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Sammanfattning

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats ar att utreda vad en
immaterialrattslig Due Diligence ar for ndgot och vad det kan finnas for
anledningar att genomfora en dylik undersékning i samband med
foretagsforvarv och venture capital investeringar. Vidare syftar uppsatsen
till att utreda om, och i sa fall pa vilket sétt, en immaterialrattslig Due
Diligence kan vara ett effektivt verktyg i ett foretags strategiska arbete.

Ett foretag som tillampar strategisk planering fattar pa ett omsorgsfullt och
systematiskt satt strategiska beslut. Den strategiska planeringen ar ett
systematiskt satt att formulera foretagets mal, fatta strategiska beslut och
folja upp att malen nas. For att kunna formulera ett strategiskt mal och
faststalla hur detta mal skall kunna uppnas maste man genomfdra en
noggrann undersokning av foretaget. Undersokning bor ta sikte pa
foretagets starka och svaga sidor samt hur forandringar i foretagets omvérld
kan komma att paverka foretaget. De siffror som framkom i en
undersokning av europeiska bolags arbete med sina immaterialrattigheter
visade att bara drygt halften av de stora foretagen i Europa har
immaterialrattsliga strategidokument och att mycket fa regelbundet
utvérderar sina immateriella tillgangar.

Due Diligence med betydelsen foretagsbesiktning innebéar att nagon
undersoker ett foretag for att skaffa sig tillrackligt med information for att
fatta ett vélgrundat beslut. Detta beslut kan vara ett strategiskt beslut likavél
som ett beslut att forvarva ett visst bolag eller investera pengar i ett
utvecklingsbolag. Att genomféra Due Diligence i samband med
foretagsforvarv &r numera mycket vanligt. Vid utférande av Due Diligence i
samband med forvarv bér man ha koplagens regler om undersokningsplikt
och felansvar i atanke. Likaval maste arbetet med Due Diligence ske i
samspel med uppréttandet av garantikatalogen i forvéarvsavtalet.

Immaterialratter &r i regel 6verlatbara och féljer ofta med i ett forvarv. For
varumarken finns en presumtion for att sa ar fallet men for dem precis som
for andra immaterialrétter bor koparen forvissa sig om vilka rattigheter som
verkligen omfattas av kopet. Vid utformandet av avtalet bor koparen saval
som saljaren beakta specifikationsgrundsatsen och den allménna
presumtionen for att endast angivna rattigheter omfattas av avtalet.

Det finns en rad problem som kan uppsta vad galler immaterialrattsliga
sporsmal i samband med ett foretagsforvarv. For det forsta finns det en rad
civilrattsliga problem som rér &gandeforhallanden och nyttjanderatter.
Manga problem &r avtalsrattsliga i och med att licenser ar en vanlig form for
att handla med immaterialratter. Vissa fenomen som &r specifika for
immaterialratten, till exempel inarbetning i varumadrkesratten eller



nyhetskravet inom patentratten, kan vara mycket svara att kontrollera inom
ramen for en ordindr DD process.

Forutom de civilrattsliga fallgropar som koparen bor uppmérksamma kan en
rad konkurrensrattliga fragor stalla till problem. Att pa forhand avgora
huruvida en avtalsklausul klassas som konkurrensbegransande eller om man
befinner sig i en dominerande stallning och kanske eventuellt missbrukar
den kraver stora kunskaper inom konkurrensrattens omrade. Att inte utreda
dessa fragor innan forvérvet kan innebéra stor ekonomisk och kommersiell
skada. Att uppmarksamma de konkurrensrattsliga riskerna vid ett forvarv
kan eventuellt leda till att forvéarvet dverhuvudtaget inte genomfors. Det
foretaget man tankt sig att forvarva kanske dger ett viktigt patent som de
inte utnyttjar fullt ut. Malbolaget bedoms darmed inte som nagon sarskilt
farlig konkurrent. Om forvarvet av det bolaget innebédr att kdparen
missbrukar sin dominerande stallning och maste tvangslicensiera ut patentet
till en farligare konkurrent kan den marknadsmassiga och ekonomiska
skadan bli mycket stor. De konkurrensrattsliga fragorna synes vara speciellt
viktiga att undersoka for ett koparforetag i en dominerande stéllning.

En annan sida av utredningen i samband med forvarv &r den rent
varderingsmassiga. Den ekonomiska varderingen fora att faststalla ett varde,
eller pris om man s vill, &r skild fran den som tar sikte pa legala aspekter
av forvarvet. Ett foretags varde hanger samman med vardet pa dess
immaterialrétter varfor en noggrann underskning och utvardering av dessa
kan vara ett hjalpmedel vid den ekonomiska vérderingen.

Venture capital Due Diligence som begrepp synes inte vara lika vanligt som
forvéarvs Due Diligence men i hogsta grad angeléget. For att en riskkapitalist
skall satsa pengar i det bolag som ger maximal avkastning pa investeringen
kravs en noggrann genomgang av utvecklingsbolagets tillgangar och
potential.

Da manga nya bolag i behov av riskkapital verkar i tekniktéata branscher dar
de immateriella rattigheternas status ar av storsta vikt for bolagets
utveckling och framtid kan en sérskild undersokning med inriktning just
mot detta vara av storsta vikt. Med anledning av detta kan det vara aktuellt
att genomféra en undersokning av just de immateriella réttigheterna i det
aktuella bolaget innan beslut tas om huruvida investering skall ske. En
immaterialrattslig venture capital Due Diligence ar inte bara viktig nar det
géller investeringar i rena teknikbolag utan de immateriella réttigheterna
kan vara av stor vikt for andra typer av foretag

Aven om fokus pa undersokningen vid forvarv kontra investering skiljer sig
at kan man tydligt se att dessa bade typer av immaterialrattslig Due
Diligence kan komplettera varandra. Aven om ett foretagsforvarv ofta har
synergier och verksamhetsaspekter som sitt syfte till skillnad fran
investerarnas avkastningsmal ar ett forvéarv en form av investering man vill
skall bara sig likavél som foretagets verksamhet &r viktig fOr investeraren.
En investerings avkastning ar till stor del beroende av om



utvecklingsbolaget stéter pa ovéantade problem med sina immateriella
tillgangar varfor fallgropar som ar av intresse vid ett foretagsforvarv dven
spelar stor roll vid en investering.

For att kunna fatta ett vélgrundat beslut att kopa ett bolag eller investera i ett
utvecklingsbolag i ett visst lage maste bolaget ha stor kannedom om sin
egen verksamhet och position pa marknaden. Den undersokning av interna
och externa faktorer som sker inom ramen for foretagets strategiska arbete
kan liknas vid en Due Diligence. Immaterialratter ar av vikt bade for
bolagets verksamhet och for dess position pd marknaden varfor en
undersokning av detta slag kan hjéalpa foretag i sitt strategiska arbete.

En immaterialrattslig Due Diligence ar kort sagt en noggrann genomgang av
ett foretags immateriella tillgdngar och har fatt ckat fokus i takt med att
immaterialratternas betydelse har 6kat for foretagen. En dylik undersokning
kan vara till stor hjalp vid bade foretagsforvarv, investeringar och i det
strategiska arbetet.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Nam et ipsa scientia potestas est — kunskap &r makt.*

De immateriella rattigheterna har pa senare ar fatt en allt storre betydelse for
foretag. Det ligger stora vérden i féretagens immaterialratter och skillnaden
mellan ett starkt och ett svagt varumarke eller patent kan vara det samma
som skillnaden mellan framgang och undergang. Med det dkade vérdet pa
de immateriella rattigheterna foljer ocksa ett Okat intresse bland saval
foretagare som jurister.

Manga advokat- och  immaterialrattsbyrder  erbjuder  tjansten
immaterialrattslig Due Diligence. Det framgar av deras hemsidor att en
dylik undersokning ar mycket nyttig i flera olika sammanhang sasom vid
forvérv, investeringar och strategisk styrning utan att ndrmare beskriva vari
nyttan skulle ligga eller hur undersokningen gar till eller vad man gar pa
jakt efter att finna.

Naturligtvis tar en undersokning av ett foretags immateriella tillgangar tid i
ansprak och kostar saledes ganska mycket pengar att genomfora. Da utbudet
styrs av efterfrigan och immaterialrattsliga undersékningar trots allt
genomfors borde det finnas nagon eller nagra mycket starka anledningar till
att foretag satsar pengar pa detta. Da foretag oftast agerar for att gora sa stor
vinst som mojligt tyder det faktum att man i olika sammanhang utfor
kostsamma undersokningar av immateriella rattigheter att vinsterna
Overstiger kostnaderna.

Foretag satter upp langsiktiga mal och fattar beslut om framtida
investeringar eller utvecklande av ny teknik. Detta &r ett arbete som kraver
mycket information om det egna bolaget likaval som om konkurrenterna.
Rimligtvis borde kunskap om de viktiga immaterialratterna vara en
komponent i det Overgripande strategiska arbetet. Ett foretags stravan efter
att uppfylla sina strategiska mal innebar att en rad olika strategiska beslut
fattas. Kanske beslutar foretaget sig for att forvarva ett annat bolag eller
investera pengar i ett utvecklingsbolag. For att dessa beslut skall vara
valgrundade kravs aterigen kunskap, kunskap om sin egen situation saval
som om malbolagets. Att genomfora en immaterialrattslig Due Diligence
synes innebdra att man skaffar sig kunskap om ett féretags immateriella
rattigheter. Att kunskap ar makt har vi vetat i arhundraden. En
immaterialrattslig Due Diligence skulle saledes kunna bidraga till att skaffa

! Francis Bacon, Meditationes Sacrae, 1597.



sig makt i form av beslutsunderlag och en stark position gentemot den andra
parten.

Jag hoppas att den fortsatta framstallningen skall kunna bidra till att kasta
ljus 6ver vilken kunskap som &r av intresse att inhdmta och vad det & som
gor att en immaterialrattslig Due Diligence ar en séljbar tjanst.

1.2 Syfte

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats ar att utreda vad en
immaterialrattslig Due Diligence ar for nagot, vad det kan finnas for
anledningar att genomfora en dylik undersékning i samband med
foretagsforvarv och venture capital investeringar och vad en undersékning
kan innehdlla i olika sammanhang. Vidare syftar uppsatsen till att utreda
om, och i sa fall pa vilket satt, en immaterialrattslig Due Diligence kan vara
ett verktyg i ett foretags strategiska arbete.

Med uppsatsen vill jag visa pa vilka faror, problem men ocksa mojligheter
som kan vara forknippade med ett foretags immateriella réttigheter och
saledes ligger till grund for ett eventuellt behov av en noggrann
undersokning. Jag vill utreda huruvida en immaterialréttslig Due Diligence
kan vara ett anvandbart verktyg vid foretagsforvarv men ocksa i andra
sammanhang sasom vid venture capital investeringar och strategiskt arbete
inom ett foretag. Jag vill med uppsatsen belysa centrala omraden for
undersokningen samt vad som skiljer sig at vid olika typer av
anvandningsomraden.

1.3 Avgransningar

Jag har varit tvungen att gora vissa avgransningar i arbetet med uppsatsen.
Uppsatsen behandlar enbart onoterade bolag da det skulle bli ett alltfor
omfattande arbete att &ven ta hdnsyn till de regelverk som ror noterade
aktiebolag.

Vidare har jag avgrénsat uppsatsen till de tre vanligaste typerna av
immateriella rattigheter; patent, varumarken och upphovsratter. De mer
generella avsnitten om immaterialratter ar i stor utstrackning tillampliga
aven pa andra typer immateriella rattigheter.

| genomgangen av vad som bor ingd i en immaterialrattslig Due Diligence
gor jag inget ansprak pa att ha uppmarksammat alla tankbara
problemomraden utan ett antal centrala omraden. Jag har vidare valt att
underséka i huvudsak tva viktiga omraden dar immaterialrattslig Due



Diligence kan vara av intresse, forvarv och venture capital investeringar
aven om det kan finnas ytterligare anvandningsomraden. Jag har inte
undersokt huruvida en Due Diligence skulle vara till nytta i samband med
upplatelser av immaterialratter i form av licensavtal utan fokuserat pa
fullstandiga overlatelser.

| uppsatsen har jag utgatt fran svenska forhallanden, men immaterialratten
ar till stor del konventionshaserad och anvandandet av Due Diligence nagot
som inte bara forekommer i Sverige. Uppsatsen tar sikte pa att i forsta hand
klargora svenska forhallanden i forsta men mycket som tas upp géller dven
internationellt.

1.4 Metod och material

| arbetet har jag anvant mig av en rattsdogmatisk metod. Jag har anvént mig
av sedvanliga juridiska kallor sasom forarbeten, lagtext, doktrin och praxis.
Med utgangspunkt i dessa har jag genomfort en utredning av gallande ratt
pa omradet for min uppsats for att sedan utifran detta analysera de fakta som
framkommit for att uppna syftet med uppsatsen.

Det finns, sa vitt jag vet, inte ndgon svensk litteratur som ger en samlad bild
av immaterialrattsligt Due Diligence arbete. Det finns dock ett antal artiklar
som behandlar olika for &mnet intressanta omraden. Jag har anvéant mig dem
samt av utlandsk litteratur i de delar dar den kan ge végledning aven for
svenska forhallanden.

Da manga tvister 16ses utanfor vara domstolar finns det begransad praxis pa
omradet.

Visst material kommer fran jurister som arbetar med bland annat
immaterialrattslig Due Diligence. Hit hor ett antal artiklar, den
understkning jag tar upp angdende det strategiska arbetet samt den
information som harror fran patentdagen. Dessa jurister har naturligtvis ett
intresse av att framhéva nyttan att genomfdéra en noggrann immaterialrattslig
Due Diligence da de tjanar pengar pa detta men jag bedomer trots det
materialet som relevant for uppsatsen. Framfor allt har jag funnit det
intressant for framstéllningen att ta del av deras praktiska erfarenheter.



1.5 Disposition

Kapitel 2 i uppsatsen ger ett avstamp for den fortsatta genomgangen genom
att ge en dversiktlig bild av ett foretags strategiska arbete och behovet av
kunskap for att kunna fatta valgrundade beslut. | kapitlet redogdrs aven for
resultaten av en utredning om hur foretag arbetar med sina immateriella
rattigheter. Kapitel 3 ger en dvergripande bild av fenomenet Due Diligence
samt vad som sarskiljer den immaterialrattsliga DD:n fran en “vanlig” legal
Due Diligence. Har ges den rattsliga ramen for riskfordelningen mellan
parterna i samband med ett forvarv samt garantiernas funktion i ett
forvarvsavtal. | kapitel 4 ges en 6versiktlig genomgang for principerna om
overlatelse av immaterialratter dd dessa principer paverkar hur den
immaterialrattsliga undersékningen i samband med forvarv bor vara
utformad. Om detta handlar sedan kap 5. H&r behandlas de problem som
skulle kunna uppdagas efter forvarvet rérande de immateriella réattigheterna
och darmed innebér ett skal for att genomfdéra en undersokning foére
forvarvet. Kap 6 behandlar vad av en immaterialrattslig DD vid
riskkapitalinvesteringar kan omfatta och tar sikte pa att lyfta fram vilka
omraden som sarskilt bor beaktas i detta sammanhang. Avslutningsvis i
kapitel 7 ges en samlad analys av nyttan med en immaterialrattslig Due
Diligence och en diskussion om vad en dylik undersokning bor innehalla
och nér den kan vara av intresse att genomfora.



2 Strategisk styrning

2.1 Strategiska mal och beslut

Strategisk planering i ett foretag innebar att pa ett omsorgsfullt och
systematiskt satt fatta strategiska beslut. Den strategiska planeringen ar ett
systematiskt sétt att formulera foretagets mal, fatta strategiska beslut och
folja upp att malen nas. Med ett strategiskt beslut menar man ett beslut som
paverkar hela foretaget under en langre tid eller i vart fall avser att gora det.?
Exempel pa strategiska beslut kan vara beslutet att forvarva ett annat bolag.
Foretagsforvéarvet ar inte det strategiska malet utan ett medel att na den
strategiska struktur som ar malet.*Alla organisationer fattar strategiska
beslut, det kan dock fatta mer eller mindre noggranna eller vardslosa,
medvetna eller slumpmassiga beslut.

