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DOMSLUT

Med andring av hovréttens dom i huvudsaken forpliktar Hogsta domstolen Merx
Team Aktiebolag att till Formsprutarna J-A Johansson Aktiebolag utgetiotusen
(10.000) kr jamte rantaenligt 6 § rantelagen fran den 13 december 2000 till dess
betalning sker.

Hogsta domstolen avslar FormsprutarnaJ-A Johansson Aktiebolags yrkanden att

Hogsta domstolen skall

? wvd viteforbjudaMerx Team Aktiebolag att tillverka, inforatill Sverige, bju-
daut, saluhdlla, dverléta eller hyra ut produkter som utgor intrang i Formspr u-
tarnaJ-A Johansson Aktiebolags monsterrétt enligt monsterregistreringarna
reg. nr. 59 668, 63 440, 63 441 och 62 323,

? forordna om att sétta samtliga exemplar av M erx Team Aktiebolags produkter
med artikelnumren 65546 — 65550 i forvar for aterstoden av skyddstiden,

samt

? inhémtafoérhandsavgorande av EG-domstolen.

Hogsta domstolen avsldr Merx Team Aktiebolags 6verklagande av hovréttens

beslut under réttegangen.
Med éndring av hovréttens dom i fraga om réttegangskostnader férordnar Hogsta
domstolen att vardera parten skall svarafor sina rattegangskostnader vid tingsrét-

ten och i hovréatten.

Vardera parten skall svarafor sin rétegangskostnad i Hogsta domstolen.
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YRKANDEN | HOGSTA DOMSTOLEN

Formsprutarna J-A Johansson & Co Aktiebolag (Formsprutarna) har yrkat att
Hogsta domstolen skall faststélla tingsrattens domslut, befria bolaget fran
erséttningsskyldighet for Merx Team Aktiebolags (Merx) rattegangskostnader i
hovrétten samt forplikta Merx att ersitta Formsprutarnas réattegangskostnader i

hovrétten.

Formsprutarna har yrkat att Hogsta domstolen skall inhdmta férhandsavgorande

frAn EG-domstolen.

Merx har bestritt Formsprutarnas yrkanden.

Merx har yrkat att Hogsta domstolen skall undanrdja hovréttens beslut den 24
februari 2003 att avvisa Merx 6verklagande av ett tingsréttens beslut under
réttegangen samt att Hogsta domstolen skall préva 6verklagandet och |amna de
omstandigheter som Formsprutarna dberopade forst vid huvudférhandlingen i
tingsratten utan avseende. Merx har vidare yrkat att Hogsta domstolen, med and-
ring av howéttens beslut under huvudforhandlingen den 20 maj 2003, inte skall
till&ta Formsprutarnas i hovrétten framstallda yrkande om erséttning for

ytterligare skada.

Formsprutarna har bestritt Merx yrkanden.

Parterna har yrkat ersattning for rattegangskostnader i Hogsta domstolen.
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DOMSKAL

Formsprutarna ar innehavare av svenska monsterregistreringar avseende fem oli-
ka koksredskap: en stekspade, visp, gaffel, sked och matpincett (Gastro Maxpro-
dukterna). Malet gdler framst huruvida Merx har gjort intrdng i Formsprutarnas
monsterrétt till koksredskapen och, om sa ar fallet, i vad man Formsprutarna

skall tillerkénnas ersattning for den skada bolaget lidit genom intranget.

Ramen for HOogsta domstolens prévning m.m.

Foljande faktiska omstandigheter har hovr étten lagt till grund for sin beddémning
och far godtas i Hogsta domstolen (jfr 55 kap. 14 § réategangsbalken).

