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Sammandrag:

Varningsbrev anvéands sedvanligt vid misstanke om immaterialréttsligt intrang.
Detta innebar att en rattighetshavare tillstaller en potentiell intrangsgorare samt
ev. dennes kunder ett brev i vilket mottagarna vid hot om réattsliga atgarder
uppmanas upphora med det forfarande som utgor intrang. Anvandningen av
varningsbrev fyller en rad olika civil- och processrattsliga funktioner. Atgarden
kan dock fa oanade konsekvenser for avsandaren om inte stor omsorg agnas at
saval utformningen av det brev som anvands som att undersoka till vem och hur
det skall avséndas. Avsikten med denna uppsats ar att utréna hur varningsbrev
bor anvandas for att vara sa effektiva som mojligt, utan att avsandaren blir
foremal for marknadsrattsliga sanktioner.
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Summary

A “demand letter” or a “cease-and-desist letter” is often sent to competitors
and their customers by a holder of intellectual property rights when an
infringement is suspected. These letters usually contain a statement that the
sender is the holder of a certain right and that the receiver is infringing this
right, followed by a threat of litigation.

Demand letters essentially serve the purpose of stopping the infringement
and reaching a settlement. By using such letters, an often costly legal
proceeding can be avoided. In addition, it is ensured that a dispute between
the parties exists, before legal actions are taken. Possible liability for the
counterpart’s legal expenses can therefore, to some extent, be avoided. At
the same time the code of conduct of the Swedish Bar Association is
observed. By using demand letters, the rights holder can also secure that any
infringement claims are not lost because of statutory limitation or passivity.
Furthermore, the infringer is often found to have acted in bad faith after
receiving a demand letter, resulting in higher damages for the infringement
and the possibility to claim interest for such compensation.

In six of seven cases, the Swedish Market Court (SMC) has found demand
letters to be either misleading or discreditable. Such letters have thus
constituted undue competition under the Swedish Marketing Act. The
sender has consequently been prohibited, under a conditional fine order, to
use similar statements in the company’s marketing. When assessing demand
letters, the SMC has principally looked to the wording and established that
the sender has not showed enough probability for such unconditional and
extensive statements about infringement. At the same time, the SMC has
repeatedly expressed that it does not concern itself with questions about
intellectual property rights. However, it is the author’s opinion that the SMC
is forced to do such assessments when it comes to demand letters, and also,
that this has been done. Furthermore, the SMC does not consider whether
the purpose of a certain measure has been legitimate or not. A receiver’s
impression of a demand letter can, however, be a determining factor. This
essay advocates an extensive assessment in light of all the circumstances in
each case, which would include further considerations. Certain guidance
could be found in American case law regarding demand letters.

Besides the above mentioned risks, a rights holder can also under certain
circumstances be liable to pay damages arising out of an erroneous
statement about infringement. Furthermore, a Finnish precedent indicates
that liability for loss of goodwill can result from sending demand letters to
competitors and customers. Additional risks involved with the use of
demand letters are countermeasures from the receiver, loss of valuable
evidence and greater difficulty in achieving a final prohibition. According to
a decision by the CFI, demand letters containing groundless threats can also
constitute an abuse of a dominant position under article 82 EC.



Sammanfattning

Varningsbrev tillstélls ofta en potentiell intrangsgorare samt dennes kunder
av en rattighetshavare som misstanker intrdng i immateriella rattigheter.
Dylika brev innehaller normalt ett konstaterande att avsandaren innehar viss
rattighet och att mottagaren gor intrdng i denna. Darefter foljer ett hot med
rattsliga atgarder for det fall rattelse ej vidtas inom viss tid.

Syftet med varningsbrev ar framst att intranget skall upphdra och att en
uppgorelse om ersattning med anledning av intranget uppnds. Genom att
anvanda varningsbrev kan ofta en kostsam intrangsprocess undvikas.
Dessutom forsakras att fragan om intrdng &r tvistig innan talan vacks.
Eventuellt ansvar for motpartens rattegangskostnader kan darmed i viss man
undvikas. Samtidigt iakttas dven kraven pd god advokatsed. Genom att
tillstalla en intrangsgorare varningsbrev kan rattighetshavaren ocksa
sakerstalla att dennes ansprak med anledning av intranget inte gar forlorade
p.g.a. passivitet eller preskription. Vidare innebdr mottagandet av ett
varningsbrev ofta att intrangsgoraren forsatts i ond tro. Detta medfor att ev.
intrangsersattning blir hdgre samt att ranta pa sadan ersattning borjar 16pa.

| sex fall av sju har MD ansett att pastaenden som gjorts i varningsbrev varit
vilseledande eller misskrediterande for motparten. Breven har dérmed
funnits otillborliga enl. MFL och avsandaren forbjudits att vid vite i sin
marknadsforing goéra liknande pastdenden. Vid beddmningen av
varningsbrev har MD framst uppehallit sig vid dessas sprakliga utformning
och konstaterat att avsandaren ej visat fog far sd langtgaende och
kategoriska pastdenden om intrdng som gjorts. Samtidigt har MD i
upprepade fall uttryckligen tagit avstand fran att gora en immaterialrattslig
provning. Enligt forfattarens mening &r dock domstolen tvungen att gora
immaterialrattsliga 6vervaganden vid provningen av varningsbrev. Sa har
aven skett. Vidare beaktar MD ej vad syftet med den vidtagna atgarden
varit. En mottagares intryck av visst varningsbrev kan dock ha en avgorande
betydelse. Denna uppsats foresprakar en mer omfattande helhetshedémning,
vilken skulle kunna inrymma samtliga dessa dvervaganden. Viss végledning
kan harvid hamtas fran amerikansk rattspraxis géllande varningsbrev.

Férutom ovan ndmnda risker kan en réttighetshavare &ven, under vissa
forutsattningar, bli skadestandsskyldig gentemot konkurrenten for den skada
som uppstar om pastaendet om intrang visar sig vara felaktigt. Vidare talar
ett finskt prejudikat for att ansvar for goodwillskador kan uppkomma da
varningsbrev tillstalls kunder och andra aktérer pa marknaden. Ytterligare
risker med anvandning av varningsbrev ar att motparten vidtar motatgarder
for att ogiltigforklara den dberopade réattigheten, att vardefull bevisning gar
forlorad samt att det blir svarare att fa ett slutligt forbud meddelat. Enligt ett
avgorande fran Forstainstansratten kan &ven varningsbrev innehallande
grundl6sa hot i samband med immaterialrattsligt intrdng utgora missbruk av
dominerande stéllning.
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1 Inledning

1.1 Amnespresentation

Exklusivitet ar sjalva karnan i immateriella rattigheter och vardet av sadana
rattigheter ar i praktiken beroende av i vilken man innehavaren kan ta till
effektiva rattsmedel for att forhindra andra att gora intrang i dem. Av detta
skal har en réttighetshavare stor anledning att, med hjalp av tillgangliga
rattsmedel, soka exkludera andra fran att gora intrang i innehavda
rattigheter. Detta inkluderar bl.a. civilrattsliga sakerhetsatgarder sasom
interimistiskt forbud eller forvarstagande. Denna uppsats behandlar
emellertid en vanligt forekommande atgard som normalt vidtas fore sadana
andra atgarder; namligen anvandningen av varningsbrev.

Varningsbrev har sedan lange anvénts pa immaterialrattens omrade.
Atgérden innebér att en rattighetshavare eller dennes ombud skickar ett brev
till en misstankt intrangsgorare, i vilket avsandarens rattigheter gors
gallande samtidigt som mottagaren uppmanas upphora med intranget. Som
skall visas i den fortsatta framstallningen fyller sadana brev manga viktiga
funktioner. Denna studie tar dock &ven upp den ofta 6versedda problematik
som kan uppsta da varningsbrev tillstalls en misstankt intrangsgorare.

Det finns i svensk lagstiftning inga formella krav pa hur varningsbrev skall
utformas eller hur de far anvandas. MD har dock i en rad avgoranden ansett
att sadana brev kan ha ett kommersiellt syfte och kommersiella forhallanden
till foremal. Varningsbrev kan darfor anses framja avsattningen av en viss
produkt och saledes utgora en marknadsforingsatgérd enligt MFL. Beroende
pa ett visst brevs utformning och innehall kan det sdlunda anses otillborligt
eller misskrediterande enligt MFL. MD kan dé&rmed vid vite forbjuda
avsandaren att anvanda vissa pastdenden som gjorts i ett dylikt brev. Vidare
kan en avsandare bli skadestandsskyldig da obefogade hot och uttalanden
gors i ett varningsbrev. Enligt ett avgorande fran forstainstansratten kan
atgarden ev. dven anses utgéra missbruk av dominerande stallning och
darmed bli foremal for de sanktioner som KL tillhandahaller.

Utover den problematik som beskrivits ovan maste en avsandare av
varningsbrev &ven hantera de krav som i sammanhanget stalls upp av
rattegangsbalken och vagledande regler om god advokatsed. Underlatenhet
att folja dessa regler kan i slutdndan innebdra ansvar for motpartens
rattegangskostnader samt sanktioner fran Advokatsamfundet.



1.2 Syfte och fragestallning

Som Kortfattat beskrivits ovan innebér rattsldget att en rad rattsliga
overvaganden maste goras da ett varningsbrev skall tillstallas en potentiell
intrangsgorare. Den for uppsatsen grundlaggande fragestallningen kan
darfor sammanfattas enligt foljande:

Hur tillvaratar man sin ratt i en kommande process om
immaterialrattsligt intrdng genom att sanda ett varningsbrev, samtidigt
som rattegangsbalkens regler och kraven pa god advokatetik uppfylls,
men utan att atgarden anses otillaten enligt marknadsratten?

For att besvara denna fraga och utrona rattslaget de lege lata maste en rad
andra delfragor undersokas. En forsta uppgift blir att granska vilka dndamal
och fordelar varningsbrev har. Ett primart syfte med uppsatsen &r att
undersoka hur varningsbrev bor utformas for att dessa fordelar skall uppnas.
Vidare ingar i fragestéllningen ovan att utreda vilka risker som ar férenade
med anvandningen av varningsbrev. Hari ingar inte endast att, utifran
existerande praxis, underséka vilka faktorer som inverkar pa bedémningen
av varningsbrev utan dven att forsoka utréna hur synen pa varningsbrev kan
komma att utvecklas i framtiden.

Slutligen utreder arbetet hur varningsbrev kan bemotas; d.v.s. savil
praktiska som taktiska avvagningar kommer att behandlas. Med den ovan
ndmnda utredningen som grund &r tanken att uppsatsen slutligen skall ge
praktiska rad till hur varningsbrev bor anvandas och utformas i samband
med misstanke om olika typer av immaterialrattsligt intrang.

1.3 Metod och material

Syftet med uppsatsen ar att, genom en fullstandig genomgang av relevant
rattspraxis och doktrin, s6ka utréna hur varningsbrev bér utformas.
Framstallningen bygger darfor pa den traditionella juridiska metoden (dven
kallad den rattsdogmatiska metoden). Denna metod innebér att vedertagna
rattskallor sasom lagar, forarbeten, rattspraxis och doktrin anvands for att
bringa klarhet i den valda fragestallningen. | undersokningen av
varningsbrevs funktion och syfte har till viss del den disposition Bengtsson
och Lyxell brukar i sitt verk: “Atgarder vid immaterialrattsintrang”
anvants.! Tonvikten har dock legat p& Marknadsdomstolens rattspraxis och
analysen ar i huvudsak inriktad pa de avvagningar som gjorts av domstolen i
dessa mal.

! Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Atgarder vid immaterialrattsintrang.



Som komplement till den rattsdogmatiska undersokningen har en
komparativ metod anvants. Detta har haft till syfte att satta undersékningen
kring det svenska rattslaget i ett stérre sammanhang samt att ev. ge en
indikation om hur de svenska domstolarnas syn pa varningsbrev kan komma
att utvecklas. Sarskilt intressant ar detta vad galler tillatligheten av
varningsbrev enligt konkurrenslagens regler om missbruk av dominerande
stéllning, vilket ej hittills provats i Sverige. Eftersom 19 8§ KL utarbetats
med Romfordragets artikel 82 som utgdngspunkt,? har den senare aven
undersokts. Vidare har EG-domstolens avgoranden behandlats eftersom
dessa har stor betydelse for den svenska konkurrensratten.® Det existerar
emellertid endast ett fatal avgoranden som é&r av intresse for denna
framstéllning, varfor det funnits behov av att komplettera med ytterligare
infallsvinklar. Jag har i detta avseende som jamforelseobjekt valt den
rattspraxis som utvecklats pa federal niva i USA eftersom denna ar tamligen
valutvecklad och &dven har inspirerat den gemenskapsrattsliga
konkurrensratten.* Vidare har &ven ett avgérande fran finska Hogsta
Domstolen analyserats. Anledningen ar att det utkristalliserar saval
bedémningsgrunder for varningsbrevs otillborlighet som skadestandsansvar
for rena formogenhetsskador inom néringsverksamhet. Avgodrandet utgor
darfor ett intressant jamforelseobjekt och komplement till svensk réttspraxis.

1.4 Avgransning

Det huvudsakliga foremalet for uppsatsen; utformning av effektiva
varningsbrev vid immaterialrattsintrang, utgor en relativt begransad studie i
sig, varfor endast vissa mindre avgransningar varit nédvéandiga. Lasaren
forutsattes dock ha grundldggande kunskaper om de marknads- och
konkurrensréttsliga regelverk som anvandningen av varningsbrev
aktualiserar. Darfor berdrs endast de mest centrala bestammelserna. Vidare
redogors ej for de olika immaterialratternas uppkomst och omfattning, da
lasaren aven i detta avseende forutsattes vara bevandrad i grunderna.”

Slutligen behandlar uppsatsen ej generell otillborlig anvandning av réttsliga
atgarder. Gransen mot varningsbrev kan i detta avseende vara relativt svar
att dra. Anvandning av varningsbrev aktualiseras dock normalt pa ett
tidigare stadium, vilket innebér att en del andra 6vervaganden maste goras.
Av denna anledning har bestdmmelser och rattspraxis kring otillborlig
anvandning av rattsystemet endast undersokts i den man dessa direkt beror
eller kan tillampas pa diskussionen om varningsbrev.

2 Prop. 1992/93:56 s. 19 (”Ny konkurrenslagstiftning”).

¥ Se prop. 1992/93:56 s. 2, "Genom en materiell samordning med Romférdragets regler bor
dock mycken ledning vid tillampningen av en ny svensk konkurrenslag kunna hamtas fran
EG-domstolens praxis”.

* Se SOU 2004:10 s. 67 ("Rétten till skadestand enligt konkurrenslagen™).

® For studier i detta avseende, se bl.a. Larobok i immaterialratt av Mogens Koktvedgaard
och Marianne Levin samt Immaterialratt och otillbérlig konkurrens av UIf Bernitz, m.fl.



1.5 Disposition

Uppsatsen inleds i kap. 2 med en undersokning av varningsbrevs syfte och
fordelar. Kap. 3 behandlar de grundlaggande reglerna kring otillborlig
konkurrens och konkurrensbegransning, medan kap. 4 framst tar sikte pa
tillampningen av dessa regler i saval svensk som utlandsk rattspraxis. |
denna del av uppsatsen gors dven en omfattande utredning av de risker som
finns med anvéndningen av varningsbrev i samband med misstanke om
immaterialrattsligt intrdng. Darefter, i kap. 5, underséks hur otillborlig
anvandning av varningsbrev bedémts i amerikansk rétt.

Analys av och diskussion kring de rattsliga fragestallningar som aktualiseras
kommer att till viss del goras 16pande men sker huvudsakligen i det sista
kapitlet, kap. 6.



2 Syfte och fordelar med
varningsbrev

Ett intrang i en immateriell rattighet kan bringas att upphora bl.a. genom att
en hos tingsratten véckt forbudstalan bifalles.® Ett sadant forfarande kan
ofta ligga néra tillhands da ett immaterialrattsligt intrdng uppméarksammas.”’
| dessa situationer &r dock tid en mycket viktig faktor eftersom existensen
av en konkurrerande produkt pa marknaden inte séllan innebar omfattande
skador for rattighetshavaren. Da rattighetshavaren misstanker ett intrang
skickas darfor normalt i forsta hand ett varningsbrev istéllet for att en talan
vacks i allman domstol. Som exempel kan ndmnas att Tullverket misstanker
att en importerad vara ar piratkopierad. En advokatbyra skickar da normalt,
for rattighetshavarens rékning, ett varningsbrev till mottagaren av denna
vara. En sadan atgard &r sarskilt effektiv i dessa fall dd mottagaren i mer &n
nio fall av tio méter de krav som stalls upp av varningsbrevet.®

Som framgatt ovan har varningsbrev i regel tva primara syften; att fa
intranget att upphdra och att parterna skall na en uppgorelse om erséttning
med anledning av intranget. | den fortsatta framstallningen kommer, mot
bakgrund av detta syfte, att undersokas vilka foérdelar varningsbrev har.

2.1 Processekonomiska fordelar

En immaterialrattslig process &r férknippad med en mangd olika kostnader,
for samtliga inblandade. Sadana rattegangskostnader kan undvikas om
motparten véljer att agera i enlighet med de krav som avsandaren stéller upp
i ett varningsbrev eller om parterna forliks.

Den kostnad som en process slutligen kan fa for ett foretag stracker sig
langre an sedvanliga ombudsarvoden och 6vriga kostnader forknippade med
en rattegang. Nyckelpersoner i de inblandade foretagen maste ofta agna
mycket tid och energi at att bista foretagens ombud med information om
varje aspekt av den produkt eller tjanst som tvisten rér. Vidare, om en
rattsprocess blir aktuell i t.ex. USA, innebér hanteringen av bevis (det s.k.
discovery-forfarandet™) ofta en enorm arbetsbhdrda for ett foretags anstallda
inom olika avdelningar, t.ex. forskning och utveckling, produktion, revision,
marknadsféring och saljavdelning. Discovery-forfarandet innebdr vidare att

® Férbud vid vite kan meddelas enligt 37 b § VML, 53 b och 57 §§ URL, 57 b § PL, 35b §
ML, 9:2 och 15 § 2 st. FL.

" Domstols férelaggande att part skall upphéra med ett intrng utgér t.ex. en av
huvudsanktionerna i TRIPS, art. 44.1.

® Kraven innebar normalt att mottagaren gar med pé att 6verlata det importerade godset till
rattighetshavaren, varefter denne later forstora det. Liickander, Anders, advokat,
telefonintervju 2007-11-20.



anstéllda kan behova svara pa tusentals fragor och avbryta sitt arbete for att
avlagga vittnesmal ("depositions”) infér domstolen.®

| amerikansk ratt ar det relativt enkelt att ©6ka motpartens
rattegangskostnader genom olika atgarder. En process enligt svensk ratt kan
dock vara val s& kostsam.'® Vidare tillerkanner svenska domstolar, i vart fall
inom ké&nneteckensrétten, som regel avsevart reducerade
rattegangskostnadsersattningar till rattighetshavare i intrangsprocesser. |
genomsnitt far den vinnande parten endast 2/3 av det yrkade beloppet.
Dessutom utdoms relativt begransade skadestandsbelopp, vilket inte séllan
leder till att en process endast for med sig att rattegangskostnaderna tacks.**
Detta utgor viktiga argument for att varningsbrev, i vart fall initialt, bor
anvandas istallet for att en talan om intrang vécks.

Yitterligare en risk med immaterialrattsliga processer uppstar da
interimistiska atgarder soks for att hindra ett pagaende intrdng och sakra
bevisning. Om atgarderna upphavs, eller om det i efterhand konstateras att
det inte forelag nagot hot om intrang eller faktiskt intrang, kan domstolen
namligen pa svarandens begaran forordna att sokanden skall betala lamplig
ersattning till svaranden for skada som orsakats av dessa atgarder.
Skadestandsansvaret ar strikt och omfattar all skada, aven ren
formogenhetsskada.> Av denna anledning kravs ofta att karanden staller
betydande belopp som sékerhet da interimistiska &tgarder soks.'* Inom t.ex.
lakemedelsindustrin &r sakerheter p& tiotals miljoner kronor inte ovanliga.™
Att behova stdlla en sadan sakerhet utgor en uppenbar olagenhet for
kdranden i en intrAngsprocess.

Det storsta obehag en rattsprocess torde valla ar dock kostnaden for den oro
som paverkar foretagets anstallda da foretagets framtid och personals
anstallningar kan vara hotade. Sadan oro forbrukar mycket energi, vilken
istallet med fordel skulle kunna laggas pa affarer. Det sagda géller sérskilt i
mindre foretag men torde &ven vara aktuellt i storre bolag med tanke pa det
betydande ekonomiska vérde som immateriella réttigheter ofta har.

Som visats ovan finns manga nackdelar och risker forknippade med en
immaterialrattslig process, varfor det ofta ar fordelaktigt att hantera ett
intrang genom att forst tillstalla intrangsg6raren varningsbrev. For det fall
en process anda maste inledas finns en rad andra fordelar med anvandningen
av varningsbrev, vilka nu skall undersokas.

% Se Parr, Russell L., Intellectual Property Infringement Damages — A Litigation Support
Handbook, s. 314 f.

19°Se Roos, C-M., Férlikningsgapet — om rattsekonomi och processratt, s. 476-498, sarskilt
s. 484 ff om betydelsen av rattegangskostnaders fordelning vid processbenagenhet.

1 von Heidenstam, Peter, Immaterialrattsliga skadestand, s. 137.

12 Andersson, Niklas, Interimistiska férbud i immaterialrattsprocessen — vad &r sannolika
skal?, s. 44.

¥Se37b§3st. VML, 57b§3st. PL,35b §3st. ML och 15§ 5 st. FL.

1 t.ex. mal T7-1051-95 frén Stockholms TR stallde AstraZeneca en sakerhet pé 50
miljoner kr.
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2.2 Undvikande av
rattegangskostnadsansvar

Foérutom allménna processekonomiska férdelar med varningsbrev finns dven
anledning att, innan rattsliga atgarder vidtas, anvanda sadana for att inte
senare bli ansvarig for motpartens rattegangskostnader i en ev. process.

Som huvudprincip géaller enligt 18 kap. 1 8 RB att den tappande parten skall
forpliktas ersatta den vinnande partens kostnad i tvistemal. | 18 kap. 3 § RB
gors ett undantag fran denna huvudregel da part inlett rattegang utan att
motparten givit anledning dartill eller eljest foranlett onddig rattegang eller
kostnad. Denne kan darmed behova svara for motpartens
rattegangskostnader. Kostnaderna kan dven kvittas om omstandigheterna
motiverar det. Enligt andra stycket galler detsamma om den omsténdighet
som foranlett rattegangen inte var kand for den tappande parten fore
rattegangen. Vidare kan, enligt 18 kap. 6 § RB, ersattningsskyldighet
uppkomma om part “annorledes genom vardsloshet eller forsummelse [...]
vallat kostnad for motparten”.

| ett avgorande fran Stockholms TR véckte ett bolag talan mot innehavaren
av tre registrerade varumarken och yrkade havning av dessa.™ Tingsratten
konstaterade att kdranden hade kunnat skicka varningsbrev till motparten
och efterfragat dennes instéllning utan att riskera att forlora méjligheten att
vid ett senare tillfalle dberopa samma grund for talan. Kéranden ansags
darmed ha inlett en onddig rattegang och forpliktades att betala motpartens
rattegangskostnader.

| ett annat mal kontaktade karanden inte motparten innan en havningstalan
avseende ondtrosregistrering av firma inleddes. Aven i detta fall anségs
kdranden ha inlett en onddig rattegang och fick darfor bara bada parters
rattegdngskostnader.*°

Det bor namnas att de regler som berdrts ovan galler oavsett om det ar
parten sjalv eller dennes stallféretrddare, ombud eller bitrdde som orsakat
kostnaden.'” Om det &r partens stallforetradare som orsakat kostnaden kan
denne, enligt 18 kap. 7 8 RB, alaggas att tillsammans med parten solidariskt
svara for kostnaden. Det sagda innebar att det finns anledning for saval
klienten som dennes ombud att ha som vana att efterfriga motpartens
installning innan talan vécks. | samband med immaterialrattsligt intrang sker
detta med fordel genom att motparten tillstalls ett varningsbrev.

