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Lo show business sempre piu spesso si rivolge a un avvocato per la tutela del <marchio»

Ip, per cantanti e attori
I'immagine conta piu di tutto

Pagine a cura
di ANTONTIO RANALLI

antanti, attori, spor-

tivi e persino registi

e autori. Sempre piu

spesso i professioni-

sti dello spettacolo e dello

sport si affidano agli studi

legali per tutelare la propria

immagine e il proprio nome,

che in alcuni casi e diventato

anche un marchio commer-
ciale.

E recente la vicenda che

ha visto coinvolta la nota

cantante

bigliamento, accessori ecc.)
per fruire della protezione
di legge contro la contraf-
fazione (ad esempio, Lady
Gaga ha registrato come
marchio non solo il proprio
nome ma anche brand usati
per accessori come «Eau de
Gaga»). Anche nel caso in
cui il nome dell’artista non
venga registrato come mar-
chio, il Codice della proprieta
industriale (art. 8.3) comun-
que riserva alla persona
nota l'uso e la registrazione
del proprio nome come mar-
chio. Non man-

Shakira,
che proprio
in Italia e
stata pro-
tagonista
di una vi-
cenda le-
gata al suo
nome.

La Com-
missione
dei ricorsi
presso il
Ministero
dello svi-
luppo eco-
nomico ha
accolto il ri-
corso presentato da Shakira
Isabel Mebarak, rifiutando
la registrazione da parte di
un terzo di un marchio per
articoli di abbigliamento,
scarpe e cappelleria, confon-
dibile con il marchio Shakira,
registrato precedentemente
dalla cantante. A seguire
l’artista e stato ’avvocato
Paolo Lazzarino, partner
di Netm, che ha confermato
come spesso gli artisti «subi-
scono utilizzi non autorizzati
della propria immagine e del
proprio nome a fini commer-
ciali. Sono infatti frequenti
usurpazioni sia dell'immagi-
ne, sia del nome dell’artista.
Basti pensare ai prodotti di
merchandising contraffatti
o0 a iniziative commerciali
parassitarie ove 'immagine
dell’artista &, senza autoriz-
zazione, spesa o subdolamen-
te richiamata in pubblicita.
Il diritto all’immagine di
ciascuno trova protezione
nell’articolo 10 del codice ci-
vile e negli articoli 96 e 97
della legge sul diritto d’au-
tore (rd n. 633 del 1941). 11
danno da utilizzo abusivo
dellimmagine di un artista
determina un danno patri-
moniale normalmente cal-
colato dai Tribunali in mi-
sura almeno pari al prezzo
che il terzo avrebbe dovuto
pagare per ottenere il con-
senso dell’avente diritto. E
consigliabile che il nome
dell’artista, cosi come il nome
della band, venga registrato
come marchio per servizi di
intrattenimento e per pro-
dotti di merchandising (ab-

Paolo Lazzarino

cano poi casi
estremi in cui
il volto dell’ar-
tista stesso e
stato registrato
come marchio: &
il caso di Gene
Simmons, bas-
sista dei Kiss,
che detiene in
Usa un marchio
a protezione del
suo trucco di
scena, divenuto
marchio di fab-
brica del grup-
po, che ritrae il
viso dell’artista
con 'occhio sormontato dal
disegno di una stella».

Il diritto di immagine & un
diritto di natura esclusiva.
«Consiste nel potere esclusi-
vo di controllare lo sfrutta-
mento economico dell'imma-
gine (natura

bigliamento o il timbro voca-
le. Per esperienza gli artisti
vedono 'imma-
gine utilizzata
senza consenso
per attivita di
merchandising
e lato sensu
pubblicitarie;
immagini re-
centi utilizzate
nella commer-
cializzazione
di produzioni
artistiche risa-
lenti; il ricorso
a sosia/imita-
tori in conte-
sti ove non &
agevolmente
percepibile la differenza tra
sostituzione di persona (non
consentita) ed uso della im-
magine a scopo caricaturale
(consentito). Il diritto di im-
magine trova disciplina in
particolare negli articoli 96
e 97 legge autore. E beneficia
delle misure sanzionatorie
ivi previste, in particolare
inibitoria e risarcimento del
danno. Il diritto di immagine
non & ancora armonizzato a
livello di Unione. Ma in cia-
scun Paese dell’'Unione l'ar-
tista puo beneficiare della
stessa protezione li accorda-
ta ai ressortissant».

