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1. I ntroduzione

I marchio commerciale, trai segni distintivi, &€ quello maggiormente in grado di
legare prodotti e servizi ad un’impresa, permettendo di distinguere aziende
operanti nello stesso settore commercial e facilitando cosi ai consumatori lascelta
elaselezione dei prodotti e servizi in basealaloro origine.!

Pertanto, laprincipal e etradizional e funzione del marchio é quelladi unire
idealmente un’ azienda? ad un segno rendendola cosi riconoscibile a pubblico.

Ne consegue logicamente che latutelagiuridicadel o stesso debbalimitars
alle sole categorie merceol ogiche per cui il titolare harichiesto laregistrazione e
per le quali, tra I'altro, si propone un uso effettivo del marchio stesso.
Ci0 detto, tale principio fondamentalein materiadi marchi d’ impresa, detto della
relativitadellatutela, havisto, conil passare del tempo, un notevol eindebolimen-
to. In effetti, oggi, il marchio d’ impresa, € andato viaviaslegandosi dai prodotti e
servizi dell’impresa. Cosi, soprattutto grazieallo sviluppo dell’ attivitadi pubblici-
tae di marketing, il marchio si é trasformato in uno strumento essenziale per la
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«conquista»® e |’ accaparramento della clientela; in altri termini, il marchio ha
perso in molti casi la sua originale funzione distintiva rendendosi un valore a sé
stante dell’impresa, importante asset aziendal e suscettibile di essere apposto ad un
numero cospicuo, senoninfinito di prodotti e servizi anchedi naturadiversaenon
necessariamentelegati all’ attivitad' impresadel legittimotitolare.

Questa progressiva «autonomizzazione» del marchio é stata dovuta, in
particolare, all’ avvento ed alla diffusione dei cosiddetti marchi notori e rinomati,
ovvero di marchi che, per il fatto stesso dellaloro celebritd, accedono ad unatutela
giuridica che esorbita dalla stretta cerchia dei prodotti e servizi per cui e stata
richiestalaregistrazione, estendendosi aqual unque settore merceol ogico ed attivita.

Lalogicadi tale tutela rafforzata trae chiaramente origine dal fatto che,
chiunque si appropri o utilizzi un marchio notorio per i propri prodotti e servizi, é
suscettibile di determinare un grave pregiudizio al legittimo titolare del marchio,
traendo un indebito vantaggio dagli investimenti sostenuti da quest’ ultimo per
accrescerneil valore attrattivo agli occhi dei consumatori.

Pertanto, ogni riflessione su tale materia dovra essere compiuta tenendo
bene a mente che i segni distintivi dei club non sono marchi «normali»* bensi
marchi notori, altresi detti «Popularity properties». Quest’ ultimi derivano il loro
nome dal fatto che sono caratterizzati dagrande diffusione e popolarita, nonché da
una chiaravisibilitararamente circoscritta a territorio nazionale.

Questa loro notorieta incide senz’altro, in senso derogatorio, rispetto
all’ applicazione della disciplina dei marchi, e laloro atipicita si rivela anche e
soprattutto nell’ uso peculiare che ne vienefatto. E’ cosi che, comesi evinceranel
seguito di questa analisi, se da una parte sembrerebbe sussistere una certa
inconciliabilitatrai marchi di societa sportive calcistiche el’ ordinaria disciplina
giuridicadel marchi, tanto dafar dubitare addirittura che di veri marchi s tratti,®
dall’atra, il profondo interesse e lamal celata passione che il mondo del calcio
serba nei confronti di tali segni atipici ha senz’ altro saputo restituire loro una
dignitagiuridicaoltre che, e soprattutto, economica.

2. L’ atipicita dei marchi delle societa di calcio professionistiche

| marchi delle societa di calcio, consistenti in genere nella denominazione della
sguadrastessa, sono stati dasempre considerati atipici. Si vedraorain cosaconsiste
questa loro originalita facendo riferimento, in particolare, allaloro registrabilita
come marchi.

