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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d’Appello di Venezia — Sezione Specializzata in Materia di A Y >
Proprieta Industriale ed Intellettuale SENT. N?-Q’}g A
[.a Corte, composta dai magistrati: DER M[_NUTA 'ZIL
8. 295 12009, RG
- dott.ssa Manuela Romei Pasetti, Presidente BEPOSITATALL2.3.D1C... 2011
- dott. Mario Bazzo, Consigliere N IOCRON
o N ool 38......... REP
- dott. Marco Modena, Consigliere estensore OGGETTO:....covervene
ha pronunciato la seguente im%lgim'zl-pw ----------

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 995/09 R.G. a seguito dell’appello proposto.
avverso la sentenza n. 143/08 del Tribunale di Venezia. Sezione
Specializzata in Materia di Proprieta Industriale ed Intellettuale, depositata il
22.9.08, avente ad oggetto contraffazione marchio, da
- Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)

rappresentato e difeso dagli avv.ti Prof. Pier Lugi Roncaglia, Gabriele

Lazzeretti, Elisabetta Gavuzzi e Giorgia Pea

appellante . ]
confro

- Associazione [taliana Calciatori (AIC) e A.L.C. Service s.r.1.

rappresentati e difesi dagli avv.ti Secondo Andrea Feltrinelli. Monica

Salvador, Giulia Zio, ed Antonello Mengato

- Media Projects s.r.lL.

Rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico M. Ferrara. Gretel

Malmsheimer, Marialaura Boni e Giovanni Borgo
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Appellati

CONCLUSIONI
per I” appellante:
Piaccia alla Corte Ecc.ma, in parziale riforma della sentenza n. 2143 del 30
maggio-22 settembre 2008, resa infer partes dal Tribunale di Venezia e non
notificata, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed
eccezione, cosi giudicare:
1) accertare e dichiarare che, attraverso ["uso dei segni “Oscar del Calcio™ e
“Qscar’™a titolo di marchio, le appellate si sono rese responsabili di
contraffazione sia della registrazione nazionale n. 988918 sia della
registrazione comunitaria n. 2931038 di cui [’Academy ¢ tifolare, inibendo
la
prosecuzione dell’illecito;
2) fissare, ai sensi dell’art. 124.2 ¢.p.i., una penale a carico di ciascuna delle
appellate per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente
all’emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle
pronunce contenute nella sentenza stessa;
3) condannare in solido le appellate a risarcire all’appellante i danni ad essa
derivati dall’illecito di cui al punto 1), da liquidarsi nella somma emergente
dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da esse derivano e
comungue
anche in via equitativa;
4) disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza, a cura deil’appellante
e a spese delle appellate, per due volte, a caratteri doppi del normale e con i
nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani “La Repubblica” e “Corriere
della
Sera”;
5) rigettare integralmente gli appelli incidentali proposti dalle appellate e,
per
|’effetto, confermare la sentenza n. 2143/ 2008 del Tribunale di Venezia per !
quanto riguarda i capi del dispositivo impugnati dalle appellate; ‘ i
6) condannare in solido le appellate a rifondere all’appellante spese, diritti M
ed onorari di causa anche di questo grado di giudizio;
In via istruttoria:
7) rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dalle appellate;
8) ordinare, ai sensi dellart. 121.2 c.p.i., I'esibizione delle scritture contabili
delle appellate (inclusi i registri IVA, le fatture ¢ il libro inventari) e di ogni
altro documento (quali ad esempio i contratti pubblicitari o di cessione dei
diritti televisivi, ecc.) dai quali ricavare i proventi da esse realizzati con
["organizzazione, dal 1997 ad oggi, della manifestazione contraddistinta dai
segni “Oscar” o “Oscar del calcio™ di cui & causa.

L
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9) ammettere, occorrendo, il seguente capitolo di prova per testi: “Vero che
la

societa GIK Eurisko nel marzo 2009 ha effettuato la ricerca di mercato di
cui

al doc. O) che si rammostra al teste, e che i dati ivi riportati corrispondono
cti

risultati della ricerca in questione”. Si indica come teste la ricercatrice di
GIK

Eurisko che ha coordinato 1'indagine, dottoressa Margherita Limido,
domiciliata presso la sede di GfK Eurisko in Milano, via Monte Rosa 17-19.
Si propone formale istanza, a norma dell’art. 352, secondo comma,
C.P.Coy -

atfinché la causa sia discussa oralmente dinnanzi al Collegio.

per le appellate A.I.C. e A.L.C. Service s.r.l.: Voglia I'Ecc.ma Corte d’Appello adita,

Sezione Specializzata per la Proprieta Industriale e Iniellettuale:

rigetiaia ogni contraria domanda, istanza -anche istruttoria- eccezione o

deduzione;

- emesse (utte le opportune pronunce, condanne ¢ declaratorie.