La tutela dell’immagine,
del nome (o pseudonimo) e
dei complessivi diritti della
personalita degli artisti e/o

persone note

patrimoniale
del diritto), e
di opporsi
a utilizza-
zioni lesive
dell’onore,
della reputa-
zione, della
riservatezza
e della iden-
tita perso-
nale (natura
morale del di-
ritto)», spie-
ga Daniele
De Angelis
(senior asso-
ciate) Bird
& bird, «Il diritto di imma-
gine spetta a ciascuno di noi,
a prescindere dalla notorieta
raggiunta. Come puo accade-
re per gli artisti, la notorie-
ta incide semmai sul valore
della immagine: valore di
scambio nelle contrattazioni
e valore da risarcire per gli
usi non consentiti.

I1 concetto di immagine &
ampio. Esso copre sia il ri-
tratto, e cioé 'immagine che
possiamo trovare riprodotta
in una fotografia, un film,
una trasmissione televisiva
o un quadro, sia qualsiasi
elemento identificativo e
riconducibile ad un deter-
minato artista: ad esempio
elementi particolari nell’ab-

Daniele De Angelis

e una tema-
tica di estre-
mo interesse,
raramente
definita con
sentenze dei
giudici perché
spesso le par-
ti interessate
definiscono le
controversie
con accordi ri-
servati. «Tut-
tavia, ci sono
precedenti
che consento-
no di confer-
mare che la
normativa italiana e efficace
per tali scopi di tutela, a di-
spetto della diffusa opinione
secondo cui le nostre leggi
(degli anni 40) sarebbero ina-
deguate e ormai superate»,
prosegue Italo Mastrolia,
titolare dello studio legale
Mastrolia e autore del libro
LItalia delle canzoni. <Uno
dei primi casi riguardava
il calciatore Sandro Mazzo-
la: una societa di giocattoli
aveva fabbricato e posto in
commercio un pupazzo con le
sue fattezze, senza chiedergli
alcun consenso. Mazzola vin-
se la causa (1979), e la Cas-
sazione si ispird addirittura
a un suo precedente del 1975
che, in materia di diritto alla

Italo Mastolia

riservatezza e ai limiti dello
stesso, riguardava l'indebito
utilizzo del-
le immagini
della Regi-
na Soraya
di Persia.
Eclatante
¢ anche il
piu recente
«caso Hep-
burn»: i figli
dell’attrice
britanni-
ca, titolati
a prestare
il consen-
so all’uso
del nome
e dell’im-
magine della madre, hanno
contestato ad una societa ita-
liana di aver

tutela prevista. L'uso illecito
dell'immagine altrui obbliga
Pautore al risarcimento dei
danni. Tali danni possono
essere anche patrimoniali,
consistenti nel pregiudizio
economico di cui la persona
danneggiata abbia risentito
per effetto della pubblica-
zione non autorizzata e di
cui abbia fornito la prova.
Nel caso in cui non possano
essere dimostrate specifiche
voci di danno patrimoniale,
la parte lesa puo far valere
il diritto al pagamento di
una somma corrispondente
al compenso che avrebbe ri-
chiesto per concedere il suo

consenso.
Parlando di immagini e so-
cial network, per esempio, &
stato ritenuto

utilizzato (in
una promozio-
ne) 'immagi-
ne dell’attrice
senza aver ri-
chiesto la loro
autorizzazio-
ne, chiedendo
il risarcimen-
to dei danni.
La societa si
e difesa preci-
sando che per
le pubblicita
aveva utiliz-
zato una don-
na elegante
con gioielli (una

modella «sosia»), che osserva-
va una vetrina di una gioiel-
leria. Il Tribunale di Milano,
nel 2014, ha dato ragione ai
figli dell’attrice, e condanna-
to la societa perché la tutela
dell'immagine si estende an-
che ad elementi non diretta-
mente riconducibili alla per-
sona stessa (abbigliamento,
ornamenti, trucco), poiché
nella mente del consumatore
richiamano quel personaggio
cui essi sono legati. Personal-
mente, ho avuto occasione di
prestare assistenza a eredi di
due grandi artisti scomparsi:
in entrambi i casi le immagi-
ni e le denominazioni erano
state oggetto di sfruttamento
economico in assenza di au-
torizzazione. La tutela ap-
prontata dalla legge italiana
e pienamente efficace».

