia
storia e le opere di Amedeo Modigliani attraverso il coinvolgimento di

aziende italiane di primissimo livello quali Manifatture del Sigaro

" Toscano e Richard Gmorl

La controparte, non solo si avvantaggia di un successo di cui non &
titolata e per il quale non ha compiuto alcun tipo di investimentp, ma
pretende ora, attraverso Fuso strumentale delle letiere di diffida, di
impedire ai legittimi titolari del segno MODIGLIANI, di sfruttare a pieno
tale successo.

. Non v'& chi non veda come la condotta avversaria possieda tutti i
requisiti del fafto illecito accertato il quale consegue una legittima
pretesa risarcitoria in capo agli attori.

. Quanto aila violazione degli art. 2598 c.c., I'art. 2600 c.c. prevede che
“se gii atfi di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa,
l'autore e tenuto al risarcimento. dei danni ..... Accertafi gli atti di
concorrenza la colpa si presume.”.

Al di & delfinversione dell’onere della prova disposta daiart. 2600 c.c.,
sotto i profilo soggettivo ci pare davvero difficile che la controparte

possa dimostrare Passenza di colpa, ad esempio sostenendo di avere
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registrato, ed utilizzato, come marchio la parola Modigliani “come nome
di fantasia”, ignorand o la notorieta dell'artista.

. Cio posto, si osserva che sotto il profilo dell'an non occorre la prova
concreta di un pregiudizio economico, essendo sufficiente che il fatto
accertato sia potenzialmente produttivo di danno; in particolare: "non si
richiede che un danrio sia gia stato prodotto in relazione ad un'atfivita
concorrenziale in atfo, essendo invece sufficiente una situazione di
concorrenza potenziale” (Nostre sotfolineature: Cass. 94/10728). Sotto
questo prafilo la concorrenza sléale &, infatti, qualificata come illecito di
pericolo (Cass. 57/1516; Cass. 59/3252; Cass. 60/1644: Cass. 66/1561;
Cass. 70/1985; Cass. 74/125; Cass. 76/3328; Cass. 77/4787; Cass.
82/2020; Cass. 91/8691; ROTONDI, Diritto Industriale, 482;

MINERVINI, Concorrenza e Consorzi, 41: ASCARELLI, Teoria delfa

concorrenza-edeibeni-immateriali. 179, FERRARA “JR. L& téorla
giuridica dellazienda, 293; GUGLIELMETT!, La concomrenza e |
consorzi, 27 ss.).

Si ritiene alfresi, prevalentemente, che l'idoneita dannosa rilevante si
identifichi in‘ un‘poténziaie pregiudizio per [impresa altrui ed in
particolare nello sviamento della clientela dellimprenditore soggetio
passivo dell'atto (ASCARELLI, op. cit., pag. 179 ss.; Trib. Genova 12
giugno 1972, GADI 72, 919, App. Bologna, 25 ottobre 1983, ivi 84,
252). Si ritiene, pertanto, che lidoneitd dell'atto a determinare uno
sviamento di clientela costituisca in astratto un requisito deliatto di
concerrenza sleale, ma non necessiti di un riscéntro concreto,
assumendo invece rilievo la specifica capacitd lesiva dei singoli
comportamenti concreti (GHIDINI, Della concorrenza sleale, 58 ss.,
291 ss.; VANZETTI DI CATALDO, 1l diritto industriafe, 34).

. Per quanto riguarda il risarcimento del danno, & intenzione delle societa

attrici richiedere, ai sensi sia dell’art. 2600 c.c. sia dell’art. 125 del CPI,
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oftre al danno emergente, il lucro cessante ¢ i danni morali per |l
deterioramento delfimmagine commerciale subita a causa della

condotta di controparte.

Tali voci di danno possono quantificarsi in via equitativa®.

Gli attori chiedono infine, sempre ai sensi dellart. 125 CPl, la
retroversione degli utili conseguiti dalla convenuta in relazione alla
vendita di prodotti a marchio MODIGLIANI.

Pertanto, al fine di accertare I'entitd del risarcimento dovuto agli attori, si
richiede a codesto Hll.mo Tribunale di ordinare alla convenuta, ai sensi
degli artt. 210 e 212 c.p.c. € 121 CPI, l'esibizione in giudizio della
documentazione contabile, commerciale, amministrativa e fiscale
inerente la promozione, offerta, importazione, la commercializzazione e

vendita di prodotti a marchio MODIGLIANI élmeno a fare data dal 2006.

PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

La pubblicazione del dispositivo dellemananda sentenza consentira,
infine, di porre a conoscenza del pubblico di riferimento la violazione

subita dagli attori e la condotta sleale avversaria.
Pertanto si richiede alfl.Lmo Giudicante di ordinare ex art. 2600

secondo comma c.c. la pubblicazione della sentenza a spese della

convenuta.

