REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LODO ARBITRALE
L’arbitro Unico, avv. Federica Oronzo, nominato con provvedimento del
Presidente del Tribunale di Roma in data 17.09.2014 per la decisione della
controversia insorta tra:
- Sig. Raffaele Iannello, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Sanna e
Domenico Colella
- Ricorrente e/o Attore -

- C.S.B. Commodities Inc. (C.S.B.)

- Resistente e/o Convenuto contumace —
ha pronunziato il seguente LODO

ke

1. Fatti di causa e svolgimento della procedura arbitrale

Con atto del 20.06.2014, depositato in Cancelleria il 31.07.2014 e
rubricato al N.R.G. 11012/2014, il sig. Raffacle Iannello, a ministero degli
avvocati Fabrizio Sanna e Domenico Colella, ricorreva al Presidente del
Tribunale di Roma affinché provvedesse alla nomina dell’arbitro unico, nella
persona dell’avv. Federica Oronzo, ai fini della decisione della controversia
insorta con la societa C.S.B. Commodities Inc.

Nel proprio atto introduttivo il ricorrente, sig. Raffaele Iannello, noto
designer italiano a livello internazionale, deduceva di aver stipulato in data
01.07.2007 con la societa C.S.B. Commodities Inc un contratto di licenza di
durata quinquennale, successivamente prorogata, per la produzione e la
commercializzazione di articoli casalinghi, realizzati secondo i disegni del sig.
Iannello e che in data 12.09.2011 le parti convenivano la cessione del contratto
ad una societa di nuova costituzione, TKS Int’l LL.

In forza di detto accordo di Cessione, la C.S.B. si impegnava a trasferire
alla societd TKS qualsiasi diritto, obbligo e titolo nascente dal contratto
stipulato con il sig. lannello, ossia anche tutte le registrazioni di marchio e

modello nazionale, europeo ed internazionale di cui CSB fosse stata titolare



licenziataria in virti del contratto di licenza.

Tuttavia, deduceva ancora il ricorrente che, difformemente da quanto
previsto dal suddetto accordo, la C.S.B. non trasferiva alla TKS Int’l la
titolarita di numerose registrazioni nazionali, europee ed internazionali e marchi
relativi ai prodotti né provvedeva al rinnovo di numerose registrazioni in
scadenza.

Seguiva, pertanto, la lettera di diffida in data 29.05.2014 con la quale il
sig. Jannello Raffaele, per il tramite del proprio legale, chiedeva alla C.S.B. di
provvedere nel termine di 5 giorni al trasferimento di tutte le Registrazioni in
proprio favore.

Il ricorrente, dunque, incardinava la presente procedura arbitrale per
ottenere il trasferimento in proprio favore della titolarita delle Registrazioni e
per ottenere il risarcimento di tutti i danni (anche morali e di immagine) subiti ¢
subendi.

Nominato 1’Arbitro Unico, nella persona dell’avv. Federica Oronzo,
I’arbitrato si riuniva nella seduta del 20.10.2014 alle ore 16:00 presso il proprio
studio sito in Roma, via Sallustiana n. 1/A, nel corso della quale 1’arbitro
rilevava ’omessa notifica alla societd convenuta del ricorso per la nomina di
arbitro e del pedissequo provvedimento di nomina del Presidente del Tribunale
di Roma del 17.09.2014.

L’avv. Sanna si riportava al proprio atto introduttivo e chiedeva la
concessione di un termine per provvedere alla notifica alla C.S.B.
Commodities Inc..

L’arbitro concedeva termine sino al 09.02.2015, fissando la successiva
udienza al 24.02.2015 per la comparizione delle parti, nonché per il deposito di
memorie ed istanze istruttorie.