Per Rosa Mosca, Ip Spe-
cialist di Roedl & Partner
«a livello europeo, 'immagi-
ne e tutelata dalla normati-
va a difesa dei dati persona-
li poiché costituisce un dato
personale che, in quanto tale,
e garantito dalla normativa
privacy. Affinché il soggetto
ritratto possa esercitare i
diritti previsti dalle norma-
tive, & necessario che lo stes-
so sia riconoscibile. Infatti, &
da escludere che in assenza
di elementi che consentano
il riconoscimento della per-
sona si possa accedere alla

Rosa Mosca

contrario alle
norme ’uti-
lizzo di im-
magini prese
direttamente
dalla pagina
facebook di
un soggetto
terzo e poi
utilizzate per
fini commer-
ciali senza
il consenso
della perso-
na interessa-
ta. E inoltre,
contrasta con
il diritto alla
riservatezza anche la pubbli-
cazione sulla propria pagina
facebook di immagini di per-
sone solo casualmente ritrat-
te in alcune fotografie senza
il consenso delle stesse. In
conclusione, non importa da

Pier Luigi Roncaglia

dove viene ripresa la foto,
comunque, senza il consenso
della persona ritratta e in as-
senza di una causa di giusti-
ficazione (tra quella previste
dalla Lda) per la mancanza
di tale consenso, le immagini
non potranno essere legitti-
mamente utilizzate».
Secondo Pier Luigi Ron-
caglia, managing partner
dello studio legale Sphe-
riens, «la nozione d’imma-
gine accolta dal nostro or-
dinamento € molto ampia,
perché comprende qualsiasi
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elemento che consenta la ri-
conoscibilita di un soggetto:
si pensi ad esempio al dise-
gno che con pochi tratti ri-
produce il volto di John Len-
non presente sulla copertina
dell’album Imagine. I perso-
naggi noti hanno diritto allo
sfruttamento in esclusiva a
fini commerciali e/o pubbli-
citari della loro immagine,
nel senso ampio appena
detto: i nostri giudici hanno
vietato I'uso dell’immagine
del caratteristico zucchetto
di lana e degli occhiali a bi-
nocolo di Lucio Dalla in una
campagna pubblicitaria re-
alizzata senza il suo consen-
so, proprio perché elementi
«idonei a far inequivoco rife-
rimento alla sua figura fisica,
professionale e morale». Chi
usa 'immagine altrui senza
consenso & dunque esposto
al rischio di subire un’azione
legale ed essere condannato
anche al risarcimento di in-
genti danni. A prescindere
dall’'uso dell’immagine di
una persona come marchio,
che necessita sempre del
consenso del relativo titola-
re, il nostro ordinamento am-
mette la riproduzione libera
dell'immagine altrui in casi
molto circoscritti: in partico-
lare quando la stessa sia giu-
stificata dalla notorieta della
persona ritratta e da fini di
cronaca o di ordine pubblico
e, comunque, sempre a condi-
zione che I'uso dell'immagine
della persona ritratta non sia
pregiudizievole per il suo
onore, reputazione o deco-
ro, e che non vi
sia uno scopo
commercia-
le».

«I cantanti,
e piu in ge-
nerale tutte
le celebrities,
hanno acqui-
sito in questi
anni un fa-
scino e una
capacita di
attrarre i loro
fans sempre
crescenti e la
loro imma-
gine e il loro
nome vengo-
no oramai utilizzati per pro-
muovere i prodotti e servizi
piu disparati», spiega l'av-
vocato Gilberto Cavagna
di Gualdana, responsabile
del dipartimento di Diritto
della proprieta intellettuale
di Negri-Clementi Studio
Legale Associato. <A fronte
di un incremento dello sfrut-
tamento dei propri diritti,
e nonostante 'aumentata
attenzione alla loro tutela,
sono parimenti aumentati
anche gli usi non autorizzati
da parte di terzi e le relative
vertenze promosse dagli ar-
tisti per tutelare nomi ed im-
magine. A tal proposito una
grande eco ha riscosso in pro-
posito la causa promossa nel
2014 in Inghilterra da Rhian-
na nei confronti di Topshop.
La pop star delle Barbados
aveva infatti lamentato la
realizzazione e la vendita
da parte della nota catena