Per far cio, si dovra preliminarmente guardare alla definizione stessa di

8 J. ScHmIpT SzaLewskl, J.L. PiErre, Droit de la propriété industrielle, Litec, Paris, 2003, 189.

4 A. VanzerTl, V. DI CataLpo, Manuale di diritto industriale, Giuffre, Milano, 1996, 201.

5 L. CoLaNTUONI, M. Pozzi, A. BennaTi, Merchandising sportivo, in | Contratti, n. 8-9, 2006, 844.
6 Basti pensare che i segni distintivi in questione vengono in genere chiamati «marchietti», si
veda G. ALeaNEsE, Calcio in borsa, merchandising sportivo problemi giuridici etutele reperibile
on line al’indirizzo web www.cal cioinborsa.com (dicembre 2006).
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marchio fornita dal nuovo Codice della Proprieta Industriale’ (qui di seguito il
nuovo Codice), il quale precisaeribadisceall’ articolo 7, che «possono costituire
oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente... purché siano atti a distinguerei prodotti oi serviz
di un’impresa da quelli di altre imprese».

Sullabase di tale definizione sara opportuno oraporsi tre domande: (i) se
il segno digtintivo di unasocietasportiva, inteso come denominazione dellasquadra
stessa, possa costituire oggetto di registrazione; (i) seil segnoin questione, qualora
si tratti di un nome geografico, possaessere validamenteregistrato ed infine (i) se
i colori di una compagine sportiva possano essere a loro volta registrati come
marchi commerciali.

2.1. Latutelabilita comemarchio di impresa della denominazionedella squadra

La prima questione rilevante € dunque sapere se le societa sportive siano da
considerare a tutti gli effetti delle imprese, ovvero capire se le societa sportive
esercitino un'’ attivitaeconomicaorganizzataa finedelaproduzione edello scambio
di beni eservizi ai sensi dell’ articolo 2082 c.c., individuando, in particolare i beni
eloi servizi prodotti 0 scambiati suscettibili di essere identificati da un marchio
commerciale.

Dovendos escludere, dmenoinunaprimafasedi taleanalisi, chele societa
di calcio professionistico abbiano qual e oggetto socia e laproduzionedi beni, diviene
chiaro chei marchi in questione dovranno necessariamente distinguerei servizi; a
tal proposito, e con riguardo ai marchi di servizio in genere, autorevole dottrina®
ha precisato che: «i servizi che un marchio pud contraddistinguere sono soltanto
le prestazioni che un’impresa rende a terz, non potendosi trattare di un’ attivita
chel’impresa esplica solo per soddisfare esigenze sue proprie e che non formino
dunque oggetto di scambio».

Alladomandanon semplice su quale siadunqueil servizioreso a pubblico
dallesocietadi calcio hasaputo dare unarispostalagiurisprudenza, laqualeha, in
pit occasioni, ritenuto validi quali marchi di servizioi segni di societasportivein
guanto destinati a contraddistinguere «attivita sportive».®

Se la suddetta soluzione € stata oramai quasi definitivamente accolta,
sembra qui particolarmente interessante citare un’ordinanza del Tribunale di
Venezia, chein modo molto chiaro individuaal cuni degli aspetti pit controversi e
dei dubbi sorti nel tempo in merito allaregistrabilitadei marchi di societasportive.

In effetti, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 5 marzo 1990,

"1l nuovo codice della proprietaindustriale & stato introdotto nel nostro ordinamento con il d.lgs.
10 febbraio 2005, n. 30.

8 G. GHIDINI, S. HassaN, citati in P. MarcHETTI, L.C. UBerTtazzi (acuradi), Commentario breve al
Diritto della Concorrenza, Cedam, Padova, 1997, 1031.

® Si vedano ex multiis, Trib. Palermo, 2 luglio 1988, in Giur. Ann. Dir. Ind., 91, 177; Pret.
Venezia, 15 novembre 1989, in Giur. Ann. Dir. Ind, 91, 177.
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ammettendo chel’ attivitadelle societadi calcio avesse innegabilmente unanatura
commerciale, aggiungeva poi che «la societa sportiva, in quanto volta
principalmente, nella intenzione del legislatore, a realizzare una promozone
dell’ attivita sportiva.....ed in quanto sottoposta al potere di indirizzo e controllo
della federazione sportiva di appartenenza anche in ordine all’ esercizio
dell’ attivita piu propriamente economica, presenti degli elementi di atipicita che
impongono di verificare...I' applicabilita della normativa (quale quella relativa
ai marchi ed alla concorrenza) che s riferisce all’impresa ordinaria».