- dato atto ch AIC e AIC Service s.r.l rifiutano il contradditiorio su
domande e¢/0 eccezioni nuove che dovessero essere  proposte
dall’appellanie AMPAS e/o dall 'appelluta MEDIA PROJECTS in sede di

precisazione delle conclusioni,

cosi giudicare:

l\
§
i
I

In via pregiudiziale
1. Ordinare l'espunzione dagli atti di causa del documento sub B)
jrodotto dall appellante con l'aito di citazione d'appello (decisione
UAMI del 14.01.08 n. B 903 767} nonché di tutti i documenti prodotti
dalla stessa appellante nel corso dell'udienza del 3.10.2009 e di

quelli che dovessero essere prodoiti nel corso dell'udienza  di

(S ]
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precisazione delle conclusioni perché tutti inammissibili ex art.345
c.p.c.
In via Principale

2. Rigettare integralmente 'appello proposto dall’appellante AMPAS e,
in accoglimenio dell’appello proposto in via incidentale dua AIC e
AIC Service S.r.1., riformare la sentenza n°2143/2008 del Tribunale
di Venezia Sez. Spec. P.I e per [’effetto accertare e dichiarare la
nullita ex art. 25 cpi e/o la decadenza per intervenuta
volgarizzazione e/o nown uso del marchio italiano n° 988.918 rinnovo
del marchio n° 413.103 di titolarita di AMPAS: nonché la nulilita
assoluta ex art. 51 Reg. CE 40/94 (oggi art.52 Reg. CE 207/09) ¢/o la
decadenza per sopravvenula volgarizzazione ex art. 50 Reg. CE
40/94 (ogei art.5] Reg. CE 207/09) del marchio comunitario
n°2931038 di titolarita di AMPAS.

3. Condannare I'appellante al risarcimento di tuiti i danni patiti e
patiendi dalle convenute-appellate AIC e AIC Service S.r.l., anche ai
sensi e per gli effetti di cui all’art, 96 c.p.c. da liguidarsi in una
somma globale ritenuta di giusiizia.

In via subordinata

4. Nella denegata ipotesi di rigeifo dell'appello proposto in via
incidentale da AIC e AIC Service S.r.l, comungue rigeftare
integralmente ['appello proposto da AMPAS, confermando lu
sentenza n° 2143/2008 del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata
per la proprietd industriale ed intellettuale accertando che non

costituisce contraffazione dei diritti di marchio attorei ["utilizzo della

g
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denominazione “Oscar del calcio” e/o “Oscar del calcio-AIC" per
servizi di intrattenimento relativi all’organizzazione e conduzione di
manifestazioni aventi ad oggetto il conferimento di premi nel settore
calcistico.
In via di ulteriore subordine

3. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello proposto in via
principale da AMPAS e conseguente riforma parziale della sentenza
del Tribunale di Venezia, accertare ¢ dichiarare che Media Projects
S.rl, essendo la sola titolare della denominazione “Oscar del
calcio” e dei diritti di sfruttumento economico della relativa
manifestazione, é I'unica responsabile dell’illecito di contraffazione
che dovesse essere accertato in danno dell 'appellante e per !'effetto

condannarla in via esclusiva alla rifusione dei danni derivati ad

AMPAS dal predetio illecito.

6. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di condanna
in via solidale, condannare Mediu Projects s.r.l. a tenere manlevate e
indenni le convenute-appellate AIC e AIC Service s.r.l da ogni
richiesta e domanda formulata nei loro confronti da AMPAS e o
rimborsare loro ogni somma che dovessero essere chiamate u

corrispondere all’appellante ivi compresi spese, diritti ed onorari di

entrambdi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
7. In  accoglimento dei motivi d’appello  incidentale  ordinare
Uespunzione dagli aiti di causa dei documenti prodotti da AMPAS nel

giudizio di primo grado da n. 49 a n 83 in quanto depositati
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tardivamenie ¢ nn. 33-34-41-42-43-44-45-46-58 perché privi di
traduzione in lingua italiana ex art. 122 c.p.c.

