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Summary

Character merchandising means the secondary use of the exclusive right to a
character —be it fictional trademark mascots, literary or cinematographic
characters or even physical persons. Through licensing the right holder may
quickly extract the full economic value of his character by offering products
beriched with the goodwill of the character, within commercial segmentsin
which the right holder normally does not operate.

The market of character merchandising has been an ever-increasing one
sinceitsfirst introduction. The instrument making it possibleisthe licensing
agreement, its' premise being a clear and complete definition of al rights
that are offered. For fictional and literary characters, which are the main
focus of this paper, this entails a plethora of cumulative rights, in which
copyright, trademark and the exclusive right offered by the Swedish Act on
Competition® (equivalent to the common law tort of passing-off) are the
most important ones. The purpose of this paper has been to clarify which
exclusive rights are offered by Swedish and Community Law for the
protection of characters and further, how these rights may be fitted into a
licensing agreement and what certain considerations on behalf of both
licensor and licensee this requires.

Copyright is obtained automatically through the creation of a work. Further,
it theoretically offers a strong protection not limited by the media used for
its expression. Literary characters as well as visual representations of
characters in general should be suitable candidates for copyright protection.
However, copyright entails a certain requirement of specification and
originality leaving e.g. isolated names typically outside its scope of alowed
exclusivity. Trademarks offer solid protection for names and may through
registration in combination with the assessment of likelihood of association
as grounds for infringement, create a strong right. This is however reduced
as al trademarks scope of protection are limited to commercial use and
further for the goods/services for which registration/relevant use has been
obtained. For character merchandising this may be of key importance as
licenses are typically limited for use of the character with goods/services
outside the normal use of the rightholder. The Swedish Act on Competition
offers additional complementary protection and may often be used to act
against numerous forms of unfair free-loading and passing-off that doesn’t
fit into the intellectual property rights framework. This does however
require the showing of accumulated and specified reputation of that for
which exclusivity is claimed.

A correct specification of what is licensed is paramount to a full and
complete transfer of relevant rights, in the best interest of licensee as well as
licensor. In case of conflicts, intellectual property rights are typically more
suitable for enforcement against non-contractual parties. In contractual

! Marknadsféringslagen SFS 2008:486



conflicts general Swedish principles on contractual law (including the Law
on Contractual agreements?, inter-party custom, custom within the relevant
branch of business as well as the common will of the parties) are applicable.
One of these key principles is that of Specification, according to which
Intellectual Property agreements and transfers should be interpreted
restrictively, including only that which is clearly specified.

2 Avtalslagen (1915:218)



Sammanfattning

Character merchandising innebér ett sekundart utnyttjande av rétten till en
karaktdr —vare sig denna utgors av fiktiva reklamfigurer, litteréra och
kinematografiska karaktérer eller fysiska personer. Genom licensiering av
rétten till karaktdren kan réttighetshavaren extrahera det fulla véardet av
densamme genom att under karaktérens goodwill |&a marknadsfora
efterfrégade produkter som ligger utanfor réttighetsinnehavarens egentliga
verksamhet.

Character merchandising utgor en marknad som sedan sin introduktion vuxit
och konstant fortsétter att vaxa. Instrumentet for marknaden &r licensavtalet.
En forutséttning for tillkomsten av detta & en tydlig definition av de legala
ensamréatter som upplétes. For fiktiva och litterara karaktarer, vilket & fokus
for denna framstallning, bestér denna exklusiva rétt i ett lapptacke av
kumulativa réttigheter dar de viktigaste utgérs av upphovsrétt,
varumarkesratt och marknadsrétt. Syftet med denna framstéllning har varit
att kartlagga vilka skyddsformer som stér till buds for karaktarer samt hur
dessa passar in i en upplatelsesituation samt vad en licensgivare och —tagare
bor tanka pa vid avtal sforfattandet.

Upphovsrétten uppstér utan formkrav vid skapandet (forutsatt att verkshojd
uppnas) och kan i teorin ge ett brett skydd oberoende av uttrycksform och
media. Litterdra karaktérer och motiv torde vara lampliga kandidater for
upphovsrétt. Réttigheten forutsatter dock ett visst krav av specifikation och
exempelvis ett isolerat namn kan sdllan bli forema for ensamrétt pa denna
grund. Varumérkesrétten ger ett starkt namnskydd och kan genom
registrering i kombination med associati onsbedémningen som intréangsgrund
ge ett kraftfullt skydd. Detta skydd & dock enligt varumérkesréttens
grundprincip begransat till anvandning i naringsverksamhet och géller
vidare endast for de varor/tjanster for vilka registrering alternativt
inarbetning uppndtts. For character merchandising kan detta bli  helt
avgorande da licensieringen typiskt sett sker till varutyper i vilka karaktéren
normalt inte férekommer. Marknadsrétten erbjuder ett kompletterande
skydd och kan méanga ganger vara fordelaktig, inte minst pga av
speciaprocessens snabbare forfarande. Diverse former av snyltande vilka
inte passar in i immateriaréttens ramverk kan skydda karaktéarer och deras
koncept genom marknadsréttens generalklausul och doktrinen om
renommeésnyltning. Dock forutsétter detta upparbetat uppméarksamhetsvérde.

Licensinnehdllets definition & viktig for licensgivare som —tagare for en
fullstandig upplédtelse. Immaterialrétter ger dock framst skydd mot tredje
mans intrang men kan &en anvdndas mot en licenstagare da denna
Overtrader licensavtalets bestammelser. For inomobligatoriska tvister kan
mdjligen KopL tillampas analogt. Réttslaget a dock oklart. | avsaknad av
ovrig reglering &ger allmanna avtalsréttdiga regler (inkl AvtL, sedvanja och
partsboruk  samt den gemensamma  partsavsikten)  tillampning.



Specifikationsprincipen, enligt vilken immaterialréttsliga avtal skall tolkas
restriktivt, & hér och i samband med merchandising-avtal av central vikt.



Forord

Character merchandising &r nagot synnerligen aktuellt som innefattar och
genererar allt storre varden. Min férhoppning med denna uppsats &r att
|asaren skall faen 6versikt 6ver hur juridiken i ett komplicerat |apptécke av
réttigheter maojliggor denna véxande marknad. Att vélja ett amne som inte
l&tteligen |&ter sig inpassasi juridikens gangse strukturer visade sig varaen
stundtals tung utmaning. Tack for allt stod och talamod - familj, Olivia,
arbetsgivare.

Lund, 20 december 2009
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1 Inledning

| en artikel i the Economist fran 1998 proklameras att Elvis Presley som ett
resultat av diverse merchandisingaktiviteter idag a vard mer an han
n&gonsin var under sin livstid trots att han nu varit dod i 6ver 20 &r.° Enligt
LIMA (Licensing Industry Merchandisers  Association) uppgick
omséttningen i USA med licensierade produkter 1990 till 66.5 miljarder
dollar men hade 2003 vuxit till 110 miljarder dollar.* Mickey Mouse anses
allmant vara det genom tiderna stérsta merchandiseobjektet och &ven det
som licensierats mest och dragit in storst intékter. Lego gjorde 2009 trots
global 1agkonjunktur sitt bésta resultat nagonsin, enligt foretaget sjava till
stor del pga av sina storsdljande licensprodukter med "Harry Potter”, " Star
Wars” och " Spunge Bob Sgare”® Av detta axplock av exempel framgér att
charactermerchandising, som & amnet for denna framstélining, & en
naringsgren som omsétter enorma belopp och darmed ocksa innefattar
potentiellt enorma  véarden. Handelsobjektet som  utifran et
immaterialréttsligt perspektiv & av intresse inom namnda néringsgren
utgors gavfalet inte av de diverse muggar, T-shirts eler flingpaket som
ala & exempel pa typiska produkter vilka saluférs med hjélp av character
merchandising. Det som & intressant & det som ger ndmnda produkter
deras vérde och attraktionskraft i kOparens 6gon och som - typiskt sett -
ocksd & forema for transaktioner i form av licensiering fran verkliga eller
presumerade réttighetsinnehavare. Men vad & da detta?

Det faktum att produkter hénférliga till character merchandising ofta
tillverkats pa nagon form av licens, vilket inte minst kommer till uttryck
genom produktmérkningar sasom " officiell produkt” (official product) eller
"tillverkad med tillstand” (authorized product) pavisar en presumerad
ensamrdtt som genom licensavta maste utlosas fran diverse
réttighetsinnehavare for att undga sanktioner fran desamma. Foljdfragan blir
i vad denna presumerade exklusiva rétt bestar?

Nagon generell exklusiv réttighet géllande varuhandel med karaktérer finns
varken inom svensk, EG-rétt eler utlandsk ratt. Istallet bestdr de ovan
beskrivna réttighetshavarnas licensobjekt (alternativt utomobligatoriska
stamningsgrund) i ett lapptécke av verkliga eller presumerade
immaterialrétter kombinerat med den exklusiva rétt som marknadsrétten kan

ge.

Att i ett examensarbete forsoka bena ut rattslaget for ett s omfattande amne
som marknadsforing genom karaktéarer & en uppgift som kréver sina klara
avgransningar. En initial sddan av storsta betydelse & hur man véjer att
definiera dmnet. | WIPO:s rapport om charactermerchandising eller
karaktarsmarknadsforing ges begreppet foljande definition;

% |saac, Belinda. “Character Merchandising”, European Intellectual Property Review, 1998
4 www.filmreference.com “Merchandising — Historical Background and definitions’
> Nyhetsnotis; ” Filmbranschen bakom Legos rekordvinst”, DN 19 augusti 2009.
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http://www.filmreference.com/

“Character merchandising can be defined as the adaptation or secondary
exploitation, by the creator of afictional character or by areal person or by one or
several authorized third parties, of the essential personality features (such as the
name, image or appearance) of a character in relation to various goods and/or
services with aview to creating in prospective customers adesire to acquire those
goods and/or to use those services because of the customers’ affinity with that
character.”®

Av denna vidlyftiga definition framgdr att detta & ett amne som kan
aktualisera en mangd skilda réttsomraden. Skapandet av en fiktiv karaktar
("fictional character”) ger upphov till en mangd immaterialréttsiiga
overvaganden sasom upphovsréttsliga frégestalIningar och gransdragningar.
En eventuell medkontrahents anvandande av det skapade aktualiserar
diverse avtalsréttsiga fragor rorande licensiering etc. Anvandandet av en
karaktar i forhdlande till ett sérskilt varusag kan medfora
kanneteckensréttsliga Gvervaganden da karaktaren ifraga kan vara foremal
for varumarkesréttdig registrering eller inarbetning. Aven marknadsrétten
kan i hogsta grad aktualiseras da ett olicensierat anvandande kan vara bade
vilseledande och renommésnyltande i strid med god marknadsf éringssed.

Samtidigt ligger givetvis olika kopréttdiga fragor nara till hands da det ofta
ror sig om langtgéende uppldtelser av formogenhetsratter som ligger mycket
nara Overlaelser. Andra réttsomraden som kan ténkas aktualiseras &r
skadestandsrétt vid intréng och tryck- och yttrandefrihet, sarskilt i de fall
marknadsforingen grundar sig pa verkliga fysiska personer.

1.1 Syfte och fragestallningar

Syftet med denna framstallning &r att pa ett systematiskt satt forsoka besvara
vilka skyddsmgjligheter svensk och gemenskapsrétt erbjuder fiktiva
karaktdrer samt ge en dversikt av det svenska regelverk som aktualiseras
vid en licensiering av havdad ensamrétt till karaktérer. Ur dessa
grundldggande fragestaliningar foljer en mangd underliggande fragor
rérande bl. a gransdragningsproblematik for bearbetningar av verk,
réttsforlust av figurvarumérken vid omarbetade motiv, granserna for
marknadsréttens praxis rérande renommésnyltning m.fl. Ett efterféljande
syfte ar att klargdra vilken rattsgrund som kan lampa sig bast for skydd av
vilken typ av karaktér samt att forsoka besvara vilka sérskilda svarigheter
och problem som kan aktualiseras for den som soker sékra en ensamrétt till
"sin” karaktar.

Uppsatsens titel antyder mojligen ett storre fokus pa avtalsrétt och
licensfragor da ju licensavtalet & det typiska instrumentet for
merchandising. Huvuddelen av framstallningen kommer dock att centrera
kring fiktiva karaktarers forutsattningar for en eventuell sddan upplatelse,

® WIPO WO/INF/108 — Character Merchandising — Report prepared by the International
Bureau, s 6.
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dvs hur dessa matchar de réttsliga kraven fér legala monopol, vare sig det
sker genom immateriarétt eller marknadsrétt. Valet av disposition bottnar i
det faktum att licensieringsregelverket i princip & konstant oaktat
licensieringsobjekt (givet att olika regler galler olika typer av réttigheter, t
ex patent, monster-, upphovs- och varumérkesréatt samt marknadsréttslig
goodwill). Titelspecifikationen ”character” tillfor siledes inte direkt négra
intressanta licensréttsliga fragor till grundamnet "merchandising”. Som
kommer att tydliggoras i uppsatsen finns det dock manga frégetecken (och
potentiella problem) fér den som i ett tidigare skede vill kartlagga och
specificera vilka eventuella réttigheter som kan knytas till en karaktar och
dérmed skapa ett licensieringsunderlag for merchandisingavtalet.

For att pa ett mer strukturerat sétt tydliggora de olika vagarnas fortjanster
och begrénsningar for skydd av karaktérer kommer efterfoljande
framstallning att forsoka besvara skyddsméjligheter utifran foljande;

- Béefintligaréttsligamojligheter till skydd for enbart karaktérsnamn?

- Befintligaréttdiga mojligheter till skydd for visuell framstélining av
karaktér?

- Befintligaréttdiga mojligheter till skydd for karaktarers allménna
koncept/manér?

Vaet av fragestdllningar bottnar i de olika réttigheternas sérskilda
begransningar och séardrag. Som kommer att klargbras i det fdljande &r
exempelvis upphovsratten mer lampad for motivskydd medan upphovsrétt
till namn kan vara betydligt svérare att uppna. Varumarkesrétt & andra sidan
kan vara utmarkt for namnskydd men kan i en registreringsprocess stéta pa
hinder i form av frihdlningsbehovet for slaktnamn. Visuella framstéllningar
kan visserligen varumérkesskyddas men torde ge ett begréansat skydd da
varuméarkesbegreppet tycks innefatta krav pa en konsekvent visuell
anvandning for att inte anvandningen ska falla utanfor varumérkets
skyddsomfang och istdllet bli en allman utsmyckning. Samtidigt kan
marknadsrétten i teorin erbjuda ett mer konceptrelaterat skydd genom
upparbetat ”uppmarksamhetsvarde” och den praxis som utvecklats inom
renommeésnyltning.

Pga de olika skyddsalternativens olika réattsliga utformning kommer viss
overlappning mellan fragestallningarna att vara ofrénkomlig, ibland i storre,
ibland i mindre grad. Oaktat detta kommer gransdragningen att upprétthallas
da dverlappningen kan askadliggora bade skillnader och likheter mellan, och
forhoppningsvis underlétta forstéelse for, de olika réttigheternas
uppbyggnad och begrénsningar.

Slutligen skall understrykas att det géavklart ligger i réttighetsinnehavarens
intresse att definiera sin rétt sa vitt som majligt bade for avtalsformuleringen
som for eventuellt beivrande av obehdrig anvandning. Déarfér kommer viss
vikt att |aggas den vid sista punkten avseende konceptskydd.



1.2 Tillampliga Lagar

For en sA omfattande juridisk frégestallning som gransdragningen av de
legala skyddsmdjligheterna for karaktéarer samt licensieringsproblematik for
desamma aktualiseras en mangd skilda lagar och andra rattskéllor pa olika
nivéer. Ett antal centrala internationella konventioner till vilka Sverige
anslutit sig bildar ett ramverk av externa barridrer till vilka den nationella
och regionala ratten maste anpassa sig. De konventioner som kan sigas vara
av direkt vikt for dennaframstallning ar;

Bern- och Pariskonventionerna samt TRIPs-avtalet (Trade Related Aspects
of Intellectual Property Rights).

Bern- och Pariskonventionerna & av central vikt da de innehaller principen
om nationell likabehandling vilken garanterar réttighetsinnehavare i
konventionslander rétt till samma skydd och &tgarder som medborgare i det
aktuella landet.” P& s sitt skapas ett nétverk av reciprocitet som garanterar
internationellt skydd fér verk och aster oavsett verkens ursprungsland eller
platsen for ett eventuellt intréng. TRIPs-avtalet, till vilket Sverige & bundet
bade genom egen ratificering och genom sitt EU-medlemskap, uttkar BKs
och PKs krav pa nationell likabehandling till en sk mest-gynnad-nations-
behandling med innebdrden att det mest formanliga immateriaréttsiga
skyddet som av ett medlemsland tillerkanns ett rattssubjekt ocksa maste
tillerk&nnas samma réttssubjekt i vriga medlemslander.? Vidare & TRIPS
av stor praktisk vikt da det ger tyngd till kravet pa BKs och PKs efterlevnad
eftersom det mgjliggor internationella handelsréttsliga sanktioner (gnm
WTO) vid avsteg fran konventionerna.®

Vad gdler regiona ratt & det kanske framst de immateriaréttsiga
gemenskapsforordningar och -direktiv pa varumérkesréttens omrade som &r
av betydelse for amnet. Har ingdr bl a harmoniseringsdirektivet om
tillnarmning av medlemslanders varumarkeslagar fran 1989 (89/104/EEG)
och den efterféljande Gemenskapsvarumarkesforordningen fran 1993
(40/94/EEG). Aven Europaparlamentets och R&dets Dir. om ofillborliga
affarsmetoder (2005/29/EG) utgor for framstallningen viktig regional rétt da
delar av det ar direkt tillampligt som svensk rétt och det dessutom inneburit
en harmonisering av svensk marknadsrétt genom den nya
Markandsf6ringslagen (2008:486).

Vad gdller nationell rétt utgor de for framstéliningen mest centrala lagarna
Upphovsréttslagen (1960:729), Varumarkeslagen (1960:644),
Marknadsféringslagen (2008:486) Avtaldagen (1915:218) samt Koplagen
(1990:931). Gemensamt for de nationella svenska lagarna pa
immaterialréttsomradet (héri exkluderas marknadsrétten) ar att det ror sig
om relativt gammal lagstiftning som andrats och reviderats atskilliga ganger

" Fér en utforligare genomgang om Principen om nationell behandling, set ex Bertnitz,
"Immaterialrétt och otillborlig konkurrens’, s 9; Levin, " Immaterialrétt” s 68.

8 Bernitz, s 11.

% lbid. S12.
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genom aen for att anpassas till diverse konventionsanslutningar,
harmoni seringsdirektiv mm.

1.3 Metod och material

Framstdllningen har utarbetats med tillampning av traditionell
réttsdogmatisk metod. Saledes kommer fragestéllningarna och utredning av
gdllande rétt analyseras utifran relevant material ur de rédande réttskalorna
lagtext, forarbeten, praxis, doktrin samt periodica. Utgangspunkt har hela
tiden tagits i svensk lagstiftning kompletterad av gallande gemenskapsrétt
nar relevant sddan funnits. Immateriarétten & dock av naturen
internationellt betingad da ickefysiska handelsobjekt och réttigheter inte
|&ter sig stoppas av ndgra geografiska granser.’® Att stora delar av dagens
nationella immateriaréttsliga regleringar praglats av1800-talets stora
konventioner pa omrédet (Pariskonventionen,  Bernkoventionen,
Bernunionen) gor emellertid att de praktiska resultaten for olika
jurisdiktioner i immatterialréttsiga fragor tenderar att bli likvéardiga, varfor
studiet av andra réttsordningar kan vara av intresse, inte minst ur
pedagogisk synvinkel."' Fér denna framstélining har doktrin och artiklar
med utgangspunkt i andra jurisdiktioner studerats som referensmaterial men
de utgor inga direkt relevanta kallor for arbetets fragestéllningar. For den
kanneteckensréttsliga delen av framstéliningen har bade viss administrativ
som civilrattslig praxis beaktats nar sddan funnits tillganglig.

Da fragestallningen ur ett juridiskt perspektiv & av mycket bred karaktar har
det funnits gott om material att tillgd Svérigheterna har bestétt i att gora
lampliga avgransningar samt att identifiera relevant praxis da den
grundlaggande fragestalIningen, till skillnad fran réttsigainformationskallor
(t.ex. juridiska databaser och doktrin), inte utgdr ifran en strikt juridiskt
avgransad problemformulering.

1.4 Avgransningar

Frégestdllningar om  character  merchandising  hanforliga il
personlighetsrétten kommer i princip att |amnas utanfér framstalningen.
Sédana kan i huvudsak aktualiseras vid sk " personality merchandising” (se
under 1.6.2) vars begransningar enligt svensk rétt regleras huvudsakligen i
Lag om Namn och bild i reklam (SFS 1978:800). Aven renodlad avtal srétt
kommer att ligga utanfor arbetets ramar. Dock kommer vissa avtalsréttsliga

19 Levin, 2007, s 39 ff.

1 Se bl aPhillips, s10 somi sin bok antar " ett syntetiskt perspektiv”, i vilket
utgangspunkten ar att alla varuméarkessystem forutsitts efterstrava sasmmamal och att de
aven i majoriteten av situationer kommer att ge samma utgang vid likvérdiga
forutsdttningar (réttsfakta). Jamfor aven Olsson, s 26 som i den upphovsréttsiga
jamférelsen mellan kontinentalréttsliga och Anglosaxiska réttstraditioner havdar att " nér det
kommer till den praktiska tillampningen blir emellertid resultatet av de bada synsatten
tamligen lika'.
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fragor som &r direkt hanforliga till licensieringsproblematik att beroras.
Firmardtten som genom sitt korsvisa skydd med den svenska
varumérkesratten kan aktualiseras som en skyddsmekanism for
karaktdarsnamn, kommer inte att behandlas. Vidare kommer den praxis och
de réattskallor som inom @mnet utvecklats inom andra jurisdiktioner och i
andra réttstraditioner (t ex den amerikanska och engelska common-law
traditionen) i huvudsak att lamnas utanfor framstéliningen —dels av
utrymmesskal, dels for att inte gora materialet ooverskadligt. Fragor
hanforliga till konkurrensrétten och dess forhallande till immaterialréatten
kommer inte heller att behandlas, ¢ heller processréttsiga eller
skadestandsréttsliga fragor. Slutligen kommer straffréttsliga fragor med
koppling till immaterialratten inte att behandlas.

1.5 Disposition

Uppsatsen kommer att ga igenom var och en av de i framstallningen
upptagna skyddsformerna i separata kapitel enligt ordningen upphovsrétt,
kanneteckensrétt, marknadsrétt. Initialt gors en Gversiktlig genomgang av
skyddsformens grunder och vilka lagrum som reglerar densamma samt en
mer Overgripande diskussion om réttighetens sardrag i forhallande till
karaktarsskydd. Hari ingdr en presentation av eventuella diskussioner och
stdndpunkter som framforts i doktrin i amnet. Darefter foljer en genomgang
av réttighetens majligheter och begréansningar utifran de ovan formulerade
tre fragestalIningarna.

| samband med besvarandet av de genomgaende fragestalIningarna sker en
|6pande genomgang av relevant praxis. De fall som bedomts som sarskilt
intressanta analyseras mer ingdende. Efter de tre inledande kapitlen vilka
kartldgger karaktdrers mgjligheter till ensamrétt, foljer ett Oversiktligt
kapitel med fokus pa licensréttsliga fragor och regleringar utifrén en
genomgang av de tidigare upptagna skyddsformerna. Avslutningsvis foljer
ett analyskapitel i vilket fors en almén diskusson om character
merchandising, skydd av karaktarer samt @mnets forhallande till dagens
immaterialréttsliga regelverk. Hari gérs aven en sammanfattning Over
svaren pa de utsatta fragestéllningarna. Vidare fors en kritisk diskussion om
amnet i ljuset av rédande trender och tendenser pa det immaterialréttsiga
omradet.
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1.6 Character merchandising?

1.6.1 Definition

Som ovan konstaterats & en rattvisande och klart avgransad definition av
amnet en forutsdttning for dess behandling. Den ovan citerade WIPO-
definitionen & detaljerad men Gverensstdmmer i ovrigt vdl med Ovriga
forfattares behandling av &mnet.

Nedan foljer en kort genomgang av amnets olika definitioner sdsom de
kommit till uttryck i den svenska doktrinen.

Nordell karaktériserar dmnet som “ett sekundart utnyttjande av en fiktiv
karaktér eller figur eller av en verklig person i marknadsforing av andra
varor eller tjanster.”'? Gozzo véljer att definiera Character merchandising
som omfattandes,

“upplételse av ord, namn, titlar, symboler, figurer [forfattarens kursivering]
eller personers image, design eller kombinationer av detta i syfte att skapa
sarskild efterfrgan pa de produkter som de kombineras med.” **

Aven Gozzo kategoriserar charactermerchandising som ett sekundért
utnyttjande av en resurs (varumarke, fiktiv karaktér, verklig person etc.) i
syfte att 6ka attraktionskraften p& den vara som utbjuds.™*

Bernitz beskriver charactermerchandising som “marknadsforing med
utnyttjande av kanda personer eller figurer sdsom artister och idrottsman

eller seriefigurer och andrallitteréra figurer”.*®

Ur samtliga dessa definitioner framgar att detta & ett amne som ur ett
immaterialréttsligt perspektiv i allra hogsta grad kan aktualisera kumulativa
skydd och overlappande réttigheter vilka kan ligga hos flera olika
réttighetsinnehavare. Av intresse ar sdledes for licenstagare och —givare att
bringa klarhet i vad som skal uppldtas och vem som kan vara
réttighetsinnehavare for att fa ett tydligt mandat for licensobjektet. For
ovriga innehavare &r det givetvis av intresse att kénna till de réattsliga medel
som star till buds for att beivra obehorigt utnyttjande av ens
verk/kénnetecken/goodwill.

12 Nordell, Rétten till det visuella (1997), s 328.

3 Gozzo, Giovanni, Foretagens immaterialrétt och licensavtal, s 100.
4 |bid.

> Bernitz, s 353.
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1.6.2 Fiktiva karaktarer, personality
merchandising och image merchandising

Character merchandising delas traditionellt upp i tva huvudsakliga grupper
som ur bildréttssynpunkt skiljer sig vasentligen at; fiktiva karaktérer och
verkliga fysiska personer.

Gozzo talar i sammanhanget om merchandising av fiktiva karaktérer
(character merchandising) kontra personality merchandising. Han namner
aven en tredje form, sk image merchandising som en slags hybrid mellan de
tidigare tvd. Med detta menas den typ av merchandising da en verklig
person som forknippas med en viss karaktar (t ex Sean Connery eller idag
Daniel Craig i rollen som James Bond) anvénds for att med hjalp av
karaktarens goodwill och image sdlja en produkt.’” Detta skulle allts skilja
sig frén traditionell personality merchandising da denna utgdr ifran den
verkliga personens eget namn, image och renomme och inte de karaktérer de
eventuellt kan gestalta. Samtidigt skulle i det givna exemplet ett av ndmnda
skadespelare portrétterande av James Bond falla under traditionell character
merchandising da den direkta good will-anvandningen da ar direkt hanforlig
till karaktaren ifréga och intetill personen som gestaltar den.

