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Sammanfattning

En rattighetshavare har vid varumarkesintrang ratt till ersattning for den skada
denna lidit till f6ljd av intranget. Av 8 kap 4 § varumarkeslagen, SFS 2010:1877,
(VML) foljer att den som uppsatligen eller av oaktsamhet begar varumarkesintrang
ska betala dels en skalig ersattning for utnyttjandet av varukannetecknet och dels
en ersattning for den ytterligare skada som intranget har medfort. Av
bestimmelsen framgar vidare att nar ersattningens storlek bestims ska hansyn
sarskilt tas till utebliven vinst, den vinst som den som begatt intranget gjort, skada
pa varumarkets anseende, ideell skada och rattighetshavarens intresse av att

intrang inte begas.

Ar 2004 tridde Europaparlamentet och radets direktiv av den 29 april 2004 om
sakerstdllande av skyddet for immateriella rattigheter, Dir 2004/48/EG, (nedan
kallat sanktionsdirektivet eller bara direktivet) i kraft. Av direktivets artikel 13
framgar vilka omstidndigheter som ska beaktas ndr ersattningens storlek vid
immaterialrattsintrang bestdms. I samband med genomfdrandet av direktivet
gjordes vissa andringar i svensk ratt for att Sverige pa ett battre satt skulle upp-
fylla sanktionsdirektivets krav (prop. 2008/09:67 Civilrattsliga sanktioner pa
immaterialrattens omrade - genomférande av direktiv 2004/48/EG ). De and-
ringar som gjordes var framst av fortydligande karaktiar da regeringen ansag att

svensk ratt i stort sett redan 6éverensstimde med EU-ratten.

Uppsatsen behandlar berdakningen av den skaliga ersattningen for utnyttjandet och
berdakningen av ersattning for ytterligare skada enligt svensk ratt idag. Praxis fran
underinstanserna fran senare ar stimmer inte pa alla punkter 6verens med de
svenska forarbetena till VML. Av uppsatsen framgar bl.a. att den vinst som
intrangsgoraren kunnat gora till foljd av intranget ska kunna utgd som
minimiersattning vid varumarkesintrang och detta dven nar ersittningen ar storre
an den skada som rattighetshavaren faktiskt lidit. Vidare framgar att en sadan
bestimmelse, om att hansyn ska tas till intrangsgorarens otillborliga vinst, ocksa

stammer bra 6verens med sanktionsdirektivet.
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1 Inledning

“If this business was to split up, I would give you the land and bricks and mortar, and

I would take the brands and trade marks, and I would fare better than you.

(Johan Stuart, Vd for Quaker, runt ar 1900)

Varumarket ar manga ganger ett foretags viktigaste tillgdng. Det faktum att
varumarken ar sa vardefulla leder till att behovet av att skydda dessa ar stort. Att
skadan som uppstar vid varumarkesintrang ersitts pa ett lampligt satt ar avgo-
rande for att tillgodose dels rattighetshavarens intressen och dels samhallsintres-

set av innovation och nyskapande.

Intrang i varumarkesratter okar hela tiden och utgor idag en del av en utbredd
organiserad brottslighet. Inte bara rattighetshavarens affarer paverkas negativt av
intrangen utan 4ven Kkonsumenterna. Intrangsprodukter genomgar sillan
sdkerhetskontroller och kan darfér medféora sidkerhets- och halsorisker for den
som koper varorna. Problemet ar sedan lange kant, framforallt pa lakemedelsom-
radet, men har under senare ar dven uppmarksammats betriaffande livsmedel och

tekniska produkter.

Genom att forsdkra att sanktionerna vid varumarkesintrang ar kdnnbara och effek-
tiva kan problemen till viss del motverkas. En rattighetshavare som blivit utsatt for
varumarkesintrang ska ha ratt till ersattning for hela den skada som denna lidit till
foljd av intranget. Skadestindet fyller harigenom en reparativ funktion.
Skadestandet har ocksa ett preventivt syfte vilket innebar att skadestandet ska
vara sa hogt att det avskracker potentiella intrangsgorare fran att bega intrang. Det

ska under inga omstandigheter 16na sig att bega varuméarkesintrang.
1.1  Syfte
Ett av syftena med uppsatsen ar att redogora for hur skadestind vid

varumarkesintrang faststalls. I uppsatsen redogors for hur berakningen av skade-

stand vid varumarkesintrang ser ut, framforallt i underinstanserna, idag. Avsikten



ar att ur den djungel av olika teorier for berdkning av skadestand som finns
tillgdngliga, identifiera och tydliggora de viktigaste riktlinjerna och foérhallnings-
reglerna som rattighetshavaren kan och bor tillampa for att fa full ersattning for
intrang som tredje man begar i dennes ritt. Syftet med uppsatsen ar vidare att
uppmarksamma och fora en diskussion kring den skaliga ersattningen for
utnyttjandet, ersittning for intrangsgorarens otillborliga vinst och ersattning for

goodwillskada.

1.2  Fragestallningar

De huvudsakliga fragestillningarna som ska behandlas kan sammanfattas i fol-

jande punkter:

* Vilka berdkningsmetoder tillimpas for att faststdlla skadestdnd vid
varumadrkesintrang idag?

* Vilka problem uppstar nar den skaliga ersattningen for utnyttjandet ska be-
stammas?

* Hur stimmer de svenska bestammelserna om skalig ersattning for
utnyttjandet och ersattning for intrangsgorarens otillborliga vinst 6verens

med sanktionsdirektivet?

Att faststélla skadestand vid varumarkesintrang kan goras med hjilp av olika
berdkningsmetoder och dr beroende av omstandigheterna i fallet. Det finns inte en
berdkningsmodell som ar den enda ratta utan flera olika modeller har accepterats
av domstolarna. For att underlatta ldsningen och for att besvara de ovan stillda

fragorna ska foljande delfragor besvaras under uppsatsens gang:

* Hur bestammer man vad ett varumarke ar vart?

* Nar foreligger varumarkesintrang och vilka sanktioner finns att tillga vid ett
konstaterat intrang?

* Vilken funktion fyller skadestandet vid varumarkesintrang?

* Vilka ar problemen for rattighetshavaren med att berdkna skadestdndets

storlek vid varumarkesintrang?



* Kan man se nagon forandring i hur skadestandet berdknas i Sverige efter
implementeringen av sanktionsdirektivet?
* Kan en rattighetshavare idag fa ersittning utover den skada som lidits till

foljd av intranget?

1.3  Avgransningar

Uppsatsen behandlar berakningen av skadestand vid varumarkesintrang. Fragor
kring vilken bevisning som kradvs for att styrka en skadas omfattning behandlas
daremot inte. Uppsatsens fokus ar berdkning av skalig ersattning for utnyttjande,
ersattning for utebliven vinst och ersattning for goodwillskada. Av utrymmesskal
kommer ovriga grunder som kan motivera ersattning vid varuméarkesintrang nam-
nas utan att behandlas i detalj. Mdjligheten till ersattning for rattegangs-kostnader
kommer inte tas upp. Inte heller kommer fragan om ersattning vid intrang i god tro

att utredas narmare.

1.4 Material och metod

Eftersom oOverrattsavgoranden om hur skadestand vid varumaéarkesintrang ska
faststdllas i stort sett saknas utgors det huvudsakliga materialet i uppsatsen av
tingsrattsavgoranden. Materialet ar hamtat fran sokmotorerna InfoTorg Juridik -
Rattsbanken och fran Darts-ip. Det har i vissa fall varit n6dvandigt att bestalla
domar och partsinlagor fran tingsratten och fran hovratten. Genom upprepade
sokningar har jag forsokt finna uppdaterat materialet for att innehallet i uppsatsen
ska vara sa fullstandigt som mojligt. En stor del av materialet samlade jag in under
tiden som praktikant pa patent- och varumarkesbyran Groth & Co KB dar jag bl.a.

fick hjalpa till med ersattningsfragor i varumarkesrattsliga intrangsmal.

Domstolsavgoérandena redogors for och analyseras med stod av forarbeten, dokt-
rin och artiklar pa omradet. De svenska reglerna jamfors vidare med relevant EU-
lagstiftning genom att direktiv och rapporter och andra dokument fran Europeiska
kommissionen behandlas. Rattskdllorna stédlls emot varandra, jamfoérs och

utvarderas.



1.5 Disposition

Uppsatsen ar disponerad pa foljande satt. Inledningsvis behandlas ett varumarkes
varde, vad som utgdér varumarkesintrang och vikten av att sanktionerna mot
varumarkesintrang ar effektiva (kap 2). For att fa en allman uppfattning om vilka
sanktioner som finns att tillgd vid varumarkesintrang och vilken funktion dessa
fyller foljer darefter ett kapitel om sanktioner vid varumarkesintrang (kap 3). Kap
4 utgor uppsatsen karna. Har behandlas 8 kap 4 § varumarkeslagen (VML) i detalj.
Den skiliga ersattningen for utnyttjandet och metoder for att berdkna denna
redogors for under avsnitt 4.4 och 4.5. Under avsnitt 4.6 - 4.8 behandlas ersattning
for ytterligare skada och under avsnitt 4.9 redogors for skadlighetsbedémningen i
35:5 rattegangsbalken (RB). Kap 5 utgor en viktig del av analysen och behandlar
de svenska bestdmmelsernas Overensstimmelse med sanktionsdirektivet.

Uppsatsen avslutas med slutsatser i kap 6.

2 Varumadrket, ett foretags viktigaste tillgang?

2.1  Varumadrkets varde

Att ha ett starkt och val genomtinkt varumarke ar manga ganger av avgorande
betydelse for ett foretags framgang pa en konkurrensutsatt marknad. Varumarket
ar foretagets ansikte utat. Ett framgangsrikt varumarke ar ett som star ut och
skiljer sig fran den enorma méngd av varumdrken och andra kdnnetecken som
existerar i dagens informationssamhélle. Genom att investera i varumarkesbyg-
gande (branding) skapar foretag en viktig relation mellan sina produkter eller
tjanster och marknaden. Ett framgangsrikt varumarke etsar sig fast i konsumen-
tens medvetande och paverkar dennes inkop pa ett medvetet eller omedvetet plan.
Genom att bygga upp ett tydligt varumarke skapas en tillgang som ett foretag kan

tjana mycket pengar pa.l

1 Carlén och von Essen (2010), Bli en varumarkesbyggare, s 11.
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Att ett varumarke manga ganger kan vara ett foretags mest vardefulla tillgang ar
idag en sjalvklarhet.z Intresset av att sitta ett viarde pa sitt varumarke okar hela
tiden. For att kunna faststdlla hur mycket ett varumarke ar vart anvands olika
typer av varumarkesvarderingsanalyser. Varumarkesvardering anvands i en rad
olika syften, tex. vid forvarv eller forsdljning av varumarken, licensiering av
varumarken, vid varumarkestvister, vid finansiering eller som ett internt styrme-
del inom ett foretag nar man diskuterar fragor om ersattning och framtida forsalj-

ningssiffror.3

Varumarkesvardering ar langt ifran nadgon exakt vetenskap och varierar ofta bero-
ende pa i vilket syfte varderingen utfors.* Det finns en rad olika "varumarkesun-
dersokningsforetag” som arligen publicerar nya listor 6ver de mest vardefulla
varumarkena i varlden. Under ar 2011 kunde man bl.a. ldsa att Coca-Cola toppar
listan 6ver de mest vardefulla varumarkena for 12:e aret i rad® samtidigt som en
annan artikel fran 2011 uppgav att Apple under 2011 hade knuffat bort Google
som varldens hogst varderade varumarke.® Ingen av artiklarna ar felaktig och den
ena ar inte mer ratt dn den andra. Artiklarna bygger pa tva olika foretags
varderingar vilka kommit fram till olika varden pa varumarkena i fraga. Beroende
pa vilka faktorer man tittar pa och vilket virde man ger dessa i forhallande till
ovriga faktorer kan ett varuméarkes varde variera. I Interbrands undersékning
hamnar varumarket Coca-Cola i topp och varderas till nirmare 72 miljoner dollar
medan varumaéarket Coca-Cola enligt Millward Browns (Brandz) undersdkning

hamnar pa en sjatteplats men varderas till ndstan 74 miljoner dollar.

2 Levin (2011), Larobok i immaterialratt, s 378.

3 Nordahl Robert, Brand News 8/2010.

4 Nordborg Karin, Brand News 8/2010.

5 Artikel i Dagens Nyheter fran den 5 oktober 2011 som bygger pa Interbrands lista 6ver de mest
vardefulla varumarkena.

6 Artikel i Svenska Dagbladet fran den 9 maj 2011 som bygger pa Millward Browns undersokning,
Brandz topp 2011.
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BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2011

¢ B'301 (8M)  Ghange 2011

vs. 2010
1 163,285 84%
> Google 111,498 2%
3 IEE: 100,849 17%
4 81,016 23%
5  Microsoft 78,243 2%
6 Cotsly 73,752 8%
7 & atat 69,916 N/A
8 Marlboro 67,522 18%
9 @ 57,326 9%
10 @ 50,318 12%

Bild 1: De 10 mest vardefulla varumarkena 2011 enligt Millward Browns undersokning.

Rank Pr:;ino'zx & Brand Region/Country Sector Brand Value ($m) B?:::%Z:Se
1 1 United States Beverages 71,861 2%
2 2 United States Business Services 69,905 8%
3 3 United States Computer Software 59,087 -3%
B 4 United States Internet Services 55,317 27%
5 5 United States Diversified 42,808 0%
6 6 United States Restaurants 35,593 6%
7 7 @ United States Electronics 35,217 10%
8 17 .l United States Electronics 33,492 58%
9 9 stnep United States Media 29,018 1%
10 10 @ United States Electronics 28,479 6%

Bild 2: De 10 mest vardefulla varumarkena 2011 enligt Interbrands undersékning,.

Osakerheten kring hur en tillférlitlig varumarkesvardering bor goras ledde till
framtagandet av standarden fér monetar varuméarkesvardering (ISO 10668:2010)
vilket ar ett resultat av ett samarbete mellan flera olika lander, daribland Sverige.

Syftet med den internationella standarden ar att pa ett tillforlitligt satt kunna

12



vardera varumadrken oavsett avsikten med varderingen.’ Robert Nordahls
forhoppning, konsult pa Grant Thornton med speciell inriktning pa vardering av
immateriella tillgdngar, ar att foretag som arbetar med varumarkesvardering ska
kunna certifieras enligt ISO-standarden och att standarden ska ge mindre
utrymme for subjektiva och schablonmadssiga antaganden.8 Vilken betydelse 1SO-
standarden i framtiden far beror naturligtvis pa i vilken utstrackning och av vilka

den anvands.

2.2  Varumadrkesintrang

Det ar inte ovanligt att varumirken pa marknaden i stor utstrackning liknar
varandra. Det ligger betydande kommersiella varden i att anvanda farger, former
eller ordkombinationer i ett varumarke som paminner om ett redan existerande
och vialrenommerat varukdnnetecken. Att avsiktligt 4gna sig at
kopieringsverksamhet baserat pa affirsmissiga overviaganden ar olagligt, men
forekommer i stor omfattning pa alla immaterialrattsliga omraden. Genom att
kopiera en annans varumarke stjdl man inte bara varukdnnetecknet som sadant
utan man snyltar samtidigt pa det arbete som ligger till grund for uppbyggandet av
det dldre varumarket. Den som gor intrang sparar kostnader dels for utvecklingen

av en produkt och dels fér marknadsforings- och reklamkostnader.®

En av de viktigaste varumarkesrattsliga principerna ar att innehavaren av ett varu-
marke har ensamriétt till varumarket. Det betyder att ingen annan an rattighets-
havaren far, utan dennes tillstand, utnyttja ett med varumarket forvaxlingsbart
kdnnetecken. 10 Syftet med reglerna ar att skydda den dldre innehavarens
ekonomiska intressen och indirekt dven konsumentens intresse av att inte

vilseledas om varors eller tjansters ursprung och kvalitet.11

7 SIS-TR 35:2010 (SV).

8 Nordahl Robert, Brand News 8/2010.
9 Prop. 1993/94:122 s 42.

101:10 VML.

11 Prop. 2009/10:225 s 119.
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Ett intrang ar, bortsett fran nar det ror piratkopierade varor, sédllan pa forhand helt
klart och givet.!2 For att fragan om ett eventuellt skadestandsansvar ska aktuali-
seras maste rattighetshavaren kunna visa att varumarkesintrang foreligger.
Eftersom uppsatsen behandlar skadestandsberdkning vid varumarkesintrang
utgar jag i den vidare framstallningen fran att varumarkesintrang i varje fall har

kunnat visas.

