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Summary

Parody is a form of expression with documented existence tracing back to
the days of ancient Greece. Although parody is mostly prevalent in relation
to works protected by copyright law, parodists occasionally targets trade
marks. While the copyright law of the EU contains an explicit exception
allowing parody of copyrighted work, the Union’s trade mark law does not.
Trade mark parodists must therefore work within the overall framework of
the EU’s trade mark law to avoid legal action on the account of the owners

of the trade marks that are subject to parody.

The purpose of this thesis is to study where the boundaries of European
trade mark law lie in relation to trade mark parody. The study shows that
while in theory trade mark parodies that occurs within a non-commercial
context should always fall outside the scope of trade mark law due to the
general infringement criteria in Article 10(2) TMD it is not necessarily
always easy to differentiate between a commercial and a non-commercial
trade parody. Thus, a deeper examination of the criteria for infringement
due to confusion in Article 10(2)(b) and infringement on the expanded
protection of trade marks with a reputation in Article 10(2)(c) is needed to

fully understand the subject.

The thesis also examines the decision of the CJEU in the Deckmyn case
which is the only case to date that concerns the legal definition of parody,
albeit within the framework of copyright law. Even though Deckmyn deals
with a different area of intellectual property law, the thesis argues that some
parallels can be drawn to trade mark law. Especially important, according to
the thesis, is that a trade mark parodist might find some support for an
argument that some of their parodies should occasionally fall within the
“due cause” exception in Article 10(2)(c) TMD.



Sammanfattning

Parodi ar en uttrycksform med en dokumenterad existens som I6éper tillbaka
till det antika Greklands dagar. Aven om parodier &r vanligast
forekommande i relation till upphovsrattsskyddade verk, &r stundtals &ven
varumarken maltavlan for parodister. Medan EU:s upphovsréttsliga
lagstiftning innehaller ett uttryckligt undantag for parodier, saknar Unionens
varumarkesratt det. Varumarkesparodister maste darfor arbeta inom EU:s
varumarkesratts 6vergripande ramar for att undvika rattsliga atgarder fran

agarna till de varumarken som parodieras.

Syftet med denna uppsats &r att utreda var granserna gar inom den
europeiska varumarkesratten for varumarkesparodier. Undersokningen visar
att d&ven om varumarkesparodier som sker i ett icke-kommersiellt samband
alltid i teorin ska falla utanfor varumarkeslagstiftningen pa grund av de
allmanna intrangsrekvisiten i artikel 10(2) sa ar det inte allt enkelt att
sérskilja mellan en kommersiell och en icke-kommersiell varumérkesparodi.
Saledes behdvs en djupare undersékning av rekvisiten for intrang genom
forvaxling i artikel 10(2)(b) och intrang pa det utokade skyddet for kanda

varumarken i artikel 10(2)(c) for att till fullo forsta &mnet.

Uppsatsen granskar dven EU-domstolens avgorande fran malet Deckmyn
som ar det enda mal i skrivande stund som behandlar parodi som rattsligt
begrepp, dock om det sker inom ramen for upphovsratten. Aven om
Deckmyn behandlar en annan del av immaterialratten argumenterar
uppsatsen for att vissa paralleller kan dras varumaérkesratten. | synnerhet
viktigt ar, enligt uppsatsen, att en varumarkesparodist kan finna visst std
for ett argument att vissa parodier ska falla inom ’skalig anledning”
undantaget i artikel 10(2)(c).



FOrord

En uppsats som borde varit klar for [angesedan om ett &mne som borde
avhandlats i ett examensarbete skriven av student som vill for mycket. Stort
tack till den juridiska fakultetens medarbetare for att ni har statt ut med mig

i alla ar.



Forkortningar
EUIPO (f.d. OHIM)
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2001 om harmonisering av vissa
aspekter av upphovsratt och
narstaende rattigheter i
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Kontoret for harmonisering inom
den inre marknaden (varumarken
och monster) / Office for
Harmonization in the Internal
Market (Trade Marks and Designs)

Europaparlamentets och radets
direktiv (EU) 2019/970 av den 17
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narstaende rattigheter pa den
digitala inre marknaden och om
andring av direktiven 96/9/EG och
2001/29/EG

Europaparlamentets och radets
direktiv (EU) 2015/2436 av den 16
december 2015 for tillnd&rmning av
medlemsstaternas
varumarkeslagstiftning

Europaparlamentets och radets
forordning (EU) 2017/1001 av den
14 juni 2017 om EU-varumaérken



1 Inledning

1.1 Bakgrund

Parodin en viktig uttrycksform! med en dokumenterad existens sen antikens
dagar, ordet parodi i sig sjalvt hiarstammar fran den gamla grekiskan.? Trots
sin alder slutar aldrig parodin att vara ett effektivt sétt att kommunicera ut
ett budskap till andra manniskor, oavsett om parodistens mal &r att kritisera,
underhalla eller skapa opinion. Parodier &r vanliga inslag i samhallet idag,
kanske framfor allt tydligast idag pa internet och sociala medier dar fa saker
gar sakra fran parodisters vassa pennor och bildredigeringskonster. Oftast
faller réttsliga konflikter som involverar parodi inom ramen for
upphovsratten da det ar vanligast att verk som film, musik och litteratur som
parodieras. Dock férekommer parodier dér parodisten anvénder varumarken

som grund eller delmotiv.

Varfor parodieras da varumarken? Idag ar stora foretag ofta ansiktslosa for
den gemene konsumenten, fa manniskor kan till exempel svara pa vem som
ar Coca-Colas nuvarande VD eller vem Guccis styrelseordférande ar.
Likaval sa har de flesta manniskor en relation till dessa foretag, en bild om
en identitet, varden, och egenskaper. Foretag, framfor allt de som ager
kanda varumérken, kopplar denna bild till identitet, varden och egenskaper
till sina varumaérken, oavsett om det &r via deras produkter, reklam eller
genom annan kommunikation. Detta leder till att varuméarken far fler
betydelser &n deras klassiska roll som en angivare av en tjanst eller varas
ursprung. Idag har k&nda varumérken ofta minst en kommersiell betydelse,
samtidigt som de kan ha en annan kulturell, social eller politisk innebord.?

Som en foljd blir kanda varumérken otroligt vardefulla tillgangar for de

! Sakulin, Wolfgang. Trademark Protection and the Freedom of Expression, Alphen aan
der Rijn: Kluwer Law International, 2011, s. 317.

2 Encyclopedia Britannica. Parody (literature) [2017] https://academic-eb-
com.ludwig.lub.lu.se/levels/collegiate/article/parody/58548 (Hamtad 2020-11-20).

3 Sakulin, s. 6.
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foretag som dger dem och innehavarna &r beredda att forsvara sina

rattigheter med nibbar och klor.*

Traditionellt har varumarkesrétten primara syfte varit att skydda
varumarkens ursprungsangivelsefunktion.® Men i L 'Oréal slog EU-
domstolen fast att en varumarkesinnehavares ensamrétt inte bara omfattar
denna grundlaggande funktion, utan inkluderar flera funktioner, sa som
kommunikations-, investerings-, och reklamfunktionen.® Enligt kritiker kan
varumarkesinnehavare anvénda detta utokad skydd av deras rattigheter for
att begransa yttrandefriheten for tredje som vill anvanda varumarken i sin
kommunikation, daribland varumarkesparodister. Denna uppsats syftar pa
att undersoka hur EU:s varumarkesrétt ser pa varumarkesparodier och
studera vart granserna for varumarkesparodier gar i en varumarkesratt som

saknar ett explicit undantag for dem.