1.6.3 Trademark merchandising

Som en fran character merchandising fristdende gren talas ibland dven om
sk trademark merchandising, dvs exploatering av ett varumérke och dess
goodwill utanfor dess ursprungliga registrerade varuklasser eller typ av
produkter for vilka det genom inarbetning vunnit sérskiljningsférmaga.™®
Exempel pa detta & Camel-klockor eler Ferrari-datorer enligt nedan. Gozzo
karaktariserar denna typ av merchandising som " ett auktoriserat utnyttjande
av vad som, om det skedde obehdrigen, skulle kallas renommésnyltning.” *°
Det skall dock pdpekas att det i sadana fall aven skulle vara majligt att
dberopa varumarkesintrang da forvaxlingsbarhetsbedomningen enligt VML
6 § skall goras &ven utanfor ett varumarkes registrerade klasser sitillvida det
a val ansett i landet —ett rekvisit som torde Overensstdmma va med
marknadsréttens krav pa att det "renommésnyltade” skall vara "val ansett”
pa marknaden.

D& varumarkesrdtten de facto anses vara en ypperlig skyddsform vid
character merchandising och &ven en som flitigt anvands for att pa olika sétt
sékra ensamrdtten till karaktérer kommer sk Trademark merchandising
ofrdnkomligen att behandlas i det foéljande.® Den terminologiska
uppdelningen kan dock ifrégasittas. All varumarkeslicensiering utanfor de
registrerade/inarbetade  varuklasserna kan sdgas utgora trademark

'“ Nordell, 1997, s 329, Gozzo, s 101.

' Gozzo, s 101.

% Ibid, s102.

9 bid.

2 phillips, s530. N&gra exempel pavid OHIM registrerade varumérken som styrker detta
&r Reg. Nr 005240271 (Donald Duck) och Reg. Nr 000251918 (James Bond).
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merchandising men i det fall varumérket utgérs av en karaktér (namn eller
bild) blir det ju per automatik samtidigt @en fraga om character
merchandising. | det efterféljande kommer darfor charactermerchandising
att anvandas som begrepp &ven i de situationer da ratten som
merchandisingforhdllandet vilar pa har sin grund i ett varumérke.

1.6.4 Skillnader mellan typer av
merchandisinggrund

Ur ett réttsligt perspektiv skiljer sig de fyra ovan listade grupperna nagot at
vilket kommer att redogoras for i detalj nedan. Fiktiva karaktérer ar typiskt
sett béttre anpassade for upphovsrattdigt skydd medan fysiska personer
skyddas av Lagen om namn och bild i reklam (s& lange det rér sig om
exponering i kommersiell verksamhet)®. Samtidigt & avtalsobjektet och
mojligheten att utvinna en ensamrétt till detsamma gévklart beroende av
vilket medium figuren & upptagen pa nar si & fallet.?? Fiktiva karaktérer
som getts visuellt uttryck kan sagas bli lampliga kandidater for det
fordelaktiga varumérkesskyddet da de uppfyller kravet pa grafisk
aergivning. Samtidigt finns det marknadsréttsliga skyddet som ett mer
almant alternativ for de situationer da initial immateriell ensamrétt i form
upphovsrétt eller varumérkesskydd saknas eller i ala fall kan vara svéar att
bevisa. Som tidigare konstaterats kommer uppsatsens fokus att ligga vid
skydd av —och merchandising baserad p&- fiktiva karaktarer.

21 (1978:800) Lag om namn och bild i reklam, 1 §.
% Nordell, 1997, s 329.
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2 Upphovsratt

2.1 Vilket skydd ger upphovsratten?

Grunden for svensk upphovsrétt derfinns i Upphovsréttslagen vars centrala
delar & hanforliga till den ursprungliga lagstiftningen fran 1960 (SFS
1960:729). Lagen har under &ens lopp uppdaterats och reformerats
atskilliga ganger, inte minst genom infdrlivningen av de dtta EG-réttdiga
direktiv p& omrédet som presenterats sedan 1991.> Dérav & den till sin
uppbyggnad idag ganska sndrig och svartillganglig.”* Den egentliga
upphovsrétten behandlasi URL 1 kap, 1 8. Ur denna kan utl&sas att det som
&syftas skyddas &r litteréra eller konstnarliga verk, oavsett uttrycksform.?
Skyddet uppstar formlost vid skapandet (sétillvida verkshojd uppnds, se
nedan 2.2) och rétten & konstruerad som ett efterbildningsskydd (copyright),
varfor oberoende dubbelskapande faller utanfér skyddsomfénget.®®
Upphovsréatten garanteras &ven av grundlagen enligt RF Kap 2, 19 8.

Den upphovsréttsiga ensamrétten brukar delas in i en ekonomisk del
respektive en ideell del (varav den sistndmnde &r i det nérmaste frammande
for vissa rattssystem, bl a det amerikanska —ndgot som kan fa stora
konsekvenser, inte minst vid character merchandising, se nedan 5.3).Under
den ekonomiska rétten sorteras vidare exemplarframstallningsréatten (en
reproduktionsréit) och tillgangliggoranderatten (rétten att framfora, visa
och sprida verket)?” Den ideella rétten brukar delas in i en paternitetsratt
(rétt att namngivas i anslutning till verket) samt en respektratt (rétt att
motsdtta sig krénkande forvanskningar/andringar av ens verk). Den ideella
rétten foljer vanligen den ekonomiska men & enligt svensk lagstiftning inte
overldtbar enligt URL 3 § 3 st och 27 &% Detta kan givetvis skapa
osékerhet om grénserna for det fria forfogandet i ett upp- eler
overldtelseavtal och bor sdledes uppméarksammas vid forfattande av
licensavtal for merchandising (ser mer om detta nedan under
licensieringsfrégor Kap 5.3).

 Datorprogramdirektivet (91/250/EEG), Sattelit- och kabeldirektivet (93/83/EEG),
Skyddstidsdirektivet (93/98/EEG), Databasdirektivet (96/9/EEG), Infosocdirektivet
(2001/29/EG), Foljerattsdirektivet (2001/84/EG), Sanktionsdirektivet (2004/48/EG) samt
Uthyrnings- och utl&ningsdirektivet (2006/115/EG).

24 LLevin, 2007 s 66.

% |bid, s 70. | paragrafen gors en upprakning éver typer av skyddbara verk. Av
upprakningens 7:e punkt framgar att det dock endast rér sig om exemplifiering da aven
verk ”som har kommit till uttryck p&ndgot annat sétt” kan 8tnjuta upphovsrétt.

**|bid, s 69.

% Olsson, s 82. Jmfr URL 2 8.

%8 |_evin, 2007, s 157 ff.
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2.2 Skyddsobjektet

En grundldggande frégestalIning att besvara da det upphovsréttsliga skyddet
for litterdra och fiktiva karaktérer ska utredas & hur dessa typer av " alster”
passar in i den upphovsréttsliga lagstiftningens definition av skyddsobjekt.
Vad gdler skyddet for karaktérer skulle dessa typiskt sétt falla inom
kategorin skonlitterara alster (URL, 1 §, 1 p) oaktat att det for karaktérens
skydd endast ror delar darav (se nedan under 2.3 angdende diskussionen om
gavstandigt skydd for karaktérer oberoende av ursprungsverk) alternativt
alster av bildkonst (URL, 1 § 5 p) i det fall karaktdren givits bildligt
uttryck. De sk. néarstdende réttigheterna vilka regleras i 5 kap, &r typiskt
sett inte direkt tillampliga som skyddsform for karaktarer men kan méjligen
utgora grund for sekundérrétter for utdvande konstnarer da dessa portrétterar
kanda karaktarer (t ex skydd for fotografi forestéllande skadespelare
portrétterandes kand litterar karaktar).

Det skall &ven understrykas att den forutsattningen for upphovsréit att det
ror sig om litterara eller konstnarliga verk inte i sig innebar négot slags
krav pa estetisk kvalitet i det skapade. Lagstiftaren har inte haft ambitionen
att domstolsvagen faststélla vad som utgdr "god” konst vilken skall beldnas
med ensamrit.

For att en fiktiv karaktar skall kunna anses dtnjuta upphovsréttsligt skydd
och darmed exklusivitet gdller samma grundlaggande beddémningskrav som
for andra alster, namligen att figuren ifraga uppnér verkshgjd. Denna nagot
diffusa begreppslara har pa senare tid bade ifrégasatts och kritiserats men
maste anda anses vara en grundbult i den svenska upphovsrétten i avsaknad
av andra direktiv frdn hogre instans.*® Den ndrmare innebdrden av
verkshdjdsbegreppet och i synnerhet dess konsekvenser for skydd av just
karaktdrer & inte helt &t att utvinna. Det har beskrivits som ett krav pa
géalvstandighet och originalitet men kréver en in casu-beddmning vilket gor

# Levin, 2007, s 71. Detta kanske tydliggors | 4ttast genom att &ven verk av rent
beskrivande karaktar (ex. tekniskaritningar) skyddas. Dock finns altid ett krav pa
subjektivt syftei avseendet att det maste asyftats att uppnd en ”konstnérlig effekt”. Se dven
Bernitz, s26 | URL forstas med det korta uttrycket “litteréra och konstnérliga verk’
praktiskt taget alla slags kulturprodukter, alt medieinnehdl|...].” Fragan skall dock inte
blandas ihop med de 6vervéganden av objektiv karaktér avseende ett al sters gjdvsténdighet
och originalitet som gérsi samband med verkshdjdsbeddmningen.

% Sebl. a Levin,2007, s83 Med hanvisning till Direktiven 91/250/EEG om datorprogram
och 96/9 EEG om databaser, i vilka alla kvalitativa kvalifikationskrav for upphovsréatt
forkastas som otillatna, havdar Levin att verkshojdsldran i vissafall inte endast &
Overgiven, utan aven férbjuden. Resonemanget har kritiserats av den mer konservativt
verkshgjdsforesprakande Karnell som anser Levins uttalande vara en feltolkning av
Direktivens mening. Se &ven NJA 2004 s 149; "V erkshojdsbegreppet har utsatts for kritik
av vissaforfattare. Kritiken kan dock inte anses vara av sddant slag att den kan ge
anledning att avsta fran att anvanda termen som just en sammanfattande beteckning pa
kraven for att skydd skall foreligga.” -
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att den faktiska gransdragningsbeddmningen ligger utanfor lagtextens
reglering.>

Den huvudsakliga regleringen av upphovsréttens omfattning aterfinnsi 2 §
1 st URL. Harav framgdr att ensamrétten inte enbart omfattar Slaviska
kopior utan aven verket i andrat skick, i dversattning eller bearbetning, i
annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Sdledes klargors att
réttigheten och dess skyddsomfang syftar till att vara “teknik- och
medianeutralt”, i den bemérkelsen att en och samma upphovsrétt kan
&terkomma och framstéllas savél i olika teknikslag (ex bok, VHS, streaming
viainternet) som konstarter (ex litteratur, film, teaterframforande).

2.3 Upphovsrétt i forhallande till
karaktarer

Upphovsréttens traditionella anvandning som féredraget alternativ for
motivskydd (alster av bildkonst etc) gor att delar av doktrinen mer eller
mindre uttalat verkar avse just granser for visuellt skyddsomfang. Foljande
diskussion torde dock rent principiellt aven kunna dverforas pa andra typer
av verk, t ex litteréra.

Innan fragan om karaktérers upphovsréttsliga méjligheter och eventuella
skyddsomfang behandlas fordras forst en mer generell diskussion om
upphovsréttens  gransdragningsproblematik.  Forutsatt  att  verkshdjd
foreligger (praxis pekar mot allt lagre krav och ett fokus mer renodlat till
frégan om sjavstandigt nyskapande framfér kvalitativa bedémningar)® blir
den intressantare foljdfragan for karaktarsskydd i vad man karaktéren
isolerat fran sitt ursprungsverk atnjuter ett sui generis upphovsréttdigt
skydd och om sdiinte &r fallet; vid vilken tidpunkt i extraheringen karaktéren
upphdr att vara en bearbetning beroende av ursprungsverket for att istallet
overgd till at vara et nytt gavstandigt verk? Denna
gréansdragningsproblematik — mellan identitet, bearbetning och nytt verk —
ar ett klassisk upphovsréttdigt dilemma som oavsett val av principer och
abstrakta teser som vagledning, alltid utmynnar i en in casu-beddémning med
en stor del skonsmassighet och godtycklighet som foljd. Kladd i mindre
negativa tongangar har fragan och dess for forutsebarheten problematiska
juridiska 16sning beskrivits som beroende av en "konkret och sakkunnig
beddmning i det enskilda falet”.*® Gransdragningsfrdgan for
bearbetningar/nya verk ligger néra den for upphovsrédtten klassiska idea-

3! Olsson, s 54. Kravet pa ”visst métt av originalitet och sjavstandighet hos produkten...”
stér &ven med i Prop 1960:17 (s 49) dar det ocksa klargors att den individuella
bedémningen lamnas & " ...réttsvetenskap och praxis’.

¥ Rattsfall NJA 1990 s499 Verkshdjd ansigs foreliggai stiliserad Gotlandskarta pé | CA-
kasse. Se &ven NJA 1998 s 563 dar ritningar till byggnadsmoduler ansdgs uppfylla
verkshojdskravet. Jamfor dock NJA 2004 s 149 dér en i patentanstkan forekommande
teknisk ritning av en golvskiva inte ansags uppfylla kraven pa verkshdjd som litterart verk.
¥ |evin, 2007, s172
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/expressiondikotomin vars grundldggande tes & att upphovsrétten till ett
verk34endast omfattar dess konkreta uttryck och inte dess bakomliggande
idé.

| lagtexten behandlas frdgan om bearbetningsgransen i URL 4 8. Enligt
denna skyddas &ven bearbetningar och dverforingar av ett verk frén en form
till en annan men denna nya upphovsrétt blir beroende av upphovsrétten till
originalverket med innebtrden att den nye upphovsmannen inte kan forfoga
fritt Over sin exklusiva ratt utan medgivande frén ursprungsverkets
réttighetsinnehavare. Ett, i fri anslutning till ett verk, producerat nytt och
salvstandigt verk ar dock foremdl for en sjdvstandig upphovsrétt oberoende
av det tidigare verket. Det skall dock understrykas i sammanhanget att en
bearbetnings eventuella upphovsrétt inte & beroende av att den framstéllts
lovligen, dvs med tillstand (genom exempelvis licens) fran ursprungsverkets
upphovsman. Beddmningen gors utifran samma kriterier som et
savstandigt oberoende verk med sedvanligt krav pa verkshojd. Daremot &r
forfoganderatten till bearbetningen beroende av tillstand frén innehavaren
till ursprungsverket for att inte géraintrng i detsamma.®

Vid fragan om det visuella karaktdrsskyddets omfattning finns det en
ytterligare uppdelning av upphovsréttslig relevans som maste goras fran
tidigare gransdragning mellan verkliga fysiska personer (personality
merchandising) och fiktiva karaktérer (character merchandising). Denna
understdende tudelning kan sigas std mellan fiktiva karaktéarer
hérstammandes och extraherade fran tidigare verk (exempelvis litteréra
karaktarer) for att senare appliceras i renodlad marknadsféring (oberoende
av ursprungsverket) och for marknadsféringen nyskapade karaktérer helt
fristdende sasom nya verk. Gransdragningen kan anses ha betydelse av flera
anledningar. Dels kan grénsdragningen for bearbetning vara beroende av
miljo, intrig etc i det tidigare verket fran vilket en karaktar ursprungligen
harstammar (i synnerhet om det ror litterdra karaktdrer), dels kan
verkshojdsbedémningen och kanske &en beddmningen av verkets
skyddsomfang enligt vissa bli olika med hansyn till karaktérens syfte (ex
renodlat kommersiellt s&som "maskot” alt. litterart?)* Detta synsétt finner
aven stéd i den ursprungliga propositionen till Upphovslagstiftningen déar
det klargors att formuleringen konstnarligt verk skall forstds ”...i sa
vidstrackt betydelse, att det i princip omfattar ala former, i vilka det
forekommer att verk tillskapas med konstnarlig ambition och i syfte att na
en konstnarlig verkan.”*" Det har exempelvis pépekats att reklamenheter
generdllt tillhor en typ av alster som mer sdlan uppndr upphovsréttdigt

% Se bl.a. WIPO-fordraget om Upphovsrétt Art 2; " Upphovsréttsligt skydd omfattar
uttrycksformer men inte idéer, férfaranden, utférandemetoder eller matematiska begrepp
som sidana.”. Se &ven Ohlsson, s 66-68.

% Olsson, Upphovsréttslagstiftningen, En kommentar, s 109.

% Levin, 2007, s Subjektiva syftet vid skapandet

Lindberg, M " Upphovsrattsligt skydd for fiktiva personer och andra figurer” NIR, nr 5,
2003 s 443.

% Prop 1960:17, s 42, Forfattarens kursivering.
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skydd vilket ju ocksd borde ha betydelse for bedomningen av
skyddsvardheten i eventuella karaktérer som anvands i reklamenheten
sivida dessa & nyskapade for reklamsyftet ifrdga.®® Denna uppfattning
verkar dock grunda sig enbart pa den faktiska utformningen av reklamalster
som sadana och inte pa dess bakomliggande subjektiva syfte. Enligt detta
synsétt tillerkanns reklam mer sdllan upphovsrétt for att de tenderar till att
vara altfor oorginella och banala for att uppnd verkshojd oaktat det
subjektiva syftet for deras tillkomst.*® Nordell och Bernitz menar att det
subjektiva syftet vid verkets tillkomst helt skall sakna betydelse for
mojligheten till upphovsrétt.*°

For att exemplifiera vikten av skiljelinjen for helt nyskapade visuellt
atergivna karaktérer och sadana visuella tolkningar utvunna ur tidigare verk,
vare sig litterdra eller i annan form & en hanvisning till ovan sagda om
upphovsrétt till namnet i sig pa sin plats. Harav skulle leksaker pa temat
"trollkarlsskoleelever med tillhérande caper och flygande kvastar” troligen
inte foranleda nagon reaktion fran JK Rowling (eller dennes licenstagare)
medan samma leksaksserie marknadsford under namnet "Harry Potter”
troligen skulle utlésa varningsbrev och stdmningshot &ven i fal da
varumarkesrétt  eller  pavisningsbar upparbetad goodwill for den
ifrigavarande trollkarlsadepten saknades. Med andra ord skulle
namnanvandningen i kombination med andra &ervunna sardrag fran
Rowlings karaktar tillsammans bilda den nédvéndiga identiteten mellan de
béda alstrens "inre” och ”yttre form” (se mer om denna doktrin nedan under
2.4.2) som enligt svensk rétt skulle krévas for upphovsréttsintrang. Med
hjdlp av namnet skulle altsa anvandningen franga den for Harry Potters
upphovsrétt utanforliggande konceptuella anvandningen till att Gvergatill en
renodlad anvandning av upphovsrétten till Harry Potter som sadan.

Med hanvisning till implikationen med gransdragning for bearbetning av
fiktiva karaktérer extraherade fran sin ursprungsmiljo har Nordell i
diskussion om skyddsomfanget for seriefigurer havdat att en eventuell
intrAngsbeddmning alltid maste goras in casu men att skyddet for figuren
som sadan tenderar att bli svagt.**

Enligt Olsson skulle dock tecknade figurer som exempelvis Stdlmannen,
Kalle Anka och Tom och Jerry alla vara skyddade i sin respektive gestalt
och en efterbildning skulle sdledes kréava upphovsréttsinnehavarens
medgivande oavsett miljo eller situation i vilka de reproducerades.* Intrang
skulle i och for sig inte foreligga om efterbildning skedde i ny utformning,

% Carlén-Wendélls, s 45.

% Jamfor dock NJA 1990 s 499 (Gottlandskarta) dr stiliserade bilder av turistattraktioner
p&ICA-kassar uppnédde verkshojd. Detta rérde sig om en form av marknadsféring men
verkshojdskravet forefoll anda séttas 1gt.

“2 Nordell, 1997, s 79. Bernitz, s48. Detta understroks dven i NJA 1985 s 893.

Betydel sel 6sheten for det subjektiva syftet i denna bemérkel se skall dock inte férvaxlas
med det krav pa syfte att uppna”konstnarlig verkan” som &r en forusattning for upphovsrétt
Overhuvudtaget.

41 Samtidigt menar han att " (...)skyddet fér tecknade serier & starkast nar de férekommer i
sin ursprungskategori, och i sin litterdra ursprungsform och ursprungsmiljé.” Nordell, s 89.
2 Olsson, s 67
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dvs om nya figurer skapades utifran samma underliggande idé (i tur och
ordning; flygande, onaturligt stark man; talande kolerisk anka;
uppréttgaende katt och mus som férsoker ha ihja varandra) men med ny
bildlig utformning och dérmed annan individuell utformning av idén.*” |
detta fall kan man dock diskutera om det Gverhuvudtaget da rér sig om
efterbildning. Carlén-Wendels menar att seriefigurer, oavsett yttre form,
skyddasi alla méjliga skepnader sa lange de karaktéaristiska dragen utnyttjas
och det & frdga om samma "individ”.** P& samma sétt resonerar Levin som
med Disneys figurer som exempel hévdar att skyddet for dessa avser
figurernas kakatéristika. Detta skulle innebdra att ensamrétten till de
ursprungligen tvadimensionella alstren skulle omfatta alla former av
efterbildningar vare sig dessa skedde i tredimensionell form, sdsom
exempelvis dockor, tvélar etc.” Resonemanget lutar &t ett konceptskydd da
ensamrétten skulle galla dven " om det inte finns full identitet” “® for f& skulle
vél padlvar havda att Kalle Anka av idag rent bildméssigt har nagon storre
likhet med sin ursprungliga forfader.

Vidare méste det understrykas att skyddsomfanget och bearbetningsgransen
blir olika for renodlat litteréra karaktérer och de som givits bildligt uttryck
(ex. seriefigurer) oavsett om de senare rékar vara bearbetningar av just
tidigare litterdra verk (t.ex. Disney’s gestaltning av Pinocchio som nytt
litterart bildverk bygger ju pa Carlo Collodis 1800-talsroman). Nordell
menar att den renodlade litterdra karaktéren inte kan kommai atnjutande av
nagot salvstandigt upphovsréttsigt skydd da den maste ses som ingaende i
det skyddade ursprungsverkets idéinnehdll och darmed inte har nagon
egentlig materiell existens utanfér detsamma.*’ Samtidigt menar han att
alster av bildkonst typiskt sett & "kansligare” @n andra typer av alster och i
regel tilldelas ett snavare skyddsomfang, i synnerhet da alstret bygger pa ett
ként motiv eller tema.*®

3 Olsson, s67

“ Carlén-Wendells, s 43 ff.

** Levin, 2007, s179.

“® 1bid.

4" Nordell, 1997, s 88. Detta var ocksé stndpunkten i réttsfall fran Tyskland; se BGH
UFITA 25/1958 s 337 d& Sherlock Holmes forekommandei film inte ansdgs goraintréng i
Conan Doyles ursprungliga rétt till sitt litteréraverk. Se aven Kanada Kelly v Cinema
House, Ltd.

“8 Se Nordell, 1997, s429; " Ofta & det tillrackligt med mycket sma forandringar av
bildinnehdllet for att et nytt bildverk ska ha astadkommits. Det &r | &ttare att dstadkomma
ett nytt och salvstandigt konstverk baserat pa ett kant motiv eller tema an vad som géller
for musik, litteratur och film”.
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2.4 Fragestallningar

2.4.1 Ratt till namn for karaktarer?

En galvstandig upphovsrétt till det isolerade namnet pa en karaktér
forefaler vid en forsta anblick vara svaruppnaeligt enligt den svenska
réttstraditionen, om &n ingen omgjlighet. Dock skall det sedvanliga kravet
pa verkshdjd gédla (ifriga om originalitet och subjektiv konstnérlig
ambition) vilket torde stélla mycket hoga krav pa ett isolerat namn for att
tillméta det galvstandig upphovsrétt. | princip torde enkom det faktum att
nagon faktiskt tidigare & dopt till namnet ifradga utesluta det fran nagon
form av galvstandig upphovsratt med hanvisning till kraven pa originalitet
och gévstandighet. Daremot torde namnet vara av stor betydelse da det
anvands i kombination med nagra Ovriga identifieringspunkter vilka
anspelar pa en tidigare kand karaktér for vilken upphovsrétt kan vara
aktuell. Sdledes skulle det troligen vara utsiktslost for J.K. Rowling - eller
den till vilken hon upp-/6verlatit sin relevanta upphovsrétt - att stamma den
forsdjare som latit trycka upp T-shirts med "Harry Potter” skrivet Gver
brostet, pa upphovsréttslig grund. Att sasmma forfarande dock troligen skulle
utgora varumarkesintrang eller i ala fal vara att anse som otillborlig
marknadsforing enligt Marknadsf 6ringslagen ar en annan sak.

En sarskild skyddsform som kan aktualiseras just for namn till karaktarer ar
det s k titelskyddet i URL 508. Detta har trots sina klara drag av
kanneteckensrédtt och konkurrensrétt sorterats in under upphovsrattslagen
och tjanar bé&de réttsinnehavares som almanhetens intressen.* Enligt
stadgandet far inget konstnarligt verk tillgangliggoras for allméanheten under
sadan titel, pseudonym eller signatur att verket eller dess upphovsman |&tt
kan forvaxlas med nagot tidigare offentliggjort verk eller dess upphovsman.
Sdledes skyddar bestéammelsen endast mot forvaxlingar mellan titlar,
upphovsman eller titlar och upphovsmé@n men inte mot andra rattigheter,
exempelvis varumérken. For forvaxlingsrisk krévs inte identitet mellan det
"intr&ngsgorande” objektet och den tidigare titeln.™

Av intresse for character merchandising och den som 6nskar skydda rétten
till sin karaktar &r att titelskyddet utgor registreringshinder for varumarken
enligt VML, 14 8, 5 p. Anvandning (utan registrering) av sadant varumérke
som kan vara forvaxlingsbart med tidigare titel &r dock tillatet enligt

VML. Nagon generell motsvarande bestammelse saknas vad géller EG-
varumarken men hanvisning gors genom VmFor art 8.4 till relevanta
nationella stadganden som exempelvis det svenska titel skyddet som mgjligt
registreringshinder/invéndningsgrund (Se mer om detta nedan under 3.3.1
"Dr No-falet”). Helt klart & dock som ovan konstaterats att titlar och

49 Bernitz, s 30.

%0 Set.ex. Stockholms rédhusrétt i december 1963 dér den icke licensierade filmtiteln ” Asa-
Nisse bland grevar och baroner” ansdgs goraintrang i ratten till de tidigare bockerna och
novellernaom Asa-Nisse.
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darmed &ven namn pa karaktérer kan vara att anse som sa originella att de
uppfyller kraven pad verkshdjd och sdledes éanjuter en galvstandig
upphovsrétt. >

2.4.2 Ratt till visuell framstallning av
karaktarer?

Det teoretiska ramverk som troligtvis far storst betydelse vid bestéammandet
av karaktarens savstandiga skyddsomfang och som faktiskt ocksa anvéants
vid flera domskal i sidana frgor>” & det om verkets inre kontra yttre form.
Enligt detta begreppspar skyddar upphovsrétten den sk inre formen av ett
verk oaktat dess uttryck (yttre form). Den inre formen utgdrs inte av
grundideén (eller konceptet till uttrycket) men av verketsidé i den personliga
utformning som det givits av upphovsmannen, dvs idéns utforande. Den
yttre formen omfattar inte endast verkets faktiska fysiska uttryck utan aven
alla upptankliga bearbetningar —Overséttningar, Overforingar till andra
medier osv som faler inom samma verks skyddsomféng, dvs som
fortfarande delar samma inre form.> Att upphovsrdtten erbjuder
motivskydd star utom tvivel. Den intressanta fragan ar var gransen for ett
sadant skydd gar samt i vilken man réttighetsbérarens natur (t ex en
merchandisingprodukt/alster av brukskonst i form av ett mjukdjur eller en
tavla/alster av bildkonst) kan paverka gransens placering.