15 Stockholms tingsratts dom i mal nr. T 5862-01.

16 Stockholms tingsratts dom i mal nr. T 745-02.

17 Fitger, Peter, Domstolsprocessen: en kommentar till rattegdngsbalken, 2 uppl., s. 121 och
126.
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Som redogdrs for i nasta kapitel kan en advokat dven agera i strid mot god
advokatsed om kontakt med motparten ej tas innan ansokan om stdmning
ges in. Det ar dock oklart om ett agerande i strid mot god advokatsed
medfor att de ovan namnda stadgandena i RB kan tillampas.*®

2.3 lakttagande av god advokatsed

De processréttsliga regler som redogjorts for ovan foreskriver en slags
gemensam standard for samtliga parters agerande i tvistemal. For advokater
galler emellertid nagot strangare regler eftersom de &r skyldiga att aven
iaktta god advokatsed.'® Begreppet "god advokatsed” definieras genom de
normer som utbildats inom advokatkaren och kommer aven till uttryck
genom tolkning av Advokatsamfundets vagledande regler om god
advokatsed (SRGA).?

Enligt 38 8 SRGA bor en advokat ej vidta rattsliga atgarder utan att forst ha
tillskrivit motparten och berett honom tillfalle att under skalig tid ta
stallning till klientens ansprak och traffa uppgorelse i godo.”* Om det finns
risk for rattsforlust eller om rattsliga atgarder av nagot annat skal maste
vidtas skyndsamt kan emellertid advokaten fritt vidta nodvandiga atgarder.
Vad géller interimistiska atgarder torde det dock vara ganska séllan som
sadana kan sokas utan att det forst utretts att klientens ansprak ar tvistigt.?
Awven disciplinnamndens praxis i sammanhanget talar for att detta undantag
tillampas tamligen restriktivt.?

Juridiska rad skall, enligt 23 § SRGA, vara grundade pa erforderlig
undersokning av gallande ratt. Detta innebdr att uppdrag skall utféras med
omsorg, noggrannhet och med tillborlig skyndsamhet samt med beaktande
av att klienten, dennes forsakringsbolag eller det allmanna inte dsamkas
onddiga kostnader. Som ovan Kkonstaterats innebar anvandningen av
varningsbrev att en rad processekonomiska fordelar uppnas och &ven att ev.
rattegangskostnadsansvar kan undvikas. Detta torde darfor innebéra att
kravet enligt 23 § uppfylls.?* Vidare iakttas till viss del kravet pa att
uppdrag skall utféras med tillbérlig skyndsamhet genom att motparten
tillstalls varningsbrev.

'8 Fitger, a.a., s. 122.

9Se 8kap. 4 §1st. RB.

20 Se Sveriges Advokatsamfund, God advokatsed.

*1 Se TSA 1972 s. 136 fall 20: stamning p& motpart utan att bereda denne tillfalle att ta
stallning till klientens ansprak och traffa uppgdérelse i godo ledde till erinran, trots att
advokaten misstankte att motparten ville forsvéra klientens talan. Se aven TSA 1971 s. 169
fall 36.

22 Calissendorff, Axel, Varning for varningsbrev, Advokaten, Nr. 9, 2002 och Westberg,
Peter, Det provisoriska rattskyddet i tvistemal, bok 4, s. 93.

2% Se namndens beddmning i TSA 1990 s. 364 fall 14. Se dven TSA 1989 s. 78 fall 3.

24 Jfr. med diskussionen i kap. 2.1 och 2.2.

12



Foérutom ovan ndmnda krav i SRGA kan det dven strida mot dessa regler att,
kort tid efter varningsbrev tillstallts den pastadda intrangsgoraren och utan
att ett bemdétande avvaktats, dven skicka varningsbrev till dennes kunder. |
ett av disciplinndmndens avgdéranden hade en rattighetshavare skickat
varningsbrev till en pastadd intrangsgorare. Tio dagar darefter, och innan
brevet bemdtts, skickades varningsbrev éven till dennes kunder. | brevet
havdades att ocksa kundernas nyttjande utgjorde intrang i det aktuella
patentet. Vidare kravdes kunderna pa erséttning och det sades &ven bl.a. att:
"[u]ppsatligt patentintrang utgor ett brott som kan medféra fangelse i upp
till sex manader”. Namnden fann att atgarden var olamplig och opékallad,
sarskilt da missvisande information angaende innehallet i gallande
lagstiftning lamnats och tilldelade avsandaren en erinran.?

Om Advokatsamfundets disciplinndmnd anser att en advokat agerat i strid
mot god advokatsed, har den mdjlighet att utfarda en disciplinar pafoljd.
Pafoljderna &r erinran, varning (kan kombineras med straffavgift) och
uteslutning. Namnden har &ven mgjlighet att endast gora ett uttalande.

En fraga som &r relevant i detta sammanhang ar om en part har méjlighet att
stdimma motparten for att denne agerat i strid mot god advokatsed genom att
underlata att upplysa om att en talan skall vackas. | en sadan situation
aktualiseras utomobligatoriskt ansvar och allmédnna skadestandsrattsliga
regler tillampas. En Overtradelse av god advokatsed ar hérvid av betydelse
for culpabedomningen. | doktrinen anses dock att det inte finns nagot
absolut samband mellan brott mot god advokatsed och
skadestandsskyldighet.® Det har &ven havdats att reglerna om god
advokatsed inte skall betraktas som aktsamhetsnormer for beddmningen av
skadestandsskyldighet, utan istallet & en slags moralkodex for
advokatyrkets utférande.?” Det sagda innebar att en dvertradelse av reglerna
om god advokatsed inte nddvandigtvis aktualiserar skadestandsskyldighet.

Om en advokat adragit sig en disciplinpafoljd kan det dock vara naturligt att
anse klienten ersattningsberéttigad under forutsattning att denne lidit
skada.?® Mot bakgrund av det ovan utredda torde skada kunna anses
foreligga om klienten blir ansvarig for motpartens rattegangskostnader. Pa
liknande satt kan okade kostnader uppkomma fér motparten om den
onddigtvis dras in i en kostsam intrangsprocess. Mycket talar darfor for att
en advokats Overtradelse av de regler som redogjorts for ovan, och vilka
tillvaratar motpartens intressen, &r till nackdel for advokaten vid en
culpabeddomning i ett skadestandsmal. Att inte tillstalla motparten ett
varningsbrev eller dylikt meddelande innan en talan vacks kan salunda fa
ovantade konsekvenser for rattighetshavaren. En fordel med att anvénda
varningsbrev ar saledes att rattighetshavaren inte kan anses ha agerat culpst
for underlatenhet att efterfolja god advokatsed.

%> Se Sveriges Advokatsamfund, God advokatsed, s. 350 f.

26 Heuman, Lars, Advokatens rattsutredningar — metod och ansvar, s. 24.
" Vinding Kruse, Anders, Advokatansvaret, 6 uppl., s. 13.

%8 Wiklund, Holger, God advokatsed, s. 326.
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2.4 Passivitetsavbrott

Genom att tillstéalla en intrangsgorare varningsbrev kan en rattighetshavare
aven sakerstalla att dennes rattigheter och ansprak pa intrangsersattning inte
gar forlorade. Ett par situationer dar detta ar aktuellt skall nu undersckas.

2.4.1 Passivitet inom kanneteckensratten

| varumarkesrétten galler enligt 9 § VML att en innehavare av ett &ldre
kannetecken som inte inom rimlig tid inskridit mot anvéndningen av ett
yngre inarbetat k&nnetecken forlorar rétten att invanda mot det senare, trots
att forvéaxlingsbarhet foreligger. Det finns ingen bestdmd tidsgrans inom
vilken inskridande skall ha skett. | forarbetena till VML uttalas dock att
avgorande ar om underlatenheten att ingripa mot anvandningen av det yngre
k&nnetecknet inneburit att detta kunnat inarbetas och att en betydande
goodwill darigenom uppnatts.?® Med hanvisning till detta uttalande har HD i
ett avgOrande funnit att "inskridande bor ske innan anvandningen lett till
fullbordad inarbetning och att det i vart fall inte bér komma i fraga att godta
ndgot langre dréjsmal efter att inarbetningen fullbordats.”® | méalet ans&gs
passivitet ej ha intratt da inskridande skedde inom tre ar efter att det yngre
kdnnetecknet hade registrerats och inom ett ar fran att det inarbetats.
Inskridande genom varningsbrev inom fyra ar efter forsta anvandningen av
ett yngre kannetecken och inom tva ar fran dess fullbordade inarbetning har
ocksé ansetts uppfylla kravet pa rimlig tid.** Inskridande har dock ej ansetts
skett inom rimlig tid da det gjordes forst efter elva &r.*

Det ovan sagda innebadr att ett varningsbrev torde ha en passivitetsbrytande
effekt da detta tillstalls en intrangsgorare fyra ar efter forsta anvandningen
av det yngre kannetecknet, tre ar efter att det registrerats och tva ar fran dess
fullbordade inarbetning. Det finns inga formella krav pa hur ett
varningsbrev boér vara utformat for att ha passivitetsbrytande effekt.®
Kravet pa utformningen torde dock i vésentliga delar 6verensstamma med
motsvarande forutsattningar for preskriptionsavbrott.**

2.4.2 Passivitet i immaterialrattsliga
avtalsforhallanden

En réttighetshavare kan genom konkludent handlande forlora rétten att
krava ersattning for nyttjande som star i strid med ett mellan parterna

2 SOU 1958:10 s. 78 ("Forslag till varumarkeslag”)

% NJA 1985 5. 194.

3 Helsingborgs tingsratts dom den 7 maj 1975 (se NIR 1978 s. 129).
%2 Stockholms tingsratts dom i mél nr. T 13582-98.

% Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 75.

% Se nedan, kap. 2.5.
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ingdnget avtal.*® S& ansdgs fallet vara i ett avgorande av Svea HovR fran
2003.%® | malet traffade reklambyran Anckers ett avtal med sangforsaljaren
KungSangen. Uppdraget gick ut pa att Anckers skulle gora en
reklamkampanj och for den togs bilder pa KungSéangens sangar fram. Ett ar
senare bytte KungSangen reklambyra men fortsatte att anvanda Anckers
bilder i saval tidningsannonser som pa internet. En sadan anvandning var ej
tillaten enligt avtalet mellan parterna. En foretradare fér reklambyran, Goran
Anckers, uppméarksammade att KungSéangen anvande byrans uppgifter och
fotografier pa sin hemsida, men invande mot detta genom varningsbrev forst
ett antal manader senare. Tingsratten, vars dom senare faststalldes, uttalade:

”Mot bakgrund harav maste Anckers anses ha godtagit anvandningen pd hemsidan
fram till dess att Anckers papekade att anvéandningen stred mot avtalet.
KungSéangen har alltsd genom Anckers passivitet bibringats uppfattningen att
anvandningen var tillaten [...] Daremot har KungSangen i juni 2001 upplysts om att
anvandningen enligt Anckers uppfattning stred mot avtalet. KungSangen kan dérfér
inte med fog hévda att bolaget bibringats uppfattningen att anvéndningen var
tillaten for tiden efter papekandet fran Anckers sida och efter det att rimlig tid
forflutit for att KungSangen tekniskt skulle kunna ta bort bilderna.”

Med denna motivering forlorade reklambyran ratten till erséttning for tiden
innan varningsbrev tillstallts KungSangen. Ersattning beviljades dock fran
dess att KungSangen genom varningsbrev gjorts uppméarksamt pa intranget.

2.4.3 Passivitet och interimistiska atgéarder

Ett varningsbrev som tillstalls en potentiell intrangsgorare kan aven Oka
rattighetshavarens mojligheter att fa interimistiska atgarder beviljade. Da
kdaranden misstanker intrang i immateriella rattigheter och darfor begar
interimistiska atgarder skall domstolen gora en proportionalitetsheddmning
mellan kdrandens och svarandens intressen av att en sadan atgard beviljas
resp. inte beviljas.®” Vid denna bedémning kan det vara till kirandens
nackdel om det visar sig att denne, trots vetskap om intranget, forhallit sig
passiv. Om karanden kan visa att ett fortsatt intrdng sker, trots att
intrangsgoraren mottagit ett varningsbrev, torde det darfor vara lattare att fa
interimistiska &tgarder beviljade.*®

2.5 Preskriptionsavbrott

Da en langre tid forflutit sedan ett immaterialrattsligt intrang skett, kan det
vara en avgorande omstandighet att varningsbrev tillstallts intrangsgoraren
eftersom ev. skadestandsansprak slutligen preskriberas. Ratten till ersattning
p.g.a. intrang i immateriella réattigheter & foremal for olika
preskriptionsregler. Preskriptionsfristen beror pa vilken typ av rattighet det

* Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 76.
% Svea HovR T 9315-03.

37 Andersson, a.a., s. 36-44.

% Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 76.
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ar frdga om. For upphovsratter och kretsmonster galler s.k. allméan
preskription, vilken enligt 2 § 1 st. preskriptionslagen intrader tio ar efter
fordringens tillkomst.*® En femérig specialpreskriptionsfrist géller dock for
industriella immaterialratter.”* For dessa rattigheter ar utgangspunkten for
tidsberakningen effekten, inte den skadegérande handlingen (deliktet).*!

Varningsbrev tillstalls normalt den potentielle intrdngsgdraren innan en
process inleds. For att ha passivitetsbrytande effekt pa allméan preskription
maste darfor ett varningsbrev uppfylla de krav som stills for
utomprocessuellt preskriptionsavbrott. Enligt 5 8 2 p. PreskL krdvs att
galdenaren*” far ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen
fran borgenaren.”® Dessutom stalls dven visst krav pd klarhet betraffande
borgenérens standpunkt till sitt ansprak.** Vidare méste anspraket vara s&
preciserat att galdenaren utan tvekan kan avgora vilket anspradk som avses.
Om varningsbrevet inte uppfyller detta senare krav anses géaldenaren ej ha
nagon skyldighet att papeka for borgenaren att det ar oklart vad denne gor
gallande.®

Kravet pa grad av precision har i praxis stallts lagt. HD har uttalat att det
generellt sett bor vara tillrdckligt att borgendren anger ett huvudsakligt
handelsefdrlopp och klargér att denne har ett ansprak till foljd av detta.“®
Nagon rattslig foljd behover saledes ej anges. Det sagda innebar att de flesta
varningsbrev, som en naturlig foljd av deras syfte och innehall, bor ha
preskriptionsavbrytande verkan vad galler ersattning for intrang i
upphovsrétt respektive kretsmonsterskydd.

Slutligen bor namnas att ett varningsbrev ej kan bryta den femariga
preskriptionsfrist som galler for industriella réttigheter. | dessa fall maste
talan védckas av réttighetshavaren i domstol.* Verkan av en sidan
preskriptionsbrytande atgard blir dock densamma som for allméan
preskription.*®

% For fordringar grundade pé avtal raknas tiden utifrén avtalet, oavsett nar forfallodagen
intraffar, se prop. 1979/80:119 s. 89 (”Preskriptionslag m.m.”). Vid utomobligatoriska
skadestandsansprak raknas tiden fran den skadegérande handlingen, se prop. 1979/80:119 s.
39.

“0Se 408§ 1st. VML, 58 § 3st. PL, 36 § 3 st. ML och 19 § 4 st. FL.

* Lindskog, Stefan, Preskription — om civilrattsliga forpliktelsers upphdrande efter viss tid,
2 uppl., s. 185.

“2 Behdrighetsfragor behandlas av Lindskog, a.a., s. 304 ff.

* Ang. beviskrav uttalades i NJA 2007 s. 157 att ett enstaka kravbrev som ostridigt avsénts
till galdenaren inte ar tillrackligt som bevisning for att denne ocksd mottagit brevet, men att
da flera forsandelser skickats (i malet avsandes fem stycken inom preskriptionstiden) ar
mojligheten att inte dtminstone nagon forsandelse natt galdendren narmast forsumbar, om
ingen sérskild omstandighet till stod for detta foreligger.

* Lindskog, a.a., s. 281.

* Lindskog, a.a., s. 282.

“* NJA 2005 s. 845.

“Se 408 1st. VML, 58 § 3st. PL, 36 § 3 st. ML, 19 § 4 st. FL samt SOU 1967:35 s. 284
("Firmaskyddet™).

*® Se 6-11 88 PreskL.
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2.6 Hojt skadestand da intrangsgoraren
forsatts i ond tro

Ratten till skadestand vid immaterialrattsligt intrang regleras i stort sett
identiskt i respektive lag; den som utan uppsat eller oaktsamhet gor intrang i
viss rattighet skall betala ersattning for utnyttjandet om och i den man det &r
skaligt ("skaligt vederlag™”). Den som uppsatligen eller av oaktsamhet gor
intrang i nagon av dessa rattigheter skall dock, forutom skaligt vederlag,
dven betala ersattning for den ytterligare skada som intranget medfort
("allmant skadestand”).*°

Vid bestdammande av erséttningens storlek tas hansyn till bl.a.
rattighetshavarens intresse av att intranget inte begas samt G&vriga
omstandigheter av annat an rent ekonomisk betydelse. Som exempel pa
sadana andra omstandigheter anges i forarbetena graden av skuld hos den
som gjort sig skyldig till intranget: “"Uppsatliga eller grovt oaktsamma
angrepp kan foranleda hogre skadestdnd an garningar som framstar som
mindre allvarliga.”™

Skadestandssanktionen for upphovsratter ser nagot annorlunda ut. Enligt

54 § 1 st. URL skall ersattning utgorande skaligt vederlag for ett olovligt
utnyttjande av upphovsrétt alltid utga, oberoende av om intranget skett i god
tro eller ej. Sker intranget uppsatligen eller av oaktsamhet skall dessutom,
enligt 2 st., ersattning utga aven for icke-ekonomisk skada. Det nu sagda
innebar foljaktligen att den som i god tro begar ett immaterialrattsligt
intrang i viss man undgar ersattningsansvar (for saval industriella rattigheter
som upphovsratter).

Ett korrekt utformat varningsbrev kan forsatta en intrangsgorare i ond tro,
vilket fér till foljd att denne efter mottagandet anses agera oaktsamt™ eller
uppsatligen.®> Mot bakgrund av den ovan gjorda utredningen innebar detta
foljaktligen att det allmanna skadestandet blir hogre. Varningsbrev bor
darfor utformas sa att det star klart for mottagaren att ett intrang foreligger
samt vad konsekvenserna kan bli av fortsatt intrang. Av brevet bor saledes
framga vem som é&r rattighetshavare samt vilka rattigheter som gors
gallande. Vidare bor det anges pa vilket satt mottagaren anses gora intrang i
dessa rattigheter.>®

“*Se 38§ VML, 58 § PL, 36 § ML och 19 § FL.

%0 prop. 1993/94:122 s. 52 ("Skarpta dtgarder mot immaterialrattsliga intrdng™).

51 Se Stockholms tingsratts dom i mal nr. T 1144-93 ("Genom mottagandet av Mags
varningsbrev daterat den 17 september 1993 har IKEA fatt klart for sig att en fortsatt
marknads- och saluforing av IKEA-ficklampan innebar en risk for upphovsrattsintrang™).
Se &ven Helsingborgs tingsratts dom i mal nr. T 1696-99.

%2 Se Hovrittens for Vastra Sverige dom i mél nr. T 548-97.

>3 Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 80.
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2.7 Ratt till ranta pa skadestand

En rattighetshavare ar enligt 4 8§ 3 st. RanteL beréttigad till ranta pa
intrangsersattning fran den dag som infaller 30 dagar fran att krav pa
ersattning tillsammans med en med héansyn till omstandigheterna skalig
utredning tillstallts galdenaren. Ranta utgar saledes inte for tiden innan
kravet och utredningen kommit intrangsgdéraren till handa.

Det ar oklart hur stora krav som generellt stills pa den ovan namnda
utredningen. | vart fall behdver den skadelidande inte precisera vilket
skadestands- eller rantebelopp som krévs, eftersom det pa detta stadium ofta
ej ar mojligt att avgora hur stort beloppet blir.>* Sannolikt kravs dock inte
mer &n att rattighetshavaren lagger fram det material som &r tillgangligt vid
tidpunkten da kravet framstalls.>® Vidare kan havdas att, mot bakgrund av
svarigheten for rattighetshavaren att fa information om intrangets
omfattning, kravet pa utredning till grund for ranteyrkandet bor stéllas Iagt. |
doktrinen anses det darfor vara tillrackligt att ange typen av intrang, vilka
produkter det & som gor intrang, samt ev. den allmanna berakningsgrunden
for sarskilt vederlag och allmant skadestand for att kravet pa utredning skall
vara uppfyllt.*® Rattighetshavaren bor saledes, for att tillférsakra sig ratten
till ranta fran tidigaste mojliga tidpunkt, inkludera dessa uppgifter redan i
sitt forsta varningsbrev till intrangsgdraren.

Slutligen, av bevisskal och for att fa de effekter som redogjorts for ovan, bor
varningsbrev alltid skickas som rekommenderad forsandelse med
mottagningsbevis.

2.8 Sammanfattning

Av den ovan gjorda utredningen framgar att det finns vissa krav pa att en
rattighetshavare skall anvanda sig av varningsbrev el. dyl. atgéard da intrang
i en immateriell rattighet misstanks. Enligt SRGA bor motparten underréttas
innan rattsliga atgarder vidtas. Ett varningsbrev bor ej heller tillstallas
motpartens kunder innan denne getts mojlighet att ta stallning till vad
avsandaren gor gallande. Vidare finns en rad civil- och processréttsliga
fordelar med anvandningen av varningsbrev. Att tillstdlla motparten ett
varningsbrev innebdr ofta att en kostsam domstolsprocess kan undvikas.
Atgarden innebér &ven att rattighetshavaren, for det fall en process anda
maste inledas, till viss del undgar erséattningsansvar for motpartens
rattegangskostnader. For upphovsratter och  kretsmonsterskydd, ej
industriella rattigheter, sakerstaller varningsbrev vidare att ev. ratt till
intrangsersattning inte preskriberas. Slutligen innebar mottagandet av ett
varningsbrev ofta att intrangsgoraren forsatts i ond tro, vilket medfor att ev.

> Se prop. 1975:102 s. 123 ("Férslag till rantelag m.m.”).
> Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadestandsratt, 7 uppl., s. 432.
% Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 82.

18



intrangsersattning blir hogre. For att tillforsakra sig ranta pa sadan ersattning
bor ett varningsbrev innehalla viss utredning om det pastadda intranget.

Detta kapitel kan ségas ge en indikation om hur varningsbrev bor utformas
for att uppna vissa civilrattsliga fordelar. Det ar emellertid osékert hur
langtgaende de formuleringar som anvands i varningsbrev far vara samt om
sadana brev kan angripas pa nagon grund av berord part. Detta skall, mot
bakgrund av tillamplig lagstiftning, undersokas i foljande kapitel.
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3 FOrutsattningar enligt
marknadsratten

De invandningar som normalt riktas mot varningsbrev grundas pa att dylika
brev hammar konkurrensen pd marknaden, eftersom en mottagare ofta
kanner sig tvingad att upphora med den verksamhet som réttighetshavaren
anser utgora intrdng. Enligt Bernitz finns tvd huvudtyper av
konkurrenslagstiftning. Den ena &r lagstiftningen mot otillborlig konkurrens,
eller illojal konkurrens. Den andra huvudtypen ar lagstiftningen mot
konkurrensbegransningar.®’ Detta kapitel kommer huvudsakligen folja detta
upplagg, med en kort genomgang av relevanta bestammelser i MFL och KL.

3.1 Marknadsforingslagens regler om
otillborlig konkurrens

Invandningar mot anvandningen av varningsbrev i samband med misstanke
om immaterialrattsligt intrang har framst grundat sig pa att atgarden utgor
otillborlig  konkurrens mellan ndringsidkare. Pariskonventionen  for
industriellt rattsskydd fran 1883 forpliktar Sverige att tillforsakra
naringsidkare ett effektivt skydd mot otillborlig konkurrens. Den innehaller
aven bestammelser om patent, varumarken, firma, moénster och geografiska
ursprungsbeteckningar.®® 1 svensk ratt genomfordes konventionen fullt ut
genom 1995 &rs marknadsforingslag (MFL).>®

MFL &r numera den lag som i forsta hand reglerar otillborlig konkurrens
néringsidkare emellan. Under 2008 kommer en ny marknadsféringslag som
till stor del bygger pd EG:s direktiv (2005/29/EG) om otillborliga
affarsmetoder.®® Avsikten &r dock inte att den nuvarande lagens regelsystem
om otillborlig konkurrens skall dndras i sak. Bernitz papekar dock att viss
uppstramning av praxis kan bli aktuell, eftersom direktivet tydligt anger att
bedomningen skall ske med utgangspunkt i vad en normalt informerad samt
skaligen uppmarksam och upplyst genomsnittskonsument uppfattar som
vilseledande.®*

MFL kompletterar den immaterialrattsliga lagstiftningen i flera viktiga
avseenden eftersom den senare i regel ej har mojlighet att komma till rétta
med sadana pastaenden och hot om rattsliga atgarder som ofta gors i

57 Bernitz, UIf m fl., Immaterialratt och otillborlig konkurrens, 10 uppl., s. 280.

%8 | sammanhanget kan dven ndmnas TRIPs-avtalet. Detta omfattar dock framst
minimiregler for immaterialrattsligt skydd, geografiska ursprungsbeteckningar och
foretagshemligheter, ej otillborlig konkurrens i allménhet. Detta avtal kommer darfor ej att
ytterligare redogdras for i den fortsatta framstallningen.