For att kunna formulera ett strategiskt mal och faststalla hur detta mal skall
kunna uppnas, det vill siga vilka strategiska beslut som kravs, maste man
genomfora en noggrann undersokning av foretaget. Denna undersokning bor
ta sikte pa foretagets starka och svaga sidor samt hur forandringar i
foretagets omvarld kan komma att paverka foretaget. Undersokningen i
fraga bor ta sikte pa hot och majligheter i de interna saval som de externa
forhallandena. Till de interna forhallanden som bor undersokas hor bland
annat produktion, marknadsféring, ekonomi och FoU. Till de externa
fragorna som &r av intresse att titta narmare pa hor konkurrenssituationen
och de sociala- politiska- och ekonomiska- och teknologiska férhallanden
som rader i omvarlden.*

I grunden for ett beslut att genomfora ett forvarv eller att investera pengar i
ett utvecklingsbolag ligger forhoppningsvis nagon form av strategi. Bolag
upprattar strategiska planer innehallande en mangd instruktioner till
foretagsledningen.

2 Argenti, s 19.
® Ibid, s 171.

* 1bid, s 76 ff.
% Ibid, s 19.
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2.2 Immaterialrattsligt strategiarbete

DLA?® gjorde varen 2004 en utredning’ kring hur storféretag hanterar sina
immateriella rattigheter pa ledningsniva. Utredningen omfattade 300 foretag
runt om i Europa. Intervjuer genomférdes med personer i beslutsfattande
stallning. Utredningen ar gjord av ett professionellt utredningsforetag. Pa
manga punkter visade resultatet pa brister i arbetet med foretagens
immateriella réttigheter, nedan foljer ett antal viktiga punkter som framkom
I undersOkningen.

Trots att svaren tyder pa att en dokumenterad immaterialratts strategi bidrar
till en lyckad hantering av ett foretags immaterialrattigheter ar det
skrammande fa foretag i undersokningen som hade formulerat en
immaterialréttslig strategi. Utredningen visar att bara hélften av de stora
europeiska foretagen hade en dokumenterad immaterialratts strategi. De
nordiska landerna I&g lite battre till, har var siffran lite drygt 60 %. An mer
anmaérkningsvart ar att en fjardedel av de foretag som uppgav att de till stor
del eller helt och hallet baserar sin verksamhet pa immaterialratter saknade
en strategi for detta arbete.

De flesta foretagen utfor inte utvarderingar av sina immateriella rattigheter,
de undersokningar som utfors genomfors mycket séllan av en utomstaende
part. Det visade sig att bara 38 % av foretagen nagonsin utvarderat sina egna
immaterialratter och enbart 19 % hade gjort det under det senaste aret.
Enbart 12% av foretagen har latit en utomstaende part genomfora en
utvardering av deras immaterialréttigheter.

Relativt fa foretag har individer med kunskap om immaterialratter pa
styrelseniva, variationen i Europa ar dock stor. Bland de skandinaviska
foretagen ar siffran hog, 82% uppger att de har nagon i styrelsen med ansvar
for immaterialrattsfragor. Motsvarade siffra i Italien och Spanien &r bara
14%. Manga av de strategidokument som finns har inte skrivits under av
styrelsen. Detta i kombination med att manga av de tillfrdgade menar att
styrelsen inte har forstaelse for vikten av det immaterialrattsliga arbetet kan
ses som orovackande.

2.3 Sammanfattning och slutsatser

Strategisk planering ar, eller borde atminstone vara, en viktig del av ett
foretags verksamhet. De siffror som framkom i undersokningen tyder pa att

% DLA Piper Rudnick Gray Cary Group, en internationell sammanslutning av
advokatbyraer.
" DLA - European Intellectual Property Survey.
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bara drygt halften av de stora foretagen i Europa har immaterialréttsliga
strategidokument.

For att pa ett noggrant och systematiskt satt kunna faststélla ett foretags
strategiska mal och fatta valgrundade strategiska beslut kravs att man
genomfér en noggrann undersokning av det egna foretaget.
Immaterialrattigheter utgor en vaxande del av foretagens tillgangar varfor
en undersokning av dem borde vara en naturlig del av den interna
undersokningen. Undersokningen visar att det ar mycket fa foretag som
regelbundet genomfor undersdkningar av sina immaterialréttigheter och inte
ens halften har nagonsin genomfort en dylik underdkning. Ytterst fa har Iatit
en utomstaende part genomfdéra undersékningen.

12



3 Due Diligence

3.1 Allmant

Due Diligence kan narmast &versattas med vederborlig omsorg och
forekommer som begrepp inom en rad omraden inom juridiken. Inom
kontraktsratten har begreppet Due Diligence traditionellt ansetts liktydigt
med en omsorgs- eller aktsamhetsplikt for kontraktsparterna. Ett exempel pa
detta &r den skyldighet som avilar en sjotransportor att anvanda “due
diligence” for att sakerstalla fartygets sjovardighet® | den kommersiella
ratten kopplas begreppet Due Diligence idag framfoérallt ihop med
foretagsforvarv och den process som foregar ett sadant och skulle da
narmast kunna oversattas med foretagsbesiktning.

Due Diligence med betydelsen foretagsbesiktning innebar egentligen bara
att nagon undersoker ett foretag for att skaffa sig tillrackligt med
information for att fatta ett valgrundat beslut om nagonting.” Nedan foljer en
genomgang av ett antal kommersiella situationer da en Due Diligence kan
vara ett satt att skaffa kunskap om ett foretag, sitt eget eller nagon annans,
for att mojliggora att vélgrundade beslut fattas.

3.2 | samband med forvarv

En faktor for att ett forvarv skall vara lyckat &r att det ar en del av foretagets
affarsstrategi.’® For att kunna ha en héllbar affarsstrategi maste man, som
redovisades ovan, ha undersokt det egna bolaget noggrant bade med hansyn
till interna och externa forhallanden. Bolaget bor saledes genomféra nagon
form av DD pa sig sjalvt for att kunna hamna i ett lage dar de skall forvarva
ett annat bolag och gora DD pa det.

Syftet med att genomfora ett foretagsforvarv kan variera. Tre grupper av
vanliga motiv &r; rorelsemotiv, &garmotiv och ledningsmotiv. Av dessa
aterfinns manga av de vanligaste syftena inom rérelsemotiven, exempel pa
dessa ar att man vill 6ka sina marknadsandelar, finna nya affarsmetoder
eller minska sina kostnader. Vanligt i detta sammanhang &r att stréva efter
positiva synergieffekter.*

® Gorton, s 3.

® Burshtein (1), s 406.

90lve, s 21.

11 Sevenius, Foretagsforvarv, s 44.
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Pa senare ar har Due Diligence blivit en vanlig férekommande del av
processen i samband med foretagsforvarv. Vissa gar sa langt som att anse
det vara ett obligatoriskt moment.'? Det vanligaste &r att kdparen utfér en
DD genom att samla in och analysera information om malbolaget, men det
forekommer dven att saljaren genomfér en DD i samband med
forsaljningen. Normalt sker DD efter upprattande av Letter of Intent'® och
sekretessavtal och fore undertecknandet av det slutgiltiga forvarvsavtalet.
Ofta ar det séljaren som fardigstaller information till kbparen som han kan
ta del av efter det att man kommit 6verens om de grundldggande villkoren
for avtalet. Den tid koparen har pa sig att ga igenom informationen &r ofta
begransad.**

Syftet med att genomféra en DD i samband med foretagsforvarv, da det
naturligtvis & mycket kostsamt'®, kan variera men vanligt ar att man ser DD
som “en analytisk undersokning av malbolagets verksamhet och egendom i
syfte att utgora beslutsunderlag for koparen”.’® Att genomfdra en DD &r ett
satt for koparen att skydda sig fran oforutsedda avvikelser fran vad han
forvantar sig av malbolaget.”’

En DD kan ha olika fokus och rikta in sig mot olika omraden i malbolaget.
En grov uppdelning kan goras i kommersiell, finansiell och legal inriktning.
Den kommersiella kan ségas vara en affarsmassig besiktning som tar sikte
pa de industriella forutsattningarna for lonsamhet och utveckling inom den
aktuella branschen. Den kommersiella inriktningen innehaller manga olika
delmoment och utfors ofta av kdparforetaget sjélva. Den finansiellt inriktade
besiktningen har kommit langt i utvecklingen och genomfars traditionellt av
revisionsbyraer. Den tredje inriktningen, den legala, tar som namnet antyder
sikte pd de rattsliga fragorna och utférs vanligen av externa jurister.® Den
legala sidan av en DD kan i sin tur delas upp i en rad olika omraden, varav
immaterialratten ar ett, beroende pa malbolagets verksamhet.

Som forberedelse infor kopet kan saljarna av ett foretag genomfora en sa
kallad séljar Due Diligence. Fenomenet med séljar-DD ar relativt nytt men
har véxt fram sedan slutet pa 90-talet. Med stor kunskap om sitt eget foretag
ligger man naturligtvis bra till vid en eventuell forséljning av ett dotterbolag
eller hela bolaget och kan ldmna sakra garantier och vet minst lika mycket
som kodparen om sitt bolag. Att séljaren sjalv genomfér en DD kan ge
honom ett battre utgangslage vid forséljning da han kan vara saker pa att
hans foretag verkligen uppfyller de garantier som lamnas. En kOpare bor
dock inte lita pa en Due Diligence utford av saljaren, dven om

12 Sevenius, Foretagsforvarv, s 99.

13 etter of Intent &r en i ménga delar icke bindande avsiktsforklaring.

¥ Burschtein (del 1), s 404.

15 Enl Starkebo och Bystrém p& Albihns &r den lagsta summa Albihns fakturerat 100 000
kronor. (Lunchseminarium)

16 pettersson & Sevenius, s 30.

7 Sevenius, Due Diligence eller garantier, s 15.

18 Sevenius, Foretagsforvary, s 109 f.
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undersokningen utforts av en utomstdende part, da eventuella brister
troligtvis inte lyfts fram fullt ut.*

3.2.1 Koplagens tillamplighet

Det finns i huvudsak tva typer av foretagsforvarv; aktiedverlatelser och
inkramsoverlatelser. En aktiedverlatelse innebar precis som det later att
samtliga aktier i bolaget Overlats och en inkramsoverlatelse innebar att
bolagets samtliga skulder och tillgangar 6verlats. En viktig skillnad dem
emellan ar att vid en inkramsoverlatelse specificeras vanligtvis vad som
ingar i overlatelsen sa att det inte rader nagot tvivel om vilka objekt som
ingar i forvarvet. Vid en aktieverlatelse daremot tillfaller helt enkelt de
tillgangar bolaget har dgaren av aktierna varfor det kan vara svarare att veta
exakt vilka tillgangar som finns i bolaget. En annan viktig skillnad &r att vid
en aktiedverlatelse forvarvar koparen en juridisk person som behaller alla
skyldigheter och rattigheter, vilket innebéar att vardet pa foretaget kan vara
ett annat &n koparen raknat med.?

Enligt 1 § Koplagen? &r lagen tillamplig p& kop av 16s egendom vilket
inkluderar kop av inkrdm sdval som aktier. KopL tillamplighet pa
aktiebolagsoverlatelser har diskuterats i doktrinen. Det finns begransad
rattspraxis® pa omradet men den som finns tyder pd att KopL skall anses
tillamplig da samtliga aktier eller andelar dverlats. Hastad menar att vissa
delar av KdpL inte kan tillampas direkt och att man generellt bér lasa lagens
bestammelser med viss skepsis ndr kopeobjektet ligger utanfor vad
lagstiftaren haft i tankarna och vara Oppen for att gora sa kallade
reduktionsslut.? Ett alternativ till KépL som lyfts fram i forarbeten®® och
doktrin &r skuldebrevslagen®. Hultmark argumenterar for att en aktie inte
kan definieras som ett skuldebrev och SkbrL d&rfor inte ar direkt tillamplig
men att lagen trots det skulle kunna tillampas analogt.?®

En i stort sett enig doktrin, viss praxis samt ordalydelsen i 1 § KopL tyder
pa att KopL skall anses tillamplig vid foretagsoverlatelser. Da KopL regler
ar dispositiva och ett forvarv ofta ar reglerat av omfattande avtal far KopL
regler ses som ett komplement till avtalet.?” Koparen av 16s egendom, vilket
ju ar fallet vid ett foretagsforvarv, anses inte ha ndgon uttrycklig skyldighet
att undersoka forvarvsobjektet fore kopet. Det framgar av KopL 17 § att

1% Rankine, s 115 och Burshtein (1), s 410.

2 Hultmark, s 30f.

2! Koplag (1990:931), KépL.

?2Se NJA 1976 s 341,

2 Hastad, s 30.

? Prop 88/89:76, s 61.

% Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL.

% Hultmark, s 82 f.

2" Sevenius, Ar det ratt att géra Due Diligence, s 17.
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séljaren bar ansvaret for kdparens befogade férvantningar. Vad som anses
vara befogade forvantningar kan till exempel paverkas av
friskrivningsklausuler. En kopare har saledes ingen underokningsplikt men
da han enligt 20 § KopL star risken for sina obefogade forvantningar blir
konsekvensen att han bor genomfdéra en undersokning. En kopare har
saledes bara anledning att undersoka malbolaget savitt avser egenskaper
som hor till de obefogade férvantningarna, allt annat kan enbart Oka
koparens risksfar. 2 Vad som kan anses vara befogade férvantningar ar inte
helt latt att sla fast. 1 20 § 2 st KopL stadgas att om séljaren uppmanar till
undersokning kan koparen inte som fel aberopa vad han borde ha markt vid
undersokningen och felansvaret forskjuts ytterligare.”® Allt handlar om
riskallokering, nadgon av parterna bar alltid risken. Trots allt ar det mest
effektiva sattet att forsakra sig mot obehagliga éverraskningar att undersoka
malbolaget eller de enskilda tillgdngarna innan képet. *°

3.2.2 Garantier

Da riskfordelningen enligt KopL inte &ar helt oproblematiskt och da
forvarven ar mycket komplexa och rér stora summor pengar ar det av stor
vikt for koparen att vissa for dem vésentliga delar av forvarvsobjektet
verkligen ser ut sa som det framstélls av saljaren. Forvarvsavtal innehaller
vanligtvis en garantikatalog dar séljaren forsakrar att malbolaget har en rad
specificerade egenskaper. Garantier avseende immateriella réttigheter finns
bland de vanligt férekommande enligt Sveriges Advokatsamfunds
minneslista for aktiebolagskop (1998). Garantierna kan ségas allokera
risken mellan kdparen och saljaren och ett brott mot dem resulterar ofta i ett
ersattningsansvar.® Koprattsligt skiljer sig inte garantierna fran andra
avtalsvillkor dar forhallanden i malbolaget beskrivs. Garantierna kan sagas
precisera de befogade forvantningar koparen kan ha pa malbolaget.
Garantierna definierar saledes parternas ansvar. Kdparen slipper visa
orsakssamband mellan avvikelsen och kopet och séljaren far strikt ansvar
for det garanterade forhallandet. Det ar bara genom en preciserad
uppmaning till undersdkning som séljaren kan begrénsa garantins rackvidd.
Vidare forskjuts tidpunkten for felbedomningen fran tidpunkten for
overlamnandet till garantitidens utgéng.*

Garantier kan saledes sagas begransa omfattningen av koparens Due
Diligence, koparen har ingen anledning att undersoka det som séljaren har
garanterat da kannedom om att det som garanteras inte stammer skulle forta

%8 Kihlman, s 167 f.

2% Sevenius, Ar det ratt att géra Due Diligence, s 20.

% En mer djupgdende genomgéng av denna fraga &terfinns i Examensarbetet "Parternas
forpliktelser vid foretagsforvarv” av Lucas Jonsson och Nicklas Liljegren. Se Gorton s
23ff.

%1 Burshtein, (2), s 539.

% Sevenius, Due Diligence eller garantier, s 17 samt KépL 21 §.
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garantins verkan. En viktig faktor &r nér i processen en garanti tagits in i
avtalet. Togs den in tidigt, innan kdparen undersokt malbolaget kérs den
troligtvis over av en DD. Togs garantin in sent, eventuellt efter DD pa
sarskild begaran, galler den eventuellt oavsett vad koéparen upptéckt.®
Utformningen av garantierna kan ocksa spela stor roll. En generellt
utformad garantiklausul ar svarare att tillampa och majligheten att pavisa
séljarens garantiansvar 6kar om klausulen istallet & mer precist formulerad.
Saljaren dr troligtvis mer benégen att Iamna generella garantier men kdparen
a sin sida bor strava efter precisa garantier. Genom att képaren genomfor en
Due Diligence kan han fa kunskap om malbolagets svaga sidor samt vilka
delar som inte gar att undersoka pa ett tillfredstallande satt. Denna kunskap
ger koparen en mdjlighet att tvinga fram mer preciserade garantier fran
séljaren.