2.3 Vikten av att sanktioner mot varumarkesintrang ar effektiva

Att varumarken ofta dr barare av betydande kommersiella och ekonomiska varden
bidrar till att existensen av olovlig kopiering och piratverksamhet ar omfattande.
Problematiken kring 6kade avsiktliga intrdng inom alla immaterialrattsomraden
har diskuterats internationellt, pa EU-niva och i Sverige under manga ar. Pa
immaterialrattens omrade, likt 6vriga rattsomraden, galler att utan val avvagda

och ibland kraftfulla sanktioner tas inte rattens granser pa allvar.13

For att skarpa atgarderna mot immaterialrattsintrang genomférdes 1994 i Sverige
ett antal lagdndringar pa omradet. I departementspromemorian om skarpta
atgarder mot immaterialrattsintrang!4 lades forslag fram om dndringar inom samt-
liga immaterialrattsliga lagar. De dndringar som genomfoérdes var bla. att
moijligheten for en rattighetshavare att snabbt kunna stoppa ett pagaende intrang
utvidgades (interimistiskt vitesforbud inférdes i alla immaterialrattsliga lagar),
straffmaximum for immaterialrattsintrang hojdes, regler om straffbarhet for
forsok och forberedelse till alla immaterialrattsintrang inférdes och reglerna om

skadestand vid intrang i immateriella rattigheter skarptes.

Nasta storre dndring av det svenska sanktionssystemet gjordes i samband med att
sanktionsdirektivet inforlivades med svensk ratt.15 Syftet med direktivet ar att
harmonisera EU-ldndernas lagstiftning pa omradet for att uppna en hog, likvardig

och enhetlig skyddsniva for immateriella rattigheter pa den inre marknaden.6

12 Levin (2011) aas 552.

13 Levin (2011) aa s 543.

14 Ds 1993:24 vilket ledde till Prop. 1993/94:122.
15 Prop. 2008/09:67.

16 Dir 2004 /48/EG artikel 1.
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3 Sanktioner vid varumarkesintrang

Saval straffrattsliga som civilrattsliga sanktioner Kkan aktualiseras vid
varumadrkesintrang. Namnas bor dven att det utover de straff- och skadestands-
rattsliga bestammelserna finns regler som gor det mojligt att i civilrattslig ordning
ingripa mot egendom som har viss anknytning till intranget (sdakerhetsatgarder
enligt 8 kap 7 § VML). I varumarkeslagen finns ocksa regler som underlattar for
domstolen att fa tillgang till information vid ett misstinkt varumarkesintrang
(informationsforeldggande enligt 9 kap 1-5 §§ VML). Varumarkeslagens
bestimmelser om intrangsundersokningar (9 kap 5-13 §§ VML) gor det vidare
moijligt att soka efter foremal eller handlingar hos intrangsgoéraren som kan antas
ha betydelse for utredningen. For att en intrangsundersokning ska fa goras kravs
att intrang skaligen kan misstinkas, att proportionalitet mellan motstaende
intressen rader och en sidkerhet maste i princip stillas for den drabbades

eventuella skada (9 kap 5 § och 9 kap 7 § VML).

3.1 Forbud vid vite

Nar ett varumarkesintrang forst upptacks ar det priméara for rattighetshavaren att
sa snabbt som mdjligt fa intranget att upphora. Ett pagaende varumarkesintrang
leder manga ganger snabbt till att det dldre varumarket degenereras och att dess
renommé forstors.l7 Rattighetshavarens intresse av att pa en gang stoppa ett
pagaende intrang tillgodoses genom bestimmelserna i varumairkes-lagen om
vitesforbud, 8 kap 3 § VML. En av fordelarna med att yrka pa forbud vid vite ar att
rattighetshavaren inte behover visa pa uppsat eller oaktsamhet hos den som begar
intranget. Nagon bevisning om intrangets skadeverkningar behover inte heller
foras vid yrkande om forbud. Att det foreligger intrang i objektiv mening ar

tillrackligt for att fa intranget att upphora.!8

17 Alin och Larsson, Skadestand vid varumarkesintrang, s 9.
188 kap 3§ 1stVML.

15



For att domstolen ska meddela ett forbud som slutlig sanktion kravs full bevisning
om intranget. Ett meddelat forbud kan forenas med bade vite och skadestand.'®
For att fa ett forbud under en pagaende rattegang kan rattighetshavaren yrka att
domstolen ska meddela ett interimistiskt forbud. Férutsattningarna for en domstol

att meddela ett interimistiskt vitesféorbud framgar av 8 kap 3 § 2 st VML.

3.2 Straffansvar

Behovet av straffrattsliga sanktioner har 6kat i takt med utvecklingen av en grovre
och mer professionell kriminalitet pa omradet.2° I samband med 1994 ars
lagdndring om skérpta straff mot immaterialrattsliga intrang blev bade grovt oakt-
samma och uppsatliga varumarkesintrang straffbara och straffmaximum hoéjdes
fran boter eller fangelse i hogst sex manader till boter eller fangelse i hogst tva
ar.21 | samband med lagindringen infordes dven straffansvar for forsok och
forberedelse till varumirkesintrng.22 Aven medverkan till varumirkesintrang ar

straffbart enligt 23:4 1 st BrB.

Forutsattningarna for att allmant atal ska kunna vackas enligt 8 kap 1 § VML ar att
malsdaganden anger brottet till atal och att atal av sarskilda skal ar pakallat fran
allman synpunkt. Atalsrestriktionen, att atal endast far vickas nir det ar pakallat
fran allman synpunkt, ar fraimst inférd av kostnadsskdl men stimmer bra 6verens
med instdllningen att varumarkesintrang oftast ar en civilrattslig angelagenhet och
att straffbestdimmelserna normalt ar utan storre intresse for rattighetshavarna.?3
Till detta kan tillaggas att straffrattsliga atgarder i normalfallet tar mycket langre
tid 4n civilrattsliga atgarder. Aklagare befattar sig frimst med mer omfattande
immaterialrattsliga intrang som har inslag av piratkopiering och varu-

maérkesforfalskning.24 Ar kiaranden ett féretag ir det vanligast att denna inleder en

19NJA 2008 s 1082 (North Face). Enligt 4 § lagen (1985:206) om viten finns det ocksa majlighet for
domstolen att doma ut ett I6pande vite.

20 Prop. 1993/94:122 s 42f.

21 Prop. 1993/94:122 s 54ff.

228kap 1 § 2 st VML och 23 kap BrB.

23Levin (2011) aa s 559. Prop. 1993/94:122 s 59.

24 Bengtsson och Lyxell, Atgarder vid immaterialrittsliga intrang, s 66f.
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civilrattslig process for att fa ett stopp pa intranget och for att fa ersattning for

liden skada.2>

3.3 Skadestand

Av allmanna principer foljer att skadestand utgar vid brott samt vid person- och
sakskada.?¢ Vid varumarkesintrang lider varuméarkesinnehavaren skada i form av
t.ex. minskad omsattning, uteblivna intikter och goodwillforlust. Skadestand for
sadan sa kallad ren formogenhetsskada?? kraver sarskilt stod i lag (eller kan folja
av avtalsforhdllanden).8 [ varumarkeslagen finns ett sddant sarskilt lagstod i 8 kap
4 § VML. Av allminna skadestandsrattsliga principer foljer att den som pastar

formogenhetsskada har bevisbérdan for det.2?

Skadestandets funktion vid varumarkesintrang ar densamma som inom all skade-
standsratt. Skadestdndet har dels en reparativ, dels en preventiv funktion. Syftet
med skadestandets reparativa funktion ar att ge den som lidit skada ett belopp i
pengar som ersatter den intraffade forlusten.3? Skadestandets preventiva funktion
ar i stdllet att forhindra sddana skador som skulle kunna ge upphov till
ersattningsansprak genom att avskricka intrangsgorare fran ett liknande
handlande.3! Av forarbetena till varumarkeslagen framgar att skadestandsbe-
stammelserna syftar till att den skadelidande ska fa full ersattning for sin skada.
Genom att rattighetshavaren far full ersittning for intranget tillfredsstalls
skadestandets reparativa funktion.32 Det varumarkesrattsliga skadestandet fyller
aven en preventiv funktion. Av varumarkeslagen framgar att hansyn sarskilt ska
tas till "rattighetshavarens intresse av att intrang inte begas” vilket anses vara ett

uttryck for skadestandets preventiva funktion.33 Att skadestandet har en preventiv

25 Av SOU 2001:26 s 349 framgar att straffsanktioner mycket sillan anvands varfor de civilrattsliga
bestdmmelserna om intrang har en central betydelse for att stiarka rattighetshavarens stallning.

26 SKL 1:1, 2:1 och 2:2.

27 Enligt 1:2 SKL ar ren formogenhetsskada “sadan ekonomisk skada som uppkommer utan
samband med att ndgon lider person- eller sakskada”.

28 Levin (2011) aa s 566.

29 Prop. 1993/94:122 s 51.

30Hellner och Radetzki (2010), Skadestandsratt, s 39.

31 Hellner och Radetzki (2010) aa s 42.

32 Prop.1993/94:122 s 50.

33 Prop. 1993/94:122 s 70 som hdnvisar till Prop. 1985/86:86 s 43f. Se dven Dir 2004/48/EG
artikel 3.2.
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funktion framgar daven av HD:s uttalanden i NJA 2005 s 180 (Formsprutan). HD
uppmarksammade i malet skadestandets preventiva syfte genom att ta hansyn till
"intresset av att intrang inte begas” nar skadestandets storlek faststédlldes. Malet i
HD géllde framforallt fragan om tillimpningen av bevislattnadsregler vid
bestimmandet av ersittning efter ett konstaterat monsterintrang. Malet, som
framst ar av intresse ur bevishdnsyn, kommer inte att redogoras for narmare i

uppsatsen.

4 Faststallande av skadestand enligt 8 kap 4 § varumarkeslagen

4.1 Kapitlets disposition

Det foljande kapitlet inleds med ett generellt avsnitt om praxis pa omradet och om
riskerna for rattighetshavaren att inleda en intrangsprocess i allmdn domstol.
Darefter foljer en redogorelse for rekvisiten i 8 kap 4 § VML och forutsattningarna
for rattighetshavaren att fa skadestand vid varumarkesintrang. Rattighetshavaren
har enligt bestammelsen ratt till dels en skalig ersattning fér utnyttjandet och dels
ersattning for den ytterligare skada som intranget medfort. Under avsnitt 4.4
diskuteras vad som menas med en skalig ersattning for utnyttjandet och under
avsnitt 4.5 redogors for olika metoder att berdkna den skaliga ersattningen pa.
Olika berakningsgrunder, procentsatser och andra faktorer som paverkar
bedémningen belyses. I anslutning till detta behandlas under avsnitt 4.5.3
problematiken kring den skaliga ersattningen for utnyttjandet. For- och nackdelar
med ersattningsformen tas upp och en diskussion kring vad som avses med den
skaliga ersattningen idag fors. Under avsnitt 4.6 behandlas rattighetshavarens ratt
till ersattning for ytterligare skada och under avsnitt 4.7 redogors for olika
metoder att berdkna ersittningen for ytterligare skada pa. Ersittningen for
ytterligare skada utgors oftast av forlorad forsaljning och goodwillskada varfoér
avsnitt 4.8 fokuserar pa tingsrattsavgoranden diar den typen av ersattning for
skada utgatt. I avsnittet gors en uppdelning mellan piratkopierade varor som
beslagtagits av Tullverket (4.8.1), piratkopierade varor som sldappts ut pa

marknaden (4.8.2) och ovriga tingsrattsavgoranden dar ersattning for forlorad
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forsaljning och goodwillskada domts ut. Avslutningsvis redogors under avsnitt 4.9

for skalighetsbedomningen enligt 35:5 RB.

4.2 Franvaron av en tillforlitlig praxis

Att inleda en intrangsprocess i allmidn domstol ar for rattighetshavaren forenat
med vissa risker. Processen drar inte sillan ut pa tiden och om domstolen inte
bifaller rattighetshavarens yrkande riskerar denna att behova betala bada parters
rattegangskostnader. Det ar darfor vanligt att parter vid en varumarkestvist ingar
forlikning och kommer 6verens om ett passande skadestdnd eller forbud. Att
parter ofta ingar forlikning far till foljd att fa skadestandsmal avgors i allman

domstol och att rattsutvecklingen pa omradet paverkas negativt.

Avsaknaden av prejudicerande domar och det faktum att domstolarna sallan redo-
gor for vilken metod de tillampar vid berdkning av skadestand innebar att det
rader stor osdkerhet kring hur skadestand vid varumarkesintrang berdknas. For
att forsoka ge en sa rattvisande bild som mdijligt av rattslaget idag bygger fram-
stiallningen nedan pa lagens forarbeten, pa uttalanden i litteraturen och pa

tingsrattsavgoranden fran senare ar.
4.3  Forutsattningarna for utdémande av skadestand enligt 8 kap 4 § VML

4.3.1 Ratten till skalig ersdttning och ersattning for ytterligare skada

Av 8 kap 4 § VML foljer att:

Den som uppsdtligen eller av oaktsamhet gor varumdrkesintrdng ska betala skdlig
ersdttning for utnyttjandet av varukdnnetecknet samt ersdttning for den ytterligare
skada som intrdnget har medfért. Ndr ersdttningens storlek bestdms ska hdnsyn

sdrskilt tas till:
1. utebliven vinst,

2. vinst som den som har begdtt intrdnget har gjort,

3. skada pa varukdnnetecknets anseende,
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4. ideell skada, och

5. rdttighetshavarens intresse av att intrdng inte begds.

Den som utan uppsat eller oaktsamhet gor varumdrkesintrdng ska betala ersdttning

for utnyttjandet av varukdnnetecknet, om och i den mdn det dr skdligt.

Syftet med regeln ar att rattighetshavaren ska fa full ersattning for liden skada.34
Att en skalig ersattning for utnyttjandet ska utga ar en minimiregel for skadestan-
dets berakning och ersattningen ska utga dven om rattighetshavaren faktiskt inte
har lidit nagon forlust till foljd av intranget.3> Den skaliga ersadttningen ska svara
mot en marknadsmadssig licensavgift.3¢ Av forarbetena till lagen framgar att
licensavgiftens storlek ska avgoras med hadnsyn till omstdndigheterna i det
enskilda fallet och efter grunder som vanligen tillampas inom den aktuella

branschen vid 6verenskommelse om licensavgift.3”

Ratten till en skalig ersattning for utnyttjandet ar sallan tillracklig for att ge rattig-
hetshavaren full ersattning for liden skada. Darfor ar rattighetshavaren, utéver den
skdliga ersattningen for utnyttjandet, dven berattigad till ersittning for den
ytterligare skada som intranget har medfort. For att ersattning for ytterligare

skada ska utga krévs att rattighetshavaren visar att sddan skada foreligger.38

For att underlatta faststillandet av skadestandets storlek anges i lagtexten ett
antal Kriterier som ska beaktas nar skadestandets storlek bestams. Kriterierna
som sadana ar inte nya for svensk ratt men det var forst i samband med genomfo-

randet av sanktionsdirektivet som dessa uttryckligen kom att anges i lagtexten.3°

4.3.2 Rattighetshavarens bevisborda

34 Prop. 1993/94:122 s 50.

35 Prop. 1993/94:122 s 50.

36 Pehrson (2008), Ersattning och skadestand vid varumarkesintrang. Nagra teoretiska och
praktiska aspekter, s 465.

37 Prop. 1993/94:122 s 70.

38 Prop. 1993/94:122 s 51.

39 Prop. 2008/09:67 s 229 och s 235.
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Det aligger som tidigare ndmnts rattighetshavaren att styrka liden skada och
omfattningen av skadan vid varumarkesintrang.#? For att vara berattigad bade till
ersattning for utnyttjandet och till ersattning for ytterligare skada maste rattig-

hetshavaren darfor visa att:

* intranget skett uppsatligen eller av oaktsamhet,
* adekvat kausalitet mellan intranget och uppkommen skada rader och att

* skadans storlek &r samma som det yrkade skadestandet.*!

For att underlatta for rattighetshavaren far domstolen "nar full bevisning om
skadan inte alls eller endast med svarighet kan foras” uppskatta skadan till skaligt
belopp enligt 35:5 RB. Skadlighetsbedomningen enligt 35:5 RB behandlas under
avsnitt 4.9. Utover det kommer rattighetshavarens bevisborda inte att redogoras

for i den har uppsatsen.42

4.4 Den skaliga ersattningen for utnyttjandet

Huruvida den svenska bestimmelsen om en skilig ersiattning for utnyttjandet
stimmer oOverens med sanktionsdirektivet diskuterades i samband med dess
genomforande. Av artikel 13.1 b) i direktivet framgar att skadestandet kan, som ett
alternativ dar sa ar lampligt, faststillas till ett engangsbelopp motsvarande
atminstone vad som skulle ha betalats i royalty eller avgift om intrangsgoraren
hade begart tillstand att utnyttja den immateriella rattigheten i fraga.*3 Av direkti-
vets skil 26 framgar att syftet med bestimmelsen ar att inféra en mojlighet till

ersattning baserad pa en objektiv berakningsgrund.