I1 Tribunale concludeva dunque escludendo I’ applicabilitadelladisciplina
dei marchi d'impresa, negando che il nome di una compagine calcistica potesse
essere destinato a distinguere merci o prodotti per due motivi principali: in primo
luogo, ritenendo che non s potesseravvisare nellasquadrail prodotto dell’ attivita
d’'impresa destinato ad essere commercializzato, ed in secondo luogo, ritenendo
I’ attivita dell’ impresa sportiva di fatto destinata, non giaal generico pubblico dei
consumatori, bensi ai soli supporters della squadra.

Riteneva, dungue, il Tribunale cheladisciplinadi riferimento applicabile
non dovesse essere quelladel marchio commerciale, bensi quelladettatain temadi
denominazionesociae.

Rispetto alle suddette perplessitd, edin particolareconriguardo all’ esistenza
di un presunto potere di direzione esterno alle societa sportive in materia di
sfruttamento e commercializzazione dei marchi, non pud escludersi a priori una
possibile erilevante intromissione degli organi della Federazione. Infatti, ai sensi
dell’articolo 9 dello statuto della FIGC, é possibile prevedere, per delega, di
attribuire alla Lega I’ esercizio delle «attivita relative ad accordi attinenti [.....]
alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi...». Oraci s pud
domandare, nel caso di un’ipoteticadelegadell’ ativitadi sfruttamento commerciae
del marchio, quanto spazio e quantadiscrezionalita possarimanere, di fatto, nella
disponibilitadelle societadi calcio. Certo éche, in assenzadi delega, taleingerenza
esternadovrebbe comungue escludersi.

Per quanto concerne poi le possibili interferenze delle Leghe, un esempio
interessante vienefornito dal «Regolamento delle divise dagiuoco»* dettato dalla
LegaNazionae Professionisti che, all’ articolo 5 stabilisce, rispetto all’ apposizione
dello stemma o del nome della societa sulle maglie, sui pantaloncini e cal zettoni,
dei precisi limiti spingendosi fino aregolareladimensioneed il numero dei marchi
ammessi. Certo echel’ uso commerciale del marchiononsi limitaall’ applicazione
dello stesso sulle divise dei giocatori; ciononostante, questo esempio si pone a
riprova, almeno parziale, dellapresunta atipicita del marchio nell’ ambito del suo
sfruttamento. Cio detto, I'ipotesi di un’ingerenzaesternarilevante e assolutadelle
L eghe deve comungue escludersi.

Per quanto attiene, invece, alla precisazione fatta dal Tribunale, secondo

10 Si veda lo Statuto della FIGC reperibile on line all’indirizzo web www.figc.it (febbraio 2007).
1 Si veda Lega Nazionale Professionisti, Comunicato Ufficiale n. 9 del 3 agosto 2006, reperibile
on line al’indirizzo web www.lega-calcio.it (febbraio 2007).
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cui non puo identificarsi nellasquadrail prodotto dell’ attivitad' impresadestinato
ad essere commercializzato, tale rilievo, che potrebbe sembrare a prima vista
fondato, in realta deriva da una certa confusione fatta dal Tribunale trail segno
distintivo consistente nelladenominazione della societd, volto all’ individuazione
della stessa, ed il marchio d’impresa identificativo di beni e servizi prodotti o
scambiati dall’ impresa.

Allaluce di tale delucidazione, diviene immediatamente chiaro e logico
guanto affermato da giurisprudenza ormai costante,*? secondo cui il servizio
designato dal marchio e appunto quello di «spettacol o sportivo.

Quanto, infine, a rilievo relativo a pubblico dei destinatari dei marchi
delleimprese sportive, che sarebbe cioélimitato allacerchiadei supporters, questo
non sembraescluderein alcun modoil valoredi tali segni comemarchi commerciali.
Infatti, se @ vero che solo unafettadi consumatori sarainteressato al servizio reso
dallasocietd, cio non puo di per sé escluderelatuteladel marchio nei confronti di
possibili concorrenti e soprattutto nei riguardi dei contraffattori dello stesso.