Teoretiskt sett skulle en skicklig kdpare kunna forhandla fram en stark
garantikatalog och darmed inte behdva lagga nagon storre vikt vid
undersokningen av malbolaget. | praktiken finns det dock ett antal brister
med ett sddant upplagg. Ett problem é&r att det ar langt ifran sékert att
saljaren har en sadan finansiell stallning att han kan ersatta koparen i
enlighet med garantin.®® | vissa situationer kan man ténka sig att den
eventuella garantisumma man kan fa ut inte kan kompensera den enorma
skada eller forlust som uppkommit pa grund av ett forlorat varumarke eller
tvangslicensierat patent. Dessutom ar det inte sakert att séljaren har nagra
pengar kvar att ersatta skadan med nar problemen val uppdagas.®® For att
forsakra sig om att sa inte blir fallet kan en del av kopeskillingen lasas pa ett
konto under garantitiden. Ett annat problem med att forlita sig pa
garantierna ar fordrgjningen i kompensation. Upptacks ett problem redan i
samband med DD kan detta direkt resultera i ett avdrag pa kopeskilling. En
garantibrist kan ofta inte slutligt bekraftas forran vid ndstkommande
bokslut, det vill saga upp till ett ar efter forvarvet. Slutligen kan konstateras
att det manga ganger ar mycket svart att formulera heltackande garantier i
stora komplexa forvarvsavtal.*’

Garantier som uttryckligen utesluter nagot omrdde kan innebéara en
varningsflagg i underékningen.®*Overhuvudtaget kan fokus laggas pé att
undersoka garantier och dylikt och dven anvanda upptickter fran Due
Diligence processen vid skrivandet av garantikatalogen.®* Ett samspel
mellan undersdkning och garantier &r troligtvis det bésta.

%3 Sevenius, Due Diligence eller garantier, s 18.

* bid, s 17 f.

% Ibid, s 18.

% Bender David, The Importance of Intellectual Property Due Diligence in Mergers and
Acquisitions, New York Law Journal.

%7 Sevenius, Due Diligence eller garantier, s 18.

% Burshtein (1), s 422.

% Burshtein, (2), s 540.
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3.3 I samband med riskkapitalinvesteringar

Skillnaden mellan lanekapital och riskkapital ligger, enkelt uttryckt, i det att
den som lanar ut kapital erhaller ranta som avkastning pa det lanade
kapitalet emedan riskkapitalisten koper in sig i bolaget och enbart erhaller
avkastning om foretaget gar med vinst. Termen riskkapital kan enligt denna
definition anvandas till alla former av investeringar i bolagets egna kapital.
Tva termer som forknippas med riskkapital &r private equity och venture
capital. Skillnaden mellan dessa bada &r inte helt klar men private equity
investeringar sker i onoterade bolag och ar tidsbegrénsade. Venture capital
investeringar ar en del av private equity marknaden men anvénds vid
investeringar i ett foretags tidiga utvecklingsfas.”’ Den fortsatta
framstallningen &r begrénsad till venture capital investeringar.

For onoterade bolag finns det inga specificerade krav pa édgarna av bolaget
som vill dra till sig riskkapitalister om vilken information som skall lamnas
till investerarna. Ett riskkapitalsbolag har troligtvis en strategi for hur deras
investeringar skall utvecklas, vilken avkastning som man réaknar med. For
att investerarna skall kunna utrona huruvida det ofta relativt nystartade
bolaget, utvecklingsbolaget, &r vart att investera i och har potential att leva
upp till det strategiska mal som satts, ser de till att skaffa sd mycket
information som mojligt om foretaget. Denna process har kommit att kallas
venture capital Due Diligence. Anledningen for en riskkapitalist att utfora
en sadan undersokning ar att fa mer kunskap om bolaget och darmed gora
battre investeringsbedémningar och genom det fa battre avkastning pa sina
investeringar. En venture capital Due Diligence kan innehalla bedémningar
av den aktuella industrin, marknaden, afféarsidé, ledning, bolagets finansiella
stillning och inte minst statusen och framtida potential for bolagets
immateriella réattigheter. Den legala delen av en venture capital Due
Diligence har tva syften. Dels kan investeringen visa sig mycket mindre
vard, precis som vid ett forvarv, om det seglar upp krav fran tredje man eller
en immaterialrattighet visar sig daligt skyddad. Dels kan legala fragor
paverka avkastningen fran investeringen. **

Likaval som en séljare av ett foretag kan gora en undersékning av sitt eget
foretag innan forsaljningen kan ett utvecklingsbolag genomféra en Due
Diligence pa sig sjalva. Syftet med detta kan vara att om man lyckas
identifiera sina styrkor kan man visa upp dessa och pa sa satt locka till sig
riskkapital.

0 Nyman, s 15 f.
- Camp, s 1 ff. Se d&ven Nyman, s 83 f.
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3.4 Som ett led i det strategiska arbetet

For att fatta valgrundande strategiska beslut kravs en genomgang av interna
och externa faktorer som paverkar foretaget. Undersokningen gar ut pa att
skaffa sig information om det egna foretaget och ddrmed hamna i en
position dar foretagsledningen kan fatta sa vél underbyggda och bra beslut
som mojligt. Due Diligence i kommersiella sammanhang med betydelsen
foretagshesiktning innebér att skaffa sig ett sa heltackande beslutsunderlag
som mojligt. Aven om undersokning av det egna foretaget som ett led i det
strategiska arbetet inte kallas Due Diligence i litteraturen ar dess innehall
och syfte stiamma vél in pa den definitionen.

3.5 Immaterialrattslig Due Diligence

Ofta ar de immateriella rattigheterna det vardefullaste man har i ett foretag.
Speciellt  tydligt &r detta inom tekniktita branscher sasom
telekommunikation, biomedicin och ldkemedelsindustrin. En viktig roll
spelar immaterialratter ocksa for varumarkesberoende foretag som de som
baserar sin verksamhet pa konsumentprodukter sasom klader, mat eller
dylikt men ocksa for foretag som bygger sin verksamhet pd upphovsratter
sasom forlag och nojesindustrin. Aven for mindre uppenbara foretag kan de
immateriella rattigheterna vara mycket viktiga.*

En immaterialrattslig Due Diligence &r en undersokning med fokus bara pa
foretagets immateriella rattigheter. De immateriella rattigheterna okar i
betydelse in den s& kallade nya ekonomin® och &ven om en "vanlig” legal
Due Diligence tar upp fragor kring det undersokta bolagets immateriella
rattigheter gar den av naturliga skal inte pa djupet pa samma satt som en
renodlad immaterialréttslig Due Diligence kan gora.

Da de jurister som forhandlar avtalet vid ett foretagsforvarv ofta inte ar
specialiserade pa immaterialratt kan de komma att fokusera mer pa andra
fragor. Det finns de som menar att historiskt sett har mycket lite tid och
kraft lagts pa att utvardera malbolagets immateriella tillgangar. | takt med
att vardet pa de immateriella tillgangarna raknas upp har intresset for dessa
fragor okat.**

*2 Burshtein (1), s 405.
*3 Lajoux & Elson, s 285.
* Burshtein (1), s 404 f.
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3.6 Sammanfattning och slutsatser

Due Diligence med betydelsen foretagsbesiktning innebar att nagon
undersoker ett foretag for att skaffa sig tillrackligt med information for att
fatta ett valgrundat beslut. Detta beslut kan vara ett strategiskt beslut likavél
som ett beslut att forvarva ett visst bolag eller investera pengar i ett visst
utvecklingsbolag.

Att genomfora Due Diligence i samband med foretagsforvarv &r numera
mycket vanligt. Vid utférande av Due Diligence i samband med férvérv bor
man ha KopL regler om undersékningsplikt och felansvar i atanke. Likaval
maste arbetet med Due Diligence ske i samspel med upprattandet av
garantikatalogen i forvarvsavtalet.

Venture capital Due Diligence som begrepp synes inte vara lika vanligt som
forvéarvs Due Diligence men i hégsta grad angeléget. For att en riskkapitalist
skall satsa pengar i ett bolag som ger maximal avkastning pa investeringen
krdvs en noggrann genomgang av utvecklingsbolagets tillgangar och
potential.

For att kunna fatta ett valgrundat beslut att kopa ett bolag eller investera i ett
utvecklingsbolag i ett visst lage maste bolaget ha stor kannedom om sin
egen verksamhet och position pa marknaden. Den undersékning av interna
och externa faktorer som sker inom ramen for foretagets strategiska arbete
kan liknas vid en Due Diligence.

En immaterialrattslig Due Diligence ar kort sagt en noggrann genomgang av
ett foretags immateriella tillgdngar och har fatt ckat fokus i takt med att
immaterialratternas betydelse har okat for foretagen. | det fortsatta arbetet
skall jag undersoka vad en immaterialrattslig Due Diligence kan vara bra for
i samband med forvarv och venture capital investeringar och pa vilket satt
en dylik undersokning kan vara en del av ett foretags strategiska arbete.
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4 Overlatelse och upplatelse av
Immaterialratter

4.1 Allmanna principer

Med vissa undantag &r immaterialratter dverlatbara. De kan Overlatas fritt
genom avtal vilket ocksa sker i betydande omfattning. Immaterialratter kan
overlatas i sin helhet eller enbart partiellt da ofta kallat upplatelse.

Vid oklara avtal finns en presumtion mot att det ar en fullstandig
rattsovergang som avsetts. Inom upphovsratten talar man om den
upphovsréttsliga specificeringsgrundsatsen vilken stéller sig mycket kritisk
till diffusa eller generella Gverlatelser. Denna upphovsrattsliga princip kan
inte rakt av anvandas pa andra typer av immaterialratter men aven dar finns
en presumtion for att endast angivna befogenheter 6verlatits.*

Vid forvérv av ett foretag foljer normalt d&ven de immateriella rattigheterna
med i transaktionen. Da vissa principer kring Gverlatelse och upplatelse kan
spela roll for undersokningen fore forvarvet ges har nedan en Oversiktlig
genomgang av reglerna for de viktigaste immateriella rattigheterna.

4.2 Varumarke

Varumérken kan 6verlatas separat enligt 33 § Varumarkeslagen* men det
normala framgar av 32 § VmL dar det stadgas att om en rorelse till vilket ett
varukannetecken hor dverlats sa innefattas kannetecknet i dverlatelsen om gj
annat avtalats. Overlatelser sker saledes ofta i samband med Gverlatelsen av
den rorelse till vilken varumarket anknyter.*’ Det framgar av 34 § VmL att
varumarken  ocksa  kan licensieras ut  vilket innebar att
varumarksinnehavaren upplater ratt for annan att anvanda varumarket. En
licenstagare som utnyttjar varumarket pa ett satt som gar utéver licensen
begar intrang. Om ett varumarke efter dverlatelse eller licensiering skulle
kanneteckna varor med helt andra egenskaper én tidigare kan detta leda till
att allmanheten blir vilseledd. Om sa &r fallet kan den nye innehavaren eller
licenstagaren forbjudas att anvanda market.*® Regeln paverkar ej giltigheten
av Overlatelsen eller licensieringen parterna emellan.”® Det finns ocksd

* Koktvedgaard & Levin, s 406ff.
¢ arumarkeslag (1960:644), VmL.
" Bernitz m.fl, s 221.

%835 § 1st VmL.

* Bernitz m.fl, s 222.
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regler i VmL om att Overlatelser eller licensiering av registrerade
varumarken kan antecknas i varumarkesregistret. Anteckning ar dock inget
krav for Overlatelsens giltighet och dven en oregistrerad Gverlatelse kan
goras gallande mot en senare godtroende forvérvare av rétten. Vad galler
EG-varumarken kravs det enligt Varumarkesférordningen® art 17.6 och art
23 registrering av overlatelser och licensiering for att effekt mot tredje man
skall uppnas. For overlatelse av svenska marken finns inga formkrav vilket
det gor for EG-varumarken. Enligt art 17.3 i forordningen krévs skriftlig
form som skall undertecknas av parterna.>* Slutligen skall papekas att sokta
och registrerade varumarken kan pantséttas till skillnad fran de inarbetade
varumarkena.

4.3 Patent

Patentratter, det vill sdga de meddelade patenten, behandlas som en
formogenhetsratt och kan dverlatas genom avtal. | praktiken &r det vanligt
att patentratter Overlats i form av begransad nyttjanderatt det vill saga
genom licensavtal.>® Licenser kan vara exklusiva och ger d& licenstagaren
en ensamratt att utnyttja licensobjektet, eller enkla dar licensgivaren kan
utnyttja licensobjektet sjalv samt licensiera ut det till fler.>* I samband med
ett foretagsforvarv kan man tanka sig att patentratter saval som licensavtal
omfattas av transaktionen. Enligt 44 § 1st Patentlagen® skall anteckning pa
begdran goras i patentregistret om patent dvergatt pa annan eller licens
upplatits. En anteckning ar saledes inte obligatorisk och har precis som i
varumarkesratten ingen annan rattslig verkan &n som passiv
saklegitimation.*® For fullstandighetens skull skall tillaggas att &ven patent, i
enlighet med 12 kap PatL, kan pantséattas.

4.4 Upphovsratt

Utgangspunkten for upphovsratter, precis som patentratter och varuméarken
ar att upphovsmannen kan Overlata sin ratt helt eller delvis och att
upphovsrétten skall behandlas som en vanlig formogenhetsratt.>” Vanligast
ar partiella overlatelser i form av exempelvis forlagsavtal men enligt

> Férordning (EEG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om Gemenskapsvarumarken.
>! Koktvedgaard & Levin, s 316.

> 1bid, s 353.

>3 1bid, s 250.

> Bernitz m.fl, s 265.

> patentlag (1967:837), PatL.

% Koktvedgaard & Levin, s 250.

*" 1bid, s 103.
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Upphovsrattslagen®® 27 § 1st, finns det mojlighet dven till fullstandiga
overlatelser. | 27 § 2st URL stadgas att bara for att exemplar overlats,
overlats inte sjalva upphovsratten. Da detta i vissa fall kan vara langt ifran
sjalvklart ar det bra att ha i atanke vid genomgangen av bolagets
immaterialrétter. Ett speciellt fenomen for upphovsratterna ar den ideella
ratten som inte kan overlatas, se 3 §. En tvingande regel i 3 § 3st stadgar att
den ideella ratten i viss man kan efterges, men bara till en begransad
anvandning av verket. Vidare kan man avtala om att upphovsratten till
kommande verk overlats. Upphovsrattsliga dverlatelser skall vara noggrant
specificerade da specificeringsgrundsatsen innebar en presumtion mot att
overlatelsen ar fullstindig om det inte klart framgar att sa ar fallet.
Forvarvaren kan inte helt fritt disponera 0ver den forvarvade upphovsratten,
enligt 28 § URL far forvérvaren normalt inte vidaredverlata sin ratt. > Ett
undantag som gors ar da det ar fraga om Overlatelse av en rorelse da
upphovsratter som ingar dari kan o6verlatas.®® Aven om det forefaller
opraktiskt anses det allmént att upphovsmannen kan pantsétta sin ratt vilket
ocksé bor uppmarksammas.®

4.5 Tillamplig lag pa overlatelser

Det finns fa och begransade lagregler om immaterialrattséverlatelser. Som
redogjorts for ovan forekommer ett litet antal dispositiva regler i de olika
immaterialrattslagarna. Inom upphovs- och varumérkesratten har EG rétten
tillfort vissa nya bestammelser kring overlatelser. 1 den begransade
domstolspraxis som finns tillampas allménna avtalsréttsliga principer, som
ju egentligen &r utvecklade for andra rattsomraden, dven om de inte alltid
passar sa val pa den aktuella fragan. Det finns begransad domstolspraxis da
tvister om Overlatelser ofta avgors genom skiljedom. Principen synes dock
vara att immaterialrattsavtalen bor folja den allmanna avtalsratten nér inte
annat &r foreskrivet.®®

Angaende koplagens tillamplighet pa fullstaindiga immaterialratts-
overlatelser rader det delade meningar. Immaterialratter omfattas av KopL:s
direkta tillampningsomrade da de ar 16s egendom. Koktvedgaard och Levin
menar att andra lésningar av sedvéanja far ta over istallet for KopL. De
menar att en begrdnsad anvandning av de koprattsliga principerna kan
fungera men att exempelvis reglerna om avtalsbrott, fel och pafoljder bara
kan ge begransad vagledning.®® Bernitz & mer positivt installd till att
tillampa KopL pa Overlatelser av immaterialratter. Han papekar dock att

%8 Lag (1960:729) om upphovsratt till litterara och konstnarliga verk, URL.
% Koktvedgaard & Levin, s 103 ff.