8. Per la dene;,ié‘?ala ipotesi di rimessione della causa in istrutioria,
rigettare [Distanza dell 'appellante  di  esibizione delle  scrifture
contabili di AIC & AIC Service ¢ di conseguente CTU contabile, in

. guanto inammissibill e, ove ritenuio necessdario, ammetlere prova per
testi sulle circostunze capitolate da AIC e AIC Service nella memoria
exart. 183, c. Vin 2cpc dan Ian. 6.
In 0gﬁf caso =

9. Conintegrale rifusione di spese, dirilti e onorari di entrambi i gradi
del giudizio o quantomeno del grado d'appello con conferma della
compensazione delle spese sancita per il primo grado del giudizio

dalla sentenza impugnata.

Per l’anncll_ata Media Project s.t.l.:

Media Projetcs Stl, nel dichiggare di non accettare il contraddirtorio su eventaali

domande nuove formulate dalle controparti, chiede che la Corte d’Appello di

» - )
Venezia, disattesa ognl contaria I5tanza, €CCezIone € deduzione

* Iy VIA PRINCIPALE, NEL MERITO

In accoglimento dellappello incdentate di Media Projects e ad integrale riforma della

sentenza n. 2143 resa dat Tribunale di Venezia in data 30.5.2008:

—

(a) Accerti ¢ Dichiari la mancanza del requisito della capacita distntva del marchio

. ¥
“(Jscar” ol momento del suo deposito, € pet Teffewto
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A

(b) Dichjari ex articdli 1 13, comma I, ¢ 25 D, Lgs. 10.2.2005 n. 30 la nullicd del
marchio “Oscar” di cui alla registrazione italiana n. 988918 (annove della
registrazione 0. 413103 del 1982) del 1998 - classi 9, 16 e 41 nonché deils
tegdstrazione comunitaria n. 2931038 del 2002 - classe 41 ex articoli 7, lert b & 51
REgoiamento CE 40/ 94, ovvero, in subordine,

(c) chh;an Pavvenura volgarizzazione del marchio “Oscar” e, per lefferto, ne

dichi:u;i Ia decadenza ex articoli 13, comma IV ¢ 26 D. Lgs. 10.2.2005 n. 30 e ex

"tmcoh 7,lett d) e 50 Regola.meuto CE 40/94.

* IN VIA SUBORDTNATA.. NEL MERITO

(d) ,anfgxg_l la sentenza n. 2143 resa dal Tribunale di Venezia in data 30.5.2008.

* IN'OGNI cAsOC

() Respinga I'sppello proposto da AMPAS avverso la sentenza la sentenza n. 2143
resa dal Tribunale di Venezia in data 30.5.2008 e per I'effetto ugualmente respinga
tutte le domande dz questa avanzate nel giudizio di primo grado.

* IN VIA ISTRUTTORIA

() Ammerta prova testimoniale sui seguenti capitoli:

e
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L. "Vearo che nel Luglio 1998, come nsulta dal documento n. 2 che mi si tammostra,
la Societh Italiana Breverti riceveva da Media Projects Sl  formale incarico di
richiedeze all'Utficio Italiano l}{arcbi e Brevett Iz registrazione del marchi “Oscar del

? pe

Calein” ¢ “Gal del Caldo nella classe 41 — Manifestaziont, rassegne, concorsi a

13:uu‘z.i-"';..‘.”:.. ’

2. ”\*\::.‘t;'o._;i:(:hc, in forza di tale incarico, la Sodeta Italiana B;evetd provvedeva a
c{epo.isi:_t;‘x._x::_c_e,. come rsulta sempre dal documento n. 2 ¢he mi si rammostra, presso
VCfficio Jraliano Marchi e Breverti, la domanda di registrazione del marchio “Oscar
clel .{;iﬂci;:‘ii"’.- nellz classe 41 {ManiEeSt;éionL rassegne, concorsi a premi)”.