Den svenska bestimmelsen om att ett engangsbelopp (skalig ersattning for utnytt-
jandet) ska utga ar, till skillnad fran direktivets, inte en alternativ bestimmelse vid

faststidllande av skadestandet utan ska, som tidigare namnts, utgd som en

40 Se under avsnitt 3.3.

41 For en liknande uppstallning se Borgenhall (2000) Reparation vid varumarkesintrang, NIR 2000
s 149.

42 Angaende rattighetshavarens bevisborda se bl.a. Borgenhill (2008), Beviskrav vid
immaterialrattsliga ersattningskrav och Ménsterutredningens forslag till bevislattnadsregel, SOU
2001:68 s 136ff.

43 Dir 2004 /48/EG artikel 13.1 b). Se dven Prop. 2008/09:67 s 233.
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minimiersattning vid varje immaterialrattsintrang.4¢ En remissinstans, Svenska
foreningen mot piratkopiering, framforde asikten att "atminstone” i artikel 13.1 b)
direktivet antyder att licensavgiften som faststélls bor kunna bestdmmas till t.ex.
det tredubbla.*> Regeringen daremot menade att syftet med direktivet inte ar att
infora straffliknande skadestdnd varfor en bestimmelse om tex. tredubbla
royalties inte kan anses kravas enligt direktivet. Regeringen ansag vidare att da de
svenska bestimmelserna innebadr en minimiregel for skadestdndets berdakning och
ar till fordel for rattighetshavaren maste de svenska bestimmelserna dven pa den
punkten anses forenliga med direktivet. Implementeringen av artikel 13.1 b) med

svensk ratt ansags darfor inte krava nagra lagandringar.46

4.5 Metoder for att berakna den skaliga ersattningen for utnyttjandet

"Den som uppsdtligen eller av oaktsamhet gér varumdrkesintrdng ska betala skdlig

ersdttning for utnyttjandet av varukdnnetecknet ... "7

Aven om rittighetshavaren ar befriad fran att bevisa att skada uppstatt som en
foljd av intranget (orsakssamband) maste rattighetshavaren, for att ha ratt till en
skalig ersattning for utnyttjandet, styrka omfattningen av ersittningen ifraga.® Av
forarbetena till bestimmelsen framgar att i den man det finns en licensmarknad
for varukdnnetecknet som olovligen anvants bor den skaliga ersattningen mot-
svara vad som skulle ha betalats i licensavgift om parterna kommit 6verens om
utnyttjandet. Nar en liknande licensmarknad inte finns far domstolen i stillet, med
beaktande av vad parterna i malet har lagt fram, bestdmma en skalig ersattning for
det olovliga utnyttjandet.*? Licensbasen for berdkningen ar minst lika viktig som
procentsatser, paslag och annat som anvands for att berdkna den skiliga
ersattningen.5? Nedan f6ljer en redogorelse for olika satt att berdkna den skiliga
ersattningen for utnyttjandet pa. Framstallningen gor inte ansprak pa att vara

heltickande utan ar ett forsok att reda ut och tydliggora rattslaget pa omradet.

44 Prop. 1993/94:122 s 50.

45 Prop. 2008/09:67 s 233.

46 Prop. 2008/09:67 s 233f. Se dven Ds 2007:19 s 285f.

478 kap 1 § VML.

48 NJA 2005 s 180 (Formsprutan).

49 Prop. 1993/94:122 s 51.

50 yon Heidenstam, Immaterialrattsliga skadestand, NIR 2000 s 133.
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Andra berdkningsgrunder kan anvandas och den som kan beldgga och motivera

yrkade ersattningsbelopp har goda forutsattningar for att fa gehor i domstolarna.>!

4.5.1 Berdkningen av den skiliga ersattningen for utnyttjandet nar licensmarknad

finns

Nedan f6ljer tre exempel pa nar ersittningen for utnyttjandet utgatt med ett be-

lopp som motsvarar en licensavgift inom respektive bransch.

[ ett avgorande fran 200952 (Taxi Stockholm) skulle den skéliga ersattningen for
utnyttjandet av kannetecknet "Taxi Stockholm” bestdmmas. Rattighetshavarens
yrkande om 845 690 kr grundade sig pa de manatliga avgifter som anslutna ake-
rier betalade till Taxi Stockholm. Enligt rattighetshavarens redogorelse kunde en
manatlig avgift berdknas till 4 451 kr per bil. Eftersom intrangsgoraren anvant
kannetecknet under i vart fall 19 manader pa tio bilar motsvarade det en ersatt-
ning om 845 690 kr. Tingsratten fann att den skaliga ersattningen skulle bestam-

mas i enlighet med rattighetshavarens berdkning.

[ ett annat tingsrattsavgorande fran 2010353 (Soderhof) uppgav rattighetshavaren
att denna inte upplat varumdrket mot licens. Rattighetshavaren bedrev
restaurangverksamhet i Stockholm under varumarket Soderhof vilket olovligen
utnyttjats av en annan med en liknande verksamhet i Stockholm. Som grund for
berdakningen av den skailiga ersattningen uppgav rattighetshavaren att kostnaden
for att pa franchisebasis hyra ett restaurangnamn i Stockholm uppgick till mellan
10 000 - 15 000 kr per manad. Enligt Soderhofs berdkning skulle en upplatelse av
varumarket pa licensbasis kunna betinga ungefar 60 000 kr per ar vilket ansags

skaligt enligt tingsratten.

[ ett avgorande fran 2006>* (DC Comics) godtog tingsratten rattighetshavarens

yrkande att ersattningen for utnyttjandet atminstone skulle motsvara den mini-

51 Levin (2011) aa s 567.

52 Stockholms tingsratt den 3 december 2009 mal nr T 4670-08 (Taxi Stockholm).
53 Stockholms tingsratt den 4 mars 2010 mal nr T 9495-09 (Soderhof).

54 Stockholms tingsratt den 11 januari 2006 mal nr T 14202-05 (DC Comics).
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miroyalty som rattighetshavaren begar vid licensiering av sitt varumarke. I malet
hade ett foretag latit importera 72 leksaksfigurer som olovligen var markta med
DC Comics gemenskapsvarumarke. DC Comics vackte talan mot foretaget for varu-
markesintrang och som grund for berakningen av den skéliga ersattningen uppgav
DC Comics att bolaget vid licensiering av sina varumarken betingar sig en
minimiroyalty pa ca 45 000 kr for att ett varumarke overhuvudtaget ska fa
anvandas av annan. Tingsratten godtog DC Comics berdkningsmetod med hanvis-
ning dels till att intrdngsgoraren inte invint mot DC Comics beskrivning av
licensforfarandet och dels till att DC Comics varumarken ar kdnda i sddan utstrack-
ning att det mojliggoér for bolaget att betinga sig en inte obetydlig ersattning for
lovligt utnyttjande.55

Nar, sasom i malen ovan, fasta tariffer eller etablerade licensmarknader finns,
innebar det en lattnad for kdranden och domstolen att sla fast en skalig ersatt-
ning.>¢ Det framgar ocksa av HD:s domskal i NJA 2003 s 465 (Hotell du Nord), som
rorde ersattning enligt 47 § upphovsrattslagens’, angaende ersattningens skalighet
i allmanhet att "det normalt anses féreligga en presumtion for att en sidan med
representativa branschorganisationer framforhandlad tariff dr skdlig och det ligger

pd den som pdstdr motsatsen att bevisa sitt pdstdende.”

Det rader dock enligt min mening fortfarande viss osdkerhet kring hur den skaliga
ersattningen ska bestimmas dven nar det finns en licensmarknad for det olovligt
utnyttjade varumarket i fraga. Lottie-Ann Hulth belyser en viktig fraga i sin
kommentar till HD:s avgorande NJA 2005 s 180 (Formsprutan) i NIR 2005 s 549.
Hulth efterfragar i artikeln ett uttalande fran HD om att berdkningen av den skaliga
ersattningen inte alltid maste bygga pa antalet faktiskt sdlda exemplar. Hulth
menar att det under normala affirsméassiga forhallanden ar vanligt att licensavtal
innehaller klausuler om viss minimiforséljning.>8 Pehrson bemoter i sin artikel

"Ersattning och skadestand vid varumarkesintrang. Nagra teoretiska och praktiska

55 Ett liknande resonemang godtogs i ett mal fran 2003 som rérde fem mobilskal med figurer ur
familjen Flinta, SnurreSpratt och Tom & Jerry. Se Stockholms tingsratt den 28 maj 2003 mal nr T
18896-02 (Mobilskal).

56 Levin (2011) aas 570.

57 Ersattning vid anvandning av ljudupptagningar for offentligt framférande m.m.

58 Hulth, Kommentar till Hosta domstolens avgérande den 1 april 2005, NIR 2005 s 550.
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aspekter” Hulths argument med att det "torde vara svart att fa gehor for ett sidant
krav, eftersom minimivolymer eller minimiroyalty i allmanhet bara forekommer i
exklusiva avtal.”5? Det borde enligt min mening 4nda paverka ersattningsnivan om
rattighetshavaren normalt inte gar med pa att licensiera ut sitt varumarke under
en viss forsaljningsvolym. I annat fall skulle det kunna 16na sig for intrangsgoraren
att, i stallet for att betala den pa forhand bestdmda minimiroyaltyn, bega intrang
och endast behdova betala for utnyttjandet av exakt de intrangsprodukter som
upptackts. DC Comics-malet ovan ar ett bra exempel pa nar rattighetshavaren med

framgang aberopat en minimiroyalty som en lagsta ersattning for utnyttjandet.

En annan omstindighet som ocksa bor paverka den skiliga ersattningens storlek i
liknande fall 4r huruvida varumarkeslicensen i fraga normalt ingar i ett paket som
aven inkluderar patent, patentansokningar och olika former av know-how. I likhet
med vad Pehrson podngterar bor en intrangsgorare som endast utnyttjat
varumarket inte vara tvungen att betala en skilig ersdttning motsvarande hela

paketet.60

Aven om det dverlag ar enklare att faststilla en marknadsmaissig licensavgift for
varumdrken som rent faktiskt finns pa en licensmarknad kan det vara svart att i
praktiken bestamma vad som utgdér en marknadsmassig licensavgift i det enskilda

fallet.

4.5.2 Alternativa satt att berdakna den skiliga ersattningen pa nar licensmarknad

saknas

Nar rattighetshavaren inte licensierar ut sitt varumarke och nar en relevant
licensmarknad for liknande varuméarken saknas maste den skiliga ersattningen
bestimmas pa ett alternativt satt. Rattighetshavaren kan i liknande fall konstruera
ett belopp som bygger pa vad som skulle ha betalats enligt en hypotetisk

licens6verenskommelse och yrka pa ett belopp motsvarande en tankt licensav-

59 Pehrson (2008) a a s 469.
60 Pehrson (2008) a a s 468.
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gift.61 Ett annat satt att berdkna den skiliga ersattningen for utnyttjandet pa ar att
lata rattighetshavarens uteblivna vinst ligga till grund for berakningen®?, eller nar
den ar svar att faststilla, intrangsgorarens otillborliga vinst®3. De berakningsme-
toder som redogors for nedan ar inte uttommande. Det forekommer ocksa andra

satt att berdkna den skaliga erséttningen for utnyttjandet pa.6*

4.5.2.1 En hypotetisk licensoverenskommelse. Berdkningsbaser och relevanta

procentsatser

I samband med att olika berdkningsbaser diskuteras nedan redogors ocksa for de
procentsatser som ansags skaliga i fallet. Berdkningsbasen och procentsatsen
paverkar varandra varfor dessa bor ses som en helhet. Jag har valt att titta nar-
mare pa och redogora for foljande 3 berdakningsbaser som aterfinns i praxis och i

litteraturen®s:

1. Rattighetshavarens (genomsnittliga) pris pa den aktuella produkten som
utsatts for intrang.6¢ Originalproduktens forsaljningsvarde®’
2. Intrangsgorarens forsaljningspris®8

3. Intrangsgorarens arliga omsattning® och omsattningsvolym?°

1. Rdttighetshavarens (genomsnittliga) pris pd den aktuella produkten som utsatts

for intrdng. Originalproduktens forsdljningsvdrde

61 Se t.ex. Stockholms tingsratt den 15 februari 2007 mal nr T 25 642-05 (Canon), Stockholms
tingsratt den 14 mars 2003 mal nr T 7477-99, T 7480-99 och T 7482-99 (BUD) och Stockholms
tingsratt den 7 maj 2004 mal T 4943-02 och T 1171-21 (Tripp Trapp).

62 Stockholms tingsratt den 10 oktober 2008 mal nr T 3083-07 (BMW 2008) och Stockholms
tingsratt den 10 juni 2010 mal nr T 760-08 (BMW 2010).

63 Stockholms tingsratt den 12 mars 2010 mal nr T 19139-09 (Gillette 2010) och Stockholms
tingsratt den 15 juni 2011 mal nr T 2387-11 (Gillette 2011).

64 Se t.ex. Stockholms tingsratt den 27 oktober 2000 mal nr T 1435-99 (Hall Sverige rent) déar den
skaliga ersattningen for utnyttjandet berdknades utifran vardet av att infora varumarket i en
annons i Dagens Nyheter.

65 Listan ar inte uttémmande.

66 Stockholms tingsratt den 15 februari 2007 mal nr T 25 642-05 (Canon).

67 Stockholms tingsratt den 1 juni 2005 mal nr B 6236-04 (Louis Vuitton).

68 yon Heidenstam, Immaterialrattsliga skadestand, NIR 2000 s 133f. Stockholms tingsratt den 17
november 2010 mal nr T 19-10 (Abercrombie).

69 Svea Hovratt DT 32 mal nr T 78-97 (ABSLOUT RENT), Stockholms tingsritt den 7 maj 2004 mal T
4943-02 och T 1171-21 (Tripp Trapp).

70 Stockholms tingsratt den 14 mars 2003 mal nr T 7477-99, T 7480-99 och T 7482-99 (BUD).
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[ ett avgorande fran 200771 (Canon) behandlar Stockholms tingsratt fraigan om den
skaliga ersattningens storlek for utnyttjandet av varumarket Canon pa olovligen
parallellimporterade kameror. Canon stdmde intrangsgoraren, Priskrig, for
varumarkesintrang och yrkade bl.a. pa ett skadestand om 900 000 kr. Av det totala
skadestandskravet avsag 408 360 kr ersattning for utnyttjandet av varumarket.
Enligt Canon var 10 procent av det genomsnittliga priset pa den svenska
marknaden for kameror av det slag som det var fraga om skaligt sdsom ersattning
for utnyttjandet inom hemelektronik. Priskrig & andra sidan havdade att 2 procent
var en skalig niva pa ersattningen och att det var prisnivan pa Internet som var
relevant eftersom kamerorna enbart salts dar. Stockholms tingsratt ansag att en
relativt hog licensavgift om 10 procents skulle utga eftersom det var fraga om
tekniskt avancerade produkter av val kdnt varumarke. Angdende relevant pris
konstaterade tingsratten Kkort att det ar “genomsnittspriset pd den svenska
marknaden, oavsett férsdljningskanal, som dr relevant och inte det pris som Priskrig
erbjod pd Internet.” Det av Canon yrkade beloppet for skilig ersattning bifolls av

tingsratten.

[ ett straffrattsligt mal’2 gillande intrang i varumarket Louis Vuitton bestimde
Stockholms tingsratt den skiliga ersattningen for utnyttjandet av varumarket pa
piratkopior. Enligt Louis Vuittons berdkning motsvarade 15 procent av
originalproduktens foérsaljningsvarde en hypotetisk licensavgift. Tingsratten
godtog Louis Vuittons berdkningsmetod men ansag inte att det i malet fanns un-

derlag for att utga fran en hogre licensavgift dan 10 procent.

Tva mal”3 fran Stockholms tingsratt avser intrang i BMW:s varumarke vid forsalj-
ning av piratkopierade falgar. Som grund for berdkningen av den skaliga ersatt-
ningen har BMW i bada malen berdknat denna till ett belopp som motsvarar 25
procent av originalproduktens forsaljningsvarde (0.25 * 2400 = 600), vilket enligt
BMW ocksda motsvarar den vinst som BMW goér om 600 kr per filg. BMW:s
berdakningsmetod bygger bade pa en hypotetisk licensavgift och pa BMW:s ute-

71 Stockholms tingsratt den 15 februari 2007 mal nr T 25 642-05 (Canon).

72 Stockholms tingsratt den 1 juni 2005 mal nr B 6236-04 (Louis Vuitton).

73 Stockholms tingsratt den 10 oktober 2008 mal nr T 3083-07 (BMW 2008) och Stockholms
tingsratt den 10 juni 2010 mal nr T 760-08 (BMW 2010).
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blivna vinst till foljd av intranget eftersom dessa pastas vara lika stora. Av tingsrat-
tens domskal i 2008 ars mal framgar att "den skdliga ersdttningen far bestdmmas
utifrdn att BMW inte licensierar sina rdttigheter till annan, att utnyttjandet av
formgivningarna far anse ha avsett en produkt for vilken bolaget haft vissa
sdkerhetskrav samt att ersdttningen skall técka flera ensamridtter, varav vissa av
varumdrkena fdr anses synnerligen vil kdnda. En ersdttning for utnyttjandet av
ensamrdtterna utifrdn en ersdttning pd 600 kr for varje intrangsprodukt framstdr
ddrmed som skdlig.”’* Ersattningen som utgar i BMW-malen ar i forhallande till
ovriga mal hog. En licensavgift som motsvarar 25 procent av originalproduktens

forsaljningsvarde ar mer an vad som tidigare utgatt i varumarkesrattslig praxis.”>

Av de ovan redogjorda malen framgar att rattighetshavaren i ett antal mal fran
senare ar natt framgang med att yrka pa en skalig ersattning som grundar sig pa
originalproduktens (genomsnittliga) forsaljningsvarde. Gemensamt for malen ar
att det i samtliga fall ror varor som av intrangsgoraren salts till ett lagre pris dn

originalvarorna.