Gilberto Cavagna
di Gualdana

di una T-shirt con la raffigu-
razione non autorizzata della
propria immagine (estratta
da un video per un singolo
del suo album Talk That
Talk). 1 giudici inglesi inve-
stiti della controversia hanno
ritenuto che la riproduzione
dell'immagine della cantante
sulla maglietta, utilizzo che
poteva lasciare facilmente
supporre un’autorizzazione
/ approvazione da parte di
Rihanna stessa, costituisse
un’ipotesi di sfruttamento
del diritto di marchio sulla
propria immagine («passing
off») e hanno di conseguen-
za condannato Topshop al
risarcimento dei danni. No-
nostante alcune differenze
di diritto (a
partire dalla
stessa impo-
stazione dei
sistemi giuri-
dici, di Com-
mon Law in
Inghilterra e
di Civil Law
in Italia), il
riconosci-
mento dei
diritti della
nota star co-
stituisce un
monito anche
nel nostro
paese nel
quale i cantan-

ti dispongono di piu di uno
strumento per la tutela del
proprio nome e immagine, in
primis tramite la registrazio-
ne come marchi».

Nel caso della musica la
crisi di ven-
dite che si
e abbattuta
sui supporti
tradiziona-
1li (aspetto
che riguar-
da anche
il cinema),
I’esposizione
mediatica
degli artisti
(anche attra-
verso i social
network), ha
imposto la
necessita di
ripensare e
ridisegnare
le strategie di protezione
e valorizzazione della pro-
prieta intellettuale e indu-
striale connessa alla produ-
zione artistica dei musicisti.
«In questo percorso emerge
come aspetto qualificante
lo sfruttamento economico
dell'immagine che, in alcuni
casi, assume eguale — se non
maggiore — valore rispetto al
contratto di produzione di-
scografica in senso stretto»,
spiega l'avvocato Massimi-
liano Patrini, counsel dello
studio legale Pavia e Ansal-
do, {I'immagine diviene vero
e proprio brand, acquisendo
la capacita di diffondersi con
enorme rapidita, ed essere
valorizzato in una serie di
ambiti commerciali, anche
molto eterogenei (si pensi
al tipico gesto di «postare»
sui social network immagini
dell’artista che indossa de-
terminati abiti, oppure che

Massimiliano Patrini

BonelliErede col Mibact nella definizione
del piano strategico sulla fotografia

nche per la fotografia italiana ar-

riva il parere tecnico dei legali. In-

fatti, lo studio BonelliErede ha di

ecente assistito il Ministero dei

beni e delle attivita culturali e del turismo

nella definizione dei profili giuridici e fi-

scali del Piano strategico di sviluppo della

fotografia, promosso dal passato ministro

Dario Franceschini al fine di sviluppare e
valorizzare la fotografia italiana.

Il Piano strategico, che avra una du-

rata quinquennale (2018-2022), punta a

determinare nuove prospettive e opportu-

nita per la fotografia a livello nazionale

e internazionale attraverso una serie di
interventi volti a realizzare politiche per
la costituzione, conservazione e valorizza-
zione del patrimonio fotografico esistente,
politiche per lo sviluppo e la diffusione
della fotografia contemporanea e per la
relativa valorizzazione e internazionaliz-
zazione, politiche educative e formative nel
settore della fotografia per la diffusione e
alla conoscenza della cultura fotografica
attraverso 'educazione all'immagine nelle
scuole d’infanzia e dell’istruzione primaria
e attivita di alta formazione.

——© Riproduzione riservata—.)

soggiorna in
un albergo o,
ancora, alla
guida di una

vettura).
In questo
quadro di-

venta crucia-
le, non diver-
samente da
quanto avvie-
ne per qual-
siasi «brand»
commercia-
le, tracciare
e costruire
un adeguato
perimetro di
tutela «tito-
lata» intorno all’immagine
dell’artista (tipicamente con
i marchi di impresa, ma an-
che con il Design registrato);
monitorare costantemente
banche dati, web e social net-
work per contrastare, con la
massima rapidita, eventuali
utilizzi abusivi dell'immagi-
ne dell’Artista; infine, predi-
sporre una adeguata stra-
tegia di licensing, rispetto
alla quale & spesso decisivo
negoziare con accuratezza i

gruppo musicale di cui hanno
fatto parte quando il gruppo
si scioglie», spiega ’avvoca-
to Cristina Bellomunno,
of counsel di Legalitax,

che consentono un aggan-
ciamento alla notorieta del
personaggio famoso».