All’udienza del 24.02.2015, tenutasi presso il nuovo studio dell’ Arbitro
Unico sito in Roma, via Lucullo n. 3, era presente per la parte ricorrente I’avv.
Sabino Semnia, giusta delega in atti, il quale si riportava al proprio ricorso
introduttivo, chiedendo altresi la concessione di un nuovo termine per

rinotificare alla societd C.S.B. Commodities Inc., con sede negli Stati Uniti



d’America, atteso che i tentavi di notifica effettuati in data 05.12.2014 e
06.12.2014 sia presso la sede della TKS in 1200 NW 17th Ave, in Delrai Beach
Florida 33665, Stati Uniti d’ America, sia presso 1’indirizzo indicato nella carta
intestata della societa, nello Stato di New York in 1400 Old Country Rd, Suite
301A, Westbury, non avevano avuto esito positivo.

L’Arbitro Unico, provvedendo sulle istanze formulate dalla parte
ricorrente, concedeva termine per la notifica sino al 15.05.2015 e fissava la
successiva udienza di comparizione delle parti al 18.05.2015, con termine sino
a tale data per il deposito di memoric e richieste istruttorie, nonché per il
deposito di documenti.

Con istanza in data 15.05.2015 la parte ricorrente chiedeva all’Arbitro
Unico un differimento di udienza per veder perfezionato ’iter di notifica del
ricorso e del pedissequo provvedimento di nomina alla societd convenuta,
differ ento che veniva accordato con comunicazione trasmessa al ricorrente
via pec, con la quale ’avv. Federica Oronzo comunicava il rinvio dell’udienza
al 22.06.2015 per gli stessi incombenti, ponendo a carico dell’istante I’onere di
produrre all’'udienza fissata la tempestiva richiesta della notifica alla
controparte.

All’'udienza del 22.06.2015 ’avv. Sernia, per il sig. Iannello, giusta
delega in atti, dava atto di aver richiesto tempestivamente la notifica del ricorso
e della pedissequa nomina dell’arbitro, oltre che del verbale dell’ultima udienza
con relative traduzioni ma che, tuttavia, i vari tentativi di notifica presso la sede
legale della C.S.B. e della TKS, 1'ultimo dei quali in data 15.04.2015 presso la
sede della C.S.B. indicata nel contratto, nello Stato di New York in 14000
Military Trail, Suite 204B, Delray Beach, Florida, 33484 non avevano avuto
esito positivo per tutte le ragioni come esposte nella propria memoria del
22.06.2015 e chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la contumacia della
societa convenuta.

L’arbitro si riservava su tutte le richieste formulate dalla parte ricorrente.

Con ordinanza in data 07.08.2015 I’ Arbitro Unico, a scioglimento della

riserva assunta, dichiarava la contumacia della C.S.B. e tratteneva la causa in



decisione, concedendo termine sino al 15.10.2015 per il deposito di scritti
conclusivi, ritenendo in accordo con il ricorrente che il termine per il deposito
del lodo decorresse dalla data dell’ultima notifica alla C.S.B. Commodities, Inc
in data 15.04.2015.

Stante la mancata costituzione nella procedura arbitrale della societa
convenuta, pertanto, I’Arbitro Unico non ha potuto esperire il tentativo di
conciliazione delle parti.

Nella propria memoria conclusiva la parte ricorrente, deducendo i gravi
inadempimenti di cui la convenuta si sarebbe resa responsabile relativamente
alle obbligazioni assunte in occasione della cessione a TKS Int’l LLC (TKS)
del contratto di licenza del 01.07.2007 e I'illecita condotta tenuta in seguito
dalla stessa societa, concludeva riepilogando le proprie domande cosi come gia
formulate nella propria memoria autorizzata del 22.06.2015, ove venivano
rassegiiate le seguenti conclusioni:

“Voglia I'lllmo arbitro adito, respinta ogni avversa domanda o
eccezione e previa ogni opportuna declaratoria, cosi giudicare:

in via preliminare, dichiarare la contumacia di C.S.B. Commodities,
Inc.;

ordinare a C.S.B. Commodities, Inc., e a qualsiasi terzo o ufficio di
proprieta intellettuale e industriale, il trasferimento a spese di C.S.B.
Commodities, Inc. e in favore del sig. lannello di ogni e qualsiasi registrazione
o domanda di registrazione di marchi, nomi a dominio, disegni e modelli e/o
brevetti nazionali, europei o internazionali relativi ai prodotti di cui al
contratto di licenza tra le parti indicato al punto 2 che precede (incluse le
registrazioni elencate in via esemplificativa nell’allegato 12).