Det ar svart att, utifran parternas yrkanden och tingsrattens domskal, dra nagra
slutsatser om relevanta procentsatser for den skaliga ersattningen. I Canon-malet
tycks hdansyn ha tagits till att det rorde tekniskt avancerade produkter av ett
valkant varumarke och i Louis Vuitton-malet ansag tingsratten att 15 procent var
en for hog procentsats men motiverade inte varfor 10 procent var skaligt i och for
sig. BMW-malen sticker ut i forhallande till de 6vriga malen eftersom 25 procent av
originalproduktens forsaljningsvarde utgick vid faststdllandet av den skaliga
ersattningen. Det kan ifragasdttas om 25 procent av originalprodukternas for-
sdljningsvarde verkligen utgor en marknadsmassig licensavgift. Pehrson papekar i
sin artikel "Ersattning och skadestand vid varumarkesintrang. Nagra teoretiska
och praktiska aspekter” att den skaliga ersattningen inte kan bestammas till ett sa
hogt belopp att det skulle vara kommersiellt helt ointressant att utnyttja

varumadrket. 76 Jag menar ocksa att det knappast finns ndgon potentiell

74 Domskalen i 2010 ars fall stimmer i huvudsak 6verens med detta.

75 Angaende storleken pa de procentsatser som anvants av svenska domstolar se von Heidenstam,
Immaterialrattsliga skadestand, NIR 2000 s 134.

76 Pehrson (2008) aa s 467.
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licenstagare som skulle vara villig att betala en sa stor ersittning att den tilltdnkta
verksamheten skulle medfora en forlust. BMW-malen ar intressanta ur en rad olika

perspektiv och jag aterkommer till dessa under avsnitt 4.8.2.

2. Intrdngsgérarens forsdljningspris

Abercrombie & Fitch yrkade i ett mal i Stockholms tingsratt’” fran 2010 pa en
skalig ersattning om 500 000 kr for utnyttjandet av deras varumarke for klader.
Beloppet som motsvarade 12 procent av intrangsgorarens forsaljningspriser god-

togs av tingsratten som en skalig ersattning for utnyttjandet.

[ ett nu relativt gammalt avgorande fran Gota hovratt’8 ansags den relevanta basen
for berdkningen av den skiliga ersattningen vara intrangsgorarens pris till kund.
Malet gillde monsterrattigheten till en slask- och hushallsskrapa. Enligt
rattighetshavaren motsvarade fem procent av det genomsnittliga priset per skrapa
multiplicerat med antalet salda intrangsskrapor (0.05 * 6kr * 82 000 st = 24 600
kr) en skilig ersdttning for utnyttjandet av monsterritten. Intrdngsgoraren
daremot vitsordade 900 kr som en skalig ersattning for utnyttjandet. Beloppet
motsvarade i stillet 1,5 procent av intrangsgorarens forsaljningspris (3 kr/skrapa)
multiplicerat med 20 000 st sdlda skrapor. Av hovrittens domskal framgar att
"Oavsett vilket pris (rdttighetshavaren) kunnat fd ut fér skraporna anser hovrdtten
vid berdkning av royalty att det pris (intrdngsgoraren) tagit ut vid sin férsdljning, 3
kr, skall Idggas till grund for berdkningen.” Enligt hovrattens berdkning faststalldes
den skaliga ersattningen for utnyttjandet till 1,5 procent av 3 kr multiplicerat med

50 000 salda exemplar (= 2 250 kr).

Priset pa intrangsprodukter, sarskilt piratkopierade produkter, &r manga ganger
lagre an priset pa originalprodukter. Det kan darfor anses mindre lampligt att utga
fran intrangsgorarens pris vid berdkning av den skiliga ersdttningen. Varfor
intrangsgorarens forsdljningspriser utgjorde basen for berdkningen i
Abercrombie-malet och inte rattighetshavarens pris framgar inte. Det ar mojligt att

intrangsgorarens priser motsvarade rattighetshavarens varfér en skillnad i

77 Stockholms tingsratt den 17 november 2010 mal nr T 19-10 (Abercrombie).
78 NIR 1995 s 32 (Slaskskrapan).
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praktiken inte behover foreligga. Malet fran Gota hovratt ar som sagt relativt gam-
malt. De avgoranden fran tingsratten som redogors for under p 1 talar for att rat-
tighetshavaren med framgang bor kunna utga fran originalproduktens forsalj-
ningsvarde vid berdkningen av den skaliga ersattningen. Sarskilt tingsrattens
domskal i Canon-malet tyder pa att det ar "genomsnittspriset pd den svenska mark-
naden” som utgor grunden for berdkningen av den skiliga ersattningen och inte

intrangsgorarens lagre pris.

3. Intrdngsgérarens drliga omsdttning och omsdttningsvolym

Aven intrdngsgorarens totala omsittning har anvints som berdkningsbas for att
faststdlla rattighetshavarens skaliga ersattning. Rattighetshavaren, som var verk-
sam inom mobelbranschen, yrkade i ett mal fran 20047° pa en ersittning for
utnyttjandet av deras varumirke TRIP-TRAP motsvarande tva procent av
intrangsgorarens totala omsattning. Intrangsgorarens totala omsattning for de fem
ar som intranget pagatt uppgick till ett belopp om 72 miljoner kr. Rattighetsha-
varen yrkade dven pa ett 30 procentigt paslag motsvarande viardet av omsatta
produkter efter forsdljning till slutkund. Enligt rattighetshavaren landade
intrangsgorarens totala omsattning, efter paslaget, pa 94 miljoner Kkr. Tingsratten
godtog tva procent som en skidlig procentsats med hanvisning till att
rattighetshavaren vanligen tar ut en femprocentig avgift for utnyttjandet av
varumdrket och att varumaérket ifrdga ar val ansett. Eftersom intrangsgoraren
framst salt produkterna genom aterforsiljare ansag tingsratten inte att det 30
procentiga paslaget var motiverat. En skalig ersattning motsvarande tva procent
av 72 miljoner kr (ca 1,4 miljoner kr) utgick till rattighetshavaren for utnyttjandet

av varumarket.

Basen for berdakningen av den skiliga ersattningen har i ett avgorande fran 200380
ansetts kunna utgéra intrangsgorarens forsaljningsvolym. I malet konstaterade
Stockholms tingsratt att det forelag ett intrang i Anheusers ratt till 6lvaruméarket

Budweiser. Vid faststillandet av den skiliga ersattningens storlek uttalade

79 Stockholms tingsratt den 7 maj 2004 mal nr T 4943-02 och T 1171-21 (Tripp Trapp).
80 Stockholms tingsratt den 14 mars 2003 mal nr T 7477-99, T 7480-99 och T 7482-99 (BUD).
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tingsratten att en licensavgift motsvarande tva procent av den av intrangsgoraren

medgivna forsaljningsvolymen 0l var skalig.

[ ett mal fran 20078! konstaterades intrang i Lyle & Scotts kladvarumarke och
fragan var vilken ersattning for utnyttjandet som skulle utga. Lyle & Scott yrkade
pa en hypotetisk licensavgift motsvarade 10 procent av intrangsgorarens totala
forsaljning. Intrangsgoraren vitsordade ett belopp motsvarande fem procent av
den totala forsiljningen och da Lyle & Scott inte lagt fram nagon bevisning for att
styrka en hogre procentsats dn fem procent faststillde tingsratten det av

intrangsgoraren vitsordade beloppet.

Vid en frivillig licenséverenskommelse berdknas ofta den skaliga ersattningen som
en viss royalty av licenstagarens sammanlagda forsaljning. I litteraturen har darfor
metoden ansetts vara ett bra och rattvisande satt att berdkna ersattningen pa.s2
Daremot ar det inte alltid mojligt att ta fram relevant information for att géra en
liknande berdkning vid intrang. For de fall det ror sig om ett mindre antal
produkter eller nar forsaljningen dven innefattar forsaljning av andra produkter ar

det inte alltid mojligt att ta fram tillimpliga omsattningssiffror.

4.5.2.2 Utebliven vinst eller intrangsgorarens otillborliga vinst

[ stillet for att lata den skiliga ersattningen motsvara en hypotetisk licensavgift
har rattighetshavaren i ett antal avgoranden fran senare ar berdaknat ersiattningen
till ett belopp motsvarande utebliven vinst eller intrangsgorarens otillborliga vinst.

Foljande berdkningsunderlag ar hamtade fran litteraturen®? och fran praxis: 84

1. Den nettovinst som intrangsgoraren hade gjort om han salt produkterna till
originalpris
2. Intrangsgorarens faktiska vinst

3. Rattighetshavarens uteblivna vinst

81 Stockholms tingsratt den 19 juni 2007 mal nr T 33980-05 (Lyle & Scott).

82 Pehrson (2008) a a s 468. Se dven Bernitz, Skalig licensavgift som berdkningsgrund for
skadestand vid varuméarkesintrang, NIR 1988 s 519.

83 Borgenhall (2008) a a s 148. Alin och Larson a a s 82f.

84 Listan ar inte uttémmande.
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1. Den nettovinst som intrdngsgoraren hade gjort om han sdlt produkterna till
originalpris
[ ett tingsrattsavgorande fran 201185 yrkade Dior pa ersattning for utnyttjandet av
deras varumairke pa piratkopierade mascaror, puder och 6gonskuggor. Varorna
beslagtogs av Tullverket och nadde aldrig den svenska marknaden. Dior yrkade pa
en skalig ersattning om 28 700 kr. Beloppet motsvarade originalprodukternas
forsaljningsvarde minus kostnader for tillverkning av piratkopiorna multiplicerat
med antalet intrdngsprodukter. Aven om Dior justerade ner beloppet ndgot
godtogs det inte fullt ut av tingsratten. Med hanvisning till “avsaknaden av vidare
utredning” och “den forhdllandevis ringa omfattningen av intrdnget” utgick endast
15 000 kr for utnyttjandet. Detta trots att tingsratten konstaterade att vardet av de
aktuella varorna uppgick till betydande belopp och att Dior far anses ha ett starkt

intresse av att intrang inte begas.

Stockholms tingsratt behandlar i tva avgoranden, ett fran 201086 och ett fran
201197, fragan om skilig ersattning for utnyttjandet av Gillettes varumarke pa
piratkopierade rakblad. Efter att piratkopierade rakblad beslagtagits av Tullverket
vackte Gillette talan mot intrangsgorarna och yrkade pa bl.a. skilig ersattning for
utnyttjandet om 7 000 kr i det ena fallet och om 25 245 kr i det andra. Yrkandena
grundades pad den vinst som intrangsgorarna hade gjort om de salt intrangspro-
dukterna till originalpris. Berdkningen gjordes genom att det genomsnittliga
inkopspriset for pirattillverkade rakblad drogs bort fran det genomsnittliga
marknadspriset for originalrakblad vilket sen multiplicerades med antalet
piratkopierade rakblad. Vinsten per rakblad justerades ner nagot av Gillette och
tingsratten godkinde berakningsmetoden i bada fallen. Av tingsrattens domskal
fran 2011 framgar att "Med skdlig ersdttning fér utnyttjandet av varumdrken avses
vanligen den licensavgift som skulle ha utgdtt om parterna trdffat en
overenskommelse om utnyttjandet. I ett fall som detta, ndr licensiering dr utesluten,

dr det dock mer ldmpligt att berdkna ersdttningen med utgdngspunkt frdn den vinst

85 Stockholms tingsratt den 17 juni 2011 mal nr T 10315-10 (Dior).
86 Stockholms tingsratt den 12 mars 2010 mal nr T 19139-09 (Gillette 2010).
87 Stockholms tingsratt den 15 juni 2011 mal nr T 2387-11 (Gillette 2011).
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som intrdngsgéraren hade gjort om han hade sdlt varorna. I avsaknad av annan

utredning finner tingsrdtten att den av Gillette yrkade ersdttning dr skdlig.”

Nar tingsratten i ett annat mal fran 201088 faststdllde den skaliga ersattningen for
utnyttjandet av Bjorn Borgs varumarke pa 67 kalsonger uppmarksammades
intrangsgorarens moijlighet till vinst vid en forsaljning av kalsongerna. Bjorn Borgs
yrkande for skalig ersattning berdknades utifran en berdknad otillborlig vinst om
150 kr/kalsong. (Marknadspriset for kalsongerna, 215 kr, minus tillverk-
ningskostnader och ovriga kostnader). Tingsriatten diaremot menade att
ersattningen for utnyttjandet av varumadrket skiligen kunde bestdmmas till
100 kr/kalsong. Detta med hénvisning till att "Kalsongerna kom att kvarhallas av
Tullverket. Om de i stdllet skulle ha satts pd marknaden torde mdjligheten till vinst
vid en forsdljning av ett litet antal piratkopierade varor, utanfor etablerade forsdlj-

ningskanaler, vara begrdnsad.”

Ett liknande mal fran 20098 avsag Lacoste-tofflor. Rattighetshavaren rdknade i
malet forst ut intrangsgorarens vinstmarginal till 220 kr/tofflor men justerade
sedan ner beloppet till 150 kr/tofflor vilket med beaktande av att det rorde sig om
110 tofflor motsvarade en skilig ersiattning om 16 500 kr. Tingsratten godtog
berdakningsunderlaget och domde ut det yrkade beloppet. Av domskalen framgar
att tingsratten, vid bestdimmandet av den skaliga ersattningen, tagit hansyn till att
Lacostes varumarke ar val kidnt och att bolaget har ett starkt intresse av att
varumarkesintrang inte begds samt att intrangsgdraren genom att utnyttja

varumarket haft en mojlighet att gora en inte obetydlig vinst pa forfarandet.

Sasom skalig ersattning for utnyttjandet utgar i de ovan redogjorda malen inte en
marknadsmassig licensavgift. I stallet utgor intrangsgorarens otillborliga vinst be-
rakningsgrunden for ersattningens storlek. I litteraturen har anforts att
intrangsgorarens otillborliga vinst maste tillmatas betydelse vid faststdllande av
skadestandet for att det inte ska 1ona sig att bega varumarkesintrang.?® I samband

med genomforandet av sanktionsdirektivet infordes ocksa uttryckligen en

88 Stockholms tingsratt den 13 juni 2010 mal nr T 314-09 (Bjorn Borg).
89 Stockholms tingsratt den 27 februari 2009 mal nr T 14440-08 (Lacoste).
90 Borgenhill (2008) a a's 148. Alin och Larson a a s 82f.
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bestimmelse om att hansyn sarskilt ska tas dven till den vinst som den som begatt
intranget har gjort nar ersiattningens storlek bestims. Av forarbetena framgar
vidare att utgangspunkten inte ar att den skadelidande ska fa ersattning for saval
utebliven vinst som for intrangsgorarens vinst. Motivet ar i stallet att, for de fall
det ar lattare att fora bevisning om intrangsgorarens vinst, denna kan utgdra
bevisning for den egna uteblivna vinsten.?! Precis som tidigare galler principen att

rattighetshavaren inte ska kompenseras utéver den faktiska skadan.?2

Att rattighetshavaren aldrig ska erhalla ersattning utover den faktiska skadan har
kritiserats och ifrdgasatts i litteraturen. Borgenhdll menar att principen maste
revideras redan genom att det foreligger en ratt till skdlig ersattning for
utnyttjandet svarande mot en marknadsmadssig licensavgift. Detta eftersom en
rattighetshavare som inte har nagon produkt pa marknaden normalt inte drabbas
av nagon storre ekonomisk skada men dnda har ratt till en skalig ersattning for
utnyttjandet. Att ersattningen ska utga dven om rattighetshavaren inte lidit nagon
faktisk forlust till f6ljd av intranget menar Borgenhall ocksa tyder pa att principen
inte kan gilla sa kategoriskt som det kan uppfattas av forarbetena® och av
Formspruta-malet.?* Att en ersittning motsvarande den vinst som intrangsgoraren
hade kunnat gora om denna salt varorna utgar i mal dar varorna forstorts av

Tullverket tyder enligt mig dven det pa att principen inte fullt ut kan anses gilla.