Ett utifran karaktarsmarknadsforings- och ovanstaende
extraheringsdiskussions (se ovan 2.3) perspektiv mycket intressant mal ar
det relativt farska Hovréattsavgdrandet om en viss Nalle Puh. Domen handlar
om merchandisingprodukter och behandlar den svara gransdragningen for
bildalsters skyddsomfang samt granserna for den "upphovsréttsiiga
identitet” som kan foreligga mellan flera alster da denna Gverforstill ett helt
nytt media, i dettafall alster av brukskonst.

2.4.2.1 Nalle Puh-fallet

Hovr atten 6ver Blekinge och Skane, T 826-04 — Nalle Puh

Kéranden, Disney Enterprises Inc, hade med anledning av ett tullbeslag av 25000
mjukisdjur forestéllandes en gul nalebjorn iklddd réd troja, véckt talan om
upphovsréttsintrang i det Disney tillhtrande verket Nalle Puh bade sdsom aster av
bildkonst som av brukskonst. Svaranden, Harlequin Trade AB, bestred karomalet med
hanvisning till att Nalle Puh, sdsom presenterat i Karandens bevisning, inte &r ett verk i
upphovsréttslig mening, och att om s dnda vore fallet, de bedagtagna nallarna ifréga anda
inte kan innefattas av en sidan eventuell upphovsratt. Som stéd for sin talan hade Disney
presenterat en mangd olika bilder och animationer av Nalle Puh samt dessutom en

*1 Bernitz, s 267.

%2 Se nedan réttsfallsgenomgéng av bl a Svea HovR dom 1999-11-28 " Skriet” samt
Stockholms TR dom av 90-03-06 "Bosse Bus”.

%3 Karlander, Matilda; s 430. Jmfr &en Olsson s 67.
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mjukishbjorn liknande den beslagtagna, fast i mindre storlek och officidlt licensierad av
karanden med texten ”Winnie the Pooh” tryckt pa den roda tréjan.

TR Kkonstaterade att de teckningar av figuren som presenterats liksom
utformningarna av figuren i den animering som férevistats ala uppvisade
tillrécklig originalitet for att anses som upphovsréttsigt skyddade verk
sasom aster av bildkonst. TR konstaterade vidare att de aerkommande
gemensamma dragen i de olika bilderna av den dtergivna bjérnen utgjorde
grund for "upphovsréttsig identitet” med innebdrden att det & mgjligt att
betrakta varje bild som exemplar av ett och samma verk; namligen
karaktdren Nalle Puh. Samma upphovsréttsliga identitet ansdgs dock inte
stracka sig till den av Disney framforda dtergivningen av Nalle Puh i form
av ett mjukisdjur. Ej heller mjukisdjuret sasom fristaende verk ansdgs
uppbéra sddan originalitet att det uppfyllde kraven pa verkshojd. Déarav
underkdnde TR Disneys yrkanden grundade i deras rétt till Nalle Puh som
aster av brukskonst.

Vad gédllde Harlequins eventuella upphovsréttsintrang i ”karaktaren Nalle
Puh” sdsom verk med upphovsréttsig identitet utvunnen ur Disneys olika
bildalster, konstaterade TR att nagot sadant intrang inte foreldg da de enda
gemensamma attributen mellan Harlequins mjukisnalle och verket Nalle
Puh var den gula fargen och den roda tréjan. Att 1&ta Disneys upphovsrétt
for Nalle Puh som karaktér stracka sig 6ver alla former av nalar med gul
farg och roda tréjor ansags av TR bade oacceptabelt och i strid med
upphovsréttens avsedda tillampning.

D& Hovrétten nojde sig med att pa fyra rader konstatera att de instamde helt
I TRs beddémning &r referatet ovan en sammanfattning av forsta instansens
domskal.

Intressant i TRs resonemang & sarskilt den korta diskussionen om en
gemensam upphovsrétt for Nalle Puh sdsom karaktdr utvunnen ur sina
respektive ursprungsverk sdsom ett gemensamt verk med " upphovsréttslig
identitet”. Resonemanget ligger néra det ” konceptskydd” som ndmnts ovan
som en aterkommande del i anglosaxisk praxis. Intressant & ocksa de
utilitaristiska resonemang om skyddsavvagningen som gors i samband med
underkannandet av en for langtgdende upphovsrétt som skulle ge monopol
pagulanallar med rédatrojor oaktat enfaldiga ansiktsuttryck. Det faktum att
nallarna i gélva verket var efterbildningar av Nale Puh med syftet att
forestdlla Nale Puh™ &, som domstolen konstaterar helt irrelevant d&
intrAngsfragan endast ska bedomas utifran faktisk likhet mellan alstren och
denna inte var tillracklig. M a o var kopiorna i domstolens dgon inte
tillrackligt bra for att kunna angripas pa upphovsréttslig grund. Dock hade
efterbildningsforsoket kunnat fa betydelse for bedomningen av Harlequins
subjektiva rekvisit (jmfr 54 § URL, 2-3 st) men en sadan bed6mning
aktualiseras ju forst sedan intrdng objektivt konstaterats. Man kan dock

% Detta framgdr med storsta tydlighet av det faktum (framfort av karanden) att tullverket
tva ar tidigare stoppat en stor sandning med mjukisdjur forestallandes lor och Nasse med
Harlequin som adressat. | det fallet ingicks dock en férlikning mellan parterna
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spekulera i huruvida domstolens dlutsats i likhetsbedémningen (dvs
otillracklig vilket utesl6t upphovsréttsintrang) trots allt inte fargades av
farhdgan om att just skapa "monopol pa gula nallar med roda trojor” da
likheten mellan alstren for en utomstadende troligen skulle uppfattats som
hog.

Ett annat upphovsréttsligt mal av stort intresse for character merchandising
och karaktérers visuella skyddsomfang & det av Svea Hovréit avgjorda
malet fran 1997 mellan Sveriges Radio och réttighetsinnehavaren efter
konstnaren Edvard Munch. Infor mdets foredragning i HovR lamnades
motstridiga réattsutldtanden fran Ulf Bernitz for kérandesidan och Marianne
Levin for svarandesidan. Domstolen gick i sutandan pa kérandens linje och
inget provningstilistdnd beviljades. | vantan pa fler fall inom
karaktarsskyddsfragan far detta anses vara en dom av relativt stark
prejudicerande art. Vad gdler doktrinen innefattande ett alsters inrefyttre
form forefaler domen pavisa att en plagiator inte undgdr intrang med
hanvisning till kopians (mot originalets) skilda inre form da den yttre
formen uppvisar for stora likheter (med originaet). FOr character
merchandising & den &ven intressant da den de facto innebér att svensk rétt
erkanner ett upphovsréttsligt skydd for merchandisingprodukter.

2.4.2.2 Skriet-fallet

Svea HovR dom av den 28 november 1997 — SR och Skriet

Bakgrunden till tvisten var en tryckt annons frén SR i vilken figurerade ett foto av en
reporter som strackte fram sin mikrofon till en uppblast docka vars ansikte bar tydliga drag
av Munchs verk " Skriet”. D& dockan enligt kdranden utgjorde en beroende bearbetning av
Munchs ursprungsverk och SR saknade tillstand till anvandning av detsamma stémdes SR
for upphovsréttsintrang. SR & sin sida havdade att den uppblasta dockan utgjorde ett nytt
och géavstandigt verk skapat i fri andutning till " Skriet” vars nyttjande darfor enligt 48 2 st
URL inte inkraktade pd ndgon annans tidigare rétt. | andra hand dberopades att bilden
skapats "i fri andutning till forebilden.. [Skriet] ..i form av en parodi” och att den dérfér
anda skulle vara att se som ett gavstandigt verk.>

Tingsréttens domslut tog avstamp i en analys mellan verkens inre och yttre
form. Vid beddémningen av den férstndmnda konstaterades att Munchs
angestfyllda tavla formedlade en kansla av tragik/dysterhet medan SRs foto
med en docka som holl for 6ronen och texten ” chansen finns att du far héra
det omdjliga’ i néra anslutning framstod som narmast komisk. Da bilderna
saledes ansdgs skapa motstadende kanslor fanns den inre formen vara klart
askiljd. Vidare fann TR att SRs fotografi utgjorde en parodi pa Munchs
maning vilket enligt bade forarbeten och praxisi regel &r att anse som ett
séavstandigt verk i forhdlande till det parodierade verket. Sammantaget
utgjorde SRs annons i TRs dgon inget intrang i upphovsrétten till ” Skriet”.
Det understroks i sammanhanget att de stora likheter som fanns att finna i
den yttre formen mellan verken inte ansags forandra bedomningen da den
inre formen var alltfor atskiljd.

% Stockholms TR, mé&l Nr T 7-694-95
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HovR gjorde en helt annan beddmning och fann SR skyldiga till
upphovsréttsintrang. Att dockan var en tredimensionell figur och att miljon i
vilken den figurerade var vasensskiljd féranledde ingen annan bedémning
an att det radde identitet mellan SRs motiv och " Skriet” da "de barande
momenten” i figurens utformning var desamma.>®

2.4.3 Upphovsrattsligt konceptskydd for
karaktarer?

En grundldggande upphovsréttslig sanning som gar hand i hand med den
under 2.3 behandlade idé-/uttrycksdikotomin & att ensamrétt inte ges for
gédva utforingsmetoden, sasom manér, stilism, materialval eller andra val
som egentligen ligger fore resultatet av uttrycket.>” En annan sak &r att ett
manér har betydelse fér upphovsmannens individuella sétt att utforma en
karaktar pa, vilket genom sin individualiserande funktion, kan fa betydelse i
skyddsbedémningen.®® Detta tog HD fasta p& i NJA 1990 s 499
(Gottlandskarta) dar man i sin slutsats att enkla stiliserade bilder pa
matvarukassar av plast anjoét verkshojd, hanvisade till bildernas enhetliga
stil. Det sagda ska inte blandas ihop med det skydd for bearbetningar (se
ovan under 2.3) som alltid ges ett verk enligt URL 2 § 1 st. En filmatisering
av ett litterart ursprungsverk kan saledes vara véasensskilt fran sin
foregdngare men anda fallainom samma skyddsomfang.>

Av det sagda framgar att det inte star nagra generella regler till buds for
fragan om karaktarers konceptuella skyddsomfang men viss begransad
praxis existerar som berort fragan fran olikainfallsvinklar.

Prejudicerande praxis ifrén hogre instanser gallande verkshdjd och gréansen
for upphovsréttens skyddsomfang &r relativt sparsmakad, mojligen beroende
pa svarigheterna i att skapa entydiga och meningsfulla prejudikat med den
ovan beskrivna in-casu beddmningsproblematiken i &anke. An ovanligare
& praxis som beror fragor direkt hanforliga till karaktarer och dess
verkshojd och skyddsomfang, vare sig det ror renodlat litterdra eller i
bildform uttryckta karaktéarer. Av denna anledning & den som soker
vagledning i frégan lamnad & uttalanden i domskalen i de fa mer generella
HD-prejudikat som trots alt skapats pa senare ar gédlande verkshojd,
bearbetningsgranser och skyddsomfang i kombination med ett antal
avgoranden fran lagre instanser vilka mer direkt berér karaktdrer och

% Svea HovR dom av den 28 november 1997

" Nordell, 1997, s 40. Jmfr &ven Olsson, s 66 ff " De uttrycksmedel som upphovsmannen
har anvant, dvs. hans teknik, stil, manér etc. kan[...] inte skyddas, hur karaktéristiska de én
ma vara for upphovsmannen”.

%8 Lindberg, Mérten, NIR s 439.

% Levin, 2007, s 175. Jamfor &ven ovan under 2.4.2 avseende doktrinen om upphovsréttens
inte kontra yttre form.
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marknadsforing darav.®® Sarskilt vad galler frdgan om upphovsréttsligt
konceptskydd till karaktarer saknas vagledande praxis fran hogre instanser.
Dock finns ett antal TR-domar som direkt beror fragan. Trots att dessa
saknar prejudicerande varde & de dnda intressanta da praxis pa omradet ar
begréansad och dessa avgoranden trots allt ger exempel pa domstolars sétt att
resonera i fragan. | det foljande skall nagra av dessa lagre instansers
avgoranden belysas.

Ett sddant nagot dlderstiget fall som fatt mycket uppmarksamhet i doktrinen
trots att det endast & ett TR-avgorande & det sk. "Dennis-fallet” fran
Stockholms TR.*

2.4.3.1 Dennis-fallet

Stockholms Tingsratts dom av den 6 mars 1990 — Dennis och Bosse Bus
| detta diskuterades gransdragningsproblematiken for bearbetningar i samband med en
affarskedjas for reklamsyften nyskapade karaktdr "Bosse Bus’, vilken ersatte den genom
licensavtal tidigare anvanda och betydligt mer kénda " Dennis’ skapad av Hank Ketcham.
Bosse Bus var uppenbarligen skapad med Dennis som forlaga och forestéllde en busig
pojke som dock enligt TR framstod som bade ndgot dldre och inte minst som " mindre n&pet
oférarglig” &n sin forlaga.®* Att Dennis &tnj6t upphovsrétt var inte ndgot som i detta fall
Overhuvudtaget diskuterades da svaranden inte bestridit upphovsratten till Dennis och
domstolen saledes inte ex officio tog upp frégan for prévning.

% N&graHD avgéranden som hér brukar ndmnas &r; NJA 1938 s 479 (Pygmalion) avseende
gransen for bearbetning/nytt gavstandigt verk (att jamféra med USA-fallet Nicholsv
Universal Pictures ovan), NJA 1990 s 499 (Gottlandskarta), NJA 1994 s 143
(Smultronmonster —upphovsrétt till brukskonst), NJA 1995 s311 (Stickad tunika—
upphovsrétt till brukskonst) samt NJA 2004 s 585 (Golvskivan) avseende verkshojdsgrans
och skyddsomfang. Aven den i & avkunnade Maglite domen i NJA 2009 s 159 skall har
namnas da den klargor granserna for upphovsrétt till alster av industriellt massreproducerad
brukskonst, ett omrade som &r i allra htgsta grad relevant for character merchandising.

¢! Stockholms TRs dom av den 6 mars 1990.

62 Kuriosai fallet &r att Dennis vid ett antal tillfallen under 50-talet publiceradesi de
tidigaste numren av serietidningen 91:an under just namnet "Bosse Bus'.
Namninspirationen har inget betydelse for intréngsbedmningen mellan den nyskapade
"Bosse Bus’ ach Dennis men visar med all tydlighet Bosse Bus inspirationskalla och
forebild, faktorer som liksom i Nalle-Puh fallet dock saknar betydelse for intréngsfrégan da
endast objektiv likhet & avgdrande.
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Fig. 2 Till vanster efterbildningen
Bosse Bus, till htger den med Tingsrattens formulering ” mindre népet oférarglige’
inspirationskallan Dennis.

TR talar i fallet om granserna for Dennis skyddsomfang med begreppsteorin
om upphovsréttens "inre och yttre form”. | denna terminologi utgor verkets
"yttre form” den faktiska utformning verket har fatt. Med "inre form” avses
i detta fall "tankeinnehdllet i den individuella utformning som
upphovsmannen givit verket”.®® TR uttalade att for att Bosse Bus skulle
anses utgora ett nytt oavhangigt verk (och inte en exemplarframstélining av
Dennis eller bearbetning av densamme) krévdes att verket skiljde sig ifran
Dennis bade vad galler yttre och inre form.

Efter att ha konstaterat ett antal individualiserande karaktéristika i Bosse
Bus som sérskiljde honom ifran Dennis, fann TR att tankeinnehdllet i den
individuella utformning som givits den forre skiljde sig fran motsvarande
ifraqga om den senare. Darmed ansags Bosse Bus utgora ett i fri anslutning
till Dennis skapat verk och inget upphovsréttsintrang 1&g for handen.

Trots att domen saknar prejudikatvarde & den intressant ur pedagogisk
synvinkel och ger en vélskriven, systematisk genomgang av
gréansdragningsproblematiken (oavhangigt verk — bearbetning) samt den
teoretiska | 6sningsmodellen med analys av ett verks ”yttre och inre form”.

Ytterligare en TR-dom som va illustrerar ménga av de
gransdragningsfragor som berdrts ovan utan att for den sakens skull ha
nagot prejudicerande varde &r det av Stockholms tingsrétt avgjorda ”Harry-
boyfallet” av den 3 november 2001.% | detta liksom i Dennis-fallet st&r det
klart att det som sokes beivras &r ett slags konceptuel It uppshovsréttsintrang
da négon storre likhet i visuellaframstallningar av aktuella karaktéarer inte ar
for handen.

% Nordell, 1997, s 89, Lindberg M. " Upphovsréttsligt skydd fér fiktiva personer och andra
figurer”, NIR 2003 s 434.
6 Stockholms TR dom av den tredje november 2001, m&l Nr T7741-99.
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2.4.3.2 Harry Boy-fallet

Stockholms Tingsr étts dom av den tredje november 2001 —Harry Boy
Drakfilm, ett reklamfilmsproducerande féretag, hade under manga ar bedrivit diskussioner
med USP, en raklambyr& agerande pa uppdrag fran ATG, avseende skapandet av en
reklamkaraktédr. Denne skulle anvandas for marknadsféring av hastspel for ATGs rékning.
Drakfilm presenterade for ATG ett fordag pa en figur av en hast med manniskogestalt som
bar namnet Harry Boy. Forslaget, vilket ATG visade sig vara ointresserat av, innefattade —
forutom professionella skisser av Harry Boy — utkast till reklamfilmer, tva dockhuvuden for
reklamfilmer samt nagra kortare skissfilmer. Kort efterdt inledde ATG en reklamkampanj i
vilken figurerade en manniskoliknande hést vid namn Harry Boy skapad av en annan
illustrator. Drakfilm stamde ATG for upphovsréattsintrang till figuren Harry Boy.

Fig. 3 Till héger olika alster av Drakfilms utkast till karaktaren Harry Boy, till vanster
ATGs efterbildning.

Tingsrétten borjade med att konstatera att samtliga aster av Drakfilms
Harry Boy uppnadde verkshdjd. Vad géllde ATGs efterbildade Harry Boy
ansdgs dock dennes utseende skilja sig si mycket fran Drakfilms
ursprungsversion att det maste rora sig om ett nytt savstandigt verk. Vad
gdler den kanske intressantare fragan om konceptskydd (i talan formulerad
som intrang avseende helheten for Harry Boy) gjorde Drakfilm géllande att
intrang foreldg i galva konceptet for Harry Boy, oaktat den annorlunda
visuella utformningen (dvs identitet forelag mellan alstrens inre form oaktat
den annorlunda yttre formen). Som grund for detta framhavdes likheterna
avseende Harry Boy som ménniskoliknande hast, hans upprétta gangstil och
avspanda attityd, hans expertis pa hastar och forflutna som travtrénare, hans
norrléndska dialekt samt kladsmak.
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Tingsrétten bifdll inte Drakfilms talan avseende konceptskyddet. Man
konstaterade att karanden stéllts infor ett givet problem (att skapa en
karaktar for travspel skampanjer) och att den viktigaste kreativa prestationen
till 16sning darav var att skapa en talande namngiven figur med koppling till
trav. For blott detta kunde dock ensamrétt inte komma ifréga. De av
domstolen identifierade dragen som inte enkom var ett resultat av den givna
uppgiften var; figurens visuella anknytning till bade hést och manniska,
hans namn, dialekt och stallning som kand person i form av tidigare
framgangsrik travtranare. Dessa drag ansags dock vara funktioner av den
valda l6sningen varfor karaktaren ansdgs alltfor vag och otydlig for att
atnjuta nagon slags konceptuell upphovsrétt.

Gemensamt fér samtliga ovan behandlade réttsfall &r forutom att de avgjorts
pa upphovsréttslig grund att foremalet for intrangsbedomningen i huvudsak
varit den bildliga aternativt fysiska form som givits ett alster. Vad galler
fragan om upphovsréttsligt skydd for karaktarsnamn per se har ingen
relevant praxis pétraffats utdver det gamla ”Asa-Nisse fallet” under 2.3.2
ovan. Klart & dock som tidigare konstaterats att frdgan om huruvida en
karaktars namn sjdvstandigt och exkluderat ifrén sin ursprungsmiljé uppnar
kraven pa verkshojd &r en fraga som enligt lagtexten egentligen skulle vara
helt fristdende fran verket i vilket karaktdren huserar. Intressant & dock
dven att marka att rétten i Harry-boy fallet inte ansdg namnet vara
tillrackligt originellt for att ensamt a&njuta nagot skydd. Inte ens i
kombination med &vriga gemensamma identifikationspunkter ansags
Drakfilms Harry Boy atnjuta nagon slags konceptuell karaktarsupphovsratt.

2.4.3.3 Internationella tendenser gallande
Upphovsrattsligt konceptskydd till karaktarer

Aven om globala rattsutvecklingar egentligen ligger utanfor ramen for
denna framstalining skall i det fdljande kort berras internationella
tendenser till ett klart forstérkt upphovsréttsligt skydd for figurer som
sadana. Inte helt ovantat finns sedan lange tillbaka i bl a angloamerikansk
rétt, med dess nagot annorlunda historiska och filosofiska avvagningar med
fokus pa den ekonomiska rétten, en praxis dar skydd for sava figuren vaxt
fram till ett slags "koncept-skydd”. Fokus har sdledes hamnat langt ifran
skyddsobjektet och upphovsrattens begreppsteori och istallet skjutits mot ett
mer marknadsrattsligt perspektiv dar man soker beivra det otillborliga i att
utnyttja annans ekonomiska investeringar i en figur for egen vinning.®

Likasa har WIPO uttalat att upphovsrétt for litterara karaktarer eler i vart
fall litterara karaktérers namn skulle vara mojligt oberoende av
ursprungsverket fran vilka de stammar forutsatt att de blivit tillrackligt
tydligt beskrivna och erhdllit sddan sarskiljningsférmaga och notorietet att
adlméanheten kan kanna igen dem avskiljda fran sina respektive

® Nordell, 1997, s 90
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ursprungsverk.®® Ett liknande synsitt kom till uttryck i ett gammalt beromt
amerikanskt réttsfall fran 1930 avfattat av den for immaterialréttsliga fragor
mycket tongivande Court of Appeals for the Second Circuit. Malet rorde
frigan om eventuellt uppshovsréttsintrang i en gammal pjas genom
svarandens olicensierade filmatisering av en historia med flera barande
likheter med némnda pjas. | domskalen uttryckte Judge Learned Hand bl ai
behandling av fragor om bearbetning och upphovsrétt till delar av ett alster
vid dissekering av detsamma att ”ju mindre utvecklad en karaktér ar, ju
mindre kan den komma i anjutande av upphovsrétt; detta ar straffet
forfattaren maste betala for sin otydlighet vid beskrivningen av
densamme”.®’

% \WIPO-rapport WO/INF/108, s 16 f.

677t follows that the less devel oped the characters, the less

they can be copyrighted; that is the penalty an author must bear for marking

them too indistinctly.” Exemplet som anvands for den angivna slutsatsen lyder;

“If Twelfth Night were copyrighted, it is quite possible that a second comer might so
closely imitate Sir Toby Belch or Malvolio asto infringe, but it would not be enough that
[**9] for one of his characters he cast ariotous knight who kept wassail to the discomfort
of the

household, or avain and foppish steward who became amorous of his mistress.

These would be no more than Shakespeare's "ideas' in the play, aslittle capable

of monopoly as Einstein's Doctrine of Relativity, or Darwin's theory of the

Origin of Species.”

Nichols v Universal Pictures Corporation, Circuit Court of Appeals, 2™ Circuit, 45 F.2d
119;1930.
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3 Varumarkesrattsligt skydd

3.1 Vilken ensamratt ger varumarket?

Genom varumarket ges innehavaren en ensamrétt till ett kannetecken for
varor som tillhandahdlls i néringsverksamhet.®® Réttigheten innebér att
ingen annan an innehavaren till ett varumarke far -i néringsverksamhet-
anvanda sig av ett darmed forvaxlingsbart kannetecken for sina varor.®
Forvaxlingsbedomningen tar sdledes avstamp i en avvagning mellan
varuslagslikhet kontra mérkeslikhet, dar avseendet fast vid varuslagslikhet
siunker i motsvarande man som markeslikheten okar och vice versa”® De
krav som i lagtexten stipuleras for varumérkets registrering a majlighet till
grafisk tergivning samt det mer diffusa sarskiljningsformaga.” Detta krav
foljer naturligen av varumarkets funktion (dvs att sarskilja och mgjliggora
identifiering av en avsandares produkter/tjanster fran de harstammande fran
en annan avsandare) och uttrycks ibland &ven som ett krav pa distinktivitet.
Ett andra syfte med kravet pa sarskiljningsformaga utover
identifieringsfunktionen enligt ovan & frihdllningsbehovet av i spraket
vanligt férekommande ord och symboler.”” Aven om distinktivitet ofta
framhalls som den grundl&ggande forutséttningen for ett varumérke har det
havdats att begreppet och dess granser maste forstas i samverkan med
forvaxlingsbeddomningen mot andra marken, da de i praktiken utgor tva
sidor av sammamynt.”

Varumérkesréttsligt skydd kan uppkomma antingen genom registrering hos
behorig myndighet eller genom visad inarbetning. For registrering finns
idag tre olika végar att vélja for en sbkande; nationell ansdkan, regional
ansobkan (ex. EU) eller internationell ansbkan (konventionsbaserad)

Nationell varumarkesansokan i Sverige handléggs av svenska PRV.
Regional EU-ansbtkan handléaggs av OHIM i Alicante, Spanien. Slutligen
internationell varumérkesansokan handléggs av WIPO (samt nationella

BVML, 18, VMFor, Kap 2, Art 9.1

VML 48§, 1st; VMFér, Kap 2, Art 9.1 ab.

" Denna avvégning, den sk. produktregeln innebér att férvaxlingsbarheten & ”en produkt
av likheten mellan mérkena och likheten mellan de varor och tjanster som mérkena avser.”
Levin, Praktisk varumérkesrétt, s 40.

VML 18§ 13814, 28§, VMFér, 1 Kap, Art 4.

2 Levin, 2007, s 398-399. Se &ven Nordell, ”Varumarkesréttens skyddsobjekt” (2004), s
201 ff for en mer utforlig genomgang.