Tutto cid esposto in fatio e ritenuto In‘diritto, i PROF. CHRISTIAN

PARISOT, fa MODIGLIANI INSTITUT ARCHIVES LEGALES PARIS-

® Cfr. Trib. Mifano, 31/03/2004, in GAD!, 2004, n. 4734/2: "Poiché if calcolo dei danni
cohseguenti a un comportamento concorrenziale scorretto é estremamente difficolloso
per la prafica impossibilita di individuare un nesso di causalita diretto, e idoneo ad
escludere il concorso di ogni affro elemento tra la condotia illecita e Pandamento delle
vendite delfimpresa danneggiata, la quantificazione non pud che ispirarsl a criferi
equitafivi’.
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ROME, la RENZI & PARTNERS SR.L., e la MODIGLIANI BRAND

EUROPE S.R.L., come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliaii
CITANO

La RO.NLZA. Srl. in personda del legale rappresentante pro fempore,

domiciliata in Roma, presso la FIAMMENGHI-FIAMMENGHI Studio

Associato in Roma, via Quattro Fontane n. 31, a comparire all'udienza dei

15 giugno 2011, avanti al Tribunale di Roma Sezione Specializzata in

Materia di Proprieta Industriale ed Intellettuale, ore e locali di rito, Giudice
designando ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con linvito a costituirsi nel
termine di venti giomi prima delludienza indicata ai sensi e nelle forme
stabilite dall'art. 166 c¢.p.c., con l'avvertimento che la costituzione olire i
suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e allart. 38 _

c.p.c., per ivi sentire accogliere, in confraddittorio o in contumacia, le

CONCLUSIONI

Voglia l'iflustrissimo Tribunale adifo, conirariis reiectis:

A- in vig principale

1) accertare e dichiarare la nullita del marchio italiano MODIGLIAN! n.
1053441 (anche in sede di conclusioni “Marchio”) df titolarita di
RO.NLZA. S.r.l. (anche in sede di conclusioni “Convenuta®) in quanto
registrato in violazione dei divieti sancili dal D. Lgs. 30/2005, ovvero
dalle corrispondenti norme del R.D. n. 929/1942 precedenti la riforma
introdotfta con D.Lgs. n. 480/1992, per i motivi tutti descritti in narrativa; e
per leffetto

2) inibire qualunque utilizzo presente e futuro del Marchio da parte della
Convenuta in quanto uso illecito;

3) accertare e dichiarare che lutilizzo del Marchio da parte della
Convenuta, con le modalita descritte in narrativa, costituisce un aftfo di

concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e per l'effetfo
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4) inibire qualunque utilizzo presente e futuro del Marchio da parte defla
Convenuta in quanto uso iflecito;

5) accertare e dichiarare che linvio, da parte della Convenuta alla Richard
Ginori 1735 S.p.A. della lettera di diffida in data 14 gennaio 2011 e [a
sticcessiva condoita della convenuta, descritta in narrativa, costituisce
affo di concorrenza sleale ai sensi dell’arf. 2598 c.c., per i motivi descritti
in narrativa, e per l'effetlo:

6) inibire alla Convenuta finvio - invocando il Marchio - di afti, leftere e
comunicazioni di diffida a presenti e futuri partners commerciali di
PROF. CHRISTIAN PARISOT, fa MODIGLIANI INSTITUT ARCHIVES
LEGALES PARIS-ROME, la RENZI & PARTNERS SRL, e la
MODIGLIANI BRAND EUROPE S.R.L. (anche in sede di conclusioni

"Attori’);

7) fissare tina congrua somina dovﬁta pé'r ogni violazicne od iInossevanza
o per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di inibiforia di cui ai
precedenti punti nn. 2, 4 e 6 delle Conclusioni;

8) condannare la Convenuta alla retroversione degli utili ed al risarcimento
dei danni subiti e subendi dagli Attori,- anche morali, duahtiﬁcafi in quella
somma che sara ritenuta di giustizia, sia in base alle risultanze
processuali sia in base ad una valutazione equilativa;

9) disporre comunque a cura éd a spese della Convenuta la pubblicazione
su due quolidiani nazionali - che si indicano ne "Il Sole 24 Ore” e "If
Corriere della Sera” - nelle dimensioni pari ad almeno due moduli ed in
caratteri doppi rispetto al normale, di un idoneo avviso teso ad informare
il pubblico della violazione dei dirilti degli Attori, nonché dell'emanando
provvedimento; nellipofesi in cui fa Convenufa non oftemperasse
all'ordine del giudice entro cinque giorni dall'emanando provvedimento,

disporre che vi potranno provvedere direttamente gli Attori, a propria
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cura e spese, con diritto a ripefere le relative spese a semplice

presentazione di fattura.

B- in via istrutforia

1) ordinare alfa Convenuta, ai sensi degli arit. 210 e 212 e.p.c., 127 d. Igs.
30/05, l'esibizione ovvero la comunicazione, anche in copia, del libro
giornale, del libro degli inventari, dei regisiri di magazzino, nonché della
documentazione  contabile, amministrativa, fiscale e della
corrispondenza commerciale refativa alla produzione, importazione,
commercializzazione ed utilizzo di prodotti recanti i marchio
.MODIGLIANI almeno a partire dall’anno 2006;

2) si depositano i documenti citati in narrativa secondo l'ordine ivi indicato;

3) con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre in

relazione alle argomenitazioni soflevate da conlroparte.

i O iR OQRE CASO

con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 30 méggio 2002 n. 115, si

_dichiara che la presente controversia & di valore indeterminabile.

Roma, 15 febbraio 2011

Awvv. Alberto Im

prod
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RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli Avv.ti Alberto Improda e Raffaella Arista, nella qualita, io
sottoscritto Ufficiale Giudiziario addeﬁo all’'Ufficio Unico Notifiche presso il

Tribunale di Roma, ho notificato copia del su esteso atto a:

RO.NI.ZA. S.R.L. con domicilio efetto, ai sensi dell’art. 120, 3° co. D.Lgs. n.

30/2005, presso lo Studio FIAMMENGHI-FIAMMENGHI Studio Associato

in Roma, via Quattro Fontane n. 31

RO.NIL.ZA, S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con

sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 3
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UIBM — Ufficio ltaliano Brevetti e Marchi. in Rorna, Via Molise 19
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