Accertare e/o dichiarare 1'inadempimento di C.S.B. Commodities, Inc.

alle obbligazioni assunte con lettera di cessione del 12 settembre 2011 del

contratto di licenza del I luglio 2007, come successivamente modificato;
accertare e/o dichiarare Uilleceita della  produzione,

commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti disegnati dal sig. lannello

da parte di C.S.B. Commodities, Inc.,



inibire a C.S.B. Commodities, Inc. qualsiasi ulteriore sfruttamento del
diritti del sig. Iannello di cui al contratto indicato al punto 2 che precede, e
dunque inibire a C.S.B. Commodities, Inc. la produzione e/o vendita e/o
promozione del Portacoltelli Voodoo e di ogni altro Prodotto di cui al
contratto di licenza tra le parti indicato al punto 2 che precede, ordinando il
sequestro e l’assegnazione in proprieta al sig. lannello dei Prodotti realizzati
da C.S.B. Commodities, Inc. o per conto di quest ultima successivamente al 12
settembre 2011;

inibire a C.S.B. Commodities, Inc. e ai suoi danti causa qualsiasi uso,
diretto o indiretto, dei segni ‘“VOODOO”, “THE EX”, "FIVE FINGER
FILLET”, “RICSB” e¢ “RAFFAELE IANNELLO” (anche congiuntamente a
qualsiasi altra dizione o rappresentazione grafica) come denominazione
sociale, marchio di fatto, nome a dominio e segno distintivo di qualsiasi genere
nella *sua attivita di impresa, dichiarando la titolarita esclusiva del sig.
Iannello sui segni distintivi ora detti;

inibire a C.S.B. Commodities, Inc. e ai suoi danti causa qualsiasi uso,
diretto o indiretto, degli stampi utili alla manifattura dei prodotti;

disporre 1'applicazione di una penale pari a €-(0 alla diversa
somma che riterra equa) per ogni violazione commessa da C.S.B.
Commodities, Inc. dopo [’emissione del provvedimento arbitrale, e in
particolare per ogni successivo indebito sfruttamento dei diritti esclusivi del
sig. lannello.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

II. Motivi della decisione

Preliminarmente, 1'Arbitro Unico rileva la validita della procedura
arbitrale incardinata dal sig. Iannello con ricorso al Presidente del Tribunale di
Roma depositato il 31.07.2014, stante la clausola compromissoria contenuta nel
contratto di licenza e di cui alla lettera D) dell’art. 14 “Disposizioni varie”, in
virt della quale le parti hanno convenuto che qualsiasi pretesa, questione o
disaccordo scaturente da o relativo al presente Contratto o a qualsiasi

violazione dello stesso, fosse devoluta alla cognizione di un arbitro unico in
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Roma, Italia, nominato dal presidente del Tribunale di Roma e richiamando le
norme di cui al Titolo VIII, Libro IV, art. 810 e seguenti del codice di rito.

Nel merito, le domande spicgate dalla parte attrice appaiono per lo piu
fondate.

Invero, la documentazione prodotta dall’attore a corredo della propria
memoria autorizzata del 22.06.2015, & atta a dimostrare il fondamento dei fatti
contestati, nonché lilliceitd della condotta tenuta dalla societa convenuta,
dichiarata contumace nell’ambito della presente procedura arbitrale.

Da detta documentazione, infatti, emerge chiaramente il proposito del
sig. Scott Schmeizer, direttore della C.S.B. Commodities, Inc. di trasferire alla
societa di nuova costituzione, la TKS Int’1 LLC, il contratto di licenza in essere
tra la C.S.B. ed il sig. Jannello stipulato il 01.07.2007 per la durata di cinque
anni; durata poi estesa dalle parti in data 28.07.2010, con conseguente
tras imento di tutti i titoli e di tutte le registrazioni relative ai prodotti
licenziati e con la messa in liquidazione della C.S.B., intendimento che veniva
comunicato per iscritto al Designer Iannello.