> Bernitz, UIf, Marknadsféringslagen, s. 22.

%0 Se SOU 2006:76 ("Otillborliga affarsmetoder”).

%1 Bernitz, UIf, m.fl., Immaterialratt och otillbérlig konkurrens, s. 288.
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varningsbrev. D& MD:s domskal i samtliga rattsfall gallande varningsbrev
foregatts av en diskussion kring MFL:s tillamplighet &r en kort redogdrelse
for lagens tillampningsomrade och definitioner av intresse.

3.1.1 Lagens tillampningsomrade

MFL é&r tillamplig pad all kommersiell marknadsféring av produkter i
Sverige. Lagen géller &ven marknadsféring som sker via internet, riktad mot
den svenska marknaden.®? Definitionen av kommersiell marknadsféring
innebdr att samhallsinformation, politisk propaganda eller annan verksamhet
dar nagon i tal eller skrift vill bidra till opinionsbildning eller
nyhetsformedling faller utanfér (2 § MFL). Vidare definieras
marknadsforing som “reklam och andra atgarder i naringsverksamhet som
ar agnade att framja avsattningen av och tillgangen till produkter” (3 8§).
Begreppet ar avsett att omfatta en rad olika atgarder, oavsett om dessa
vander sig till allménheten, ett begrénsat antal eller enskilda foretag eller
individer.®® Att redan hlla en vara till salu — &ven om det sker helt passivt —
utgor darfor marknadsforing i lagens mening.®*

MD har i en rad avgoranden ansett att utskick av varningsbrev till olika
aktorer pa marknaden haft ett avsattningsframjande syfte. Sadana atgérder
kan darfor betraktas som marknadsféringstgarder i lagens mening.®®

3.1.2 Otillb6rlig marknadsforing

Den mest centrala bestammelsen i MFL ar den generalklausul som aterfinns
i 4 8. Generalklausulen &r det stadgande som regelméssigt anvants vid
bedémningen av varningsbrevs tillborlighet. Enligt bestdmmelsen skall
marknadsforing stimma 6verens med god marknadsforingssed och &éven i
Ovrigt vara tillborlig mot konsumenter och né&ringsidkare. Med “god
marknadsforingssed”® avses “god affarssed eller andra vedertagna normer
som syftar till att skydda konsumenter och néringsidkare vid
marknadsforing av produkter” (3 § MFL). Den Internationella
Handelskammarens antagna grundregler for reklam fungerar i detta
avseende som en viktig bakomliggande normkaélla for definitionen av god
affarssed.®” Uttrycket innefattar 4ven de normer som MD skapat genom sin
rattspraxis, vilken kommer att undersokas i nasta kapitel.®® Som

%2 Se t.ex. MD 2005:16.

%3 Se t.ex. MD 2003:8.

% Enligt det ovan namnda direktivet (2005/29/EG) om otillborliga affarsmetoder bor dock
ingripande endast ske mot atgarder som kan antas ha en effekt pa adressatens handlande,
s.k. kommersiell effekt. Andringen torde dock inte ha négon storre betydelse for
bedémningen av varningsbrev eftersom sadana i allmanhet kan anses ha sadan effekt.

% Se mer om detta i kap. 4.1.

% | den nya lagen troligen bendmnt "god marknadssed”, se SOU 2006:76, s. 327.

*” Tillgangliga p&: http://www.icc.se/policy/marknad/koder/svenska/grundregler.pdf, besokt
den 8 november 2007.

% Prop. 1994/95:123 s. 42 ("Ny marknadsforingslag™)
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komplement till generalklausulen finns vidare en rad specifika
"katalogforbud” som framst tar sikte pa forhallandet mellan konkurrenter.

De pastdenden och formuleringar som normalt anvands i varningsbrev i
samband med immaterialrattsligt intrang kan inordnas under nagon av
foljande tva kategorier:

1. Vilseledande om forekomsten av immaterialrattsligt skydd
tillsammans med hot om réttsliga atgarder, och;

2. Nedsattande och misskrediterande uttalanden.

Dessa tva grupper skall nu undersokas mot bakgrund av MFL:s regler om
otillborlig konkurrens.

3.1.2.1 Vilseledande om forekomsten av
immaterialrattsligt skydd

Det viktigaste kravet pa en framstallning enligt MFL &r att den &r
vederhaftig, d.v.s. att den inte ar dgnad att vilseleda. Av 6 § 2 st. 4 p. MFL
framgar uttryckligen att vilseledande marknadsforing om forekomsten av
immaterialrattsligt skydd (“k&nnetecken och andra rattigheter”) ar
forbjuden.®® Den exemplifiering som gors i bestimmelsen ansluter néra till
EG:s direktiv om vilseledande reklam.™

Ett traditionellt varningsbrev innehaller i regel ett konstaterande att
avsandaren innehar viss immateriell rattighet. Om det star klart att ett sadant
pastaende &r oriktigt ar det otillatet enligt den ovan namnda bestammelsen i
MFL.™ Vidare har obestyrkta pastdenden om patent- och varumarkesskydd
ansetts vilseledande.”® Ofta ar det dock utan domstols avgérande oklart om
viss immaterialratt faktiskt har den omfattning som avsandaren av ett
varningsbrev gor géllande.

Vid provningen av en framstdllnings vederhaftighet tillampar MD en
omvand bevishorda. Detta innebar att om en karande med fog ifragasatter
riktigheten av ett varningsbrevs innehall, det ankommer pa avsandaren att
bevisa uppgiftens riktighet.”® Naringsidkaren méste da invandningsfritt
kunna styrka att de uppgifter som anvants ar korrekta. Kravet pa bevisning
omfattar vidare bade det som sédgs om den egna och den konkurrerande

% Se aven art. 6.1.f. i EG:s direktiv 2005/29/EG om otillbérliga affarsmetoder, vilken ocksa
uttryckligen forbjuder att konsumenter vilseleds om néringsidkares innehav av immateriella
rattigheter.

0 Se EG:s direktiv art. 3 i 84/450/EEG om vilseledande reklam.

™ Se MD 2001:22 i vilket det ansdgs vilseledande att genom anvéndning av beteckningen R
i en cirkel ange att ett varumarke var registrerat. Se &ven MD 2006:10 — ett foretag
hanvisade till en auktorisation som en branschférening meddelat men senare frantagit
foretaget.

"2 Se bl.a. MD 2001:22 och MD 2005:14.

"3 Bernitz, UIf, Marknadsféringslagen, s. 45.
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produkten.” Som skall visas nedan gér MD i dessa fall en bedémning av
huruvida avsandaren haft fog for de pastdenden som gjorts i visst
varningsbrev. Vad som redan nu kan sdgas ar dock att lagtexten, trots att
den talar om framstéllningar som “&r vilseledande”, med stor sannolikhet
aven omfattar framstéllningar som enbart &r agnade att vilseleda. Det racker
alltsd for karanden att gora sannolikt att ett visst pastdende verkar
vilseledande, inte att ndgon faktiskt blivit vilseledd. Pastaendet behover
darfor inte vara felaktigt for att anses ovederhaftigt.”

Vid vilseledandebedémningen fasts sérskild vikt vid adressatkretsens
sammansattning.” | de fall varningsbrev tillstalls aterférsaljare och andra
naringsidkare pa marknaden torde darfor en mildare bedémning goras &n om
s&dana tillstalls konsumenter.”” | praktiken anvands darfér mer varsamma
formuleringar da brev skickas till privatpersoner.’

Att i ett varningsbrev hota med réattsliga atgéarder for det fall mottagaren ej
vidtar 6nskad rattelse inom viss tid ar ett normalt forfarande idag och i sig
sjalvt ej forbjudet. DA detta framfors i samband med pastaenden som verkar
vilseledande kan dock sadana hot bidra till att varningshrevet anses utgora
otillborlig marknadsforing enligt MFL. Vidare kan hot om réttsliga atgarder
och skadestand ev. anses utgéra missbruk av dominerande stallning enligt
konkurrensrétten, vilket skall undersokas nedan.

3.1.2.2 Misskreditering och nedséattande
marknadsforing

Varningsbrev tillstalls séllan endast den pastadda intrangsgoraren utan ofta
aven dennes och avsandarens kunder, leverantorer, aterforsaljare etc. Ofta
innehaller dylika brev pastaenden om att konkurrenten gor intrang i
avsandarens immateriella rattigheter samt andra uttalanden om
konkurrentens produkt. Darmed aktualiseras fragan om innehallet i brevet ar
misskrediterande eller nedsattande for den andre néringsidkaren.

Misskreditering (nedsvértning) av en annan naringsidkare eller dennes
verksamhet, varor och tjanster som inte ocksa innefattar ett vilseledande,
faller under generalklausulen i 4 § MFL.” Enligt generalklausulen &r det
otillatet att lamna uppgifter om kommersiella forhallanden som onddigtvis
misskrediterar en konkurrent.?’ Det kravs harvid inte att nigon eller ndgra

" Svensson, Carl Anders, m.fl., Praktisk marknadsrétt, 7 uppl., s. 103.

7> Jfr. texten i direktiv 84/450/EEG, art 2.2 som anvander uttrycket "deceives or is likely to
deceive”.

78 Bernitz, UIf, Marknadsféringslagen, s. 49.

7| MD 1980:1 uttalade dock MD att &ven kvalificerade adressater, t.ex. inkdpare i foretag,
”bor kunna resa rimliga ansprak pé vederhaftighet i marknadsféring”.

78 Liickander, Anders, advokat, telefonintervju 2007-11-20.

" Prop. 1994/95:123 5. 75.

8 | prop. 1970:57 s. 70 ("Férslag till lag om otillbérlig marknadsforing™) talas om s.k.
“ekonomiskt fortal”, d.v.s. fortal som riktar sig mot en fysisk eller juridisk person och
medfdr ekonomiska skadeverkningar for denne men som inte innefattar angrepp mot
nagons personliga heder.
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specifika aktorer pekas ut, utan atgarden kan vara riktad mot en mer
obestimd krets av naringsidkare.® Vidare ar det inget forsvar att
uppgifterna ar fullt sakriktiga.® MFL ger séledes mojlighet att ingripa dven
mot framstallningar som visserligen inte innehaller annat &n sanna
uppgifter, men vilka ar utformade pa ett satt som onddigtvis misskrediterar
den som utpekas.®® | forarbetena till lagen uttalas att vad som skall anses
som otillborligt i detta avseende far beddémas med hansyn till
omstandigheterna i varje enskilt fall.** Hur MD gjort denna bedémning
avseende varningsbrev granskas nedan i kap. 4.1.

I den man misskrediteringen utgor otillaten jamforande reklam, faller den
under bestdmmelsen i 8 a § 1 st. 5 p. MFL, vilken bl.a. férbjuder
misskrediterande eller nedsattande jamforelser for en annan néringsidkares
verksamhet, forhallanden, produkter, varumarken, firma eller andra
kannetecken. Huruvida sadana pastaenden som gdérs i varningsbrev faller
under generalklausulen eller forbudskatalogen i MFL far framst betydelse
for vilka sanktioner som blir tillgangliga pa forfarandet.

3.1.3 Tillgangliga sanktioner

Vid Overtrddelse av reglerna om vilseledande och misskrediterande
marknadsféring meddelas i praktiken i forsta hand forbud, ofta forenat vid
vite, mot att fortsatta eller upprepa atgarden samt vidta liknande atgarder.
Detta ar den sanktion som genomgaende meddelats i de mal gallande
varningsbrev som skall analyseras nedan. Interimistiskt forbud kan ocksa
meddelas.

Om en naringsidkare gor sig skyldig till en oaktsam eller uppsatlig
Overtradelse av bestdammelserna i forbudskatalogen kan denne bli skyldig att
betala en s.k. marknadsstorningsavgift till staten (22 § MFL). Aven
skadestandsskyldighet i forhallande till konsumenter eller andra
naringsidkare kan bli aktuellt (29 §).%° Skadestandsskyldighet aktualiseras
da ett forbud som meddelats med stod av 14, 15 eller 16 a 88 dvertratts eller
da svaranden brutit mot en foreskrift i 5-13 d 88. | praktiken uppstar dock
svarigheter for karanden att styrka den skada denne lidit, t.ex. forlust av
goodwill eller sannolikt forséljningstapp. Domstolen har darfor mojlighet att
med stod av 35 kap. 5 8§ RB berékna storleken av den uppkomna skadan
genom en skalighetsuppskattning.

81 Se t.ex. MD 1992:15 (Ecomat) och MD 2002:18.
8 Prop. 1970:57 s. 71.

8 Se t.ex. MD 1992:15 och MD 1996:18 (Seiko).
% Prop. 1994/95:123 s. 76.

8 Se mer om detta i kap. 4.3.3.
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3.2 Konkurrensrattens regler om
missbruk av dominerande stallning

Immateriella rattigheter kan ha konkurrensbegransande verkningar eftersom
de ger rattighetshavaren en i viss man skyddad position pa marknaden.
Detta galler sarskilt i fraga om patent. | det foljande ges en Gversikt dver de
bestammelser som har, och ev. kan fa, betydelse for anvandningen av
varningsbrev.®® Denna genomgang kompletteras sedan i kap. 4.2 med en
undersokning av den rattpraxis som direkt och indirekt beror varningsbrev.

3.2.1 Missbruk av dominerande stallning och
immateriella rattigheter

Forbudet mot missbruk av dominerande stéllning i 19 § KL utgor en av tva
materiella  huvudbestammelser i KL.*  Motsvarande regel i
gemenskapsratten ar som bekant art. 82 EGF. Namnda stadganden riktar sig
mot alla former av konkurrensbegransande atgarder men har forsetts med en
upprakning av ett antal exempel pa forfaranden som typiskt sett anses utgora
missbruk.®® Anvandningen av varningsbrev i samband med misstanke om
immaterialrattsligt intrang kan dock ej hanforas till nagot av dessa
typexempel. Varningsbrev uppfattas daremot normalt véldigt allvarligt av
seriésa naringsidkare pa marknaden, vilka ofta har svart att havda sig mot de
pastdenden som gors i sddana.®® Med tanke pa den konkurrenshammande
effekt varningsbrev ofta faktiskt far da aterforsiljare och distributcrer
avskracks handla med en viss produkt finns darfor all anledning att
undersoka varningsbrevs tillatlighet enligt konkurrensratten.

Huruvida en viss aktors forfarande ar forbjudet eller inte beror initialt pa hur
stor marknadsandel foéretaget har. Denna provning kommer dock ej
behandlas i det foljande da det faller utanfor ramen for detta arbete. Istallet
hanvisas till standardlitteraturen pd omradet.*® Vad som daremot kan sagas
ar att innehavet av en immateriell ensamratt i sig ej anses ge innehavaren en
dominerande stallning p& en viss marknad.”* Vidare torde ett foretags
marknadsposition till viss del paverka en mottagares forstaelse av visst
varningsbrevs innehall.*

8 | SOU 2006:99 ("Ny konkurrenslag”), foresls vissa dndringar i bl.a. handlaggningen av
vissa mal enligt KL samt andra atgérder for att uppfylla Sveriges forpliktelser enligt
gemenskapsratten. Dessa andringar har framst betydelse for reglerna om
konkurrensbegransande samarbete, varfor de inte kommenteras ytterligare hér.

% Den andra 4r 6 § KL (férbud mot konkurrensbegransande samarbete).

8 T ex. under-/6verprissattning, kopplingsférbehall, licensvagran, prisdiskriminering etc.
8 |iickander, Anders, advokat, telefonintervju 2007-11-20.

% Se bl.a. Bernitz, UIf, Den svenska konkurrenslagen, s. 55-58 och Carlsson, Kenny, m.fl.,
Konkurrenslagen — en kommentar.

%1 Ml T-56/64 & 58/64, Consten & Grundig v. Kommissionen [1966] ECR 229.

%2 Se NJA 1953 s. 775 (Splitkein), MD 1999:28 (Sjéfartsverket) och HD 2005:105
(Fiskars).
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Bernitz papekar att de svenska domstolarna, i likhet med EG-domstolen, ar
forsiktiga med att lata konkurrensrattens regler ingripa inom ramen for de
immateriella rattigheternas sarskilda skyddsforemal (”specific subject
matter”).*® Vad detta begrepp innebar ar emellertid oklart. | Centrafarm v.
Sterling Drug® definierades dock for forsta géngen det sarskilda
skyddsforemalet med avseende pa patent som:

“the guarantee that the patentee, to reward the creative effort of the inventor, has the
exclusive right to use an invention with a view to manufacturing industrial products
and putting them into circulation for the first time, either directly or by the grant of
licenses to third parties, as well as the right to oppose infringements” [forf.

kursivering].95

Att genom olika atgarder motarbeta intrang omfattas saledes av en
immateriell rattighets sarskilda skyddsféremal, i vart fall vad géller patent.
Dock kan ett foretags utdvande av en immaterialratt utgéra missbruk av
dominerande stallning enligt saval de svenska som EG-rattsliga
konkurrensreglerna om atgarden gar utdver vad som ar nodvandigt for att
uppratthalla det legitima skyddet av denna rattighet.*®

3.2.2 Tillgadngliga sanktioner

De konkurrensrattsliga reglerna saknar straffsanktioner.®” Konkurrensverket
har dock behdrighet att vid vite alagga foretag att upphora med en
overtradelse. Ett sadant alaggande skulle troligtvis, vad géller varningsbrev,
innebara att avsandaren forbjuds kontakta konkurrenter och deras kunder pa
det satt som skett samt framféra liknande pastaenden.

Om ett foretag uppsatligen eller av oaktsamhet Overtrader foérbudet om
missbruk av dominerande stéllning i 19 § KL eller art. 82 EGF, kan det
adomas att betala en konkurrensskadeavgift till staten (26-32 88 KL).
Beslutet fattas av Stockholms TR pa talan av Konkurrensverket. D4 dom
meddelas med stod av gemenskapsratten uppgar dessa administrativa boter
ofta till mycket hdga belopp.

KL ger dven konkurrenter och foretag réatt till skadestand vid uppsatlig eller
oaktsam Overtradelse av forbudet mot missbruk av dominerande stéllning
(33 8§ KL). Bernitz anfor harvid att vardsloshet torde komma till uttryck
redan i sjalva handlandet.”® Det kravs dock adekvat kausalitet mellan den
skadegOrande handlingen och den uppkomna skadan. Liksom vid
overtradelse av ett meddelat forbud enligt MFL kan domstolen vid brist pa
bevis gora en skélighetsuppskattning av skadan enligt 35 kap 5 § RB.

% Bernitz, m.fl., Inmaterialratt och otillbérlig konkurrens, s. 331.

% M@l T-15/74 Centrafarm v. Sterling Drug [1974] ECR 1147.

% Mal T-15/74, ibid, para. 9.

% Bernitz, m.fl., Inmaterialratt och otillbérlig konkurrens, s. 331. Se vidare kap. 4.2.

% | SOU 2006:99 diskuterades en kriminalisering av kartellsamarbeten men de skal som
talade emot en sadan reform ansags starkare &n de som talade for, s. 509-572.

% Bernitz, UIf, Den svenska konkurrenslagen, s. 87.

26



3.3 Sammanfattning

Av den ovan gjorda utredningen framgar att anvandningen av varningsbrev
framst kan angripas med stod av MFL:s regler om otillb6rlig konkurrens.
MPFL tar sikte inte bara pa obefogade pastaenden om att nagon innehar viss
rattighet utan &ven pastdenden som gor gallande att immaterialrattsligt
intrang foreligger. Vidare finns forutsattningar for att varningsbrev skulle
kunna bli foremal for konkurrensrattens sanktioner.

Efter den ovan gjorda utredningen kring de materiella regler som
aktualiseras da varningsbrev anvands, skall nu undersokas hur MD ser pa
varningsbrev samt vilken betydelse EG-domstolens praxis kan ha i detta
avseende.
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4 Risker med varningsbrev

4.1 Otillatna varningsbrev enligt
marknadsforingslagen

MD har hittills i sju mal tagit stallning till varningsbrevs tillborlighet enligt
MFL. Innan dessa avgoranden undersoks skall forst redogoras for nagra
gemensamma och grundlédggande slutsatser som kan dras av dem. Slutligen
skall ett for denna framstallning intressant avgorande fran finska hogsta
domstolen undersokas.

4.1.1 Generella och for MD:s praxis
gemensamma slutsatser

4.1.1.1 Marknadsforingslagen anses ofta tillamplig pa
varningsbrev

I samtliga nedan redovisade fall har MD konstaterat att avsdndande av
varningsbrev skett i marknadsforingssyfte och darfér haft ett kommersiellt
syfte samt kommersiella forhallanden till foremal. MFL har darmed ansetts
kunna tillampas eftersom atgarderna varit att betrakta som
marknadsforingsatgarder i lagens mening.

Den 6vergripande motiveringen till den ovan ndmnda slutsatsen har varit att
varningsbrev, med hansyn till deras innehall, ar &gnade att framja
avsattningen av avsandarens produkter.® Detta har bl.a. kommit till uttryck
genom att MD ansett att syftet med breven varit att mottagarna skall
undvika att handla hos konkurrenten.’® Det gér i detta avseende ingen
skillnad att avsandaren séger sig endast vilja upplysa existerande och
potentiella kunder om att man anser sig ha viss rattighet och att
konkurrenten gor intrang i denna. Vidare omfattas dven brev som delvis
skickats i syfte att varna kunder for konkurrentens produkt.'®*

Da argumentationen i stort sett foljer samma maonster i domskélen kommer
diskussionen kring MFL:s tillamplighet endast berdras i den man nagot
sarskilt intressant argument forts fram, eller dd MD i nagot avseende avvikit
fran den ovan angivna slutsatsen.

% Denna motivering &terfinns i samtliga nedan redovisade fall fran MD.
199 Se bl.a. MD 1996:18.
191 Se MD 1992:15.
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4.1.1.2 En immaterialrattslig prévning skall ej goras

Ytterligare nagot som ar gemensamt for MD:s avgoranden ar att domstolen i
upprepade fall forklarat att forbud enligt MFL ej kan meddelas p.g.a. att
intrdng i viss immaterialratt skett.'® MD har sledes konstaterat att dess
provning ej galler huruvida det patalade forfarandet utgor ett
varumarkesintrang. Vad domstolen istallet prévar ar “om forfarandet
innebér ett vilseledande om kommersiellt ursprung som skall anses
otillbérligt enligt marknadsféringslagen”.*® Bedémningen av varningsbrev
skall alltsa ske fristaende fran immaterialrattsliga Gvervaganden.

Det ovan sagda har av MD bekraftats upprepade ganger. | ett annat
avgorande utvecklade domstolen sitt resonemang och konstaterade att
samma bedomning dven galler vid patentintrang. MD uttalade harvid:
"Domstolen tar saledes inte stallning i patentrattstvisten utan provar endast
fragan om den patalade marknadsforingsatgarden &r otillborlig enligt
marknadsforingslagen.”*® MD har vidare uttalat att motsvarande
beddmning skall goras i upphovsréttsliga tvister.*®

Eftersom MD forklarat att den i sin provning ej tar stallning till
immaterialrattsliga 6vervaganden, men likval staller krav pa att avsandaren
av ett varningsbrev skall ha “fog” for de pastdenden som gors i ett sadant,
uppkommer en intressant och i viss man oonskad situation. En diskussion
kring denna problematik kommer att foras i den avslutande analysen av
detta arbete.'® Né&rmast skall nu MD:s praxis avseende varningsbrev
undersokas. For att erhélla storsta forstaelse uppmanas lasaren ta del av de
varningsbrev som hor till varje rattsfall och vilka bifogats till denna uppsats.

4.1.2 MD 1992:15 (Ecomat)

Bakgrunden till tvisten i detta mal var att f.d. anstillda hos DET
Detaljteknik i Bankeryd AB (Detab) hade startat en egen och med Detab
konkurrerande verksamhet, Ecomat Industri AB (Ecomat). Bada foretagen
tillverkade och forsalde transportérer uppbyggda pa vibrationsteknik.
Ecomat stimde en av Detabs foretradare enligt den davarande lagen om
illojal konkurrens men karomalet ogillades.

Efter att domen vunnit laga kraft skickade Ecomat ut omkring 200 brev till
saval gamla som potentiella kunder och andra branschintressenter med
foljande innehall:

”Som alla framstaende produkter sa har &ven vart Dyna-Glid system blivit plagierat
av ett féretag — monsterskyddat och patentanstkan till trots. Aven vibratorn har

102 Se bl.a. MD 1988:6 och MD 1994:25. Uttalandet har stod i forarbetena, se prop. 1970:57
s. 90.

183 MD 1988:6.

104 MD 1994:25.

105 5 MD 1999:25.