1.2 Syfte och fragestallningar

Uppsatsens syfte &r att undersoka hur parodier av varumarken forhaller sig
till dagens EU-ratt. Mer specifikt vill jag undersoka foljande fragor:

1. Hur skyddas varumérken fran parodier av artikel 10 VMD och kan
parodier vara forenliga med ovan namnda bestammelse, och om i sa
fall nar?

2. Hur definieras parodibegreppet inom EU:s upphovsratt i malet
Deckmyn kan EU-domstolens avgorande i samma mal paverka

varumarkesparodier inom ramen for VMD?

1.3 Metod och Material

Da uppsatsen behandlar damnet varumarkesparodier inom EU-rétten har jag

huvudsakligen valt att tillampa EU-rattslig metod for att rangordna och

4 Pilas, Justine och Torremans, Paul, European Intellectual Property Law, andra upplagan,
Oxford: Oxford University Press, 2016, s. 345.

5 1bid., s. 380.

6 C-487/07 L’Oréal m.fl., EU:C:2009:378, punkt 58.



beskriva de kallor som &r relevanta for att uppna uppsatsens syfte. For att
undersoka rattslaget inom det valda omradet har jag primart forlitat mig pa
rattskéllor i form av relevanta EU-direktiv och tillhérande forarbeten samt
praxis fran EU-domstolen och Europeiska unionens
Immaterialrattsmyndighet (EUIPO, fore detta OHIM)
overklagandendmnder. Stundtals har jag vavt in en komparativ metod
tillsammans med EU-réttsliga, da jag har undersokt hur unionens
medlemslander har valt att tilldampa bestdimmelserna i VMD inom ramen for
deras harmoniserade nationella varumarkesratt i brist pa rattspraxis fran EU-

domstolen.

Utdver ovan namnda rattskallorna i form av direktiv och praxis har aven
doktrin som forskar kring och diskuterar Unionens immaterialrétt legat till
grund for uppsatsens slutsatser. Viktiga bocker fran doktrinen fér denna
uppsats har varit Pilas och Torremans European Intellectual Property Law
och Sakulins Trademark Protection and Freedom of Expression - An
inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of
Expression under European Law. Dartill har vetenskapliga artiklar fran
Martin Sentfleben, L.ukasz Zelechowski, Michal Bohaczewski och Sabine

Jaques var mig till stor hjalp i mitt arbete.

1.4 Avgransningar

Pa grund av de begransningar som finns for den har uppsatsens omfang har
jag valt att inte dgna ett kapitel av uppsatsen for en djupare genomgang av
den sa kallade funktionsteorin. Funktionsteori kommer stundtals hanvisas
till I16pande i texten och forklaras kortare vid behov. Jag kommer av samma
anledningar inte att diskutera de konkurrensréttsliga och
skadestandsrattsliga aspekterna av fragan. Dartill har jag inte heller
mojlighet att pa djupet diskutera de grundlagsskyddande rattigheterna
varumarkesparodister och varuméarkesinnehavare kan aberopa till stod for

sin sak: yttrandefriheten och skyddet for egendom.



1.5 Disposition

Uppsatsen ar indelad i fyra kapitel. Detta inledande kapitel foljs upp med
kapitel 2 dar lasaren introduceras till EU:s gallande varumarkesratt. Sedan i
kapitlet diskuteras och analyseras de bestammelser i VMD som har relevans
for varumérkesparodier. | kapitel 3 diskuteras fallet Deckmyn som é&r det
enda fallet fran EU-domstolens praxis som berdr parodier som ett
unionsrattsligt koncept. | det avslutande kapitel 4 sammanfattas och

analyseras de slutsatser jag har natt under uppsatsens gang.



2 VMD och varumarkesparodier

2.1 Inledning — en introduktion till
gallande ratt och en snabb
tillbakablick

Varumérkesratten ar idag harmoniserad inom EU.” Det géller i synnerhet
ramen for vad som innefattas i skyddet av varumarkesinnehavarens
rattigheter. Medlemsléndernas nationella varumarkeslagstiftning &r i
skrivande stund baserad pa de tva rattsakter som utgor EU:s varumarkesratt:
VMD och VMF. Jag kommer for enkelhetens skull i denna uppsats referera
till bestammelserna i VMD med fotnotshéanvisningar till korresponderande

bestammelser i VMF.

I VMD har de relevanta bestammelserna for en varumarkesparodist i artikel
10(1) och 10(2) foljande lydelse:®

1. Registreringen av ett varumarke ger innehavaren en
ensamrétt.

2. Utan det paverkar innehavares rattigheter som forvarvats fore
ansokningsdagen eller prioritetsdagen for det registrerade
varumarket, ska innehavaren av det registrerade varumarket
ha rétt att forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att
I naringsverksamhet, for varor eller tjanster, anvanda ett

tecken om

b) tecknet ar identiskt med eller liknar varumarket och
anvénds for varor eller tjanster som &r identiska med eller
liknar de varor eller tjanster for vilka varumarket ar

registrerat, om detta kan leda till férvéaxling hos allmanheten,

7 Sakulin, s. 25.
8 For motsvarande bestammelse i VMF, se artikel 9(1) och 9(2).



inbegripet risken for association mellan tecknet och
varumarket,

c) tecknet &r identiskt med eller liknar varumarket oavsett om
det anvands for varor och tjnster som ar identiska med eller
liknar eller inte liknar dem for vilka varumarket ar registrerat,
om detta ar kant i den medlemsstaten och om anvandningen
av tecknet utan skélig anledning drar otillborlig fordel av eller
ar till forfang for varumarkets sarskiljningsformaga eller

renommeé.

En vaken l&sare noterar sékert att jag har valt att inte inkludera artikel
10(2)(a) ovan. Detta ar pa grund att artikel 10(2)(a) rér om sa kallad dubbel
identitet”, fall dar varumarkesintrang sker med ett tecken som é&r identiskt
till ett annat aldre registrerat varumarke. Parodier &r av sin natur inte
identiska kopior av sitt originalmotiv vilket gor att bestammelsen blir

irrelevant vid en studie om varumarkesparodier.

En annan bestdmmelse av relevans for varumarkesparodier i VMD é&r skal
(27),° i synnerhet de tva sista meningarna. De har féljande lydelse:

[...] Tredje mans anvandning av ett varumarke for konstnarliga andamal bor
anses vara korrekt s lange den samtidigt dverensstammer med god
affarssed. Dessutom bor detta direktiv tillampas pa ett satt som sakerstaller

full respekt for grundldggande fri- och rattigheter, sarskilt yttrandefriheten.

Intressant nog sa kan skal (27) ses som nagot av en kompromiss. Flera av de
forarbeten och lagférslag som foéranledde antagandet av VMD och VMF
innehdll ett uttryckligt undantag som tillat varumérkesparodier i vissa fall.*°
Samtidigt hojdes roster inom doktrinen att de nya rattsakterna borde

innehall ett sddant undantag.*

® For mostsvarande bestammelse i VMF, se skal (21).

10 Se Max Plank Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the
Overall Functioning of the European Trade Mark System, Miinchen, 2011, s. 122, punkt
2.262.

11 Se Sentfleben, Martin, Bently, Lionel, Dinwoodie, Graeme, Geiger, Christopher,
Griffiths, Jonathan, Kur, Anette, Ohly Ansgar, Puekert, Alexander, Ricolfi, Marco,

10



Utskottet for rattsliga fragors betankande for ett nytt direktiv gav foljande

forslag pé lydelse for ett parodiundantag:*?