™ Nordell, 2004, s 247 ff. Nordell menar att begreppsparet

sarskiljningsformagalf orvaxlingsbarhet kan ses som den positiva respektive negativa sidan
av samma funktion vilket kan jamfdras med upphovsréttens bearbetningsgransdragningar.
Ett varumérke som &r forvaxlingsbart med ett annat saknar ju per definition
sarskiljningsformaga da det inte formar sarskilja sig fran mérket det forvaxlas med.
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behériga myndigheter i de medlemsstater som stkanden véljer att designera)
med stod av Madridprotokollet (vilket ratificerades av Sverige 1996").7

Né&gra regler om inarbetning finns dnnu inte i varken VmDir eller i VmFor
varfér denna skyddsvag uteslutande & utlamnad &t nationell rétt. Saledes
regleras inarbetningsmajligheten samt dess granser enbart av svensk rétt och
tillhorande praxis (med den begransningen att VmDir fortfarande enligt EG-
rétten & normerande vid en eventuell konflikt).”® Vad géller inarbetade
varukannetecken & dessa till skillnad frén registrerade varumérken inte
beroende av ndgon mdjlighet till grafisk dtergivning. Istéllet kan dessa
marken omfattai princip vilket kénnetecken som helst sa lange de kan fylla
funktionen att till en betydande del av omséttningskretsen till vilket méarket
riktar sig, utgora beteckning fér de varor som tillhandahdlls under
detsamma.”

3.2 Varumarkesskydd i forhallande till
karaktarer

Att karaktarer kan tjana som utmarkta kannetecken ar ingen nyhet och nagot
som flertalet aktorer begagnat sig av lange. Exempel pa sidana karaktarer
vars priméara syfte ar att vara "maskotar” for sina produkter och som aldrig
direkt haft nagon almant kand existens utanfér sin status som bérare av
goodwill for sina respektive innehavare & Michelin-gubben™ (ett av
vérldens &l dsta figurvarumarken), Grona Jatten’ (majskonserver) och tigern
Tony® for Frosties frukostflingor. Varumarkesregistrering har héavdats vara
den lampligaste vagen for den som oOnskar skydda karaktérer for
marknadsforing, i synnerhet om det rér sig om registrering i syfte att
sakerstéllaratten till en karaktar for s.k. "trafficing”. Detta forfarande, vilket
tidigare i bl a Storbritannien ansags sa olampligt att det kunde utgora
registreringshinder, innebér en varumarkesregistrering dér innehavaren inte
har ndgra egna produkter eller produktionsplaner utan endast asyftar att
anvanda registreringen som licensieringobjekt.®" En snabb sokning i PRV's

™ Levin, 2007, s 362.

> Bernitz, s 215.

bid, s 218.

VML 2§, | lagtexten anvands " varukénnetecken” som benamning pé allatyper av
varumarken oavsett om dessa kan registreras eller inarbetas, medan ”varumarke” ar
reserverat de kénnetecken som &r registreringshara, oavsett om s skett eller g.

8 Svensk VM-Reg Nr 190173136 (Ordmérke: “Bib”, kort fér Bibelobis — det fullsténdiga
namnet pa den volumose dackkrangaren).

™ Svensk VM-Reg Nr 0120874 (Ordmérke: “Grona Jatten”).

% EG-VM Reg Nr 001070440 (Ordméarke: “Tony the Tiger").

81 Phillips, Trade Mark Law, s530; Anledningen till det tidigare motstandet var en oro att
forfarandet, om det tilléts fullt ut, skulle ledatill en omfattande spekulationsdriven
registreringshets av ala upptankliga, |ampliga varuméarken och pa sa sétt skapaen
utpressningssituation liknande den som domannamnsmarknaden sedermera upplevt. Idag ar
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saval som i OHIMs register visar tréffar pa de flesta valkanda karaktérer,
sdval i form av ordmérken som i figurer.®

MUUMIT
MUMIN
THE MOOMINS

Fig. 4 Exempel pa figurer (karaktarer) registrerade som varumarke; EG-
varumarkesregistrering Nr 000872614 (Muumit Mumin the Moomins).

Det varuméarkesréttsliga skyddet skiljer sig pa ett antal sétt vasentligt fran
det upphovsréttsliga (men dock intei storre grad ifran det marknadsréttsliga,
vilket & naturligt da dessa haft en likartad réttsutveckling under senare ar)
och gor det forratill ett ofta betydligt attraktivare skydd for just karaktérer
anvanda i naringsverksamhet. For det forsta innehdler inte
varuméarkesrétten nagot absolut krav pa nyhet (som monster) eller
originalitet (som upphovsrétt) da dtminstone den svenska varumarkesréttens
framsta funktion & en ursprungsangivelse riktad till mottagaren.®® Vidare &
varuméarkesskyddet inte tidsbegransat utan kan fortgd pa obestamd tid
forutsatt att mérket anvands och erforderliga fornyelseavgifter betalas i 10-
rsintervaller.® Det varumarkesréttsliga skyddet innehdller dock &ven
begransningar som inte aerfinns inom upphovsrétten, den kanske viktigaste
skyddsomfangets begransning i relation till de produktklasser for vilka ett
maérke registreras/inarbetas. Enligt denna princip som regleras i VML 6 8
och VmFor Art. 9.1 (a) & ett varumérkes skyddsomrade som huvudregel
begrénsat till de varuslag for vilka mérket registrerats da skilja produktslag
eliminerar  forvaxlingsrisk. Attt det &  forvaxlingss  och

dock instéllningen en annan och farhdgorna om uttdémda registreringsalternativ tycks ha
varit dverdrivna. Se mer nedan under Licensieringsfragor.

8 T ex. EG-VM Nr 000935593 (Harry Potter), EG-VM Nr 002827426 (Mickey Mouse),
Svensk VM-Reg Nr 0143179 (91:an), Svensk VM-Reg Nr 0259665 (Indiana Jones).

8 Wessman, Varumérkeskonflikter, s 48. Jmfr dock Prop 1994/95:59 "Oversyn av
varumérkeslagen mm Madridsystemet” i samband med Sveriges andutning till
Madridprotokollet. | Kap 3.1 understryks att varumérkets funktion féréndrats och utvidgats
frén att ha varit ett renodlat sirskiljningsinstrument och med ursprungsangivelse som
primérfunktion till att numera &ven innefatta ”(...) en sjavstandig symbolisk karaktér och
en karakteristisk profil som &r oberoende av de varor eller tjénster for vilka de anvands eller
avses bli anvanda.” Sdledes verkar den svenska varumérkesrétten likt den internationella
rort sig fran ett strikt konsument- eller mottagarinriktat skydd mot ett mer innehavar-
orienterat skydd. Detta understryks dven av Wessman som pdpekar att en motstaende
reklamfunktion vuxit fram och numera & att betrakta pardlellt med
ursprungsangivel sefunktionen, Wessman, s 330 ff.

VML, 22 § VMFér, Kap 5, Art 46.
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associationsbeddmningen® ur konsumentens synvinkel som ligger till grund
for frdgan om intrang gor att en mangd faktorer som inte tas med i en
upphovsréttslig  intrangsbedémning kan bli  avgérande for en
varuméarkesréttslig sddan. Exempelvis plats och metod for utbjudande av
varan/tjansten (for vilken varumérket anvénds) samt skillnader i fonetiskt
uttal kan gora att forvaxling utesluts.®® Samtidigt skall bedémningen ske
utifran ett helhetsperspektiv varfér "en bleknande minnesbild” Gver
varuméarkena ifrédga kan bli utgdngspunkten for intrangsbedomning da
konsumenten sdllan har tillgang till en visuell jamforelse av de aktuella
mérkena bredvid varandra.®” Varumarkesskyddets begransning kopplat till
varuklass medfor givetvis en nackdel for innehavaren i relation till
upphovsratten men denna bortfaller i viss man om karaktéren far status av
vakant mérke, jmfr VML 6 §, 2 st samt VmFor Art 9.1 (c) vilket torde vara
fallet for flertalet av dagens stora merchandising-karaktarer. En annan
grundldggande begrénsning i varumérkesrétten som inte aerfinns inom
upphovsrdtten & att ratten att exkludera andra frén anvandning av
varumérket & begrénsat till anvandning i naringsverksamhet.®® Frgan om
huruvida anvandning anses falla under naringsverksamhet eller g maste
avgorasi det enskildafallet och de typexempel som angesi VML 48§, 1 st &
6 uttdmmande.®® For rattighetsinnehavaren som vill agna sig & character
merchandising innebar detta att ett licensavtal bor innehdlla bestammelser
som begransar anvandning av varumarken/kannetecken aven i fall som inte
faller under "néringsverksamhet” for att véarna sig mot eventuella otrevliga
overraskningar som kan ha stor inverkan pa karaktarens goodwill.

De ovan beskrivna varumarkesréttsliga sardragen medfor en rad bade for-
och nackdelar for en aktdr som Onskar anvanda sig av karaktéarer i sin
marknadsforing och vill maximera bade handlingsutrymme och
skyddsomfang for en anvand karaktar. Den potentiellt obegréansade
réttigheten & givetvis positiv for den som lyckats fa en framgangsrik och
vardefull registrering aternativt inarbetning av en figur, men liksom for alla
immaterialrétter innebéar sddana for innehavaren lyckade ensamrétter, en
motsvarande begrénsning av fritt handlingsutrymme for dvriga aktorer. En
fordel for sokanden kan vara bristen pa nyhetskrav. Sdledes kan en
naringsidkare véja en valkand och -etablerad karaktér (litterér, tecknad,
skadespelare som portrétterar fiktiv person etc) med all den goodwill som en
sadan redan kan ha upparbetat och inforliva den i sin verksamhet som
sarskiljningstecken. Givetvis maste i dessa fall befintliga réttigheter
(exempelvis upphovsrétten till en tecknad karaktér) utldsas fore anvandning
for att undvika en eventuell intrangssituation men det faktum att absolut
nyhet inte & nagot varuméarkesréttsligt krav ger en rik flora av litteréra och
konstnérliga alster med utgangna upphovsrétter att plocka ifrén da en

% Se bl a” Puma-mélet”, C-251/95

8 SAAB-mélet, mdl nr 97-042, PBR 1999-12-06

8 Wessman, s 25 ff.

% Jamfr VML 18, 1, VM-for Art 9.

8 Levin, 2007, s 413 ff. Jmfr &ven NJA 1988 s 183 " Sodastream” dar péfyllning av kolsyra
i kolsyrebehdllare mérkta med varuméarket " Sodastream” utan varumérkesinnehavarens
tillstand ans3gs utgora intrang.
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varumarkesréttslig karaktar skall skapas.™® (Har skall dock uppmérksammas
det ovan behandlade s k titelskyddet enligt URL 50 § vilket saknar
tidsbegransning.) Sdledes kan t ex ett foretag utan ndgon som helst koppling
till den tecknade serien Lucky Luke registrera JOLLY JUMPER (namnet pa
valkand hastkaraktar i namnda serie) for varor inom héstsport. ™

| samband med diskussionen om nyhet krévs dock ett viktigt klargdrande.
Varumarkesratten ar inte helt befriad fran nyhetskrav da senioritet alltjamt
a styrande for rétten till ett varumérke da konflikt uppstar mellan tva
likalydande marken inom samma varuklass.®? | denna betydelse bygger
varumérkesratten liksom patent- och monsterrétten pa en prioritetsprincip.
Séledes kan man tala om ett relativt nyhetskrav i forhallande till tidigare och
vid ansokningstillféllet anvanda mérken inom samma varuklass eller
&tminstone for liknande varuslag (sa att forvaxlingsrisk kan styrkas). Att det
rér sig om ett relativt nyhetskrav (nytt i bemérkelsen "nytt marke i
forhallande till de varuklasser for vilket det registrerats’) och att det ar
beroende av tidigare mérken och dess innehavares agerande ger dock att
bristande nyhet kan sakna betydelse vid passivitet fran tidigare
réttighetsinnehavare —sérskilt da relativa registreringshinder inte granskas ex
officio vilket &r fallet vid OHIMs registreringsprovning. >

3.2.1 Om forandringsutrymme och
anvandningstvang

Tva sammanhangande och viktiga frégor for den som vill sikerstédlla
varuméarkesskydd for sin karaktér ror det réttsliga spelrummet for forandring
av en registrering samt kanneteckensprincipen om anvandningstvang for
bibehdllen varumarkesrétt. Sarskilt i forhallande till motivskydd (visuell
framtstéllning av karaktar) kan dessa frégor bli avgorande (se nedan under
3.2.2 om varuméarkesanvandning kontra alman utsmyckning). For att
avgora vilket utrymme for foérandringar ett visst varumarke tal maste
utgangspunkt tas i markets ursprungliga sarskiljningsformaga. Enligt
Pariskonventionen Art. 5.2.C far ett varumérke andras sa lange det inte
péverkar dess egenartade karaktar.*® Denna princip har &ven inforlivats i
VML. Enligt VML 248 far "ovasentliga andringar” i ett mérke goras pa
innehavarens ansokan sa lange " de g paverka helhetsintrycket darav”.

% Jmfr VML 14 §, p 5.

°! Beslut fr8n PRV av den 7:e september 2005, | nvéandningsarende 2003/0024/0001.
%27,8,9 88 VML, VmFor Art 8.

% Bernitz, s 235.

% 8,988 VML, VmFor Art, 8 e. Contrario.

% QOlausson, Maria, ” Andring av varmarken”, s 59.
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Fig. 5; Exempel p& varumarkesregistrering av figurer (karaktarer); EG-
varumarkesregistrering Nr 000182154 (m mm m).Exemplet belyser vél svarigheterna
karaktarsinnehavaren méter i sina forstk att genom varumarkesr atten sikra ensamratt till
karaktérensvisuella “ identitet” . | detta fall har man tryckt in fyra olika varianter av
karaktarer somalla bygger p& samma koncept, allt i ett och samma figurmérke. Strikt
varumérkesr attsligt skulle en forvaxlingsbedomning av ovanstdende mérke ta utgangspunkt
I helhetshilden av registreringen. Allts& skulle mycket tala for att ett intrangsgorande
marke atminstone skulle ha behovt besta av fyra karaktérer placerade | kvadratisk
formation.Vidare skulle fargsattningen spela in da aktuellt mérke ar | farg liksom poserna |
vilka karaktérerna ar avbildade i. Skyddsomfanget for den aktuella registreringen torde
dérfor vara ytterst begransat.

Det varuméarkesrattsliga anvandningskravet (VML, 25, 25 a 88) innebér att
ett varumérke som inte anvands under en period av fem ar i foljd riskerar
havning. Med réttighetsgrundande bruk réknas aven anvandning av
varumérket i "annan form an den registrerade formen, om avvikelsen avser
endast detaljer och inte forandrar mérkets egenartade karaktar”.*® |
forarbetena ges inte mycket végledning avseende fragan om hur stort
utrymmet for forandringar verkligen & men klart &r iallafall att det som
asyftas & detaljférandringar och att endast anvandning i latt modifierad
form skall anses vara relevant.”” S8ledes gor innehavaren av en karaktar
registrerad som varumérke klokt i att sékra anvandningstvanget genom att
alltid se till att regelbundet anvanda karaktaren | dess registrerade form,
oavsett annan eventuell anvandning (dé&r samma karaktér/motiv anvands i
annat uttryck an det registrerade).

Vad gdller andring av EG-varumérken a utrymmet for detta ytterst
begréansat da andringar endast far goras avseende marken:

-som innehdller information om innehavarens namn och address;

-da de sokta andringarna avser just dennainformation samt;

-andringen inte p& nagot sitt medfor en materiell paverkan pa mérkets
identitet.%®

® VML 25a8§, 2 &, 1p, 15 VmFor.
" Prop 1992/93:48, 5 99.
% VmFor, Art 48 (2).
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| praktiken inneb&r dessa begransningar att det enda som kan komma ifréga
& andringar av exempelvis bolagsform-suffix eller adress i de fall sadan
information ingdr i market och dess uppdatering inte paverkar markets
identitet. Typexemplet hadrvid & en flaskettikett dar bolagets adress
andras.*

Lustigt nog & det gemenskapsréttsiga anvandningstvanget pa intet sitt en
spegling av forandringsutrymmet och antar en betydligt liberalare och for
innehavarna frikostigare halIning avseende fragan om relevant anvandning.

3.2.2 Nagra ord om Kanneteckensratt och
praxis

Da kanneteckensrétten liksom ménsterrétten (och patentrétten) till skillnad
fran upphovs- och marknadsratten bygger pa en prioritetsprincip och ett
registreringsforfarande (1&t vara att svensk rétt &ven maojliggor ensamréit till
varumérken genom inarbetning) har den en sarstéllning i jamforelse med
ovriga | denna uppsats presenterade skyddsmojligheter, vad géler
tillampliga réttskalor. Forutom de konventioner (Paris-konventionen,
Madrid-protokollet, samt TRIPS) och den regionada EG-rétt
(Varumarkesdirektivet och —férordningen, se ovan) som skapar ramverken
for svensk varumarkesrétts utformning tillkommer nationell rétt bade i form
av lagstiftning samt domstols- och myndighetspraxis. Réttskallehierarkin
har presenteratsi det f6ljande;

- Internationella multilaterala konventioner

- Internationella bilaterala konventioner

- Regionala konventioner

- Nationell lagstiftning och tillhérande forarbeten

- Praxisfran domstolar i varumérkesréttsliga drenden

- Administrativ praxis; Domslut och beslut fran
registreringsmyndigheter i samband med anstkningsprocessen

- Relevant doktrin'®

Det ska understrykas i sammanhanget att svensk rétt i kombination med den
europeiska rétt som atnjuter direkt effekt (Varuméarkesférordningen) bildar
de priméara réattskalorna for svensk rétts vidkommande da konventionerna ju
saknar direkt tillampning i bade svensk domstol som vid PRV eller OHIM.

Vad gdler den administrativa praxis som skapas av PRV & dessa bedut
fattade av enskilda handléggare naturligen av ringa vikt i prejudicerande
syfte. Beslut om registrering liksom om avslag kan dverklagas till PBR vars
beslut vager nagot tyngre som véagledande. Slutligen kan PBRs beslut vid

% Guidelines Concerni ng Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal
Market (Trade Marks and Designs), Part E, sec 3, p 13.
190 phjllips, s38.
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lamnat provningstillstdnd verklagas till RegR.'™™ Oaktat den formellt
tveksamma prejudicerande tyngden i enskilda handlaggares bedlut (vare sig
det ror t ex beslut om forelaggande fran PRV eller beslut om avslag fran
OHIM) &r dessa av stor vikt for den som soker registrera sin karaktarsfigur
eller ett kant karaktarsnamn som varumérke. Faktum &r ju att dessa beslut, i
avsaknad av motstdende domslut fran hdgre instans eller i efterfoljande
civila domstolsprocesser, utgor den géllande rétten, aminstone i praktiskt
hanseende for den sokande™ Aven om en administrativ
registreringsprocess inte pa nagot sitt & prejudicerande for en eventuell
efterfoljande civilrattdig intrdngsprocess for samma réttighet kan
myndighetsbeslut och de dérpa foljande registreringarna vara nog sa viktiga
for frégor om réttighetspresumtion, bevisborda mm.

Ansokningar inkomna till PRV liksom beslut fattade i anslutning dértill ma
vara offentliga handlingar'® men da de inte dérav automatiskt publiceras
och @ mindre tillgangliggors i sokbart format utgor dessa initiala beslut
ingen direkt anvandbar réttskalla. Vad gdler sokningar genom OHIM &r
falet ndgot annorlunda da myndighetens hemsida pa ett relativt
lattillgangligt  sitt mojliggor  atkomst  till samtliga fyra instansers
(Granskningsavdelningen, Overklagandeavdelningen, Forsta instansrétten
och slutligen EG-domstolen vid réttsfrégor)'®* beslut. Aven domslut frén de
nationella  sk.  Gemenskapsvarumarkesrdtterna®™  som  enligt
varumarkesforordningen atnjuter exklusiv jurisdiktion rérande fragor om
gemenskapsmarken presenteras. %

En anledning till den med juridiska matt matt, mycket pedagogiska och
|attatkomliga uppstéliningen av relevant praxis & galvklart det faktum att
OHIM till skillnad fr&n PRV inte granskar relativa registreringshinder.®’
Som tidigare klargjorts kommer av utrymmesskal ingen stor genomgang av
relevant administrativ praxis att presenteras men med hanvisning till vad
som ovan sagts om den for varumarkesstkanden (sdval som —bevakaren)
praktiska vikten av denna ska det i allafall understrykas att frégor avseende
mojligheter till varumérkesskydd for karaktarer regelbundet uppkommer —
och avgors — vid registreringsmyndigheter.'%

%L evin, 2007, s384.

192 phillips, s 42. Harav finns det all anledning att &ven studera de ”manualer” och riktlinjer
som utges av diverse registreringsmyndigheter, daribland OHIM, for att méjliggora
forutsebarhet dven i avsaknad av relevant praxis.

1% TF, Kap2, 18,38, 6-788.

1% |_evin, 2007, s 367.

1% S VmFor, Art 91-100.

106 http://0ami .europa.eu/ows/rw/pages/ CTM/casel aw/casel aw.en.do P4 OHIMs hemsida
finns &ven administrativa beslut och kommunikationer fran Kontorets president samt ovan
refererade " Guidelines” (manualer) for vagledning och tolkning av férordningens
bestdmmel ser.

197 Jamfor; VML 14 §, 6p, VmFor, Art 8, 36, 38 e contrario. P& hemsidan fér OHIM
klargors dven att man efterstravar transparens vilket ju pd manga sétt ar en forutsattning for
en, i férlangningen, total harmonisering av den europeiska varumarkesrétten.

1%8 Set ex. PRV Beslut av den 7 september 2005 avseende avslag av invandning mot
varumarkesregistrering 358948 " Jolly Jumper”. Invandaren, " Lucky Luke Licensing S.A.”
sokte med stoéd av VML 14 §, 1 &, 5p havainnehavarens (H60ks Héstsport AB) registrering
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http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/caseLaw/caseLaw.en.do

Oaktat vad som ovan sagts om vikten av administrativ praxis i
prejudicerande hénseende (avseende mogjligheten till registrering av
karaktarer i bildform och namn dérav) ar det klart att kadnneteckensréttslig
praxis avseende karaktarer varit svaridentifierad, aminstone for forfattaren
av denna framstdlning. Sarskilt svart har det varit att finna beslut och
domslut pa varumérkesréttslig grund, dér réttigheten varpa talan vilat
utgjorts av figurméarken och dartill féljande visuell beddémning av
karaktérens eller figurens skyddsomfang. Klart & dock som ovan beskrivits
att karaktarer kontinuerligt registreras for varuméarkesskydd, saval i form av
ordmérken for aktuell karaktar, som figurmarken i form av stiliserad text'®
samt som gestaltning i bild av den aktuella karaktéren (se ovan exempel pa
Mumintrollet med vénner samt M&M’s).

3.2.3 Varumarkesfunktionen och
merchandising

Att karaktérer inom givna ramar kan utgdra varumérken & en sak men en
kanske viktigare fraga utifran ett character merchandising-perspektiv &r i
vilken utstrackning ett sadant varumérke kan brukas av annan an dess
innehavare? Oftast kan sadant bruk maéjliggoras genom en varumarkeslicens
(mer om detta under 5.2) men kan det finnas situationer déar olicensierat
bruk i naringsverksamhet kan undga varumarkesintrang?

Frégan har i tva fall besvarats nekande, en gang genom nationell rétt i det
sk. "La Copiemdet"™™® och en gdng p& EG-nivd i form av et
forhandsavgorande fran EG-domstolen i det valkanda och ofta citerade
" Arsenal-malet” .

3.2.3.1 La Copie-fallet

Svea HovR dom av den 9 oktober 1989 — L a Copie

De tilltalade hade under en halvarsperiod st piratkopior av valkanda markesvaror av
exklusiv sort i butik i Stockholm. Viss motsvarande verksamhet hade &ven bedrivits under
en begrdnsad tid i Mamé. Aklagaren stdmde fér varumarkesintrdng och samtliga
varumérkesinnehavare yrkade i samband med réttegdngen skadestdndsansprék mot de
tilltalade for forsaljningsminskning samt goodwillskada och urvattning av varuméarkena.

De tilltalade forsokte freda sig genom att havda att nagot varumérkesintrang inte forelegat
da inget vilseledande varit aktuellt, detta d& konsumenterna i butiken upplystes om att det
rérde sig om kopior och samtliga produkter vid férsdjningen dessutom var mérkta med

till ordmérket " Jolly Jumper” for hastsportsartiklar av diverse slag. Som grund for begéran
framfordes invandarens innehav av upphovsrétten till karaktaren Jolly Jumper sdsom
forekommande bifigur i Lucky Luke-aventyren. PRV avslog begéran med hanvisning till
att ndgon galvstandig upphovsrétt till namnet ” Jolly Jumper” inte kunde komma ifraga pga
dess otillrackliga” andliga arbete”.

1% Set ex figurmérke "Harry Potter”, EG-VM Reg Nr 001696202.

19 5yea HovR dom av den 9 oktober 1989.

1 C-206/01 — Arsenal
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etiketter med texten: "OBS. Den har varan & endast en kopia Ej att forvaxla med
originalet. FAR EJAVLAGSNAS.”

Tingsrétten fann att varumérkesintrang foreldg oaktat bristen pa vilsdledande av
almanheten. Man understrok att varumarket utbver ursprungsangivelsefunktionen &ven
innefattar en reklamfunktion sasom skyddsvérd bérare av, av naringsidkaren upparbetad,
goodwill. Om vilseledande skulle vara ett krav for varumérkesintrang skulle
varumérkesrétten enligt tingsrétten bli illusorisk da intrang skulle kunna undvikas endast
genom en information till mottagaren om att det inte ror original. Detta skulle gora att
utnyttjande av varumérkets goodwill skulle sta fritt for envar, aven i naringsverksamhet,
vilket inte & syftet med varumérked agstiftningen. HovR instémde helt i TRs beddmning
och faststéllde dennes dom.

Avgorandet bekréftar den forskjutning som gjorts fran kanneteckensréttens
ursprungliga motivering som huvudsakligen konsumentbejakande —och
skyddande (och transaktionskostnadsminimerande) till en réttighet mer
inriktad pa att vana varumérkesinnehavarens intressen.  Ur
merchandisingsynpunkt klargdr domen att den som registrerat sin karaktér
som varumarke alltid kan agera mot olicensierat bruk av densamme (inom
relevant varu-/tjansteklass) i naringsverksamhet, oaktat att sadant bruk
klargors som icke-harstammande fran originalkallan med formuleringar som
"Unofficial product” eller ”Non-licensed product”.

3.2.3.2 Arsenal-fallet

EG-domstolen, C-206/01 — Arsenal

En nérliggande fraga avgjordes i Arsenalmdlet dar EG-domstolen i ett
forhandsavgorande pa begéran av Englands och Wales High Court hade att
besvara huruvida olicensierat varumérkesbruk kunde ursdktas med
hanvisning till avsaknad av angivande av kommersiellt ursprung samt att
anvandning endast skedde i syfte att uttrycka stod for varumarket.

Arsenal Football Club hade med grund i varumérkesregistreringar fér Arsena och
klubbemblemet (bl. a. i klasserna skor och konfektionsartiklar) stdmt svaranden Matthew
Reed (en mindre néringsidkare) for varumérkesintrang da denne utan samtycke salufort
halsdukar och andra produkter utsmyckade med Arsenals mérken.

EG-domstolen hade att besvara tva fragor;
1. Kunde tredje mans anvéndande av annans (giltiga) registrerade varumérke inom
samma klasser som registreringen undvikaintrang i ndmnda rétt genom att havda
att anvandningen inte innefattade ett angivande av kommersiellt ursprung?

2. Om svaret pafrégan ovan var ja, kunde angivandet istéllet sigas uppfattas som ett
tecken pa stod for varuméarkesinnehavaren eller lojalitet och samhérighet med
densamme?