Genom sina befattningshavare HAU och GL har Merx vid en méssai Kina éver-
lamnat exemplar av Gastro Maxprodukterna till en kinesisk tillverkare av nylon-
produkter. Merx har uppdragit &t tillverkaren att framstalla provexemplar av
koksredskap som liknar Gastro Maxprodukterna, men som avviker i s hdg grad
fran dessa att Formsprutarnas monsterskydd inte aktualiseras. Instruktionerna har
l&amnats muntligen direkt till tillverkaren. Merx har bestéllt ssmmanlagt drygt
26.000 exemplar av koksredskapen Bestallningen var villkorad av att provexem-
plar godkants av Merx. Minst ett provexemplar av vartderaslaget av koksredskap
har pa Merx begéran skickats fran tillverkaren till Merx i Sverige. N&r provex-
emplaren nadde Merx visade de sig vara identiska med Gastro Maxprodukterna,
med undantag for att de var méarkta med beteckningen Exxent. Vidare har Merx
marknadsfort Gastro Maxprodukternadels pa bild i sin egen produktkatal og som
sprittstill Merx kunder, dels genom forevi s-

ning av exemplar av Gastro Maxprodukternafér kunder i ett utstéllningsrum i
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Merx lokaler. Avsikten var att sélja Gastro Maxprodukter till dess man tagit fram
egna produkter. Slutligen har Merx erhallit och accepterat en bestallning av 20
exemplar vardera av tvd av Gastro Maxprodukterna fran en finlandsk kund. Le-
verans kom dock inte att ske. Merx har varken tréffat avtal med Formsprutarna
eller med nagon av bolagets distributorer om kop av exemplar av Gastro Max-
produkter for vidareforsaljning till egnakunder. Vid en intrangsundersokning i
Merx lokaler fann kronofogdemyndigheten fyraprovexemplar som togsi forvar,

namligentva vispar, en sked och en gaffel.

De atgéarder som Formsprutarna har gjort gallande utgér monsterintrang, har
samtliga gt rum fore den 1 juli 2002. Genom andringar i 5 8 monsterskyddsla-
gen (1970:485; ML) som har tréit i kraft ndmnda dag skedde en utvidgning av
monsterhavarens ensamrétt. Med undantag for de forfoganden som angesi 7 — 7
b 88 ML &r dlt utnyttjande av ett registrerat monster utan monsterhavarens sam-
tycke numeraforbehdllet denne. Emellertid innebér punkten 7 i 6vergangshe-
stammelsernatill &ndringen (SFS 2002:570) att ett utnyttjande av ett monster,
som skett eller paborjats fore ikrafttradandet och sominte kravt ménsterhavarens
samtycke enligt den aldre lydelsen av 5 §, inte utgor intrang i dennes monsterratt.
Enligt den dldre lydelsen var (sdvitt hér & av intresse) monsterhavarens ensam-
rétt begransad till utnyttjande av monstret yrkesmassigt genom att tillverka, inf6-
ratill Sverige, bjuda ut, saluhdlla, dverldta eller hyra ut en vara, vars utseende

inte vasentligen skiljde sig fran monstret.

Andringarnai ML foranleddes av Europaparl amentets och radets direktiv
98/71/EG av den 13 oktober 1998 om monsterskydd. Formsprutarna har yrkat att
Hogsta domstolen skall inhamta forhandsavgorande fran EG-domstolen i fraga

om dels en anvandning av en monsterskyddad forlaga for framtagande av pro-
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dukter utgdr en anvandning i den mening som avsesi art. 12 i monsterskyddsdi-
rektivet, dels, — som yrkandet far forstas, — om bevisbordan bor placeras pa
monsterhavaren for att intrang foreligger eller pa den presumtive i ntrangsgoraren

for att intrang inte foreligger.

Med hansyn till dvergangsbestammelsen saknar den forsta fragan relevansi ma
let. Aven om (jfr dock art. 234 forsta stycket b) i Romfordr aget) EG-domstolen
skulle vara behorig att uttala sig om den andra fragan star det klart att bevisbor-
dan méste &vila monsterhavaren. Hogsta domstolen finner att det inte har upp-
kommit nagon tolkningsfraga med avseende pa monsterskyddsdirektivet som ger

anledning att inhémta ett férhandsavgoérande.

Merx har med stod av 49 kap. 9 § och 54 kap. 4 § réttegangsbalken dverklagat
tva beslut fattade under réattegangen av hovrétten, vilkaror Formsprutarnas ska-
destandsyrkande och de omstandigheter som aberopats till stod for yrkandet.
Hogsta domstolen finner inte skél att andra hovrattens beslut.

Har intrang forekommit och har dettai sa fall varit uppsatligt eller oaktsamt?