106 S Kkap. 6.2.
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blivit plagierad och man har forsokt sdlja denna till befintliga Dyna-Glid
anlaggningen som reservdel. Detta ar allvarligt. Denna vibrator har en otillracklig
kabelgenomférning, vilket kan leda till att hela anldggningen blir stromférande.
Vibratorn ar anmaéld till Statens Elektriska Institution. Ecomat Industri har tagit
fram ett helt nytt vibratorsystem och vi 6versander bifogat information om detta.”

Ecomat héavdade att den patalade forsandelsen endast avsants i syfte att
informera kunder om risken med att anvanda produkten och att avsikten ej
varit att peka ut nagot specifikt foretag. Detab och Ecomat var dock de enda
foretag som tillverkade det aktuella systemet i Sverige. Vidare hade kunder
uppfattat att brevet syftade pa Detab. MD fann det darfér uppenbart att
Ecomat med uttrycket "ett foretag” asyftat Detab.

MD ansag att brevets forsta mening gav intrycket att Detab efterbildat
Ecomats produkt pa ett otillatet och forkastligt satt. De formuleringar som
anvants gav aven intrycket av att det var riskfyllt att anvédnda Detabs
produkt. MD konstaterade dérefter att Ecomat inte visat att det fanns fog for
pastdenden av denna innebdrd och att uppgifterna darmed var
misskrediterande for Detab. MD fann darfér atgarden otillborlig enl. MFL
och forbjod Ecomat att vid vite av 100 000 kr i sin marknadsféring eller
genom annan handling misskreditera Detab och dess produkter pa det sétt
som skett.

4.1.3 MD 1994:25 (Ekomix)

| detta mal yrkade ETA System AB (ETA) att MD vid vite skulle forbjuda
Ekomix Energi KB (Ekomix) att fortsatta skicka ut varningsbrev jamte
utdrag ur patentregistret till ETA:s kunder. Ekomix var innehavare av ett
patent till en uppfinning for drift av en varmeanlaggning. | brevet,'”’ vilket
skickats till samtliga ETA:s kunder, havdade Ekomix att ETA ej hade nagon
rétt att tillverka eller salja den aktuella anldggningen och att Ekomix hade en
exklusiv ratt att pa den svenska marknaden exploatera ett visst patent for
den aktuella varmeanldggningen. Vidare sades att: “dven ni som installator,
kopare eller den som anvénder en sadan varmeanlaggning fran ETA-system
gor er skyldig till patentintrang”.

ETA ansag att Ekomix, genom att sanda varningsbrevet, vilselett kunder
och marknaden om innehavet av réttigheterna till det aktuella patentet.
Vidare papekades att Ekomix i brevet &ven marknadsforde sin
konkurrerande produkt, ”Varmex”. Ekomix genmalde att det var nédvéndigt
att informera marknaden om sina konkurrerande rattighetsansprak avseende
patentet, efter att ETA tidigare utsant liknande brev till olika aktorer pa
marknaden. ETA havdade slutligen att brevet inte var for langtgdende utan
att det faktiskt framgick att det radde tvist om de aktuella rattigheterna. MD
uttalade dock att formuleringarna i det patalade brevet:

197 Se bilaga A.
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“ger intryck av att det star utom tvivel att ETA:s marknadsforing av den aktuella
produkten utgor patentintrang och &r olaglig. Ekomix har inte visat fog for sadana
kategoriska och langtgdende pastdenden som har angetts. P4 grund harav ar
pastdendena ovederhaftiga och darmed otillborliga enligt marknadsféringslagen”.

MD forbjod darfér Ekomix vid vite av 200 000 kr att vid marknadsforing av
sina produkter, utan tillracklig grund, anvanda de pastdenden som gjorts i
det patalade brevet eller andra pastaenden med vasentligen samma innebord.

4.1.4 MD 1996:18 (Seiko)

| detta avgorande yrkade Klockgrossisten i Norden AB (Klockgrossisten)
och Sekunden AB (Sekunden) att MD skulle férbjuda SEIKO Sweden AB
(Seiko) att vid vite upphora med pastdenden om att sokandena salde
forfalskade Seikoklockor.

Klockgrossisten och Sekunden menade att Seiko forde en fortalskampanj
mot dem, i vilken det till urmakare och handlare pastods att bolagen pa olika
satt salde piratkopierade klockor. Karandena havdade darfor att Seikos syfte
med meddelandena var att misskreditera bolagen genom pastaenden om att
de var klandervarda i sin naringsutévning.

Seiko invénde att syftet med utskicken varit att varna for falska
Seikoklockor och att erhalla information om misstankta produkter for att
effektivt kunna beméta intrang i varumarket. Som bevis for att ett intrang
faktiskt forelag anfordes att Seikos forsaljare och en annan person kopt tva
piratkopierade klockor i en butik som &garen till k&randebolagen drev som
enskild firma. Seiko ansag sig dven ha visat ett mycket nara samband mellan
karandebolagen och de enskilda firmor som salde piratkopierade klockor,
varfor utpekandet av karandebolagen i varningsbreven var befogade.

| det forsta meddelandet skrev Seiko: ”Falska ’Seiko-klockor’ har dykt upp i
Stockholm. Misstankt importor ar klockgrossisten Sekunden AB [...] Var
pa er vakt och rapportera till oss om ni far in nagra misstankta Seiko
forfalskningar!”. Ett andra meddelande hade rubriken "SEIKQ — FALSKA
KLOCKOR | OMLOPP”, till vilket hade fogats en av Seiko gjord
polisanmalan, i vilken Klockgrossisten omnamndes.

MD ansdg att det forsta meddelandet, tillsammans med forfarandet att
bifoga polisanmalan i det andra brevet, innebar pastdenden om att
Klockgrossisten och Sekunden sélde piratkopierade Seikoklockor. MD fann
darefter att Seiko ej visat att det funnits fog for pastdenden av sadan
innebord. Vidare ansags meddelandena vara starkt nedsattande, vilket var
misskrediterande for de utpekade bolagen. Av ndmnda anledningar var
breven otillbérliga och Seiko forbjéds att vid vite av 200 000 kr i sin
marknadsforing pasta att karandena salde forfalskade Seikoklockor, om
Seiko inte kunde visa att sa var fallet.
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4.1.5 MD 1999:28 (Sjofartsverket)

| detta mal yrkade Nautische Veroffentlichung Verlagsgesellschaft mbH
(NVV) att MD skulle forbjuda Sjofartsverket att i sin marknadsforing
anvanda pastaenden som gav intryck av att det var ett faktum att NVV:s
sjokort innefattade ett utnyttjande av Sjofartsverkets upphovsrétt eller att
NVV utan skal ej godtagit att erldgga skaliga licensavgifter till
Sjofartsverket.

Sjofartsverket hade tillstallt NVV och 13 av foretagets svenska
aterforsaljare varningsbrev.®® | brevet kravde Sjofartsverket att NVV och
dess kunder skulle betala erséttning p.g.a. att deras marknadsféring och
forsaljning av sjokort i Sverige innefattade ett utnyttjande av Sjofartsverkets
upphovsritt till de sjokort verket upprattat 6ver samma omraden. NVV var
dock av den uppfattningen att dess sjokort ej gjorde intrang i Sjofartsverkets
upphovsrétt. Till stod for detta fanns ett tyskt avgorande, i vilket NVV egj
varit part, men dar domstolen funnit att en utlandsk myndighet inte gjort sig
skyldig till intrang i Sjofartsverkets upphovsrétt.

NVV anforde vidare att det aktuella varningsbrevet tillstéllts ett stort antal
aterforsaljare i det vertikala ledet, vilket verket ansag strida mot det normala
forfarandet att endast skicka varningsbrev i horisontellt led. Slutligen
papekade NVV att breven skickats ut vid en sarskilt kanslig tidpunkt; i
mars, infor den kommande batsasongen.

Sjofartsverket hévdade att varningsbrevet endast tillkommit som ett led i
och for att tillvarata verkets ratt vid en kommande process om
upphovsréttsintrang. NVV uttalade i detta avseende att Sjofartsverket borde
ha vackt talan mot samtliga mottagare av varningsbrevet om det nu var sa
att verket i mojligaste man forsokte tillvarata sin ratt. Det faktum att nagon
sadan process ej inletts ansag NVV tala for att syftet istallet varit att
misskreditera NVV infor de svenska aterforsaljarna.

Sjofartsverket anforde vidare att forekomsten av upphovsrattsligt skydd, till
skillnad fran registrerade patent, monster och varumérken, slutligt kan
faststéllas endast genom réttslig provning. Av denna anledning framfordes
att kravet pa erforderlig dokumentation och sakerstillande av bevisning
borde spegla detta forhallande for att syftet med varningsbrev inte skall
forfelas. Darfor havdade Sjofartsverket att de pastdenden som gjorts i
varningsbrevet ej var vilseledande utan endast gav uttryck for verkets
uppfattning om att upphovsrattsintrang foreldg. Dessutom ansag
Sjofartsverket att det haft fog for de pastaenden som gjorts i brevet eftersom
en kartograf uttalat att NVV:s sjokartor till 90 % Overensstimde med
verkets. Till stod for detta sades vidare att utgivning av sjokort forutsatter att
sjomatning skett, vilket i sin tur kraver tillstdnd. Sjofartsverket pastod att
NVV inte sékt ndgot sadant tillstand och att inget heller talade for att
sjomatning dnda skulle ha skett.

108 Se bilaga B.
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Angaende det aktuella varningsbrevets tillborlighet uttalade MD:

“Formuleringarna i det patalade brevet [...] ger intryck av att NVV gjort sig skyldigt
till intrdng i Sjofartsverkets upphovsratt och att NVV:s marknadsforing av
foretagets sjokort ar olaglig. Att brevet avsants av Sjofartsverkets stab juridik och
kan uppfattas som en myndighetsskrivelse forstarker det budskap som brevet
formedlar. Sjofartsverket har inte visat att det finns fog for sa onyanserade och
langtgdende pastdenden som har har angetts. P4 grund hédrav ar pastdendena
ovederhéftiga och darmed otillborliga enligt MFL. Pastdendena far ocksa, som
NVV anfort, anses i viss man misskrediterande. Detta forhdllande far dock anses
innefattat i bedéomningen av pastdendenas ovederhéftighet.”

Sjofartsverket forbjods darmed att, vid marknadsféring av sjokort och utan
tillracklig grund, anvanda de pastaenden om intrang i verkets upphovsrétt
som gjorts i brevet eller andra pastaenden med vasentligen samma innebord.

4.1.6 MD 2002:25 (HDT)

MD bedoémde i detta mal atta olika varningsbrev till tre mottagare. Breven
hade skickats fran en engelsk varumarkesbyra for en privatperson (E.D.) och
dennes foretags (HDT) rakning till AB LivsHalsa medvetandeutvecklings
(LivsHalsa) kunder. Nagra av breven inneholl pastdenden om att LivsHalsa
skulle ha gjort sig skyldigt till varumarkesintrang genom att forsilja
”Drakens grona te” med varumaérket ”St. Hill Holly Herbal Digestive Tea —
H.D.T.”.2%° | ett par andra brev hade mottagarna &ven uppmanats att snarast
sluta sélja detta te fran LivsHalsa.

LivsHalsa yrkade att MD vid vite skulle férbjuda E.D. och HDT att tillsanda
LivsHalsas kunder brev med uppmaningen att sluta sélja Drakens Grona Te
eller ringa upp dessa och hota med repressalier. Detsamma géllde spridning
av pastaendet att HDT:s te skulle innehalla nagot annat &n Drakens Grona
Te.

Bakgrunden till att breven skickats ut var att LivsHalsa, efter att ha avslutat
ett samarbete med HDT som dess aterforsaljare av te, utvecklat en egen
produkt, "Drakens Grona Te”. HDT ansdg att LivsHalsas marknadsforing av
detta te utgjorde ett utnyttjande av det egna varumaérket ”St. Hill Holly
Herbal Digestive Tea”.

MD behandlade varningsbreven i tre grupper. Den férsta gruppen av brev,
sammanlagt fem stycken, angav att E.D. var innehavare av ett visst
gemenskapsvarumérke, att E.D. avsag inleda en rattsprocess mot de som salt
te med annat varumdrke men med E.D:s varumdrke angivet i
ingrediensbeskrivningen. Vidare sades att detta forfarande “synes” utgora
varumarkesintrang samt att HDT var det enda foretag som market lagligen

199 Det immaterialréttsliga intrdnget beddmdes slutligen av Svea HovR i T 1739-03.
Domstolen kom fram till att LivsHalsas anvandning av varumérket ej utgjorde intrang
eftersom varumarkets sarskiljningsformaga var svag.
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kunde kopas fran. MD ansag att dessa brev inte var sa onyanserade och
langtgaende i sina formuleringar att de var otillbdrliga enligt MFL.

| de tva brev som utgjorde den andra gruppen angavs att rattsliga atgarder
mot mottagarna skulle inledas om deras forsaljning av teet inte upphorde.
Breven inneh6ll daven en direkt uppmaning att sluta sélja teet vid ett visst
naraliggande datum. Trots att dessa brev innehdll mer uttalade hot om
rattsliga atgarder samt skarpare pastdenden om varumarkesintrang, godtogs
de av MD.™*°

Det sista brevet var det femte som tillstalldes Halsokostcentralen inom en
period om drygt sex ménader.™*! Det skickades drygt tre veckor efter ett
tidigare och var dagtecknat den 29 juni 2001. Detta brev talade bl.a. om
problem med skadestand som Hélsokostcentralen skulle kunna drabbas av
om inte en skadesloshetsforbindelse erholls. Brevet innehdll &ven en
fornyad anmodan att sluta marknadsfora det aktuella teet for att undvika en
rattsprocess. MD ansag detta brev vara otillborligt med féljande motivering:

“Genom de skarpa formuleringar som brevet innehéller far ocksa pastdendet om
varumarkesintrang en helt annan tyngd an vad som ér fallet i de tidigare breven.
Detta forstarks av att brevet féljer nara inpa det foregaende, tidigare i juni, utsanda
brevet, som i enlighet med vad som sagts ovan ocksa innehdll férhallandevis skarpa
pastaenden. Enligt Marknadsdomstolens mening ger inte omstandigheterna i malet
tillrackligt stod for ett sd bestamt pastdende om varumarkesintrang i kombination
med det salunda uttalade hotet om rattsliga atgarder och skadestand. Pastaendet blir
darmed alltfér onyanserat och langtgaende och &r darfor att bedéma som otillborligt
och i strid med god afféarssed enligt 4 § MFL.”

Svarandena forbjods darmed vid vite om 400 000 kr att pa sétt som skett i
det sista brevet, eller pa vasentligen samma satt, uppmana LivsHélsas
kunder att sluta sélja det aktuella teet.

4.1.7 MD 2004:14 (Ampac)

Detta ar det forsta mal dar MD lamnat karandens forbudsyrkande i samband
med varningsbrev utan bifall. | malet hade det amerikanska féretaget
American Pacific Corporation (Ampac) skickat varningsbrev till atminstone
tre foretag i saval grossistledet som slutforbrukarledet. | brevet havdades att
det svenska fOretaget Bejaro Brandskyddsforetaget Aktiebolag (Bejaro)
gjorde intrdng i Ampacs patent- och varumarkesrattigheter.™? Ampac hade

119 Jan G Petersson var skiljaktig savitt avsdg motiveringen till det andra brevet till Waynes
Coffee Shop och de tva sista breven till Halsokostcentralen. Han ansag att breven var
otillborliga med motiveringen att de “uttryckligen syftat till att fa de aterforsaljare som de
riktat sig till att upphdra med forsaljningen av det konkurrerande teet trots att vad som
egentligen &r tvistigt endast &r huruvida ingrediensangivandet &r riktigt eller beréttigat eller
otillatet sdsom intrang i annans varumarke. En nyanserad upplysning harom maste darfor
inte nodvandigtvis leda till att &terforsaljares forséljning av teet som sadant upphor.”

111 ge pilaga C.

112 ge bilaga D.
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vidare sant tva av Bejaros kunder partsinlagor som ingivits i olika domstolar
och informerat dem om skiljeférfaranden samt tillstéllt dem skiljedomar.

Bejaro havdade i malet att Ampac inte hade nagra sadana rattigheter som
Ampac gjorde gallande; i vart fall inte i Sverige. Vidare anfoérde Bejaro att
Ampac drivit en varldsomfattande kampanj mot bolaget genom att skapa en
osdkerhet pa marknaden om rattigheterna kring Bejaros produkter och
existens pa marknaden. Som sarskilt forsvarande omstandighet papekade
Bejaro &dven att en begransad marknad existerade for de aktuella
produkterna, vilket antogs innebéra att kunderna hade en god 6verblick 6ver
marknadens olika aktorer. Detta hade underlattat for Ampac att lyckas i sitt
uppsat och slutligen medfort att Bejaro forlorat flera stora kunder.

Vad gallde det i malet sarskilt diskuterade brevet som tillstéllts
Sprinklerhuset (Bejaros svenska aterforsaljare), havdade Ampac att det inte
innehdll nagra uppgifter om Bejaro som kunde anses vara vilseledande eller
misskrediterande. Vidare papekade Ampac att foretradare for Sprinklerhuset
faktiskt inte blivit vilseledda utan istallet kravt ytterligare information till
stod for de pastaenden som gjorts i brevet.

MD forde i domen ett generellt och relativt omfattande resonemang kring
tillatligheten av varningsbrev och tog upp de vagledande regler om god
advokatsed samt RB:s bestammelser om rattegangskostnader som
behandlats ovan.'*® Darefter uttalade domstolen:

”Med hansyn till det anférda och med beaktande av att det ligger i sakens natur att
det i en civilrattslig tvist — framfor allt innan talan har véckts och parterna har
intagit sina respektive standpunkter — ofta torde finnas ett betydande inslag av
osdkerhet kan inte samma bedémningsgrunder anléggas vid den marknadsrattsliga
beddmningen av varningsbrev som for marknadsforingsmaterial av mer traditionellt
slag, sasom t.ex. annonser och reklamblad.”

| det brev som Ampac tillstallt Sprinklerhuset pastod bolaget att det hade
“worldwide rights” att producera och tillverka den aktuella produkten. MD
konstaterade att detta uttalande i sig skulle kunna framstd som onyanserat
och langtgaende. Uttalandet neutraliserades dock i betydande man genom
hanvisning till en amerikansk skiljedomstols partiella avgdrande som
foregatt den aktuella tvisten och vilket aven hade bifogats brevet. MD ansag
att detta, tillsammans med Ampacs beskrivning av Jan Anderssons
verksamhet (den person som utvecklat gasen och dverfort rattigheterna till
Ampac), innebar att Sprinklerhuset torde ha uppfattat brevet pa sa satt att
Ampac ansag sig ha battre ratt till produkterna an de andra foretag som
salde dem. Denna slutsats ansags understodd av att mottagaren av brevet pa
Sprinklerhuset sagt att denne inte tog sarskilt allvarligt pa brevet utan
narmast uppfattade dess innehall som “en strid mellan Bejaro och Ampac”.
Mot bakgrund av detta resonemang samt vad som i 6vrigt framkommit om

113 Detta var forsta gdngen som MD diskuterade dessa bestammelser i samband med
varningsbrev, trots att svaranden i tidigare réttsfall dberopat dessa till stod for sitt pastaende
att varningsbrev varit befogade. Se t.ex. svarandens framstéllning i Sjéfartsverket.
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de pastadda intrangsgorarnas verksamhet, fann domstolen att det patalade
brevet ej kunde anses innehdlla sa onyanserade och langtgaende pastaenden
att det var otillborligt enligt MFL.

Slutligen tog MD stéllning till de inlagor och domstolsbeslut som Ampac
tillstallt ett par andra bolag. Ampac anférde harvid att handlingarna avsants
forst efter att bolagen begart att fa ta del av dem. MD godtog denna
forklaring och ansdg darfor att det ej visats att Ampac avsant de aktuella
handlingarna pa ett sdant sétt att det var fraga om marknadsforingsatgarder.

4.1.8 MD 2006:2 (Proline)

Bakgrunden till den tvist som uppkom i detta mal var att Svensk
Rorinfodring AB (SRV) avslutade ett femarigt samarbete med Proline
Entreprenad Aktiebolag och Proline AB (Proline**). Sedan ett mellan
parterna gallande licensavtal upphorde att gélla fortsatte SRV sin
verksamhet som tidigare, dock utan att varumarket Proline anvandes. SRV
ansag sig darefter ej behova betala nagon licensavgift till Proline AB
eftersom en advokatbyra bedomt att bolagets verksamhet inte gjorde intrang
i Prolines patent eller andra innehavda réttigheter.

SRV:s agerande innebar att Proline vidtog diverse atgarder. Forutom
telefonsamtal med hot om rattsliga atgarder till kunder, personliga besok
och olampligt agerande vid massor, skickade Proline i september 2004 dven
ut varningsbrev till 30 av SRV:s referenskunder.’™® | breven r&dgavs
mottagarna avsluta allt samarbete med SRV for att “undvika en besvarlig
situation vid samtal med dem som foérhor sig om Proline-metoden”. Vidare
pastods i breven att SRV bedrev "oserids plagiatverksamhet”.

Proline ansag att MFL ej var tillamplig pa de utskickade varningsbreven
eftersom dessa tillstallts SRV:s referenskunder. Proline h&vdade att en
referenskund var en kund som redan genomfort stamrenovering och darfér
inte skulle ha intresse av att anlita SRV forrdén om flera decennier. SRV
papekade dock att flera av referenskunderna endast genomfort
stamrenovering i vissa av sina fastigheter och darfor var potentiella kunder.
MD gick pd SRV:s linje och konstaterade lakoniskt att de av Proline
vidtagna atgarderna utgjorde saljframjande atgarder och att MFL darfor
kunde tillampas.

MD kom fram till att omstandigheterna i malet ej gav tillrackligt stod for
pastaendet att SRV begick intrang i Prolines rattigheter. Vidare konstaterade
domstolen att mottagarna av breven och telefonsamtalen kant sig hotade
eftersom SRV fatt utfarda garantidtaganden att halla dem skadeslosa for
eventuella krav fran tredje man med anledning av att de anlitat SRV.
Déarmed ansdg MD att pastdendena om intrdng tillsammans med hot om

114 parterna bendmns "Proline” for det fall inte annat anges.
115 Se bilaga E.
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rattsliga atgarder var alltfor onyanserade och langtgaende och darfor
otillbérliga enligt 4 § MFL.

Vid bedémningen av pastdendet att SRV skulle bedriva en “oserios
plagiatverksamhet”, fann domstolen att Proline ej visat att SRV begatt
intrdang i nagon av Prolines rattigheter. Darefter uttalade domstolen: “En
lasare av brevet kan inte heller ha uppfattat det pa annat satt an att SRV
skulle ha gjort sig skyldigt till nagot slags intrdng i av Proline agda
rattigheter.” Pastaendet ansags darfor misskrediterande for SRV och darmed
otillborligt i strid med 4 § MFL.

4.1.9 Stockholms tingsratts dom i mal nr. T 86-
98 (Dancop A/S)

Bakgrunden till denna tvist var féljande: Stéen Industri AB hade fr.o.m.
1991 varit exklusiv distributor av trafik- och 6vervakningsspeglar at Dancop
A/S pa den svenska marknaden. Dancop forsattes i konkurs i juli 1993 men
verksamheten aterupptogs sedan den tidigare agarens hustru kopt inkramet
av konkursforvaltaren. Dancop hdvdade dérefter att Stéen Industris
marknadsforing av speglar pa vissa marknader utgjorde intrang i Dancops
ensamrétt till dessa speglar. Efter att Dancop inlett ett rattsligt forfarande i
Tyskland och Nederldnderna och den tyska domstolen gjort en preliminar
beddémning av tvisten, traffades en forlikning mellan parterna.