Artikel 14(1)(c)(v):

1. Ett varumérke ger inte innehavaren ratt att forhindra tredje man att i
naringsverksamhet anvanda
c) varumarket for att identifiera eller hanvisa till varor eller tjanster
som varumarkesinnehavarens varor eller tjanster, sarskilt om
anvéandningen av varumarket

(v) sker for parodiering, konstnarligt uttryck, kritik eller synpunkter.

I slutdndan uteblev inkluderandet av ett parodiundantag i den antagna
versionen av VMD. Istéllet inkluderades ovan namnda skal i VMD som ett
forsok att blidka bada sidor.

2.2 De allmanna rekvisiten for
varumarkesintrang i artikel 10(2)

Enligt artikel 10(1) VMD ger registreringen av ett varumarke innehavaren
en ensamrétt till detta. For att en varumarkesinnehavare ska kunna aberopa
sin ensamratt gentemot anvandandet av ett tecken som liknar eller &r
identiskt till innehavarens varumarke i en parodi gjord av tredje man maste
forst de allmanna intrangsrekvisiten i artikel 10(2) VMD vara uppfyllda.
Enligt artikel 10(2) ar for att varumarkesintrang ska anses foreligga maste

intrdnget ske 1 naringsverksamhet, for varor och tjanster”.

Schovsbo, Jens, Weckstrom, Katja, Zelechowski, L.ukasz. Recommendation on Measures to
Safeguard Freedom of Expression and Undistorted Competition in EU Trade Mark Law,
European Intellectual Property Review, Vol. 37, Issue 6, 2018.

12 Betankande om forslaget till Europaparlamentets och radets direktiv om tillnirmningen
av medlemsstaternas varumérkeslagar (omarbetning), COM(2013)0162 — C7-0088/2013 —
2013/0089(COD), andringsforslag 33. Se dven, Betdnkande om forslaget till
Europaparlamentets och radets forordning om andring av radets férordning (EG) nr
207/2009 om gemenskapsvaruméarken, COM(2013)0161 — C7-0087/2013 —
2013/0088(COD), andringsforslag 29.

11



2.2.1 ”lI naringsverksamhet”

I Arsenal preciserade EU-domstolen att i ndringsverksamhet” avses en
anvéndning som “inte sker privat utan i samband med en affarsverksamhet
som syftar till att ge ekonomisk vinst.”*® Denna begréansning till endast
samband som sker i ndringsverksamhet skapar ett utrymme for icke-
kommersiella varumarkesparodier som sker enbart inom ramen for
utbildning, konst och politik. Det finns fall dar domstolar i EU:s
medlemsl&nder har funnit att varumarkesparodier legitima da rekvisitet i
néringsverksamhet” ej har varit uppfyllt. Ett kdnt exempel &r det franska
malet Esso Plc v Greenpeace France.* Den bakomliggande tvisten till
malet var att Greenpeace France hade anvant flera parodier av varumarket
”Esso” pa sina websidor i en kampanj som vid namn "STOP ESSO”. |
parodierna hade bokstdverna ”’SS” bytts ut mot dollar- eller pundtecken
(’E$$O” eller "E££0”).2° Syftet med "STOP ESSO” kampanjen var att
kritisera Esso och rikta uppméarksamhet mot att Essos verksamhet skadade
bade natur och manniskors halsa. Den franska domstolen fann att
Greenpeaces parodier inte skedde i ramen for néringsverksamhet och darfor

var varumarkesratten ej tillamplig.*®

2.2.2 ”FOr varor och tjanster”

Traditionellt 1 varumirkesrétten har rekvisitet ”for varor och tjianster”
forstatts som att for att intrang ska foreligga maste det tecknet, eller i vart
fall parodin, anvandas som ett varumarke — det vill s&ga for att identifiera
varor och tjanster som harstammar eller inte harstammar fran innehavaren
av det aldre tecknet.r” EU-domstolen dock fast i L Oréal att

varumarkesinnehavares ensamratt inte endast omfattar anvéandandet av ett

13 C-206/01 Arsenal Football Club, EU:C:2002:651, punkt 40.

14 Esso plc v Greenpeace France, Appellationsdomstolen i Paris, CA Paris, 4:¢ kammaren,
sektion A, mal 04/12417, [2006] ETMR 53 ... 384.

15 Se Bilaga A.

16 Greenpeace har anvant parodierade varumarken i flera kampanjer, se dven Greenpeace v
Areva, 8.4.2008, mal 07-11251.

17 Zelechowski, Lukasz. Invoking freedom of expression and freedom of competition in
trade mark infringement disputes: legal mechanics for striking a balance, ERA Forum, Vol.
19, Issue 1, 2018, s. 119.

12



varumarkes ursprungsangivelsefunktion, utan inkorporerar andra
varumarkesfunktioner som kommunikations-, investering- och
reklamfunktionerna.'® 1° Mot den bakgrunden av domslutet i Z ‘Oréal har
EU-domstolen successivt vidgat vad som faller inom ett anvandande for
varor och tjanster.?’ Det ar idag svart att sdga exakt var gransdragningen gar
for vad som anses falla inom kriteriet och &mnet har diskuterats flitigt inom

forskning och doktrin.?!

Ett exempel pa hur detta kan relatera till varumarkesparodier ar det tyska
fallet Lila Postkarte.?? Malet ror en tvist mellan chokladtillverkaren Milka
och en svarande som salde vykort. Anledningen till tvisten var att den
svarande hade pa sina vykort anvant en farg som korresponderade med en
lila farg som Milka hade registrerat som fargvarumarke. Dartill hade fanns
det en dikt skriven pa vykorten som erinrade lasaren om motiv och budskap
som Milka anvénder i sin marknadsforing. Dikten var signerad “Rainer
Maria Milka”.? Trots att svaranden inte anvinde Milkas varuméarken for att
identifiera sina varor utan istallet som utsmyckning fann Tyska Hogsta
domstolen att den svarandes anvéndning av Milkas varumérken foll inom
ramen for rekvisitet ”for varor och tjinster” da allmanheten forknippade

motiven pa korten med Milkas varumarken.?* | slutdndan friades dock den

18 C-487/07 L’Oréal, punkt 58.

19 Som namnt i inledningen saknar jag utrymme for att i den har uppsatsen for att ge ldsaren
en djupare genomgang av de funktionsteorin for varumarken. Jag vill dock hanvisa till en
intresserad l&sare till Raveen Obhrais Traditional and Compemporary Functions of
Trademarks, The Journal of Contemporary Legal Issues, Vol. 12, Issue 1, 2001.

20 Se C-63/97 BMW, EU:C:1999:82, punkt 42, C-228/03 Gillette Company och Gillette
Group Finland, EU:C:2005:177, punkt 33-34, C-533/06 O2 Holdings ET O2(UK),
EU:C:2008:339, punkt 36 for exempel.

21 Se Zelechowski s. 119, Bohaczewski, Michal. Conflicts Between Trade Mark Rights and
Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law: Reality or Illusion?. International
Review of Intellectual Property and Competition Law 51, nr 7: 856-877, 2020, s. 861-867,
Sentfleben, Martin, Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics?
(June 30, 2011). CONSTRUCTING EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY:
ACHIEVEMENTS AND NEW PERSPECTIVES, C. Geiger, ed., Edward Elgar
Publishing, 2013, s. 149.

22 BGH | ZR 159/02, Lila Postkarte (Milka), Domstolens dom 5 februari 2005.

23 Qversatt till svenska lyder dikten “Det &r stilla 6ver tradtopparna, ndgonstans ramar en
ko. Moo!” Namnet Rainer Maria Milka &r en referens till den k&nda tyska poeten Rainer
Maria Rilke.

24 Lila Postkarte (Milka), s. 7.
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svaranden av domstolen vilket kommer diskuteras mer nedan i avsnitt
24.4.1.