Med beaktande av vad ovan anforts angéende innebtrden av 6vergangsbestam-
melsernatill SFS 2002:570, &r ett 6verlamnande av exemplar av Gastro Maxpro-
dukter och anvandning av dem som forebild for tillverkning av verktyg eller av
enskilda produkter samt bestallning av en stor mangd koksredskap inte monster-
réttsligt relevant aforfoganden oavsett var atgarderna har gt rum och vem som

har vidtagit dem

Tillverkningen av provexemplaren & en monsterréttsligt relevant égérd, men da
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denna agt rum i Kina, dvs. utanfor den territoriella omfattningen av Formsprutar-
nas monsterratt enligt ML, utgor tillverkningen inte ett intrang oaktat att tillverk-
ningen har skett pa Merx uppdrag. Daremot utgor inforseln av provexemplaren i
objektiv bemérkel se ett monsterintrang. Merx ansvarar for atgarden eftersom
provexemplaren tillstallts Merx padess befattningshavares initiativ. Med hansyn
till HAUs och GLs uppgifter om innehdllet i instruktionernatill tillverkaren, kan
inforseln av provexemplaren dock inte anses ha skett med uppséat eller av oakt-

sambhet.

N&r Merx i sin produktkatalog och i sin utstallningslokal visade bilder pa, respek-
tive exemplar av, Gastro Maxprodukter samt traffade 6verenskommelse med en
kund om forsaljning av 40 stycken av Formsprutarnaskoksredskap, har detta i
ML :s mening varit fraga om att Merx har bjudit ut och saluhallit monsterskydda-
de produkter. Sa har skett utan Formsprutarnas samtycke. Reglerna om konsum-
tion av monsterrétt forutsatter att de monsterréttsligt relevanta atgéarderna avser
specifikaexemplar av produkter som har bringatsi omséttning av monsterhava
ren eller av ndgon med dennes samtycke (5 § tredje stycket ML i dess ddrely-
delse, 7 b §i dess nuvarande lydelse) inom det Europeiska ekonomiska samar-
betsomradet. DA Merx ostridigt inte férvarvat nagra Gastro Maxprodukter avsed-
da att bjudas ut till forsaljning och saluhdllas (forutom det fatal exemplar som
forevisades i utstéllningslokalen och som inte kan antas ha varit till forséljning),
foreligger intrang i Formsprutarnas monsterratt. Merx foretags edning kande till

Formsprutarnas monsterrétt. Atgarderna har alltséa skett uppsétligen.

Allmant om forutsattningarna for utdomande av ersattning

Enligt 36 8 ML skall den som uppsétligen eller av oaktsamhet gor monsterin-
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tréng betala skalig ersittning for utnyttjandet av monstret samt ersattning for den
ytterligare skada som intrdnget har medfort. Aven den som gor intréng utan upp-
sat eller oaktsamhet &r skyldig att utge ersattning for utnyttjandet av monstret,
om och i den man det &r skéligt (andra stycket i paragrafen ). Erséttning for ut-
nyttjande av monster kan utga utan att monsterhavaren visar sig ha lidit nagon

skada, och far dai regel faststéllastill en skalig licensavgift for nyttjandet.

Formsprutarna &r saledes, i princip, beréttiga till skalig erséttning for utnyttjan-
det av sinamonster sdvitt avser samtliga intrangsgorande dtgarder, samt till er-
séttning for den ytterligare skadabolaget lidit savitt avser de atgarder som har
bestétt i att Gastro Maxprodukter har bjudits ut och saluhallits.

Hogsta domstolen har i réttsfallet NJA 1986 s. 702 uttdat att, vid ett intrang i en
upphovsrétt som skett oberoende av vallande, det &r den for vars rakning utnytt-
jandet av upphovsréatten har skett som ar ersattningsskyldig. Samma princip bor

gallainom monsterrétten. Merx svarar saledes for ersattning som skall utges pa

grund av nyttjandet av Formsprutarnas monster genom inforseln av provexem-

plaren.

Primért ansvarig for ersittning som skall utges pa grund av ett monsterintrang
som har skett med uppsat eller av oaktsamhet far daremot anses vara den eller de
som vidtagit den intrangsgorande atgérden. De intrang som i férevarande fall har
skett med uppsat har skett av personer for vilka Merx har ett principalansvar.
Merx ar darfor ersattningsskyldigt &ven for den ytterligare skada som Formspr u-
tarna har lidit (3 kap. 1 § forsta stycket 2 skadestandslagen).