Forlikningen innebar att Stéen Industri AB skulle erldgga en licensavgift
avseende tidigare anvandning av trafikspeglar och att bolaget atog sig att
inte marknadsféra en viss typ av speglar. En tid senare sénde Dancop ett
varningsbrev med information om forlikningen till leverantérer och
grossister i Sverige.!’® Tingsratten konstaterade att vissa uttalanden i
meddelandet var otillborliga och anforde:

"Betraffande fragan om Dancops produkter ar rattsligt skyddade i Sverige, ar inte
visat att produkterna skulle ha nagot sadant skydd, vare sig immaterialrattsligt eller
enligt marknadsféringslagen. Brevet ger emellertid ett otvetydigt intryck av att det
ar Dancops mening att produkterna har sadant skydd &ven i Sverige, i det att det
talas om att det floreret produkter pa markedet som ar direkte kopier av (Dancops)
produktprogram’, och att Dancop ’i en raekke europeiske lande sagsdgte Stéen
Industri AB med det formal at fa denne kopiproduktion standset’. Brevet ar darmed
enligt tingsrattens mening i detta avseende vilseledande om Dancops och Stéen
Industris naringsverksamhet. Yrkandet om vitesforbud betraffande pastdenden som
ger intryck av att Dancops produkter ar rattsligt skyddade i Sverige, att Stéen
Industri skulle vara réttsligt forhindrade att tillverka, marknadsféra och sélja
produkter som &r identiska med eller liknar Dancops produkter, samt att Stéen
Industri pa ett otillatet satt kopierat och marknadsfért Dancops produkter skall
dérmed bifallas.”

116 Se ilaga F.
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Forbud meddelades mot saval bolaget som dess foretradare eftersom de
handlat pd foretagets vagnar samt i Ovrigt vasentligen bidragit till den
patalade marknadsforingen.

Slutligen hade Dancop i det aktuella varningsbrevet pastatt att tvisten
mellan parterna den 7 oktober 1997 blivit "juridisk afgjort” av tysk domstol.
Trots att sa ej var fallet, fann tingsratten att pastaendet ej var vilseledande
eftersom parterna traffat en forlikning i enlighet med domstolens
preliminara beddmning.

4.1.10 HD 2005:105 (Fiskars)

Den finska hogsta domstolen gjorde i detta mal en relativt omfattande
utlaggning kring varningsbrevs tillbdrlighet enligt god affarssed.™’ De
resonemang domstolen anvéande sig av skiljer sig till viss del fran MD:s
uttalanden i de ovan refererade fallen. Avgorandet utgor darfor en intressant
jamforelse i detta avseende.

Bakgrunden till tvisten var féljande: Rediviva Oy (Rediviva) marknadsforde
under varen 1997 en l6vrafsa. | ett brev daterat den 2 april 1997 upplyste
Fiskars Oyj Abp (Fiskars) genom en patentbyra Rediviva att foretagets réafsa
krankte ett monster for rafsblad som registrerats for Fiskars 1985. Kort
darefter sande Fiskars chefsjurist varningsbrev med liknande innehall till ett
antal aterforsaljare av rafsorna.'®

I dom den 14 mars 2000 fastslog Helsingfors HovR att den ndmnda réfsan ej
krankte Fiskars monsterratt. Rediviva ansag dock att Fiskars agerande att
skicka varningsbreven var otillborligt och darfor stred mot god affarssed
enligt den finska lagen om otillborligt forfarande i1 naringsverksamhet
(OtillbForfL).™® Rediviva uppgav att forsaljningen av den aktuella rafsan
helt upphort under &ren 1997-2000. Aven forséljningen av andra produkter
som marknadsforts under samma varumarke hade sjunkit véasentligt. Vérdet
av varumarket i sig hade aven reducerats.

HD konstaterade inledningsvis att en innehavare av immateriella rattigheter
har méjlighet att vidta dylika atgarder trots att det fran borjan ar oklart om
intrang foreligger. Det gor ej nagon skillnad om det senare visar sig att
bedémningen om intrang varit felaktig. Vidare ansdg HD att det kan vara
nodvandigt att sinda meddelanden om misstankt intrdng till inte bara
tillverkaren av den aktuella varan utan dven de som forsaljer den.

Angaende varningsbrevs tillborlighet i allménhet uttalade HD att det vid
bedémningen bor beaktas om syftet med brevet varit annat an att forsvara
den skyddade ratten eller om falska eller missvisande uttryck anvénts.

7 Domen behandlade &ven ansvar for rena formogenhetsskador inom néringsverksamhet,
vilket diskuteras nedan i kap. 4.3.2.

118 5 svensk dversattning av brevet i bilaga G.

191 och 2 8§ OtillbForfL.
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Vidare ansags avgorande om brev sants till sadana personer att det pa ett
otillborligt satt paverkat efterfragan eller utbudet av viss produkt eller om
det varit 4gnat att skada annans naringsverksamhet.?°

HD uppmarksammade att Fiskars, innan breven avsants, forsokt forsékra sig
om intrangets faktum genom att konsultera en patentbyra. Byran bedomde
intranget som sannolikt. Vidare papekade domstolen att Fiskars véckt talan
om ménsterintrang och att breven darfor torde haft till syfte att tillvarata
bolagets ratt i denna process. Domstolen anmarkte dock sarskilt pa
varningsbrevens innehdll. De innehdll formuleringar som anséags bestamda
och befallande eftersom marknadsféring av den aktuella produkten forbjods
samtidigt som information om tillverkningens upphorande pafordrades.

Mot bakgrund av det ovan sagda gjorde HD en proportionalitetsbedémning
mellan intrangets sannolikhet och varningsbrevens innehall och distribution;
desto grovre och mer sannolikt intrang, desto starkare uttryck i breven samt
distribution av dessa var motiverade.*** HD anség att mottagarna av breven,
med beaktande av deras innehdll och ton samt Fiskars marknadsstallning,
kunde ha fatt en felaktig bild om att monsterintrang skett, om paféljderna
harav samt om sin egen stallning som delaktiga i intranget. Vidare betonade
HD att patentbyran for Fiskars rakning tidigare skickat brev med liknande
innehall till Rediviva och kort darefter, innan tiden for svar i detta brev gatt
ut, sant de aktuella varningsbreven till kunderna.*? HD fann under dessa
omstandigheter att Fiskars atgarder var Overdimensionerade och
oproportionella och darfor otilloorliga i forhallande till Rediviva.

4.1.11 Sammanfattning

De ovan undersokta avgorandena visar att en rad olika 6vervagningar gors
vid beddmningen av varningsbrev enligt MFL. | Ecomat, Ekomix och
Dancop A/S ansags vissa pastaenden otillborliga eftersom de gav intryck av
att det stod utom rimligt tvivel att konkurrentens produkt gjorde intrang i
avsandarens rattigheter. MD kom fram till samma slutsats i Sjofartsverket,
trots att karanden hade en relativt god uppfattning om att intrang forelag.
MD betonade sarskilt att budskapet forstarktes av att breven hade skickats
av en statlig myndighets juristavdelning. Liknande resonemang fordes dven
i HDT. | detta mal torde dock en avgdérande omstandighet ha varit att det
aktuella varningsbrevet foregicks av fyra andra brev med forhallandevis
skarpa uttalanden. | Proline papekade MD sarskilt att mottagarna av breven
kant sig hotade av dem.

I Ampac lamnades kérandens talan utan bifall, trots att de varningsbrev som
anvants inneholl relativt langtgdende pastdenden. Domstolen beaktade
sérskilt mottagarnas intryck av breven och hénvisade till att de nérmast

120 sandvik, Bjorn, Skada orsakad av otillbérligt férfarande i naringsverksamhet — HD:s
praxis pekar pa behovet av en sarreglering, s. 530.

121 Korhonen, Petteri, Varningsbrev. Kommentar till HD 2005:105.

122 3fr. med vad som sagts ovan ang. god advokatsed, kap. 2.3.
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uppfattade dem som ett pastdende om att en tvist pagick mellan avsandaren
och dennes konkurrent. Anledningen till detta var framst att en skiljedom
bifogats till breven samt att en beskrivning av verksamheten och bakgrund
till tvisten gavs.

| saval Seiko som Proline konstaterade MD att varningsbreven inte gav
nagot utrymme for en annan uppfattning an att konkurrenten gjorde sig
skyldig till intrdng i avsandarens rattighet. D& svaranden ej visat fog for
sadana pastaenden ansags de darfor nedsattande och misskrediterande for de
utpekade bolagen.

Slutligen, i Fiskars, gjorde finska HD en proportionalitetsbedémning mellan
intrangets sannolikhet och skarpheten i de uttalanden som gjorts i breven.
Hansyn togs aven till avsandarens marknadsposition, vilken ansags kunna
paverka mottagarnas forstaelse av varningsbrevens innehall. Trots att
avsandaren haft ett uppriktigt syfte med atgarden var den oproportionell,
sérskilt eftersom brev tillstallts konkurrentens kunder innan denne getts
mojlighet att bemota pastaendet om intrang.

4.2 Otillatna varningsbrev enligt
konkurrensratten

Som ovan namnts &r det oklart huruvida anvandning av varningsbrev kan
utgéra missbruk av dominerande stéllning enligt konkurrensrétten. Svensk
rattspraxis saknas eftersom varningsbrev hittills beddomts enligt MFL, inte
KL. Da avgoranden grundade pa gemenskapsratten ar gallande ratt i Sverige
finns dock mgjlighet och dven anledning att beakta dessa.

Nedan redogors for tva avgoranden i vilka foretags atgarder for att skydda
sina immateriella rattigheter granskats ur ett konkurrensréttsligt perspektiv.
Trots att malen inte uttryckligen behandlade varningsbrev, utan vidtagande
av rattsliga atgarder i allmanhet, ar de av intresse for denna framstallning
eftersom utskick av varningsbrev ev. kan innefattas i ett sadant handlande.

4.2.1 ITT Promedia

| detta avgorande fran forstainstansratten (CFI) havdade sokanden, ITT
Promedia, att Belgacom missbrukat sin dominerande stéllning i strid med
art. 82 EGF genom att bl.a. vidta rattsliga atgarder pa immaterialrattslig
grund i syfte att trakassera sokanden.*?

123 Ml T-111/96, ITT Promedia NV v. Kommissionen [1998] ECR 11-2937.
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Kommissionen havdade i malet att missbruk av dominerande stallning i
detta sammanhang skall anses foreligga om foljande tva kumulativa kriterier

ar uppfyllda:

1. Det réttsliga forfarandet kan inte med fog anses vara ett forsok att
gora gallande foretagets rattigheter och tjanar darfor endast till att
trakassera konkurrenten, och;

2. Det réttsliga forfarandet anvands i syfte att utesluta
konkurrens.*?*

CFI uttalade att det forsta kriteriet inte innebér att det skall prévas om de
rattigheter som gjorts gallande faktiskt existerade eller om pastaendet varit
vélgrundat. Istéllet anférde CFI att det skall faststdllas om vidtagandet av
rattsliga atgarder haft till syfte att gora gallande vad foretaget i det
ogonblicket skaligen kunde betrakta som sina rattigheter.'* Vidare
konstaterade CFI att:

"Eftersom ratten till domstolsprévning &r en grundlaggande réttighet och en allmén
princip som sakerstéller laglydnad, &r det endast i undantagsfall som véackande av
talan kan utg6ra missbruk av dominerande stéillning."126

De ovan namnda kumulativa kriterierna ansags utgora ett undantag till
denna princip. CFI papekade darfor att de skall tolkas och tillampas
restriktivt, sa att den allmanna principen om ratt till domstolsprévning inte
undergravs.*?’

CFI fann slutligen att den talan och genkaromal som inletts av Belgacom
haft till syfte att géra géllande vad Belgacom ské&ligen kunde anse utgdra
foretagets rattigheter. Det forsta av de tva kumulativa kriterierna var darmed
ej uppfyllt.'® Vidare, eftersom tva av tgarderna var genkaromal, kunde de
inte anses vara del av en plan att eliminera konkurrensen.*?

4.2.1.1 Grundldsa hot

ITT Promedia géllde missbruk av rétten till domstolsprévning. Eftersom art.
82 EGF har som framsta syfte att komma tillrdtta med ensidiga och
konkurrensbegransande atgarder av dominanta foretag, torde dock de
bakomliggande principerna och resonemangen i avgodrandet &ven vara
tillampliga vad géaller anvandningen av varningsbrev.

124 MAl T-111/96, ibid, para 55.

125 Ml T-111/96, ibid, para 73.

126 MA&I T-111/96, ibid, para 60. Ratten till domstolsprévning betonades aven i Mal C-
222/84, Johnston v. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, [1986] ECR 1651, s.
17-18.

127 Ma&I T-111/96, ibid, para 60.

128 MA&I T-111/96, ibid, para 41. Detta trots att en belgisk tribunal tidigare funnit att
Belgacom haft ett ont uppsat med rattegangarna och att talan varit ogrundad.

129 M&I T-111/96, ibid, para 42.
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Utskick av varningsbrev &r ett satt att gora géllande sina rattigheter och
innehaller ofta hot om rattsliga atgarder. Detta torde foljaktligen innebéra att
ett foretag som anvander sadana mot konkurrenter och deras kunder kan
fallas for missbruk av dominerande stéllning om det visas att syftet med
atgarden varit att trakassera motparten och utesluta konkurrens. | doktrinen
har havdats att sa kan vara fallet:

“If a dominant undertaking seeks to preserve or strengthen its dominant position on
markets by vexatiously threatening to bring, or actually bringing, legal proceedings
against its competitors, then this must surely serve to hinder the maintenance of
competition still existing on that market. Smaller, weaker competitors will be
tempted not to enter or to leave such markets so as to avoid the expense and time of

litigation, whatever the merits of the dominant firm's case.” 0

Aven om den norm som utvecklades i ITT Promedia kan tillampas pa
grundlésa hot och varningsbrev, har avgorandets prejudikatverkan
diskuterats eftersom CFI inte uttryckligen godkande kommissionens tva
kumulativa kriterier.**! Det kan vidare havdas att det strikta kravet pé att en
vackt talan skall ha ett konkurrensbegransande syfte &r sarskilt motiverat
och framst avser fall da det dominerande foretaget inte forsokt tillvarata sina
rattigheter p& annat sétt mot konkurrenten.'* Eftersom varningsbrev just har
till syfte att tillvarata rattighetshavarens ensamrétter torde det darfér kunna
anses att anvandningen av sadana ar i mottagarens intresse, istallet for att en
talan vacks omedelbart. Som skall visas i ett senare kapitel kan detta
resonemang ev. dock i vissa fall ha motsatt effekt.'*?

Det ar nagot oklart vad detta avgorande har for betydelse for en
konkurrensréttslig bedémning av varningsbrev. En slutsats som torde kunna
dras ar dock att utskick av varningsbrev utan ett berattigat syfte och for att
utesluta konkurrens, och som darfor befinner sig i gransen for den aktuella
rattighetens  sarskilda skyddsforemal,*** kan utgéra missbruk av
dominerande stallning. Eftersom det aktuella avgOrandet utsatts for viss
kritik finns dock anledning att vidare klargora dess prejudicerande verkan
och undersoka i vilken man det kan laggas till grund for bedémningen av
varningsbrev.

130 preece, Steven, ITT Promedia v. E.C. Commission: Establishing an Abuse of Predatory
Litigation, s. 118-122.

131 preece, Steven, a.a., s. 121.

132 | awrance, Sophie, Treacy Pat, The Commission’s AZ decision: Delaying Generic Entry
is an Abuse of a Dominant Position. Tillganglig pa:
http://jiplp.oxfordjournals.org/cgi/reprint/1/1/7, besdkt den 9 november 2007.

133 Se om amerikansk réttspraxis, kap. 5.2.4 (i vissa fall bor en rattighetshavare tillvarata
sina réttigheter genom att vécka talan istéllet for att anvanda sig av varningsbrev).

134 Se ovan om immateriella rattigheters sarskilda skyddsféremal, kap. 3.2.1.
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4.2.2 AstraZeneca

Den diskussion som fordes i ITT Promedia (1998) géllande grundldsa hot
om stamning och obefogat vackande av talan aterupptogs i kommissionens
avgorande i AstraZeneca (2005).** | detta avgdrande ansdgs AstraZeneca
(AZ) ha missbrukat sin dominerande stéllning i strid med bl.a. art. 82 EGF
genom att ge missledande information till flera nationella patentverk om
magsarsmedicinen “Losec”. Detta hade gjorts i syfte att uppna ett forlangt
patentskydd for produkten och darigenom hindra eller forsena tilltradet till
marknaden for generiska versioner av produkten. AZ alades mycket hdga
béter (60 miljoner euro) av kommissionen. Beslutet ar 6verklagat.'*®

Da AZ, genom att ge missledande information, beviljades forlangda patent,
kunde bolaget anvanda dessa rattigheter till att hota och stamma
konkurrenter.**” Atgarderna resulterade i 6vergripande forlikningar, vilkas
villkor till storre delen dikterades av AZ. Som en f6ljd av detta kunde AZ
pressa och hoja kostnaderna for sina, jamforelsevis sma, konkurrenter.**

Kommissionen uttalade i detta avseende att saval forvarvande av en rattighet
samt forsvar av denna kan, var for sig, utgdra missbruk av dominerande
stallning.**® Istallet for att beteckna AZ:s agerande som ett missbruk, ansag
dock kommissionen att atgarderna framst var relevanta  for
dominansprévningen.’* Vidare befattade sig kommissionen framst med
fragor kring AZ:s kontakter med de nationella patentverken. Avgorandet
varken utvecklade eller forandrade saledes den hallning som domstolen kom
fram till i ITT Promedia. Avgorandet torde dock bekréfta den doktrin som
tillkom i ITT Promedia eftersom domstolen upprepade ganger hanvisade till
detta mal."* Det ar ddarmed detta tidigare avgérande som framst bor
diskuteras ytterligare, vilket kommer att goras i kap. 6.

135 Kommissionens beslut av den 15 juni 2005, Mal COMP/A.37.507/F3. Tillgangligt pa:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37507/en.pdf, besdkt den 9
november 2007.

136 MAl T-321/05, AstraZeneca v. Commission, 6verklagat den 25 augusti 2005.
Tillgangligt pa: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/0j/2005/c_271/c_27120051029en00240024.pdf , besokt
den 9 november 2007.

37 AstraZeneca, para 760, s. 164.

138 AstraZeneca, para 87-96, s. 21-23 och para 521-5, s. 117.

139 AstraZeneca, para 742, s. 164.

140 AstraZeneca, para 535, s. 120.

141 5e AstraZeneca, para 446-48 (s. 80), para 597-98 (s. 158) och para 601-2 (s. 159).
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4.3 Skadestandsansvar

Ovan har konstaterats att varningsbrev kan anses otillitna och darmed
forbjudas enligt MFL och ev. dven enligt konkurrensratten. Vad som skall
understkas i detta kapitel ar dock i vilken méan en avsiandare av
varningsbrev kan bli erséttningsskyldig for skador som ev. uppkommer i
samband med att varningsbrev tillstalls en konkurrents kunder och andra
aktorer pa marknaden.

4.3.1 NJA 1953 s. 775 (Splitkein)

Enligt saval PL som ML ar en rattighetshavares lamnande av felaktiga
uppgifter om ansOkningar och registrerade réattigheter straff- och
skadestandssanktionerat.'** 1 det nedan refererade avgérandet prévade HD
oaktsamhet i samband med felaktiga pastaenden i varningsbrev, enligt
davarande 22 § patentkungdrelsen.’** Avgorandet ar av sarskilt intresse for
denna framstallning eftersom det slar fast att obefogade varningsbrev kan
medfora skadestandsskyldighet aven enligt allmanna skadestandsrattsliga
principer.

| avgorandet fann HD att utskick av ett obefogat varningsbrev om
patentintrang, som foranledde mottagaren att lagga om sin tillverkning,
medforde skadestandsskyldighet. Bakgrunden till tvisten var féljande:
Splitkein AB erholl i samband med forvérv av en skidfabrik nyttjanderatt till
tva patent rorande utformning av skidor. Ett av patenten hade dock forfallit
p.g.a. att licenstagaren glomt betala fornyelseavgiften. Sju manader efter att
patentet forfallit skickade Splitkein ett varningsbrev till Umed nya
skidfabrik (Skidfabriken). | brevet gjordes det géllande att Skidfabriken
gjorde intrdng i Splitkeins bada patent. Vidare uppmanades Skidfabriken att
genast upphdra med tillverkningen av den aktuella skidtypen. Under de
forhandlingar som foljde brevet vidholl Splitkein att patentintrang forelag.
Efter forhandlingarna forband sig Skidfabriken att betala en licensavgift till
Splitkein och lade samtidigt om sin tillverkning till att avse skidor av annan
konstruktion. Da Skidfabriken senare fick reda pa att patentet forfallit,
stdmde foretaget Splitkein och kravde erséttning for ren formogenhetsskada
till f6ljd av den omlagda tillverkningen.

HD konstaterade inledningsvis att Splitkein, da varningsbrevet avsandes,
var i god tro betraffande giltigheten av det ena patentet. Splitkein ansags
dock ha bort taga i berékning att Skidfabriken skulle godta pastaendet om
patentintrang, med hansyn till varningens allvarliga natur och det faktum att
Splitkein var dotterbolag till ett stort och vél ansett foretag. HD holl darfor
Splitkein ansvarigt for att uppgifterna i varningsbrevet var felaktiga.

142 56 56 § och 62 § 3 st. PL samt 34 § och 40 § 2 st. ML.

143 Skillnaden mot dagens lagstiftning var att det enligt patentkungérelsen var straffbart att i
annat fall an som svar pa fraga om patent lamna felaktig uppgift avseende patentskydd och
sadan uppgift var till men for tredje man.
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Enligt Bernitz ar troligtvis avgérandet fortfarande auktorativt.'** 1 doktrinen
har vidare papekats att HD:s culpabeddmning i malet sannolikt paverkades
av den straffsanktionerade skyldighet att uppge registreringsnummer som
finns betraffande patent och monster och som redogjorts for ovan.
Motsvarande regler for registrerade varumarken eller oregistrerade
rattigheter saknas. Av denna anledning &r det oklart om underlatenhet att
kontrollera sadana rattigheters existens innan varningsbrev skickas medfor
ersattningsskyldighet fér uppkomna skador.'*®

| svensk rattspraxis finns, forutom Splitkein, inte ndgot annat avgorande
gallande skadestandsansvar i samband med anvandning av varningsbrev.'*
| det ovan undersokta avgorandet frdn finska HD ansdgs dock det
varningsbrev som anvénts ge upphov till skadestandsansvar for avsandaren,
varfor detta nu skall analyseras ytterligare.

4.3.2 HD 2005:105 (Fiskars)

Som tidigare namnts konstaterade HD i detta mal att det varningsbrev som
Fiskars tillstallt Rediviva och ett antal aterforsaljare stred mot god afféarssed
och darmed var otilloorligt. Rediviva kravde darfor skadestand for de
forluster foretaget led till foljd av Fiskars agerande. Dessa forluster
omfattade ett totalt upphérande av forséljningen av den aktuella 16vréfsan,
minskad forséljning av andra produkter som marknadsforts under samma
varumarke samt reducering av det aktuella varumarkets varde i sig.

Enligt OtillbForfL finns, till skillnad mot MFL, ej sarskilda ansvarsregler
for uppkomst av rena formogenhetsskador i ndringsverksamhet. | det
aktuella malet tillampade darfor domstolen finska skadestandslagen. Denna
lag ersatter rena formogenhetsskador da “synnerligen végande skal”
foreligger, savida inte skadan orsakats genom en straffbar handling eller vid
myndighetsutévning.**’

HD jamférde de bada bolagens stéallning i den aktuella situationen och
konstaterade att Fiskars skulle haft ratt till skadestand for dess skada enligt
monsterrattslagen om det var sa att den aktuella produkten faktiskt krankte
Fiskars monsterratt. Fiskars hade da sjalvstandigt haft mojlighet att bedoma
vilka atgarder som skulle tillgripas for att forsvara bolagets rattigheter. HD
uttalade dérefter att Fiskars borde ha skickat varningsbrev till endast dem
som slappt ut rafsorna pa marknaden (Rediviva och ett annat bolag). Dessa
skulle sedan ha getts mojlighet att reagera pa det pastadda monsterintranget
och sjalvstandigt, pa egen risk, bedéma om tillverkningen och
marknadsforingen av rafsorna skulle fortsatta samt vilka atgarder som var

144 Bernitz, UIf m.fl., Immaterialratt och otillbdrlig konkurrens, s. 360.

145 Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 93.

148 Detta trots att det enligt séval MFL som lagens férarbeten framgaér att en naringsidkare
som lider skada till f6ljd av en Gvertradelse av lagen har majlighet att fora skadestandstalan
pa grund darav (prop. 1970:57 s. 71).

75 kap. 1 § finska skadestandslagen.
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lampliga att vidta i forhallande till aterforsaljarna. Denna valmojlighet
begransades avsevart da Fiskars, utan att iaktta den tid for svar som begarts i
brevet till Rediviva, aven tillstallde ett antal aterforséljare varningsbrev.**
Med beaktande av detta resonemang, ovan ndmnda skador som uppkommit
av varningsbreven samt det faktum att rafsan enligt dom av Helsingfors
HovR ej krankte Fiskars monsterratt, fann HD att det forelag synnerligen
vagande skal for skadestandsansvar.