En enligt min mening intressant reflexion ar dessutom att malen ovan alla ar av-
gjorda efter lagandringen 2009. Man kan fraga sig om det ar lagdndringen som
paverkat domstolarnas bedémning i fragan och om detta ar en forandring som kan
harledas fran implementeringen av sanktionsdirektivet? Eller ar det snarare sa att
rattighetshavarna insett mojligheten att utga fran intrangsgoérarens vinst vid
berdakning av skadestand? Det ar naturligtvis omojligt att med sdkerhet siga om
det faktum att intrangsgorarens otillborliga vinst nu uttryckligen ska tillmatas
betydelse vid berdkningen av skadestandet innebar en storre férandring i svensk

ratt. Att tingsratten i Gillette-malen framhaller att "ndr licensiering dr utesluten, dr

91 Prop. 2008/09:67 s 229f.
92 Prop. 2008/09:67 s 232.
93 Prop. 1993/94:122 s 50.
94 Borgenhall (2008) aa s 147f.
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det dock mer ldmpligt att berdkna ersdttningen med utgdngspunkt frdn den vinst
som intrdngsgéraren hade gjort om han hade salt varorna™ talar for att domstolen
tagit ett steg i riktning mot att tillmita intrangsgorarens vinst betydelse vid

faststadllande av den skaliga ersattningen.

2. Intrdngsgérarens faktiska vinst

[ ett avgorande fran 2002% yrkade rattighetshavaren, innehavare av varumarket
Ariel for tvattmedel, pa bl.a. en skilig ersattning om 195 000 kr. Rattighetshavaren
framholl att ett alternativt satt att berdkna en skalig ersattning for utnyttjandet pa,
nar en licensmarknad for varumarket i fraga saknas, ar att lata ersittningen
motsvara den marginal som rattighetshavaren har vid forsdljning av original-
produkter. Ett annat satt ar att berdkna intrangsgorarens marginal vid forsaljning
av intrangsprodukten. I malet la rattighetshavaren fram en noggrann utredning
angaende intrangsgorarens vinst vid forsaljning av tviattmedlet. Intrangsgorarens
genomsnittliga vinst per kg tviattmedel rdaknades ut till 3,73 kr/kg vilket
multiplicerades med ett uppskattat antal salda kilo (52,424 kg) vilket uppgick till
ungefar 195 000 kr. Av rattighetshavarens stdmningsansokan framgar vidare att
om ersattningen i stédllet hade berdknats efter rattighetshavarens egen marginal pa
forsadljning av originalprodukterna, vilket egentligen ar det mest rimliga, hade
ersattningsbeloppet blivit vasentligt hogre. Tingsratten fann det yrkade beloppet
skaligt och bifoll yrkandet.

3. Rdttighetshavarens uteblivna vinst

Ett annat satt att berdkna den skaliga ersattningen for utnyttjandet ar att utga fran
den egna uteblivna vinsten. | BMW-malen som redogjordes for under avsnitt
4.5.2.2 tillampades en liknande berdkningsmetod. BMW yrkade i malen pa en
skilig ersattning motsvarande den vinst som BMW gor per sald originalfilg. Som
tidigare ocksa namnts motsvarade BMW:s uteblivna vinst per filg dven en enligt

BMW hypotetisk licensavgift. Berdkningsmetoden godtogs av tingsratten.

95 Hamtat frdn domskéalen i 2011 &rs mal. Domskalen i 2010 ars mal liknar detta.
96 Stockholms tingsratt den 3 april 2001 mal nr T178-02 (Ariel).
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4.5.3 Problematiken kring den skdliga ersattningen for utnyttjandet

4.5.3.1 Motsvarar den skaliga ersattningen verkligen en marknadsmassig

licensavgift?

Det finns enligt min mening anledning att stanna upp och reflektera 6ver vad den
skaliga ersattningen for utnyttjandet faktiskt ar i svensk ratt idag. Av férarbetena
framgar klart och tydligt att den skéliga ersattningen ar den licensavgift som borde
ha betalats om licens upplatits.®7 Efter att ha studerat praxis och litteratur pa
omradet framgar dock uttalandet inte ldngre som lika sjalvklart. Nar den skaliga
ersattningen infordes 1994 var avsikten i forsta hand att underlatta for rattig-
hetshavaren att fa en lamplig ersattning vid varje immaterialrattsligt intrang.”8
Utan att behova visa pa faktisk skada skulle rattighetshavaren alltid fa en er-
sdttning motsvarande en marknadsmassig licensavgift. Att faststdlla vad som
motsvarar en marknadsmassig licensavgift i varje enskilt fall har daremot visat sig
forenat med en hel del svarigheter.? I likhet med Pehrson anser jag att den
forbattring av rattslaget som mojligheten att kunna krava ersattning for utnyttjan-
det var avsedd att fa inte ska Overdrivas.190 | vart fall inte om den skiliga
ersattningen verkligen ar tankt att motsvara en marknadsmassig licensavgift vid

en frivillig upplatelse av licens.

Jag har svart att se att den licensavgift som utgick i BMW-malen ocksa hade utgatt
vid en frivillig licenséverenskommelse mellan parterna. Detta eftersom det for
intrangsgoraren skulle vara kommersiellt helt ointressant att utnyttja BMW:s va-
rumadarke vid en sa hog licensavgift. I de fall dar intrangsgorarens otillborliga vinst
utgatt som skalig ersattning svarar det enligt min mening inte heller mot en
marknadsmassig licensavgift. Det ar foga sannolikt att ndgon vid en frivillig licens-

overenskommelse skulle betala hela sin tankta vinst i licensavgift.

97 Prop. 2008/09:67 s 233.

98 Prop. 1993/94:122 s 50.

99 Pehrson (2008) a a.

100 Pehrson (2008) a a s 469f.
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Att den skiliga ersattningen idag inte alltid svarar mot en marknadsmassig
licensavgift behover inte vara till nackdel. Ur rattighetshavarens perspektiv ar
utvecklingen snarare till fordel eftersom denna, utan att behéva visa faktisk skada
till f6ljd av intranget, har mojlighet att erhalla intrangsgorarens otillborliga vinst
sasom minimiersattning. I likhet med vad som tidigare papekats bor en miniminiva
pa skadestandet vid varumarkesintrang vara den vinst som intrangsgoraren gjort
eller kunnat gora pa intranget. Med en sadan regel uppratthalls skadestandets
preventiva funktion och intrangsgoraren tjanar inte pa att gora intrang. Att hansyn
till intrangsgorarens vinst tas stimmer ocksa val éverens med TRIPs-avtalet och

med EU-ratten.10!

3.5.3.2 Faktorer som paverkar den skaliga ersiattningens storlek

Av 8 kap 4 § VML framgar att sarskild hdnsyn ska tas till utebliven vinst,
intrangsgorarens vinst, skada pa varumaiarkets anseende, ideell skada och
rattighetshavarens intresse av att intrang inte begas nar skadestandets storlek
bestams. En viktig fraga vid faststdllandet av den skaliga ersattningens storlek ar

darfor vilka faktorer som paverkar storleken och hur.

Att varumarkets varde bor paverka storleken av den skiliga ersattningen har bl.a.
papekats i litteraturen.02 Levin ndmner tyskt ratt som ett bra exempel dar nivan
pa ersittningen motsvarande en tankt licensavgift rattar sig efter den grad av
goodwill som intrdngsgoraren har kunnat tillgodogéra sig.1°3 Aven om det av
tingsratternas avgoranden ovan inte framgar exakt pa viket satt ett varumarkes
varde paverkat den skiliga ersiattningen framgar att varumarkets varde har bety-
delse. Exempelvis framgar av domskalen i BMW-malen att hansyn tagits till att
"varumdrkena fdar anses synnerligen vil kdnda” och av domskalen i Lacoste-malet
framgar att tingsratten tagit hdnsyn till att varumarket ar val kdnt och att
intrangsgoraren “genom att utnyttja varumdrkena skulle haft méjlighet att gora en

inte obetydlig vinst pad forfarandet”.

101 Borgenhall (2008) a a s 148 och s 156. Se aven TRIPs-avtalet artikel 45.2 och Dir 2004/48/EG
artikel 13.2.

102 Levin (1990) Noveller i varumarkesratt s 207ff. Pehrson (2008) a a s 469.

103 Levin (1990) aa s 208f.
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Det ar enligt min mening sjalvklart att ett varumarkes varde paverkar den skaliga
ersattningens storlek. Den marknadsmassiga licensavgiften for ett valkdnt
varumarke ar normalt hogre dn for ett mindre kdnt varumarke. Jag menar att man,
indirekt genom att faststdlla en marknadsmassig licensavgift, eller utga fran in-

trangsgorarens vinst, tar hansyn till varumarkets varde.

Utebliven vinst eller intrangsgorarens vinst paverkar ocksa storleken pa den ska-
liga ersidttningen. Omfattar intranget fler intrangsprodukter utgdr normalt en
hogre licensavgift. I Bjorn Borg-malet gor tingsratten ett intressant uttalande nar
de skriver att "mdjligheten till vinst vid forsdljning av ett litet antal piratkopierade
varor, utanfor etablerade forsdljningskanaler, (torde) vara begrdnsad”. Man kan
fraga sig om intrangsgorarens faktiska mdojlighet att silja de piratkopierade

kalsongerna bor paverka den skiliga ersattningens storlek.

Aven andra faktorer tycks kunna paverka den skiliga ersittningens storlek. Utan
att det i detalj framgar hur, kan man av de ovan redogjorda malen utldsa att den
skiliga ersattningen paverkats dels av att flera rattigheter utnyttjats och att det
stallts siakerhetskrav pa produkterna (BMW-malen), dels av att det ror tekniskt
avancerade produkter (Canon-malet) och dels av att intranget ror lyxprodukter

(Louis Vuitton-malet och Dior-malet).

Av forarbetena framgar vidare att dven intrangets omfattning och tiden under
vilken intranget pagatt bor paverka storleken av skadestandet. Det framgar ocksa
att tex. graden av skuld kan paverka skadestandet. Ett uppsatligt eller grovt
oaktsamt intrang bor kunna medfora att ett hogre skadestandsbelopp utgar.104 Att
ett subjektivt rekvisit skulle kunna paverka storleken av en frivillig licensavgift ar

daremot inte sarskilt troligt.105

4.6  Ersattningen for ytterligare skada

¥ /../samt ersdttning fér den ytterligare skada som intrdnget har medfért. Ndr

ersdttningens storlek bestdms ska hédnsyn sdrskilt tas till:

104 Prop. 1993/94:122 s 52.
105 Se dven Pehrson (2008) a a s 464f.
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1. utebliven vinst,

2. vinst som den som har begdtt intrdnget har gjort,
3. skada pa varukdnnetecknets anseende,

4. ideell skada, och

5. rdttighetshavarens intresse av att intrdng inte begds. 106

For att rattighetshavaren fullt ut ska ersattas for den faktiska skada som intranget
medfort ar denna, utover skalig ersattning for utnyttjandet, ocksa berattigad till
ersattning for ytterligare skada.l9” For att berdttigas ersattning for ytterligare
skada kravs, till skillnad fran vid ersattning for utnyttjandet, att rattighetshavaren
kan visa att ytterligare skada foreligger.198 Ersattning for ytterligare skada utgar

endast vid uppsatliga eller oaktsamma intrang.

Utgangspunkten ar som sagt att rattighetshavaren ska ersittas for sin fulla och
specificerade forlust. Flera omstdndigheter beaktas vid faststdllandet av
skadestandet vilket medfor att man som rattighetshavare bor anstranga sig for att
precisera och ge relevanta berdkningsunderlag till domstolen.1%? den svenska
bestimmelsen anges uttryckligen fem kriterier vilka domstolen sarskilt!10 ska ta
hansyn till niar den bestimmer skadestandets storlek. Kriterierna bygger pa

sanktionsdirektivets artikel 13.1 a) av vilken det framgar att:

“Ndr de rdttsliga myndigheterna faststdller skadestdndet skall de beakta alla rele-
vanta omstdndigheter, sdisom de negativa ekonomiska konsekvenserna, ddribland
utebliven vinst, for den skadelidande parten, den otillbérliga vinst som intrdngs-
goraren har gjort och, ddr sd dr ldmpligt, omstdndigheter av annan dn rent
ekonomisk betydelse, sdsom ideell skada som rdttighetshavaren har férorsakats

genom intrdnget,”

106 8 kap 1 § VML.

107 Prop. 1993/94:122 s 52. Prop. 2008/09:67 s 230.

108 Prop. 1993/94:122 s 54. Prop. 2008/09:67 s 226.

109 Levin (2011)aas 573.

110 Forteckningen av omstandigheter ar inte uttémmande, se prop. 2008/09:67 s 232.
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Nedan foljer en kortare genomgang av nagra Kriterier som paverkar ersiattningens

storlek.

4.6.1 Utebliven vinst

En omstiandighet som ska beaktas vid faststidllandet av ersattningen é&r
rattighetshavarens uteblivna vinst. Utebliven vinst kan besta av en forsaljnings-
nedgang eller en forvantad utebliven forsiljningsokning.11! Tanken ar att om ett
intrang inte begatts sa skulle rattighetshavaren kunnat silja de produkter som
intrangsgoraren nu i stillet salt.112 Nar den uteblivna vinsten ska bestdammas
beaktas normalt faktorer som antalet osalda produkter och rattighetshavarens
tackningsbidrag per enhet.113 Tackningsbidraget ar forsaljningspriset minus de

rorliga kostnaderna.l14

Att bestimma hur manga produkter rattighetshavaren hade salt om intranget inte
begatts ar svart och man kan inte presumera att intrangsgorarens forsaljning
motsvarar rattighetshavarens uteblivna forsiljning. 115 Sarskilt nar intrangs-
produkterna saljs till ett lagre pris an originalprodukterna och nar varorna saljs pa
en konkurrensutsatt marknad gar det inte att forutsatta att antalet sdlda exemplar

av intrangsgoraren alltid motsvarar rattighetshavarens antal osalda exemplar.116

En viktig forutsattning for att utebliven vinst ska kunna tillmatas betydelse ar att
rattighetshavaren paborjat eller planlagt produktion.!l” Vidare stills krav pa
orsakssamband och adekvat kausalitet mellan intranget och den uteblivna forsalj-
ningen. Bara nar intrdngsprodukten Kkonkurrerar med rattighetshavarens
produkter kan den uteblivna vinsten antas bero pa intranget. Pehrson anvander ett
exempel som visar att en rattighetshavares uteblivna vinst manga ganger inte

beror pa intrangsgorarens forsaljning. Enligt exemplet sdlde en varumarkesinne-

111 Prop. 1993/94:122 s 51. Pehrson (2008) a a s 470f.

112 Pehrson (2008) aas 471.

113 Levin (2011) aas 573 som hanvisar till NJA 1988 s 183 (Sodastream) och NJA 1988 s 543
(Levi’s).

114 Alin och Larson aa s 38.

115 Levin (2011) aas 574.

116 Pehrson (2008) a a s 473f.

117 Levin (2011) aa s 573f.
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havare skjortor under sitt varumarke medan intrangsgoraren i stillet salde slipsar
under samma varumadarke, en produkt som varumadarkesinnehavaren inte alls
marknadsforde. Varumarkesinnehavaren kan i ett liknande fall uppenbarligen inte
krava ersattning for utebliven forsiljning eftersom den som kopt slipsen efterfra-

gade just en slips och inte en skjorta.118

Det dr manga ganger svart att visa exakt vilken del av den uteblivna vinsten som
paverkats av intranget eftersom en utebliven vinst normalt paverkas av en rad
olika faktorer. Det gar sdllan att med sdkerhet sdga hur rattighetshavarens forsalj-

ning verkligen skulle ha sett ut om intranget inte begatts.!1°

4.6.2 Vinst som den som begatt intranget gjort

I samband med genomférandet av sanktionsdirektivet inférdes i svensk ratt
uttryckligen en bestimmelse om att den vinst som intrangsgoraren gjort till foljd
av ett intrang ska kunna tillmatas betydelse vid faststillandet av skadestandets
storlek. Vid inférandet av kriteriet var regeringen tydlig med att "utgangspunkten
enligt direktivet inte ar att den skadelidande ska fa ersattning for saval utebliven
vinst som for intrangsgorarens vinst, eftersom den senare i de allra flesta fall utgor
bevisning for den egna uteblivna vinsten.” 120 Aven om intrdngsgorarens
otillborliga vinst ar ett relevant satt att berdkna skadan pa innebar det, enligt
lagstiftaren, inte att rattighetshavaren ska kompenseras for mer an den faktiska

skadan.12?
4.6.3 Skada pa varumarkets anseende
Skada pa varumarkets anseende, dven kallat goodwillskada eller marknadsskada,

utgéor manga ganger den mest kidnnbara skadan for rattighetshavaren vid

varumarkesintring.122 Aven om omfattningen av en goodwillskada ar svar att

118 Pehrson (2008) aas 471.
119 Alin och Larsonaas 37.
120 Prop. 2008/09:67 s 229f.
121 Prop. 2008/09:67 s 280.
122 Prop. 2008/09:67 s 230f.
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uppskatta ar utgangspunkten enligt svensk ratt att ndgon form av goodwillskada

alltid uppstar vid utnyttjandet av annans varumarke.123

Ett varumarkes goodwill bestar av dess sarskiljningsformaga och av dess anseende
och renommé. Goodwillskadan som uppstar till foljd av ett intrang innebar att
varumarkets sarskiljningsformaga urvattnas, att dess anseende forsiamras

och/eller att varumarkets garantifunktion skadas.124

Problemet med goodwillskada ar att den, i vart fall for kinda varumarken, svarli-
gen later sig repareras och att den pa forhand ofta dr omdjlig att precisera.l25
Forenklat uttryckt handlar goodwillskada om hur varumarkets goodwillvarde
paverkats av ett intrang. Genom att jamfora vardet fore intranget med vardet efter
intranget far man ett matt pa goodwillskadan i det enskilda fallet.126 I likhet med
kriteriet utebliven vinst kan ett varumarkes goodwill paverkas av en rad andra
faktorer som inte gar att hdrleda fran intranget. Det ar darfor viktigt att
rattighetshavaren tydligt preciserar och motiverar det yrkade beloppet for

goodwillskada.