Le parti, pertanto, il 12.09.2011 sottoscrivevano una lettera di modifica
del contratto di licenza, ove prevedevano la possibilita per la Societa di cedere i
diritti concessi dal Designer in base al contratto, esclusivamente previo
consenso scritto del Designer, oltreché Deffettiva cessione di tutti i diritti
derivanti dallo stesso alla TKS INT’L, LLC.

Come dimostrato dalla parte attrice attraverso la documentazione versata
in atti, la convenuta ometteva tuttavia di trasferire molti Titoli alla societa di
nuova costituzione con la conseguenza che, ad oggi, la C.S.B. risulta ancora
titolare di varie registrazioni di marchi, brevetti, disegni ¢ modelli relativi ai
prodotti ideati dall’attore, contrariamente agli accordi intercorsi tra le parti.

E’ indiscusso, dunque, il grave inadempimento contrattuale posto in
essere dalla Societd convenuta protrattosi anche in seguito alla diffida con la
quale il sig. Tannello Raffaele contestava l’illegittimita della condotta tenuta
dalla C.S.B. e chiedeva il trasferimento in favore del Designer di tutti i diritti

relativi ai prodotti, stante ’intervenuto recesso dal contratto con la TKS.



La parte ricorrente, ha altresi fornito la prova del fatto che la convenuta
ha continuato e tutt’ora continua a produrre, vendere e pubblicizzare i Prodotti
ideati dall’attore sig. lannello.

Orbene, il contratto di licenza in data 01.07.2007, cosi come previsto
dall’art. 1, aveva ad oggetto la concessione alla C.S.B. della licenza per la
produzione e per la distribuzione di prodotti basati sui design del sig. Iannello,
mentre non veniva concesso alcun diritto di proprieta, di cessione né alcun altro
diritto di disporre dei Diritti di proprieta Intellettuale del Designer.

Inoltre, come espressamente previsto dalla lett. (E) dell’art. 2 del
medesimo contratto le parti hanno pattuito che “Al termine del presente
Contratto, ognuno di tali eventuali brevetti, design, marchi e/o diritti d’autore
(copyright) relativi ai Prodotti che di volta in volta la Societa avra cosi
depositato a proprio nome saranno trasferiti al Designer a esclusivo costo e
spese della Societa.”

Per quanto detto, ¢ indubbio che il contratto di licenza stipulato in data
01.07.2007 tra il sig. Iannello e la C.S.B. Commodities, Inc. cosi come
successivamente modificato, doveva reputarsi risolto gia in data il 12.09.2011,
contestualmente cio¢ all’accordata cessione del contratto alla societd di nuova
costituzione, la TKS Int’l LLC, che dunque sarebbe dovuta subentrare nella
medesima posizione della societa cedente.

Pertanto, conformemente alla disciplina prevista dal contratto di licenza
nonché in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela
dei Diritti della proprieta intellettuale, dalla stessa data del 12.09.2011 la
societa C.S.B. Commodities, Inc. non doveva ritenersi pit autorizzata a
commercializzare 1 prodotti ¢/o a sfruttare i diritti di proprietd intellettuale
facenti capo al solo sig. Iannello.

In merito all’istruttoria, di natura documentale, deve ritenersi che la parte
attrice abbia assolto pienamente all’onere probatorio previsto in materia di
responsabilitd contrattuale, avendo fornito la prova degli inadempimenti posti
in essere dalla societa convenuta la quale, essendo rimasta contumace, non ha

potuto opporre alcuna difesa a fronte delle contestazioni avanzate dall’attore.



Preme tuttavia rilevare che la parte ricorrente non ha fornito alcun
elemento probatorio a fondamento dell’esistenza e della quantificazione del
lamentato danno sofferto in conseguenza dell’inadempimento contrattuale
posto in essere dalla convenuta, nonche del ricorrere del nesso di causalita, e
cid in spregio a quanto previsto dall’ art. 1223 c.c. in virth del quale sono
risarcibili solo i danni che risultano essere conseguenza diretta ed immediata
dell’inadempimento commesso e solo nel caso in cui la parte istante fornisce la
prova dell’effettiva sussistenza del danno lamentato.