HD ansag i fallet att Fiskars hade forfarit inte bara oaktsamt utan
uppsatligt.*® Avgoérandet torde darfor innebara den slutsatsen att ett
uppsatligt asidosattande av god affarssed vid otillborligt forfarande i
naringsverksamhet, som utgdngspunkt och i sig ar tillrackligt for att
konstituera synnerligen véagande skal och sdledes ansvar for uppenbara
konkurrensskador.™ Vad en s&dan slutsats kan ha for betydelse for svensk
ratts vidkommande skall undersokas i nésta avsnitt om erséttningsansvar for
goodwillskador.

4.3.3 Erséattningsansvar for goodwillskador

Det ar allmant kant att intrang i immateriella rattigheter kan medfora
ersittningsansvar for en rattighetshavares goodwillskador.™ Att ett
varumarke har goodwill innebér att en néringsidkare kan sérskilja och
framhéava denna produkt bland 6vriga varor pa marknaden. Ekonomiskt
representerar saledes denna goodwill ett mervarde som baseras pa
konsumenters och naringsidkares uppfattning om produkten.**?

Att tillstalla olika aktorer pa marknaden varningsbrev utgor inte ett intrang i
immateriella rattigheter men torde anda, som ovan visats i Fiskars, kunna
innebédra att avsandarens konkurrenter lider betydliga goodwillskador. Det
torde alltsa inte vara sarskilt kontroversiellt att pasta att varningsbrev kan
orsaka goodwillskador pa en konkurrenstat marknad, eftersom det kan ligga
valdigt nara tillhands for aterforsaljare och leverantorer att byta distributor
efter att hot om rattsliga atgarder p.g.a. intrang framforts. Vidare ar manga
foretag inte direkt beroende av en viss specifik produkt, vilket innebar att de
utan vidare kan besluta sig for att sluta sélja en sadan om den pastas gora
intrdng i viss rattighet.™™ Detta resulterar dérmed ofta i ett betydande
forséljningstapp for tillverkaren.

148 sandvik, Bjorn, a.a., s. 530.

149 v7arken tingsratten eller hovratten fann dock att Fiskars hade agerat culpést.

150 Korhonen, Petteri, a.a.

151 5e Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Larobok i immaterialratt, 9 uppl.,

s. 526 ff.

152 Nordell, Jonas, Marknadsrattens goodwillskydd, s. 18 ff.

153 Se t.ex. forhoret med en representant fran en av kirandens kunder i HDT. Kunden sade
att: "Produkten &r inte av sa stor betydelse for foretaget att det skulle vara vart besvaret att
behdva bli indragen i en réttsprocess.”
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Som ett ytterligare exempel pa forlust av goodwill kan ndmnas det ovan
undersokta malet HDT. | avgorandet framholl karanden sarskilt att dennes
kunder upplevt de aktuella varningsbreven som mycket obehagliga och
Overvagt att avsluta affarerna med karanden. Det hévdades darmed att
varningsbreven orsakat allvarliga goodwillskador. Liknande uttalanden
gjordes i flera av de andra avgérandena géllande varningsbrev.***

| Sverige kan generellt sagas att gransen for skadestdndsgrundande
handlande dragits snavt.’® Skadestandsansvar for rena fsrmégenhetsskador
forutsatter som huvudregel en brottslig handling (2 kap. 2 § SkL). Det finns
ett stort antal undantag till denna huvudregel och ett av dessa &r, som
namnts ovan, 29 § MFL."*® Skadestandspraxis enligt MFL &r dock mycket
outvecklad och hittills har ersattningskrav framst beviljats da naringsidkare
lidit skada till foljd av vilseledande efterbildning. De skador som varit
aktuella i dessa fall ar skador pa foretagets goodwill och sannolik forlorad
forsaljning. ™’

For skadestandsskyldighet forutsatter MFL uppsatligt eller oaktsamt
handlande. Vidare maste karanden styrka att denne lidit en skada till foljd av
en otilldten marknadsforingsatgard som en annan naringsidkare vidtagit.
Detta innebar ett krav pd adekvat kausalitet.™®® Vid bestammande av
ersattning till naringsidkare kan hansyn aven tas till omstandigheter av annat
an ekonomisk art. Darvid kan oaktsamhetens grad, ndringsidkarens vinst
eller forfarandets varaktighet beaktas vid erséttningsbestamningen.**

29 § MFL stipulerar skadestandsskyldighet vid saval oaktsamt som
uppsatligt handlande. | Fiskars ansag finska HD att skadestandsansvar
forelag vid uppsatligt asidosattande av god affarssed. Mot bakgrund av detta
avgorande torde darfor kunna havdas att skadestand enligt MFL mycket val
kan tankas uppkomma i samband med anvandning av otillbérliga
varningsbrev. | Fiskars forelag visserligen en del sarskilda omstandigheter;
framst att varningsbrevet tillstalldes konkurrentens kunder och aterforsaljare
innan tidsfristen for konkurrentens svar gick ut. Avgorandet och svensk
lagstiftning talar dock for att det ar fullt mojligt att en avsandare av
varningsbrev, &aven enligt svensk ratt, kan bli ersattningsskyldig da
varningsbrev tillstalls olika aktdrer pd marknaden.

1% | Ampac anférde kdranden att svarandens agerande innebar en valdig péfrestning for
foretaget da saval befintliga som nya kunder blivit osakra om foretagets rattigheter. Detta
hade lett till att flera stora kunder forlorats. | Seiko anforde ena k&randen att dess
forsakringsbolag sagt upp foretagets forsakring till foljd av svarandens varningsbrev.

%5 Hellner, Radetzki, a.a., s. 67.

%6 Enligt 41 § MFL skall talan om skadesténd avgéras av allmén domstol. Liknande
bestammelse finns dven i 33 § KL.

37 Bernitz, UIf m.fl., Immaterialratt och otillbdrlig konkurrens, s. 304.

158 | de allra flesta fall ar kausaliteten avgdrande. Se t.ex. MD 2003:6, d4r ett
skadestandsyrkande ogillades da sokanden inte kunde visa uppkommen skada till foljd av
konkurrentens vilseledande marknadsforing.

159 Se prop. 1994/95:123 s. 107 ff och 178 ff.
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Goodwillskador ar ofta bestandiga, eller i vart fall langvariga. Att
ateretablera sadana skador kraver darfor stora marknadsforingsinsatser. Till
stod for den skalighetsuppskattning av skadan som ofta maste goras torde
man kunna koppla kostnaden for en annonskampanj, enligt offert fran en
annonsbyra, for att aterstalla férlorad goodwill.*®

4.4 Ovrigarisker med varningsbrev

Forutom ovan ndmnda risker bor dven en del mer praktiska 6vervaganden
goras da varningsbrev skall anvandas. Inledningsvis kan som exempel
ndmnas att tvisten mellan réttighetshavaren och den misstankte
intrangsgoraren uppmarksammas av media. Om rattighetshavaren ar ett
storre foretag dn mottagaren av varningsbrevet finns en risk att detta
styrkeforhallande leder till att media sympatiserar med den mindre
naringsidkaren. Detta kan generera viss badwill for rattighetshavaren.'®* For
att bilden av riskerna med varningsbrev skall bli s& heltackande som majligt
kommer nu en rad andra risker att undersokas.

4.4.1 Motatgarder fran den pastadda
intrangsgoraren

En risk som en réttighetshavare 16per genom att avsédnda varningsbrev torde
vara att en processbendgen mottagare av brevet forekommer genom att
vacka en negativ faststallelsetalan. Om en sadan talan bifalles kan kéaranden
t.ex. fa bekraftat att denne kan anvanda visst kannetecken utan att gora
intrang i den ensamratt som svaranden har. Genom att inge en sadan talan
far den pastadda intrangsgoraren &ven ett visst problemformulerings-
privilegium och har darfor mojlighet att bestimma omfattningen av ev.
doms réttskraft.'®?

En talan av ovan namnda typ far vackas om det rader ovisshet i
intrdngsfragan och denna ovisshet lander karanden till forfang. % Mejlighet
finns till saval positiv som negativ faststéllelsetalan. En faststallelsetalan
kan dock inte endast avse fragan om ensamrétt till visst varumarke bestar
eller inte bestar eftersom ett sadant yrkande saknar en rattsfoljd som
uttryckligen beror forhallandet mellan karanden och svaranden i réttsligt
hanseende.™® Samma torde &ven gélla for andra ensamratter.

160 K oktvedgaard, Levin, a.a., s. 532-533.

181 | {ickander, Anders, advokat, telefonintervju 2007-11-20.

162 Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 61 och Ekeléf, Per Olof, Rattegdng — Andra héftet, 8 uppl., s.
105.

1035e 44 § VML, 41 § ML och 63 § PL.

164 5e SOU 2001:26 s. 301 ("Ny varumérkeslag och andringar i firmalagen”).
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Da immateriella rattigheter forsvaras och gors gallande mot konkurrenter
maste dven beaktas att motparten kan komma att vidta atgarder for att
registreringen av karandens rattighet skall havas eller ogiltigférklaras.'®
Detta &r den vanligaste forsvarstaktiken i intrangsmal och darfor nadgot som
dven, i vissa fall, maste beaktas innan varningsbrev anvands.'®®
Invandningar mot réttighetens existens torde dock férekomma framst vid
misstankt intrdng p.g.a. piratkopiering eller varumarkesforfalskning.*®’

4.4.2 Viten och jurisdiktionella problem

Som ovan konstaterats finns det en uppenbar risk att anvandningen av
otillbérliga varningsbrev medfor forbud for avsdndaren att i sin
marknadsforing anvanda liknande pastdenden eller pastaenden med
vasentligen samma innebo6rd. Sadana forbud forenas inte séllan med kraftigt
verkande vite.’® DA det finns skal att befara att naringsidkaren p.g.a. sitt
tidigare beteende eller marknadens sérskilda beskaffenhet kan komma att
asidosatta domstolens beslut upprepade ganger kan aven lopande vite
aktualiseras.® En 6vertradelse av ett meddelat férbud kan darfor fa
betydande ekonomiska konsekvenser for det foretag som avses. Eftersom
rattighetshavaren inte kan vara séker pa att en atgard som onskas vidtas inte
strider mot ett sadant meddelat forbud blir det darfor besvarligt for denne att
i fortsattningen beivra rattighetsintrang mot samma part. Det sagda kan
illustreras med det forbud som meddelades i Ekomix; svaranden forbjods vid
vite av 200 000 kr att vid marknadsforing av sina produkter, utan tillracklig
grund, anvanda de pastaenden som gjorts i det patalade brevet eller andra
pastaenden med vasentligen samma innebord. Hur "tillracklig grund” och
“vésentligen samma innebord” skall tolkas ar mycket oklart i detta
sammanhang. Ett forbud av detta slag kan darfor mycket val fa till foljd att
rattighetshavaren, trots att en berattigad misstanke om intrang foreligger,
valjer att inte patala intrang av samma aktor eftersom vitet da kan utdémas.

Ytterligare en risk med varningsbrev uppkommer da rattighetshavaren
skickar ett sadant till en aktor i utlandet. | ett sadant fall torde den
situationen vara mojlig att en domstol i mottagarens land far jurisdiktion
Over ev. tvist mellan parterna och déarmed blir tvungen att ta stallningen till
den immateriella rattighetens giltighet. Detta kan vara méjligt da rattigheten
pa nagot satt ar forknippad med detta land. Mottagaren ges darmed en
oonskad mojlighet att angripa den aberopade ensamratten i en jurisdiktion

185 Enligt 52 § PL kan ett patent forklaras ogiltigt och ett varumarke eller ménster kan havas
enligt 25 8§ VML och 20 § ML.

186 For patent se Grundén, Orjan, Patentprocessen, NIR 1996 s. 472; for upphovsritt se
NJA 1995 s. 631; for varumarkesratt se NJA 1988 s. 209 och NJA 1991 s. 619.

167 Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 30. Se mer om havnings- och ogiltighetsinvandningar, s. 30-
45,

188 | t.ex. Proline uppgick vitet till 500 000 kr och svaranden (avsindaren av
varningsbreven) forbjods att vidta en mangd olika atgarder. | HDT uppgick vitet till

400 000 kr.

169 Se 4 § lag (1985:206) om viten och diskussionen kring detta i Proline.
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som ev. ar till nackdel for rattighetshavaren.'” Om ett avtal om erkannande
av utlandsk dom foreligger mellan detta land och Sverige kan ett sadant
avgorande fa bindande verkan aven i Sverige.

Slutligen kan namnas att da varningsbrev tillstalls aktorer i utlandet, varken
MFL eller KL ér tillampliga eftersom atgarden da inte vander sig till den
svenska marknaden. Detta hindrar dock inte att gemenskapsréttens regler
om missbruk av dominerande stallning kan tillampas pa forfarandet.

4.4.3 Forlorad bevisning och minskad majlighet
till forbud

Av de ovan undersokta avgérandena gallande varningsbrev framgar att
bevisningen ar oerhort viktig, liksom fallet &r i Gvriga tvistemal. Ett
kdromals framgang beror till stor pd den bevisning karanden lyckas
producera. Detta framgar inte minst av att MD, dven om en prévning av det
immaterialrattsliga intranget ej skall goras, prévar om karanden haft “fog”
for de péstdenden som gjorts i ett varningsbrev.*”* Vidare &r det vanligt att
parterna forliks i intrangstvister. En dvertygande bevisning innebar harmed
ett battre forhandlingslage. Av dessa tva anledningar ar bevisningen kring
immaterialrattsliga intrang darfor sarskilt viktig.'"

Om ett varningsbrev tillstalls en potentiell intrangsgorare innan bevisning
sakras, finns en uppenbar risk att vardefull bevisning gar forlorad. Innan
intranget patalas for den misstankte intrangsgoraren bor darfor, i vissa fall,
sakring av bevis forst ske genom husrannsakan, intrangsundersokning eller
andra lampliga atgarder. Vidare finns d&ven majlighet att ansoka om beslag
eller kvarstad till sakerhet for rattighetshavarens skadestandskrav.'” Dessa
atgarder torde vara sérskilt pakallade i rena varumarkesforfalsknings- och
piratkopieringsfall. 1 vissa fall kan &ven interimistiskt forbud utan
motpartens horande vara att féredra.™

Om rattighetshavarens framsta prioritet ar att fa ett slutligt forbud, minskar
mojligheterna att erhalla ett sadant om mottagaren av varningsbrevet upphor
med det agerande som utgor intranget. For att ett vitesforbud skall kunna
meddelas krdavs ndmligen att sokanden visat att det foreligger “sannolika
skal” for att ett intrdng foreligger och att det skaligen kan befaras att
svaranden fortsétter att vidta en atgard som innebar intrdng.'”> Domstolen
maste harvid 6vertygas om att intranget inte upphort, utan att det pagar och
kan forvantas fortsitta om ett interimistiskt forbud inte meddelas.'”® Av

170 Se mer om denna risk i undersdkningen av amerikansk ratt, kap. 5.2.5.

1 Fér en utforlig diskussion om denna prévning, se kap. 6.2.

172 Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 61.

173 Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 96.

174 Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 97.

175 prop. 1985/86:86 s. 28 (“Andringar i patentlagen™), prop. 1993/94:122 s. 49 och
Westberg, a.a., s. 39.

176 \Westberg, a.a., s. 44.
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dessa anledningar bor rattighetshavaren évervdaga om denne foredrar att
intranget direkt upphor eller att ett domstolsforbud meddelas.

4.5 Sammanfattning

Forutom det faktum att avsandaren av ett varningsbrev kan bli féremal for
ett forbud vid vite enligt MFL, finns dven en majlighet att en sadan atgard
anses utgora missbruk av dominerande stallning, med konkurrensréttsliga
sanktioner som foljd. Av Splitkein foljer vidare att en rattighetshavare som
underlater att kontrollera den daberopade réattighetens existens innan
varningsbrev avsands kan bli skadestandsskyldig gentemot konkurrenten for
den skada som uppstar for denne om pastaendet om intrang varit felaktigt.
Det ar osékert om ett oaktsamt eller uppsatligt asidosattande av god
affarssed under samma forutsattningar kan aktualisera erséttningsansvar
enligt MFL. Finska HD:s avgorande i Fiskars talar emellertid for att detta ar
mojligt.

Ytterligare en risk som en avséndare av varningsbrev l6per &r att den
pastadda intrangsgo6raren vacker en negativ- eller positiv faststéllelsetalan
och dérmed far bekraftat att nagot intrang ej foreligger. Atgarder kan ocksé
vidtas for att den i visst varningsbrev aberopade rattigheten skall havas eller
ogiltigforklaras. Vidare forhindras rattighetshavaren att i viss man beivra
intrang mot samma konkurrent i framtiden av ett av MD meddelat forbud.
Det finns ocksa vissa risker med att skicka varningsbrev till aktorer i
utlandet.

Slutligen finns en stor risk att vérdefull bevisning gar forlorad da den
pastadda intrangsgoraren tillstalls ett varningsbrev. Réttighetshavarens
mojligheter att fa till stand ett slutligt forbud mot konkurrenten kan ocksa
minska eftersom mottagaren ev. da upphor med det handlande som utgor
intrang.
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5 Amerikansk réatts syn pa
varningsbrev

Varningsbrev'’” har blivit foremal for atskillig prévning i amerikansk ratt.
Denna prévning har, till skillnad fran den svenska, framst tagit sin
utgangspunkt i konkurrensrattens regler om férbud mot monopolisering.*"
Varningsbrev kan dock angripas pd en mangd olika grunder. Dessa
inkluderar otillborligt ingripande i kommersiellt avtalsforhallande, fortal,
nedsvartande av konkurrent och Gvertradelse av antitrustlagstiftning.!’® 1
detta kapitel kommer frdmst undersokas under vilka forutsattningar
varningsbrev forbjudits enligt den senare grunden. En langre diskussion
kring konsekvenserna av varningsbrevs otillborlighet kommer dock ej att
foras i den fortsatta framstallningen.’® De valda avgdrandena tar vidare
framst sikte pa andra omstandigheter an varningsbrevs faktiska utformning
och innehdll, eftersom det senare behandlats utforligt tidigare i denna
framstallning.

5.1 Relevant antitrustlagstiftning

I USA finns tre lagar som ar av sérskilt intresse for diskussionen kring
varningsbrevs tillatlighet. Den forsta ar konkurrenslagen "Sherman Act”
fran 1890, vilken fortfarande &r det grundlaggande dokumentet i amerikansk
antitrustlagstiftning och gallande &ven idag.’®* Sektion tvd av lagen'®
forbjuder monopolisering, inklusive forsok och samverkan dartill, av varje
del av handeln och den 6vriga ndringsverksamheten mellan delstaterna och
utlandet.’®® “Clayton Act” fran 1914 férbjuder bl.a. maktkoncentrationer
och monopolbildningar pd marknaden och antogs for att komma tillrétta
med vissa brister i Sherman Act.'® Den tredje lagen &r “Federal Trade
Commission Act” fran 1914, vars sektion fem forbjuder illojala
konkurrensmetoder och handlingar som strider mot god affarssed.®

177 p3 engelska vanligtvis kallade “cease-and-desist letters”, “demand letters” och “notice of
non-compliance”.

178 Jfr. med de Europeiska reglerna om férbud mot missbruk av dominerande stallning.

¥ Helfing, Robert F., Intellectual Property Rights — Walking a fine line to both protect
your rights and stay out of trouble.

180 Eor ytterligare studier i detta avseende, se Neale, A.D., The Antitrust laws of the U.S.A —
A Study of Competition Enforced by Law, 2 uppl., s. 401-426.

181 Jones, Clifford A., Sufrin, Brenda, EC Competition Law — Texts, Cases and Materials, s.
19 och 622-628.

8215U.8.C. §2.

183 Den amerikanska texten lyder: “Every person who shall monopolize, or attempt to
monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any
part of the trade or commerce among several States, or with foreign nations, shall be
deemed guilty of a felony [...]”

184 Carlsson, Laura, American Business Law — A Civil Law Perspective, s. 216-18.

185 Den amerikanska texten lyder: ”Unfair methods of competition in commerce, and unfair
or deceptive acts or practices in commerce, are declared unlawful.”
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De relativt vaga lagformuleringar som aterfinns i ovan namnda lagar har,
genom domstolarnas forsorg, givits ett mer preciserat innehall genom att
vissa typer av handlingar betecknats som sa konkurrenshammande att de i
sig sjalva ar forbjudna. Som exempel pa sadana atgarder ar prisfixeringar,
horisontella  uppdelningar av  marknaden, kopplingsférbehall och
gruppbojkotter. Vid bedomningen av dessa atgarder tas ingen hansyn till
&tgardernas syfte eller effekt.'® Otilldten anvandning av varningsbrev
tillnor dock inte denna grupp av atgarder, utan provas enligt en
fornuftsprincip ("rule of reason”). Detta innebédr att domstolen beddmer
huruvida den vidtagna atgarden gynnar eller & &gnad att hamma
konkurrensen.™®’ Principen innebar i praktiken att domstolen undersoker i
vilken man atgéarden sannolikt skadar konsumenterna pa marknaden. Som
en generell regel géller aven, likt europeisk rétt, att konkurrenshammande
atgarder pa koncentrerade marknader med fa konkurrenter och hdga
intradeshinder bedéms sérskilt hart.*®®

Den ovan ndmnda bestdmmelsen i Sherman Act innebdr att en forbjuden
monopolisering ej foreligger om den uppstatt enbart som en naturlig féljd av
ett overlagset marknadsupptradande. Om monopolet har uppnatts genom en
aktiv stravan mot monopol ar dock denna stravan forbjuden. Aven att
upprétthalla ett redan uppnétt monopol &r forbjudet.*® Vid beddmningen av
dessa fragor tas hansyn till om det forelegat ett “intent and purpose” att
genom aktiva handlingar erhalla ett monopol.'*

Slutligen skall hdr ndmnas att varningsbrev fyller en sérskild funktion i
amerikansk ratt da karanden ej markt sina patenterade produkter tillrackligt.
For att ha majlighet att ingripa mot intrang i sadana fall kravs namligen att
kdranden kan visa att intrdngsgoraren meddelats om intranget och darefter
fortsatt sitt beteende. Karanden kan vidare endast séka skadestand for tiden
efter sddant meddelande.®™ Ett varningsbrev  uppfyller detta
upplysningskrav da mottagaren informerats om identiteten pa det aktuella
patentet och vad som anses utgora intrang, tillsammans med ett forslag om
hur intrnget kan upphora, t.ex. genom licens etc.'%

186 McManis, Charles R., Intellectual Property and Unfair Competition, 4 uppl., s. 58.

87 Denna fornuftsprincip &r grundlaggande i amerikansk ratt och det finns en pagaende
debatt om huruvida en sadan bor inforas i gemenskapsratten, se Furse, Mark, Competition
Law of the UK and EC, 3 uppl., s. 6.

188 McManis, a.a., s. 59.

189 Wahl, Nils, Konkurrensskada — skadestand vid 6vertradelse av EG:s konkurrensregler
och den svenska konkurrenslagen, s. 148 f.

190 standard Oil Co. v. United States, 221 U.S. 1 (1911).

19135 U.S.C. § 287 (a). Jfr. med svensk ratt dar svarandens onda tro inte &r en forutsattning
for skadestand, se kap. 2.6.

192 SRI Int’l Inc. v. Advanced Tech. Labs Inc., 127 F.3d 178, 187 (Fed. Cir. 1997).
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5.2 Rattspraxis

5.2.1 Varningsbrev som avséants i god tro

Hogsta domstolen (”Supreme Court of the United States”) forklarade redan
1913 att immateriella réttigheter inte skulle vara mycket vdarda om en
intrangsgorare inte kunde bli varnad for konsekvenserna av ett intrang och
ev. rattsprocess. Varningshrev med dylikt innehall anses darfor ej otillatna i
sig.”® Vidare kan en rattighetshavare ej bli ersattningsskyldig for skada
orsakad av ett hot, endast p.g.a. att avsdndaren av varningen misstog sig om
att ett intrang faktiskt forelag.***

| ett avgorande fran 1992 fann en federal appellationsdomstol att karandens
patent var ogiltigt. Domstolen godtog de varningsbrev som tillstallts
svarandens kunder eftersom sa skett innan patentet befanns vara ogiltigt och
karanden darmed handlat i god tro. Vidare uttalade domstolen att k&randen
endast gjort vad en patentinnehavare normalt kan vantas gora for att
tillgodose sin ensamratt. Detta inkluderade mojligheten att hota
intrdngsgdrare med stamning.'*

Néagot som inte &r sarskilt forvanande men som &ndd bor papekas i
sammanhanget &r att det, likt svensk ratt,*® ar otillatet att hota med rattsliga
atgarder och hanvisa till att ett existerande patent dd endast en anhangig
patentansokan finns.®’ Daremot har en rattighetshavare méjlighet att till
potentiella kunder uttrycka en genuin uppfattning att, om patentansdkan

beviljas, motpartens produkt kommer att omfattas av det sokta patentet.'®

5.2.2 Varningsbrev utan foregaende
undersokning

Det faktum att en réttighetshavare avsander varningsbrev i kommersiellt
syfte, betyder inte nddvandigtvis att detta gjorts i ond tro.*® Daremot kan
hot om rattsliga atgarder utan en foregdende undersokning (“reasonable
inquiry”) av omstandigheterna i fallet visa pa ond tro.”® Ett sadant hot kan
darmed anses ha ett konkurrensbegransande syfte och bli foremal for
sanktioner.