EG-domstolen kom fram till att tredje mans anvandning av ett registrerat varuméarke enligt
ovan inte kunde ursiktas genom att havda att det inte innefattade ndgon egentlig
ursprungsangivelse samt att detta inte andrades av det faktum att den otilldtna
anvandningen uppfattades som ett bevis pa stod for, lojalitet eller samtillhérighet med
varumarkesinnehavaren. Sdledes var Matthews olicensierade produktion av artiklar med
Arsenal angivet att bedémas som varumérkesintrang.
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Réttsfallet & intressant ur merchandisingsynpunkt men framfor alt ur ett
kanneteckensréttsligt perspektiv da Arsenals talan i grunden vilade pa en
varumarkesregistrering och den déri viktiga principen om garantifunktion
(sarskilt om ursprung).

Svarandens forsvar, att man inte anvant " Arsena” eller tillhdrande emblem i
egenskap av ursprungsangivelser och att de inte heller torde ha uppfattats sa
av konsumenter (tillaggas ska att produkterna saldes i stand under den
upplysande texten " non-official products’) beaktades inte av domstolen som
understrok varumérkets garanti- och ursprungsfunktion som en viktig del i
den fria inre marknaden for att sdkerstélla en Oppen och réttvis handel.
Dartill pdpekades att det inte kunde uteslutas att konsumenter trots
svarandens upplysande plakat om bristen pa licens, kunde uppfatta
produkterna som héarstammande fran Arsenal, en risk som enligt domstolen
blev pétaglig for senare tillkommande konsumentled vilka inte kunde
uppfatta informationen om att det rérde sig om " non-official products’.

Fragan & huruvida bedomningen hade blivit densamma om det réttsiga
subjektet for den icke-licensierade tillverkningen istédllet varit en karaktar
utan varumérkesstatus som pga sin bristande ursprungsfunktion inte kan
sdgas ha aventyrat garantifunktionen som en viktig del av den inre
marknaden. Givetvis hade varumarkesintrang da inte varit nagon giltig
stamningsgrund (sdvida inte karaktaren uppnétt status som kannetecken
genom visad inarbetning alternativt en eventuell lyckad registrering) men
skulle ett sddant olicensierat anvandande majligen kunna angripas pa annan
grund, genom marknadsrétten? Att marka & aven att EG-domstolen till
skillnad fran tingsrétten i "La Copie” inte for nagot resonemang om
varuméarkets " reklamfunktion”.

3.3 Fragestallningar

3.3.1 Ratt till namn pa karaktarer?

Da varumérkesvégen hévdats vara den mest lampliga véagen for den som
velat skydda sin karaktar for merchandisingsyften &r det troligt att det &r just
mojligheten till skydd for namn som asyftats framfér eventuella motivskydd
genom figurmérken. Inte minst talar dagens upps0 av registrerade
ordmarken bestédende av namn pa artister och karaktérer for detta.

Trots att svensk rétt erkdnner varumérkesrditer grundade enbart i
inarbetning (anvandning) anses det av flera skél typiskt sett mer fordelaktigt
att |13ta registrera sitt marke. En anledning &r att en registrering ger nationellt
skydd medan en inarbetningsrétt & begransad till det geografiska omrade
inom vilket inarbetningen kan styrkas. Vidare fyller registreringen en stark
bevisfunktion da den som pastdr sig ha ett skyddat mérke har bevisbdrdan
harfor. | avsaknad av registrering kan denna bli mycket svér (och dyr) att
uppfylla 2

12 Bernitz, 5215 ff.
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FOr den som dnskar registrera en karaktar som varumarke géller som for alla
marken att karakt&ren maste klara Sig forbi  alla  eventuella
registreringshinder, absoluta som relativa. De absoluta registreringshindren
regleradei VmFor Art 7 och VML 13 § och 14 §, p 1-3 (framst avsaknad av
sarskiljningsformaga eller grafisk &tergivning) utgor sdllan problem for
karaktédrer sdvida det inte ror sig om mycket banala namn vilka avvisas med
hanvisning till frihallningsbehovet.

Vad gdller de relativa registreringshindren (registreringshinder vilka till
skillnad fran de absoluta kan avhjalpas genom medgivande fran innehavare
av tidigare réattigheter) regleras dessai VmFor Art 8 respektive VML 14 §, p
4-9 och kan utgora storre problem. De relativa hindren utgors (férutom av
tidigare varumarkesrétter) av daktnamn, konstnarsnamn, portrétt, egenartad
titel och firma. Sdledes & det for registrering av karaktdrsnamn kanske
(forutom tidigare varumarkesrétter) framst slakt- och konstnérsnamn som ar
vanliga hinder &en om egenartade titlar och upphovsréiter &aven
forekommer med tata mellanrum. Vad géller déktnamn & och har praxis
varit mycket strang och restriktiv."® Enligt 3 § VML f& var och en i
naringsverksamhet anvanda sitt eget slaktnamn som kénnetecken. Denna
rétt & dock inte ovillkorlig da den maste ge vika for tidigare ensamrétter till
forvaxlingsbara kénnetecken. Vidare torde den sakna betydelse for den som
vill varumérkesskydda en karaktar da karaktaren typiskt sett inte har samma
namn som sbkanden.™* Som exempel p& namn som vagrats registrering pga
sléktnamnshindret kan ndmnas Lange, Manz, Geiger, Hubbard, Moss,
Rothschild m fl.**°

Slaktnamnshindret kan forefalla vara en dodsstét for den som onskar
varuméarkesskydda sin karaktér dd manga sadana bestér av mer eller mindre
ordinara namn. Hindret undanréjs dock om stkanden kan pavisa inarbetning
for namnet ifrdga, dvs att namnet anvénts i sadan utstréckning att det i
omsattningskretsen kommit att uppfattas som ett varumérke snarare an ett
slaktnamn.™®

Som tidigare namnts finns det dessutom, till skillnad fran i upphovsrétten,
inget originalitetskrav vilket ger majlighet till skydd for de mest banala
namn sdvida inte relativa registreringshinder i form av slaktnamn eller
tidigare rattigheter blockerar.''” S8ledes har tex det annars tamligen vanliga
namnet " Harry Potter” genom inarbetning kunnat registrerasi EU trots att bl
a England troligen har en méngd sadana i sina folkbokféringsregister.
Déremot har varumérket "Don Tommaso's’ for italienska matprodukter
nekats registrering pa basis av VML 14 §, 4 st, med hanvisning till Thomas
Nordahls likalydande inarbetade pseudonym.**

113 praktisk varumarkesrétt, Nyrell/Pettersson, s 161. Levin, s 407.
14 bid, s 160.

15 praktisk varumarkesrétt, Nyrell/Pettersson, s 166.

1% hid, 5 168.

WIVML 148, 1st,4p, 6p.

118 pBR, m&l nr 04-033, dom av 28 augusti 2006.
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En egenhet fér den materiella granskningen av relativa registreringshinder
(vilken for svenska varuméarkesansokningar tills vidare genomférs av PRV
ex officio och for EG-ansokningar av OHIM vid invandningsprocesser), &r
att registreringsmyndigheten ofta tvingas ta stéllning till immaterialréttsliga
fragor inom andra discipliner (t ex upphovsrétt, titelskydd, firmarétt etc)
som en réttslig delfraga for att besvara huvudfrégan om registrerbarhet.
Detta illustreras av de fall d& varuméarkesansokningar for tidigare valkanda
karaktdrer stott pa hinder i form av invandningar/avdag grundade pa
tidigare réttigheter, typiskt sett upphovsrétt.

Sdledes avslog PBR en varumérkesansokan for "BAMSE” med hanvisning
till invandarens likalydande egenartade titel pd skyddat litterart verk.**® En
invandning grundad pa samma lagrum (14 §, 1 st, 5p VML) fran DC
Comics Inc. mot varumérkesansokan for ”Laderlappen” avslogs dock.'?
PBR ansdg, liksom PRV, att stkandens varumérke, med avseende pa de
sokta produktklasserna, inte att var att anse att uppfatta som titeln pa négot
tidigare verk, vare sig detta var det av invandaren anforda eller annat
aktuellt verk med sammatitel, t ex operetten ” L aderlappen”.

| ett nyligen avgjort fal fran Forstinstansrétten i OHIM godkande byran
registrering av varumarkena” Dr. No” och ”Dr. NO” trots invandningar fran
innehavaren av upphovsrétten till James Bond-filmerna. Domen &r trots sin
administrativa karaktér intressant da Forstainstansrétten tydliggor
begransningar i och skillnader mellan réttighetsparet
varuméarke/upphovsrétt. Samtidigt klargors i viss man utrymmet for
varumérkesregistrering av sedan tidigare valkanda karaktarer samt kraven
padessa for att de ska vara att anse som varumarken.

3.3.1.1 Dr No-fallet

FIRs avgorande av den 30 juni 2009, mal T-435/05, Dr No

Ett tyskt mediaféretag (Misson Productions Gesellschaft fur Film, Fernseh- und
V eranstaltungsproduktion) anstkte om registrering fér mérkena”Dr. No” och "Dr. NO” for
en mangd varor inom inom 5 skiljda klasser. Amerikanska Danjaq LLC, innehavare till
upphovsrétten samtliga upphovsrétter till James Bond-filmerna invénde med hanvisning till
forvaxlingsrisken med sina ddre likalydande varumarken.

Varuméarkesbyran (OHIM) avslog invandningen da den ansdg att Danjaq varken visat att
varumarkena verkligen anvants eller att de var kanda.

Danjaq 6verklagade beslutet hos FIR och grundade sin talan pa att "Dr No” som tidigare
anvant av Danjaq var att anse som ett valként mérke i enlighet med VmFor art 8 lboch 1 ¢
och art 8 2 ¢ samt att OHIMSs registrering av Missions ansokan &tminstone var i strid med
VmFor art 8.4 da Dr No sedan tidigare anvénts i naringsverksamhet i en medlemsstat.

Forstainstansrétten lade i sina domskél stor vikt vid att forklara varumérkets grundléggande
funktion och hur denna skiljer sig frén upphovsréttens (i detta fallet i form av titeln pa ett

119 PBR, mal nr 92-155.
120 pBR, mal nr 93-411.



verk). Varumérkets framsta syfte uppges vara ursprungsangivelsefunktionen. Att "Dr. No”
utgor namnet pa bade en film samt en déri férekommande huvudkaraktar hindrar dock inte
att det omtvistade méarket anvants som kannetecken for att identifiera en produkts ursprung
(i dettafall filmer, klockor, posters mm).

Domstolens utredning baserad pa ingivna handlingar visar dock att ”Dr. No” inte anvants
for att ange filmernas eller produkterna kommersiella ursprung utan snarare dess
konstnarliga ursprung. For genomsnittskonsumenten & "Dr No” helt enkelt beskrivande
genom att ange vilken film eller karaktér det ror sig om. Det kommersiella ursprunget anges
istéllet genom "007”, " James Bond” eller kdnnetecken i form av den tillhdrande stiliserade
pistolen. D& "Dr No” sdledes inte anvants i varumarkesréttsligt hanseende kan det heller
inte utgora ett tidigare valkéant marke enligt VmFor art 8.2.

Med hanvisning till art 8.4 havdade Danjag att &ven om det inte gick att visa att "Dr. No”
utgjorde en tidigare réttighet som oregistrerat varumarke (da det inte anvants som
varumérke) , sa kunde det anda utgora en relevant tidigare rétt genom de olika nationella
reglerna om egenartade titelskydd som vissa medlemsstater (ex Sverige genom URL 50 §)
erbjuder. For att VmFor art 8.4 skulle vara tillamplig fordrades visserligen kommersiell
anvandning men inte i form av varuméarke. Domstolen ansdg dock att Danjaq inte lyckats
visa anvandning i sadan utstréckning i de aktuella medlemsstaterna att de ens hade
anledning att ga vidare i fragan om huruvida " Dr No” uppfyllde de nationella kraven for
titel skydd.

Fallet & intressant da det tydligt visar pa immaterialrétternas olika
funktioner och komplexiteten som i viss man uppstar da de behandlas
paralellt. Danjaq havdade bestamt men utan framgang att uppdelningen
mellan titel och varumérke var ”orealistisk och artificiell”.*** Uppenbarligen
hade man hoppats att FIR skulle lagga mer vikt vid varumérkets
reklamfunktion och mindre vid den sk ursprungsangivel sefunktionen. Att
marka & ocksa att OHIM enligt VmFor art 8.4 och art 53(2) inte erkanner
upphovsrétt som invandningsgrund. Daremot & det mgjligt att anvénda
sadan réttighet for att senare ogiltigforklara en befintlig registrering.

Mellan raderna gar det att utlasa att fallet mojligen hade fatt en annan
utgdng om invandaren tidigare hade varit mer noggrann med att utdt
kommunicera sin avsikt att upphdja”Dr. No” till ett kénnetecken pavisande
kommersiellt ursprung. Detta skulle exempelvis ha kunnat uppnds genom
anvandning av "TM”-mérkning i samband med ”"Dr. No”. Sa gjordes aven
pa actionfigurer som marknadsfordes av Danjag men da dessa sattes pa
marknaden efter inlamningsdagen for Missions ansbkan |dmnades de utan
hanseende i bevisprévningen.

3.3.2 Ratt till visuell framstallning av
karaktarer?

3.3.2.1 Kravet pa grafisk atergivning

| princip kan allatyper av tecken fungera som varumarken. Ett begransande
krav som &erfinns bade i svenska VML och VmFor samt VmDir & dock att

121 mal T-435/05, Dr No, st 26.
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tecknet maste kunna &terges grafiskt for att kunna fa varuméarkesréttslig
status.’® Vidare méaste tecknet ocksd kunna sérskilja ett foretags varor eller
tianster fr8n andras for att kunna registreras som varuméarken.'? Att
karaktarer & majliga varumérken rader det ingen tvekan om da "figurer”
ingdr i lagtextens exemplifiering 6ver mojliga typer av varuméarken (VML 1
8§, VmFor Art 4) &ven om det som i dessa texter asyftas med figurer snarare
syftar till ala typer av grafiska mérken som inte enbart bestar av text. En
fraga som dock kan vara intresse for en diskussion om skyddsomfanget for
varumarkesréttsliga figurer ar det grafiska atergivningskravets pabjudande
av enhetlig form i registreringsobjektet. Ett figurvarumérkes skyddsomfang
ar i hog utstrackning begransat till den exakta atergivningen i registreringen
(alternativt i den form som det &erkommande anvands i samband med varu-
ltjansteutbjudning vid inarbetning). Vid férandringar i den grafiska
utformningen riskerar innehavaren att forlora sin réatt forutsatt att han inte
paralellt med férandringarna ansoker om nytt skydd for det uppdaterade
utférandet. Synintrycket ar avgorande for forvaxlingsbeddmningen men det
ar inte fréga om ndgot bredare motivskydd.*

Sdledes kan man inte i samband med varumérkesréttsligt skydd for
karaktarer tala om nagot “identitetsskydd” liknande det som ovan
diskuterats for upphovsrétt. Visserligen ger varumérkesrétten ett brett skydd
som stracker sig klart utanfor slaviska efterbildningar. Enligt principen om
varumar kets helhetsbild och principen om den bleknande minnesbilden ska
intrdngsbeddmningen goras utifran en anpassning till de verkliga
forhdlanden som rader pa marknaden. | detta sammanhang forekommer
sdllan liknande beteckningar tillssmmans eller i ndra andutning till
varandra, varfor konsumenten typiskt sett & utldmnad & den diffusa
minnesbild han/hon har av ett tidigare mérke nér ett nytt granskas och ska
séarskiljas. Domstolens bedomning & alltsa beroende av om en person som
ser liknande skiljetecken vid tva olika tillfallen riskerar att forvaxla dem.*®
Detta innebér givetvis att association och t o m férvaxling kan vara for
handen &ven da varumérkenainte &r identiska.

Av det ovan sagda skulle man mycket val kunna tanka sig en
motivskyddsliknande varumarkesratt da konsumenten typiskt sett mycket
val skulle kunna kénna igen en karaktar med dess olika karaktériska drag
oavsett avbildningens pose, kladder el Ovriga foranderliga faktorer. Bland
annat har Levin, med hanvisning till tvd avgoranden frén RegR'?®
(administrativ registreringspraxis) havdat att varuméarkesrétten kan innefatta
ett motivskydd men att skyddsomfanget maste bli snavt med hanvisning till

2VML, 18, VmFor Art. 4.

2 VML, 18, VmFor Art 2.

124 Bernitz, s 239.

125 \Wessman, s 25 ff. Om principerna om hel hetshilden och den bleknande minnesbilden se
aven Levin, 2007, s 351 samt SOU 1958:10 s 254,

126 RA 1998 ref 39 (Figurméarke innehallande " Oméjlig figur” fanns févéaxlingsbar med
annat figurmarke med sadan figur), RA 1985 Ab 76 (Tvéttorama; Figurmérke med ordet
"tvéttorama’ i andutning till bild pa tvéttbjorn nekades registrering med hénvisning till tva
tidigare figurmarken bestdende av tvéttande bjcrnar).
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frihdIningsbehovet.’” Aven EG-domstolen har genom ett slutligt
avgorande i ett invandningsdrende vid OHIM nyligen bekréftat att
gemenskapsratten kan erké&nna varumérken motivskydd.

3.3.2.2 Carbonell-fallet

Carbonell — Espanola M al C-498/07

Den spanska livsmedel sproducenten Koipe invande mot sin konkurrent Aceites och deras
ansbkta gemenskapsfigurmérke "La Espanola’ pad basis av en tidigare daterad
figurmarkesregistrering ” Carbonell”. Bada markena avsag olivolja och uppbar liknande
motiv i form av en sittande kvinna ikladd traditionell spansk klanning. Pa béda markena var
kvinnan vidare avbildad i en gron oliviundmilj6 sittande under en olivtradsgren. Vidare var
bada motiven dessutom inramade av en rod bord med ordméarkena ("La Espanola’
respektive " Carbonell”) i vitt pa rod bakgrund strax under bildmotiven.

EG-domstolen instdmde i Forstainstansréttens slutsatser och fann att en jamforel se mérkena
emellan méste ta utgdngspunkt i helhetsintrycket de skapar. Forstainstansrétten fann en
ofrénkomlig ~ forvaxlingsrisk ~ foreligga mellan  de  aktuella markena i
genomesnittskonsumentens dgon:

"The La Espanola mark La Espafiola mark reproduced very precisely the essence of the
message and the visual impression given by the Carbonell mark...” %

Med hansyn till de framtradande grafiska elementen i motiven och dessas starka
sarskiljningsforméaga (Koipe presenterade bevisning om att av 95 % av den spanska
olivoljemarknaden var det bara de sélva och motparten Aceites som anvande en kvinna
som motiv i sina mérken) konstaterade rétten att vid forvaxlingsbedémningen skulle storst
vikt ges deintryck bildernai mérkena gav. Som ett argument harfér hanvisades &ven till det
senare méarkets ordelement av beskrivande karaktér (La Espanola) som darmed maste anses
ha &g sarskiljningsformaga och ges mindre vikt vid bedomningen.

Vidare végdes in den typiska kopsituation vid vilken konsumenter kan vantas utséttas for
markena (dér olivoljeflaskor stér uppradade i mataffarens hyllor) och hur det framtradande
grafiska elementet och motivet i dessa situationer kan antas vara utmérkande fér
igenkanning.

127 |_evin, 2007, 3:e uppl, s 322.
128 M8l C-498/07, st 68.
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4 Carbonell®

Fig. 7; Till vanster den tidigare EG-registreringen Carbonell (CTM 000338681), med
senioritet fran tidigare nationella marken, vilken av EG-domstolen efter invandning ansdgs
utgora registrerigshinder for konkurrentens senare méarke La Espanola till héger (CTM-
ansdkan nr 000236588).

Carbonell-fallet bekraftar att ett motivskydd kan aktualiseras da figurmérket
ifragga har en stark sérskiljningsformaga inom aktuellt varuslag och
dessutom & det framtrédande elementet framfor eventuella ordmérken i
kombination med motivet. Detta innebdr dock inte per automatik att
originella figurer anvanda i naringsverksamhet forbehallsfritt kan forlita sig
pa varumarkesskydd trots registrering.

En varumérkesrétt & ndmligen aven beroende av att mottagaren uppfattar ett
tecken just som ett varumérke och en inkonsekvent anvandning av en
karaktar leder ofrénkomligen mottagaren bort fran en varumérkesréttslig
perception till en rent bildmassig. Figuren riskerar alltsa att i mottagarens
O0gon att sluta uppfattas som ett varumérke utan blir istdlet en allman
utsmyckning/dekoration vars goodwill kan vara pataglig men inte dess
status som varuméarke.

Just att varumérkets ensamrétt & begrénsad till kannetecknets anvandning
som individualiseringsmedel for sérskiljande av varor och tjanster & nagot
som kan fa stora konsekvenser for fragan om karaktérsskydd, sarskilt i de
fall som rér mérken i form av visuella framstaliningar av karaktérer. En
konsekvens av denna begransning & namligen att anvandning av ett
figurmérke  som  utsmyckning  (prydnadsmonster)  inte  utgor
varuméarkesintréng.*?

3.3.2.3 Adidas-fallet

EG-domstolen , C-408/01 — Adidas
Méalet rorde ett forhandsavgorande med anledning av fragor véckta av hollandsk nationell
domstol i en pagdende intrangsprocess mellan kéranden Adidas och svaranden Fitness

129 Bernitz, s242.



World. Den senare tillverkade sportklader under varumérket Perfetto clothing.
Aterkommande i Perfettoplaggen var en utsmyckning i form av tvé parallellalépande linjer
langs med armar och byxben. Den i sammanhanget intressanta fraga som tillstélldes EG-
domstolen var vilken inverkan pa frégan om varumérkesintrang det kunde ha att
mottagarkretsen uppfattade ett varumarke som en renodlad utsmyckning?

Domstolen konstaterade forst att risk for association var ftillrécklig for att
varumérkesintrang skulle kunna aktualiseras, alltsd kravdes varken verklig forvaxling eller
risk for sddan. Vad géllde fragan om utsmyckning konstaterade rétten att i de fall den
bertrda allméanheten uppfattar ett tecken som endast en utsmyckning, skall tecknet inte
omfattas av varumérkesinnehavarens ensamrétt da det inte uppfyller kraven enligt VmDir
Art. 5.2.

Som ovan konstaterats &r fallet intressant framst for fragan om skydd for
visuellt framstéllda karaktarer. Som berdrts & varumérkesréttens utrymme
for motivskydd begrénsat, och i synnerhet i merchandisingsammanhang, da
figurerna forekommer pa produkter utanfor eventuella varuméarkesrétters
vanliga verksamhetsomrade, finns en Overhdangande risk for en
mottagarperception som ligger utanfér varumarkesrétten, dvs som
sarskiljningsmedel for varor och tjanster.

For att undvika att en figur skulle komma att uppfattas som en alman
utsmyckning och darfor inte omfattas av eventuell varumarkesrétt, borde
varuméarkesinnehavaren saledes i en merchandisingsituation forvissa sig om
att figuren anvands i exakt den form i vilken den registrerats/inarbetats och
med angivande av ®-symbol for att kommunicera att det inte endast &r en
allman utsmyckning. Liksom Dr No-fallet visar EG-domstolens resonemang
pa att en réttighetsinnehavare inte altid per automatik kan rékna med ett
varumérkesskydd bara for ait de & innehavare av en form av
individualiseringsmedel som kommunicerats till konsumenter i samband
med utbjudande av varor. Dartill krédvs ndgon form av uppfattning om
varumarkesanvandning hos den relevanta mottagarkretsen.

3.3.3 Konceptskydd till karaktarer som
varumarken?

Som ovan konstaterats utgors skyddsomfanget for ett varumarke av ala
forvaxlingsbara mérken. Beddmningen av huruvida forvaxlingsrisk
foreligger gors med fokus pa mérkes- och varuslagslikhet. Enligt den sk.
produktregeln & kravet pa mérkeslikhet mindre om varorna & desamma
eller av liknande slag. Omvant géller ett hogre krav pa identitet mellan
markena om varorna & av vitt skiljda slag.**

Man méaste dock hdlla i minnet att varumérkesrétten asyftar skydda
ursprungsangivelser eller aternativt ett markes reklamfunktion. Detta
medfor dels att ett varumarke maste vara konsekvent anvant for att uppfattas
som ett sddant hos mottagaren (se ovan under 3.3.2.2 och 3.3.2.3) och dels
att dess motiv maste vara enhetligt. Fér ordméarken medfor det sagda inga

130 evin, 2007 s431.
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stérre problem. Oauktorieserad anvandning i naringsverksamhet av ett
varumérkesregistrerat karaktarsnamn torde i princip altid vara mgjligt att
angripa sa lange aven varuslagslikhet & for handen. Detsamma torde gélla
da det ror sig om ett figurmarke dar karaktarsnamnet anges i stiliserad text.
Majligen kan kraven i VML 24 § tvinga en innehavare till nyregistrering da
han/hon vill gora storre forandringar i den visuella framstéliningen av ett
figurmérke innefattande ett stiliserat ord. Den praktiska effekten torde dock
dabli att det nya registrerade market ersétter det ddre. (Ett medgivande fran
den tidigare réttighetsinnehavaren &r ju dainget problem.) Market kan ju for
mottagarkretsen alltjamt identifieras av dess text och ord.

For ett figurvarumérke i form av visuell framstallning av en karaktér blir det
nagot annorlunda. Den innehavare som vill forandra sitt mérke i grunden har
ingen begreppsapparat liknande upphovsréttens inre och yttre form att luta
sig tillbaka pa. Mindre detaljférandringar i ett registrerat (figur)varumarkes
visuella framstallning kan vara otill&na enligt 24 § VML varfor en helt
ny karaktér, forvisso baserad pa samma "inre form”, givetvis skulle falla
utanfor omradet for tilldna forandringar enligt 24 § VML.
Andringsmajligheterna enligt namnda paragraf & dock ingen spegling av ett
varumérkes civilrattsliga skyddsomféng och troligtvis inte ens av
anvandningstvanget i 25 a §"2, men den restriktiva tolkningen fran
&tminstone den administrativa domstolspraxisen tyder pa att utrymmet for
"identitets-” och motivskydd skall vara mycket snévt.

Den som skulle lansera frukostflingor med hjalp av en scarfsprydd energisk
tiger pa forpackningen skulle sdledes troligen inte kunna félas for
varuméarkesintrang sdvida man inte valt att kalla tigern for " Tony” eller valt
en visuell framstédllning alltfor narliggande tidigare réattigheter. Det ovan
refererade Carbonell-fallet antyder mgjligen ett slags konceptskydd
avseende visuellt intryck, jmfr domstolens resonemang om hur det senare
market dtergav "the essence of the message and the visual impression...” av
det tidigare mérket. Dock uppvisade de aktuella méarkena i detta fall stora
visuella likheter avseende helhetsbilden oaktat figurerna och motivet pa
etiketterna. Exempelvis var bada markena inramade i rott med olivkvistar
runt motivet. Vidare stod ordméarkenai respektive marke i vitt parod botten
med en vit ram runt gdva ordmérket. Dessutom & ju OHIMs
registreringspraxis pa intet sétt prejudicerande for en svensk civilréttslig
intrdngsprocess. Dérav torde det i ovan namnda exempel, for att
varumérkesintrang skulle vara aktuellt, kravas att den namnlésa tigern och
dess bakgrund/inramning uppvisade stora visuella likheter med en
motsvarande figurmarkesregistrering fran Kellogs (eller annan innehavares)

31 Set ex PBRs domar i M& nr 94-250; andring av detaljer i figurmérkei form av
stiliserad manniska ansdgs andra helheltsintrycket och ansdgs otill &tet, samt Mal nr 94-882
dar andring av figurmarke forestallande en enkelt tecknad glad fisk ansags otillaten.
Forandringarna, som endast bestod i ersittande av de tjocka, négot otydliga linjerna som
fisken var tecknad med, med motsvarande tunna, skarpa sadana ans3gs utgora en otilldten
foréndring av helhetsintrycket.