E pertanto, pur riconoscendo la sussistenza degli inadempimenti
perpetrati dalla convenuta e della lesione dei diritti di proprieta industriale del
sig. Tannello, in mancanza dell’assolvimento del suddetto onere probatorio da
parte dell’attore, non pud farsi luogo ad alcuna liquidazione del danno dallo
stesso lamentato.

Allo stesso modo, si ritiene che non possa trovare ingresso la domanda di
applicazione di una penale a carico della societa convenuta per ogni violazione
commessa successivamente all’emissione del provvedimento arbitrale, cosi
come richiesto dall’attore. Cid in quanto nel contratto stipulato dalle parti non ¢
dato riscontrare una tale previsione sanzionatoria a carico della societa
licenziataria.

Per quanto esposto, riconosciuta la sussistenza dell’ inadempimento
contrattuale della C.S.B. Commodities, Inc. in occasione della cessione di tutti 1
rapporti nascenti dal contratto di licenza nonché successivamente a detta
cessione, si ritiene doversi riconoscere in capo al Designer sig. Iannello la piena
proprieta dei Prodotti realizzati dalla C.S.B., nonché la piena titolarita dei segni
distintivi agli stessi attribuiti, con espresso divieto per la societa convenuta di
compiere qualsivoglia attivitd di vendita di produzione e/o di vendita dei
prodotti stessi nonché di utilizzo dei segni distintivi coperti dalle Registrazioni.

Quanto al regolamento delle spese, competenze ed onorari del presente
giudizio 1’Arbitro, avuto riguardo all’esito della controversia, pone le spese
liquidate in €-oltre IVA e CPA a carico della parte rimasta contumace

ovvero della C.S.B. Commodities, Inc..
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Con analogo criterio le spese per il funzionamento dell’Arbitrato ¢
1’onorario dell’ Arbitro vanno poste a carico della C.S.B. Commodities, Inc, con
il vincolo di solidarieta fra le parti nei confronti dell’arbitro.

P.QM.

L’ Arbitro Unico, avv. Federica Oronzo, definitivamente pronunciando, in
parziale accoglimento delle domande formulate dalla parte attrice cosi
provvede
- Ordina alla societa C.S.B. Commodities, Inc. di trasferire a proprie spese, in
favore del sig. Iannello Raffaele, qualsiasi registrazione o domanda di
registrazione di marchi, nomi a dominio, disegni e modelli e/o brevetti
nazionali, europei o internazionali relativi ai prodotti di cui al contratto di
licenza intercorso tra le parti in data 01.07.2007;

- Dichiara I’inadempimento della C.S.B. rispetto agli obblighi dalla stessa
assunta nei confronti dell’attore con lettera di cessione in data 12.09.2011 del
contratto di licenza del 01.07.2007, cosi come successivamente modificato;

- Inibisce alla C.S.B. qualsiasi ulteriore sfruttamento dei diritti del sig. Iannello
di cui al n. 2 del contratto di licenza in data 01.07.2007 nonché la produzione,
la vendita e la promozione /o pubblicazione degli stessi prodotti di cui al n. 2
dell’indicato contratto di licenza, ordinando il sequestro e 1’assegnazione al sig.
Tannello dei prodotti realizzati dalla C.S.B. o da altri per conto di quest’ultima
per il periodo successivo al 12.09.2011;

- Dichiara la titolaritd esclusiva in capo al sig. lannello dei segni distintivi
“yOODOO”, “THE EX”, “FIVE FINGER FILLET”, “RICSB” ¢ “RAFFAELE
IANNELLO?” e, per Ieffetto;

- Inibisce alla C.S.B. Commodities, Inc. e/o ai suoi danti causa qualsiasi uso
diretto o indiretto dei suindicati segni distintivi, anche congiuntamente a
qualsiasi altra dizione o rappresentazione grafica, come denominazione sociale,
marchio di fatto, nome a dominio e segno distintivo di qualsiasi genere nella
sua attivitd di impresa; nonché qualsiasi uso diretto o indiretto degli stampi utili
alla manifattura dei Prodotti in parola.