3. “Vé’:b’f?;':_hé,-come nsulta dal documento n. 3 che mu st rammostra, 'Uffido G10
(Na.;chi I\’:Q.zionali) dell’Ufficio Iraliano Breveri e Marchl presso il Mimistero delle
Attivitd Produttive rfutava la registrazione del marchio “Oscar del Calcio” nella
classe 1‘1 (rﬁaﬁj.festazioni, rassegne, concorsi a premi) in quanto degominazione
gederica t_i:ei servizi indican”.

51 indicano quali test su tutt 1 capitoli YAvv. Fabio Angelic e i Dr. Bruno Bellomo
entrambi ¢/0 Societa Italiana Brevetti - Roma, da assumersi mediante prova delegat
al Grudice Istrurtore del Tribunale di Roma ex articolo 203 cod. proc. civ.

{70) Rigetti tutte le istanze istrurtore avversare.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3 aprile 2007, I’ Academy of Motion Picture
Arts and Sciences (d’ora in poi. AMPAS), organizzazione che assegna
annualmente i premi “Oscar” ad addetti ai lavori nel mondo del cinema,

premesso di essere titolare del marchio “Oscar™, tutelato — per quanto qui

-intéressa:—~ da due privative (il marchio nazionale n. 988918 risalente al

1982‘1’0- il -marchio comunitario n. 2931038 del 2002: docc. 2 e 3 del

fascicolo di I grado per I’attrice), conveniva in giudizio, nelle forme del rito

- socletario; dinanzi al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata
lx’id{iSti‘iztle,':-'A'-.I-.'C. — Associazione Italiana Calciatori (d’ora innanzi,

'.“Ai.'I'Z.C.”),-A.I.C. Service S.r.l. e Media Projects S.r.l., contestando loro la

contiaffazione del segno in questione. L’attrice riferiva in particolare che le
convenute organizzano annualmente una cerimonia denominata “Oscar del
Calcio™ nel corso della quale vengono assegnati a calciatori, allenatori e
arbitri, premi chiamati “Oscar”, e rilevava come I'uso di questi segni
interferisca con I’ambito di protezione del suo marchio, comportando un
agganciamento alla celebritd di quest’ultimo, con indebito vantaggio per le
convenute e pregiudizio per I’Academy. L’AMPAS domandava quindi al
Tribunale di Venezia che fosse accertata la contraffazione delle sue
privative con le pronunce consequenziali di inibitoria, fissazione di una
penale per ogni violazione dell’inibitoria stessa, risarcimento del danno e
pubblicazione della sentenza.

A.LC. e AILC. Service si costituivano con comparsa di risposta
notificata il 7 giugno 2007, contestando le domande dell’attrice e chiedendo

in via riconvenzionale la dichiarazione di nullitd per mancanza di capacita
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poi:la condanna: dell’attrice per responsabilita processuale aggravata, e

chiedei’*_é}b‘*}:che ‘Media Projects, indicata come titolare dei diritti di
sﬁ'uttaménto‘- economico sulla manifestazione “Oscar del Calcio”, le
malievas_se dalle richieste dell’attrice.

Con comparsa notificata 1’11 giugno 2007 si costituiva Media
Projects la quale, rilevando che A.L.C. ¢ A.L.C. Service assolverebbero al

ruolo di semplici patrocinatrici della manifestazione “Oscar del Calcio” e

o
# .
A ST

sarebbero state pertanto convenute in giudizio pretestuosamente, chiedeva s A

["accertamento dell’incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia a

favore del Tribunale di Bologna nella cui circoscrizione Media Projects ha

Bhai

sede. Nel merito, domandava il rigetto delle pretese dell’attrice nonché la
dichiarazione di decadenza delle privative nazionale e comunitaria
dell’ Academy per volgarizzazione.