4.6.4 Ideell skada

Av sanktionsdirektivets artikel 13.1 a) framgar uttryckligen att ideell skada ska
ersattas rattighetshavaren vid intrang i alla immateriella rattigheter. I svensk ratt
fanns, innan genomfoérandet av direktivet, endast i upphovsrattslagen en liknande
bestimmelse om att “lidande eller annat forfang” 127 skulle beaktas vid

faststallande av skadestandet vid upphovsrattsintrang.

Man har tidigare i svensk ratt ansett att ett ideellt skadestdnd inte ar direkt
tillampligt pa det industriella rattsskyddets omrade eftersom man inte ansett att

kopplingen mellan skadan och rattighetshavaren haft samma personliga pragel

123 Prop. 1993/94:122 s 70. NJA 2005 s 180 (Formsprutan).

124 Borgenhall (2000) aa s 154.

125 Levin (1990) aa s 215f.

126 Borgenhall (2008) aa s 156.

127 Av Ds 2007:19 s 282 och prop. 2008/09:67 s 231 framgar att "lidande eller annat férfang” kan
jamstdllas med uttrycket ideell skada i sanktionsdirektivet.
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som inom upphovsratten.128 Efter implementeringen av sanktionsdirektivet infor-
des daremot uttryckligen kriteriet ideell skada i varumarkeslagen och ideell skada

ska numera beaktas dven vid varumarkesintrang.12?

Vid inférandet av begreppet ideell skada uttalade regeringen att detta var att jam-
stdlla med "lidande och annat forfang” i upphovsrattslagen.’3? Den ideella ratten
torde darfor, i likhet med vad som foljer av tidigare upphovsrattspraxis, avse en
personlig krdankning eller personligt obehag.!3! Vad som i praktiken avses med
ideell skada vid varumarkesintrang aterstar att se och den slutliga tolkningen av

uttrycket ideell skada ankommer forstas pa EU-domstolen.132

4.6.5 Rattighetshavarens intresse av att intrang inte begas

Bestaimmelsen om att rattighetshavarens intresse av att intrang inte begas ska
beaktas nar ersattningens storlek bestdms infordes i varumarkeslagen i samband
med lagidndringen 1994. Syftet med bestimmelsen ar att forbattra rattighetsha-
varens mojlighet att fa full ersattning for den skada som den lidit och att styrka
skadestandets preventiva och reparativa funktion.!33 Regeln ar en hjalpregel men
ingen bevislattnadsregel. Regeln ger inte uttryck for nagon form av straffliknande
skadestand utan ska i stillet ses som en slags uppmaning till domstolarna att vara

generosare nadr de faststéller ersattningens storlek.134

Det ar svart att siga exakt vad som avses med bestimmelsen eftersom den inte
tillrackligt tydligt preciserats av lagstiftaren.135> Om regeln rent faktiskt kan anvan-
das for att doma ut ett hogre skadestand kan diskuteras. Enligt Fornell och
Jilmstad utesluter inte regelns ordalydelse att detta skulle vara moéjligt medan

principen att rattighetshavaren ska fa full ersiattning for ekonomisk skada talar

128 Prop. 1993/94:122 s 52 och prop. 1985/86:86 s 30 f och 40 ff. Se &ven NJA 2005 s 180
(Formsprutan).

129 Det innebdr inte att ideell skada alltid foreligger, se Pehrson (2008) a a s 482.

130 Se not 127.

131 NJA 1996 s 354 (Stadens l6jtnant), Stockholms tingsratt den 11 april 2006 mal nr T 9013-04 (Ta
mig till havet).

132 Prop. 2008/09:67 s 232.

133 Prop. 1993/94:122 s 52.

134 Levin (2011) aa s 577. Se dven NJA 2005 s 180 (Formsprutan).

135 yon Heidenstam, Immaterialrattsliga skadestand, NIR 2000 s 135f.
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emot.136 Aven om sanktionsdirektivet inte kriver att svensk ritt innehdller en
liknande bestammelse beslutade regeringen att ha kvar denna. Samma bestam-
melse infordes ocksa i upphovsrattslagen, eftersom det tydligt bor framga att det

inte ska lona sig att kalkylera med intrang.137

4.7 Metoder for att berakna foérlorad forsaljning och goodwillskada

De vanligaste skadetyperna vid varumarkesintrang ar forlorad forsiljning och
marknadsskador (goodwillskador) men dven skada i form av mer interna forluster
eller kostnader for intranget forekommer.138 Jag har valt att i uppsatsen fokusera
pa berdkningen av forlorad forsdljning och berdkningen av goodwillskada.
Ersattning for annan skada som kan uppsta i samband med ett intrang kommer

inte att behandlas narmare har.

4.7.1 Metoder for att berdkna forlorad forsaljning

Som namnts ovan ar det manga ganger svart att siga hur rattighetshavarens
forsaljning verkligen skulle ha sett ut om ett intrang inte gjorts. For att motivera
ersattning i form av forlorad forsaljning till foljd av ett intrang underlattar det

darfor om:

1. Intrangsgorarens produkter liknar rattighetshavarens produkter och
2. Om intrangsprodukterna utbjudits till forsédljning pa samma eller liknande

forsaljningsstallen

Nedan f6ljer en redogorelse for 3 olika satt att berdkna forlorad forsaljning pa.

1. Rattighetshavarens forlust

2. Raéttighetshavarens forlust baserad pa intrangsgorarens forsaljning

3. Intrangsgorarens vinst

136 Fornell och Jilmstad, Immaterialrattsliga skadestand. Patent och upphovsratt. IFIM nr 93, s 38.
137 Prop. 2008/09:67 s 230 som hanvisar till SOU 2001:26 s 350.
138 Levin (2011) aa s 573ff.
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1. Rdttighetshavarens forlust

Genom att rattighetshavaren redogor for bla. sina forsaljningssiffror for aren
innan intranget samt for en budgeterad forsaljning for aret som intranget intraffat
kan rattighetshavaren ge domstolen en uppfattning om den uppskattade uteblivna
vinsten i det enskilda fallet. Om rattighetshavarens forsaljningssiffror minskat i
storre utstrackning an vad som far anses rimligt kan denna minskning anses sam-

mankopplad med intranget.13°

Huruvida metoden ar rattvisande i det enskilda fallet beror till stor del pa hur val
rattighetshavaren underbygger och motiverar det yrkade beloppet. En omstandig-
het som talar emot att anvdanda en likande metod ar att rattighetshavaren maste
lamna ut uppgifter om sin egen forsaljning och om vilken vinst denna gor pa sin
forsaljning. Informationen utgor ofta en foretagshemlighet som rattighetshavaren

inte vill offentliggora.

2. Rdttighetshavarens forlust baserad pad intrangsgorarens forsdljning

For att undvika att behdva avsléja sina egna forsaljningssiffror kan det ligga nara
till hands for rattighetshavaren att titta pa hur manga produkter intrangsgoraren
avsatt. Utebliven vinst innebar, rent teoretiskt att rattighetshavarens antal osalda
exemplar ska multipliceras med rattighetshavarens tackningsbidrag per
exemplar. 140 Rattighetshavarens antal osdlda exemplar kan ibland uppskattas
uppga till intrangsgorarens antal sdlda produkter. Som exempel kan BMW-
malen14! ndmnas dar rattighetshavaren uppskattade sin forlorade forsaljning
genom att multiplicera intrangsgorarens antal salda filgar med BMW:s

tackningsbidrag per falg.142

For de fall rattighetshavarens produkter siljs pa en konkurrensutsatt marknad kan
man inte utga fran att hela intrangsgorarens forséljning kan tillrdknas rattighets-

havaren. Rattighetshavaren kan da dberopa att denna i vart fall skulle ha salt en

139 Alin och Larson a a s 37ff.

140 Levin (2011)aas 573.

141 Stockholms tingsrétt den 10 oktober 2008 mal nr T 3083-07 (BMW 2008)
och Stockholms tingsratt den 10 juni 2010 mal nr T 760-08 (BMW 2010).

142 For en narmare genomgang av malen se under avsnitt 4.5.2.1 och 4.8.2.
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viss del av intrangsgorarens forsiljning om intrang inte gjorts. Ett sitt att gora en
liknande berdkning pd ar att se till rattighetshavarens marknadsandelar och
utifran det dra slutsatser kring hur stor del av intrangsgorarens forsaljning som

rattighetshavaren kan antas ha gatt miste om.143

3. Intrdangsgérarens vinst

Ett tredje satt att berdkna forlorad forsaljning pa ar att utga fran intrangsgorarens
vinst. Berdkningen gors genom att antalet exemplar som intrangsgoraren salt
multipliceras med dennes tackningsbidrag. Intrangsgorarens vinst ar som tidigare
namnt inte samma sak som rattighetshavarens uteblivna vinst och det kan inte
presumeras att beloppen ar lika stora. Av forarbetena framgar att berdkningen av
forlorad forsaljning ibland kan goras utifran intrangsgorarens vinst nar det ar
lattare att ta fram bevisning om dennes vinst &n om den egna uteblivna

forsaljningen.144

4.7.2 Metoder for att berdkna goodwillskada

Goodwillskada hor till de skador som for rattighetshavaren ar absolut svarast att
uppskatta i pengar.14> Behovet av etablerade berdkningsmetoder ar darfor stort.
Att endast forse domstolen med pastdenden om att varumarkets sarskiljningsfor-
maga urvattnats eller att konsumenternas positiva associationer till varumarket
forandrats som en foljd av intranget ar sallan tillrackligt for att domstolen ska
kunna gora en rattvisande uppskattning av ett belopp motsvarande
goodwillskadan. I stéllet kravs en faktabaserad utredning med forankring i bade

ekonomiska och affirsmassiga realiteter.146

Det har i litteraturen och i praxis utvecklats en rad olika berakningsgrunder for att
uppskatta uppkommen goodwillskada vid varumarkesintrang. Det ska papekas att

det just ror sig om uppskattningar av skadans varde och inte om exakta belopp.

143 Pehrson (2008) aa s 474.

144 Prop. 2008/09:67 s 280.

145 Pehrson (2008) aa s 478.

146 Borgenhall (2000) aa s 155f.
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Nedan redogors for tre satt att uppskatta goodwillskada pa.

1. Relation till marknadsféringskostnader alternativt kostnader for en reklam-
kampanj

2. Relation till eller i nivd med intrangsgorarens otillborliga vinst eller
rattighetshavarens uteblivna vinst

3. Relation till varumarkets varde

Den hir (korta) listan 6ver olika berakningsmetoder gor inte ansprak pa att vara
uttommande. De tre satten att uppskatta goodwillskada pa ar kopplade till den

praxis som redogors for under avsnitt 4.8 och till diskussionen i kapitel 5 och 6.

1. Relation till marknadsféringskostnader alternativt kostnader fér en reklam-
kampanj
Téanker man pa goodwillskada som en skada som varumarkesinnehavaren maste
reparera efter ett intrang ar det naturligt att 1ata ersattningens storlek sta i relat-
ion till kostnaderna for en sadan reparation. Ett satt att berdkna ersattningen pa ar
att lata rattighetshavarens nedlagda marknadsforingskostnader utgéra grunden
for berakningen. Aven intrdngsgorarens marknadsforingskostnader har angetts
som exempel pa hur goodwillskada kan berdknas.147 Att lata intrangsgorarens
kostnader utgora grunden for berdkningen har ifragasatt eftersom intrangs-
gorarens motiv typiskt satt ar att undvika marknadsféringskostnader eller i vart

fall begransa dessa.148

Borgenhall foresprakar bl.a. att kostnaden for en reklamkampanj ska utgéra grun-
den for goodwillersattningens storlek vid varumarkesintrang.14? Enligt Borgenhall
ar kostnaden for den normala reklamkampanjen ett mycket bra matt pa hur man
bor reparera goodwillskador och metoden ger domstolarna en god inblick i de

verkliga kostnaderna for att reparera det skadade varumarket.150

147 Borgenhall (2000) aa s 57f.

148 Borgenhall (2000) aas 158.
149 Borgenhall (2000) aa s 159f.
150 Borgenhall (2000) aa s 160.

47



2. Relation till eller i nivd med intrdngsgérarens otillbérliga vinst eller rdttighets-
havarens uteblivna vinst

Det forekommer att rattighetshavaren uppskattar goodwillskadan till ett belopp

som motsvarar egen utebliven vinst eller intrangsgorarens otillborliga vinst.151 |

BMW-malet fran 2010 pastod rattighetshavaren att goodwillskadan "i vart fall inte

dr mindre dn den uteblivna vinsten”. Tingsratten godtog inte berdkningsmetoden

for ytterligare skada fullt ut men uppskattade ersattning for intdktsbortfall och

goodwillskadan till samma belopp. Mer om malet under avsnitt 4.8.2.

3. Relation till varumdrkets viirde

[ stéllet for att relatera goodwillskadan till intrangsgorarens forsaljning kan ska-
dan relateras till varumarkets varde. Ett intrang i ett vardefullt varumarke orsakar
normalt storre skada dn ett intrang i ett mindre vardefullt varumarke.152 En viktig
forutsattning for att varumarkets varde ska kunna utgora berdkningsgrunden for
goodwillskadan ar att en rattvisande och etablerad varderingsmetod anvands for
att faststdlla varumarkets varde. Borgenhall foresprakar i sin artikel "Beviskrav vid
immaterialrattsliga ersattningskrav” en enkel berakningsprincip som bygger pa att
varumarkets nyttjandevarde 153 faststills fore respektive efter den intraffade

skadan.154

4.8 Praxis fran underinstanserna med fokus pa ersattning for forlorad forsalj-

ning och ersattning for goodwillskada

4.8.1 Piratkopierade varor som beslagtagits av Tullverket

Nar intrangsforemal forstors av Tullverket innan de nar den svenska marknaden
ar det normalt svart for rattighetshavaren att visa att denna lidit nagon skada till
foljd av intranget. I ett mal fran 2006155 yrkade rattighetshavaren, utover skalig
ersattning for utnyttjandet, pa 10 000 Kkr i ersattning for goodwillskada. Som grund

for yrkandet anforde rattighetshavaren att de byggt upp en “avsevdrd goodwill - en

151 Syea Hovratt DT 32 mal nr T 78-97 (ABSLOUT RENT)

152 50U 2001:26 s 350. Alin och Larson a a s 79. Borgenhall (2008) aa s 155.

153 Varumadrkets nyttjandevarde ar en berakning av varumarkets framtida intjaningsformaga.

154 Borgehall (2008) aa s 156.

155 Stockholms tingsrétt den 11 januari 2006 mal nr T 14202-05 (DC Comics). Se dven under avsnitt
4.5.1.
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kapitaltillgang som vdisentligen utgor garanti for framtida affdrer - kring
varumdrkena” samt att “intrdng i varumdrkena fértar den image som bolaget byggt
upp”. Enligt tingsriatten forstordes intrangsvarorna i forhallandevis néra
anslutning till att dessa kom att kvarhallas av Tullverket och eftersom rattig-
hetshavaren inte ndrmare forklarat vilka reparativa atgarder denna med anledning
av intranget behovt vidta ansdg tingsratten inte att det var visat att

rattighetshavaren drabbats av nagon goodwillskada.

Inte heller i Bjorn Borg-malet5¢ eller i Lacoste-malet!57 ansag tingsratten att
rattighetshavarna visat vilka reparativa atgarden som behovt vidtas till foljd av
intrangen. Lacoste anforde att ersattning for goodwillskada skulle utga eftersom
det “mot bakgrund av det stora antalet tofflor finns anledning att anta att
(intrdngsgoraren) vidtagit marknadsaktiviteter kring dessa eller att tofflorna dr

sdlda i forvdg.” Argumentet godtogs inte av tingsratten.

Rattighetshavaren har i ett antal liknande mal fran senare ar valt att avsta fran att
yrka pa ersattning for ytterligare skada.'>8 I bade Dior-malet och Gillette-mdlen
yrkade rattighetshavarna endast pa en skidlig ersattning for utnyttjandet
motsvarande intrangsgorarens otillborliga vinst. Av tingsrattens domskal i Dior-
malet framgar att eftersom Dior inte gjort gillande att nagon skada uppkommit till

foljd av intranget kunde endast ersattning for utnyttjandet utga.