- Condanna la C.S.B. Commodities, Inc rimasta contumace, con sede negli Stati



Uniti d’ America, al pagamento della somma di €- oltre IVA e CPA ¢
rimborso spese generali in favore del sig. Raffaele Iannello, come da nota spese
del 15.10.2015;

- Pone le spese di funzionamento dell’ Arbitrato e 1’onorario dovuto all’ Arbitro,
liquidati in complessivi € -, di cui € - per le spese di
amministrazione ed €- per onorario, oltre IVA e CPA e rimborso spese
generali, comprensivi dell’acconto, a carico della C.S.B. Commodities, Inc, con
il vincolo di solidarieta tra le parti nei confronti dell’ Arbitro.

Cosi deciso dall’ Arbitro Unico avv. Federica Oronzo.

Roma, 12 novembre 2015

L’
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REPUBBLICA ITALIANA
L’arbitro Unico, avv, Federica Oronzo, con studio in Roma via Lucullo n. 3,
nominato con provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma in data
17.09.2014 per la decisione della controversia insorta tra:
- Sig. Raffaele Iannello, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Sanna e
Domenico Colella
- Ricorrente e/o Attore -
- C.S.B. Commodities Inc. (C.S.B.)
- Resistente e/o Convenuto contumace —
ha emesso il seguente
DECRETO
- letta l’istanza per la correzione dell’errore materiale contenuto nel lodo
arbitrale in data 12.11.2015, reso a definizione della controversia promossa dal
sig. Jannello Raffaele nei confronti della C.S.B. Commodities, Inc. (N.R.G.
11012/2014),
- Verificato che, effettivamente, per mero errore materiale nel punto quinto del
dispositivo del lodo risultano erroneamente inseriti i termini “danti causa” in
luogo dei corretti termini “aventi causa”
P.QM.
Visto I’art. 826 c.p.c. dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel
lodo indicato con la sostituzione, al punto quinto del dispositivo, dei termini
“danti causa"” con “aventi causa”.
Roma, 30 novembre 2015
L’ nico

Avv. F



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Ufficio di Presidenza

VERBALE DI DEPOSITO DI LODO ARBITRALE

L'anno 2016 il giorno 30 del mese di maggio nell'Ufficio di Presidenza avanti a me
funzionario giudiziario & personalmente comparso I'Avv. Sabino Sernia (domiciliato
per questo atto in Roma piazza di Campitelli 3 presso lo studio dell’Avv. Domenico
Colella) it quale, in qualita di procuratore del Sig. Raffaele lannello, deposita il lodo
arbitrale tra “Raffaele lannello e C.S.B. Commodities Inc. (C.S.B.)” composto di n.
10 faccia  deliberato e sottoscritto in Roma in data 12 novembre 2015 e del decreto
di correzione di errore materiale composto di 1 facciata e sottoscritto il 30/11/2015.
Deposita altresi:

1) Originale dell Agreement sottoscritto dalle parti in data 1/07/2007 contenente
allart.14/d la clausola compromissoria;

2) Copia tradotta dell’ Agreement:

3) Istanza di esecutorieta del lodo con procura agli Avv.ti Fabrizio Sanna, Domenico
Colella e Sabino Sernia.

L’Avv. Sabino Sernia chiede che il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma voglia
emettere decreto di esecutorieta del Lodo Arbitrale oggi depositato, ai sensi dellart.
825 c.p.c.
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won 3891/16

Cron ((
Rep

e

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma

visti gli atti e constatata la regolarita formale,

letto I'art. 825 c.p.c., dichiara esecutivo il lodo arbitrale
di cui al verbale di deposito che precede.

Si comunichi

Roma, _ 09 Gil. 7016

IL PRESIDENTE TRIBUNALE
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UFFICIO DI PRESIDENZA - settore civile

Fasc. Rg. 8891/16 vol.

Copia conforme all’'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell" Avv, Sernia Sabino

nellinteresse di lannello Raffaele

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Com‘andiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque
spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di
darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi,
quando ne siano legalmente richiesti.

|
Roma, 20 GIU. 2016
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