Con provvedimento del 13 luglio 2007, vista la pronuncia di
incostituzionalita dell’art. 134.1 c.p.i. (Corte Cost. 18 aprile-17 maggio
2007, n. 170), il Tribunale di Venezia disponeva il mutamento del rito,
fissando per il 3 ottobre 2007 l'udienza di trattazione. Seguiva a
quest’udienza lo scambio di memorie e documenti ex art. 183, sesto comma,,
c.p.c.. Con le memorie istruttorie, in particolare, I’Academy chiedeva, ai fini
della quantificazione del danno causato dalla contraffazione, ["esibizione

delle scritture contabili delle odierne appellate e di ogni altro documento

10



BUSINESSJUS

IL MONDO DEL DIRITTO CAMBIA

relativo ai- provent; realizzati con la manifestazione “Oscar de Calcio”,
Mentre ALC. e A.LC. Service domandavano Passunzione dj prove
testimoniali: su circostanze relative alle modalita dj svolgimento della
cerimonia  in questione e, insieme g Media Projects, contestavano
Pammissibilita dj alcuni document; prodotti dall’attrice, alcuni perché
redatti in lingua inglese, altri perché a loro dire tardivi. All’udienza del 30
gennaio 2008 si discuteva sulle istanze di prova e, in esito ad essa, il G.I.
fissava I"udienza dj precisazione delle conclusion; per il 27 febbraio 2008,
in cui lo stesso Giudice, concessi i termini di legge per i deposito degli
scritti conclusivi, rimetteva la causa al Collegio.,

Con sentenza n. 2143, depositata ii 22 settembre 2008, il Tribunale

"-‘;;di Venezia rigettava tutte Je domande e le eccezioni formulate dalle parti,

i,

;E;é?mpensando le spese di giudizio. In particolare il Collegio, da un lato,
:{,ﬁconosceva la piena validita del marchio “Oscar”, e respingeva quindi le
domande  riconvenzional; di decadenza ¢ dj nullith delle relative
registrazioni; dall’altro lato, riteneva che i segni “Oscar” e “Oscar del
calcio”, utilizzati dalle convenute, non interferissero con il marchio
dell’odierna appellante, e rigettava quindi la domanda dj condanna per
contraffazione da quest’ultima promossa, sia sotto il profilo confusorio, sia
sotto quello dell’agganciamento alla forza distintiva e alla notorieta del
segno dell’attrice, sia sotto quello del pregiudizio a Carattere distintivo def
medesimo.

Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 29 aprile-4 maggio
2009, FAMPAS proponeva appello, chiedendo accertarsi la contraffazione

delle sue privative con le pronunce consequenziali di inibitoria, fissazione di
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una penale per la violazione dell’inibitoria, risarcimento del danno e
pubblicazione della sentenza.

Si costituivano e parti appellate (con una prima comparsa AIC e
AIC Service s.I.l., e con una seconda Media Projects, rappresentate e difese
come in epigrafe), entrambe chiedendo i rigetto dell’appello principale e, in

via di appello incidentale, |a declaratoria dj nullith o decadenza per

All’udienza de} 4.4.2011, le parti precisavano [e conclusioni, e
Venivano assegnati i termini per comparse conclusionali e repliche.

Con nota in pari data, il P.G., essendo stato informato della causa, \ -
dichiarava di non intervenire, non ravvisando ragioni di pubblico interesse, e
chiedendo copia degli atti per le valutazioni d’interesse penale.

Alla successiva udienza del 12.10.201 I, previa discussione orale
richiesta dall’appellante Pbrincipale, la causa veniva trattenuta a sentenza,

MOTIVI DELLA DECISIONE

[ motivi di appello incidentale devono €ssere esaminati prima dj

quelli dell’appello principale, risultando preliminare l'accertamento dj
validita del marchio rispetto a quello della sya eventuale contraffazione,

Le domande riconvenzional; {ritualmente proposte in primo grado,
con la comparsa dj risposta) di nullita e dj decadenza per volgarizzazione
dei marchi in questione, si fondano Sostanzialmente sul medesimo assunto, e
cio¢ che il nome “Oscar” (ancorché usato, in origine, per indicare i noto

premio cinematografico assegnato dall’appellante) abbig assunto, nel tempo,
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L1

un significato generico di “primo premio di qualunque manifestazione™ cio.

sarebbe accaduto 213 al momento de] deposito del marchio italiano (1982) -
e dunque. a forriori, di quello, successivo, del marchio europeo — con la
conseguente nullita di entrambi | marchi: o quantomeno successivamente,
talché i marchi stessi sarebbero decaduti per volgarizzazione.