[ ett avgorande gillande Reeboks varumarke pa kepsar fran 2003159 utgick, trots
att varorna hallits kvar av Tullverket, ersattning for ytterligare skada till ett belopp
om 10 000 kr. Varfor och for vad ersattning for ytterligare skada utgick ar oklart.
Domskalen ger ingen ledning och av stimningsansokan framgar endast att "en
skada har skett pd varumdrkenas formdga att i framtiden generera tillgdngar med

anledning av just svarandens hantering av varorna.”

156 Stockholms tingsrétt den 13 juni 2010 mal nr T 314-09 (Bjorn Borg).

157 Stockholms tingsrétt den 27 februari 2009 mal nr T 14440-08 (Lacoste).

158 Stockholms tingsrédtt den 17 juni 2011 mal nr T 10315-10 (Dior), Stockholms tingsratt den 12
mars 2010 mal nr T 19139-09 (Gillette 2010), Stockholms tingsratt den 15 juni 2011 mal nr T
2387-11 (Gillette 2011).

159 Stockholms tingsrétt den 14 januari 2003 mal nr T 11946-02 (Reebok).
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En intressant fraga i sammanhanget ar om ersittning for ytterligare skada kan
utga nar intrangsprodukterna beslagtagits och senare forstorts av Tullverket. I de
mal ovan dar rattighetshavaren yrkat pa ersattning for goodwillskada har tingsrat-
ten anfort att rattighetshavaren inte narmare forklarat vilka reparativa atgarder
som behovt vidtas varfor ersdttning inte kunnat utgd. I Dior-malet, dar
rattighetshavaren inte yrkade pa ersattning for ytterligare skada, papekade dare-
mot tingsratten detta och framholl att ersattning for ytterligare skada darfor inte

kunde utga.

Det verkar enligt min mening, med ledning av Reebok-malet och Dior-malet, inte
vara uteslutet att ersattning for ytterligare skada skulle kunna utga dven nar
intrangsprodukterna forstorts av Tullverket. Fragan ar vad som skulle kunna moti-
vera att en sadan ersattning faktiskt utgick. Det verkar som att rattighetshavaren i
de ovan redogjorda malen dberopat ett slags "allmént skadestand for alla intrang
som begas i deras rattigheter”. For dven om varumaérkets goodwill inte skadats i
det enskilda fallet ndr varorna beslagtagits av Tullverket innebéar
intrangsverksamhet i allmdnhet att varumarkenas goodwill skadas. Eventuellt
skulle man kunna argumentera for att hdansyn ska tas till rattighetshavarens
intresse av att intrang inte begas genom att, i liknande fall, lata intrangsgoraren
betala en liten del av den skada som uppstar till f6ljd av alla de intrdng som gors i
varumarket. Huruvida rattighetshavarens allmdnna intresse av att intrang inte
begas verkligen kan anviandas som argument for att doma ut ett hogre skadestand
ar oklart.180 Kanske ar det inte mer an ratt att rattighetshavaren i liknande fall far
noja sig med en skalig ersattning for utnyttjandet motsvarande intrangsgorarens
otillborliga vinst. Att rattighetshavaren lidit nagon faktisk skada till foljd av

intranget ar i vart fall svart att visa.
4.8.2 Piratkopierade varor som slappts ut pa den svenska marknaden
Piratkopierade varor som finns pa den svenska marknaden presumeras skada ett

varumarkes goodwill. I ett mal angaende Louis Vuitton-kopior forklarade rattig-

hetshavaren att en avsevard goodwill byggts upp kring varumarket och att det ar

160 Se under avsnitt 4.6.5.
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osedvanligt skadligt och negativt nar forsaljning sker med billigare och samre
plagiat. Louis Vuitton yrkade pa 75 000 kr for goodwillskada. Utan att hanvisa till
nagon beriakningsmetod uppskattade tingsritten den ytterligare skadan till ett

skaligt belopp motsvarande 50 000 kr.

I BMW-malen'®! som redogjorts for under avsnitt 4.5.2.2 utgick ersattning for
forsaljningsbortfall’62 och for goodwillskada. 1 2010 ars fall yrkade BMW pa en
ersattning om 48 000 kr i avsattningsforlust och 48 000 kr i goodwillsforlust.
BMW:s berdkning av avsattningsforlusten liknar till stor del berdkningen som lag
till grund for BMW:s uteblivna vinst (och som utgjorde grunden foér den skaliga
ersattningen). For att motivera goodwillskadan anfér BMW att deras varumarke
har forslitits och urvattnats till foljd av intranget. En otillborlig prispressning pa
originalprodukterna ar en konsekvens av detta och att goodwillskadan i vart fall
inte dr mindre dn skadan i form av utebliven forsaljning. Enligt Stockholms tings-
ratt har BMW visat att intranget lett till intdktsbortfall och att intranget paverkat
goodwillen negativt. Tingsratten ansag inte att en tillracklig utredning om skador-
nas omfattning visats men att, med beaktande av intresset av att intrang inte begas
och o6vriga omstdndigheter, ersidttningen skulle bestdmmas till 30 000 kr for

intdktsbortfall och lika mycket for goodwillskadan.

Mojligen innebar tingsrattens dom en 6ppning for att goodwillskada i vart fall inte
bor vara mindre an ersattningen for utebliven vinst. Det framgar inte uttryckligen
av domskalen att sa anses vara fallet men eftersom BMW anfort detta utan att
tingsratten avvisat pastdendet dr det en mojlig tolkning. Att motivera varfor
goodwillskadan ”i vart fall inte ar mindre dn den uteblivna vinsten” ar inte latt. Det
skulle daremot, enligt min mening, kunna utgéra en miniminivda for
goodwillersattningen nar goodwillskada visats. Det ska tilldggas att metodens til-
lamplighet ar begransad eftersom den forutsatter att man med nagorlunda sédker-

het kan faststilla den uteblivna vinsten.

161 Stockholms tingsrétt den 10 oktober 2008 mal nr T 3083-07 (BMW 2008)
och Stockholms tingsratt den 10 juni 2010 mal nr T 760-08 (BMW 2010).
162 Och bortfall av kringintankter.
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4.8.3 Ovriga tingsrittsavgéranden dar ersittning for forlorad forsiljning och

goodwillskada domts ut

Utover ersattning for utnyttjandet yrkade Canon, i ett mal fran 2007163, pa ersatt-
ning for ytterligare skada bestaende av 300 000 kr for marknads- och goodwill-
skada, 175 000 kr for avsattningsforlust/uteblivet tackningsbidrag och 25 000 kr
for interna utgifter vilket bestod av provinkép och resa for en produktspecialist
som analyserat de inkdpta intrangsforemalen. Totalt uppgick yrkandet for

ytterligare skada till 500 000 kr.

Angdende marknads- och goodwillskadan papekar Canon forst att deras varu-
marke kan varderas till ett virde om 9044 miljarder USD. Canon menar vidare att
en urvattning av varumarkets skyddsomfang och en férsamring av varumarkets
anseende skett till foljd av intrdnget. Aven om det ror sig om originalprodukter har
varumarkets viarde skadats eftersom kunder som kopt de parallellimporterade
kamerorna fran Asien uttryckligen visat missnoje da de inte fatt tillgang till samma
service som de som Kkopt kamerorna i Europa. Canon pastod vidare att

konsumenten utsatts for sikerhetsrisker pa grund av felaktiga stromkablar.

Tingsratten gor vid sin bedomning av ersattningen for ytterligare skada en nagot
marklig uppdelning mellan marknadsskada och goodwillskada. Forst konstateras
att marknadsskadan inte kan anses uppga till det av Canon yrkade beloppet och
sen tillagger tingsratten att “trots att det har varit fraga om produkter tillverkade av
Canon och inte piratkopior far det dock antas att intrdnget i ndgon mdn pdverkat
varumdrkets goodwill.” Man kan fraga sig om tingsratten ansett att goodwillskada

och marknadsskada ar tva olika saker, vilket det normalt inte anses vara.164

Gallande uteblivet tackningsbidrag uttalade tingsratten endast att Canons forsalj-
ning har paverkats av intranget och att det faktum att Canon salt kameror pa andra

marknader inte paverkade bedéomningen. Tingsratten gor ingen separat provning

163 Stockholms tingsrétt den 15 februari 2007 mal nr T 25642-05 (Canon).
164 Brand News 5/2007 s 17.
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for varje skada utan faststéller ett skaligt belopp for ytterligare skada till totalt 200
000 kr.

[ ett tingsrattsavgorande fran 2007165 konstaterades att Cardline gjort intrang i
Expografs ratt till varumarket CARDKEEP for korthallare och Expograf yrkade
sasom ersattning for ytterligare skada pa ett belopp motsvarande forlorat
tackningsbidrag om 2 695 756 kr. For att berdkna tackningsbidraget anvandes
formeln Tackningsbidrag = nettoomsattning - rorliga kostnader. For att gora
berdakningen tog Expograf ledning av Cardlines arsredovisningar och utgick fran
att Cardline i likhet med Expograf gor ett paslag med 250 % pa sina rorliga kostna-
der avseende produkterna. Eftersom intranget pagatt i 6 ar och nio manader blev
det forlorade tackningsbidraget relativt omfattande. Tingsratten uttalade i
domskalen till att borja med att Cardline i alla delar vitsordat att berakningsme-
toden som Expograf anvant vid berakningen av forlorat tackningsbidrag ar riktig.
Eftersom tingsratten, med hansyn till Cardlines instdllning, inte kan anvdnda
annan metod for berdkningen av beloppet sa utgick beloppet i enlighet med

yrkandet.

[ ett mal fran 2010166 dar varumarket Soderhof utnyttjats for en restaurang
uppskattade rattighetshavaren ersattningen for goodwillskadan till 20 000 kr.
Enligt S6derhof hade kunder rent faktiskt forvaxlat restaurangerna och eftersom
intrangsgorarens restaurang var "av ett betydligt enklare slag” innebar anvand-
ningen urvattning av goodwill och snyltning pa Soderhofs renommé. Tingsratten
fann att ersattningen for ytterligare skada skaligen kunde bestammas till 10 000
kr. Av domskalen framgar att det "med hdnsyn till vad som framkommit rorande
intrdnget och med beaktande av att (intrdngsgéraren) har bedrivit sin verksamhet i
samma omrdde som Soderhof fdr det antas att utnyttjandet har inneburit dt-

minstone ndgon goodwillférlust for Séderhof.”

165 Stockholms tingsrétt den 21 juni 2007 mal nr T 21829-03 (CARDKEEP).
166 Stockholms tingsrétt den 4 mars 2010 mal nr T 9495-09 (S6derhof).
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[ Taxi Stockholm-malet!¢” yrkade Taxi Stockholm pa 200 000 kr for forlorade
intakter och forlorad goodwill. Taxi Stockholm anforde att man fatt ta del av klago-
mal fran kunder som felaktigt trott att de akt med Taxi Stockholm. Skadan
uppskattades enligt Taxi Stockholm till 20 000 kr per bil vilket godtogs av tingsrat-
ten. Utan att nagon berdakningsmetod tillaimpades konstaterade tingsratten att
intrangsgoraren “dragit nytta av Taxi Stockholms stdllning pd taximarknaden i
Stockholmsomradet” och att “"Anvédndningen har medfort att Taxi Stockholm forlorat

intdkter och att goodwillskada uppstdtt”.

Inte i nagot av de ovan redogjorda malen framgar hur tingsratten beraknar ersatt-
ningen for ytterligare skada. Det vanligaste ar att tingsrdatten uppskattar
ersattningen for ytterligare skada till ett lagre belopp dn det som rattighetshavaren
yrkat pd utan att motivera hur eller varfér. Nar intrangsgoraren, sdsom i
CARDKEEP-malet, vitsordar rattighetshavarens berdkningsmetod finns daremot

inte sd mycket mer for tingsratten att géra an att doma ut det yrkade beloppet.

Aven om det kan hidmtas viss ledning frdn mélen om vad som paverkat goodwill-
skadan i det enskilda fallet ar det omdijligt att sdga hur en omstindighet konkret
paverkar berdkningen av goodwillerséttningen. Det ges inga exempel pa formler
eller berdkningsmetoder som goér om omstandigheterna till siffror. Inte heller i
Taxi Stockholm-malet, dér tingsratten bifoll rattighetshavarens yrkande, framgar

varfor eller hur berdakningen ar gjord.

4.9 Skalighetsbedomningen enligt 35:5 RB

Som tydligt framgatt ovan redogor domstolen séllan for vilken metod som anvants
for att berdkna det utdomda skadestindet. Domstolen uppskattar i stillet
skadestandsbeloppet till ett sa kallat skaligt belopp 168 genom att tillimpa

bestammelsen i 35:5 RB av vilken fdljer att:

167 Stockholms tingsrétt den 3 december 2009 mal nr T 4670-08 (Taxi Stockholm).
168 Ofta anvands uttryck sa som "beloppet kan skiligen bestimmas till” eller “skadan kan skaligen
uppskattas till”.
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“Om det dr frdga om uppskattning av en intrdffad skada och full bevisning om ska-
dan inte alls eller endast med svdrighet kan foras, fdar rdtten uppskatta skadan till
skdligt belopp. Sa fdr ocksd ske om bevisningen kan antas medfora kostnader eller
oldgenheter som inte star i rimligt férhdllande till skadans storlek och det yrkade

skadestdndet avser ett mindre belopp.”

Avsikten med bestammelsen ar att underlatta for domstolen att doma ut skade-
stand dven nér full bevisning om skadans omfattning inte lagts fram.16° Regeln ar
en bevislattnadsregel men innebar inte att rattighetshavaren ar helt fri fran alla
beviskrav. | formspruta-malet!’? fann HD att eftersom rattighetshavaren "inte
anfort vad den yrkade ersdttningen avser och inte heller ndgra skdl till att ndgon
utredning eller annan bevisning har frambringats” och da det enligt HD inte fanns

stod att anta att det saknats all mojlighet dartill 35:5 RB inte kunde tillampas.

5 De svenska bestammelsernas oOverensstammelse med

sanktionsdirektivet

Varumarkesratten, likt immaterialratten i stort, ar internationell till sin karaktar
och har sedan lange varit harmoniserad pa EU-niva. Varuméarkeslagen ar idag en
implementering av varumarkesdirektivet!’! och varumarkesférordningenl72. Nar
sanktionsdirektivet upprattades 2004 innebar det for forsta gangen att med-
lemslandernas bestammelser om sanktioner vid immaterialrattsintrang

harmoniserades pa EU-niva.

For att utvardera sanktionsdirektivets 6vergripande effektivitet och tillkortakom-
manden samt for att studera "best practice” i medlemslanderna gjordes under

2009 en komparativ studie inom ramen for "the European Observatory on

169 Prop. 1993/94:122 s 52.

170 NJA 2005 s 180 (Formsprutan).

171 Dir 2008/95/EG.

172 Férordning nr 207 /2009 om gemenskapsvarumarken.
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Counterfeiting and Piracy”.173 Studien, som gjordes av en “Legal Sub-group”,
bygger pa direktivets artikel 13 och ar darfor inte avgransad till skadestand vid
varumarkesintrang. Eftersom utgangspunkten, saval i Sverige som inom EU, ar att
det ska rada Overensstimmelse mellan lagarna om sanktioner vid
immaterialrattsintrang anser jag att studien ar av intresse for den fortsatta
framstallningen. Syftet ar framst att ge ldsaren en forstaelse for hur faststillande
av skadestand kan se ut i ovriga EU-lander. Framstdllningen nedan gor inte

ansprak pa att i detalj beskriva varje medlemslands skadestandsbestammelser.

5.1 Den skdliga ersattningen for utnyttjandet

[ likhet med vad som framgatt under avsnitt 4.5.3.1 kan man fraga sig om den
skaliga ersattningen for utnyttjandet verkligen motsvarar och alltid har for avsikt
att motsvara en marknadsmassig licensavgift. Nar den hypotetiska licensavgiften
motsvarar 25 % av originalproduktens forsadljningsvarde, eller rattighetshavarens

uteblivna vinst!74, kan licensavgiften inte anses vara marknadsmassig.

Jag menar att utvecklingen pa senare ar, som gar mot att den skéliga ersattningen,
nar licensiering ar utesluten, i stéllet beraknas med utgangspunkt fran den vinst
som intrangsgoraren gjort,175 ar bra. I annat fall skulle rattighetshavaren namligen
riskera att hamna i en situation som i stor utstrackning liknar en

tvangslicensiering.

Av Legal Sub-groups rekommendationer framgar att det i medlemslanderna bor
finnas en mojlighet att doma ut, i vart fall som ett alternativ till ersattning fér den
skada som visats, en klumpsumma som beaktar alla negativa ekonomiska aspekter
som ett intrang medfort.176 Berakningsmetoden for att faststilla kKlumpsumman

ska enligt rekommendationerna vara forutbestimd och kunna utgd som en

173 "Damages in Intellectual Property Rights”. Utvarderingen gjordes pa uppdrag av kommissionen,
se studiens introduktion.
http://ec.europa.eu/internal market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf

174 Stockholms tingsrétt den 10 oktober 2008 mal nr T 3083-07 (BMW 2008) och

Stockholms tingsratt den 10 juni 2010 mal nr T 760-08 (BMW 2010).