Si pud dunque affermare chei segni di societasportive, anche semplicemente
denominativi, possono validamenterientrare nell’ ambito dellatutelagarantitadalla
disciplinadei marchi essendo | e societa stesse delleimprese atutti gli effetti.

Resta poi inteso che, specie nell’ipotesi in cui il marchio abbia acquisito
unacertanotorieta e appetibilitasul mercato, |e societasportivenon si limiteranno
aregistrareil segno per il solo servizio di spettacolo sportivo, maa contrario, ne
estenderanno la portata ad una serie di prodotti, tipicamente quelli oggetto di
merchandising, nell’ ottica appunto di licenziare il marchio a terzi. Ai sensi
dell’ articolo 19 del nuovo Codice, infatti, «pud ottenerelaregistrazione per marchio
d’ impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o
commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di
imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

2.2. Latutelabilita come marchi dei «toponimi»

Si pud aquesto punto rispondere allaseconda questionerelativaallaregistrabilita
dei nomi geografici.®

Dalla lettura del dettato dell’articolo 7 del nuovo Codice si deduce, a
confermadi quanto detto inintroduzione, chelaquaitaessenziale perché un marchio
siariconosciuto cometale risiede nella sua capacitadi differenziareil prodotto di
un’impresadaquello delleimprese concorrenti. Ne consegue che latutelaatitolo
di marchio non potramai essere accordataqualorail segno in questione non faccia
altro che descrivereil prodotto od il servizio da questo contraddistinto e/o le sue
qualita.

2 S vedano nuovamente Trib. Palermo, 2 luglio 1988, cit. p. 177; Pret. Venezia, 15 novembre
1989, cit. p. 177.

13 A questo riguardo P. MonTuscHi, Marchio comunitario e nomi geografici, in Il Dir. Ind., n. 1,
2004, 50-60.
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In atri termini, la capacita distintiva dipende dalla distanza concettuale
chesi frapponetrail marchio ed il prodotto/servizio da questo individuato.

In particolare, in tal senso, I’articolo 13 del nuovo Codice propone un
elenco non esaustivo di segni daconsiderarsi a priori privi di capacitadistintiva
perché descrittivi, e quindi non registrabili come marchi, trai quali rientrano i
segni designanti laprovenienzageograficade prodotti e servizi.

Ora, appare evidente agli occhi di tutti come lamaggior parte dei marchi
di societasportivenon siano altro chede toponimi,* limitandosi il segno adescrivere
laprovenienzageograficadel club; questo rilievo dovrebbe far dunque escludere,
dasolo, laqualificazione di tali segni come marchi d’impresa.

Cio detto, I'intento perseguito dalla norma € quello di escludere la
registrabilita dei toponimi allorché indichino localita geografiche giarinomate o
note per lacategoriadi prodotti di cui si tratti. Setale regoladi diritto appare del
tutto opportunase applicataaservizi egeneri di consumo, risultainvecedi difficile
applicazione nel riguardi dell’ attivitad’ impresadi unasocietasportivaper laquale
dovrebbe essere chiestalaregistrazione, ovveroil servizio di «spettacol o sportivo».’
Forse tale difficolta di inquadramento e di qualificazione della fattispecie nasce
anche da quanto sostenuto da parte delladottrinasecondo cui, nei marchi di servizio,
verrebbe menoil tradizional e collegamento tramarchio e prodotto, evidenziandos
invecelafunzione pubblicitariaequelladi indicazionedi qualitadel marchio stesso.

Ma, tornando allariflessione segnalata, si pud realmente immaginare un
legame stretto ed imprescindibiletralaprestazioneresadai giocatori di unasquadra
di calcio ed il territorio da questi rappresentato? E ancora, si pud parlare di un
apporto del luogo geografico determinanteai fini dellaqualitadel gioco stesso che
lo renda qualitativamente peculiare? Infine, ed atitolo esemplificativo, unacitta
italiana pud essere consideratarinomatapiu di un’ altraper il modoin cui inessasi
gioca a calcio o, meglio ancora, per il modo in cui lo spettacolo sportivo viene
fornito a pubblico?