193 Se Virtue v. Creamery Package Mfg., 227 U.S. 8, 37-38 (1913) och United States v.
Motion Picture Patents Co., 225 Fed. 800, 804 (E.D. Pa. 1915).

194 Kaplan v. Helenhart Novelty Corp., 182 F.2d 311, 314 (2nd Cir. 1950).

1% Concrete Unlimited Inc. v. Cementcraft Inc., 776 F.2d, 1537 (Fed. Cir. 1992).

1% Jfr. Splitkein, kap. 4.3.1.

197 Gardiner v. Gendel, 727 F.Supp. 799 (1989).

198 gcosche v. Visor Gear, 121 F.3d 675 (Fed.Cir. 1997).

199 Mallinckrodt Inc. v. Mediport Inc., 976 F.2d 700, 710 (Fed.Cir. 1992).

299 Sheldon, W. Halpern, m.fl., Fundamentals of United States Intellectual Property Law:
Copyright, Patent, Trademark, 2d Ed., s. 284 f.
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| ett avgorande fran 1997 hade karanden patent pa en metod for mikro-
optisk bildgivning.?®* Patenthavaren stamde staten och Hewlett-Packard
efter att ha upptéackt streckkodsskannare pa ett postkontor. Innan stamning
vacktes fragade patenthavaren dock varken efter ett exemplar av apparaten
eller forsokte fa tag pa ett. Dennes advokat litade istdllet endast pa sin
klients erfarenhet och uppfattning om intranget. Saval karanden som
advokaten befanns darfor ersattningsskyldig till motparten da nagon skalig
undersokning ej gjorts av de omstandigheter som Iag till grund for hotet.

| den man en undersokningsplikt existerar i samband med att pastaenden i
varningsbrev gors, indikerar avgorandet i Accent Designs att relativt laga
krav stalls p& en sddan undersokning.?®? Karanden i mélet hade patent p& en
anordning for att fasta stenar pa smycken. Denne ansag svaranden med
kunder gora intrang i patentet och hotade darfor dessa med rattsliga atgarder
genom varningsbrev utan att ha sett prov pa svarandens produkt. Den
information som kraven baserades pa hade endast erhallits genom att
granska kataloger utgivna av motparten. Nagot intrang existerade ej men
domstolen ansag anda att det varit tillrackligt sannolikt att ett intrang kunde
foreligga for att rattfardiga karandens atgarder.?®

5.2.3 Varningsbrev som en del av ett
konkurrensbegransande handlingssatt

| ett dldre mal ansdg ett sedan lange etablerat och framgangsrikt foretag
("Kobe”) att en konkurrents ("Dempsey”) design av hydrauliska pumpar till
oljekallor gjorde intrng i ett av bolaget registrerat patent.”®* Kobe skickade
darfor ett flertal varningsbrev till Dempsey och véckte dérefter talan. Efter
detta informerade Kobe sina viktigaste kunder om den nara forestaende
processen genom diverse cirkuldr. Som en foljd av dessa aktiviteter blev
Dempseys affarer stillastaende.

| processen vackte Dempsey ett motkrav mot Kobe och argumenterade for
att foretaget stravat efter att erhalla ett monopol pa marknaden i strid mot
Clayton Act. Domstolen gjorde en helhetsbedémning av Kobes agerande
och konstaterade att foretaget samlat en rad patent i samma bolag, inte
erbjudit nagra licenser till dessa patent, hotat motparten och kunder med
varningsbrev samt vackt talan utan féregaende undersokning av motpartens
produkt. Sammantaget fann darfor domstolen att Kobe haft en malmedveten
vilja att erhdlla och behalla ett monopol pa marknaden. Domstolen uttalade
aven att:

”The infringement action and the related activities, of course, in themselves were
not unlawful, and standing alone would not be sufficient to sustain a claim for
damages which they may have caused, but when considered with the entire

201 Judin v. United States, 110 F.3d 780 (Fed.Cir. 1997).

202 Accent Designs Inc. v. Jan Jewelry Designs Inc., 827 F.Supp. 957 (1993).

203 Jfr. med MD:s bedémning av om avséndaren har "fog” for de pastaenden som gérs.
204 Kobe, Inc. v. Dempsey Pump Co., 198 F.2d 416 (10th Cir. 1952).
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monopolistic scheme which proceeded them, we think, as the trial Court did, that
they may be considered as having been done to give effect to the unlawful scheme.”

Som ovan ndmnts har sedan ldnge varningsbrev och vidtagande av réttsliga
atgarder i sig ej ansetts konstituera olagliga konkurrenshammande
handlingar.?®® Dessa avgoranden ansdgs dock ej relevanta for
omstandigheterna i Kobe eftersom de vidtagna atgarderna i de tidigare
malen ej var del av ett storre konkurrensbegransande handlingssatt utan
endast isolerade foreteelser. Det kan darmed havdas att en del atgéarder ar
godtagbara i vissa situationer men inte i andra.’® Avgérandet torde saledes
innebdra att anvandning av varningsbrev ar tillatet i sig, men att en sadan
atgard mycket vél kan vara en av flera omstandigheter som tillsammans
anses utgora en otillaten konkurrensbegransande plan.

5.2.4 Varningsbrev utan avsikt att stamma

Som ovan visats har varningsbrev angripits pa en mangd olika grunder
enligt amerikansk ratt. | de flesta avgdranden har dock ersattningsansvar for
utfardande av varningsbrev uppkommit da avsandaren hotat med stamning
utan en genuin avsikt att vacka talan.?”” | ett dldre avgérande fran 1941
utfardade en innehavare av ett patent pa damhattar upprepade varningsbrev
till konkurrentens kunder. Breven pastod att motparten gjorde intrang i
patentet.?® Konkurrenten stamde slutligen patenthavaren for att erhdlla ett
forbud mot fortsatta varningar och hot. Domstolen beviljade talan och
uttalade att upprepade hot utan nagra som helst forsok att fa rattigheten
faststalld genom stamning inte kunde tolereras. Vidare ansag domstolen att
svaranden (rattighetshavaren) hade en skyldighet att forsoka fa sitt patent
erkant genom stamning och soka erséttning for ev. intrang, istallet for att
tillvarata sin ratt genom upprepade hot och varningsbrev.?%

| praxis har, forutom ovilja att vacka talan, dven drojsmal med att vacka
talan ansetts tyda pa en motvilja att fa en tvist slutligt bestdmd. En sadan
motvilja har darfor talat for att ett konkurrensbegransande motiv forelegat
bakom visst agerande. | ett mal skickade en patenthavare varningsbrev till
en misstankt intrangsgorare och dennes kunder under 18 manader utan att
vécka talan.?° En mottagare av breven stamde slutligen avsandaren for att
fa ett stopp pa hoten. Domstolen beviljade talan med motiveringen att:

"The proper forum for the trial of controversy between plaintiff and defendants is
the court, not circulars and futile correspondence [...] Whereas here, there is an

205 Egrutom Virtue v. Creamery Package Mfg, se dven International Visible Systems Corp.
v. Remington-Ran, Inc., 65 F.2d 540 (6th Cir. 1933).

206 Bringing Patent Infringement Suit a Wrongful Act Under Clayton Act, Stanford Law
Review, Vol. 5, No. 1, s. 155, 1952. Tillganglig pa:
http://www.jstor.org/view/00389765/ap040017/04a00160/0, bestkt den 12 november 2007.
207 Jfr. med kérandens argument i Sjofartsverket, kap. 4.1.5.

208 Betmar Hats Inc. v. Young America Hats Inc., 116 F.2d 956 (2nd Cir. 1941).

29 Betmar Hats Inc. v. Young America Hats Inc., para 95.

219 syn-Maid Raisin Growers of California v. Avis, 25 F.2d 303, 304 (N.D. 111 1928).
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entire failure thus upon the patentee’s part to assert its rights in a proper forum, the
court can only conclude there is some ulterior motive in his actions.”

Det ovan sagda ang. dréjsmal med att vacka talan galler sarskilt i mal da
rattighetshavaren har anledning att befara ett snabbt spridande intrang.?
Detta galler dock aven da ett snabbt agerande &r mindre pakallat. | ett senare
avgorande upptackte ett foretag ("Universal™) som salde tradgardsskulpturer
vid en méssa i augusti 1996 att en konkurrent ("Art Line”) marknadsférde
ett liknande sortiment av skulpturer.”*? Forst fem manader senare, da en av
Universals storsta kunder gatt over till Art Line, skickade foretaget ut
varningsbrev till flera av Art Lines kunder. Varningsbreven inneholl
pastaenden om att mottagarnas forsaljning av Art Lines produkter eventuellt
gjorde intrang i Universals upphovsratt. | mars, sju manader efter att
intranget upptéackts, vackte Universal talan for upphovsrattsintrang.
Domstolen meddelade ett forbud for Universal att underratta nagon om det
pastadda intranget, trots att nagra falska pastdenden ej gjorts i
varningsbreven. Forbudet meddelades eftersom Universal drojt med att
skicka ut varningsbreven samt underlatit att folja upp dessa med en talan om
intrang.

| tva likartade avgoranden hade tva foretag skickat standardiserade
varningsbrev till tusentals potentiella intrangsgorare. Breven innehdll hot
om stamning och krav pa forlikningsersattning.”** Nagra mottagare stamde
avsandarna och domstolarna uttalade i bada fallen att antalet varningsbrev i
sig gav anledning att ifrgasatta rattighetshavarnas avsikter att vacka talan
for att tillvarata sin ratt. Domstolarna meddelade darfor forbud mot fortsatta
utskick.

5.2.5 Risken att motparten vacker
faststéllelsetalan i ett for
rattighetshavaren oférdelaktigt forum

Som ovan namnts ar det forenat med vissa risker att avsanda varningsbrev
till aktorer som befinner sig i andra jurisdiktioner utomlands.”** | USA &r
denna risk sarskilt pataglig eftersom en rattighetshavare och avsandare av
varningsbrev mycket val kan tankas vilja varna intrangsgorare i olika
delstater med annorlunda immaterialrattslig lagstiftning.**

En federal domstol har mojlighet att faststalla en parts rattighet i viss fraga
om en faktisk tvist (“actual controversy”) om den aktuella rattigheten

211 5e Atlas Underwear Co. v. Cooper Underwear Co., 210 F. 347 (E.D.Wis. 1913) d& det
var frdga om en storskalig piratverksamhet.

212 Art Line Inc. v. Universal Design Collections, 966 F.Supp. 737, 744 (ND.I11. 1997).
23 Fyhrman v. California Satellite Systems, 179 Cal.App.3d 408 421 (1986) och Premier
Communications Network Inc. v. Fuentes Inc., 880 F.2d 1096, 1102-1103 (9th Cir. 1989).
214 5@ ovan, kap. 4.4.2.

21> Den huvudsakliga immateriella lagstiftningen sker dock pé federal niva.
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foreligger.?*® En sddan tvist kan uppstd som en 5ljd av att ett varningsbrev
tillstalls en potentiell intrangsgorare. Detta kan i sin tur innebéra att
mottagaren ges mojlighet att vécka faststallelsetalan®’ mot den
immateriella rattighetens existens i ett for rattighetshavaren oférdelaktigt
forum.?® For detta krdvs att mottagaren genom varningsbrevet fatt en
"rimlig forestallning” om en kommande intrangsprocess. Mottagaren maste
dven visa att denne tillverkar, eller ar beredd att tillverka, den pastadda
intrdngsgorande produkten.?*® Innehaller ett varningsbrev ett uttalat hot om
rattsliga atgarder anses det forra kravet direkt uppfyllt.?° Om négot sddant
hot ej gors ser domstolen dock till omstandigheterna i 6vrigt.?* | detta
avseende har i ett avgorande sagts att karanden (den pastadda
intrangsgaoraren), for att uppfylla kravet pa rimlig forestallning”, maste visa
mer &n endast ett “oroligt sinnestillstdind”.?> Om avsandaren i
varningsbrevet pastar att konkurrentens produkter “faller inom” eller &r
”skyddade av” den egna rattigheten anses jurisdiktion for en
faststallelsetalan ej heller skapas.??® Att erbjuda en licens i varningsbrev ar
ocksa nagot som anses forta motpartens uppfattning om att denne blir
stamd, eftersom detta ar en 16sning varigenom tvisten kan forlikas.?**

| ett fall inneholl ett varningsbrev ett pastdende om ev. intrdng samt ett
erbjudande om en icke-exklusiv licens. En kopia av det aktuella patentet
hade aven bifogats. Domstolen ansdg att detta brev uppfyllde det ovan
namnde kravet pa meddelande till intrangsgoraren, utan att brevet samtidigt
gav upphov till jurisdiktion for en faststallelsedom.?®

5.3 Sammanfattande kommentar

Efter den ovan gjorda genomgangen av amerikansk ratts syn pa
varningsbrev kan den slutsatsen dras att det finns saval likheter som
olikheter med de dvervdaganden som gjorts inom gemenskapsratten. Som
utgangspunkt utgdér anvandning av varningsbrev inte en otillaten atgard i
sig. Vidare anses godtagbart att en rattighetshavare avsander varningsbrev i
god tro om rattighetens existens och efter erforderlig undersokning av
omstandigheterna kring det misstankta intranget. Om inte varningsbrev

216 Helfing, a.a.

27 Kallat "declaratory judgment”.

218 Thayne, Matthew D., Patent Infringement Cease-and-Desist Letters, Intellectual
Property Today, June 2005. Tillganglig pa:
http://www.stoel.com/files/PatentInfringement.pdf, bestkt den 12 november 2007.

219 Se 28 U.S.C. § 2201 och Shell Oil Co. v. Amoco Corp., 970 F.2d 885, 887 (Fed. Cir.
1992).

220 \Janguard Research Inc. v. PEAT Inc., 127 F.3d 1249, 1254 (Fed Cir. 2002).

22! Arrowhead Indus Water Inc. v. Ecolochem Inc., 846 F.2d 731, 736 (Fed. Cir. 1988).
222 p3 engelska: “"more than the nervous state of mind of a possible infringer”, Phillips
Plastics Corp. v. Kato Hatsujo Kabushiki Kaisha, 57 F3d 1051, 1053-54 (Fed. Cir. 1995).
223 ghell Qil Co. v. Amoco Corp., 970 F.2d 885, 1470 (Fed. Cir. 1992).

224 phillips Plastics Corp. v. Kato Hatsujo Kabushiki Kaisha, 57 F3d 1051, 1053 (Fed. Cir.
1995).

22> Scholle Corp. v. Blackhawk Molding Co., 133 F.3d 1469, 1472 (Fed. Cir. 1998).
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tillstalls den pastadda intrangsgoraren i rimlig tid fran att intranget
uppmarksammats och om réttighetshavaren ej verkar beredd att tillvarata
sina rattigheter pa annat satt, kan detta dock tala for ett
konkurrensbegransande uppsat. Slutligen finns en risk att varningsbrev som
skickas mellan delstaterna ger mottagaren mojlighet att vécka
faststédllelsetalan mot den &beropade réattighetens existens i en for
rattighetshavaren oférdelaktig jurisdiktion.
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6 Avslutande diskussion och
slutsatser

En Kortfattad slutsats l&mpar sig inte att goras har eftersom den
inledningsvis uppstallda fragestallningen motiverar en mer utforlig
diskussion kring anvandning och utformning av varningsbrev.

Ett genomgaende och grundldggande tema i den ovan gjorda
framstallningen har varit vart linjen bor dras mellan ett legitimt forsvar av
immateriella réttigheter och ett utnyttjande av varningsbrev i syfte att
hdamma konkurrensen pa marknaden. For att de 6vervaganden och argument
som forts fram ovan skall kunna séttas i ett stérre sammanhang kommer jag
nu att diskutera dessa samt fora fram de slutsatser jag anser mojliga att gora.

6.1 Marknadsforingslagens tillamplighet
pavarningsbrev

Att tillstalla olika aktorer pad marknaden varningsbrev framjar ostridigt och
indirekt omséttningen av avsandarens produkter, eftersom mottagarna
genom patryckningar och hot uppmanas undvika att handla hos
konkurrenten. Mot bakgrund av den vida definition av marknadsféring som
aterfinns i 3 8 MFL ligger det darfor nara till hands att dela den bedémning
MD gjort angdende MFL:s tillamplighet pa varningsbrev. Detta géller inte
minst da information om avséandarens egen produkt bifogas brevet eller da
denna produkt omnamns.?®® | likhet med vad som framforts i doktrinen
anser jag dock att en mer d&ndamalsenlig hantering av varningsbrev vore att
MD gor en helhetsbeddmning av de omstandigheter som fdranlett en
rattighetshavare att skicka ut varningsbrev.??” Vid en sddan bedémning
skulle hédnsyn tas till samtliga ovan analyserade regler som en
rattighetshavare har att beakta i sammanhanget. Enligt min mening bor
denna bedémning emellertid goras da syftet med ett visst varningsbrev
faststalls; d.v.s. for att faststalla huruvida detta varit otillbérligt eller ej.?*®
Att MFL generellt anses kunna tillampas pa varningsbrev forefaller darfor
vara onskvart, speciellt med tanke pa lagens syfte och avsedda omfattning.
En helhetsbedomning av den aktuella atgardens tillbérlighet kan sedan ske
pa ett senare stadium.

Det géllande rattslaget innebéar att det & mycket svart att havda att
varningsbrev till nuvarande eller potentiella kunder inte skall betraktas som
marknadsforingsatgarder enligt MFL. Det ar saledes ofta framgangslost att
pasta att syftet med visst varningsbrev endast varit att upplysa om vissa

226 Se de varningsbrev som anvéndes i Ecomat och Ekomix.
227 Se Calissendorff, a.a., som framfor detta argument.
228 For ytterligare diskussion kring avsandarens avsikt, se kap. 6.3.
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brister i konkurrentens produkt eller att atgarden vidtagits for att tillgodose
avsandarens ratt i en kommande rattegang. En objektiv bedomning av den
vidtagna atgarden gors alltsa dd MFL:s tillamplighet prévas. En hittills
obesvarad fraga ar dock om detta aven galler da varningsbrev tillstalls
endast den pastadda intrangsgoraren. De ovan undersokta avgorandena ger
inte nagot direkt svar eftersom varningsbreven i dessa tillstalldes saval de
pastadda intrangsg6rarna som deras kunder. Mot bakgrund av denna praxis
samt forarbetena till MFL kan emellertid inte uteslutas att MFL é&r tillamplig
dven da endast den misstankte intrangsgoraren tillstalls varningsbrev. Jag
anser dock att det vore langtgaende att i ett sadant fall beteckna atgéarden
som en marknadsforingsatgard. Eftersom det inte finns nagon annan lag &n
MFL som reglerar sadana atgarder, vidtagna av ett foretag som inte har en
dominerande stéllning, torde det emellertid &nda vara 6nskvart att MFL &r
tillamplig i denna situation.

6.2 Beddmningen av om en avsandare av
varningsbrev haft fog for sina
pastaenden

Vid beddémningen av varningsbrevs tillborlighet enl. MFL har MD i
samtliga ovan undersokta fall fort ett resonemang kring huruvida
avsandaren haft fog for de pastdenden som gjorts dari. Detta villkor torde
narmast kunna hérledas fran det grundlaggande krav pa marknadsforings
vederhaftighet som aterfinns i MFL samt den omvanda bevisbérda som
tillampas. Villkoret har formulerats pa olika satt i rattspraxis. | HDT uttalade
MD att omstandigheterna i malet ej gav tillrackligt stod far ett sa bestamt
pastdende om varumarkesintrang” som gjorts i det aktuella varningsbrevet.
Vidare konstaterade MD i Sjofartsverket att svaranden inte visat att det
fanns “fog for sd onyanserade och langtgaende pastaenden”. Bakom dessa
formuleringar torde en slags proportionalitetsbedémning av intrangets
sannolikhet och de gjorda pastdendenas styrka kunna utldsas. Det finns
saledes stora likheter mellan MD:s bedémning och de 6vervaganden finska
HD gjorde i Fiskars.

6.2.1 Kritik av MD:s beddmning

Som ovan ndmnts har MD medvetet inskréankt beddmningen enligt MFL och
uttalat att denna sker fristdende fr&n immaterialrattsliga 6vervaganden.??®
Harmed uppstar en besvarlig normkonflikt eftersom det, enligt min mening,
inte & mojligt att bedéma huruvida en avséndare av varningsbrev haft fog
for pastdenden om den egna rattighetens existens och omfang (d.v.s.
huruvida intrangsforemalet faller inom ensamrattens skyddsomfang) utan att

229 Se kap. 4.1.1.2.
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samtidigt goéra ndgra immaterialrattsliga dvervaganden.?® Jag anser vidare
att MD i viss man faktiskt gjort sddana 6vervaganden i de ovan undersokta
avgorandena.

I Ampac anférde svaranden att: ”Aven om Marknadsdomstolen skall géra en
bedémning fristdende fran immaterialrattsliga 6vervaganden, borde anda en
delkomponent i domstolens bedémning utgdras av fragan om det kan
utredas att SRV har begatt intrang i ndgon immaterialratt.” Vidare har
parterna i de ovan undersokta avgorandena inte sallan lagt fram omfattande
utredning om den omtvistade rattighetens existens och det pastadda
intrangets faktum. Som bevisning har bl.a. aberopats patentansokningar,
utdrag ur patentregister, bevis om monsterskydd, licensavtal, vittnesforhor
med representanter fran berdrda bolag, yttranden fran advokatbyraer,
avgoranden frdn domstolar och skiljenamnder samt inlagor till
patentbesvarsratten och andra organ. Om det var sa att MD ej gér nagon
som helst immaterialrattslig provning forefaller dessa aberopade bevis
tamligen 6éverflodiga. Aven om parterna med denna typ av bevisning avser
styrka att de haft “fog” for vissa pastaenden, inte att de har ratt ang. det
immaterialrattsliga intranget, anser jag att bevisningen anda far denna senare
effekt.

| bl.a. Proline uttalade MD att ett forbud enligt MFL “ej enbart” kan
meddelas pa den grunden att ett forfarande utgér intrang i viss rattighet. Av
detta, och mot bakgrund av det ovan sagda, kan den konklusionen dras att
desto battre bevis svaranden har for att intrang foreligger, ju mer
langtgaende formuleringar i varningsbrev ar befogade och desto svarare blir
det for karanden att fa till ett forbud. 1 detta avseende framstar bedémningen
som subjektiv; d.v.s., avgorande ar inte om ett faktiskt intrang foreligger i
objektivt hanseende, utan vilka bevis svaranden kan anfora till stod for
dennes fog att ett intrang foreligger. Trots detta torde kunna havdas att MD:s
bedémning av varningsbrev ger ett slags férhandsbesked om huruvida
intrang foreligger, eftersom MD beaktar samma bevis som aven allman
domstol maste ta stallning till i en ev. intrangsprocess. MD:s bedémning kan
i detta sammanhang jamféras med den prévning som goérs av “sannolika
skal” dé interimistiska atgarder soks.?*

Mot bakgrund av den normkonflikt som beskrivits ovan, vore dnskvért med
en ordning dar det & mojligt att kumulera fragor om immaterialrattsligt
intrang med fragor om otillbérlig marknadsforing. Sa sker t.ex. i Danmark
och Norge.?® Aven i Finland har HD har uttalat att MD har en skyldighet
att prova aberopade upphovsrattsliga, varumarkesrattsliga eller
avtalsrattsliga omstandigheter som prejudicialfragor nar otillborligheten av
viss atgard provas.?®® | Sverige &r detta dessvarre ej méjligt eftersom

2%0 | doktrinen har liknande synpunkter framforts, se Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 88-89 och

Calissendorff, a.a.

1 5e Andersson, a.a., s. 59-101.