175 Stockholms tingsrétt den 15 juni 2011 mal nr T 2387-11 (Gillette 2011).

176 Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Analysis, recommendations and best
practices, s 5.
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minimiersattning vid upphovsrattsintrang och vid varumarkesintrang.1’? Som ex-
empel pa "best practice” anfors lander som tillater dubbel ersattning for visad
skada.l’8 I Tjeckien kan t.ex. dubbla licensavgifter eller en dubbel ersattning for

intrangsgorarens otillborliga vinst utga vid intrang i industriella rattigheter.17°

Jag menar att den svenska lagstiftarens uppfattning, att den skaliga ersattningen
for utnyttjandet ska motsvara den licensavgift som skulle utgatt om parterna kom-
mit éverens om licens, inte ar noédvandig for att uppfylla EU-rattens krav. Med
beaktande av att man i andra EU-ldnder anser sig kunna, som en klumpsumma,

doma ut dubbla skadestand vid intrang, forefaller EU-ratten medge detta.

5.2  Om ratt till ersdttning fér intrangsgorarens otillborliga vinst

Mojligheten att, vid faststidllandet av skadestandets storlek, ta hansyn till
intrangsgorarens vinst har diskuterats under avsnitt 4.5.2.3 och 4.5.3.1. Det ar
enligt min mening inte helt tydligt vad som avses med att man enligt varumarkes-
lagen ska ta hansyn till den vinst som den som begatt intranget gjort. Forarbetena
ar tydliga satillvida att det framgar att hiansyn ska tas till intrangsgorarens vinst
men att resultatet inte far bli att rattighetshavaren kompenseras for mer dn den
faktiska skadan.!8® Praxis fran senare ar talar diremot i en annan riktning. Utan att
rattighetshavaren behovt visa att denna lidit ndgon skada till f6ljd av intranget har
intranggorarens nettovinst ansetts kunna utgora grunden for berakningen av den

skaliga ersattningen.181

Ulf Bernitz ifragasatter i sin artikel, "Om ratt till ersattning for obehorig vinst —
sarskilt i europarattsligt och immaterialrattsligt perspektiv’182 om lagstiftarens
stallningstagande, att inte fullt ut erkdnna ratt till ersattning fér obehorig vinst i

samband med genomforandet av sanktionsdirektivet, verkligen utgoér en korrekt

177 Se not ovan.

178 Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Analysis, recommendations and best
practices, s 5. De exempel som ges géller framst i upphovsrattsmal.

179 Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Damages, S 37.

180 Prop. 2008/09:67 s 280.

181 Se under avsnitt 4.5.2.3.

182 Bernitz (2010) i Festskrift till Gertrud Lennander, Om ratt till ersattning for obehdrig vinst -
sarskilt i europarattsligt och immaterialrattsligt perspektiv.
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tolkning av direktivet.183 Motiven till lagstiftningen ar enligt Bernitz mycket tydliga
och han hanvisar till flera stillen dar lagstiftaren uttryckligen gor gallande att det
inte ar mer an den faktiska skadan som ska ersattas.18* Bernitz stéller sig mycket
tveksam till denna tolkning av direktivet och menar att det inte finns nagot, vare
sig i direktivets text eller ingress, som stoder den svenska lagstiftarens tolkning.
Bernitz menar tvartom att direktivets allmdnna syfte, att starka rattighetshavarnas
rattsskydd och kraftfullt motverka intrang genom sanktioner, pekar i motsatt

riktning.185

Fragor som uppstar i samband med detta ar om rattighetshavaren alltid har ratt
till ersattning motsvarande intrangsgorarens vinst, och om det i sa fall ar mojligt

att ersatta rattighetshavaren utéver den skada som denna faktiskt lidit.

Viss ledning kan hdmtas fran hur 6vriga EU-lander tillampar bestimmelsen om
ratt till ersattning for intrangsgorarens otillborliga vinst. Av The Legal Sub-groups
studie framgar att det i de flesta ldnder finns en ratt till ersattning for in-
trangsgorarens vinst men att en sadan ersdttning oftast bara ar mojlig nar
intrangsgoraren ar i ond tro. Det vanligaste ar att intrangsgorarens nettoforsalj-
ning utgor grunden for berdkningen och att rattighetshavaren maste visa ett kau-

salt samband mellan intranget och den otillborliga vinsten.186

Av studien framgar vidare att i Italien, Belgien, Luxemburg och Holland ar
rattighetshavaren berattigad till ersittning for intrangsgoérarens vinst utover
ersattning for rattighetshavarens forlust. I Ungern kan intrangsgorarens vinst
endast tilldelas rattighetshavaren en gang - antingen som ersattning for obehorig
vinst eller som del av skadestandet - men aldrig for bada. Andra lander behandlar

intrangsgorarens vinst som en del av rattighetshavarens forlust.187

183 Bernitz (2010) aa s 16.
184 Bernitz (2010) aa s 23.
185 Bernitz (2010) a a s 24f.
186 Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Executive summary, s 3.
187 Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Executive summary, s 4.
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Av det ovan anféorda framgar att medlemslanderna implementerat
sanktionsdirektivets regler om ratt till intrangsgorarens otillborliga vinst pa olika
satt. The Legal Sub-group rekommenderar darfor att medlemslianderna infor
regler som garanterar att intrdngsgoraren inte kan gora ndagon vinst pa
intranget.188 Detta kraver enligt min mening att ersittning utover den faktiska

skadan ibland maste kunna utga.

5.3 Straffliknande skadestand och risken for att rattighetshavaren kompen-

seras dubbelt

Nar ersattning utdver den faktiska skadan utgar kan man fraga sig om skadestan-
det automatiskt ar att anse som ett straffliknande skadestind. Huruvida
skadestandet ar att betrakta som straffliknande eller inte ar av betydelse eftersom

sanktionsdirektivet inte tilliter sddana skadestand.189

Jag kan tdnka mig tre situationer dar fragan om straffliknande skadestand uppstar.

1. Ndr, sasom ersdttning for ytterligare skada, bdde ersdttning fér rdttighetshava-
rens uteblivna vinst och ersdttning fér intrdngsgérarens otillbérliga vinst utgdr
Hur svensk ratt staller sig till en liknande situation framgar varken av férarbetena
eller av praxis. Daremot kan man av the Legal Sub-Groups rekommendationer
forsta att dubbla skadestand eller ersattning som utgar for bade rattighetshava-
rens uteblivna vinst och for intrangsgorarens otillborliga vinst inte bor likstillas
med straffliknande skadestand. Enligt the Legal Sub-group ar sddana skadestand i
stillet nodvandiga for att uppna proportionalitet mellan skadan och ersattningen
och for att pa ett battre siatt uppfylla sanktionsdirektivets syfte, att skadestandet

ska ha en preventiv funktion.190

188 Cjvil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Analysis, recommendations and best
practices, s 6.

189 Dir 2004 /48/EG skal 26.

190 Cjvil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Analysis, recommendations and best
practices, s 6.
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2. Ndr en skdlig ersdttning for utnyttjandet motsvarande utebliven vinst eller
intrangsgorarens otillbérliga vinst utgdr tillsamman med en ersdttning fér
ytterligare skada motsvarande utebliven vinst eller intrdngsgérarens vinst

Nar rattighetshavaren, sdsom i BMW-malen, yrkar dels pa en skilig ersattning for

utnyttjandet motsvarande utebliven vinst, dels pa ersattning for ytterligare skada

motsvarande samma uteblivna vinst uppstar fragan om rattighetshavaren kan
kompenseras tva ginger for samma skada. Aven om tingsratten inte bifoll BMW:s
yrkanden fullt ut i malen bor man enligt min mening ifragasitta om rattig-

hetshavaren har ratt till en liknande dubbelkompensation.

3. Ndr en skdlig ersdttning for utnyttjandet utgdr trots att varorna beslagtagits och
férstérts hos Tullverket
Det ar normalt svart for en rattighetshavare att, nar intrangsprodukterna beslagta-
gits av Tullverket, visa att denna lidit nagon skada till f6ljd av intranget. Trots det
har rattighetshavaren i Sverige i ett flertal mal fran senare ar berattigats en skilig
ersattning for utnyttjandet. Av the Legal Sub-Groups studie framgar ocksa att det, i
de flesta medlemsldnderna, finns en ratt till ersdttning 4ven nar
intrangsprodukterna beslagtagits av Tullverket.191 Mycket talar enligt min mening
for att skadestdndet i dessa situationer fyller en viktig preventiv funktion.

Intrangsgoraren bor rimligen inte tjana pa att varorna beslagtagits av Tullverket.

6 Slutsats

6.1 Riktlinjer gdllande den skaliga ersattningen for utnyttjandet

Enligt klara och entydiga férarbetsuttalanden ska den skaliga ersattningen mot-
svara den licensavgift som borde ha utgatt om licens hade upplatits.192 Att
faststélla vad som motsvarar en skalig licensavgift i varje enskilt fall har visat sig
forenat med en hel del svarigheter. Sarskilt nar varukdnnetecknet i fraga normalt
inte licensieras ut kan en ersattning motsvarande en hypotetisk licensavgift vara

mycket svar att uppskatta. Regeln ar en minimiregel for beridkningen av

191 Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Damages, S 54ff.
192 Prop. 2008/09:67 s 233.
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skadestand. Detta innebar att det, om intrangsgoraren endast behover betala en
tankt licensavgift for utnyttjandet, till och med kan l6na sig att utnyttja en annans

varukannetecken utan tillstand.

Av de tingsrattsavgoranden som jag redogjort for i uppsatsen framgar, till skillnad
fran forarbetena, att den skaliga ersiattningen for utnyttjandet ska kunna berdknas
med utgangspunkt fran den vinst som den som begatt intranget kunnat géra om
denna salt varorna till originalpris. Att intrangsgoraren alltid minst maste betala
den vinst som denna riaknat med pa intranget menar jag ar av avgorande betydelse
for att skadestandet ska vara ett effektivt sanktionsmedel och for att uppratthalla

skadestandets preventiva syfte.

En berdkningsmetod som innebdr att den skdliga ersdttningen motsvarar
intrangsgorarens otillborliga vinst kan ibland leda till att rattighetshavaren
kompenseras utover den skada som intranget faktiskt medfort, vilket i sa fall
strider mot principen att rattighetshavaren inte ska kompenseras for mer an den
faktiska skadan.1?3 Det viktigaste enligt min mening ar anda att intrangs-goraren
alltid minst maste betala en ersiattning motsvarande den vinst som denna kunnat
riakna med pa intranget. Det ska under inga omstandigheter l6na sig att kalkylera
med att bega intrang. Till skillnad fran vad som framgar av férarbetena menar jag
att underinstanserna, genom att tillerkdnna rattighetshavaren en skalig ersattning
for utnyttjandet nar intrangsprodukterna beslagtagits av Tullverket, har godtagit

att ersattning utover faktisk liden skada ibland maste utga.

Att intrangsgorarens vinst tillmats betydelse vid faststidllandet av den skaliga
ersattningens storlek stimmer ocksa bra 6verens med EU-ratten och med TRIPs-
avtalet.194 Det finns enligt min mening darfor ingen anledning att anta att bedom-

ningen kommer att se annorlunda ut nar fragan provas i hogre instans.

193 Prop. 2008/09:67 s 280.
194 Se under avsnitt 4.5.3.1.
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6.2 Riktlinjer gallande ersattningen for ytterligare skada

6.2.1 Ersattning for utebliven vinst och for den vinst som intrangsgoraren gjort

For att den skaliga ersattningen for utnyttjandet inte ska riskera att likna en
tvangslicens till intrangsgorarens fordel och for att tydligt markera att det inte ska
l6na sig att bega intrang ska, nar rattighetshavaren visat detta, dven ersattning for
utebliven vinst, alternativt intrangsgorarens vinst utgd. Aterigen aktualiseras
fragan om rattighetshavaren kan kompenseras utdver den skada som denna
faktiskt lidit till foljd av intranget. Andra fragor som aktualiseras ar om
rattighetshavaren har ratt till ersittning bade for utebliven vinst och for
intrangsgorarens otillborliga vinst, och om rattighetshavaren kan kompenseras tva

ganger for samma skada.

[ likhet med vad som framgar under avsnitt 6.1 maste ersattning utéver den skada
som rattighetshavaren lidit till foljd av ett intrang ibland utga for att garantera att
det inte ska lona sig att bega intrang. Huruvida rattighetshavaren bor ha ratt till
ersattning bade for intrangsgorarens otillborliga vinst och for utebliven vinst
forefaller till stor del bero pa omstdndigheterna i det enskilda fallet. Av
redogorelsen for praxis pa omradet framgar att domstolarna, néar valgrundade och
valmotiverade yrkandena lagts fram, inte ar frimmande for att beakta en rad olika
omstandigheter for att faststélla skadestandets storlek. Att intrangsgorarens vinst i
ett mal utgor grunden for berakningen av den skiliga ersattningen forhindrar inte
att ersattning for ytterligare skada, motsvarande rattighetshavarens uteblivna

vinst, kan utgd nar sadan skada visats.

Att rattighetshavaren kan kompenseras tva ganger for samma skada behover en-
ligt min mening inte innebara att skadestdndet automatiskt ar att anse som ett
straffliknande skadestdnd. Omstdndigheten att det i ett flertal EU-lander utgar
ersattning motsvarande dubbla eller till och med tredubbla skadestand talar for att

en liknande bestimmelse dven ar forenlig med EU-ratten.!> Min bedomning av

195 Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Analysis, recommendations and best
practices, s 6.
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rattslaget ar att nar rattighetshavaren, siasom skilig ersattning for utnyttjandet
erhaller ett belopp motsvarande utebliven vinst, rattighetshavaren ocksa, om den
kan visa pa skada, har ratt till ersaittning for ytterligare skada motsvarande
utebliven vinst. Aven om tingsritten inte démde ut hela det av BMW yrkade belop-
pet for intaktsbortfall sd kan stod for att samma skada i viss man kan ersattas tva

ganger hamtas fran 2010 ars BMW-mal.19

6.2.2 Ersattning for goodwillskada

Det dr sedan lange kdnt att varumarket kan utgora ett foretags mest vardefulla
tillgang och att goodwillskada normalt presumeras vid varumarkesintrang.1% Det
kan, med beaktande av detta, te sig markligt att en tydligare berdkningsmetod for

att faststalla goodwillforlust vid varumarkesintrang inte har utformats.

Orsaken tror jag delvis finns i hur vi varderar varumarken. Varumarkesvardering
ar, som inledningsvis ndmns, ingen exakt vetenskap och varierar i stor utstrack-
ning beroende pa i vilket syfte och av vem varderingen gors. Om man tanker sig att
goodwillskadan utgdérs av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan
varumarkets varde fore och efter intranget siager det sig sjalvt att beloppet ar

mycket svart att uppskatta.

Enligt min mening ar varumarkets varde en viktig utgangspunkt vid bestimman-
det av goodwillskadan eftersom en vardefull tillgdng ar dyrare att ersatta dn en
mindre vardefull egendom. Utgar man fran att goodwillskadans storlek star i relat-
ion till varumarkets vardel?8 skulle en tillforlitlig varumarkesvardering underlatta
vid uppskattningen av goodwillsforlust. Vilken betydelse standarden for monetar
varumarkesvardering (ISO 10668:2010) i framtiden kommer att fa aterstar att se.
Jag menar att en standardiserad objektiv vardering skulle underlatta for

rattighetshavaren att uppskatta goodwillsforlust vid varumarkesintrang.

196 Stockholms tingsrétt den 10 juni 2010 mal nr T 760-08 (BMW 2010).
197.S0U 2001:26 s 350.
198 Se t.ex. Borgenhall (2008) aas 155.
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En annan viktig fraga som uppmairksammats i uppsatsen angaende ersattning for
goodwillskada ar om en liknande ersattning ska kunna utga nar intrangsproduk-
terna beslagtagits och forstorts av Tullverket. Jag menar att det forvisso ar viktigt
att en skalig ersattning motsvarande den vinst som intrangsgoraren kunnat gora
pa intranget utgar i sddana fall men att det inte ar lika sjalvklart att rattighetsha-
varen ocksa, per automatik, ar berattigad ersittning for goodwillskada.
Goodwillersattning bor endast utgd nar rattighetshavaren kan visa att
varumadrkets anseende skadats till f6ljd av intranget eller att reparativa atgarder
for att aterstilla goodwillvirdet vidtagits. Risken ar annars att

skadestandsbeddmningen upplevs som allt for godtycklig.

Gemensamt for de fragor som tagits upp och diskuterats i den har uppsatsen ar att
det rader osdkerhet kring vad som utgor gillande ratt. Fragorna som ar manga ar
till stor del obesvarade. Att rattighetshavarna motiverar och underbygger sina
yrkanden ar av avgorande betydelse for att domstolen 6ver huvud taget ska kunna
fatta ett valgrundat beslut. Lat oss hoppas att valmotiverade och val genomtéankta

yrkanden i framtiden ocksa ska bidra till att rattslaget blir klarare.
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