A tali questioni bisognerebbe sempre rispondere ricordando che non é mai
lasguadrasic et simpliciter ad essere contraddistintadal marchio, bensi il servizio
di spettacolo sportivo. A tal riguardo sembraameno parzia mente non condivisibile
il rilievo del Tribunale di Napoli nel recente caso Salernitana secondo cui andava
esclusalatutelabilitadel marchio geografico della stessaesistendo «una profonda
interazionetra denominazione, squadradi calcio ecitta».” A meno che, appunto,
il Collegio non s stesseriferendo, erroneamente, non al marchio d' impresabensi
aladenominazione dellasguadral

4 A. MaIeTTA, | segni distintivi delle societa di calcio tra marchio forte e marchio debole e
secondary meaning: il caso della Salernitana, in Riv. Dir. Ec. Sport, n. 2, 2006, 55-65.

15 G veda Trib. di Venezia, 5 marzo 1990, in Foro It., 1991, |, 641.

16 F PacareLLl, in Riv. Dir. Ind, I, 1971, 79; G. Siperi, in Riv. Dir. Ind., I, 1973, 235, in P.
MarcHeTTI, L.C. UBerTazzi (acuradi), Commentario Breve al diritto della concorrenza, Cedam,
Padova, 1997, 1031.

T A. MaIeTTA, | segni distintivi delle societa di calcio tra marchio forte e marchio debole e
secondary meaning: il caso della Salernitana, cit. p. 59.
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Cio detto, non dovrebbe escludersi a priori laregistrabilitadi untoponimo
nel caso di marchi di societasportive. Infatti, ad avviso di chi scrive, I’ articolo 13
del nuovo Codice non dovrebbe essere interpretato in modo eccessivamente
restrittivo, escludendo sempre e comungue laregistrabilitadel marchio contenente
esclusivamente un’ indicazione geografica. Al contrario, di voltain voltasi dovra
procedere allavalutazione del caso, lasciando allaliberadisposizione del pubblico
solo ed esclusivamente quei segni che presentino attualmente, o che sianoin futuro
suscettibili di presentare, agli occhi dei consumatori, un nesso con la categoriadi
prodotti e servizi di cui S tratti.’® Ovvero ancora, qualoraesistaun interessegenerale
apreservareladisponibilitadel nomi geografici nascente dd fatto che questi possano
influenzare le preferenze dei consumatori, portandoli acompiere associazioni tra
prodotti e servizi e sentimenti positivi suscitati da una particolare localita.’®

Certo e che la questione relativa alla registrabilita dei marchi toponimi,
ancor discussa, haassunto, in pitl occasioni, un non esiguo rilievo economico. Si
pensi per esempio a caso dell’imprenditore Della Valle, il quale, a seguito
ddI’ acquisizioneddlasocietadi calcio «Fiorentina», procedevaall’ acquisto, dl’ asta
fallimentare del marchio «Fiorentina1929» per 2,5 milioni di euro, vedendosi poi
opporre il rigetto, da parte dell’ Ufficio brevetti e marchi, della registrazione del
marchio stesso (il qualenel frattempo eraincorso in decadenza per mancato rinnovo),
proprio sul fondamento del fatto cheil termine fiorentina avrebbe costituito «una
pura espressione indicativa della provenienza geografica e sulla natura dei
prodotti e servizi da contraddistinguere».®

Comungue sia, pur escludendo la registrabilita per difetto di carattere
distintivo dei segni di societacalcistichetoponimi ai sensi dell’ articolo 13 del nuovo
Codice, non dovra dimenticarsi che anche un marchio originariamente privo di
capacitadigtintiva, & suscettibiledi acquisire carattere distintivo. Cio in particolare
in duemodi: o (i) per mezzo dell’ uso che nel tempo di tale marchio vienefatto dal
suotitolare oppure (ii) arricchendo il marchio descrittivo di dettagli inusuali, quale
unaveste grafica particolare, 0 aggiungendo a marchio denominativo una parte
figurativa rendendo il marchio da semplice a complesso, 0 ancora abbinando la
denominazione descrittivaad un termine di purafantasia, accrescendo cosi il gap
concettuale tramarchio e prodotti e servizi.

Laprimaipotesi, che & poi quellache piti qui interessa, si verificherain
tutti quei casi in cui un segno, acausadell’ uso che ne sia stato fatto dalla societa,
abbia acquisito nel tempo una certa notorieta, tanto da essere automaticamente
associato, dal pubblico dei consumatori, al’impresad’ origine.