% ibid, s 411.

* ibid, s 105.

62 Se Bernitz m.fl, s 307 f samt Koktvedgaard & Levin, s 406 f.

%3 Koktvedgaard & Levin, s 414 f.
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hansyn méste tas till objektets sarskilda karaktar.* Koplagens regler kan
dock helt séttas &t sidan genom avtal eller praxis mellan parterna.®

4.6 Sammanfattning och slutsatser

Immaterialratter ar i regel 6verlatbara och féljer ofta med i ett forvarv. For
varumarken finns en presumtion for att sa ar fallet men fér dem precis som
for andra immaterialrétter bor kdparen forvissa sig om vilka rattigheter som
verkligen omfattas av kopet. Vid utformandet av avtalet bor koparen saval
som séljaren ha specifikationsgrundsatsen och den allmanna presumtionen
for att endast angivna rattigheter omfattas av avtalet i bakhuvudet.

Da Overlatelser vanligtvis inte ar formbundna och inte behdver foras in i
register eller dylikt bor kontrollen av vilka réttigheter som finns hos
malbolaget anpassas efter detta faktum. Det kan finnas oregistrerade,
osynliga, immaterialrétter i bolaget som bor uppmérksammas.

Immaterialratterna, forutom inarbetade varumarken, behandlas som andra
formogenhetsratter och kan pantséttas. Nar det galler upphovsratt kan Den
ideella rétten finnas kvar hos upphovsmannen vilket kan vara bra att ha i
atanke beroende pa vad man tankte anvéanda sin nyvunna upphovsratt till.

* Bernitz m.fl, s 310.

% Jfr KépL 3 §.

% Fér en mer djupgdende genomgang av denna fraga hanvisar jag till ett Examensarbete av
Bo Tarras — Wahlberg med titeln "Due Diligence och immateriella rattigheter — hantering
av patent, varumarken och upphovsratter vid foretagsforvarv”. Se Gorton s. 126 ff.
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5 Immaterialrattslig Due
Diligence vid foretagsforvarv

5.1 Inledning

Immaterialrattslig Due Diligence i samband med féretagsforvarv far sagas
vara det vanligast forekommande anvandningsomradet, eller i vart fall ett av
de mest omskrivna. Due Diligence i samband med forvarv & numera en
mycket vanlig del av forvarvsprocessen och att immaterialratterna med
okande inflytande pa foretagens ekonomi dgnas mer uppméarksamhet synes
vara en naturlig utveckling.

Nedan foljer ett antal goda skal for att genomféra en immaterialréttslig Due
Diligence i samband med ett foretagsforvarv. De faror som lurar bland
malbolagets immateriella rattigheter kan vara manga och da koparen
naturligtvis vill minimera forekomsten av obehagliga 6verraskningarna efter
kopet kan en undersokning med dessa faror for 6gonen vara av stort vérde.
Jag har valt att dela upp de problem man kan stéta pa i en civilrattslig och
en konkurrensrattslig del for tydlighetens skull. Upprakningen &r inte
heltdckande men tar upp ett antal centrala problemomraden som bor beaktas
vid en undersokning av malbolaget.

5.2 Civilrattsliga problem

Under denna rubrik foljer ett antal civilrattsliga problemomraden. Forst ger
jag en bild av de fragestéallningar som ager generell tillamplighet pa olika
typer av immateriella rattigheter for att sedan ge mer specifika
problemomraden for var och en av de vanligaste rattighetstyperna.

5.2.1 Ratt agare

Av stor vikt ar naturligtvis att malbolaget verkligen d&ger de
immaterialrattigheter som de pastar sig dga. Att kontrollera &dgandet kan
kanske framsta som sjélvklart men inte bara for det helt oproblematiskt.

En vanlig utgangspunkt bland saval klienter som de som utfér en Due
Diligence anses vara att alla immaterialrattigheter ar registrerade och latt
gar att finna genom att soka i register i de "viktigaste landerna”. Om detta &r
fallet kan det vara en farlig uppfattning da viktiga rattigheter kan existera
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utan att vara registrerade.’” Patent kan vara inldamnade till en
registreringsmyndighet men &nnu inte behandlats och darmed ej vara
sokbara i registren. Varumarken kan ha uppstatt genom inarbetning och
ytterligare en mojlighet &r att en viktig rattighet inte alls &r skyddad men
anvands anda och darmed ar av intresse for forvarvaren.

Det racker saledes inte att granska licensavtal och registerutdrag for att
faststdlla &ganderatten da rattigheter kan existera utan nagon
dokumentation.®® Kontrollen av vem som &ger en viss immaterialratt
forsvaras betydligt om malbolaget ingar i en koncern. Ju mer multinationell
en koncern &r desto storre ar risken att &ganderétten ar diversifierad och
finns i olika lander enligt mer eller mindre komplexa upplagg.®® En vanligt
forekommande  konstruktion inom  koncerner &r att samtliga
immaterialréttigheter innehas av moderbolaget som genom mer eller mindre
uttryckliga licensavtal ger dotterbolagen rétt att anvdnda dem. Om
malbolaget ar ett av dessa dotterbolag kan det vara ovetande om, eller
felaktigt anta, att en viss rattighet existerar.”

5.2.2 Inskrankningar i ratten att utnyttja rattigheten

Néstan lika grundldggande som &ganderétten till den immateriella
rattigheten ar huruvida den efter forvéarvet kan anvandas av koparen pa det
sétt som han avsett. Inskrdnkningar i rétten att utnyttja den immateriella
rattigheten pa tankt satt kan naturligtvis paverka bade dess praktiska och
ekonomiska varde. Under DD maste, forutom agarforhallande, koparens
mojligheter att forfoga Over rattigheterna efter forvérvet utredas.

Om malbolaget innehar rattigheter genom licensavtal ar det naturligtvis av
stor vikt att noggrant ga igenom dessa avtal for att faststalla hur stark
rattighet det ar fraga om. Licensavtal ar inte formbundna och kan innehalla
mycket skiftande bestimmelser som pa olika satt inskranker forvarvarens
ratt att utnyttja rattigheten efter egna 6nskemal. Ett exempel &r huruvida det
ar fraga om en exklusiv licens eller ej.

Aven om de allra flesta inskrankningar i forfoganderatten pa ett eller annat
satt ar kopplade till immaterialratter som innehas genom licens kan aven en
av malbolaget agd rattighet begransas av vissa inskrankningar i
forfoganderatten. Malbolaget kan till exempel ha licensierat ut rattigheten
till nagot annat foretag vilket medfor att villkoren i denna licens maste
granskas for att kunna faststalla det verkliga vérdet av rattigheten.”

¢ Burshtein (1), s 424.
%8 Cederlund & Josefson, s 10.
% Burshtein (1), s 417.
" Cederlund & Josefson, s 10.
™ Cederlund & Josefson, s 11.
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Ytterligare en aspekt av inskrankningar i forfoganderatten Gver rattigheten
ar eventuella pantsattningar. Da alla de viktigaste typerna av
immaterialratter gér att pantsatta’® bor en kopare undersbka om det
inkommit nagon ansokan om dylik registrering hos berérd myndighet. En
pantsattning kan i hog grad paverka vardet pa en immateriell rattighet eller
for den delen hela malbolaget varfor en noggrann kontroll ur denna
synvinkel bér genomforas.”

5.2.3 Tvister och invandningar fran tredje man

Nagot som kan tyda pa att en immateriell rattighet inte kommer att sta sig
och att det darmed finns risk for problem i framtiden ar att det finns ansprak
eller krav fran tredje man riktade mot malbolaget med anledning av deras
anvandning av de immaterialratter som skall ingd i forvarvet.”

Det &r naturligtvis svart att bedoma riskerna for framtida ansprak och tvister
men om det finns manga rattsliga ansprak bor det uppméarksammas i DD
processen. Koparen bor samla tillracklig information for att gbra en
bedémning av vilka rattigheter som riskerar att angripas av tredje man samt
gora en uppskattning av hur mycket pengar som star pa spel.” D& det finns
svarigheter med att bedéma riskerna for eventuella latenta tvister eller
framtida ansprak kan en garanti fran séljaren i avtalet vara en lamplig
sakerhetsatgard.

5.2.4 Auvtal

Ett led i undersdkningen ar att hitta och ga igenom alla avtal som ror
immateriella rattigheter. Det ar inte bara licensavtal som kan innehélla
relevanta klausuler utan andra avtalstyper sasom join-venture avtal och
tillverknings- och aterforsaljaravtal kan likasa innehalla bestimmelser som
bér uppmarksammas fore kopet.”

Né&r det galler avtal ar det inte bara av intresse att se till huruvida avtalet
inskrénker forvérvarens rétt utan dven andra typer av klausuler kan vara av
vikt att uppmarksamma innan forvarvet. En Kklausultyp som brukar
bendmnas “change of control” innebér i korthet att avtalet upphoér om det
sker forandringar i &garstrukturen. Detta blir i forsta hand intressant att titta
pa vid en inkramsforsaljning da den faktiska &ganderatten Gvergar. Ett

2 PL 12kap, VmL §34a-j.

73 Burshtein (1), s 451.

™ Cederlund & Josefsson, s 11.
7> Burshtein (2), s 528f.

" Ibid, s 513.
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exempel ar om malbolaget har utverkat en licens sa kan den inte Gverlatas
utan samtycke vid inkramsoverlatelser. Aven vid en aktiedverlatelse kan det
dock finnas klausuler i avtal som tar sikte pa storre forandringar som
paverkar malbolaget.

Andra delar av avtalen som kan vara av intresse for forvarvaren ar hur lang
tid avtalen I6per pa, vilka kostnader eller intakter avtalet medfor, vad som
hander efter avtalstiden och pd vilka villkor avtalet kan sagas upp i fortid.”’

Som redan namnts ovan spelar licensavtalen en stor roll inom
immaterialratten och en noggrann genomgang av befintliga licensavtal for
att faststalla deras innehalla ar av stor vikt. Hela produktionslinjer kan
basera sig pa en licensierad rattighet och licensavtalets fortlevnad och
innehall kan saledes var helt avgorande for malbolagets fortsatta utveckling
och ekonomi.”

5.2.5 Internationella aspekter

Med anledning av den allt mer globaliserade handeln och foretags
etableringar i manga ldnder kan en undersokning av ett foretags
immaterialratter inte begransas till ett land utan maste utféras med
internationella hansyn. Immaterialratten som rattsomrade har en mycket
internationell pragel. Grunden for detta &r att det tidigt visade sig att utbytet
av kultur och teknik mellan lander innebar att det kréavdes ett effektivt
internationellt system for att skydda rattigheterna. Tva av de viktigaste
konventionerna &r Pariskonventionen fran 1883’ och Bernkonventionen
fran 1886%°. Bada dessa konventioner administreras av WIPO i Genéve som
har cirka 170 medlemslander.®*

Da immaterialratterna har denna internationella préagel &r det av intresse for
koparen att undersoka hur langt rattigheterna i malbolaget stracker sig rent
geografiskt. Koparen bor med andra ord utreda i vilka lander malbolagets
rattigheter &r skyddade.

Rattigheters uppkomst i andra lander an det som malbolaget har sitt séte i
ser lite olika ut for olika rattigheter. Ett exempel &r verkan av
Bernkonventionen som innebér att om nagot omfattas av upphovsrattligt
skydd i ett konventionsland géller det omedelbart i alla andra.®

" Burshtein (2), s 514.

" Ibid, s 513 ff.

7 pariskonventionen fér industriellt rattsskydd.

8 Bernkonventionen for skydd av litterara och konstnarliga verk.
8 Koktvedgaard & Levin, s 38.

82 Burshtein (1), s 449 f.
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5.2.6 Formella brister

Da de flesta immaterialratter &r tidsbegransade och kraver omregistrering
och erlaggande av avgifter for att uppratthallas bor en uppmarksam kopare
undersoka sa att detta ar uppfyllt i malbolaget. Det ar exempelvis inte sékert
att man kan aterta ett patent om det val gatt forlorat.®®

Nagot att vara vaksam pa ar huruvida malbolaget aktivt anvéant sina
immaterialrattigheter da passivitet kan medfora att foretaget tvingas att
tvangslicensiera ut rattigheten till ett annat foretag.®*

5.2.7 Sarskilt om patent

Patent meddelas i vissa fall trots att patenterbarhetskriterierna® inte &r
uppfyllda vilket innebér att patent som forefaller ekonomiskt intressanta
senare kan visa sig vara ogiltiga. En utredning som tar sikte pa om ett patent
kommer att sta sig vid en eventuell tvist, det vill sdga styrkan pa patentet, &r
svar och tidskravande att genomfora och i och med det naturligtvis kostsam.
En undersékning av detta slag utgar fran vad som star i
registreringshandlingen, hur exempelvis patentkraven &r utformade vilka
motanforda handlingar som finns noterade, och beddmer patentets
skyddsomfang. Nagot som ocksa bor beaktas vid en dylik undersokning,
men som ar mycket svarare att Gverblicka, ar om det finns hinder mot
patentet som inte var uppe i samband med granskningen hos
registreringsmyndigheten. Ett sadant hinder kan kraftigt begransa patentets
skyddsomfang eller till och med medféra ogiltighet.® I vissa fall kan
malbolaget vara beroende av ett visst patent for sin framgang,
marknadsposition eller till och med 6verlevnad. Om sa ar fallet kan det
troligt\gs I6na sig att lagga tid och resurser pa att verkligen utreda patentets
styrka.

Da skyddstiden for patent &r relativt kort, 20 ar, bor en undersokning
innehalla en kontroll av hur lang tid som aterstar av skyddstiden samt om
det finns mojlighet till 5 ars forlangning (majligt till exempel for
ldkemedelspatent).

8 Lajoux & Elson, s 285.

8 Se exempelvis 45 § PL.

% Inom tekniska amnessfaren, uppfinningshéjd och nyhetskrav.
% patent Eye, nr 6 2004.

8 Burshtein (1), s 429.
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5.2.8 Sarskilt om varumarken

For varumarken kan skydd uppkomma, férutom genom registrering, genom
en omfattande anvandning av market, sa kallad inarbetning. Varumarket
anses enligt 2 § VmL inarbetat nar det ar k&nt inom en betydande del av den
krets till vilket det riktar sig. For att fa kunskap om vilka varumarken
malbolaget har racker det saledes inte att titta pa registreringar.

Vidare kan det forhalla sig sa att det aktuella varumarket kunnat registreras
forst efter det att medgivande inhamtats fran ett annat foretag som har ett
forvaxlingsbart marke. | det fallet maste man kontrollera huruvida
medgivandet ar forenat med nagra villkor. Vanliga villkor ar att market bara
far anvandas for vissa varor och tjanster nagot som kan stalla till problem
om kdparen tankt anvanda det till andra varor och tjanster i sin verksamhet.

Inom koncerner forekommer ocksa att féretag inom koncernen, med
medgivande frdn malbolaget, har registrerat varumarken som ar
forvaxlingsbara med nagot av malbolagets marken. Vid forvarvet av ett
foretag i en koncern ar det darfor viktigt att undersoka huruvida nagot annat
bolag i koncernen behaller nagra rattigheter som kan innebéra en risk for
konflikt i framtiden.®®

5.2.9 Sarskilt om upphovsratter

Upphovsratt uppstar automatiskt och kraver ej registrering varfor det inte
heller for dem récker att gora en registersokning. Ett satt for att faststalla
vilka upphovsrétter som finns inom foretaget kan vara att i stallet tala med
nyckelpersoner pa foretaget och pa det sattet identifiera viktiga
upphovsratter.®

D4 den ideella ratten inte 6verlats bor man som forvarvare ha i atanke att
man inte kan géra vad som helst med den férvarvade upphovsratten.*
Enligt 28 8 URL galler vidare att om inget annat avtalas far inte forvarvaren
andra i verket och inte heller vidaredverlata det.