Stor del av den oro som gar finna bland det akademiska samfundet for
mojliga konflikter mellan EU:s varumaérkeslagstiftning och en begrénsning
av yttrandefriheten gar att harleda till expansionen av vad som kan
innefattas i rekvisitet ”for varor och tjanster.”? For varumarkesparodier ar
expansionen problematisk da samhangen dar en parodi anses uppfylla
rekvisitet blir fler och aningen oférutsagbara. Da det andra allménna
rekvisitet i niringsverksamhet” redan r en relativt 1ag troskel sa dkar
chansen att en varumérkesparodi faller inom ramen for artiklarna 10(2)(b)

och (c).?

2.3 Artikel 10(2)(b) — forvéaxling

Artikel 10(2)(b) reglerar intrangsfall dar forvaxling kan ske mellan
varumarket och ett annat tecken. Med forvaxling avses att en konsument, da
hen konfronteras med ett liknande tecken (eller i vart fall, parodi), tror att de
varor eller tjanster som parodin anvands for harror fran agaren till
varumarket eller det existerar ett ekonomiskt samband mellan de tva

tecknen.?’

For att forvaxling ska foreligga maste foljande rekvisit utéver de allmanna i
artikel 10(2) vara uppfyllda: intranget maste ske i samband med ett varuslag
eller tjanst som det aldre varumarket ar registrerat for samt att det maste
dartill foreligga en forvaxlingsrisk mellan det &ldre varumérket och det

tecken som anvands i intranget.

25 Sakulin s. 237, och Sentfleben, Martin. Free Signs and Free Use - How to Offer Room
for Freedom of Expression within the Trademark System. RESEARCH HANDBOOK ON
HUMAN RIGHTS AND INTELLECTUAL PROPERTY, C. Geiger, ed., Edward Elgar
Publishing, 2015: 354-376, s. 363.

2% Kur, Anette, och Sentfleben, Martin, European Trade mark law: a commentary. Oxford:
Oxford University Press, 2017, s. 279.

27 Pilas och Torremans, s. 390-391.
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I malet Sabel v Puma?® definierade EU-domstolen hur en bedémning om det
foreligger en forvéxlingsrisk sker. Enligt domstolen ska en bedémning kring
huruvida det foreligger en forvaxlingsrisk goras utifran en helhet baserat pa
samtliga relevanta fakta i det aktuella malet.?® Relevant fakta utgors bland
annat av men &r inte begransat till: ” [...] hur hog grad market ar kant pa
marknaden, den association som det anvanda eller registrerade market
framkallar, graden av likhet mellan market och tecknet samt mellan de
ifrdgavarande varorna eller tjansterna.”*® Bedémningen huruvida
forvaxlingsrisk forekommer ska goras utifran perspektivet av en
”genomsnittskonsument” som bygger sin uppfattning pa ett varumarke

som helhet och inte &gnar sig at att undersoka djupare detaljer.%!

2.3.1 MAl R 353/2015-3 Polo/Lauren v Freshside

Polo/Lauren v Freshside®? &r ett bra exempel pa ett méal dar OHIM:s
overklagande namnder fick gora en bedémning kring forvaxlingsrisk mellan
ett kant varumarke och ett tecken som kan ses som en varumaérkesparodi.
Malet rérde en tvist mellan de tva kladtillverkarna Polo Ralph Lauren (PRL)
och Freshside Ltd (Freshside). Bakgrunden var att Freshside forsokte
registrera ett EU-varumarke forestéllande en cykelpolospelare (se Bilaga B
for de olika foretagens figurmarken). Pa grund av likheterna mellan
Freshsides tecken och PRLs aldre figurmérke hévdade PRL att
forvaxlingsrisk forelag mellan parternas varumarken och att det utgjorde ett
registreringshinder for Freshside enligt artikel 8(1)(b) férordning (EG) NR
207/2009 som var gallande ratt vid tidpunkten.

28 C-251/95 SABEL mot Puma, Rudolf Dassler Sport, EU:C:1997:528.

29 |bid. punkt 22.

%0 bid..

31 Ibid. punkt 23.

32 Femte omprovningsnamndens (OHIM) beslut den 7 juli 2015, The Polo/Lauren
Company L.P. v Freshside Ltd, Mal R 353/2015-5.

33 Artikel 8(1)(b) i forordning (EG) 207/2009 har samma rekvisit som artikel 10(2)(b)
VMD, skillnaden mellan dem ér att artikel 8(1)(b) avsag risk for forvaxling som ett
registreringshinder for ett nytt varumarke och artikel 10(2)(b) avser ett intrang i en
varumérkesinnehavarens ensamratt.
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I sin bedémning fann OHIM:s 6verklagandendmnd att fanns faktorer som
indikerade att det kunde foreligga en forvéxlingsrisk mellan de olika
markena. Nadmnden konstaterade att det existerade konceptuella likheter
mellan parternas figurmarken.3* Dartill var det visat att PRL:s marke var

kant p& marknaden och darmed atnjot stor sarskiljningsformaga.®

Trots detta var namnden inte 6vertygad att om att en forvaxlingsrisk forelag
mellan de olika méarkena. For direkt forvaxling mellan parternas varumarken
sa ansag namnden inte trodde att den genomsnittliga konsumenten skulle
undga att notera faktumet att hasten i PRL:s varumarke hade bytts ut mot en
cykel i Freshsides tecken.®® Vidare s fann namnden att en
genomsnittskonsument inte skulle tro att det existerade nagon ekonomisk
koppling mellan parterna av samma anledning. Ndamnden trodde inte att
PRL ville undergréva sitt varumarkes rykte genom att koppla det till nagot

s& alldagligt som en héast.%’

2.3.2 Artikel 10(2)(b) och varumaéarkesparodier

Jaques konstaterar att artikel 10(2)(b) inget odverkomligt hinder foér
parodier.®® Forst ar det mojligt for en parodist att undga artikeln genom att
anvanda parodin fér andra varor och tjanster an vilka for det dldre
varumarket ar registrerat for. Jaques papekar ocksa riktigt att for att en
parodi ska vara effektiv sa bor den inte kunna forvaxlas med det parodierade
varumarket. | det fall en domstol anser att det foreligger en forvéaxlingsrisk
mellan en parodi och det &ldre varumarket &r det troligt att det budskap
parodisten vill formedla inte ar det tydligt for en betraktare eller konsument.
En lyckad parodi bor gora det enkelt for betraktare som konsument att
identifiera en koppling mellan parodin och det &ldre varumarket men
samtidigt gora det klart att de badas ursprung &r olika. Parodier som inte

amnar att kritisera eller kommentera I6per dock i min mening en storre risk

34 Mal R 353/2015-5 The Polo/Lauren Company L.P v Freshside Ltd, punkt 28.

3 Ibid., punkt 30.

% |bid., punkt 32.