18 A proposito dei marchi geografici fondamentale € la sentenza Chiemsee della Corte di Giustizia,
del 4 maggio 1999, Windserfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH (WSC), C-109/97,
in GUCE, 1989, L 40, 1, reperibile on line al’indirizzo web www.curia.eu.int (dicembre 2006).
9 P MonTuscHI, Marchio comunitario e nomi geografici, cit. p. 50; P. CavaLLARO, Denominazioni
geografiche e segni distintivi, in Il Dir. Ind., n. 3, 2002, 243-248.

2 Sulla questione del marchio Fiorentina si veda Repertorio, n. 23, 24 febbraio 2004, in Not.
Ord. Cons., in Proprieta Industriale, dicembre, 2005, 33; S. Prizio, Marchio facciamo chiarezza,
reperibile on line al’indirizzo web www.fiorentina.it (febbraio 2007).
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Intal senso, si pone ladisposizione dell’ articolo 8 del nuovo Codice che
prevede espressamente, quale vera e propria norma di chiusura del sistema, la
regitrabilita dei nomi e del segni usati in campo sportivo qualora siano notori.

Se ne deduce che la maggior parte dei segni distintivi tradizionalmente
associati ai club sportivi, siano suscettibili di essereregistrati per il solofatto della
loro notorieta, ove la notorieta venga a sanare il vizio originario del marchio
descrittivo.

In ogni modo, e prima ancora di divenire notorio o celebre, il marchio
descrittivo debole (tutelato solo se riprodotto dal concorrente integralmente o in
modo molto prossimo) puo rafforzarsi e divenire forte (tutelato ogni qual voltail
suo nucleo concettuale venga contraffatto), tramite I’ uso commerciale posto in
essere dal suo titolare, per esempio a seguito di unaforte campagna pubblicitaria
con conseguente incisiva penetrazione del mercato, in modo da far assumere al
marchio quel significato individualizzantedi cui inizialmente difettava.®*

Si pud dunque affermare chelaregistrazione dei segni di societadi calcio,
pur se consistenti in un semplice indicatore di provenienza,? nellamaggior parte
dei casi, ed in particolare nell’ipotesi di societa sportive gia esistenti e note nel
panoramade calcioitaliano, possano legittimamenterientrare nell’ ambito di tutela
accordato dalladisciplinadei marchi.

2.3. |l colore come marchio

Oltrealladenominazione, le squadredi calcio sono in genere contraddistinte daun
logo e daunamascotte, per lacui registrabilitanon si pongono in genere particolari
problemi ed infine da uno o piu colori.

E innegabile chei colori sociali permettono di individuare!’ appartenenza
immediata, specie sul piano emotivo, del «supporter-consumatore» alla squadra
del cuore, trasmettendo valori attinenti allasferapiu strettamente emozionale. Se
ne deduce quindi |’importanza di appropriarsi in via esclusiva dei colori stessi,
cosaoggi possibile attraverso laregistrazione degli stessi come marchi.

A tal riguardo, il nuovo Codice, conformementeallaprevisionedell’ articolo
16 del R.D. del 21 giugno 1942, n. 929% (vecchia Legge marchi), prevede
espressamente all’ articolo 7 le combinazioni o le tonalita cromatiche tra i segni
suscettibili di costituire oggetto di registrazione.

Certo & che non tutte le combinazioni di colore, ein particolar modo, non
tutte le tonalita cromatiche devono considerarsi registrabili, ancora unavolta per

2L A tal riguardo M. FerranTE, Marchi “forti” e marchi “ deboli”, in Il Dir. Ind., n. 1, 2002, 26-
29; M. BionpeTTi, Il “ secondary meaning” nella disciplina italiana dei marchi d’impresa, in Il
Dir. Ind., n. 4, 2001, 329-327.

22 C. GALLI, Segni distintivi eindustria culturale, in L.C. UserTtazzi (acuradi), Annali italiani del
diritto d’'autore, della cultura e dello spettacolo, Giuffré, Milano, 1999, 259-269.

2 L. CoLANTUONI, M. Pozzi, A. BennaTi, Merchandising sportivo, in | Contratti, n. 8-9, 2006, 844.
2 R.D. del 21 giugno 1942, n. 929, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di
marchi registrati.
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difetto di carattere distintivo.