A sostegno di tale assunto, le appellate indicano numeros; elementi:
il contemporaneo deposito, nel 1982, da parte dell’AMPAS, insieme af
semplice marchio costituito dalla parola “oscar”, di un marchio figurativo
fappresentante la statuetta (presunto indice della consapevolezza della
mancanza di capacita distintiva della sola parola); I’indicazione dj tale
significato “ampio™ della parola “oscar” gia nel dizionarig della lingua
italiana Zanichelli de] 1983 (e poi da molti alirj successivamente editi); i
frequente utilizzo del termine “oscar”, in tale accezione, nel linguaggio
giornalistico, nonché come denomiﬁazione di innumerevoli manifestazion;
dei pili svariati generi in cuj vengano conferiti premi (fino all® “Oscar del
Cane™: doc. 21 AIC): il rifiuto dell’Ufficio ltaliano Breveiti e Marchi, nel
2002. di registrare il marchio “Oscar del Calcio™ alla stessa appellata Media
Projects, che lo aveva depositato nel 1998. con la motivazione che sj
sarebbe trattato di “denominazione generica dei servizi indicati™: un
provvedimento {peraltro interlocutorio. e successivamente modificato con la
sentenza di merito. come sostiene FAMPAS) in data 6.3.07 della United
States District Court —~ Central District of California. che. in una
controversia tra AMPAS e Raj International, avrebbe riconosciuto che. nella
lingua italiana. la parola oscar & un termine generico: I"opinione (per quanto

contestata ex adverso) di un autore. Ed in tal senso si ¢ CSpresso
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ripetutamente il Tribunale dj Roma. con la giurisprudenza documentata
dalla difesa AIC (sentenze nn. 16495 e 17331 del 2008. sentenza 21.5.09,
dep. i15.2.10, in causa 49992/05).

La sentenza impugnata, conformemente alla giurisprudenza del
Tribunale di Milano (sentenze nn. 1159 ¢ 10881 del 2010) documentata
dall’appellante, ha invece affermato che tale uso estensivo non sarebbe
produttivo di volgarizzazione perché presuppone chiaramente, sia negli
intenti di chi lo utilizza, che nella mente di chi lo percepisce, il paragone con
Punico e solo “oscar” de] cinema, di talché detto uso avverrebbe in
evocazione del premio attoreo e del suo carattere di eccellenza, {fo L

)

E tale ¢ I’opinione dell’appellante principale, asseverata da un parere (é
pro-veritate di autorevole studioso del diritto industriale, versato in atti,
Secondo 'AMPAS, analogamente alla parola “Nobel”, anche |a parola
“Oscar” verrebbe usata estensivamente e in senso figurato o scherzoso per
instaurare un paragone e indicare un primato in contesti diversi dal cinema.
uso che non ¢ in contrasto con la capacita distintiva del Segno, ma anzj la

presuppone ¢ la incorpora, rendendo “omaggio” allo stesso, ed essendo noto

g

che il “vero” Oscar & quello di Hollywood. tanto che anche nei dizionari il
primo significato resta pur sempre quello di premio conferito dall’ Academy.
Fenomeno che, sostiene "appeliante principale, se pud essere tollerato
laddove avvenga nella lingua pariata o nel linguaggio giornalistico. non lo &
pitt quando avvenga con evidenti finalitd di “agganciamento™ da chi, come

le controparti, ne trarrebbe indebito vantaggio commerciale,
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Ritiene questo Coliegio che la tesi. pur pregevolmente argomentata
dall’appellante principale, non sia fondata, ¢ che debba invece accogliersi la
tesi opposta.

Ed infatti, un uso cosi diffuso, intenso e prolungato come quelio
documentato dalle parti (il doc. 23 AIC menziona un “Oscar della Cucina”
assegnato gia nel 1969 il doc. 20 un 50° anniversario, net 2007, dell’Oscar
dell’Imballaggio; ed ¢ fatto notorio che nel 1960 — in tempi ormai lontani —
il prestigioso quotidiano economico britannico Financial Times assegnava
alla lira italiana I’Oscar della Moneta, ¢ al Governatore della Banca d’Italia
Donato Menichella I'Oscar come migliore governatore centrale), ha fatto si
che, se un siffatto uso estensivo puo ancora implicare negli intenti di chi lo
utilizza (evidentemente piu avvertito) un paragone con lo storicamente