37 Ibid., punkt 33.

38 Jagues, Sabine. A parody exception: why trade mark owners should get the joke. E.I.P.R.
Vol. 38, nr. 8, 2016: 471-481, s. 473.
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att forvéxlas eller antas ha ett samband med det parodierade varumarket.
Detta pa grund av att det kritiserande elementet i en parodi underlattar for en
konsument eller betraktare att inse att det inte rér sig om ndgon humoristisk
“limited edition” eller reklamkampanj fran innehavaren till det éldre

varumarket.®®

2.4 Artikel 10(2)(c) —det utokade skyddet
for kdnda varumarken

Den nésta av bestdmmelserna med relevans for varumérkesparodier i VMD
ar artikel 10(2)(c). Som ndmnt ovan borde det enligt Jaques mojligt for en
parodist att utan storre svarigheter undga att omfattas av skyddet mot
forvaxling i artikel 10(2)(b). Det uttkade skyddet i artikel 10(2)(c) for kanda
varumarken ar dock betydligt svarare for en parodist att kringgd. Detta ar pa
grund av tva anledningar: den forsta anledningen ar att en
varumarkesinnehavare kan aberopa artikel 10(2)(c) oavsett om parodisten
anvander sin parodi for andra varor och tjanster &n de som det &ldre tecknet
ar registrerat for da artikel 10(2)(c) galler oavsett. Den andra anledningen &r
att artikel 10(2)(c) till skillnad fran 10(2)(b) inte & amnad att bara skydda
ett varumarkes ursprungsangivelsefunktion utan aven varnar flera av ett
varumdrkes funktioner.*® Skyddet som ges kanda varumérken i artikel
10(2)(c) &r enbart amnat fOr att varna om varumarkesinnehavarens intressen,
till skillnad fran artikel 10(2)(b) som aven skyddar konsumenten mot
forvixling.*! En av de mest centrala funktionerna for ett kant varumarke &r
den sa kallade investeringsfunktionen. Investeringsfunktionen refererar till
en varumarkesinnehavares férmaga att genom marknadsforing skapa en
identitet och ett budskap.*? Enligt Sakulin skyddar artikel 10(2)(c) ett

varumarkes plats i allménhetens medvetande genom att hindrandet av att

%9 Se bland annat domstolens resonemang i Lila Postkarte (Milka) s. 5 (mer specifikt,
“attention advertisement”).

40 C-487/08 L Oréal, punkt 63. Se aven T-369/10 You-Q mot OHIM — Apple Corps
(BEATLE), EU:T:2012:177, punkt 24-26.

41 Forslag till avgorande av Generaladvokat Juliane Kokott foredraget den 21 mars 2013,
Leidseplein Beheer och de Vriesi, C-65/12, EU:C:2013:196, punkt 29.

42 Senftleben, (fotnot 24), s. 142.
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andra tolkningar och associationer av ett varumarkes identitet

kommuniceras ut av tredje man.*?

Som ett led i det bredare skyddet maste det enligt artikel 10(2)(c) inte
foreligga nagon forvaxlingsrisk mellan ett yngre tecken som anvands av
tredje man och ett aldre varumérke. Det racker att allménheten forknippar
det yngre tecknet med det kdnda varumarket, ett mentalt samband sa att
sdga, aven om de inte forvixlar dem.* Bedémningen huruvida det finns risk
for detta gors med samma metod, dvs en helhetsbedémning utifran en
genomsnittskonsuments perspektiv, som tillampas vid undersokning om
forviaxlingsrisk foreligger.*® Varumarkesparodier som koncept borde
uppfylla detta rekvisit. Jag baserar detta resonemang pa den definition EU-
domstolen gav begreppet” parodi i Deckmyn:#®  [...] en parodis véasentliga
kénnetecken ar dels att den erinrar om ett existerande verk, samtidigt som
den markbart skiljer sig fran det verket, dels att den har ett humoristiskt eller
forlojligande syfte.”*” Ett av de grundlaggande karaktarsdragen i en parodi
ar saledes att betraktaren ska dra ett samband mellan parodin och det

parodierade originalmotivet.

Nedan kommer jag att redogora for de rekvisit som maste uppfyllas for att
artikel 10(2)(c) ska vara tillamplig samt hur de paverkar

varumarkesparodier.

2.4.1 ”Kant varumarke”

For att ett varumarke ska vara skyddat av artikel 10(2)(c) sa maste forst
varumarkesinnehavaren bevisa for en domstol att varumérket &r kant. En
mer direkt definition av vad rekvisitet “’ként” innebéar saknas i artikeln, men
i General Motors Corp. v Yplon SA*® sd konstaterade EU-domstolen for att

ett varumarke ska anses vara kiant sa ska krivs “att det ar kant for en

43 Sakulin, s. 273.

4 C-408/01 Adidas-Salomon och Adidas Benelux, EU:C:2003:582, punkt 29.
4 |bid., punkt 30.

46 Se kapitel 3.

47 C-201/13 Deckmyn och Vrijheidfonds, EU:C:2014:2132, punkt 33.

48 C-375/97 General Motors, EU:C:1999:408.
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betydande andel av den allménhet som berdrs av de varor eller tjanster som
ticks av varumirket.”*® For nationella varumarken racker det att bevisa att
varumarket ar kant i en betydande del av medlemsstaten.*® | mal som géller
EU-varumarken maste innehavaren bevisa att varumarket ar kant i
atminstone en delstat.>! Bedémningen gors utefter samtliga relevanta
omstandigheter i malet, sa som (men inte begransat till) varumarkets
marknadsandel, hur stora investeringar foretaget har gjort for att

marknadsfora varumarket och hur lange varumérket har anvints.>

Ironiskt sa ar forekomsten av en varuméarkesparodi en bra indikator pa att ett
varumarke &r kant for allmanheten,>® dven om det mig veterligen saknas fall

i praxis dar detta har aberopats som bevis.

2.4.2 Skaderekvisitet

For att artikel 10(2)(c) ska vara tillamplig maste en varumarkesinnehavare
asamkas skada av tredje mans anvandning av ett tecken som ar liknande
eller identiskt till varumérkesinnehavarens. Skada, som definierat enligt
artikel 10(2)(c) kan delas upp i tre typer: skada pa varumarkets
sarskiljningsformaga (sa kallad urvattning), skada pa varumarkets renommé
(sa kallad nedsvartning), eller att tredje man som en foljd av sin anvandning
av sitt tecken drar otillborlig av varumarkets sarskiljningsférmaga eller
renommé (sa kallad snyltning).>* Det racker for varumarkesinnehavaren att
bevisa att hen har lidit eller riskerar lida en av dessa typer av skador for

skaderekvisitet ska vara uppfyllt.>®

2.4.2.1 Skada pavarumarkets sarskiljningsférmaga —

49 |bid., punkt 31.

%0 Ibid., punkt 28.

51 C-301/07 PAGO International, EU:C:2009:611, punkt 30.

52 |bid., punkt 32.

53 Lemley, Mark A. Fame, Parody, and Policing in Trademark Law. Stanford Public Law
Working Paper, 2019 Michigan State Law Review 1, 2019, s. 16.

54 C-252/07 Intel Corporation, EU:C:2008:655, punkt 27. Se aven Pilas och Torremans, s.
398.

55 C-252/07 Intel Corporation, punkt 28 och 77.
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urvattning
I Intel definierade EU-domstolen urvattning som en férsamring av ett kant
aldre varumarkes formaga att ange de varor och tjanster det ar registrerat for
till foljd av tredje mans anvandning av ett yngre tecken. °® | detta innefattas
en upplosning av vad EU-domstolen kallar det aldre varumaérkets “identitet”
och dess inflytande dver allménhetens medvetande.>” En
rattighetsinnehavare maste bevisa att konsumenters beteende har forandrats
eller riskeras att forandrats som foljd av anvandningen av det yngre

tecknet.%®

2.4.2.2 Skada pavarumarkets renommé -
nedsvartning

Skada pa ett varumarkes renommeé, eller nedsvartning, uppkommer nar ett
yngre tecken anvands pa ett sadant satt av tredje man att ett identiskt eller
liknande aldre varumérkes anseende och attraktionskraft hos allménheten
minskar eller riskerar att minskas.*® Skadan kan uppsté i samband som en
foljd av att kvalitén av de varor eller tjanster som séljs under det yngre
tecknet ar undermalig eller att de har en annan egenskap som forsamrar det
aldre varumarkets rykte pa grund av associationen mellan de olika

tecknen.5°

2.4.2.3 Otillborlig fordel av varumarkets renommeé och
sarskiljningsformaga — snyltning
Varumarkessnyltning sker nar ett yngre tecken som &r likt eller identiskt
med ett &ldre varumarke drar fordel av det dldre varumarkes renommé,
tilldragningskraft, eller prestige som en foljd av den koppling allméanheten
drar mellan det yngre tecknet och det dldre varumarket.5! Detta méste ske
utan att tredje man betalar ” [...] ndgon som helst ekonomisk ersttning eller
gbra ndgra egna anstrangningar i detta avseende[...].”%? Vid en bedémning

om varumarkessnyltning har skett fasts inte vikten pa den skada en

%6 |bid., punkt 29.