Le tematiche Ip trovano
spesso punti di contatto con
il diritto del

«altre volte
terzi sogget-
ti tentano di
approfittare
della noto-
rieta acqui-
sta dal nome
dell’artista
sfruttando
detto nome,
ad esempio,
mediante la
registrazione
di un nome a
dominio coin-
cidente con
il nome del
cantante. E il
caso, tra i molti, dei nomi a
dominio britneyspears.store e
madonna.com, registrati da
terzi in mala fede e di cui &
stata ordinata la riassegna-
zione alle note cantanti da
parte del World intellectual
property organization (Wipo).
Altre volte capita, come nel
caso di Shakira (tra l’altro, ti-

contratti con
Case discogra-
fiche e agenti:
ed & proprio in
questo ambito
che si valoriz-
za al massimo
una consulen-
za legale terza
e «super par-
tes».

Un altro
fronte di sicu-
ra rilevanza
attiene alla
necessita di
evitare che la
sovraesposi-
zione mediatica dell’artista
si ripercuota in condotte ille-
gittime, quali la violazione di
contratti (p.e. esclusive per
la promozione di prodotti o
servizi) o di normative, ad
esempio in ambito pubblici-
tario, attraverso il c.d. endor-
sement occulto, che & pratica
tutt’altro che infrequente,
sebbene vietata e, come tale,
sanzionata in ambito regola-
torio, in Italia ma anche in
molte giurisdizioni estere».

La cronaca giudiziaria &
ricca di vicende connesse ai
marchi costituiti da nomi di
famosi cantanti. «Spesso sono
gli stessi artisti che pretendo-
no di poter usare il nome del

Cristina Bellomunno

tolare anche
di un mar-
chio regi-
strato), che
terzi sog-
getti usino
o registrino
un marchio
confondibile
con il nome
di un can-
tante famo-
so. La legge
attribuisce
al titolare
del nome
famoso la
possibilita
di sfruttare commercial-
mente in esclusiva il valore
suggestivo del nome e quindi
gli attribuisce una sorta di ri-
serva nella registrazione del
marchio, riserva che secondo
alcuni autori deve intendersi
assoluta, ossia riferibile an-
che ai prodotti merceologica-
mente lontani dal settore al
quale il personaggio famoso
deve la propria notorieta e a
prescindere dalla circostanza
che da tale uso possa deri-
vargli un pregiudizio o che
al terzo possa derivare un
indebito vantaggio; secondo
altri autori, la tutela della
notorieta opererebbe solo
nei confronti di iniziative

Edgardo Ratti

lavoro e vice-
versa. «Non
& infatti inu-
suale trovar-
si di fronte a
un contratto
di lavoro o di
collaborazio-
ne che preve-
da anche lo
sfruttamen-
to dell’im-
magine»,
conclude Ed-
gardo Rat-
ti, partner di
Littler, «si
pensi, ad esempio, ai rap-
porti sorti nel campo arti-
stico (cantanti e performer
di varia natura). Ebbene, la
nostra legislazione in tema
di tutela del diritto all’im-
magine e piuttosto incisiva
ed ha una lunga tradizione.
Chi abusa dell'immagine al-
trui va incontro a un ordine
di cessazione dell’abuso e si
espone al risarcimento dei
danni nonché, nei casi piu
gravi e cioe laddove 'abuso
leda la reputazione dell’inte-
ressato, anche ad una respon-
sabilita penale. Per parlarsi
pero di abuso, occorre prima
di tutto capire - concentran-
dosi sull’ipotesi per cui tra
le parti sussista un rappor-
to contrattuale - se in effetti
il consenso dell’interessato
alla diffusione dell’imma-
gine sia avvenuto per scopi
e situazioni non previsti; il
ché non & sempre di agevo-
le interpretazione. Di qui il
suggerimento di prestare
molta attenzione alla fase
consulenziale e di contrat-
tualizzazione di tali aspetti.
Prevenire & meglio che cura-
re, soprattutto laddove, come
in questi casi, le azioni legali
non possano comunque elimi-
nare del tutto il pregiudizio
patito e comportino sensibili
oneri economici».
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