Da det anses mojligt att avtala om upphovsratten till framtida verk ar
forekomsten av dylika avtal naturligtvis nagot en kopare bor vara
uppmarksam pa. **

8 Cederlund & Josefson, s 10 f.
8 Burshtein (1), s 446.

% |bid, s 445.

% Koktvedgaard & Levin, s 409 f.
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5.2.10 Exempel ur praxis, Voith

Ett belysande exempel pa vikten av att undersoka malbolagets patent
noggrant infor forvarvet ges i en tingsrattsdom fran 2004.%

For ett antal ar sedan kopte Voith-gruppen en del av norska Kvaerner
Pulping och forvarvade darmed ett viktigt patent (“anordning vid en
filtersektor for en roterande filterskiva™). De filter som tillverkas med hjalp
av patentet inbringade ca 40 miljoner kronor arligen. GL&V marknadsforde
och salde ett filter benamnt "WELLDRAIN” i Sverige. Voith lamnade in en
stdmningsansokan vid Stockholms tingsratt mot GL&V dar man hévdade att
dessa begick intrang i Voiths patent med sina filterskivor "WELLDRAIN”.
GL&V genstamde for ogiltighet av patentet. GL&V Grundade denna
ogiltighetstalan pa ett antal patent som de menade innebar nyhetshinder och
sjalva eller i kombination innebar brister i uppfinningshdjd i Voiths 16sning.

Inget av de patent som GL&V grundade sin talen pa ansags innebara
nyhetshinder da detta endast ar fallet da en tidigare losning helt
Overensstdimmer med patentet. Rétten fann dock att patentet inte uppfyllde
kraven for uppfinningshdjd och Voiths patent ogiltigforklarades. Rétten tog
ocksa tog stéllning i intrangsfragan och fann att inget direkt patentintrang
var for handen.”

Voith har har kopt en del av Kvaerner och ett patent som ingick i
transaktionen har i efterhand bedémts som ogiltigt. I och med att patentet
ogiltigforklarades har vardet avsevart forsamrats. En konkurrent till Voith
kan fortsétta sélja filter mot Voiths vilja.

5.3 Konkurensrattsliga problem

Innehavet av en immateriell ensamrétt ger inte i sig innehavaren en
dominerande stallning pa marknaden. Grundinstéllningen inom konkurrens-
lagstiftningen ar positiv gentemot immaterialratternas konkurrensframjande
effekter.

Aven om immaterialrétter i grunden ar konkurrensframjande kan de i vissa
fall verka konkurrenshammande. Sarskilt varumérken och patent kan ge en
skyddad position pa marknaden. Da vissa konkurrensréttsliga fragor styrs av
de inblandade foretagens marknadsandelar och dominans &r det viktigare for

% Dom frn Stockholms Tingsratt, méal nr T-6579-03 och T-9298-03

% Domen 4r 6verklagad men jag har trots det valt att redogdra for den som ett belysande
exempel pa vad som kan hianda med ett patent och hur man som képare kan bli tvungen att
processa.
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stora foretag att lagga kraft pa de immaterialrattsliga fragorna ur ett
konkurrensrattsligt perspektiv an vad det ar for ett mindre foretag. **

Nedan féljer exempel pa konkurrensrattsliga aspekter av immaterialratten
som bor uppmarksammas i samband med ett foretagsférvérv.

5.3.1 FOrbjudna licensavtal

Som framkommit spelar licenser en stor roll nar det galler upplatelser av
immaterialratter. Att upplata rattigheter genom licensavtal ar tillatet enligt
konkurrensratten men de kan innehélla otillatna konkurrensbegransande
klausuler. Da licensavtal som innehaller otillatna klausuler ar forbjudna, kan
sakna rattsverkningar och leda till allvarliga sanktioner ar det naturligtvis av
stor vikt att under DD processen undersoka huruvida licensavtal som
omfattas av forvarvet uppfyller kraven i det konkurrensrattsliga regelverket.
Var gransen gar mellan tillatna och otillatna licensavtal ar inte latt att saga.
Huvudregeln &r att licensavtal som motverkar integration och den fria
rorligheten kan vara i strid med artikel 81 i fdrdraget och déarmed
anmalningspliktiga.® Som végledning finns det ett gruppundantag om
teknikdverforing®™ som framst galler know-how och patentlicenser®” samt
riktlinjer® for tillampning av artikel 81 p4 avtal om teknikéverforing. Den
forordning om gruppundantag® som féregick den nu gallande ansags
vagledande for tolkning av liknande klausuler i licensavtal rérande andra
immaterialratter, till exempel varumarkeslicenser. Innehdller avtalet
forbjudna klausuler ar det konkurrensrattsligt otillitet samt saknar
civilrattslig giltighet.*

Huruvida malbolaget har nagra licensavtal som  strider mot
konkurrensreglerna &r naturligtvis viktigt att uppmérksamma i samband med
en DD da konsekvenserna av det kan vara att ett licensavtal man raknat med
att erhalla i och med forvarvet blir helt eller delvis ogiltigt vilket kan
innebéra stora ekonomiska forluster.

5.3.2 Tvangslicensiering

% Bernitz m.fl, s 296 f.

% Koktvedgaard & Levin, s 436.

% Férordning 772/2004 om tillampning av artikel 81.3 i fordraget pa grupper av avtal om
teknikdverféring.

% Koktvedgaard & Levin, s 436.

% Kommissionens tillkannagivande, Riktlinjer fér tillamning av artikel 81 i EG-férdraget
pé avtal om teknikoverforing (2004/C 101/02).

% Gruppundantag EEG nr 240/96.

1% Bernitz m.fl, s 300.
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Avtalsfrineten ar en grundlaggande princip i var rattsordning. Under vissa
forutsattningar ar dock avtalsfriheten begransad. Ett exempel &r att foretag i
en dominerande stallning inte alltid kan vagra att inga avtal med tredje man.
| vissa fall kan ett foretag i en dominerande stallning tvingas inga avtal mot
sin vilja.*®

Det framgar av EG-domstolens praxis att vagran att upplata ratt for
utomstaende att utnyttja en immaterialrattsligt skyddad rattighet, vanligen
en licens, i vissa fall kan utgéra missbruk av dominerade stéllning enligt
artikel 82 och anvandas som grund for tvangslicensiering.'®® 1 Sverige
skulle detta motsvaras av tvangslicenser utfardade med stod av 19 §

Konkurrenslagen'%® 1%

Det rattsfall som i doktrinen lyfts fram som det ledande pa detta omrade ar
det s& kallade Magill-fallet'®. Fallet rérde ett TV-bolag som végrade
licensiera ut programlistor som var skyddade av upphovsratten till en
fristéende programtidning. EG domstolen menade att TV-bolaget hade ett
faktiskt monopol och var i stand att forhindra effektiv konkurrens pa den
europeiska markanden. TV-bolagets vagran bedémdes som ett missbruk av
dominerande stallning enligt artikel 86 (nu artikel 82) i Romférdraget trots
att de listor de vdagrade licensiera ut var skyddade av upphovsratten.
Domstolen slog dock fast att det krévdes sarskilda omstandigheter for att
ingripa pa konkurrensrattslig vdg mot licensvagran. Domstolen anforde
vidare att ett aldggande av obligatoriska licenser i det har fallet var en skalig
och nodvandig atgard for att oOvertradelsen av de konkurrensrattsliga
bestdammelserna skulle upphora.

| svensk rattspraxis finns ett avgorande fran Marknadsdomstolen'® dar man
med stod av 19 § KL, alade STIM att upplata framforanderattigheter for
musikaliska verk till ett antal TV-bolag.

Aven om dessa rattsfall ror upphovsratt har det i doktrinen forts fram att
ingripande aven torde kunna ske mot speciella fall av vagran att upplata till
exempel patentlicenser.'"’

Da tillampning av artikel 82 och 19 § KL forutsétter att foretaget som
innehar immaterialratten befinner sig i en dominerade stillning pa
marknaden &r detta problem nagot som enbart maste tas hansyn till om
koparen &r dominerande (eller blir det genom férvarvet). De bada

101 Se \Wetter, s 626 ff. for en noggrann genomgéng av den sk. Essential Facilities doktrinen
som gar ut pa att foretag under vissa forutsattningar inte kan végra att inga avtal med ett
annat foretag.

192 Bernitz m.fl, s 298.

103 K onkurrenslag (1993:20), KL.

104 evin & Nordell, s 226.

195 EG domstolens dom 6 april 1995, de férenade malen C-241/91 P och C-242/91 P.

106 MD 1996:23 (Marknadsdomstolens beslut 1996-09-11, STIM ./. TV3 Broadcasting
Group Ltd, TV4 AB Scandinavian Broadcasting System AB).

Y97 Bernitz m.fl, s 299.
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komplicerade rekvisiten dominans och missbruk maste vara uppfyllda for att
artikel 82 skall vara tillamplig'®® varfor det kan vara svart for koparen att i
férvag bedéma om han kommer att tvingas licensiera ut sitt nyforvarvade
patent eller varumarke. Om rattigheten tidigare innehafts av ett litet foretag
som ej riskerat att tvingas tvangslicensiera och nu plotsligt hamnar i ett
dominerande féretags besittning kan tvangslicensieringen kanske komma
som en obehaglig 6verraskning. Att Iamna kunskap till ett annat foretag kan
innebéra att det blir en farlig konkurrent.'%

5.3.3 Exempel ur praxis, Tetra Pak

Ett malande exempel pa vad som kan handa vid ett forvarv av ett foretag da
en patentlicens ingdr i kopet ar det avgorande fran forstainstansratten™° som
rorde ett fall dd Tetra Pak forvarvat foretaget Liquipak och darmed en
exklusiv  patentlicens. Licensen i sig var undantagen fran
tillampningsomradet for art 81 genom ett gruppundantag och darmed tillaten
i konkurrensréttslig mening. Domstolen menade dock att gruppundantaget
enbart riktar in sig pa om avtalet & OK eller inte utan att sétta det i sitt
sammanhang. Art 82 i sin tur ser ej till det enskilda avtalet utan pa hur
foretaget agerar i sin dominerande stallning. Sammantaget gjorde detta att
domstolen kom fram till att ett undantag fran art 81 inte forhindrar en
provning enligt art 82. Tetra Pak hade en dominerande stéllning och
forvarvet av den exklusiva patentlicensen (i samband med forvarvet av
malbolaget) innebar att de missbrukade den. Forvarvet i sig stoppades inte
men Tetra Pak ansags ha gjort sig skyldiga till missbruk av dominerande
stallning. Foljden blev att Tetra Pak var tvungna att slappa pa exklusiviteten
I licensen.

En slutsats att dra fran detta rattsfall ar att foretag i en dominerande
stéllning bor vara extra noggranna i sin undersokning av de licenser som
foljer med vid ett eventuellt forvarv och se till konsekvenserna av forvérvet
och inte bara hur avtalet &r utformat.

5.4 Syfte med forvarvet och malbolagets
verksamhet

Aven om det av upprakningen ovan framgar att det kan finnas problem
dolda i malbolaget som skulle beréttiga till en noggrann undersokning finns
det ytterligare faktorer som paverkan nyttan av att genomfora en
immaterialréttslig Due Diligence. Genomférandet ar naturligtvis till stor del

1% EkI6f s 104.

199 Bernitz m.fl, s 154.

119 judgement of Court of first instance of 10 July 1990, Tetra Pak Rausing SA v
Commission of the European Communities.
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en kostnadsfraga. Det ar dyrt och tidskravande att soka ratt pa och vardera
alla immateriella rattigheter men samtidigt kan det innebéra en betydande
kostnad att missa en viktig immaterialrattighet.***

Beroende pa vad koparens syfte med forvarvet ar och vilken verksamhet
malbolaget bedriver kan vikten av att genomféra en grundlig
immaterialréttslig DD variera. Om syftet med kopet till exempel &r att
forvarva ett attraktivt varumarke som man vill satta pa sina egna produkter
kan en undersokning av dess anvéandbarhet och tillforlitlighet vara av
yttersta vikt. Om koparen & andra sidan planerar att strax efter kopet ersétta
malbolagets varumarken med sina egna kanske anledning till en dylik
underskning ar mindre.**?

Da synergier ar ett vanligt syfte for att genomfora ett foretagsforvarv kan
det papekas att synergier kan fa positiva effekter da de kopplas till
foretagets starka sidor och en motsatt effekt om de istallet vill fa ut
synergier ur en dalig sida.'*®

Nar det galler malbolagets verksamhet kan det konstateras att om det ar
fraga om ett foretag som tillverkar eller marknadsfor konsumentprodukter
under ett starkt varumarke internationellt ar det troligtvis pa sin plats att
grundligt g& igenom foretagets varumarkesportfolj."** Ar det fraga om ett
hdgteknologiskt foretag kanske det i stéllet ar patenten som kraver den mest
ingdende granskningen. Detta ar inte nagot absolut riktméarke da &ven ett
teknikforetag kanske anvander ett varumérke snarare an en teknisk
beteckning for att sarskilja sina produkter.'™> Problemet &r séledes att det
inte alltid ar latt att avgora pa forhand huruvida en noggrann undersokning
inom ett visst omrade ar berattigad. Det hogteknologiska foretaget kanske
anvander en varumarkeslicens pd en produkttyp som inte omfattas av
licensen och darmed gor sig skyldigt till varumarkesintrang. Licensgivaren
kan da fa ratt att sdga upp licensen och krava skadestand samtidigt som han
véljer att ge licensen till ndgon av malbolagets konkurrenter. **°

5.5 Vardering i samband med forvarv

Den genomgang av de immateriella rattigheterna som gors for att finna faror
och minimera risken att drabbas av obehagliga Gverraskningar resulterar
inte i ett pris pa malbolaget. For att rakna fram ett rimligt pris att betala for
malbolaget anvands en rad olika varderingsmetoder, jag redogor for tre

111 Byrshtein (1), s 425.

112 Cederlund och Josefson, s 9.
113 Argenti, s 80.

14 Burshtein (1), s 435.

115 Burshtein (1), s 435.

118 Cederlund & Josefsson, s 9 f.
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vanligt fdrekommande nedan.''” D& de immateriella rattigheterna star for en
betydande del av manga foretags varde kan en noggrann immaterialrattslig
Due Diligence vara till stor hjalp for att faststélla ett rimligt pris pa bolaget.

Den ekonomiska varderingen &r skild fran den legala men en val genomford
undersokning av eventuella risker och dylikt kan vara till stor hjélp vid den
ekonomiska varderingen. Ett samspel mellan dessa vérderingar kan spara tid
och i och med det &ven pengar.*'®

5.5.1 Substansvardemetoden

For att genomfdra en vardering enligt substansvardesmetoden kravs att de
enskilda tillgangarna i bolaget maste varderas. Det finns tva typer av
substansvérderingar dar den ena tar sikte pa att bolaget inte skall drivas
vidare utan tillgangarna séljas. Den andra typen tar sin utgangspunkt i vad
det skulle kosta att anskaffa motsvarande tillgdngar for att bedriva
verksamheten. Ur en balansrakning far man fram substansvérdet genom att
ta det beskattade egna kapitalet och lagga till den del av de obeskattade
reserverna som inte utgor latent skatteskuld. | redovisningssammanhang
talar man om en forsiktighetsprincip. Tillimpningen av denna princip kan
innebéra att skulder ar dvervarderade och tillgangar undervérderade. Detta i
kombination med att substansvardesmetoden inte tar hansyn till vardet pa en
rorelsedrivande verksamhet gor att den kan ge en felaktig bild. Det mest
palitliga satt att genomfora en substansvérdering anses vara att inspektera
tillgangarna. Substansvardesmetoden anses lamplig om koparen har for
avsikt att lagga ner verksamheten och sélja ut de enskilda tillgdngarna.*®

5.5.2 Avkastningsvardemetoden

Avkastningsmetoden innebar att man faststaller malbolagets varde genom
att se till den forvantade avkastningen. Det finns olika satt att berédkna den
forvantade avkastningen. Vanligt ar att man tittar pa vilka vinster bolaget
gjort tidigare ar, vilken omsattning bolaget har, hur marknaden och

117 e Nilsson, Isaksson & Martikainen, Foretagsvardering med fundamental analys, for en
mer fullstandig genomgang av féretagsvardering.