En utgangspunkt vid bestammandet av den ersattning som skall utges vid ett
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monsterintrang &r at monsterhavaren skall fafull erséttning for sin skada. Den

ersattning som skall utges far inte vara sa lag att det blir ekonomiskt |Gnsammare
att utan lov utnyttja annans monster an att pa ett legitimt sétt forvarva en rétt har-
till. I vad nu sagts ligger skadestandets reparativa respektive preventiva funktion.
Enligt allmanna bevisregler ankommer det dock pa den som yrkar skadestand att
visavilken skada som har lidits. | intrangsmal ar detta ofta forenat med stora sva
righeter, bl.a. pa grund av att de faktiska forhallandena och deraskonsekvenser

ofta & komplexa och svara att faststélla med nagon hogre grad av noggrannhet.

Enligt 35 kap. 5 § réttegangsbalken far rétten, om det ar fraga om en intréffad
skada och full bevisning inte alls eller endast med svarighet kan foras, uppskatta
skadan till skaligt belopp. En sadan skalighetsuppskattning far ocksa géras om
bevisningen kan antas medféra kostnader och oldgenheter som inte star i rimligt
forhallande till skadans storlek och det yrkade skadestandet avser ett mindre be-

lopp.

Av forarbetenatill 35 kap. 5 § rattegangsbalken framgér att bestammelsen inte ar
avsedd att innebara att den som yrkar skadestand befrias fran skyldigheten att
forebringa den utredning som skéaligen kan astadkommas (NJA 11 1943 s. 449).
Regeln bor sdledes endast betraktas som en bevisl &tnadsregel som &r tillamplig
under de nu ndmnda forutsattningarna. Med uttrycket mindre belopp har avsetts
maximalt cirka ett halvt basbelopp (Fitger, Rattegangsbal ken s. 35:62 f.).

Formsprutarnas ersattningskrav

Formsprutarna har fordrat skadestand med 40.000 kr avseende skélig ersattning

for utnyttjande av monstren samt 95.000 kr avseende erséttning for den ytterliga
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re skada som intrdngen har medfort. Till stod for yrkandena har framforts dlmant
halIna pastdenden om skadans art: att intrangen sannolikt lett till en minskad for-
sdjning, att Merx sokt uppna en hogre vinst an vad som varit mojligt med en se-
ri6s produktutveckling, att det har uppstatt en goodwillskada genom att Merx har
snylta pa den goodwill och renommé som Formsprutarnas produkter genom bo-
lagets marknadsforing har erhdllit, att Merx har haft en starkare stélIning pa
marknaden &n Formsprutarna samt att det uppstod oro pa marknaden da Merx
bjod ut sina produkter vid en tidpunkt da Formsprutarna var pavég att erhdlla

bestéllningar. Ingen bevisning har dberopats.

Merx har bestritt att det har uppstétt nagon skada.

Inledningsvis kan konstateras att det inte framgar av Formsprutarnas talan hur
den yrkade erséttningen har beréknats. Inte heller foreligger ndgot underlag for
prévningen av den begarda ersattningens storlek eller for den pastadda skadans
art och omfattning. Hogsta domstolen gér mot denna bakgrund féljande bedd m-

ning av ersattningskraven.

a) Erséttning for utnyttjandet av Formsprutarnas monster vid inférseln av prov-

exemplaren samt vid marknadsféring och saluhalining av Gastro Maxprodukter

Formsprutarna har inte anfort vad den yrkade erséttningen avser och inte heller
nagra skal till att inte ndgon utredning eller annan bevisning har frambringats.
Det finns inte stod for att anta att det saknats all méjlighet hértill. Darmed fore-
ligger det inte nagra forutsattningar att tillampa 35 kap. 5 § rattegangsbaken.