132 Olausson, s 47.
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sida. Att samma karaktéar skulle kunna utlésa marknadsréttsliga eller
upphovsréttsliga sanktioner & en annan sak.
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4 Marknadsrattsligt skydd

Marknadsratten erbjuder skydd mot sk otillborlig konkurrens och fyller ett
dubbelt syfte i det att den asyftar skydda bade konsumenters och
naringslivets intressen.™® Lagstiftningen skiljer sig principiellt fr&n den
immaterialrdttsliga d& det inte & frdgga om att skapa nagra
formogenhetsrétter fritt omséttningsbara som |6s egendom. Vidare foljer
marknadsréttsliga fragor inte den gangse process- och instansordningen
enligt svensk ratt da Marknadsdomstolen utgor specialdomstol med exklusiv
domsrétt. Domstolens sammanséttning bestar av en blandning av jurister
och ekonomiska experter och MD domer vanligen som forsta och enda
instans. Undantaget & marknadsréttsliga processer  innehdllande
skadestandsansprék  eller yrkanden om marknadsstorningsavgift da
Stockholms tingsrétt utgér forsta instans for hela landet (med maéjlighet till
overklagande till MD som hégsta och sista instans).™ Liksom
varumérkesratten begransas marknadsrétten i det att den endast omfattar
naringsidkares marknadsforing eller  efterfragan  av  produkter i
néringsverksamhet.**

Marknadsrétten har i praktiken blivit ett kompletterande skydd for
immaterialréttsinnehavare, vilket kan sigas vara ett resultat av den evigt
expanderande immaterialrétten. Trots, eller kanske p.g.a. en tendens till att
allt fler fall préglade av upphovs- eller kdnneteckensréttsliga dvervaganden
finner sin véag till avgdranden i MD™*®, hindrar inte detta specialdomstolen
fran att i sina domska regelméassigt pdpeka att den marknadsréttsliga
efterbildningsbeddmningen i samband med illoja konkurrens & helt
frikopplad frén immateriarattsliga dvervaganden.*®’

Att marknadsrétten ibland ses som ett komplement till immaterialrétten ter
sig naturligt dd@ den har mojlighet att skydda sddant som é&r
immaterialréttsligt oskyddat, vare sig detta & pga. ett aktivt val eler ett
resultat av hal i det sammanhdlina skyddsndt som det immateriarattsiga
skyddssystemen tillsammans ger.**®

4.1 Ny Marknadsforingslag

Den nya marknadsforingslagen som tradde i kraft 1 juli 2008 som ett
resultat av genomférandet av EU-direktivet 2005/29/EG, innebér inga

133 Bernitz, s 288.

34 | bid, $292.

BSMFL, 28.

138 e bl.a. MD 2001:26 (Falu rédfarg), MD 2002:10 (Hygglo), MD 2002:30 (Poolia), MD
2004:13 (Residence), MD 2005:4 (Underberg), MD 2005:12 (Gustavus), MD 2005:19
(OLKA).

37 Nordell, ” Efterbildning och renommésnyltning i Marknadsdomstolen” , s 1.

18 Se bl aBernitz, s 281.
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genomgripande forandringar for den svenska marknadsrétten, men ger en
harmonisering — och ett visst fortydligande — av vad som skall utgora sk
"god marknadsfdringssed”, ndgot som kan vara av avgorande betydelse for
just mgjligheterna att angripa utnyttjandet av karaktérer skapade av nagon
annan i sin marknadsforing.

De kanske viktigaste forandringarna som medfors av den nya
marknadsféringslagen ror dels ovan ndamnda fortydligande, i form av de sk.
Katalogreglerna, dels en méjligen nagot andrad syn pa konsumentbegreppet,
utifran vilket lagens alla regler om vad som utgor otillborlig marknadsféring
skall tolkas och tillampas. Vidare har det i 6 § inforts ett sk. transaktionstest
som en foljd av Direktivets art 5.2 enligt vilken marknadsféring &r
otillborlig om den "strider mot god marknadsforingssed och innebér eller
sannolikt kommer att innebara, en avsevard snedvridning av det ekonomiska
beteendet i forhdllande till produkten hos den genomsnittskonsument som
affarsmetoden riktar sig till eller som nds av metoden, eller den
genomsnittliga grupgmedlemmen om affarsmetoden riktar sig till en viss
konsumentgrupp.” ™ Detta numera lagfasta krav p& ekonomisk effekt
gentemot konsumenter valade protest ifran samtliga remissinstanser da det
ans&gs medfora en onddig komplicering av redan gallande ratt.*°

Det kan dock ifragasittas om inte tilldgget borde ha viss inverkan pa
beddmningen av genom praxis utvecklade stamningsgrunder sdsom
renommeésnyltning (se nedan). En annan viktig forandring & att lagen till
skillnad fran tidigare numera dven skall omfatta efterkOpssituationer, dvs
aven den tid som tidsmassigt ligger efter det att avtal traffats mellan kdpare
och sdljare. Sdledes har det potentiella tillampliga omradet utvidgats
betydligt.**

4.2 Renommesnyltning och
marknadsrattsligt vilseledande

De for karaktérsskydd viktigaste marknadsréttsiga reglerna aterfinns
numerai lagens generalklasul i 5:e och 6:e 8§ (tidigare 4:e § enligt 1995 ars
MFL) om god marknadsforingssed da det & ur denna praxis som
renommésnyltning och dess granser utvunnits. Aven vissa katalogregler
sasom bestammelsernai 8:e § om vilseledande marknadsforing (tidigare 68)
samt i 14:e § (tidigare 8 8) om vilseledande efterbildningar kan vara av stor
betydelse med tumvikt pa den senare regeln vars gransytor (och stundtals
Overlappning) mot immaterialrétten &r tydliga.

Det som problematiserar karaktérsskyddet ur marknadsréttslig synpunkt ar
samma problem som i varumérkessituationen, namligen det faktum att
karaktdrer eller karaktdrsmdrken i sig anvédnda vid kommersiell

39 prop 2007/08:115, s 109.
10 | bid.
141 Prop 2007/08:115, s 63.
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marknadsforing eller forsdjning inte asyftar att bara med sig nagra
utfastelser om kvalitet, egenskaper eller ens ursprung. De & inte i sig
varumérken i réttslig mening (&ven om de kan vara det) och ¢ heller i sig
galva informationsbérare av konsumentskyddande slag. De &r i grund och
botten endast markdrer som syftar till att tilltala konsumenten och skapa
efterfragan hos densamme genom att associera den utbjudna produkten med
den goodwill som finns hos karaktaren.**? Detta ma l&ta valdigt likt
innebdrden i varumarkets syfte men skiljer sig déarigenom att karaktaren
som sagt saknar bdde varumérkets garantifunktion®® som dess
ursprungsangivel sefunktion.

Enligt 2 § skall MFL tillampas da néringsidkare salva marknadsfor eller
efterfrdgar produkter i sin verksamhet. Lagen & tillamplig vid
marknadsforing mot sdval konsumenter som néringsidkare.*** Definitionen
av "marknadsforing”, vilket & det som lagen amnar reglera och som vid
otillborlighet kan angripas, & enligt 3 § bred och innefattar i princip en
naringsidkares fullstdndiga agerande i samband med utbjudandet av en vara
satillvida det har till syfte att framja "avsattningen av och tillgangen till
produkter”. For att marknadsféringen skall kunna férbjudas med stod av
MFL kravs det att den &r otillborlig.**® Sadant forbud meddelat av domstol
kan forenas med vite enligt 26 8. Andra sanktioner som mgjliggors av MFL
ar marknadsstorningsavgift samt skadestdnd.’*® Som tidigare namnts &
lagen uppdelad i en generalklausul (5 8) och en efterfdljande regelkatalog
med et antal konkretiserade forbud (framférallt  vilseledande
marknadsforing enligt 8-17 88). Generalklausulen anses tacka alla de
situationer som omfattas av regelkatalogen samt ett bredare omréde av
otillborlig marknadsforing som € lagféasts. En viktig skillnad mellan
generalklausulen och regelkatalogen & dock att endast de situationer som
ndmns i den senare kan l&ggas till grund for utdémande av
marknadsstérningsavgift eller skadestdnd.**’ For dessa tva sanktioner krévs
det forutom att marknadsforingen & att anse som otillborlig &ven subjektiv
tackning for regelbrottet i form av uppsdt eller oaktsamhet. Skadestand kan
&ven aktualiseras vid dvertradelse av ett pa generalklausulen grundat forbud.

De bestdmmelser som vid en forsta anblick ligger nérmast till hands vid en
marknadsréttslig analys av karaktarsskydd & de om ”vilseledande” enligt
MFL 8-17 88. Mer specifikt torde 10 §, p5 samt 14 § vara de mest relevanta
lagrummen. Det skall dock pdpekas att &ven Bilaga | il
Europaparlamentets Direktiv 2005/29/EG av den 11 ma 2005 kan komma
att aktualiseras da denna i sin helhet skall galla som lag i Sverige enligt
MFL 4 8 Hé& har sdledes skett en viss hybrid mellan inforlivning och
kodifiering av direktivet da Bilaga | innehdller en "svart lista® Gver
" affarsmetoder som under alla omstandigheter &r otillborliga’. Enligt p 13 i

142 Jaffey, Merchandising and the law of trademarks-Intellectual Property Quarterly, 1998.
143 Bernitz, Karnell, Pehrsson, Sandberg, |mmaterialrétt och otillborlig konkurrens, s 285.
YMFL, 1-2 88

“SMFL, 23§

Y“OMFL,2980ch 37§

“MFL,2980ch 37 §



namnda bilaga utgors en sadan affarsmetod av forsok "att silja en produkt
som liknar en annan produkt, som gors av en sarskild tillverkare, pa ett satt
som avsiktligen forespeglar konsumenten att produkten & gjord av samma
tillverkare, trots att s inte &r fallet.” **®

Problemet vid ett eventuellt angrepp pa marknadsréttslig grund ligger i
begreppet "vilseledande” vilket uttryckligen namns i 10 och 14 88 och
implicit i Bilagans reglering (" avsiktligen forespeglar”). Da en karaktar eller
ett karaktarsmarke i sig inte innebd& ndgon ursprungs- eller
egenskapsangivelse sasom varuméarken och € heller kommunicerar nagon
egentlig utfastelse om varans (p& i samband med vilken karaktéren
placerats) beskaffenhet kvarstdr frdgan om pa vilket sitt ett sadant
vilseledande kan ségas ligga for handen?

| angloamerikansk praxis har forsok gjorts att etablera en dags
"merchandising right” utifran reglerna om ”passing off” (common-law
marknadsréattens motsvarighet till otillborlig vilseledande efterbildning)
genom ett kringgdende av det ovan beskrivna tillkortakommandet for
karaktarsmarknadsforing vad géller vilseledande. Detta har astadkommits
"bakvagen” genom att forutsdtta skydd (varumérkes-, upphovs- eler
monsterréttsligt) for karaktéren eller produkten ifréga for att déarefter
konstatera vilseledande i form av ”p&stadd licensiering eller sponsring”.'*°
Vilseledandet av konsumenten/naringsidkaren bestar da altsa i en
forespegling om att det finns ett avtalsforhallande mellan den underliggande
réttighetshavaren (t.ex Disney) och utbjudaren av produkten i vilken
karaktaren anvants nar sdiinte &r fallet.

| den svenska marknadsrdtten har istdllet det ovan beskrivna
tillkortakommandet i mangt och mycket [6sts genom de ur MD:s praxis
framvaxta reglerna om  "renommésnyltning”.  Genom  denna
marknadsréttsliga "slasktratt” vars lagstéd utvinns ur generalklausulen i
MFL:s 5 § (tidigare 4 8) kommer man & naringsidkare som ”...i sin
marknadsforing obehtrigen anknyter till en annan naringsidkares
verksamhet, produkter, kannetecken eller andra symboler, figurer™ eller
specifika koncept, utan att det foreligger forvaxlingsbarhet eller
vilseledandei évrigt[...].” ™"

Otillborligheten vid renommésnyltning bestar enligt MD déri att svaranden
(den "snyltande”) for sin ekonomiska vinning utnyttjar vardet av de positiva
forestallningar som konsumenter fatt av en given foreteelse, da detta varde
ar ett resultat av insatser fran den andre naringsidkaren (kéranden). Det rér

18 Europaparlamentets och Rédet direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005, Bilagal, p 13.
9 Jaffey, Merchandising and the law of trademarks-Intellectual Property Quarterly, 1998.
Se ex. Dallas Cowboys Cheerleaders v. Pussycat Cinema 604 F.2d 200 (2nd Cir., 1979) Boston
Athletic Association v. Sullivan 9 USPQ 2d 1960, 1965 (1989).

10 Forfattarens kursivering.
151 Bernitz, s 306.
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sig alltsd om ett otillborligt utnyttjande av en av annan skapad ” goodwill”,

n&got som MD valt att benamna " uppmarksamhetsvardet” . >

4.2.1 Relevant marknadsrattslig praxis

Marknadsdomstolens avgoranden skiljer sig i regel mot de almanna
domstolarnas pa ett flertal plan. Pga special domstolens sasmmanséttning och
marknadsréttens sarstallning som ett mycket flexibelt rattsomrade déar MD
ges stort utrymme att genom prejudikat forma réttsordningen ter sig
avgorandena ofta mycket kortfattade och ibland knapphandigt motiverade.
Avgoranden utmynnar ofta i viten som saknar relevans fér annat an den
direkta stamningssituationen. Samtidigt ger marknadsréttens mer generella
synsatt med fokus pa illojala beteenden framfor enskilda formogenhetsratter
(som inom immaterialrétten) att rattsfallen svarligen |ater sig dissekeras och
analyseras i enlighet med de tre fragestéllningar som anvéants i Ovriga
kapitel. For att undvika en patvingad illasittande inpassning kommer darfor
relevant marknadsréttslig praxis att behandlas separat, utanfor de
genomgdende tre fragestdlningarna. | samtliga upptagna fall har
renommeésnyltning utgjort grund for talan.

4.2.1.1 Robinson-fallet

MD 1999:21 - Robinson

| samband med sandningen av SV T:s framgangsrika TV -program ” Expedition: Robinson”
lanserade OLW sk ”Robinsonchips’ utan nagon egentlig anknytning till SVT. MD fann
chipsen utgora ett otillborligt utnyttjande av och snyltande pé det uppmarksamhetsvarde
som skapats genom det k&nda programmet och dérmed tillkom endast SVT.

Detta fall utgdr ett centralt avgdrande for renommésnyltningens moderna réttspraxis. |
domskalen utvecklade och preciserade MD ocksa de kriterier som skall foreligga for att
renommésnyltning skall anses vara for handen. Dessa kriterier har senare bekréftats i ett
flertal av MD:s domar.

Av intresse for character merchandising kan konstateras att det i detta fall
rérde sig om ett otillborligt utnyttjande av uppméarksamhetsvérdet i ett namn
p& en fiktiv karaktar sprungen ur en roman (Daniel Defoes klassiker
Robinson Crusoe). Det faktum att &ven SVT:s programtitel anspelade pa
denna karaktéar och att OLW sokt freda sig fran anklagelser om eventuell
snyltning pa SV T:s program genom att pa baksidan av chipspasen ha en text
om Daniel Defoes romanfigur, foréndrade inte MD:s uppfattning. Den
kraftiga exponering som programmet fétt pa kort tid menade MD medférde
ett uppmarksamhetsvérde i ordet ”Robinson” som var helt frikopplat fran
den bakomliggande romanfiguren.

12 Bernitz, s 306.
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4.2.1.2 Estline-fallet

MD 2001:15 - Estline

Efter en TV-kampanj i vilken Estline i sin reklam anvant skédespelarna som gjorde
karaktérerna ”Lotto-Ake” och "Lotto-PG” véckte Svenska Spel talan mot Estline for
renommeésnyltning och vilseledande marknadsféring. De karaktéarer som férekom i Estlines
reklamfilm liknade de som Svenska Spel tidigare anvant till utseende (samma sk&despel are,
liknande kléader) och manér och syntesi reklamen under slogan "hos oss &r alavinnare’.

MD fann anvandandet av karaktarerna anspela och snylta pa det goda renommé som byggts
upp genom Svenska Spels kampanj och forbjod Estline att fortsétta sénda reklamen.

Estlinefallet & intressant ur character merchandisingsyn och skiljer sig
principiellt ifran Robinsonfallet i det att uppmarksamhetsvardet i detta fall
inte var hanforligt till namnet pa en beromd litterar figur utan till uttrycket
av rollprestationerna fran skadespelarna som ateranvants i Estlines kampan;.
MD bekréftade att en "reklamkaraktar” > kan vara bérare av ett sddant
renommé som generalklausulen kan skanka exklusiv rétt till i den man den
roner uppmarksamhet..” och ”..bli[r] mycket valkand fér en stor mangd
konsumenter” da dessa forknippar karaktaren med néringsidkaren som
skapat dess uppmérksamhetsvarde ™

Intressant att notera & att MD & noga med att aldrig anvanda nagon
varumarkesrattslig terminologi i sina domskal trots Svenska Spels forsok att
I sina grunder understryka att karaktérerna utgor ” kannetecken” fér Svenska
Spel. Sasom konstaterats i flera av MD:s domar ligger ju som bekant
immaterialréttsliga évervaganden och beddmningar helt utanfér domstolens
tillampning.™™ D& det sk "uppmarksamhetsvardet”  vilket
renommesnyltningen som stamningsgrund ger exklusiv rétt till i princip inte
& beroende av ndgra varumarkesréttsliga begransningar sasom klasser ar det
mojligen inte sa konstigt att MD drar sig for att tillampa
kanneteckensrattens terminologi for att undvika spekulation och potentiell
forvirring om skyddets grénser.

En intressant invandning fran Estlines sida fdljer naturligt ur det faktum att
det pastadda uppméarksamhetsvardet i fallet 1ag i fysiska personers uttryck (i
form av skadespelarnas roller som reklamkaraktarerna). Invandningen
bestod i ett pastdende om att ett bifalande av Svenska Spels talan mot
Estline i praktiken skulle innebara ett forbud for de aktuella skadespelarna
at utova sitt yrke i reklamsammanhang, en ur marknadsréttslig synpunkt
varken rimlig eller onskvard effekt. MD bemoter inte detta pastdende
nérmare utan nojer sig med att konstatera att Estlines karaktarer & " nédrmast
identiska’ med Svenska Spels Lotto-Ake och Oddset-PG samt att de forra
uppenbarligen anspelar pa de senare genom texten "hos oss & allavinnare”.
Man far altsd anta att uppmarksamhetsvardet i MD:s Ogon ligger i
karaktarerna (och inte i skadespelarna som sadana). Med detta synsétt skulle
mojligen Estline ha kunnat freda sig fran en talan om renommésnyltning om

153 MD 2001:15, s 13, Férfattarens kursivering.
% | bid.
155 Nordell, Marknadsréttens Goodwill-skydd, 2003, s 147.
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man hade undvikit att anspela pa Svenska Spels tidigare kampanj genom
sin, ur marknadsréttslig synpunkt, illa valda slogan och reklamscenerna i
vilka karaktérerna viftar med vad som kan uppfattas som tipskuponger.

4.2.1.3 Gladiatorerna-fallet

MD 2002:17 — Gladiatorerna

Promotionbolaget TCM Scandinavia AB hade i sin marknadsforing vid upprepade tillféllen
gjort referenser till TV4 och Gladiatorerna da de lanserade sitt evenemang ” Gladiatorerna
pa turné’. TV4 och gladiatorerna namndes béde pa svarandens hemsida och pa affischer
och reklamblad frén densamme. ”Gladiatorerna’ pd TCMs turné var tva personer som
tidigare medverkat i TV4:s program med samma namn och pa bilder i marknadsforingen
syntes de iklédda de drékter som de burit som gladiatorer i TV-programmet. Liksom i
Robinsonfallet beddmde MD att det héar rorde det sig om renommésnyltning pa
uppmérksamhetsvérdet i ett TV-program. | detta fall beddmdes dock de upprepade
referenserna till TV4 och deras TV-produktion &ven som ett otillborligt vilseledande om
ekonomiskt ursprung i strid med 6 § i tidigare MFL. | enlighet med TV 4:s yrkande forbjod
slledes MD TCM Scandinavia AB att anvanda referenser till TV4 och TV-programmet
Gladiatorerna eller att pd annat st ge sken av att TCM:stjanster skulle ha ett kommersiellt
samband med TV4 och Gladiatorerna.

Liksom i Robinsonfallet ligger tyngdpunkten for vad som utgor snyltningen
pa anvandandet av ordet " Gladiatorerna’ sasom i TV4:s programtitel samt
de direkta referensernatill bade TV4 och TV-programmet. Till skillnad fran
i Robinson-fallet har det har inte gjorts nagra forsok av svaranden att freda
sig genom att hanvisa till ndgot slags allmant ”Gladiator-koncept” pa
samma sitt som OLW sokte hénvisa till att de inte stkte snylta pa
uppméarksamhetsvardet ur SVT:s TV-produktion utan snarare pa Daniel
Defoes romankaraktér. Det enda forsvar som svaranden for fram i talan &r
att TV4 inte lidit skada av TCM Scandinavias agerande (snarare tvartom
pga den Okade uppméarksamheten for TV4:s TV-program) samt att
skadespelarna i eget intresse endast angivit tidigare meriter. Att TV4 inte
lidit skada har relevans for en eventuell skadestdndstalan och skulle
méjligen kunna ha nagon relevans for bedomningen om huruvida TCMs
agerande haft nagon ekonomisk effekt i form av en paverkan (eller risk for
paverkan) pa konsumenters marknadsoverblick och deras formaga att fatta
ett valgrundat affarsbeslut.

Forsvaret som gar ut pa att TCM endast & de fore detta tva Gladiatorernas
vagnar angett tidigare meriter och att inget felaktigt darmed anforts i
marknadsforingen da sadana angivelser maste anses tillatna berdrs inte alls
av MD. Istéllet ngjer sig domstolen med att konstatera att TV -programmet
"Gladiatorerna” ar tillrackligt valkant for att besitta ett renommé som
anjuter skydd. TCM:s referenser till programmet och TV4 utgor ett
kommersiellt utnyttjande av det uppmérksamhetsvarde som tillkommer TV4
och &r déarmed att anse som renommésnyltning i strid med 4 § (numera 5 §)
MFL.
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4.2.1.4 Lille Bill-fallet

MD 2005:17 Lille Bill

| fallet yrkade karanden Tele2 Sverige AB (Tele2) pa forbud vid vite for svaranden HI3G
Access AB (HI3G) att fortsétta sin reklamkampanj i vilken Tele2:s karaktar "Lille Bill”
pekades ut som en l6gnare pga av Tele2:s enligt svaranden oriktiga pastdenden om att de
var billigast. Som grund anférdes att svarandens kampanj utgjort otillborlig marknadsforing
da den dels varit misskrediterande av karanden enligt 8 a § MFL (1995:450), och dels
utgjort renommésnyltning enligt 4 8 MFL da den tillagnat sig det positiva
uppmérksamhetsvérde knutet till Tele2:s produkter som arbetats upp i karaktéren Lille Bill
genom Tele2:s tidigare kampanjer. HI3G Access domdes for misskreditering, dock €
renommeésnyltning.

Intressant i malet med avseende pa character merchandising &
marknadsdomstolens tydliga klargorande avseende mdjligheten till
gavstandigt goodwillskydd for (reklam)karaktérer;

"Om en néringsidkare i sin marknadsféring otillborligt tillgodogér sig ndgon
annan naringsidkares positiva uppmarksamhetsvéarde kring t ex en figur kan
det vara fraga om renommésnyltning och marknadsforingen déarmed vara
otillborlig.” *>°

Liksom i Robinsonfallet hanvisas det till ett " uppméarksamhetsvarde” vilket
en figur kan vara gavstandig bérare av och vars oauktoriserade utnyttjande
kan utgdra renommeésnyltning. | det aktuella fallet anses dock inte HI3Gs
anvandning av Lille Bill na upp till denna gréns for otillborlighet. MD ger
ingen véagledning om varfor de kommer till denna slutsats. Man kan dock
tanka sig att det sétt och i det sammanhang pd/i vilket karaktaren kommit till
anvandning, dvs som ett kannetecken for Tele2 i syfte att kritisera svaranden
(savdl som Lille Bill gélv) svarligen kan anses utgora renommésnyltning
nar man inte precis begagnat sig av nagot ” positivt uppmarksamhetsvarde” i
karaktaren ifréga. Tvartom har man ju anvant figuren i syfte att skapa ett
negativt uppmarksamhetsvarde i densamme, och att man vid anvandningen
tydligt angivit karaktéarens ursprung (Tele2 som ndmns vid namn i de
aktuella annonserna) talar emot att HI3G Access anvandning syftar till att
tillskansa sig gdlva et 1 karaktdren eventuellt inneboende
uppméarksamhetsvérde. Detta kan jamféras med situationen i Robinson-
falet dar OLW sdlde chips med Robinsontema utan ndgon som helst
referenstill SVT eller det aktuella TV -programmet.

Som jamforelse kan laggas den troliga utgangen vid ett hypotetiskt
varumarkesskydd av karaktéren (i detta fall ordméarke "Lille Bill” for
telekomprodukter o dy.) Varken de svenska eller de europeiska
varumarkesreglerna innehdller nagra uttryckliga bestdmmelser om
inskrankning av varuméarkesrétten i forhdllande till jamférande reklam.
Genom direktiv 97/55/EEG, vilket inarbetatsi MFL 18 § har dock klargjorts
att jamforande reklam skall vara godtagbar och inte per automatik att

1% MD 2005:17, s 5, Forfattarens kursivering.
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betrakta som varumérkesintrang, vilket tidigare tenderade aft vara
synséttet. ™’

EG-domstolen har dock klargjort att anvandning av annans varumarke
maste ske i enlighet med god affarssed och med lojalitetsplikt mot
varumérkeshavarens intressen.'® Detta innebér att anvandning inte f&r ske
pa ett sddant sétt att;

-det kan ge intryck av att ett affarsmassigt samband foreligger mellan
varumarkesinnehavaren och tredje man,

-det drar otillborlig fordel av varumérkets sarskiljningsformaga eller
renomme och

- an\i%ndningen misskrediterar eller behandlar varumérket pa ett nedsdttande
sétt.

| fallet med Lille Bill skulle — oaktat frdgorna om affarsmassigt samband
eller renommé och sérskiljningsférmaga enligt forsta och andra punkterna —
den tredje punkten innefattande misskreditering definitivt resultera i att de
aktuella annonserna skulle ha utgjort varumarkesintrang. Att forvaxlingsrisk
enligt forsta punkten eller renommeésnyltning enligt andra punkten &ven
skulle aktualiseras forefaller mycket tveksamt. Tele2 utpekas ju just som en
konkurrent som misskétt sig och snyltningsbeddmningen enligt andra
punkten torde f6lja den marknadsréattsliga.