118 patentdagen, Erik Clason om Patentvérdering.

9 Hultmark, s 44 f
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konjunkturen ser ut och vilka konkurrensforhallanden som rader. Vid kop
av dotterbolag bor uppmérksamhet riktas mot eventuella koncerninterna
transaktioner. Den framraknade forvantade vinsten multipliceras med ett sa
kallat P/E tal som uttrycker ett samband mellan tid, rantekrav och
risktagande for att fa fram bolagets vérde, det som koparen ar beredd att
betala. Ju hégre rantekravet ar desto lagre ar P/E talet.'?® Detta ar en bra
metod om forvarvaren avser att driva bolaget vidare samt &r intresserad av
en god avkastning pa det investerade kapitalet.*!

5.5.3 Marknadsvardemetoden

Denna metod utgar fran att det pris marknaden satt pa aktien ar ett skaligt
pris. Beslutsunderlag &r kop- och saljkurserna vid tiden for vérderingen.
Aktier som inte omsétts och saledes ”saknar” marknadsvarde kan vanligtvis
inte vérderas enligt denna metod. Metoden ar bra om koparen har fog att
anta att malbolagets resultat kommer att forbattras och markanden inte delar
denna bedémning.'#

5.6 Sammanfattning och slutsatser

Det finns en lang rad civilrattsliga problemomraden som kan innebéara
obehagliga dverraskningar efter ett foretagsforvarv om de inte
uppmarksammas i tid. Bra att ha i atanke ar att alla immaterialrattigheter
inte ar registrerade och séledes kraver mer arbete an en registersokning for
att finna. Svart att utreda ar exempelvis styrkan pa ett patent eller
varumarke. Utredningen om eventuella konkurrenters rattigheter och deras
paverkan pa malbolagets rattigheter &r mycket subjektiv. Det ar svart att
med sakerhet veta hur en domstol skulle bedoma fallet.

Nagot man kanske inte tanker pa i forsta hand &r att immaterialratterna dven
kan stalla till konkurrensrattsliga problem. Da sma foretag omfattas av de
konkurrensrattliga gruppundantagen &ar de konkurrensrattsliga fragorna
framst av intresse att utreda for lite storre foretag.

Att genomfora en immaterialrattslig Due Diligence i samband med ett
foretagsforvarv kan innebara att koparen skaffar sig kunskap som paverkar
beslutet att forvéarva eller i vart fall vad han &r beredd att betala for
malbolaget. Naturligtvis maste man vaga nackdelar sasom tidsatgang och
kostnader mot de fordelar och vinster man kan fa ut av sin kunskap. Nagot

120 Exempelvis, rantkrav 25% = P/E 4, 10% = P/E 10.
21 Hultmark, s 45 f.
122 1bid, s 44.
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som kan paverka inriktningen pa utredningen &r vad syftet med forvarvet ar
samt vilken verksamhet malbolaget bedriver.
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6 Immaterialrattslig Due
Diligence vid venture capital
Investeringar

6.1 Inledning

Begreppet Due Diligence anvéands oftast i samband med foretagsforvérv
sasom redovisats ovan, men fenomenet att noggrant undersoka ett foretag
kan vara ett viktigt redskap dven i andra sammanhang. Som framkommit
ovan ar det vanligt att venture capital investerare undersoker det aktuella
utvecklingsbolaget noggrant innan de gar vidare och koper in sig i det. En
venture capital Due Diligence kan innehdlla bedémningar av den aktuella
industrin, marknaden, affarsidé, ledning, bolagets finansiella stallning och
inte minst statusen och framtida potential for bolagets immateriella
rattigheter.'?®

D& manga nya bolag i behov av riskkapital verkar i tekniktéata branscher dar
de immateriella rattigheternas status ar av storsta vikt for bolagets
utveckling och framtid kan en sarskild undersokning med inriktning just
mot detta vara av stor vikt. Med anledning av detta kan det vara aktuellt att
genomfora en undersokning av just de immateriella réttigheterna i det
aktuella bolaget innan beslut tas om huruvida investering skall ske. En
immaterialrattslig venture capital Due Diligence ar inte bara viktig nar det
géller investeringar i rena teknikbolag utan de immateriella rattigheterna
kan vara av stor vikt for andra typer av foretag.'** Nedan foljer en
genomgang av de viktigaste delarna av en immaterialrattslig venture capital
Due Diligence.

6.2 Problem att uppmarksammai
undersdkningen

En del av en venture capital Due Diligence ror bolagets immateriella
rattigheter vilket har en naturlig forklaring. | forsoket att analysera vilka
potentiella varden som ligger i ett nystartat foretag spelar de immateriella
rattigheterna en stor roll. Ofta ligger stora delar av ett nystartat bolags varde
i immateriella rattigheter utvecklade av grundarna. Sarskilt tydligt ar detta
naturligtvis inom teknikforetag. Man talar i dessa sammanhang om “Upside

123 Camp, s 1 ff.
124 Hildebrand & Klosek, s 1.
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potential” vilket skulle kunna forklaras som formagan att erbjuda nagot
vardefullt till marknaden kombinerat med formagan att forhindra andra att
ta en del av det vérdefulla. Generellt &r det just genom utvecklingen av
immateriella rattigheter som foretaget har en formaga att erbjuda nagot
vardefullt till marknaden. Det & genom de juridiska mekanismerna ett
foretag kan erhalla skydd for patent, varumarken och upphovsratter och pa
sa satt skydda dess varde fran utomstaende. De immateriella rattigheterna
star saledes for en viktig del av foretagets “Upside potential”. Detta i
kombination med att riskkapitalisterna sa langt som mojligt vill undvika
rattsliga efterspel i form av stdmningar och rattsprocesser gor det
meningsfullt att genomfdra en noggrann undersokning av foretagets
immateriella rattigheter. Kostnaden for att genomféra en immaterialrattslig
Due Diligence, som kan vara mycket omfattande och krava hjalp fran
externa juridiska radgivare, kan vara hog. Oftast bedoms dock denna
kostnad vara lagre &n de kostnader, ofta i form av dalig avkastning, man
annars riskerar att drabbas av.'”® Att farorna & ménga och risken for
rattsliga efterspel stor syns tydligt i genomgangen i foregaende kapitel.

Nedan foljer ett antal omraden av sarskilt intresse for en riskkapitalist att
undersoka. Manga av de konkreta risker som listats i foregaende kapitel ar
naturligtvis &ven av intresse i detta sammanhang men upprakningen nedan
ar ett satt att tydliggora undersokningsomraden av speciell vikt for ett
foretag som vill utvérdera ett bolag inte ur ett forvarvsperspektiv utan ur ett
riskfyllt investeringsperspektiv.

6.2.1 Sjalvinsikt och behandling av nya idéer

En riskkapitalist &r intresserad av huruvida foretaget, objektet for
investeringen, har forstatt sina styrkor och svagheter vad galler dess
immateriella réttigheter. Ett utvecklingsbolag som arbetat med att hitta sina
styrkor och svagheter nar det galler dess immateriella réttigheter och
utvecklat nagon form av plan for arbetet med immaterialratter ar
intressantare for en riskkapitalist. Genom att k&nna sina styrkor och
svagheter samt vara medveten om vikten av att arbeta med dessa fragor
minskar risken for att missa ett tillfalle att starka sina positioner ytterligare
och risken okar for att foretaget skall raka ut for en kostsam rattsprocess. Ett
tecken pa att foretaget tar dessa fragor pa allvar kan vara att de anlitar en
immaterialrattsexpert for att hjalpa dem.*?

For att fa en bild av hur foretaget arbetar och vilka risker som kan finnas
med immaterialratterna kan det vara av intresse for en riskkapitalist att
undersdka hur foretaget hanterar att en anstalld kommer pa en idé.**’ Viktigt

125 camp, s 112.
126 |pid, s 112 f.
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att undersoka ar till exempel vem som &ger rattigheten, foretaget eller den
anstéllde.

6.2.2 Utomstaende intressen

Utvecklingsbolag i behov av riskkapital kan ha fatt uppbackning fran
organisationer med syfte att hjalpa entreprendrer. Om det har forekommit
hjéalp av den har typen kan det eventuellt innebdra att immaterialrétten inte
ar helt fri. Kanske kraver bidragsgivaren en licens i utbyte eller kanske skall
upptackten tillfalla allméanheten och nagon registrering kan inte goras. Vissa
arrangemang gar ut pd att bidragsgivaren far pengar i takt med att
verksamheten satter fart. Detta dr nagot en riskkapitalist inte tycker om da
detta ju innebdr att vardefullt kapital forsvinner ut ur det unga bolaget dar
det s& val behovs.'?

En riskkapitalist bor &ven undersoka varifran bolagets immateriella
tillgangar ursprungligen kommer fran. Om bolaget ar avknoppat fran ett
annat bolag kan detta ursprungliga bolag eventuellt ha nagon form av
rattighet kvar vilket kan stalla till problem langre fram.'?

6.2.3 Registrering, faktiskt varde och hallbarhet

Ett viktigt omrade att undersoka, precis som vid en undersokning i samband
med ett forvarv, ar vilka rattigheter som finns registrerade pa bolaget.

Det récker inte for en investerare att undersoka alla registrerade
immaterialratter da det kan forekomma oregistrerade av val sa stor
betydelse. Da registrering inte &r ett krav kan bolaget ha forvarvat eller
licensierat en immaterialratt utan att detta syns i registren. En annan
mojlighet ar att bolaget exempelvis annu inte hunnit fa patent pa en ny
teknisk I0sning de utarbetat. De kanske har skickat in en ans6kan men &nnu
inte beviljat patent. | det fallet maste investeraren géra en undersékning som
gar ut pa att faststilla huruvida patenterbarhetskraven ar uppfyllda och
patent kommer att beviljas i framtiden.™*

Ett lyckat patent kan stanga ute storre etablerade konkurrenter och
mojliggora de kraftiga uppgangar som riskkapitalister efterstravar med sina
investeringar. Patentet kan &ven licensieras ut och det ligger mycket pengar
i detta. Aven om det aktuella utvecklingsbolaget har erhéllit patent 4r det
inte sékert att det &r vardefullt. Det kan till exempel finnas alternativa,

128 Camp, s 113 f.
29 |pid, s 114 f.
130 Burshtein (1), s 428.
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billigare, vagar for konkurrenterna att tillverka en viss produkt eller uppna
ett onskvart resultat. Ett annat exempel kan vara om bolaget har patent pa en
teknik som helt enkelt redan &r obsolet och darfor inte kommer att
anvandas.™' Problemet med bedémningen av huruvida bolaget patenterade
teknik &r “state-of-the-art” ar mycket tydliga inom exempelvis elektronik
och bioteknikbranschen dar utvecklingen gar mycket fort och den
information man kan f4 tillgang till kanske redan & gammal.*® Att utreda
huruvida ett patent verkligen ar vardefullt for bolaget krédver en noggrann
undersokning av vilken teknologi som anvénds, hur affarsplaner ser och av
konkurrenter och konkurrenters teknologi. En dylik undersékning kraver
teknisk kompetens, tar 1ang tid och kan bli mycket kostsam.**®

En annan naraliggande fraga ar huruvida det kravs att bolaget anvander ett
annat patent for att kunna ha nytta av sitt eget. | sa fall kravs nagon form av
licens vilket innebér en kostnad for bolaget. Om licens saknas kan den
blockerande patenthavaren stiamma for intrang vilket kan inverka negativt
pa investeringens vérde. Precis som vid en forvarvsundersokning bor en
riskkapitalist vidare gora en undersokning om huruvida bolagets patent
kommer att std sig vid en eventuell ogiltighets talan.***

6.2.4 Licensfragor

Manga utvecklingsbolag ar beroende av nagon form av immaterialrattlig
licens for att kunna bedriva sin verksamhet efter den affarsplan som stéllts
upp. Vanligt ar ocksa att utvecklingsbolag licensierar ut immaterialratter for
att fa in kapital i bolaget. Licenserna &r av stor betydelse att titta narmare
pa. Likaval som vardet pa ett patent eller varumarke kan variera kan vérdet
av de immaterialrattsliga licenserna skilja sig at. Licenserna kan vara
exklusiva eller icke exklusiva. Om utvecklingsbolaget licensierar ut
teknologi ar det en fordel om licensen ar icke exklusiv sa att foretaget kan
licensiera ut till flera. Om foretaget daremot ar licenstagare ar det bast om
licensen &r exklusiv da vardet pa den &r hogre. En beddmning investeraren
bor gora &r huruvida bolaget skapat en framtida konkurrent genom att
licensiera ut sin teknologi till ett annat foretag. Riskkapitalisten bor ga
igenom de licensavtal som finns for att skapa sig en bild av om foretaget
kan uppfylla de affarsmal de tanker sig genom den licens de har. Viktigt ar
naturligtvis ocksa att utreda vilka kostnader licenserna innebar samt vad
man far betalt om det &r foretaget som licensierar ut sin teknik. Investeraren
bor ocksa ta reda pa hur betalningen ar upplagd, om det utgar fast erséttning
eller &r det &r frAga om ett royalty system. **
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6.2.5 Agarforhallanden

| sma foretag som domineras av sin grundare kan speciella problem
forekomma vad géller dganderatten till en immateriell tillgang. Det finns en
risk att grundaren tillika uppfinnaren inte har varit noga med att skilja pa
sina réttigheter och foretagets rattigheter. En viktig rattighet kan visa sig
vara registrerad pa agaren och inte foretaget vilket kan innebéra problem i
framtiden om han lamnar verksamheten. Med anledning av detta bor en
sokning i register ske dven pa dgarens namn.*®

Da tekniker kan utvecklas med tiden bor riskkapitalisten undersoka inte bara
vem som &ger rattigheten utan ocksa vem som é&ger ratten till forbattringar
och vidareutvecklingar.

6.3 Betydelsen av bolagets verksamhet

Syftet med att gora en investering i ett utvecklingsholag &r att fa avkastning
pa sitt satsade kapital i framtiden genom att bolaget har en positiv
utveckling. Beroende pa vilken avkastning man ar ute efter och inom vilken
tid kan behovet av och inriktningen pa undersékningen variera.

Graden av risk vid en investering beror till hog grad pa inom vilken bransch
som satsningen sker. Informationsteknologi, telekommunikation och media
ar vanligtvis forenade med hog risk da dessa branscher praglas av hoga
utvecklingskostnader samt loper stor risk att affarsidén inte haller och
produkten aldrig nar marknaden. A andra sidan kan en lyckad satsning ge
mycket god avkastning. Det finns branscher som &r i stort sett okansliga for
konjunkturen och det finns andra som paverkas kraftigt. Exempel pa det
forra ar lakemedelsbranschen och det senare byggbranschen.*’

6.4 Sammanfattning och slutsatser

Riskkapitalbolaget har troligtvis nagon form av strategi och nagot
strategiskt mal for sina investeringar, kanske i form av hur hog avkastning
en investering bor ge. For att leva upp till det malet kravs att man fattar
valgrundade beslut. Precis som vid en immaterialrattslig Due Diligence i
samband med forvarv kan listan goras lang pa vad som kan vara av intresse
att titta narmare pa for att kunna fatta ett valgrundat beslut.

136 Burshtein (1), s 417.
137 Nyman, s 41.
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Den undersékning som ar aktuell att gora i samband med en investering i ett
utvecklingsbolag pdminner till viss del om den Due Diligence som gors
infor ett forvarv men man kan se en tendens till att fokus ligger mer pa
framtida potential och mindre pa den befintliga situationen. Exempel pa
detta dr undersokning av om foretagets teknik kan komma att bli ett
livskraftigt patent i framtiden.

Aven om fokus pa undersokningen vid forvérv kontra investering skiljer sig
at i litteraturen kan man tydligt se att dessa bade typer av immaterialrattslig
Due Diligence kan komplettera varandra. Aven om ett foretagsforvirv ofta
har synergier och verksamhetsaspekter som sitt syfte till skillnad fran
investerarnas avkastningsmal ar ett forvarv en form av investering man vill
skall bara sig likaval som foretagets verksamhet ar viktig for investeraren.
En investerings avkastning ar till stor del beroende av om nagon av féallorna
i tidigare kapitel uppdagas da vardet pa utvecklingsbolaget med all sakerhet
paverkas av ovantade problem. Belysande for vikten av att bedéma en
potentiell risk ar de rattsfall som redogjordes for i foregaende kapitel. Voith
forlorade ett viktigt patent de forvarvat genom att en konkurrent fick
igenom sin ogiltighetstalan och Tetra Pak gjorde sig skyldiga till missbruk
av dominerande stallning genom sitt forvarv av en patentlicens.