57 Ibid..

%8 |bid., punkt 77.

59 C-487/07 L Oréal, punkt 40.

60 T-215/03 SIGLA mot OHMI — Elleni Holding (VIPS), EU:T:2007:93, punkt 39.
61 L Oréal, punkt 41.

62 |bid., punkt 49.
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varumarkesinnehavare har lidit av tredje mans anvandning av ett liknande

eller identiskt tecken, utan fordelen tredje man har atnjutit som f6ljd.%®

2.4.3 Skaderekvisiten och varumaéarkesparodier
— Polo/Lauren v Freshside

Ett tydligt exempel pa hur skaderekvisiten i artikel 10(2)(c) kan satta kappar
i hjulet for varumarkesparodier &r den ovan namnda malet Polo/Lauren v

Freshside.

Som namnt ovan sa slog dverklagandenamnden fast att det existerade
likheter mellan parternas tecken, men inte tillrackligt for att det skulle anses
foreligga en risk for att de skulle forvaxlas. Dock hade PRL &ven invant mot
Freshsides registrering med hanvisning till skyddet for kanda varumaérken.
Namnden identifierade PRL:s varumérke som ett kant livsstilsvarumarke”
och konstaterade att allménheten forknippade varumérket med kanslor och
budskap om lyx, exklusivitet, d&ventyr och ungdomlighet.®* Detta i sig gav
varumarket ett eget ekonomiskt vérde i sig sjalvt.®> For att skyddet for kanda
varumarken skulle vara applicerbart sd behovde PRL saledes visa att en
genomsnittskonsument associerade parternas tecken med varandra och att
associationen mellan varumarkena i fraga uppfyllde nagot av

skaderekvisiten.

Freshside hade aldrig beskrivit sitt varumarke som en parodi, men ett
tidigare liknande tecken som foretaget hade anvént tidigare hade kallats for
en ”’poloparodi” i en engelsk tidning.%® Namnden konstaterade att det var
irrelevant huruvida Freshside hade avsett att deras varumarke skulle ses som
en parodi av PRL:s tecken, det som var av betydelse var om

genomsnittskonsumenten hade den uppfattningen.®’

83 Ibid., punkt 43.

64 Mal R 353/2015-5 The Polo/Lauren Company L.P. v Freshside Ltd, punkt 40.
% Ibid..

% |bid., punkt 52.

57 Ibid., punkt 54.
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Freshside anférde att det inte existerade nagon risk for att allménheten
skulle associera parternas olika varumarken da de representerade olika
varderingar. Freshside menade att deras varumarke tilltalade unga och
trendiga konsumenter, som inte ville identifieras med de budskap PRL.:s
tecken associerades med.®® Namnden fann att det var just darfor
gemenskapskonsumenten skulle associera parternas varumarken.5®
N&mnden menade att Freshside drog otillbérlig fordel av PRL:s varumaérkes
sarskiljningsformaga genom att identifiera sig som ett motssatsalternativ till
PRL:s tecken genom att parodiera och forlojliga det senare.”® Namnden
konstaterade att beslutet inte handlade om att forhindra parodier, men att
varumarkesratten inte har nagot utrymme for tecken som kannetecknas av
att de driver med ett annat varumarkes rykte. I den meningen saknas det

utrymme i EU:s varumarkesratt for humor.”

2.4.4 Skalig anledning

Enligt artikel 10(2)(c) kan tredje mans anvandning av ett tecken som ar
identiskt eller liknar ett kant varuméarke undga att tillampningen av samma
bestammelse om tredje man kan bevisa att hen haft en skalig anledning” till
att anvanda tecknet. Vad anses da vara en skalig anledning och hur paverkar

detta varumarkesparodier?

Det finns idag ingen uttdmlig definition av vad undantaget “’skélig
anledning” inbegriper, varken i artikel 10(2)(c) eller i praxis. Undantaget
fungerar som ett verktyg som domstolen kan anvanda i fall dar tredje mans
intresse av anvanda ett liknande eller identiskt tecken ocksa maste beaktas

gentemot det skydd ett kant varumarke atnjuter genom artikel 10(2)(c)."

Exempelvis sa fann EU-domstolen i Interflora att den svarandes

anvandande av en term som korresponderade till den karandes varumarke pa

8 |bid., punkt 58.

% Ibid., punkt 59.

70 Ibid., punkt 59-60.

L Ibid., punkt 60.

2. C-65/12 Leidseplein Beheer och de Vries, EU:C:2014:49, punkt 45-46. Se aven Pilas och
Torremans, s. 403 samt Zelechowski, s. 129.
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Google for att visa en annons som jamforde parternas produkter foll under
vad som kunde anses som skalig anledning av anvandandet av annans

varumirke.”
2.4.4.1 Skalig anledning och varumarkesparodier

I avsnitt 3.3 diskuterades det tyska fallet Lila Postkarte som ett exempel dar
en parodists otraditionella anvandning (som prydnad) av chokladtillverkaren
Milkas varumarken ansags falla inom ramen for det allménna rekvisitet ”for
varor och tjanster”. Den tyska Hogsta domstolen valde i malet att fria den
svaranden med da den ansag att vykorten utgjorde ett konstverk och skyddet
av den svarandens konstnarliga frihet var en skalig anledning for den
svarande att anvanda Milkas varumarken.” | brist pa ett uttryckligt
undantag, blir ”skalig anledning” ett viktigt verktyg for att mojliggora att

det finns utrymme inom varumarkesratten for varumarkesparodier.”

Detta innebdr dock inte att ’skélig anledning” kan tillimpas pa alla
varumarkesparodier med héanvisning till den svarandes konstnarliga frihet. |
det Gsterrikeriska malet Styriagra’® ansags den svarandes anvindning av
varumarket ”Styriagra” inkrikta pa det dldre varumarket ”Viagra” som
agdes av lakemedelstillverkaren Pfizer. Den svarande som anvande market
Styriagra for att salja pumpakéarnor som var dragerade i bla choklad som
han &ven marknadsforde som ett naturligt alternativ till Pfizers produkt. Den
svarande hanvisade till argumentationen bakom domslutet i Lila Postkarte
och menade att anvandningen skulle skyddas med héanvisning till
yttrandefriheten. Den Osterrikiska Hogsta domstolen holl med om att
resonemanget bakom domslutet i Lila Postkarte &ven kunde appliceras i
osterrikisk ratt.”” Dock fann 6sterrikiska HD i Styriagra att &ven om den
svarandes anspelning pa Pfizers varumarke var humoristiskt sa kunde det

inte anses vara ett konstverk eller bidra till den allmanna diskursen kring

78 C-323/09 Interflora, punkt 91.

" Lila Postkarte, s. 12.