Nagon erséttning kan darfor inte tillerkénnas Formsprutarnai dennadel.
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b) Erséttning for den ytterligare skada som intrangen har medfort

Formsprutana har uppgett att M erx marknadsforing av koksredskap orsakat oro
pamarknaden och foranlett en goodwillforlust. | vart fall ndgon kund har hort av
sig till Formsprutarna med anledning av Merx marknadsforing. Det &r i malet
visat att Gastro Maxprodukter, for vilka konsumtion av monsterréten inte &nnu
intrétt, har bjudits ut. Genom intrangsatgarderna har Formsprutarna betagits moj-
ligheten att kontrollera sin konkurrent Merx marknadsforing av Formsprutarnas
annu icke omsatta produkter. Det &r ostridigt att Merx vid marknadsforingen av
dessai sin katalog inte har angett att det rort sig om Formsprutarnas produkter.
Det far anses att i vart fall ndgon form av mar knadsskada har uppstatt som har
foranlett att det ekonomiska vardet av Formsprutarnas monsterrétt har forringats,
aven om det inte har gjorts antagligt att forfarandet har lett till ndgon minskad
forsaljning. Formsprutarna har inte gjort antagligt att ndgon skadai 6wrigt har

uppkommit.

Aven betr&ffande yrkandet om erséttning for ytterligare skada (utéver forlust av
ersattning for utnyttjandet av monstren) med anledning av att monsterskyddade
produkter har bjudits ut och saluhdllitsi strid med ML saknas, av de skd som
angetts ovan, forutséttningar for tillampning av bevislattnadsregelni 35 kap. 5 8
réttegangsbalken. Daremot bor yrkandet beddmas med beaktande av den hjalpre-

gel somfinnsi 36 § andra meningen ML.

Av andrameningen i 36 8 ML framgér att vid bestammandet av ersattningens
storlek hansyn skall tas aven till monsterhavarens intresse av att monsterintrang
inte begas och till 6vriga omstandigheter av annan an rent ekonomisk betydel se.
Motsvarande bestammelser aterfinnsi bl.a. 58 § patentlagen (1967:837), 38 §
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varumarkeslagen (1960:644), samt 19 § firmalagen (1974.:156). Bestammelsen i
ML har tillkommit i medveten stravan att markera intresset av att kompensera
réttighetshavaren fullt ut for varje intrang (se prop. 1993/94:122 s. 53).

Av bestammel sens lydelse kan i forstone synas som om erséttning skall utga
aven for skada av annan art an rent ekonomisk skada. Av forarbetenartill be-
stammelsen i patentlagen framgar dock att det inte forelag ndgon avsikt att andra
de grundl&ggande reglerna om skadestand och den praxis som forelag (prop.
1985/86:86 s. 44). Utgangspunkten ar alltjamt att den skadelidande skall ha full
ersattning for sin skada, men inte mer (prop. 1993/94:122 s. 52). Lésningen har
tillkommit for att underldtta berékningen av den ekonomiska skadan (a. prop.

s. 53). Det forefaller for dvrigt inte mojligt att |ata séttet att berdkna skadans stor-
lek paverka den erséttningsgilla skadansart till att &ven omfatta ndgon form av
ideell skada.

Formsprutarna far som framgatt ovan anses ha gjort antagligt att en erséttnings-
gill skada har uppstatt, men inte presenterat utredning om skadans omfattning
och vérde. Hjalpregelni 36 § andra meningen ML skall tillampas sa att Form-
sprutarnasintresse av att intrang inte begas beaktas. Den har alltsd ett preventivt
syfte. Daregeln inte & avsedd att medge en erséttning som éverstiger den fula
ekonomiska skada monsterhavaren lider, maste ett skadestandsbel opp bestammas
med forsiktighet. Pa grund harav och med beaktande av att de visade i ntrangen
visserligen skett uppsatligen men inte har varit av sarskilt alvarlig karaktar bor
bel oppet skdigen bestammas till 10.000 kr.

Vitesforbud samt skyddsatgarder

Med hansyn till arten av de intrdng som har konstaterats saknas skl att meddela
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forbud vid vite mot fortsatt intrang.

Formsprutarna har inte anfort nagra omstandigheter som ger anledning att befara
att det foreligger risk for fortsatt intrang betréffande provexemplaren, varfor det
saknas skdl att ta dessai forvar for aterstoden av skyddstiden.

Réattegangskostnader

Parterna har msom vunnit och forlorat malet, varfor vardera parten bor stasin
kostnad.

| avgorandet har deltagit: justitieraden Svensson, Regner, Lindeblad,
Calissendorff (referent) och Widebeck
Foredragande revisionssekreterare: Bergkvist