Den bransch som investeringen galler spelar stor roll for vilken risk som kan
finnas och hur denna skall beddmas. De som &r att anse som
hogriskbrancher sasom telekommunikation och mediaféretag bygger
troligtvis en relativt stor del av sin verksamhet pa nagon form av
immateriell rattighet. Med tanke pa detta ar en immaterialrattsligt inriktad
understékning innan investeringen av intresse. Med hdg risk kommer ocksa
mojlighet till hég avkastning om det gar bra for foretaget. Om
riskkapitalisten lagger resurser pa att undersoka foretagets immaterialratter
noggrant sa att han vet att han satsar sina pengar pa ett foretag med hallbar
teknik och en ljus framtid kan han fa tillbaks kostnaden for undersokningen
och tjana mycket pengar.
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/ Avslutande analys och
slutsatser

7.1 Analys

7.1.1 Vad ar en immaterialrattslig Due Diligence ?

Att genomfora en Due Diligence med betydelsen foretagsbesiktning innebar
att nagon undersoker ett foretag for att skaffa sig tillrackligt med
information for att fatta ett vélgrundat beslut i nagon fraga.
Immaterialrattslig Due Diligence ar saledes en undersokning av ett foretags
immateriella rattigheter, sdsom patent varumarken och upphovsrétter, for att
skaffa sig tillrackligt med information om dessa for att kunna fatta ett vél
underbyggt beslut.

Vid ett forvarv kan en Due Diligence vara ett satt att upptécka eventuella
avvikelser i malbolaget som skulle kunna stalla till problem for koparen
efter forvarvet. For en riskkapitalist kan en Due Diligence ge indikationer pa
huruvida investeringen i ett utvecklingsbolag kan ge en tillrackligt god
avkastning. En foretagsledning som later utféra en Due Diligence pa det
egna bolaget kan erhalla mycket vardefull information for den strategiska
styrningen av bolaget.

Den immaterialréttsliga DD:n kan ses som en undergrupp till den legala
delen av en Due Diligence. Ser man dock till vad den innehaller bar den
ocksa drag av bade den kommersiella och den finansiella inriktningen. En
kommersiell Due Diligence ar en affarsmassig besiktning som tar sikte pa
de industriella forutsattningarna for I6nsamhet och utveckling inom den
aktuella branschen. Vid exempelvis venture capital Due Diligence &r detta
en del av undersokningen. Man undersoker till exempel hur eventuella
patent kommer att sta sig i framtiden, om tekniken som anvands i foretaget
ar state-of-the art samt hur konkurrenter ligger till pd den aktuella
marknaden. Immaterialratter ar tillgangar som redovisas och har ett
ekonomiskt varde. Aven om den immaterialrattsliga DD:n inte i forsta hand
syftar till att fa fram ett absolut varde pa rattigheterna kan fynden som gors
laggas till grund for den finansiella varderingen.

7.1.2 Nyttan i samband med ett foretagsforvarv

Ett anvandningsomrade for en immaterialrattslig Due Diligence ar i
samband med foretagsforvarv. Koplagen ar tillamplig pa foretagsforvarv
och en Due Diligence undersokning i samband med ett forvéarv kan ses som
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ett resultat av att koparen enligt lagen ansvarar for sina obefogade
forvantningar pa malbolaget. Saljaren ansvarar for befogade forvantningar
som koparen kan ha vilket skulle innebéra att en kopare ej bor undersoka
dessa delar da risken gar 6ver pa honom sjalv om han trots det utfér en
undersokning. Var gransen gar mellan befogade och obefogade
forvantningar ar svart att sidga. Detta, i kombination med att en saljares
uppmaning till en kopare att undersoka malbolaget innebér att kdparen inte
kan aberopa fel han borde ha upptackt vid undersokningen, gor att
genomforandet av en noggrann Due Diligence trots allt ofta ar det sékraste
sattet att forsékra sig om i vilket skick malbolaget ér.

Att genomfora en Due Diligence ar tidskravande och kostar saledes mycket
pengar. Ett alternativ man kan ténka sig ar att foérhandla fram garantier i
avtalet som tacker alla viktiga omraden och spara in kostnaden for en
tidskravande foretagsbesiktning. | teorin kanske detta skulle fungera da
uttryckliga garantier i avtalet lagger risken for att de garanterade
forhallandet ar riktigt pa séljaren. | praktiken ar det dock inte sékert att en
dylik konstruktion verkligen satter kdparen i en lika bra position som om
han undersokt bolaget och upptackt eventuella brister redan innan kdpet.
Aven om garantier kan minska den ekonomiska risk koparen tar med
forvérvet och darmed minskar podngen med att lagga stora summor pengar
pa en noggrann undersokning finns det uppenbara nackdelar med att forlita
sig helt pa en garantikatalog. Det &r langt ifran sdkert att det belopp man kan
fa ut enligt garantin om en brist uppdagas kan kompensera den forlust
malbolaget lidit genom att forlora ett viktigt varumarke eller patent. Det ar
ocksa langt ifran saker att saljaren har pengar kvar att ersatta den uppkomna
bristen nar den uppdagas. En annan nackdel &r att den kompensation man
eventuellt kan fa kommer sent. Upptacks bristen redan vid Due Diligence
undersokningen innan forvarvet kan kompensation erhallas omedelbart
genom en prissankning. En garantibrist som uppdagas kan vara svar att visa
och inte medfora att pengar betalas ut forran bristen &ar slutgiltigt faststalld.
En annan aspekt ar att risken for att bli lurad av en bedréglig saljare minskar
om man sjalv genomfor en noggrann undersékning av malbolaget istéllet for
att forlita sig pa garantier.

Jag anser att mycket talar for att det ar lampligt eller kanske till och med
praktiskt nddvandigt att genomféra en Due Diligence i samband med ett
foretagsforvarv men vad talar da for att just en immaterialrattslig
genomgang skulle vara ett anvandbart verktyg for att forsakra sig om att inte
raka ut for ndgra obehagliga éverraskningar?

Av genomgangen av immaterialratters overlatbarhet framgar att om inget
annat avtalas foljer varumarken med nar den roérelse till vilket det hor
overlats. Vid en aktiedverlatelse foljer alla bolagets tillgangar med, det vill
séga samtliga till bolaget hérande immaterialratter omfattas av forvéarvet om
inget annat sarskilt avtalats. Om det ar fraga om en inkrdmsoverlatelse
maste man tydligt specificera vilka tillgangar som omfattas av forvarvet.
Troligt ar dock att det bland de tillgangar som omfattas finns ett antal
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immateriella rattigheter. Sammantaget ser man att det i samband med de
flesta forvarv finns en stor chans att det ingar en eller flera immaterialratter.

De immateriella rattigheterna utgor ofta en stor del av ett foretags varde och
har dkat i betydelse de senaste aren.

Sa har langt gar att konstatera att det i samband med foretagsforvarv ofta
medféljer nagon form av immateriell rattighet samt att immateriella
rattigheter dverlag ofta ar barare av stora varden i bolaget. De immateriella
tillgangarna torde Gverlag vara svarare att ersitta an materiella. Ett bolags
hela produktion kan vara uppbyggt kring ett patent och vissa foretag ar helt
beroende av sitt varumarke. FOrvarvar man ett foretag som har en stor
produktionsanléaggning &r det naturligtvis ett stort bakslag om det visar sig
att den byggts utan tillstand och maste rivas men detta gar dock att ersétta
genom att bygga upp en ny. Visar det sig efter forvarvet att ett patent som
malbolaget byggt hela sin verksamhet pa &r ogiltigt ar det mycket svarare att
ersatta. Immaterialratternas sarskilda karaktar gor dem saledes lampliga att
undersoka i samband med ett forvarv.

Det finns en rad omraden kopplade till immateriella rattigheter som kan
stalla till problem for en ovetande kopare, bade civilrattsliga och
konkurrensréttsliga, vilket ytterligare forstarker nyttan av att gbra en
immaterialrattslig Due Diligence i samband med ett forvarv. Ett exempel pa
detta ar att man som kdopare inte ens kan utga fran att alla de immateriella
rattigheter som anvands i malbolaget verkligen tillhér dem. Lika lite kan
man vara saker pa vilka rattigheter som finns i bolaget. Vissa rattigheter kan
ha uppstatt utan registrering andra kan ha anvants utan tillstand. Det stora
antal potentiella problemomraden och de féljder som kan bli fallet om ett fel
foreligger torde vid de flesta férvarv vara en tillracklig anledning for att
genomfora en immaterialrattslig Due Diligence.

Den litteratur som finns om immaterialréttslig Due Diligence tar i princip
uteslutande upp de manga civilrattsliga undersokningsomraden som finns.
De konkurrensrattsliga aspekterna av forvarvet har inte lika tydligt kopplats
till undersokningar av de immateriella rattigheter, nagot jag finner markligt.
Jag anser att en undersokning av de konkurrensréttsliga problem som kan
uppsta i allra hogsta grad hor hemma i undersokningen.

En genomgang av malbolagets immateriella tillgangar kan fa flera foljder.
Upptacker koparen en mindre brist som inte ar avgorande for malbolagets
verksamhet eller koparens ténkta anvdndning av det forvarvade bolaget
torde ett avdrag pa kopeskillingen vara en tillracklig kompensation. En
allvarligare brist som upptdcks kan gora forvarvet vardeldst och i och med
det leder undersdkningen i det fallet kanske till att hela férvarvsprocessen
avbryts. 1 och med att en kopare far mer kunskap om malbolaget och
samtidigt ar uppmarksam pa vad forvarvet eventuellt kan medféra kan han
fatta beslut som gynnar honom. | uppsatsen har visats att ett forvarv i vissa
fall kan leda till en tvangslicensiering av en immaterialrattsligt skyddad
produkt om koparen befinner sig i en dominerande stallning pa markanden.
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Om forvarvet av ett foretag initierats for att komma at ett visst patent kanske
det i vissa fall visar sig battre for koparen att utverka en exklusiv licens fran
malbolaget istallet for att riskera att en farlig konkurrent far ratt till en licens
efter forvarvet pa grund av kdparens dominerande stéllning.

Aven om mycket talar for att en noggrant utford immaterialrattslig Due
Diligence kan vara till stor hjalp i forvarvssammanhang och bespara
koparen manga obehagliga dverraskningar efter forvarvet finns det faktorer
som paverkar hur stor nyttan &r och vad en eventuell undersokning bor ta
sikte pa. En faktor ar vad syftet med forvarvet ar. Om syftet ar att komma at
en fastighet och resten av verksamheten skall laggas pa hyllan ar troligtvis
de immaterialrattsliga riskerna med forvarvet mycket sma och kostnaden for
en undersokning hogre &n de eventuella besparingar som kan goras. | de
fall da forvarvet inte sker med syfte att komma Gver nagra viktiga
immaterialratter kanske en uttdmmande garantikatalog kan vara ett rimligt
alternativ till en ingdende immaterialrattslig DD. Forutom syftet kan
malbolagets verksamhet paverka nyttan med, och utformningen av, en
immaterialrattslig undersokning. Vid forvarv av ett hdgteknologiskt foretag
kan mycket tid laggas pa patentens styrka och hallbarhet och om malbolaget
istallet tillverkar klader kanske varumarket undersoks grundligast. Det kan
dock vara svart att pa forhand avgora huruvida det behdvs en noggrann
immaterialréattslig DD och vad den bor rikta in sig pd. Det kan gémma sig
problem som kommer att innebéra stora kostnader for koparen i ett bolag
aven om han inte ar beroende av en viss rattighet och forvarvet inte skedde
med syfte att férvarva en viss rattighet. P4 samma satt kan kdparen luras av
malbolagets verksamhet, kanske var det teknikforetagets varumarke som
verkligen var dess styrka.

| samband med forvarv sker en ekonomisk vardering av malbolaget
parallellt med den legala. Dessa bada undersokningar sker skilda at men
fynd som sker i den legala undersdkningen kan vara till hjalp nar det
ekonomiska vardet skall bestammas. De immateriella tillgdngarna spelar
naturligtvis en viktig roll vid vérderingen, d&ven om betydelsen &r nagot
olika vid tillampningen av olika varderingsmetoder. Vid substansvardering
varderas de enskilda tillgangarna i malbolaget. Da de immateriella
tillgangarna ofta har ett betydande varde kan en felaktig vérdering av dessa
fa stora konsekvenser pa den kdpeskilling koparen ar beredd att betala. Har
kan en undersdkning av rattigheternas styrka vara till hjalp for att faststalla
ett varde. Har koparen tankt driva verksamheten vidare efter forvarvet maste
den immaterialréttsliga undersokningen ta hansyn &dven till &nnu inte
registrerade rattigheter. Kanske har bolaget utvecklat nagon teknik som
annu inte patenterats men skulle kosta mycket pengar att utveckla igen. |
bolag med exempelvis outvecklade patent kan avkastningsmetoden ge ett
mycket hogre varde &n en substansvardes berékning. Avkastningsmetoden
ar sa att saga av framatblickande karaktar. Som hjalp vid en dylik vardering
kan troligtvis en immaterialrattslig Due Diligence av den typ som utférs vid
venture capital investeringar vara till stor hjalp.
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7.1.3 Nyttan i samband med venture capital investeringar

Ett annat anvandningsomrade for en immaterialrattslig Due Diligence &r i
samband med venture capital investeringar. En riskkapitalist har ingen
undersokningsplikt innan investeringen men for att forsakra sig om att det
finns potential i foretaget och darmed goda mdjligheter till avkastning pa
det investerade beloppet utfors ofta en noggrann undersokning.

Immateriella réttigheter & som namnts tidigare ofta barare av stora varden
och manga av de utvecklingsbolag som &r pa jakt efter riskkapital finns
inom tekniktata branscher déar de immateriella rattigheterna &r av stor eller
till och med avgdrande betydelse for foretagets framtid. | ett etablerat bolag
har de immateriella rattigheterna sa att saga varit igang ett tag vilket inte ar
fallet for ett relativt ungt utvecklingsbolag. | ett etablerat bolag kan man
saledes skapa sig en uppfattning om huruvida immaterialratterna fungerat
som de ska. | ett nystartat bolag finns det stor anledning att ga pa djupet i en
utredning av rattigheternas styrkor och konkurrenternas teknik da man inte
har nagot facit pa hur de immateriella rattigheterna klarat sig.

Precis som vid forvarvsundersokningen spelar det viss roll inom vilken
bransch utvecklingsbolaget verkar. Hogriskbranscher sasom
telekommunikation och mediaféretag bygger med stor sannolikhet en
relativt stor del av sin verksamhet pa nagon form av immateriella
rattigheter. Med tanke pa detta ar en immaterialrattsligt inriktad
undersokning innan investeringen av intresse. Med hog risk kommer ocksa
mojlighet till hég avkastning om det gar bra for foretaget. Om
riskkapitalisten lagger resurser pa att undersoka foretagets immaterialratter
noggrant sa att han vet att han satsar sina pengar pa ett foretag med hallbar
teknik och en ljus framtid kan han fa tillbaks kostnaden for undersokningen
och tjdna mycket pengar.

Den utredning som sker i samband med venture capital investeringar tar,
precis som vid forvarvsundersokningar, bland mycket annat sikte pa att
kontrollera dganderéatten saval som eventuella inskrankningar i maéjligheten
att utnyttja rattigheterna. Vid en venture capital Due Diligence ser
undersokningen dock lite annorlunda ut. Hansyn maste tas dels till att det
kan finnas andra utomstaende intressenter som varit med och finansierat
foretagets uppstartsfas och att de immateriella rattigheterna darmed inte ar
helt fria. De speciella problem som kan férekomma da foretaget i princip
varit synonymt med sin grundare maste beaktas. En mdjlighet ar till
exempel att de immateriella rattigheterna inte alls ar registrerade pa
foretaget utan pa agaren. Vidare laggs stor vikt vid framtida potential for de
immateriella rattigheterna, vilka eventuellt inte ens &r registrerade &nnu utan
bara existerar som en god idé. Den undersékning som sker tar sikte pa de
affarsmassiga mojligheterna for foretaget men da en rattsprocess eller
ogiltigforklarat patent kan betyda mycket for vinstmojligheterna kan
investeraren naturligtvis inte bortse fran de rent juridiska riskerna. Detta
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innebdr i stort sett att en venture capital Due Diligence kan innehalla en
liknande problemorientering som en forvarvs Due Diligence, dock med
hansyn taget till de speciella forhallanden som rader for ett nystartat bolag
och med det mer framatblickande perspektivet for 6gonen.