5 Sentfleben, s. 371.

76 Osterrikiska hogsta domstolen (OGH) domstolens dom den 22 september 2009,
STYRIAGRA, Mél 17 Ob 15/09v.

7 Ibid., punkt 3.2.
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Pfizers produkt.”® Darmed kunde inte den svarande inte dberopa
yttrandefriheten som en skélig anledning till sin anvéndning av det yngre
tecknet. Darfor fann domstolen att den svarande hade dragit otillborlig
fordel av Pfizers varumarke och domstolen fann att respekten for Pfizers
rattigheter som varumarkesinnehavare maste varderas hogre an den

svarandes yttrandefrihet.”

78 |bid., punkt 3.4.
9 Ibid., punkt 3.4.
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3 Parodibegreppet inom EU-
ratten

3.1 Bakgrund

Till skillnad fran VMD (och VMF) sa finns det i de upphovsrattsliga
InfoSocdirektivet och Upphovsréattsdirektivet uttryckliga undantag som
tillater varumarkesparodier. | detta avsnitt jag att studera hur detta undantag
har applicerats av EU-domstolen i fallet Deckmyn. Avsikten med att studera
domen i Deckmyn ar att underséka om nagra paralleller kring parodier kan

dras till varumarkesratten.

3.2 Mal C-201/13 Deckmyn

Deckmyn &r ett forhandsavgorande som gjordes pa begaran av belgisk
domstol i ett upphovsrattsligt mal rérande tolkningen av parodiundantaget i
artikel 5.3(k) InfoSoc-direktivet. Svarande i tvisten var den flamlandske
nationalistiska politikern Johan Deckmyn och en underorganisation till det
parti han tillhérde vid namn Vrijheidsfonds VZW. Kdrande var arvtagarna
och darmed rattighetsinnehavarna (nedan kallade rattighetsinnehavarna) till

den belgiske serietecknaren Willy Vandersteen.

Tvisten hade sitt ursprung i att Deckmyn hade i januari 2011 gett ut en
kalender som innehdll en teckning som parodierade ett omslag till ett
seriealbum som den avlidne tecknaren Willy VVandersteen var upphovsman
till. De centrala motiven i Vandersteens originalbild forestaller en man iford
toga och med en propelleranordning pa ryggen som slanger ut mynt till en
uppjagad befolkning i en stad som férsoker fanga mynten. Pa sin teckning
hade Deckmyn latit den flygande mannen pa bilden bara den davarande

borgmaéstaren i staden Gents ansikte och de uppjagade ménniskorna som
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samlade upp mynten hade bytts ut fran vita till morkhyade och
sl6jbekladda.®

Rattighetsinnehavarna menade att Deckmyns teckning inkraktade pa deras
upphovsrétt och vackte talan mot Deckmyn och Vrijheidsfonds VZW.
Rattighetsinnehavarna vann bifall vid den forsta instansen i allman belgisk
domstol. De svarande 6verklagade till Hof van berop te Brussel® och
anforde att Deckmyns teckning utgjorde en politisk karikatyr och saledes
utgjorde ett tillatet undantag i enlighet med artikel 5.3(k) InfoSocs
motsvarande bestdmmelse i belgisk ratt. Rattighetsinnehavarna bestred
andring och angav att villkoren for att Deckmyns verk skulle ses som parodi
inte var uppfyllda samt att Deckmyns teckning inneh6ll diskriminerade
motiv pa grund av att de vita stadsborna hade bytts ut mot mérkhyade och
slojbekladda personer.

Hof van berop te Brussel vilandeforklarande malet och begarde ett
forhandsavgorande fran EU-domstolen. Den belgiska domstolen stallde
foljande tre fragor till EU-domstolen:
1) Ar begreppet parodi ett sjilvstéindigt unionsrittsligt
begrepp?
2) Om denna fraga besvaras jakande, ska da en parodi
uppfylla féljande villkor eller ha féljande kdnnetecken,
namligen
— ha en egen ursprunglig karaktar (originalitet),
— framstéllas pa ett satt som gor att parodin inte rimligen kan
tillskrivas upphovsmannen till ursprungsverket,
— ha ett humoristiskt eller forlgjligande syfte, oavsett om den
eventuella kritiken riktas mot ursprungsverket eller nagot
annat respektive ndgon annan, och

—ange kéllan till det parodierade verket?

8 Se Bilaga C.
81 Forfattaren kommentar: andra instans, motsvarande en svensk hovritt i Belgien.
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3) Ska ett verk dven uppfylla andra villkor eller ha andra k&nnetecken for att

kunna betecknas som parodi?”

3.2.1 EU-domstolens avgorande — forsta fragan

Vid besvarandet av den forsta fragan angav EU-domstolen att da 5.3(k) i
InfoSoc-direktivet saknade uttryckligen en bestammelse som gav
medlemsstaternas réttsordningar att sjalva definiera ett begrepps betydelse, i
det hér fallet ”parodi”, sa skulle begreppet i enlighet med tidigare praxis ges

en sjalvstandig och enhetlig tolkning inom EU.82

3.2.2 EU-domstolens avgdrande — andra och
tredje fragan

EU-domstolen fann att da det saknades en definition av begreppet “parodi” 1
InfoSoc-direktivet sa ska begreppet tolkas i “6verenstdammelse med dess
normala betydelse i vanligt sprakbruk”.8 Utifran detta stipulerade
domstolen att for att nagot ska ses som en parodi s maste det uppfylla
enbart tva krav: dels maste parodin bade paminna om ett existerande verk
men samtidigt markbart skilja sig fran det aldre verket och att parodin maste
ha ett humoristiskt eller forl6jligande syfte.8* Domstolen fann saledes att
inga andra av de krav som den hanskjutande domstolen hade listat i sin

andra fraga behdvde uppfyllas for att ndgot skulle ses som en parodi.

EU-domstolen konstaterade att parodier var ett rimligt sétt att uttrycka en
asikt skyddat av yttrandefrineten.®> Domstolen slog dock fast att i en
bedomning huruvida en parodi var tillaten sa var en nationell domstol
tvungen att balansera en parodists yttrandefrihet mot en
rattighetsinnehavares intressen och rattigheter.®® 1 Deckmyn anforde de
karande att Deckmyns parodi var rasistisk och att originalverket skulle som

en foljd av detta kunna kopplas till ett rasistiskt budskap.8” EU-domstolen

82 C-201/13 Deckmyn, punkt 14-17.
8 |bid., punkt 19.
8 |bid., punkt 20.
8 |bid., punkt 25.
8 |bid., punkt 27.
87 Ibid., punkt 29.
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slog fast att bedémningen huruvida Deckmyns parodi var rasistisk foll pa
den nationella domstolen, men om den belgiska domstolen skulle halla med
de karanden sa hade de som réttighetsinnehavare ett berattigat intresse att
det skyddade verket inte associerades med ett rasistiskt budskap.%®
Upphovsrattsinnehavarens legitima intresse av att distansera sig mot det
budskap en parodi sprider kan ses en tillampning av varumarkesrattens

koncept om skydd mot nedsvértning.8®

8 |bid., punkt 31.
8 Rosati, Eleonora. Just a Matter of Laugh? Why the CJEU Decision in Deckmyn is
Broader than Parody. Common Market Law Review, 2015, Forthcoming, s. 11.
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4 Analys

4.1 VMD och varumarkesparodier

Som illustrerat ovan finns det ett visst utrymme inom EU:s varumarkesrétt
for varumarkesparodier. Den mest tydliga avgréansningen for
varumarkesinnehavarens rattigheter ar de allmanna rekvisiten for intrang i
artikel 10(2). Rekvisiten skapar en skiljelinje mellan vad som kan ses som
icke-kommersiella respektive kommersiella varumarkesparodier. Icke-
kommersiella eller privata varumarkesparodier faller utanfor ramen for vad
som anses vara en varumarkesinnehavares ensamrétt. Detta gor att
varumarkesparodier som sker i ett samband som ar enbart konstnarligt,
utbildande, underhallande, politiskt eller opinionsbildande maste angripas
med andra rattsliga medel &n de som gar att hitta i EU:s varumarkesrétt.
Detta géller oavsett vem som parodierar varumarket och for vilket budskap
som sprids via varumarkesparodin. Detta skapar en kontrast mot
upphovsratten da EU-domstolen i Deckmyn (se fortsatt diskussion nedan i
avsnitt 4.3) som konstaterade att en upphovsrattsinnehavare hade ett legitimt
intresse att invanda mot budskap som sprids i parodier av deras verk inte ar
diskriminerande. Gransdragningen mellan kommersiella och icke-
kommersiella varuméarkesparodier kan dock vara svar da rekvisiten
allmanna intrangskraven i artikel 10(2) VMD sa lagt stéllda och oklara.
Detta gor att parodier som sker i granslandet mellan ett privat och ett
kommersiellt samband kan utséttas for en réttslig prévning for

varumarkesintrang i enlighet med reglerna i VMD.