4.3 Fragestallningar

4.3.1 Ratt till namn for karaktarer?

Huruvida marknadsrétten kan ge ett skydd for enbart namnet till en karaktar
likt varumérkesrétten &r inte helt klart. Att i marknadsréttsliga termer tala
om ensamrétter & dock som ovan konstaterats ndgot missvisande.
Marknadsrétten skapar ju inte, likt immateridréiten ensamréiter av
formogenhetsrattslig karaktar vilka ar att betrakta som |6s egendom.*® Att
man déaremot i varje enskilt fall, med hansyn till t ex marknad, association,
snyltning etc kan finna ett agerande utgora otillborlig konkurrens enligt
MFL och att samma agerande skulle kunna undga réttsliga sanktioner om ett
avtal existerat & en annan sak. Sdledes kan man pa sétt och vis tala om
marknadsréttsliga upplétbara réttigheter av typen ”goodwillskydd” vars
exklusivitet kan efterges avtalsvagen. Enligt MFL, 10 §, p 5 kan anvandning
av annans varumarken, varunamn, kannetecken och andra rattigheter
utgora vilseledande och darmed otilldten marknadsforing. Dock kravs det ju

57| evin, 2007, s 453 ff. Jamfér &ven m8l C-112/99 (Toshiba) av den 25 oktober 2001 i
vilket EG-domstolen betonar vikten av att VM-direktivet och direktivet om jamforande
reklam utlases pa ett forenligt sétt.

158 M8 C-228/03 Gillette v LA-Laboratories

9 Bernitz, s 243 ff, Levin, 2007, s 451 ff.

1%0 Bernitz, 5280 ff, 5339.
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| dettafall att vilseledande kan styrkas, vilket inte torde varafallet vid enbart
anvandning av karaktdrsnamn liknande annans. Dessa situationer skulle
daremot kanske vara létare att komma & genom det marknadsréttsliga
goodwillskyddet som det kommit till uttryck i generalklausulen (MFL 6 §)
och dess férbud mot renommésnyltning. Av Robinsonfallet ovan att doma
verkar det inte helt frammande att det s k ”uppméarksamhetsvardet” som
OLW snyltade pai mangt och mycket bestod i anvandningen av just namnet
Robinson. Visserligen hade chipsen, enligt bilderna pa pasen, ett tema som
anslot sig till tropisk 6-véarld men inga referenser — undantaget namnet
"Robinson” — gjordes till det TV-program vars uppméarksamhetsvarde man
ansags snylta pa (Tvartom gjordes referenserna direkt som ovan namnts till
Defoes romankaraktar). Fréagan & om OLW blivit fallda om chipsen hetat t
ex "Survivor-chips’ och i 6vrigt sdlts i samma pase. Troligtvis skulle da
identifieringspunkterna mellan chipsen och TV-programmet vara alltfor fa
for att renommésnyltning skulle anses ligga for handen. Pa sa sétt kan det
havdas att skyddsomfanget for ” uppmarksamhetsvardet” i TV-programmet i
praktiken utstrackes till ett skydd for namnet ” Robinson” i samband med 6-
tema.

| Estline-fallet konstaterades att reklamkaraktérer kan bli bérare av ett
sadant renommé som atnjuter marknadsréttens exklusivitet. Saledes utgjorde
anvandningen av karaktérer liknande Lotto-Ake och Oddset-PG (i de félda
reklamenheterna spelade av samma skadespelare som anvénts i Svenska
Spels tidigare renommégrundande reklam) renommésnyltning. Huruvida det
renommé som karaktérerna genom Svenska Spels kampanjer blivit bérare av
innefattade ett skyddsvart renommé for karaktdrernas namn isolerat fran
ovriga identifikationspunkter framgar inte av MDs domskal. | Estlines
annonser anvandes inte ndgra namn som skulle ha kunnat utlésa
renommésnyltningen.

Av Lillebill-fallet framgar i allafall att endast anvandning av namnet pa en
reklamkaraktér vars goodwill (i form av relevant uppméarksamhetsvérde)
upparbetats av annan inte i sig ar tillrackligt for att per automatik utgora
renommeésnyltning. Dartill krévs i vanlig marknadsréttslig ordning att den
goodwill som anknutitstill &r tillrackligt stark och identifierad i det anvénda
objektet (i detta fall namnet pa en reklamkaraktar) samt att anvandning sker
till egen vinning.

4.3.2 Ratt till visuell framstallning av
karaktarer?

Forutom ovan namnda lagrum om férbud mot vilseledande marknadsféring
(MFL 10 8) samt generalklausulens (MFL 5, 6 88) mgjligheter till agerande
mot renommésnyltning maste i detta sammanhang tillaggas forbudet mot
vilseledande efterbildningar enligt MFL 14 8. Paragrafen & forvisso inte
inriktad pa immateriella skapelser som karaktarsnamn eller visuella
framstallningar av desamma men kan anda fa stor praktisk vikt for den som
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soker sanktioner mot oauktoriserad efterbildning av sin karaktar.'®! |

exempelvis det ovan redogjorda Nalle Puh-fallet skulle man mycket val ha
kunnat tanka sig ett marknadsréttdigt agerande grundat i 14 8§ MFL.
Rekvisiten pabjuder dock att det skall réra sig om agerande i samband med
naringsidkares marknadsféring, samt att det skall réra sig om
efterbildningar som & vilseledande genom att de létt kan forvaxlas med
nagon annan naringsidkares kdnda och sarpraglade produkter. Aven om
HovR inte var villig att dela ut ndgon vidare upphovsrétt till gula nallar med
"enfaldiga ansiktsuttryck”'®® & det inte omgjligt att tanka sig at
marknadsdomstolen skulle vara mer generds i sin bedémning. Mdjligen
skulle annan hénsyn tas bl a till det faktum att tidigare sdndningar
forestallandes lor och Nasse varit foremd for tvist mellan samma parter.
Detta skulle ju tyda pa att nallarna verkligen utgjorde efterbildningar.
Likasa torde det inte vara svart for karanden att visa att forvaxling verkligen
forekom (dvs att Harlequin-nalarna av konsumenter eller néringsidkare
uppfattades som nallar forestdllande Nalle Puh). Huruvida det skulle vara
mojligt att visa pa att nallarna utgjorde kanda och sarpraglade produkter
forefaller mer tveksamt da det trots allt rérde tamligen banalanallar men alls
inte otéankbart. Med sérpragel menas enligt forarbetena att produkten har en
sarskiljande funktion, dvs syftar till att ge produkten ett utseende som
estetiskt skiljer den fran andra produkter. Med kand avses att produkten
forknippas med en viss naringsidkare.*®® Dock skulle ju Disney i detta fall
inte kunnat agera genom ett tullforfarande da styrkandet av de
markandsréttsliga rekvisiten skulle kréva att produkterna verkligen var ute
pa marknaden eftersom de marknadsréttsliga sanktionerna forutsétter just
marknadsforing. Det skall i alla fall sagas att efterbildningsférbudet kan
vara en effektiv vag till att fa exklusiv rétt till visuell framstallning av
karaktarer i de fall dessa konkretiserats i produkter (vilket ju ofta & géva
definitionen av character merchandising) vilka bjuds ut pa marknaden.

Vad géller mgjligheten till skydd for karaktérs visuella framstélining genom
generalklausulen i MFL 5 § ger genomgangen praxis inte mycket
vagledning da mojligheten till skydd for karaktérer altid diskuteras i det
vidare sammanhanget med hansyn till alla omstandigheter och andra
identifieringspunkter. Dock skall namnas att generalklasulen & anvandbar
vid stor visuell likhet och att renommésnyltning konstaterats flertalet ganger
med grund i associationsbarande visuell likhet da vilseledande om
kommersiellt ursprung inte ansetts foreligga. ***

18! Detta framgér kanske tydligast av det undantag till férbudet géllande utformning som
huvudsakligen tjanar till att gora produkten funktionell som &erfinnsi 2 men. Férbudet
siktar alltsdiin sig pa efterbildning av fysiska produkter utan att pa nagot sitt ge exklusivitet
till funktionella, tekniska losningar, vilkaju ar en fraga for patentratten.

162 TR dom av den 9 mars 2004 (M& nr T 4258-02).

183 prop 2007/08:115, s 101.

164 Se t ex MD 1996:3 " Galliano; Essentillverkares anknytning till Galliano-likér genom
forsdljning av essensi flaskor med visuellt nérliggande etiketter med under namnet

” Galanto-likor” ansdgs utgdra renommésnyltning och tillverkaren forbjods anvanda bade
uttrycket " Galanto-likdr” och etiketten. Se &ven MD 2000:25 och MD 2001:16 dar
oauktoriserad anvéndning av det sk " Gripsholmsmonstret” karaktaristiskt for Hastens
sdngar utgjort renommesnyltning.
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4.3.3 Konceptskydd for karaktarer?

Det lagrum som eventuellt kan sigas ge grund for nagon form av
konceptskydd for karaktarer ar generaklausulen (MFL 5 8) och den
darigenom framvuxna praxisen kring renommésnyltning. Av de ovan
genomgangna réttsfallen & det endast i Estline-fallet som karaktérerna
ifrdga inte identifierats med namn eller ndgon annan form av direkt
kannetecken (Robinson, Gladiatorerna, Lille Bill) vilket mgjliggor en
diskussion om ett bredare konceptskydd oberoende av namn. | detta fall var
dock utfallet beroende av den visuella likheten mellan karaktérerna da
dessas karaktaristika i 6vrigt inte var sarskilt tydligt utvecklade. Foljden blir
att det forefaler mycket tveksamt att Estline skulle ha félts for
renommésnyltning om deras karaktérer spelats av andra skadespelare &n
desamma som tidigare anvants av Svenska Spel. For ett sddant utslag skulle
troligen ha krévts tydligare visuella karaktaristika (liksom inarbetade manér)
vilkainte var knutnatill portrétterande skadespel are.

Marknadsdomstolens uttalanden om att en reklamkaraktar/figur skall kunna
vara bdrare av sddant uppmarksamhetsvarde som kan aktualisera
renommeésnyltning ger ingen vidare véagledning avseende varken
skyddsomfang for sadant uppmarksamhetsvarde eller hur stor likhet som
maste vara for handen (racker t ex vissa drag eller kravs identitet?) for att
snyltning skall foreligga. Av Estline-fallet framgar dock att en néringsidkare
i fallet med skadespelare som karaktarer gor klokt i att distansera dessa fran
eventuella karaktarer som skadespelarna tidigare gestaltat for annan
naringsidkares rakning, om han/hon vill undvika risken att fallas for
otillborlig marknadsforing. Detta géller i synnerhet om de karaktérerna som
skadespelarna tidigare gestaltat bar pa ett starkt uppmarksamhetsvarde. Vad
gdler konceptskydd i dvrigt kan bara antas att tydligare och mer inarbetade
karaktaristika ger ett bredare skyddsomfang. Exempelvis den s k "lprén-
mannen” & en karaktdr med tydliga visuella karaktéristika for vilken man
skulle kunna ténka sig ett uppméarksamhetsvérde oberoende av namn eller
portrétterande skadespel are.

Den majlighet till konceptskydd i kombination med avsaknad av krav pa
registrerade réttigheter som marknadsrattens goodwill-skydd trots allt
mojliggor gor det ofta till en mycket attraktiv vag fér den
réttighetsinnehavare som vill agera mot annans vilseledande efterbildning.
Inte minst processordningen vilken eliminerar risken for langvariga
utdragna processer med flera Gverklaganden talar harfor. Sdledes valde
|6sviktsgrossisten ”Karamellkungen” att pad marknadsréttslig vag stdmma
nykomlingen "Godisprinsen” for vilseledande efterbildning och
renommésnyltning vid Stockholms tingsrdtt framfér  aternativet
varuméarkesintrang. Fallet var intressant ut karaktarsskydds-synpunkt da det
rorde sig om mycket liknande koncept och fragor om eventuellt intréng
kunde ha aktualiserats pa flera plan. Da den senare tillkomna Godisprinsen
tydligt hade |&tit sig inspireras av sin @dre konkurrent inte bara gallande
namnet utan @en genom den visuella karaktarsframstélining som givits

63



prinsen, fanns stort utrymme for prévning av fragor om karaktarers
eventuella marknadsréttsliga konceptskydd. Inte minst Godisprinsens fréacka
undertext "tronfoljaren” tydde pa en tydig vinkning & Karamellkungen.
Tyvarr, for amnet for denna framstallning, drog Karamellkungen tillbaka sin
stamningsansbkan da man istéllet beslot sig for att kdpa Godisprinsen. 1%

165 7K aramel Ikungen slukar Godisprinsen”, nyhetsartikel, Resumé av den 8 oktober 2008.
WWW.resume.se
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5 Licensieringsfragor

Som framgér av de flertaliga definitioner pa amnet character merchandising
som presenterades i inledningen av denna framstéllning, ror det sig om ett
"sekundart utnyttjande” av en karaktar i syfte att forhoja vardet pa en for
karaktaren och dess innehavare fran borjan frammande produkt/tjanst.
Typinstrumentet for att praktisera detta sekundéra utnyttjande & en
licensiering till utomstdende av de eventuella ensamrétter som kan vara
knutna till aktuell karaktér. Som ovan konstaterats bestar dessa ensamrétter
oftast i en kombination av upphovsrétt, varumarkesrétt och marknadsréttslig
goodwill, och styrkan i de enskilda olika réttigheterna & beroende av typ av
karaktar (litterar/bildform/namn), samt respektive grad av specifikation och
originalitet i upphovsréttshanseende (namn/manér/karaktéristika), grad av
distinktivitet och typ av varaltjanst i varumarkeshénseende samt upparbetat
uppméarksamhetsvarde i marknadsréttsligt hénseende.

Sjélvklart kan dven andra typer av réttigheter grundade i lagar som inte
behandlats djupare i denna framstéllning utgéra grunden for licensavtalet.
Sédana réttigheter kan exempelvis utgoras av titelskyddet enligt URL 50 §,
firmanamnskyddet enligt FirmaL 38, €ller den fér personality
merchandising sa oerhort viktiga ensamratten till personportrétt som Lag om
namn och bild i reklam beréttigar till. Konkurrensréttsliga fragor som
begransar réttighetsinnehavares mgjligheter att férfoga dver sin rétt samt
mojligheten till tvangslicens som EG-fordraget och Konkurrenslagen ger
kommer som tidigare konstaterats inte att diskuterasi det foljande. Det skall
dock konstateras att innehavaren av en immateriaratt i regel kan fritt
forfoga over densamma utan att det innebar nagot konkurrensrattsvidrigt
missbruk av dominerande stéllning (se art 82 EG-fordraget). Pa samma sétt
kravs det sarskilda skél (t ex att en potentiell konsumentmarknad hindras)
for att en licensvagran skall vara att anse som missbruk av dominerande
stéllning.'® | det foljande kommer kort att beréras de grundldggande
bestdmmel ser som reglerar licensavtalet samt olika potentiella problem som
kan uppsta i licensieringssituationen for de olika réttigheternaifraga. Nagon
generell genomgang av licensavtal och dess uppbyggnad samt typiska dari
ingéende klausuler har av utrymmesskél inte foretagits.

5.1 Tillamplig lag

5.1.1 Avtalsratt och tolkning

Immaterialratter & som ovan konstaterats att betrakta som |6s egendom som
i regel ar fritt 6ver- och upplétbara. De avtalsréttsliga lagarna innehdller fa
regler om immateriarattsiga forhdllanden och de som finns & ofta

166 Bernitz, s 331 ff.
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dispositiva®” Undantag finns som t ex upphovsmannens begransade
mojlighet att Gverldta sin ideella rétt (3 8 URL), hindret mot att Gverlata
firmarétt utanfor den néringsverksamhet i vilken firman anvands (13 8
FirmalL) eller férbudet mot vilseledande varuméarkesanvandning enligt 35 8
VML (vilket inte & nagon direkt avtalsréttdig reglering men va en som
begransar avtal om hur en licens och anvandning dérav kan utformas).

| avsaknad av speciareglering for immateriaréattsiga avtal menar béde
Levin och Bernitz att almanna avtalsrdttsliga regler (inkl AvtL, sedvénja
och partsbruk samt den gemensamma partsavsikten) utgor grunden for
omradets reglering. Speciellt for immateriarattsavtal & dock att det ofta ar
svart att utvinna en gemensam partsavsikt. Inte minst for att det ofta ror sig
om ensidigt utformade licensavtal utfardade av den som Onskar exploatera
sin ratt. Darfor forordas ofta en strikt avtalstolkning enligt den sk.
specifikationsprincipen. Enligt denna grundsats, vars tillampningsomrade
ror framfor alt upphovsréttsiga avtal skall immaterialrattsiiga upp-
/overldtelseavta tolkas restriktivt och sdledes omfatta endast vad som
uttryckligen specificerats.*®

5.1.2 Kopratt

K oplagens tillamplighet pa immaterialréattsoverlaterlser och —upplatelser &r
ett amne som diskuterats flitigt i doktrinen men som endast kommer att
bertras kort i det foljande. Da KopL &r tillamplig pa al 16s egendom, vilket
ju immaterialrétter faktiskt utgor, star det helt klart att lagen & atminstone
formellt tillamplig, i alla fal vid overlatelse (kdp) av réttighet. Det faktum
att KopL dock & utformad med kop av fysiska varor i atanke gor att den
inte altid & praktiskt tillampbar (jmfr exempelvis regler om risken for
varan och dess 6vergang vid avlamning i KopL, 6, 13 88). Bade Bernitz och
Levin & dock Overens om att vissa av Koplagens allméanna principer om
avtalsforpliktelser och avtalsbrott skall vara tillampliga. | detta hanseende
namner Bernitz som exempel 67 och 70 88 om bergkning av skadestand vid
avtalsbrott.*®

Levin menar dock att den praktiska tillampningen begrénsas av Kdplagens
traditionella uppdelning mellan faktiska och rattsliga fel. Denna uppdelning
kan visserligen sagas gélla aven ifréga om immaterialrétter men de i KopL
uppstallda réttsverkningarna av de bada kategorierna leder ofta till
uppenbarligen odnskade eller i dla fall diskutabla resultat.'® Aven Rosén
tillstar Koplagens formella tillamplighet men ser dess praktiska betydelse
som begransad, inte minst pga dess dispositiva karaktér enligt KopL 3 8.

17 evin, 2007, s470.

1% Bernitz, s 343, 347, Levin, 2007, s 471 ff, Nordell, 1997, s 299. B&de Bernitz och Levin
menar att trots att specifikationsprincipen inte kan sigas vara direkt dverforbar pa andra
immaterialratter & den dnda av betydelse da det i regel dven for andra réttighetstyper oftast
finns en presumtion for att endast angivna befogenheter Gverl dtits.

169 Bernitz, s 345.

170 Levin, 2007, s 482.
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Rosén anser att "allménna avtalsvillkor och sedvaneréttsligt utvecklade
principer” har 1&ngt storre betydelse &n KopL.*"*

Det ovanstéende ror i princip endast diskussionen om Kdplagens eventuella
tillamplighet pa Overlatelser. D& merchandisingavtal typiskt sett ror
upplatelser av réttigheter blir Koplagens eventuella tillamplighet &n mer
tveksam. Som Rosén konstaterar: "Vid (...) upplatelser (...) & det sdledes
inte motiverat att direkt tillampa koprétten eller att ens forsoka finnarimliga
analogier”.' Rattslaget & oklart men dven Nordell menar att det méste
anses olampligt att tillampa KopL pa renodlade upplételseavtal .*™

Vad galler kontraktsbrott och regler om avtalsforpliktelser (vilka ar de
omraden som KopL anses kunna ha mest betydelse for vid overlatelse av
immaterialrétt) skall det ocksa pdpekas att utomobligatoriska sanktioner
genom de specialregleringar som finnsi de olika réttighetslagarna (t ex 54 §
URL) kan bli tillampliga daven mellan parter i ett avtalsforhdlande om ett
kontraktsbrott samtidigt innebér ett otillatet nyttjande av ensamrétten enligt
aktuell lag.

5.2 Varumarkesrattsliga licenser

Att karaktérer kan tjana som varumarken da de uppfyller givna kriterier for
inarbetning eller registrering & galvklart en forutsétning for att de pa
varumérkesrattsig vag skall kunna bli merchandising-objekt. Nasta steg
bestar i det sekunddra utnyttjandet (se ovan definition av Character
merchandising under 1.6.1) av karaktaren ifraga, dvs en upplatelse av rétten
till karaktéren (i form av varumarket) till annan avtalspart for anvandning av
den senare i marknadsforing for produkter utanfér varumérkets egentliga
anvandning (alt. registrerade klasser). P& sa sétt bli det i detta fall fraga om
sk. Trademark-merchandising (se ovan 1.6.3). Hari ligger ett for
varumarkesrétten potentiellt problem; Hur forsdkrar man att varumérkets
garanti- och ursprungsangivelsefunktion inte gar forlorad da det
séavstandigt upp- eller overlats till ny innehavare som inte har nagot med
kannetecknets ursprungliga verksamhet att gora? Eller annorlunda uttryckt;
Blir inte varumérket de facto vilseledande for konsumenterna i ovan
beskrivna upp-/6verl atel sesituation?

VMLs licensréttsliga regler aterfinns framfor allt i 32-34 88. Enligt 32 §
rader en presumtion for att varumérke foljer med da bakomliggande rérelse
overldts. Regeln varnar om sambandet mellan ett foretag och dess
kannetecken och géller for saval registrerade som inarbetade varumérken.
Enligt 34 §, 3 st kan licens |&ta antecknas i varumérkesregistret men detta &r

" Rosén, s 111.
172 1pid, s 110.
173 Nordell, s 294.
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inget krav for dess giltighet. VML 33 § ror 6verlatelser av varuméarken och
har alltsa begransad tillamplighet for merchandising. | 34 §, 2 st anges att en
varuméarkesinnehavare kan stdmma sin licenstagare fér varumarkesintrang
om den senare bryter mot licensavtalets bestammelser med avseende pa
licensens:

-giltighetstid,

-form under vilken varumérket anvands,

-arten av varor fOr vilken licensen & utfardad (om licenstagaren tillverkar
varor utanfor av licensavtal et omfattade produktklasser)

-den geografiska begransningen av licensavtal ets omfattning samt
-kvaliteten pade av licenstagaren tillverkade varorna.

For licensgivaren till en karaktdr torde andra punkten vara den som
sarskiljer avtalstypen fran andra varumarkesréttsliga licensavtal och som
fordrar sdrskilda Overvaganden. For att sdkerstdlla att karaktéren inte
forlorar sin varumarkesréttsliga status kan det vara viktigt att noggrant
tydliggora i vilken visuell form karaktaren skall anvéandas. Detta kan vara
viktigt inte minst for innehavare som inte gélva direkt anvander karaktéren i
sin ndringsverksamhet (exempelvisi " trafficking-situationer”, se ovan under
3.2), inte minst da licenstagares anvandning typiskt sett anses tillgodose det
varumérkesrattsiga anvandningskravet enligt VML 25 a §, 3 st dler
VmFor, art 152 | 34 § 4 s stadgas ocksd den immaterialréttsliga
grundregeln (jmfr URL, 28 §) att licenstagaren inte far Gverldta sin rétt
vidare om g annat avtalats.

Forbud mot registrering av vilseledande varumérke reglerasi VML 14 §, 1
st, 2 p. Vad géller vilseledande till foljd av upp- eller 6verlatelse anges i
VML 35 §, som kan ses som en spegling av ndmnda registreringsférbud, att
domstol har rétt att vid vite forbjuda anvandning av varumérke om sadan ar
vilseledande av almanheten i nya innehavarens hand. Bestdmmelsen
tydliggor att svensk rétt accepterar sarskiljningen mellan mérke och
bakomliggande verksamhet och syftar enligt Levin bl atill att reglera de
Situationer da ett varumarke, efter upp-/Overlatelse, pga bestandsdelar i
kannetecknet inte langre blir korrekt i nya innehavarens hand. Ett exempel
pa detta skulle vara om varumarket " Karlssons klister” licensierades ut for
anvandning i samband med matférsdjning da det senare inte kan antas
omfattas av normal produktférandring som konsumenter har att rékna med.
Problemet vid merchandising & att licensieringen i princip alltid avser
produkter for vilka licensgivaren inte har ndgon motsvarighet i sin egen
produktion. Samtidigt & det anda klart att konsumenterna har vissa
forvantningar pa produkterna sdlda under det aktuella licensierade
varumérket. Som Levin pdpekat kan en jamférelse med produkter av
liknande slag inte goras (da licensgivaren ju i regel inte tillverkar produkter
for vilka merchandisingavtal sluts) och sdledes kan konsumenternas
forvantningar aldrig pavisas varfor det i praktiken borde vara omajligt att
styrka ett vilseledande enligt VML 35 § i merchandisingsamband.*” Enligt

174 Bernitz, s 254.
> |_evin, Noveller i varumarkesrétt; ” Trademark merchandising”, s 247 ff.
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Levin skulle enda undantaget vara om produkterna & helt undermdliga men
det potentiella problemet torde vara salvsanerande da ingen néringsidkare
vill att deras varumarke skall associeras med badwill och dalig kvalitet.*™

Nagon generell upprékning over vilka klausuler som bor inga i ett
merchandisingavtal kommer av uttrymmesskal har inte att presenteras. Klart
ar dock att samtliga de punkter som tas upp i VML 32§, 2 st (se ovan) &
centrala. Sarskilt formen i vilket det licensierade varumarket anvands, typen
av varor for vilka licensen utfardas samt en reglering av kvalitetskontroll for
licenstagaren kan vara av yttersta vikt da samtliga dessa punkter i véarsta fall
kan leda till forlorad varumarkesrétt alternativt forandrad och forlorad
kontroll 6ver vad varumérket kommunicerar.

Gadllande potentiella problem avseende formen i vilket varumérket anvands
finns tva infalsvinklar; dels risken for degenerering genom felaktig
anvandning, dels att anvandningen pga forandrad form inte uppfyller
anvandningskravet enligt VML 25 8.7 Det férstnamnda &r typiskt kandligt
i fal av licensiering till nyskapande eller orginella produkttyper, (t ex
Polaroid-kameror da dessa var nya) eller i fall da varumarkeshavaren &r i en
monopolsituation. | dessa fall & det namligen latt hant att konsumenter i
avssknad av en mycket tydlig avgransning mellan generisk
produktbenamning och varumérke, boérjar anvénda varumérket som
beskrivande benamning for varan. En intressant poéang i forhdlande till
trademark merchandising ér att effekten hér skulle kunna bli den motsatta.
Eftersom det hér ror anvandning utanfor varumérkets ursprungliga
varuklasser skulle det svarligen kunna uppsta en situation dar konsumenter
uppfattar varuméarket som beskrivande for innehavarens produkter, i alafall
inte fér de produkter for vilka varumérket registrerats/inarbetats.

Vad géller anvandningskravet och fragan om form kan snabbt konstateras
att anvandning vid trademark merchandising typiskt séit inte tillgodoser
detta krav da anvandningen ju ligger utanfor varumérkets ursprungliga
registrerade/inarbetade varuklasser, detta oaktat att licenstagares anvandning
typiskt sett kan likstéllas med innehavarens enligt VML 25 §, 3st. Dock ar
det anda av vikt att formen tydligt regleras sa att licenstagarens anvandning
inte paverkar en gangse uppfattning av innehavarens varumérke for dess
ursprungliga varor. | vérsta fall skulle en oreglerad och inkonsekvent
anvandning gora att konsumenten slutade uppfatta ett varumarke just som
ett sddant. Fragor som bor regleras héri & bl a utrymmen for férandring av
market samt licenstagarens skyldigheter att folja sddana andringar fran
licensgivarens sida.