Detta resonemang gar naturligtvis att vanda pa. Ar det frdga om ett nystartat
bolag som skall férvarvas maste koparen ta liknande hansyn som de som
redovisas inom ramen for venture capital Due Diligence.

Det finns saledes inte vattentata skott mellan den immaterialrattsliga
undersbkningen som sker i samband med ett forvarv och den som sker i
samband med venture capital investeringar. Dessa bada kan komplettera
varandra och de olika delarna bor beaktas beroende pa hur forvarvet
respektive investeringen i ser ut i det aktuella fallet.

7.1.4 Koppling till foretagets strategiska planeringsarbete

Strategisk planering kraver kunskap om savél de interna forhallanden i
foretaget som om externa forhallanden pa den marknad som foretaget verkar
pa. Kunskap om det egna foretaget och dess omgivning &r viktig i arbetet
med att fatta strategiska beslut.

Immaterialratter kan ha stor betydelse bade for de interna och externa
forhallandena. Som framgatt tidigare kan produktionen i ett féretag basera
sig pa ett viktigt patent och dess marknadsforing luta sig mot ett valkant
varumarke. Att dessa bada rattigheter tillhor de interna forhallandena i
foretaget ar inte svart att konstatera. Immaterialratterna kan dock spela
minst lika stor roll for ett foretags externa forhallanden. Styrkan pa de
immateriella rattigheterna kan spela stor roll for hur foretaget ligger till
jamfort med sina konkurrenter pa marknaden.

For att kunna fatta valgrundade strategiska beslut bor ett foretag saledes
halla sig valinformerat om sina egna immateriella rattigheter. Ett effektivt
satt att inhdmta den information som krdvs &r att gbra en noggrann
undersokning av bolaget och dess immateriella réttigheter. Undersékningen
kan ga ut pa att faststalla vilka rattigheter som finns samt deras styrkor och
svagheter. Den undersékning som sker gar saledes ut pa att inhamta
kunskap om fOretagets immateriella rattigheter for att kunna fatta
valgrundade strategiska beslut. Aven om den undersékning som utfors av
det egna bolaget som hjalp i det strategiska arbetet inte kallas Due Diligence
i litteraturen ar jag bendgen att saga att likheterna &r slaende.

Att sjalv genomfora eller lata nagon utomstaende genomfora en grundlig
genomgang av foretagets immateriella tillgdngar kan vara ett stort stod for
en foretagsledning 1 det strategiska planeringsarbetet. Denna typ av
undersokning bor troligtvis genomforas pa en mer regelbunden basis an de
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typer jag redogjort for ovan. Da de immateriella rattigheterna inte ar statiska
utan i standig forandring och standigt i farozonen att krénkas av tredje man
bor troligtvis en genomgang av foretagets immateriella tillgangar
genomforas arligen for att verkligen vara till hjalp i det strategiska arbetet.

Den brist pd immaterialrattsligt strategiskt arbete som framgar av den
utredning som gjordes forra aret ar orovackande. Med tanke pa den stora
och viktiga roll de immateriella rattigheterna spelar inom manga branscher
och foretag &r det troligt att en effektivare undersékning av sina egna
immaterialrétter skulle vara positivt for foretaget. Genom att genomféra en
dylik undersékning pa det egna bolaget kan foretaget fatta mer valgrundade
strategiska beslut. Ett exempel pa strategiskt beslut &r beslutet att férvarva
ett visst bolag. Ett vanligt syfte som framhalls vid foretagsforvarv ar att det
skall leda till positiva synergieffekter. Da synergier som kopplas till svaga
sidor inom foretaget kan ge negativa effekter istéllet for de positiva man &r
ute efter &r detta &nnu en anledning for ett foretag att skaffa sig kunskap om
sina svaga respektive starka sidor. For att kunna genomféra ett lyckat
forvarv dar positiva synergieffekter uppnas maste foretaget ha tillrackligt
god kunskap om sig sjalvt. Ar det effekter kopplade till foretagets
immateriella rattigheter som man vill uppna bor foretaget genomféra en
utredning av sina egna rattigheter.

Nagon form av immaterialrattslig utredning av det egna bolaget bor saledes
ske redan innan ett beslut om forvarv eller investering fattas. Nyttan av den
egna utredningen &r dock inte begransad till tiden fore beslutsfattandet. En
positiv effekt som kan uppnads med att kontinuerligt undersoka sina egna
immateriella rattigheter &r att man hamnar i en foérdelaktig position om
foretaget forvarvas av nagon annan eller det &r det egna bolaget som é&r i
behov av riskkapital. 1 samband med forvarv blir det allt vanligare att
saljaren genomfor ndgon form av Due Diligence for att ha tillrackliga
kunskaper om bolaget for att kunna forfatta ett avtal med hallbara garantier.
Foretaget hamnar saledes i ett bra lage om det redan &r uppdaterat pa sina
immateriella tillgangars starka och svaga sidor. For ett utvecklingsbolag kan
en dylik undersokning pa sig sjalvt innebara att de far kinnedom om sina
starka sidor och lyfter fram dessa sa att de lyckas attrahera
riskkapitalinvesterare som de annars inte kunnat knyta till sig.

7.2 Slutsatser

En immaterialrattslig Due Diligence &r en undersokning av ett foretags
immateriella tillgangar med syfte att skaffa sig sa mycket information som
mojligt for att kunna fatta vélgrundade beslut i olika kommersiella
situationer. Det gar inte att ge ett entydigt svar pa vad en dylik
undersokning skall innehalla. Unders6kningens innehall styrs av flera
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faktorer sasom hur lang tid man har pa sig, vilka immaterialratter det ar
fraga om, i vilket skede foretaget befinner sig, vilken bransch det verkar i
samt i vilket sammanhang undersokningen sker.

Ett viktigt anvandningsomrade for immaterialrattslig Due Diligence ar i
samband med foretagsforvarv. Trots att koparen inte har nagon langtgaende
undersokningsplikt och att garantier i avtalet i vissa fall kan vara en
sékerhet for kdparen ar min bedémning att det, i vart fall i samband med lite
storre forvarv, dr av betydelse att undersoka malbolagets immateriella
rattigheter. | det immaterialréttsliga Due Diligence arbetet i samband med
foretagsforvarv ar det inte bara de civilrattsliga problemomradena som bor
undersokas utan aven de konkurrensrattsliga problem kan innebéra stora
problem for ett foretag i dominerande stéllning.

For en venture capital investerare som &r vill gora en beddmning av om den
framtida avkastningen av investeringen forvantas bli god kan en
immaterialréttslig Due Diligence vara mycket anvandbar. Undersdkningen
bér drag av den som sker i samband med ett férvarv men har en mer
framatblickande fokus. Ofta ar foretaget relativt nystartat och liten eller
ingen ledning i undersokningen kan ske utifran hur de immateriella
rattigheterna klarat sig hittills.

En immaterialrattslig Due Diligence kan i allra hogsta grad vara ett
anvandbart verktyg i ett foretags strategiska arbete. Med den definition jag
satt pa immaterialrattslig Due Diligence faller den undersokning som sker i
samband med det strategiska arbetet vél in under den. Helt grundlaggande
blir den genomgang som bor goras inom foretaget som hjalp i det
strategiska arbetet. Fokus bor har ligga pa att lara kénna sig sjalv och sina
konkurrenter och i detta arbete har de immateriella réttigheterna en sjalvklar
plats. Att ha en strategi nédr det galler foretagets immateriella rattigheter
synes vara till stor hjalp né&r beslut om exempelvis forvéarv eller
investeringar skall fattas. Utan kunskap om sina egna réttigheters styrkor
och svagheter ar det svart att bedéma vilka positiva eller negativa effekter
ett forvarv skulle kunna fa.

Det som talar mot att genomféra en immaterialréttslig Due Diligence ar
framforallt kostnaden. Da en noggrann undersokning kraver experter i vart
fall inom konkurrensrétt, immaterialrétt och i vissa fall teknisk expertis kan
kostnaderna bli mycket hoga. Ett foretag bor i1 vart fall vara medvetet om
vari eventuella Dbristerna och problem kan ligga och vad en
immaterialrattslig undersokning bor ta reda pa och sedan gora den svara
bedémningen om kostnaderna for undersékningen dverstiger de forluster
som kan tankas uppsta pa grund av oupptackta brister.

Nam et ipsa scientia potestas est — kunskap ar makt.

52



Litteraturforteckning

Offentligt tryck
Proposition 88/89:76
Bocker

Argenti, John. Totalplanering for sma och stora foretag, Institutet for
ledarskap och planering, Oskarshamn 1979. (cit. Argenti)

Bernitz, Karnell, Pehrson,Sandgren. Immaterialrétt och otillborlig
konkurrens, 8 uppl, Immateriellt rattsskydd, Stockholm 2004. (cit. Bernitz
m.fl)

Camp, Justin J. Venture Capital due diligence, John Wiley & Sons Inc, New
York 2002. (cit. Camp)

EkI6f, Dan. Upphovsratt i konkurrens, Stockholms universitet, Stockholm
2004. (cit. EkIof)

Gorton, Lars. Due Diligence — Garantier och undersékning vid olika
avtalstyper, Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet, Lund 2002. (cit.
Gorton)

Hultmark, Christina. Kontraktsbrott vid kdp av aktie, Juristforlaget JF AB,
Stockholm 1992. (cit. Hultmark)

Hastad, Torgny. En nya kopratten, 5 uppl, lustus Forlag, Uppsala 2003. (cit.
Hastad)

Kihlman, Jon. Fel. Sarskilt vid kop av 16s och fast egendom, Stiftelsen
MercurlUS, Stockholm 1999. (cit. KihIman)

Koktvedgaard, Morgens & Levin, Marianne. Larobok i immaterialréatt, 7
uppl, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2003. (cit. Koktvedgaard & Levin)

Lajoux & Elson. The art of M&A Due Diligence, McGraw-Hill, USA 2000.
(cit. Lajoux & Elson)

Levin, Marianne & Nordell, Per Jonas. Handel med immaterialrétt,
Juristforlaget, Stockholm 1996. (cit. Levin & Nordell)

Nilsson, Isaksson & Martikainen, Foretagsvardering med fundamental
analys, Studentlitteratur, Lund 2002. (cit. Nilsson, Isaksson & Martikainen)

53



Nyman, Michael. Riskkapital. Private equity- och venture capital
investeringar, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002. (cit. Nyman)

Olve, Nils-Goran, Foretag koper foretag, Mekanforbundets forlag, Uppsala
1988. (cit. Olve)

Rankine, Denzil. Commercial Due Diligence A guide to reducing risk in
acquisitions, Pearson Education Limited, Storbritannien 1999. (cit. Rankine)

Sevenius, Robert. Foretagsforvarv — en introduktion, Studentlitteratur, Lund
2003. (cit. Sevenius, Foretagsforvarv)

Wetter, Karlsson, Rislund & Ostman. Konkurrensratt — en handbok, 3 uppl,
Thomson Fakta AB, Norge 2004. (cit. Wetter)

Artiklar

Bender, David. The Importance of Intellectual Property Due Diligence in
Mergers and Acquisitions, New York Law Journal, 1 maj 2000. (cit.
Bender)

Burshtein, Sheldon. Intellectual Property and Technology Due Diligence in
Business Transactions (Part 1), The journal of world intellectual property, nr
32001, s 403-458. (cit. Burshtein, (1))

Burshtein, Sheldon. Intellectual Property and Technology Due Diligence in
Business Transactions (Part 2), The journal of world intellectual property, nr
4 2001, s 513-548. (cit. Burshtein, (2) )

Cederlund, Karin & Josefson Per. Varumarket vid fusioner och forvarv,
Brand news, nr 10 2001, s 3 och s 9-11. (cit. Cederlund & Josefson)

Due diligence kring patent — en utmaning, Patent Eye, nr 6 2004. (cit. Patent
Eye, nr 6 2004)

Pettersson, Christina & Sevenius Robert. Due diligence en allt viktigare
process — men inte nagon faststalld standard, Balans, nr 10 2000, s 30-34.
(cit. Pettersson & Sevenius)

Sevenius, Robert. Due diligence eller garantier — en fraga om antingen
eller?, Balans, nr 2 2003, s 15-20. (cit. Sevenius, Due Diligence eller
garantier)

Sevenius, Robert. Ar det ratt att géra due diligence?, Balans, nr 5 2002, s
17-20 och s 22-23. (cit. Sevenius, Ar det rétt att gora due diligence?)

54



Ovrigt

Hildebrand, Mary J & Klosek Jacqueline, Intellectual Property Due
Diligence: A Critical Prerequisite to Capital Investment,
http://library.findlaw.com/2003/Dec/1/133278.html (26/4 09.59)(cit.
Hildebrand & Klosek)

DLA - european intellectual property survey,
http://www.dlanordic.com/files/DLA%20-
%20European%20Wide%201P%20survey.pdf (26/4 10.12)(cit. DLA
Survey)

Referat fran ett lunchseminarium om IP Due Diligence onsdagen den 26/2 i
Umea, http://www.uminovacenter.se/aktuellt/ref/immateriella.html (3/5
09.36)(cit. lunchseminarium)

Patentdagen i Stockolm, 29/4 2005. (cit Patentdagen)

55



Rattsfallsforteckning

NJA 1976 s 341

MD 1996:23 (Marknadsdomstolens beslut 1996-09-11, STIM ./. TV3
Broadcasting Group Ltd, TV4 AB Scandinavian Broadcasting System AB).

Case T-51/89, Tetra Pak Rausing SA v Commission of the European
Communities.(Tetra Pak). Judgement of Court of first instance of 10 July
1990.

C-241/91 P och C-242/91 P, EG domstolens dom 6 april 1995 (Magill).

Dom fran Stockholms Tingsratt, mal nr T-6579-03 och T-9298-03,
overklagad.

56



	Inledning
	Bakgrund
	Syfte
	Avgränsningar
	Metod och material
	Disposition

	Strategisk styrning
	Strategiska mål och beslut
	Immaterialrättsligt strategiarbete
	Sammanfattning och slutsatser

	Due Diligence
	Allmänt
	I samband med förvärv
	Köplagens tillämplighet
	Garantier

	I samband med riskkapitalinvesteringar
	Som ett led i det strategiska arbetet
	Immaterialrättslig Due Diligence
	Sammanfattning och slutsatser

	Överlåtelse och upplåtelse av    immaterialrätter
	Allmänna principer
	Varumärke
	Patent
	Upphovsrätt
	Tillämplig lag på överlåtelser
	Sammanfattning och slutsatser

	Immaterialrättslig Due Diligence vid företagsförvärv
	Inledning
	Civilrättsliga problem
	Rätt ägare
	Inskränkningar i rätten att utnyttja rättigheten
	Tvister och invändningar från tredje man
	Avtal
	Internationella aspekter
	Formella brister
	Särskilt om patent
	Särskilt om varumärken
	Särskilt om upphovsrätter
	Exempel ur praxis, Voith

	Konkurensrättsliga problem
	Förbjudna licensavtal
	Tvångslicensiering
	Exempel ur praxis, Tetra Pak

	Syfte med förvärvet och målbolagets verksamhet
	Värdering  i samband med förvärv
	Substansvärdemetoden
	Avkastningsvärdemetoden
	Marknadsvärdemetoden

	Sammanfattning och slutsatser

	Immaterialrättslig Due Diligence vid venture capital investe
	Inledning
	Problem att uppmärksamma i undersökningen
	Självinsikt och behandling av nya idéer
	Utomstående  intressen
	Registrering, faktiskt värde och  hållbarhet
	Licensfrågor
	Ägarförhållanden

	Betydelsen av bolagets verksamhet
	Sammanfattning och slutsatser

	Avslutande analys och slutsatser
	Analys
	Vad är en immaterialrättslig Due Diligence ?
	Nyttan i samband med ett företagsförvärv
	Nyttan i samband med venture capital investeringar
	Koppling till företagets strategiska planeringsarbete

	Slutsatser