I mal som ror varumarkesparodier av kommersiell natur (eller de som sker i
grénslandet mellan privat och kommersiell) kommer en parodist behdva
bevisa att parodin inte faller inom ramen for forvaxling eller, i de fall det &r
applicerbart, skyddet for ké&nda varumérken. Misslyckas en parodist
uppfylla det forsta kravet, att undga att parodin forvaxlas med det
varumarket hen parodierar, sa inkraktar parodins pa varumarkesparodin

essentiella grundfunktion - ursprungsangivelsefunktionen, och alltid ses som
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ett otillatet intrang av varumarkesratten. Men som diskuterat ovan i avsnitt
2.3.2 borde detta inte vara ett alltfor svardverkomligt hinder for en parodist
aven om mer komiska och okritiska parodier kan riskeras att uppfattas av
konsumenter och allménheten som en ”limited edition” eller alternativ

marknadsforing.

Detta lamnar kvar skyddet i artikel 10(2)(c) som ett sista hinder som en
varumarkesparodi maste kringga. Detta forutsatter sa klart att det
parodierade varumarket ar kant vilket maste bevisas for domstolen av
varumarkesinnehavaren. | kontrast mot artikel 10(2)(b) krédvs inte en
forvaxlingsrisk mellan parodin och varumarket, utan det racker att
allmanheten gor ett mentalt samband mellan de tva tecknen. Parodier som
koncept bygger till stor del om att erinra och forvranga ett originalmotiv,
vilket gor att detta rekvisit borde uppfyllas per se i mal som rér

varumarkesparodier.

Varumarkesparodier maste dartill uppfylla ett av de tre skaderekvisiten som
skyddar varumarkesinnehavarens intressen. Skaderekvisiten, som tacker
nedsvartning, urvattning och snyltning ger varumérkesinnehavaren ett
synnerligt brett skydd, framfor allt da en varumarkesinnehavare inte maste
visa att reell skada har intraffat, utan bara att varumarkesparodistens bruk av
parodin riskerar att gora det. Resultatet blir att artikel 10(2)(c) kan ses som

nagot av en dédsstot mot varumarkesparodier.

Dock finns existerar det en mojlig raddning i artikel 10(2)(c): kan en
varumarkesparodist visa att hen har haft en skalig anledning till sin
varumarkesparodi kan parodisten undga fallas for varumarkesintrang.
Undantaget blir i teorin applicerbart om en parodist kan visa att hen har ett
legitimt intresse att anvanda parodin. Inom ramen for medlemsstaternas
harmoniserade varumarkesratt har en parodists yttrandefrihet och
konstnérliga frihet setts som legitima intressen som har foranlett en
tillampning av ’skélig anledning”-undantaget. Detta resonemang ar &nnu

oprévat av EU-domstolen, men det gar att finna stod i skal (27) VMD for att
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denna tolkning skulle vara korrekt. Det &r dock viktigt att podngtera att en
varumarkesparodists yttrandefrihet maste i en tvist som ror
varumarkesparodier vagas mot varumérkesinnehavarens rétt till skydd av
egendom som innefattar immateriella rattigheter. Hur dessa vags mot

varandra inom EU-rétten faller tyvarr utanfor uppsatsens ramar.

4.2 Deckmyn och varumarkesparodier

Ur ett varumérkesrattsligt perspektiv & EU-domstolens avgdrande i
Deckmyn &r i min mening intressant for varumarkesparodier, d&ven om vissa
slutsatser som &r begransade till upphovsrattens ramverk. Den mest
iogonfallande skillnaden mellan rattsomradena ar faktumet att en
upphovsréttslig parodi inte behdver kunna tillskrivas ndgon annan an
upphovsmannen, nagot som ar otankbart inom varumarkesratten da detta
skulle inkrakta pa varumarkesinnehavarens ensamratt till den essentiella

ursprungsangivelsefunktionen.

Det &r viktigt att poangtera att da det saknas ett uttryckligt undantag som
tillater i varumarkesparodier i VMD ar den rattsliga definition EU-
domstolen slér fast i malet nagot irrelevant i dagslaget for
varumarkesparodier. Idag star eller faller varumarkesparodier pa ett rattsligt
plan beroende pa hur de forhaller sig till VMDs bestammelser i stort.

Det jag tror kan fa betydelse i framtida mal som ror varuméarkesparodier ar
faktumet att EU-domstolen konstaterande i Deckmyn att parodier ar ett
rimligt sétt att uttrycka en asikt”, skyddat av yttrandefriheten. Detta ger
visst stod till argumentet att en varuméarkesparodist borde i mal som ror
kanda varuméarken kunna aberopa yttrandefriheten som en skalig anledning.
Om man tar fasta pa just formuleringen “rimligt satt att uttrycka en asikt”,
kommer man i min mening en bit pa vagen pa var gransdragningen for vad
som inbegrips “skiilig anledning” bor ga. | min mening &r det viktigt att
skilja mellan en varumarkesparodist som parodierar ett varumarke for att
sprida ett budskap genom parodin kommentera de associationer allmanheten

har till varumarket och en varumarkesparodi som anvénder ett varumarkes
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image och goodwill for att dra ekonomiska fordelar. Den tidigare bor i min
mening kunna anvéndningen av varumérket som ett legitimt intresse i
enlighet med yttrandefriheten under “skalig anledning”-undantaget, savida
de sker i enlighet med god afféarssed. Den senare bor som Freshsides

poloparodi och Styriagras pumpakérnors forbjudas.

Det ar rimligt att ifragasétta om det gar att tillampa detta upphovsrattsliga
synsétt inom varumarkesratten. Det &r som ndmnt ovan vért att notera att
EU-domstolen konstaterande att upphovsrattsinnehavare har ett legitimt
intresse att forhindra att deras verk forknippas med budskap som kan anses
strida mot de grundlédggande rattigheterna i EU:s stadga genom parodier. Jag
instdimmer i Rosatis resonemang att detta kan ses som att EU-domstolen
tillampar ett skydd mot nedsvartning &ven for upphovsratten, vilket
indikerar att de gransen mellan rattsomradena inte nddvandigtvis ar huggen i

sten.
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Bilaga A

Greenpeaces parodi (6verst) och ESSO:s varumarke (nederst)

GREENTPEACE
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Bilaga B

:

Freshsides varumarke

PRL:s varumarke.
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Bilaga C

OSUS-KE;_NWISKE DE WILDE WELDOENER

DE WILDE WELDOENER

Willy Vandersteen originalomslag (till vanster) och Deckmyns parodi (till
hdger).
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