primo premio Oscar (che ¢ indubbiamente quello del cinema conferito a

Hollywood fin dal 1929), lo stesso non avvenga piu neila mente del meno
informato vasto pubblico che lo percepisce, essendo trascorso ormai quasi
un secolo dalla prima edizione del suddetto Oscar del cinema. che. sehbene
tuttora rinomato, per le attuali generazioni, puo essere considerato un Oscar !
tra tanti altri, anche se forse il pit famoso. /
Cio non pud essere smentito dall’indagine di mercato i cui risultati
sono stati prodotti. solo in appello, col doc. O di parte appellante, trattandosi
da un lato di prova nuova, dall’altro di una ricerca fatta eseguire
dall’appellante in assenza di contraddittorio.
Se pud non essere certo che gid nel 1982 tale processo di
volgarizzazione potesse dirsi compiuto, di certo esso si ¢ compiuto negli

anni immediatamente successivi, tanto che. come gia osservato. risale al
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1983 la prima indicazione di un dizionario della lingua italiana che riporta la
parola “oscar” anche come nome comune riferito a “primo premio di una
manifestazione”. Se quindi non puo affermarsi la nullita del marchio
italiano, pil risalente (1982), deve affermarsi quella del marchio europeo,
assai pill recente (2002), risultando tale marchio gia in origine privo di
capacita distintiva in almeno un paese dell’Unione Europea.

Quanto poi alla questione se la volgarizzazione del primo marchio
debba aversi anche a causa deil’inattivita del suo titolare, requisito
introdotto nella legislazione italiana dal D.[..vo 480/92, e che quindi si
discute se debba applicarsi anche aj marchio registrato soito il regime della
legislazione previgente che non lo richiedeva, osserva questa Corte che se la

volgarizzazione & avvenuta gia sotto il quest’ultimo regime, come ¢

accaduto nel caso di specie, non vi & dubbio che il marchio non possa
rivivere in forza dello jus Superveniens. Ed in ogni caso, come si legge nella
stessa sentenza impugnata, che pure ha voluto escludere I’inerzia del
titolare, le reazioni dell’odierna appellante principale documentate in causa
(anche ad ammettere la tempestiva produzione di tale documentazione)
risalgono a non prima del 2002, e quindi sono successive allg sua
intervenuta volgarizzazione.

Restano pertanto assorbite sia le questioni relative alla decadenza per
non uso, che quelle relative all’interferenza tra il marchio registrato e la
denominazione della manifestazione organizzata dalle appellate, e quindi lo
stesso appello principale, che ha ad oggetto tale interferenza.

Le spese (liquidate d’ufficio in favore dj Media Project, in assenza di

nota) seguono la soccombenza.
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Cos definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza,

eccezione e deduzione respinta, in riforma dell’impugnata sentenza indicata

in epigrafe, ed in accoglimento degli appelli incidentali proposti da AIC,

AIC Service s.r.l. e Media Projects s.r.l.:

dichiara la decadenza per volgarizzazione del marchio italiano del
marchio italiano 1 988.918, rinnovo del marchio P 413.103, dep.
12.03.82 reg. 10.03.86, di titolariidi AMPAS:

dichiara la nullii per difetto di carattere distintivo del marchio
comunitario 2931038 di titolaritidi AMPAS:

dichiara assorbito Iappello principale;

condanna [’appellante principale alla rifusione, in favore delle
appellate, delle spese di lite, che liquida e tassa, in favore di AIC e
AIC Service srl, in € 392,06 per spese, 4.362,00 per diritti,
15.300,00 per onorari, 2.475,75 per rimborso forfettario, quanto al
primo grado, e in 354,95 per spese, 2.878,00 per diritti, 17.000.00
per onorari, oltre rimborso forfettario, quanto al secondo grado, oltre
oneri di legge per entrambi i gradi; ed in favore di Media Projects
s.r.l. in € 2.000,00 per diritti e 10.000,00 per onorari per ciascuno dei
due gradi, oltre rimborso forfettario ¢ oneri di legge;

ordina la trasmissione di copia della presente sentenza all’Ufficio
[taliano Brevetti e Marchi, a cura della Cancelleria. ai sensi dell’art.
122 comma 8 c.p.i.;

ordina [a trasmissione di copia della presente sentenza. al momento

del passaggio in giudicato, a cura deila Cancelleria. all’Ufficio di
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armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e
modelli), ai sensi dell’art. 100 comma 6 del regolamento 207/09/CE
del 26.2.2009.

Venezia, 12.10.2011

L.’ Estensore
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