Likasd vad géller typen av varor och kvalitetskontroll & dessa mycket
viktiga i merchandising-avtalet, dd varuméarkesinnehavaren annars i
forlangningen riskerar att tappa kontrollen 6ver varumérkets goodwill, i
form av vad det kommunicerar.

78| evin, Noveller i varumarkesrétt; ” Trademark merchandising”, s 247 ff.
" Levin & Nordell, Handel med Immaterialrétt, s 116.
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| ssmmanband med fragan om varumarkesrattsliga licenser maste &ven en
av EG-domstolen nyligen avkunnad dom kort behandlas.

5.2.1 Dior-fallet

EG-domstolens avgorande av den 23 april 2009, mal C-59/08 —
Diorfallet

| strid mot bestammelserna i ett varuméarkeslicensavtal mellan parterna boérjade
licenstagaren silja Diors korsetter till en 1&gpriskedja. Efter begaran om forhandsavgorande
fran franska Cour de cassation fastslog EG-domstolen:

-att licenstagares forsdljning av licensierade lyxprodukter till 1&gpriskedjor i strid mot
licensavtalet utgor varumarkesintrang med stod av Art 8.2 VmDir om aktuell forsaljning &
till skada fér varuméarkets renommé;

-att  varumarkesrdtten till av  licenstagaren utbjudna licensprodukter  undgér
varumérkesrattslig konsumtion endast i de fall utbjudandet innebér ett brott mot ndgon av
de uttdmmande avtal sbestémmelser som avsesi Art 8.2 VmDir;

-samt att licensgivaren trots att varumarkesrdtten & konsumerad kan &beropa
licensavtalsbestammelse enligt VmDir Art 7.2 mot tredjeman som vidareforsdljer
prestigeprodukter som denne kommit Gver genom licenstagarens brott mot licensavtalet (da
detta inte omfattats av Art 8.2) i fall da tredje mans vidareforsaljning annars skulle leda till
skada for mérkets renommé.

Fallet & mycket intressant ur merchandisingsynpunkt av flera ské aen om
dess giltighet torde vara begransad till fall av just licensiering av s k
lyxprodukter. Anmérkningsvart & bl a EG-domstolens mycket vida tolkning
av den uttdbmmande upprakningen av avtalsbestammiser i VmDir Art 8.2.
Genom att hanvisa till prestigevarors "dragningskraft och prestigefyllda
framtoning”*"® som en del av sidana artiklars egenskaper, lyckas man tolka
in forsaljningen av lyxvaror till |&gprisbutiker som ett licensavtal sbrott med
avseende pa "kvaliteten pa de av licenstagaren tillverkade varorna’. Det
viktiga & emellertid att det varumérkesréttsliga skyddsomfanget och darmed
utrymmet for utomobligatoriska sanktioner (&ven mot licenstagare)
utvidgas, i allafall dadet ror sig om lyxprodukter. Samtidigt & det klart att
tredje mans vidareforsdjning av licensierade produkter kan angripas av
varuméarkesinnehavaren trots att réttigheten i princip & konsumerad, i ala
fall om den ursprungliga forsdjningen till tredje man var i strid mot
licensavtalet, och tredje mans vidareforsdljning kan vara till skada for
prestigeproduktens goda renommeé.

Slutligen skall konstateras att licenstagarens anvandning utanfor avtalets
ramar & ett intrdng i varumérkesratten.'”® S8ledes aktiveras VMLs

178 M & C-59/08 Diorfallet, st 24.
1 prop 1992/93:48, s 92.
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sanktioner enligt 37-45 8§, dvs straff enligt 37 §, vitesforbud enligt 37a §,
skadest&nd enligt 38 § samt de sikerhetsitgérder som listatsi 41 §.*%°

5.3 Upphovsrattsliga licenser

Upphovsrétten & i manga fall den kanske viktigaste réttigheten i character
merchandising-avtal, i ala fall ifriga om fiktiva karaktarer da dessa,
satillvida de uppvisar tillracklig grad av fixering och originditet for att
uppna verkshojd, altid atnjuter upphovsrétt utan ytterligare externa krav
(som varuméarkesrédttslig inarbetning/registrering  eller  upparbetad
marknadsréttslig goodwill). En intressant detalj &r att merchandisingavtalet i
sig ofta & det som kan ge ett objekt som tidigare saknat
kanneteckensegenskaper (exempelvis upphovsrétten till en karaktar) den for
varumarkesratten nddvandiga sarskiljningsférmagan och symbolfunktionen.
Pa s sitt kan avtalet och licensanvandningen i merchandisingverksamhet
skapa ett nytt varuméarke eller utvidga ett befintligt till att symbolisera nagot
nytt eller till nya verksamhetsomraden.

URLs avtalsréttsliga regler aterfinns under 3 kap. (framfor allt 3, kap, 27 8§)
Héri regleras dverlatelser samt en mangd speciaregler for sarskilda typer av
branchavtal (t ex forlagsavtal, filmavtal samt avtalslicenser med sikte pa de
stora organisationer som skoter mycket av den Kkollektiva
réttighetshanteringen, ex STIM). Genomgéende i hela URL anvands termen
"Overlatelse” for de transaktioner som kan komma ifraga for enligt lagen
grundade réttigheter. Med tanke pa den, pga den ideella rétten, begransade
mojligheten till fullstandiga 6verlatelser av upphovsrétt, samt det faktum att
avtal om upphovsrétt valdigt ofta faktiskt ror just begrénsade forfoganden,
vare sig det ror rétighetsinnehdl, tid eller rum, torde dock lagens ala
bestammel ser om dverl&telser kunna tolkas analogt dven pa upplatelser.

L agtekniskt grundas ensamrétten till det som kan uppldtasi URL 2 §, enligt
vilken upphovsmannen atnjuter en " uteslutande rétt att forfoga 6ver verket”.
Denna forfoganderdtt begrénsas sedan av ett antal inskrénkningar som
samlats i URL 2 kap. Den upphovsréttsliga forfoganderétten brukar som
ovan konstaterats forst och framst delas in i en exemplarframstallningsratt
samt tillgangliggoranderétt.*®® For character merchandising torde det vara
framst exemplarframstallningsrétten som skall beaktas vid avtal sférfattandet
da merchandisingprodukterna typiskt sett tillverkas av licenstagaren och
innehaller typiskt sett bildalster av upphovsratten till aktuell upplaten
karaktar.

180 | evin & Nordell, Handel med immateriarétt, s 123.
181 Nordell, 2007, s 327 ff.

182 Rosén, s 87 ff.

183 |bid, s 121.
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Enligt URL 27 § kan upphovsrétt, med de begransningar som den ideella
rétten medfor enligt 3 §, dverldtas partiellt eller fullstandigt. For character
merchandising skulle det i praktiken typiskt sett rora sig om en partiell
upplételse begransad med avseende pa exempelvis, specifikation av
licensierad karaktér, tid, marknad (geografiskt), typ av produkt, mm. Vad
gdller den ideella réttens begransade majlighet till 6verldtelse och eftergift
kréver denna viss eftertanke vid avtalsdutet. Enligt Rosen & i forhand
givnag, fullstandiga eftergifter av i alla fall respektrétten, att anse som i
princip ogiltiga. Sddana eftergifter kan dock vara bindande forutsatt att de &
begransade och tillrackligt preciserade.® Enligt Rosén maste for
bedémningen av vad som utgor ideellréttsligt intrang &ven hansyn tas till
genretillhorighet och tilltankt anvandningsomrade. Alltsa skulle exempelvis
licenstagarens andringsrétt vara storre da ett verk skapats for uttalat
praktiska andamal, medan lyrikern skulle ha storre majligheter att kréava
exakt dtergivning av sitt aster. Vad gédler paternitetsrétten torde enligt
Rosén i alla fall namngivningsrétten vara mojlig att avtala bort.’® | ala
héndelser torde licensgivaren i ett merchandisingavtal da denne ocksa &r
upphovsmannen for upplétet alster, vara vdl medveten om pa vilket sitt
detta skall anvandas (t ex som tryck pa T-shirts, muggar etc) och darmed fa
svérare att havda en krankning av den idedlla ratten — i synnerhet om
densamma enligt avtalet eftergivitss. En licenstagare bor &ven
uppmarksamma att den ideella rétten i princip vid upphovsmannens dod
overgar pa dess arvingar (URL 598, 2 st).

Det under upphovsrétten insorterade titelskyddet (se ovan 2.3.1) kan vara
viktigt att inkludera och reglerai ett uppldtelseavtal, inte minst med fragan
om namnskydd i dtanke. D& manga karaktérer harstammande fran litteréra
(el andra upphovsréttsiga) alster har namn som &r identiska med, eller i vart
fall inkluderade i, titlarna fran sina respektive ursprungsverk (t ex "Dr No”,
"Harry Potter och Fenixorden”) kan titelskyddets uteldmnande ur
merchandisingavtalet ge en ofullstandig upplatel se.

Trots titelskyddets karaktér av konkurrensréttslig bestammelse med ett
tydligt almanintresse finns det inget hinder mot att det anvands som
handelsvarai ett licensavtal. Typiskt sett utformas detta som ett, mot avtalad
ersittning, atagande fran upphovsmannens sida att inte l&a gora sin
titel skyddsrétt gallande mot nyttjaren. '

URL ger ingen vidare vagledning gédllande réttens uppdelning varfor det
kravs stor noggrannhet vid utformningen av specificeringen av
licensinnehdllet.*®” Dessutom kan ju den licensierade upphovsrétten enligt
URL 6 8 ha flera olika upphovsman, alla med sin egen ekonomiska och
ideella rétt att ta hansyn till och alla med en individuell rétt att beivra
intrang.

184 Rosén, 169 ff.
185 |pid, s 171 ff.
18 |bid, s 325.

187 |pid, s 137.
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5.4 Licens av marknadsrattslig goodwill

Att marknadsrétten kan skapa ensamrétt till upparbetad goodwill (vars
obehdriga anvandning eller snyltande pd, kan ge upphov till sanktioner i
form av forbud, skadestand, vite och marknadsstorningsavgift) betyder att
den &ven kan utgora réttslig grund for en licens. | det marknadsréttsliga
fallet skulle denna utgoras av ratten for utomstéende att anvanda av annan
upparbetad goodwill utan risk for marknadsréttsliga sanktioner.
Marknadsforingslagen skapar dock ingen fritt overlétbar formdogenhetsrétt
pa sitt som de immateriaréattsiga lagarna och kréaver med sin delvis
offentligréttsliga utformning med konsumenternas intressen som
skyddsobjekt andra dvervaganden for den som vill skrivalicensavtal. Det &
dock helt klart att svensk rétt accepterar avtal som reglerar vad nagon far
gorai forhdlande till den rétt som enligt MFL tillkommer annan och sdledes
bor licenstagaren alltid tillse att detta inte forbises vid avtalsforfattandet. Pa
sa sétt torde marknadsréttslig reglering i merchandising avtal oftate sig lika
de medgivandeavtal som ar vanligainom kanneteckensrétten.
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6 Avslutning och analys

Character merchandising & som nu Kklargjorts en verksamhet som
aktualiserar en mangd skiljda rattsomraden. Avsikten med uppsatsen var att
skapa en overblick 6ver de priméra skyddsformerna for karaktérer samt att
analysera hur skyddet for karaktérer passar i dessa av rattsordningen givna
aternativen till ensamrétt. Vidare fanns ett syfte att belysa vilka sérskilda
licensieringsfrédgor som kan komma att aktualiseras vid upplételse av dessa
definierade och klarlagda réttigheter, dvs vid gélva forfattandet av
merchandising-avtalet. Kumulativa skydd &r i allra hdgsta grad aktuellt och
det & av storsta vikt att en licenstagare darfor tillsdkrar sig ett fullstandigt
medgivande innefattande alla de réttigheter som kan aktualiseras frén alla
majliga réttighetsinnehavare.

Fore ett licensavtal kan utformas kravs dock négot att licensiera, dvs att
karaktdren anjuter ndgon form av skydd. Har finns det som klargjorts ofta
flera olika alternativ. med olika begransningar. De grundldggande
fragestalningar som bildat den underliggande strukturen for framstallningen
var respektive skyddsvégs mojligheter (och begransningar) rorande:

-skydd for enbart karaktarsnamn,

-skydd for visuell framstallning av karaktar,

-samt eventuella mgjligheter till konceptskydd dar mindre likheter i olika
hanseenden sammanlagda kan skapa den nodvandiga identiteten
(upphovsrétt), associations- eller férvaxlingsrisken (varumarke) respektive
otillbérliga anknytningen (marknadsrétt) for att utgéra grund for
intrngstalan.

Som konstaterats av flera forfattare ar det varumérkesréttsiga skyddet flera
ganger att foredra. Det ar (&tminstone vid registrering av karaktaren) |&tt att
bevisa ensamrétten, skyddet &r inte begransat i tid, tacker aen oberoende
dubbelskapande samt & pga sin tydliga réttighetsdefinition och létta
pavisande om innehavare va lampat for licensupplétande. Vidare torde
kanneteckensréttens forvaxlingslara gora det enklare att beivra plagiat da
karaktérerna & visuellt lika. Carbonell-fallet antyder en klar mgjliget till
begransat varumarkesréttsligt motivskydd. Mgjligheten till internationell
registrering gor ocksa att en innehavare kan sakra skyddet till sin karaktér
utan att behdva oroa sig for en oharmoniserad nationell rétt (som t ex olika
krav for verkshgjd inom upphovsrétten). Registrering & dock ofta
nodvandig. Som Dr No-falet visar & inte stor allmankannedom om en
karaktér i kombination med upphovsrétt till densamma liktydigt med
varumérkesrattdigt  skydd  genom  inarbetning.  Vidare  kan
registreringshindret i form av sléktnamn manga ganger stéla till problem
for den som vill varumérkesregistrera sin karaktér. En god idé kan da vara
att utdt kommunicera sin kénneteckensavsikt och pa sa sétt majliggora
registrering pa sikt genom inarbetning. Detta uppnds enklast genom en
konsekvent anvandning av karaktéren i samband med TM-markning.
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Ror det sig om visuella framstallningar av karaktarer eller litterdra sadana
utan mojlighet till varumérkesréttsig registrering eller fore sadan
inarbetning majliggjorts kan upphovsrétt vara den priméra réttigheten. Den
innehavare som vill exploatera sin karaktdr bor dock vara medveten om
réttsordningens begransade majligheter att ge salvstandigt upphovsréttsligt
skydd till enbart karaktarsnamn och &ven deras visuella framstalining™® och
bor saledes soka sakra ett varumarkesskydd snarast méjligt. Upphovsréttens
begreppsapparat med inre och yttre form som accepterats av svensk
réttspraxis oppnar iofsi teorin upp for mojligheten att beivraintrang trots att
det ror tva alster som vid direkt jamforelse inte &r direkt lika. Bade Harry-
boy- och Skrietfallet visar dock p& svérigheterna i att vinna domstolens
gehor grundat pa denna nagot svartydda doktrin. Skriet-fallet & andra sidan
visar att svensk rétt faktiskt erkénner en slags merchandisingrétt grundad i
upphovsrétt. Att notera utifran detta fall & ocksd att mer kéanda
upphovsréttsiga alster eventuellt kan fa ett starkare skydd pa
upphovsréttslig vag. Samtidigt skall konstateras att det varumarkesréttsliga
skyddet ar klassbegransat och att det (vid registrering) kostar pengar (aven i
form av tillkommande fornyelseavgifter). Upphovsréiten kan hdr vara av
central vikt da den erkanns frén skapandet utan nagra krav pa vare sig
registrering, inarbetning, spridning etc.

Marknadsréatten erbjuder ett kompletterande skydd. Karaktarer har i flerafall
konstaterats av- MD vara fullgoda kandidater till barare av sadan
marknadsréttslig goodwill som enligt generalklausulen och ldran om
renommésnyltning atnjuter exklusivitet. Av Robinson-fallet synes framga
att aven isolerade namn kan vara bérare av relevant goodwill. Samtidigt
visar Estline-fallet pa att &aven tillracklig visuell likhet utan nagon
hanvisning till namn kan utgéra snyltning pa annans uppmarksamhetsvéarde.
Att pavisa renommésnyltning kan dock bli en mycket kostsam process da
det ofta fordrar dyra marknadsundersokningar for att styrka upparbetat
uppmarksamhetsvarde eller att karaktéren utgdr en naringsidkares kanda
och sirpraglade produkt. Dessutom saknas initialt skydd helt da detta
endast uppkommer i samband med konsumentkénnedom om karaktéren.
Samtidigt kan marknadsrétten med avsaknad av nyhetskrav eller krav pa
formell registrering samt pga sitt relativt snabba special processforfarande
vara attraktivt for den som har en karaktér med stark marknadsstélining och
konsumentkannedom.

188 Sirskilt da karaktaren & i avsaknad av tillracklig originalitet, jmfr t ex dinosauriernai

Jurassic Park; ett eventuellt upphovsréttsligt skydd for dessa skulle vara mycket begrénsat
och i princip endast técka framstallningen av djuren sa som de visades i filmerna, absolut

inte "karaktdrerna’ som de olika arterna utgjordei sig.
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6.1 Framtid for character merchandising

Att tanka i marknadsféringstermer verkar bre ut sig over alt fler av
samhéllets omraden och savé kandisar och arbetscoacher som kommuner
och skolor talar om vikten av att sdkra sitt ”varumérke” och ”branda’ sig
rétt. Detta Oppnar troligen upp for en storre marknad pa
personalitymerchandisingomradet.  Vad  gdler  utvecklingen  for
merchandising av fiktiva och litteréra karaktérer & det troligt att denna
kommer att fortsitta oka. Med tanke pa det eventuella inkomstbortfall
digitaliseringen av bade film och litteratur pa sikt kan medfdra &r det troligt
att karaktarsinnehavare (daribland inte minst Hollywoods filmbolag) soker
maximera aternativa vagar till inkomster fran sina réttigheter och i detta
scenario utgor character merchandising en utméarkt vag da den typiskt sett
resulterar i fysiskaicke digitaliseringsbara produkter. Det senaste decenniets
uppsi6 av filmatiserade superhjaltar (typiskt sett baserade pa karaktérer
hérstammande fran serietidningar skapade under 40-60-talet) som emanerat
fran Hollywood talar sitt tydliga sprék vad géller marknadens expansion.
Med filmerna och deras medféljande goodwill féljer en potentiellt enorm
eftermarknad av licensprodukter dar de bakomliggande réttigheternas
tydliga avgransningar blir av yttersta vikt. Konceptet med character
merchandising forefaller sa framgangsrikt att det kan skapa rekordvinster
aven i tider av |&gkonjuktur som dagens.*®

Den ovan beskrivna tendensen av ett utvidgat ”varumarkestank” skapar i
kombination med de framgangsrika karaktarernas utbredning i det offentliga
rummet ett utdkat behov av klara skyddsramar och —grénser. | USA har
exempelvis Lyons Group, innehavare till rattigheterna till karaktéren
"Barney” fran "the Flintstones’, skickat ut tusentals varningsbrev till
leksaksbutiksinnehavare som sdlt pastadda Barneykostymer.’® Likasa har
Disney kréavt fordldrar i Nya Zeeland att avlagsna amatérmassiga bilder av
Pluto och Kalle Anka uppforda pa en lekparksmur. McDonald' s har flertalet
iogonfallande processer bakom sig, déribland en 26-arig strid for bl a
varuméarkesintrdng mot en viss Ronald McDonald vars sjdvbetitlade
familjerestaurant funnitsi en smastad i I1linois sedan 1956.**

Aven om vi dnnu i Sverige ar relativt forskonade frén flagranta beivranden
av pastadda intréng enligt ovan visar de pa en majlig utveckling och det
darpa foljande behovet av klart definierade skyddsobjekt.

189 Nyhetsnotis; ” Filmbranschen bakom Legos rekordvinst”, DN 2009-08-19; Mitt i en
global |&konjunktur har LEGO presterat sitt basta resultat nagonsin, enligt foretaget till stor
del pga sina storséljande licensprodukter baserade pa bl a” Star wars’, ”Harry Potter” och
" SpungeBob Square”.
1% Breven har kommenterats av Susan Elsner Furman, taleskvinnafér Lyonsi det féljande:
"De kan ha en dinosauriekostym. Det &r nér den &r en lila dinosaurie som det blir olagligt,
%?h det spelar ingen roll vilken lilanyans det &, Klein, s 222.

Ibid.
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En annan mgjlig framtida reglering av character merchandising ligger inom
det marknadsréttsliga omradet, mer specifikt med sikte p& konsumentskydd.

Att character merchandising i manga fall resulterar i kampanjer och
produkter riktade mot barn (ex Tony the Tiger, Pokimon-merchandise etc)
& en faktor av character merchandising som inte har gatt vare sig
allménheten eller karaktérsinnehavarna forbi. Mgjligen kan det inom en snar
framtid vara svart aven for lagstiftaren att ignorera fenomenet. Som manga
producenter och karaktéarsinnehavare upptackt & manga ganger det enklaste
séttet att skapa en forbehdlld s efterfragan hos barn att anvanda sig av en
valkand till barn riktad karaktar vid marknadsforingen. Typiskt sett ror det
sig om tecknade karaktdrer som inte pa nagot sétt behover ha nagot Gvrigt
samband med den utbjudna produkten, dérav snabbkdpets ” Dennis-korvar”
eller "Kalle Ankakex”. Framfér allt i Storbritannien har denna typ av
character merchandising blivit matavla for diverse forddraledda
intressegrupper vilka onskar freda sina barn fran socker-, fett- och saltrik
mat som marknadsfors mot barnen med draghjdp frén populdra
karaktarer.'® Dessa intressegrupper arbetar intensivt for en utvidgning av
konsumentskyddande lagstiftning i syfte att begransa utrymmet for
character merchandising riktad mot barn i de fall sddan kan vara direkt
skadlig for barnen.

6.2 Sui generis Merchandisingratt?

Med tanke pa de enorma belopp som merchandising omsétter & det inte
konstigt att fordlag om inférandet av en sui generis merchandisingratt av
och till diskuteras och framférs av berérda intressenter.’®® Som s& ofta i
diskussioner om ett utokande av vad som ska rymmas inom den
immaterialréttsliga sfaren bottnar manga av de framforda argumenten for en
sadan réttighet i uppfattningen att eftersom nagot har ett stort potentiellt
kommersiellt varde (vid privatisering) s bor det belénas med méjligheten
till ensamrétt. Karaktarerna representerar alltsa ett stort ekonomiskt varde
som i brist pa tydlig och effektiv lagstiftning inte alltid |ater sig extraheras.
Budskapet liknar dock ofta ett cirkelresonemang. Som papekats av
forfattaren i andra sammanhang i samband med diskussionen om ett sui
generis skydd for TV-programformat, verkar det som egentligen sags vara
att karaktérerna om de hade atnjutit ett tydligare skydd, hade representerat
ett storre ekonomiskt varde vilket hade resulterat i en storre marknad med
stérre omsédttning och  fler  transaktioner. Immaterialrattens
existensberdttigande vilar dock pa inte pa dess férmaga att skapa nya
marknader. For upphovsrétten ar det dess formaga att skapa nya alster och
verk som motiverar ensamrétten. For varumérket & det en minimering av
transaktionskostnader som efterstrévas genom informerade konsumentval,

192 \Weaver, Matthew; ” Call to ban use of cartoons to sell unhealthy food to children” , The
Guardian, Thursday 2 October 2008, Hickman, Martin; “ Cartoon heroes enticing children
to eat junk food” , Consumer Affairs Correspondent, Thursday 21 August 2007.

193 Se ex Ruijesenaars, s 3-4. Jaffey, Peter; Merchandising and the law of trademarks.
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vilket ensamrétten astadkommer genom garanti-, ursprungsangivelse och
(numera) reklamfunktionen. Med logiken att expandera immaterialratten i
syfte att skapa nya marknader skulle det inte finnas nagra begransningar for
vad som skulle kunna féras in under immateriarattens kappa av
privatisering. Vidare & det ytterst tveksamt hur en ny sui generis
merchandisingrétt skulle korrelera med existerande réttigheter och aven om
den skulle gora nagon egentlig skillnad. Svara och avgorande
gransdragingsfrégor sasom intrang skulle altjamt vara utlamnade till en in
casu-beddmning.

6.3 Kvarliggande fragor

Denna framstallning har med sitt begransade utrymme fatt utstd en méngd
avgransningar som inte alltid har varit enkla for forfattaren. Insikten att flera
for amnet relevanta frégor och rattsomraden maste lamnas utanfor uppsatsen
har inte sdllan varit frustrerande. Exempel pa fragor som kvarstar och kan
utgora underlag for vidare utredning & bl a skyddsomfanget for renodlat
litteréra karaktérer, risk for forlorad varumérkesrétt genom licensiering
utanfor registrerade varuklasser/typ av inarbetade produkter (pga forlorad
varumarkesréttslig perception i mottagarkretsen, jmfr Dr No-falet),
gemenskaps- och nationell rétts férandringsutrymme inom  det
varuméarkesréttsliga anvandningskravet (i synnerhet i forhdllande till
karaktarer som figurméarken da det ger en bild 6ver dessa méarkens faktiska
skyddsomfang).

En annan for character merchandising potentiellt mycket viktig skyddsform,
som av utrymmesskad helt lamnats utanfér framstéliningen, &
monsterratten. Denna skyddsform som numera kan uppnas bade nationel It
(genom ansokan till PRV) som regionalt pa EU-niva (genom ansokan till
OHIM) é&r ett produktorienterat formgivningsskydd. Kombinationen av ett
lagre originalitetskrav'® an motsvarande for upphovsrétt till brukskonst,
skyddets utformning som ett prioritetsskydd ** samt produktfokuset torde
gbra denna skyddsform val anpassad fér merchandisingprodukter. Ett
potentiellt problem & dock att tidigare varumérke, verkstitel (jmfr
titelskyddet i URL 50 8) eller upphovsrétt utgor registreringshinder enligt
ML, 4 § p 4. Nagot motsvarande registreringshinder finns inte for EU-
monster registrerade via OHIM men enligt Art 25 i Mo6For & tidigare
upphovsrétt eller varumérke giltig ogiltigforklarandegrund. Sadana relativa
registreringshinder/ogiligférklarandegrunder kan givetvis 6verkommas
avtalsvagen men en svarare fraga & i vad man en tidigare karaktar utgor
nyhetshinder fér en ansdkan om monsterskydd for tredimensionell produkt
(exempelvis en mugg) dar namnda karaktér anvénds som ornament pa
produkten? Réttslaget ar oklart, men i vantan pa klargorande fran EG-

194 Prop nr 1968:168.
1% | nga subjektiva nyhetshansyn tas, séledes faller ven alt oberoende dubbel skapande
inom skyddsomfanget sétillvida det den kunnige anvandaren ger samma helhetsintryck.
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domstolen far det a&minstone konstateras att anvandning av en tidigare
karaktdr inte per automatik innebar nyhetshinder i namnda situation da
tidigare upphovsrétt endast & grund for ogiltigforklarande da sadan anvants
utan tillstand frén innehavaren, jmfr M6For, art 25 (f) e contrario.
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