Un aiuto a finedi rinvenirei colori suscettibili di divenire marchi viene
offerto dall’interpretazione della Corte di Giustizia in merito allaregistrabilitadi
marchi di colore.®

In effetti, laCorte haconsiderato che se e vero chei colori risultano prima
facie pocoidonel acomunicareinformazioni precisequanto al’ originedi unamerce
odi unservizio, tuttavia, in talune specifiche situazioni possono al contrariorivelars
il mezzo perfetto per raggiungere il consumatore finale. Cio in particolar modo
grazie al potere evocativo cheil colore pud avere sul pubblico.

Se, daun lato, quindi il colore é daconsiderarsi originariamente privo di
capacitadistintiva, e quindi non registrabile, ancora unavoltal’ uso commerciale
chedi tale colore 0 combinazionedi colori viene fatta puo attribuire allo stesso un
significato nuovo agli occhi dei consumatori portati ad associaretali segni a servizio
€/o prodotto di una particolare impresa.

L'uso del marchio di colore € dunque la prima condizione perché sia
ammessa la sua registrazione, ma resta inteso che la stessa sara accordata piu
facilmente nel caso in cui il «il numero dei prodotti 0 servizi per cui é richiesta
risulti molto limitato ed il mercato pertinente molto specifico».?® Questo al finedi
mantenere, almeno parzialmente, ladisponibilitadei colori (per lo meno quelli di
base) dato il loro numero limitato e la necessita di un loro uso generale.?” Una
seconda condizione € individuata poi dalla Corte nella rappresentazione grafica
del colore, che non dovraavvenire per mezzo dellasempliceriproduzione su carta
dello stesso né con la descrizione a parole dello stesso, bensi mediante la
determinazionedi un codice di identificazioneinternazionale.

Non si puo dunque escluderelaregistrabilitadei colori sociali, ancorauna
voltagrazie soprattutto allanotorietadi tali segni, fruttoin particolare dell’ attivita
di marketing che ruotaintorno a questi ultimi.

Infine, tali nuovetipologie di marchi non devono essere sottoval utati daun
punto di vista strategico ed anzi, dovrebbero essere valorizzati per I'importanza
che potrebbero avere nella strenua lotta delle societa di calcio contro i
contraffattori.?®

3. Il fenomeno del «lease-back»
Si e visto comei segni identificativi di societadi calcio, pur nellaloro atipicita,

possano essere validamente registrati come marchi acquisendo cosi unatutelaforte
nei confronti dei possibili concorrenti; occorre ora analizzare quale siano gli usi

% Corte di Giustizia, sent. del 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel Groep bv/Benelux-
Merkenbureau, in GUCE C 200 del 14 luglio 2001; si vedail commento di L. TavoLAro, Il colore
come marchio, in Il Dir. Ind., n. 1, 2004, 33-39.

% Corte di Giustizia, sent. del 6 maggio 2003, C-104/01, cit, punto 66.

27 Si veda Pret. Lecco, 17 luglio 1990, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1990, 674.

A tal riguardo R. RossoTTo, F. SanToni DE Sio, D. Sinbico, | marchi nel pallone, in Il Dir. Ind.,
n. 4, 1999, 323-328.



66 Giulia Cortesi

atipici chedi tali marchi vienefatto.

Tali usi atipici fanno provadi un accresciuto interesse, specie daun punto
di vista piu strettamente economico, delle societa di calcio nei confronti dei loro
segni distintivi.

Effettivamente, un gran numero di societa di calcio ha intrapreso ad
utilizzareil marchioin modi che si possono definire «particolari», ovvero del tutto
estranei ala tradizionale funzione distintiva di beni e servizi, di natura «quasi
finanziaria» 0 «contabile». Cid ariprovaulterioredell’ autonomizzazione dd marchio
rispetto allafonte produttiva.?®

Si pensi, in particolare al’uso del marchio quale pegno a fronte di un
prestito bancario, ma anche e soprattutto ai finanziamenti delle societa di calcio
ottenuti per mezzo della conclusione di contratti di «sale e lease back».

Tali contratti consistono in unacessione del marchio aterzi, in genereuna
banca, ad unafinanziaria o ad una societa di leasing con contestual e conclusione
di un contratto di leasing del marchio (o del portafoglio marchi) afavore del cedente
chepotracosi continuare afarne uso controil corrispettivo di un canone periodico.
Al terminedel contratto, il licenziatario potrapoi riscattareil marchio ritornandone
proprietario.

L’impresa pone cosi in essere un’ operazione finanziaria basata sul
rendimento conseguente alle vendite «coperte» dal marchio, mentre la societa di
leasing, potra contare, oltre che sui canoni periodici, sullatitolarita stessa di un
marchio, senza per questo essere tenuta a sostenere le spese per il suo utilizzo
(indispensabile per non incorrere in decadenza per non uso del marchio), che
continuano infatti ad incombere sul vecchio proprietario.

La particolarita di tale contratto risiede poi nel fatto che con la sua
conclusione la societa puo facilmente ottenere un cospicuo finanziamento ad un
costo in genere inferiore rispetto a quello di un mutuo bancario evitando, in tal
modo, di toccare lavoce debiti del bilancio.

Si tratta dunque di un vero e proprio intervento di cosmesi contabile
equiparabile a quello messo in opera da alcune societadi calcio per mezzo della
semplice cessione del marchio ad una societa del gruppo con contestuale
conferimento di un ramo d’ azienda, riuscendo in tal modo a creare plusval enze del
marchio, anche se solofittizie, nontrattandosi, chiaramente, di veree proprie vendite
aterzi.

Visto lo stato di indebitamento generalizzato di molte societadi calcio non
si fafaticaacredere chetali pratiche abbiano riscosso un tale successo dadivenire
un vero e proprio fenomeno dell’ attualitasportiva® Inoltre, il consenso accordato
atali operazioni dimostracheil marchio haassunto, inmolti casi, un valore superiore

2 Tratutti F. Giamsrocono, | contratti di sale and lease back su marchi, in Not. Ord. Cons,, in
Proprieta industriale, cit., 13-14.

%0 A questo riguardo si veda G. Draconi, Lazio, fallisceil piano per il delisting, in 11 Sole-24 Ore,
1 febbraio, 2007; C. LoviTo, La Lazio non va ricapitalizzata, in |l Sole-24 Ore, 5 febbraio, 2007;
G Draconi, Palermo, gioco di prestigio sul marchio da 30 milioni, in Il Sole-24 Ore, 16 gennaio,
2007.
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aquelloddl’interaaziendaariprovadel paradosso «marchio forte-aziendadebol e»
che caratterizzamolte societadi caciotrattandosi spesso di club antichi, ben radi cati
nel terreno equindi dotati di unimmagineforteafrontedi unbilancio fallimentare.

Conclusione

Si évisto nel corso di tale analis come i marchi delle principali societadi calcio
professionistico, tutelabili come tali dalle nuove disposizioni del Codice della
ProprietaIndustriale, rivelano una certa atipicita, specie in quanto portatori di un
messaggio ulteriore a quello distintivo che si potrebbe definire evocativo e
suscettibile di conferire loro unamaggior forza e tutela contro ogni utilizzazione
del segno che determini un approfittamento dellaloro rinomanza.

Certo e che la celebritadei marchi viene a supplire alle mancanze di tali
marchi, originariamente deboli e privi di unareale capacita distintiva, ma viene
altresi ad assumere un val ore fondamentale nell’ ambito dell’ attivita pit puramente
economicaedi gestione delle societadi calcio.

Se, quindi da una parte le operazioni di marketing e di pubblicita hanno
saputo donare atali marchi una legittimazione da un punto di vista della tutela
giuridicaconferendogli notorieta, d’ atraparte, i marchi ormai celebri hanno assunto
unafunzione essenzialedi trascinamento del pubblico e di risanamento, anche solo
virtuale, di bilanci malati delle societa stesse.

Diviene dunque essenziale continuare a seguire tale vincolo di
interdi pendenza creatosi tra societa sportive e marchi per conoscerel’ evoluzione
di questi ultimi edin particolare nell’ otticadelle nuove funzioni attribuitegli chene
trasformano essenzialmentel’ anima.

81 R. Moro VisconTl, Il marchio nell’ economia aziendale, cit. p. 526.