232 Bernitz, UIf m.fl., Immaterialratt och otillbdrlig konkurrens, s. 304.

233 Se HD 2004:4 och Norrgard, Marcus, Avtalsingrepp. Om otillbérliga ingripanden i
kommersiella avtalsforhallanden.
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rattegangen enligt MFL ar utformad som en specialprocess. Problemen med
den marknadsrattsliga processen i forhallande till immaterialratten har
uppméarksammats p& en mangd hall.>** Vidare har aven foreslagits att MD
avskaffas och att domstolens verksamhet &verfors till de allmanna
domstolarna.?®> Namnda problematik faller dock ndgot utanfér ramen for
denna framstallning. >

En central fraga i sammanhanget ar vad som kravs for att en rattighetshavare
skall anses ha fog for immaterialrattsliga pastaenden i varningsbrev. Enligt
min mening anforde svaranden i Seiko relativt 6vertygande bevisning for att
kdranden begatt intrang i den aktuella varumarkesratten. Samma var fallet i
Sjofartsverket, dar mycket av bevisningen talade for att ett intrang i
svarandens upphovsratt foreldg. Trots detta ansdg MD, i bada fallen, att
svaranden ej visat fog for de pastdenden som gjorts. Detta innebar att en
rattighetshavare bor vara forhallandevis séker pa att ett intrang foreligger
om denne avser att skicka ut ett effektivt varningsbrev. Om en sadan
sakerhet ej kan uppnas bor varningsbrevet innehalla formuleringar som
antyder att intrdng ev. kan foreligga, istallet for att avsandaren kategoriskt
havdar att sa ar fallet. Formuleringarna maste dock vara tillrackligt tydliga
for att varningen skall fa avsedd effekt och ge upphov till de civilrattsliga
konsekvenser som redogjorts for ovan.

6.3 Avsandarens avsikt med varningsbrev

Vid beddmningen av varningsbrev och andra réttsliga atgarder enligt saval
gemenskapsratten som amerikansk ratt beaktas ofta huruvida det
bakomliggande syftet med atgarden varit beréttigat eller inte. Enligt ITT
Promedia galler att atgarden med fog skall kunna anses vara ett forsok att
gora gallande foretagets rattigheter. Aven enligt amerikansk rétt anses ett
konkurrensbegransande uppsat foreligga om rattighetshavaren ej verkar
beredd att pa ett legitimt satt tillvarata sina rattigheter. Enligt min mening
gor dessvarre inte MD motsvarande dvervaganden da en bedémning sker av
varningsbrevs tillborlighet.

| Sjofartsverket anforde avsédndaren av det aktuella varningsbrevet att:

“Varningsskrivelser &r mycket vanligt forekommande i praktiken for att sdkerstélla
att en intrangsgorare efter mottagandet inte fortséattningsvis skall kunna pasta sig
vara i god tro. Syftet med en varningsskrivelse ar saledes lojalt och atgarden ar
forutsatt for att en rattighetshavare rimligen skall kunna tillvarata sin ratt.”

2% Se bl.a. Bruun, Niklas, m.fl., Ett harmoniserat immaterialrattsligt sanktionssystem, NIR
2003, s. 359 ff.

2% Se bl.a. Ds 1993:34 ("Specialdomstolarna i framtiden™) s. 57-73 sarskilt s. 68 ff och Ds
1992:38 s. 146-149 ("Domstolsvéasendet — Organisation och administration i framtiden”).
2% For vidare studier i detta avseende, se Sjo, Linda, Processen i Marknadsdomstolen —
sarskilt i forhallande till illojal konkurrens och immaterialréatt, examensarbete vid Juridiska
Fakulteten i Lund, VT 2007.
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Detta argument ar visserligen generellt riktigt men det torde inte kunna
havdas att syftet med anvandningen av varningsbrev alltid &r lojalt. | samma
mal anférde NVV att Sjofartsverket borde ha vackt talan mot samtliga
mottagare av varningsbrevet om det nu var sa att verket i majligaste man
forsokte tillvarata sin ratt. Detta argument kan jamféras med de
dvervaganden som ovan undersokts i amerikansk ratt.’

| varken Sjofartsverket eller ndgot annat avgorande gallande varningsbrev
har det framgétt att MD beaktat syftet med den vidtagna tgarden.?®® Istallet
har det aktuella brevets utformning och intrangets sannolikhet (avsandarens
fog for detta) varit de tva faktorer som domstolen framst uppehallit sig vid.

| doktrinen har héavdats att en sadan helhetsbedémning som ovan
foresprakats borde omfatta huruvida syftet med den vidtagna atgarden
primart varit lojalt, mot bakgrund av hela det komplex av regler som
karanden har att iaktta.>*® Jag anser att en sddan bedémning vore dnskvard
eftersom den skulle bidra till en 0kad forutsagbarhet for réttighetshavare
som Onskar tillvarata sina rattigheter. En konsekvens av det nu gallande
rattslaget och MD:s beddmning av varningsbrev torde vara att ett
varningsbrev som inte innehaller sarskilt kategoriska eller langtgaende
formuleringar om intrdng men som avsants i primart syfte att trakassera viss
konkurrent skulle kunna tillatas.?®® Med detta exempel framgar sarskilt
behovet av att en helhetsbeddmning gors, i vilken aven hansyn tas till
avsandarens avsikt och syfte med den vidtagna atgarden. Nagot som héarvid
kan papekas ar dock att det inte torde vara en garanti for varningsbrevs
tillatlighet att avsandaren haft en god avsikt, om atgarden i Ovrigt ar
oproportionell.?*

En konsekvens av att en helhetsbedémning goérs skulle troligtvis bli att &ven
andra vidtagna atgarder av rattighetshavaren an det aktuella varningsbrevet
kan beaktas, da det skall faststallas huruvida syftet med varningsbrevet varit
lojalt eller ej. Inledningsvis kan har namnas det ovan undersokta malet Kobe
Inc. v. Dempsey Pump Co, i vilket domstolen uttalade att de vidtagna
atgarderna var for sig visserligen var tillatna men att de tillsammans kunde
anses utgora delar av en konkurrensbegransande plan och darfor var
otillatna. | Proline havdade kéranden att rattighetshavaren, forutom att
skicka de patalade varningsbreven, aven ringt upp och hotat kunder med
rattsliga atgarder, besokt kunder samt utgett sig for att vara karanden vid
massor. | Ampac h&vdade kéranden att rattighetshavaren fort en
“varldsomfattande kampanj” mot denne i syfte att skapa osakerhet om de

237 Se kap. 5.2.4 (i vissa fall bor en rattighetshavare tillvarata sina rattigheter genom att
vdacka talan istéllet for att anvanda sig av varningsbrev).

2% Som jamforelse kan dock ndmnas att renommésnyltning inte kraver négot subjektivt
rekvisit, d.v.s. ocksa en snyltande effekt skall bedémas objektivt, se MD 2002:33.

29 ge Calissendorff, a.a.

240 Som papekats ovan finns dock teoretiska forutsattningar for att en dylik atgard av ett
dominerande foretag skulle kunna utgéra missbruk av dominerande stéllning enligt KL.
241 Jfr. med utslaget i Fiskars, i vilket mél det aktuella varningsbrevet var otillbérligt, trots
avsandarens goda avsikt, eftersom atgarden i 6vrigt ansags oproportionell i forhallande till
intrangets sannolikhet.
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aktuella produkternas immaterialréttsliga skydd. MD fann visserligen i
dessa fall att de olika vidtagna atgarderna var otillborliga, dock med
beaktande av dessas individuella utformning och utférande. Nagon
helhetsbedémning gjordes saledes inte for att faststdlla det bakomliggande
syftet med varningsbreven, vilket jag anser hade varit 6nskvart.

6.4 Mottagarens intryck av varningsbrev

Forutom faktorer som varningsbrevs sprakliga utformning och avsandarens
fog for de pastdenden som gjorts har MD i flera av de ovan undersokta
fallen dven beaktat mottagarnas intryck av de patalade breven.

| bade Sjofartsverket och Proline var en avgorande omstandighet att
mottagarna av varningsbreven kande sig hotade av dem. P4 samma satt
beaktade MD i Ampac att mottagarna av breven ej kénde sig sérskilt hotade
av dem utan istallet uppfattade dem som en upplysning om att en strid
forelag mellan de inblandade parterna om battre ratt till den aktuella
produkten. Vidare, i Sjofartsverket och Fiskars, beaktades mottagarnas
intryck av de patalade breven pa basis av vem avsandaren var; i det forra
malet togs hansyn till att avsandaren var en statlig myndighet och i det
senare ansags avsandarens marknadsposition paverka mottagarnas intryck
av brevet.

Av det ovan anférda kan med sékerhet den slutsatsen dras att mottagarens
intryck har en avgorande betydelse for ett visst varningsbrevs tillatlighet.
Vad som beaktas i detta avseende ar hur mottagaren av brevet torde ha
uppfattat detta, inte hur mottagaren faktiskt uppfattade det. Denna slutsats
kan dras fran Ampac, i vilket mal MD konstaterade att mottagarna torde ha
uppfattat det aktuella brevet pd visst satt, vilket ansags stodjas av
mottagarnas faktiska uppfattning. Denna beddmning finner &ven stod i
MFL:s grundlaggande principer, eftersom det inte kravs att nagon faktiskt
vilseletts utan det avgorande ar om pastaendet eller framstallningen ar agnad
att vilseleda.”** Beddémningen skiljer sig harmed fran den som gjordes i
Fiskars. | detta mal uttalade domstolen att mottagarna av breven, med
beaktande av dessas innehall och ton, kunde ha fatt en felaktig bild om deras
egen stallning som delaktiga i intrdnget.®*® Till skillnad frdn MD:s
resonemang gjordes alltsd en slags hypotetisk bedémning av mottagarnas
uppfattning av breven.

En nérliggande fraga ar om det har ndgon betydelse vilket sprak ett
varningsbrev ar avfattat pa. | doktrinen har, med hanvisning till MD:s
avgorande i HDT, havdats att varningsbrev avfattade pa ett annat sprak an
mottagarens modersmal ev. bedoms strangare an sadana avfattade pa dennes
modersmal.?** Jag anser inte att en sidan slutsats med sakerhet kan dras av

242 Se t.ex. MD 2006:24.
2 Sandvik, a.a., s. 531.
244 Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 89.
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denna dom eftersom MD inte pa nagot stélle uttryckligen berorde detta. Mot
bakgrund av det ovan sagda om mottagarens intryck kan dock mycket val
tankas att sa ar fallet eftersom brevet da ev. ar svarforstaeligt for mottagaren
och i viss man darmed blir mer hotfullt fér denne.

Slutligen kvarstar fragan om det har nagon betydelse till vem varningsbrev
stalls. | HDT papekade karanden att brev tillstallts en mycket viktig kund. I
flera av de andra ovan refererade avgorandena papekades ocksa vilka
negativa konsekvenser de aktuella varningsbreven haft for mottagarens
affarer. Inte i ndgot av MD:s domskal framgar emellertid att domstolen
beaktat typen av mottagare och hur viktig denne &r for karanden. Istéllet for
att gora en sadan helhetsbedomning har MD, som tidigare namnts, framst
uppehallit sig kring det aktuella varningsbrevets utformning, avsandare och
mottagarens befogade intryck av detta.

6.5 Innebar MD 2004:14 (Ampac) en
andring av rattslaget?

Som nadmndes ovan &r detta det forsta och enda avgdérande dar MD helt
ldmnat k&randens talan om varningsbrevs otillbérlighet utan bifall. Eftersom
MD &ven forde ett relativt omfattande resonemang kring varningsbrev i
allménhet, mot bakgrund av de olika regler en avsandare har att iaktta, finns
darfor anledning att undersoka om avgorandet innebar en &ndring av
rattslaget. | doktrinen har det papekats att det av domen framgar att
bedémningsnormen for varningsbrev & mer liberal &n vad den
marlgggdsréttsliga otillborlighetsnormen &r i Ovriga marknadsrattsliga
mal.

Eftersom de varningsbrev som anvéandes i samtliga tidigare fall (forutom
vissa av dem i HDT) bedémdes vara otillborliga, &r det min uppfattning att
MD i detta avgérande hade behov av att mer utforligt redogora for varfor
det brev som bedémdes i detta mal skulle tillatas. Med beaktande av det
aktuella brevets utformning och mottagarnas intryck av detta var domslutet,
enligt min mening, inte sarskilt forvanande. Domen kan darfor inte sagas
innebdra en andring av réattslaget och végledning kan fortfarande hamtas
fran de tidigare avgérandena gallande varningsbrev som foregick detta.

6.6 Provning av varningsbrev enligt
konkurrenslagen

Att varningsbrev kan prévas enligt KL har i princip besvarats ovan; mot
bakgrund av lagens tillampningsomrade och gemenskapsréattens rattspraxis

25 Bengtsson, Lyxell, a.a., s. 87.
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finns teoretiska forutsattningar for att sa kan ske. Syftet med detta kapitel &r
dock att underséka om sa bor ske.

En prdvning av varningsbrev enligt KL skulle troligtvis innebéra att
forfarandet bedéms mer utifran den atgard den verkligen ar. Med detta
menar jag att otillborliga utskick av varningsbrev mer kan ses som en
avsattningsframjande atgard i syfte att hdmma konkurrensen pa marknaden
(i vart erhalls denna effekt) &n en marknadsforingsatgard. Det sagda
stammer sarskilt val for det fall varningsbrev endast tillstélls den misstankte
intrangsgoraren, eftersom inslaget av marknadsforing da ar hogst begransat.

Om varningsbrev provades enligt KL anser jag att det skulle ligga narmare
tillhands att gora en helhetsbedémning av den vidtagna atgarden istallet for
att, som MD gjort, primart uppehalla sig vid utformningen av breven.
Konsekvenserna av en sadan bedémning har redan diskuterats men har kan
papekas att provningen sannolikt skulle omfatta vissa av de dvervaganden
som gjorts i amerikansk ratt. Prévningen i det enskilda fallet skulle i sa fall
aven syfta till att faststalla huruvida de tva kumulativa kriterier som stélldes
upp i ITT Promedia &r uppfyllda.

Ytterligare skillnader mellan prévningen av varningsbrev enligt MFL och
KL framgar av de sanktioner som kan aktualiseras. Som visats ovan uppstar
ofta olika goodwillskador i samband med att varningsbrev tillstalls saval
potentiella som existerande kunder till den pastddda intrangsgoraren.
Utredningen ovan har visat att varningsbrev framst beddms utifran
generalklausulen i MFL. | dessa fall utgar inte skadestand forran ett av
domstolen meddelat forbud Overtratts. MFL erbjuder darfor i dessa fall
endast ett skydd mot framtida skador. Nagot ansvar aktualiseras saledes inte
for ev. redan uppkomna skador till f6ljd av att varningsbrev anvants. Enligt
KL finns daremot mojlighet till skadestand redan vid en forsta oaktsam eller
uppsatlig overtradelse av bestammelsen om forbud mot missbruk av
dominerande stallning.

De ovan redovisade fordelarna med en prévning av varningsbrev enligt KL
maste stallas mot nackdelarna med att den fria konkurrensen hdammas i
alltfor stor utstrackning. Vidare utgar, som ovan namnts, saval svensk ratt
som gemenskapsratten fran en positiv syn pa immaterialratternas verkningar
pa marknaden. Det immaterialrattsliga skyddets konkurrensframjande och
konkurrensbegréansande effekter har redan balanserats genom de olika
rattigheternas skyddstid och former av tillatna utnyttjanden. En avvagning
mot den fria konkurrensen gors dven i KL genom att endast vissa atgarder
av dominerande foretag forbjuds. Av dessa anledningar vore det inte rimligt
att infora en bestammelse i KL som tar sikte pa atgarder vidtagna av ett
foretag som inte innehar en dominerande stéllning. Av dessa anledningar
anser jag darfor att den nuvarande I6sningen som innebadr att ett mindre eller
normalstort foretags anvéndning av otillborliga varningsbrev kan
sanktioneras endast enl. MFL &r lamplig. Liknande atgarder av dominerande
foretag bor dock aven kunna bli foremal for KL:s sanktioner.
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7 Praktiskarad

For att sammanfatta den ovan gjorda utredningen och besvara den
inledningsvis valda fragestéallningen foljer har en rad praktiska rad som
generellt kan anses gangbara vid anvandning och utformning av
varningsbrev vid misstanke om immaterialrattsligt intrang.

Innan varningsbrev skickas, vidta lampliga atgarder for att faststalla den
egna rattighetens existens samt intrangets faktum. Detta géller sérskilt for
registrerade rattigheter.

Reservera skélig tid for mottagaren (konkurrenten) att besvara brevet
innan kunder kontaktas eller andra rattsliga atgarder vidtas.

For registrerade réttigheter: ange relevant registreringsnummer for de
rattigheter som mottagaren misstanks gora intrang i.

For icke-registrerade réttigheter: gor sérskilt tydligt att det ar avsandarens
egen uppfattning om intrangets existens som avses. Detsamma galler dven
da varningsbrev tillstalls andra parter &n den misstankte intrangsgoraren.
Anvand passiva formuleringar, som t.ex. att mottagarens produkt ”synes
gora intrang” och att rattsliga atgarder "kan komma” att vidtas.

Kombinera ej reservationslosa pastdenden med hot om réttsliga atgarder
om det rader ndgon tvekan om den egna rattighetens existens eller
intrangets faktum.

Hota inte uttryckligen med skadestand men ange berakningsgrunden for
sadant samt att ranta utgar en manad fran dagen fran att brevet mottagits.

Uttryckligen forbehall de rattigheter som aberopas och specificera
noggrant vilken produkt som anses utgora intrang.

Ange om motparten bestritt pastdendet om intrang samt bifoga ev.
skiljedom eller annat utdrag till stod for de pastaenden som gors.

Ge en kort bakgrund till tvisten samt den verksamhet som bedrivs.
I lampliga fall, erbjud mottagaren en férhandling om licens.

Anvand &n mer forsiktiga formuleringar om avsdndaren ar ett stort och
valetablerat foretag pa marknaden eller om denne redan vidtagit andra
atgarder for att tillvarata sin rétt.

Tillstéll inte en och samma mottagare flera varningsbrev inom kort tid
(skicka inte sa mycket som fem brev pa sex manader eller tva brev inom
tre veckor). For icke-industriella rattigheter, skicka dock ett flertal (ca.
fem) brev innan preskription intréder eller rattighetshavaren anses ha
forsuttit sin ratt att patala intrang (d.v.s. innan passivitet intrader).

Skicka varningsbrev i god tid innan interimistiska atgarder soks.
Anvand rekommenderad forsandelse med mottagningsbevis.
Ta reda pa vilken effekt varningsbrevet kan fa da det skickas utomlands.
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Bilaga A (brev fran Ekomix)

Domsbillaga

EKOMIX
ENERGI

Att: Rolf Rosén
Alviksrigen 77
161 3 BROMMA

Betrifande det svenska patentet or E3067255-4,

Under hdsten och vintemn har et firemg vid namn ETA-system AB agerat pd dex svensia
marknaden och hivdat att de har cim ant gliversa och marknadsfdra produkier som nytgar
akuellt patent,

Tyvir har aven OY Coolex AB deltagit { an sprida felakdy information | denna sk
ETA System AR har ingen rfitt att tilverka eller silja den aktuells anliggningen.

Av bifogade prowknlisutdrag frin PRV daterat 1992.10.12 framgdr klart an
Ekomix Energi KB bide 1r deligare | patentet och ensam lesastagare Gl patentet ifriga

Dot betyder att Ekomix Energi KB har exklusiv et att pd den svenska marknaden
exploaters patentet (e den aktuella rirmeaniigemingen,

Ny _vidtager vi pittsliga Medrder

Vi har redan instimt OY Coolex AB till ritlig prévaing i Finland och mu gir vi vidare |
Sverige.

D4 ETA-Sysem AB, tots vamingshrey frin oss vad giller sivil vilseledande
marknadsfiting som patentintclng, fortsditter sin verksamhet har vi beslutar ait vidtaga
rinsliga digdrder | drender. V1 har viint oss till advokat UY Dahlgren, Ryden &
Carlsten Advokatbyrd, som fitt vdrt nppdrag att vidtsga rittsliga Atgirder.

| dewa fall miste vi fista er uppmirksamber pd an dven ni som lnstallatdr, képare eiler

den som anviinder en sidan virmeanliggniog frin ETA- System gir er siyldig till
patentintring.

Ekoeus Esergn KB Teicfon Telefas

W inerguien 1 ) 027 - 130 &0 JZTY - 150 35
€31 43 BOLLNAS
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ERUMIN ENMEKIS]

Det ir namurligovis wdldgt ant behdva meddela detta, men vi vill inte att nd ska hamna & en
situation, som kan leda GIl an en investeringsbeslur, som fums pd koka grunder dsamiar
er canade konsekvenser,

Vi vill samtidigt pdpeka att den sk. Varmex produkien jnt¢ inneflattas av denna
konflikt, Yarmex tekniken ir bl.a en av Elektrohux och Alfa Laval patenternd teknik

Har Ni ndgra frigor ¢4 hér gima av Er

Bollnds 1993.04.30
Ekamix Energi KB
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Bilaga B (brev fran
Sjofartsverket)

&

SJOFARTSVERKET = icE 35050

“Jurlil Er batacuring

jl.c;:rlahuum 011-15 13 06 MAUTIC CENTZR AB

SREFPSBROFLATSEN ]

411 18 GOTEBCRG
BILAGA
MARKNADSDOMSTOLEN

mk 1999 <04 20D
ol BT e -

Upphovsratt tiil sjékert m.m

§jdfaresverket har Under en td fir: drskessicner med Nagtische
Veraffeadichung Verlaggesellscha® (NV) a giende upphovsrsinging
m.m Sjéfartaverket kriver att NV skall betala ersdtming sftersom
marimadsfiring och fErailining i Sverige av de gj8kort NV direl eller
indiekt tillhandahdller avseende yveaska fartomriden immefastar ctt
stnywjands av Sjdfartsverkets upphovarie 4l de sjakort som Sjéfartsverket
tillverkat Gver samma fartomriden och som alltsd frutsittar sameyeke frin
Sjbfaroyverie: sida, Sjafarsvesket eppstiller som villkor exliggande av

skilig licengavgrfr, vilket inte har godtagits frin NVis sida,

Enligt lagea (1960:723) om upphoveriss tll liverira och kensmirliga verk
giller upphovsrdrtea dven fir kartor och sjlikort. Det ir inte bara kopieting
av gjekort somm anses WIgtra upphovsrinsinmring, Bx inodng |
Sjdfansverkes upphovaritt kan dven fGreligga vid firsiilining av sjdkort och
andes publikatoner.

i erinras om am Ni, efter mottagandat av derta brev, ints kan dbesopa att
intring har skest | god tro om Ni fermiter ar marknadsiora cch firsilja
sjlikert sora NV direke eller indirelt dllhandahallic

Om NV inte aceeptesar att ingd avial med Sjéfarssverkst och betala skifliga
avgiiter fir utnytjandst av Sjifartsverkets sjikort kommer vi are vidia
rireliga deglirder mot de foretmg och orgamisationer som gér inming { vir
upphovszdtt. Deftq kan Sven kormma an omfatta Er eftersom Ni silljer NV s
produkter | Svezige,

frigor kan Ni gima koptakts mig.
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Bilaga C (brev fran HDT)
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Bilaga D (brev fran Ampac)

AMERICAN PACIFIC CORPORATION

December 20, 1995

Mr, Michael Beilliprom
Managing Director
Sprinklerhusat
Sirbmifallsvagen 20
135 49 Tyrest
Sweden

Subj: “Halotron" Fire Protection Products

Dear Mr. Beilifprom:

commescial market place a product known as "Halotron FS 49 C" (or alternatively known
as “Halotron II"). American Pacific Corporation — Halotron Division (formerly Ampac,
Inc./Halctron, Inc.), a USA based specialty chemical company, is the owner of the
wridwide rights to produce and sall the "Halotron” fire protection products. This was
m?ﬁgﬁﬁu by the American Arbitration Association (AAA), in its July 22, 1999
Partial Award in the matter of Ampac, Inc. vs. Sydsvensk Produktutveckling AB, 3
Swedish Corporation, and Jan Andersson, Case Number 81.153.002696 (attached).

The decision of the AAA is readily enforceable in Sweden, as well a5 other connines.

} It has come to our attention that Sprinklerhuset is currently offering for sale in the

We are aware that despite his conveyance of exclusive rights to this preduct to us in
1552, Mr. Andersson has continued to attempt to market Halotron fire extinguishing
agents lo other distributors. In addition, other companies might have fraudulently
represented to others that they own rights to Halotron fire extinguishing agents. The
altached arbitration award as well as the voluminous literature published in international
trade publications since 1993 should make it clear to Sprinklerhuset that American
Pacific Cerporation, based in Las Vegas, Nevada, USA, is the sole owner of the
Halotron fire protection technology and the “Halotron® name. We have created, at great
expense, the "Halotron”™ market through our marketing program over the last six Years.

We have cbserved that Sprinklerhuset, in published literature (see attached excerpt from
your internet site), claims that it supplies "Halolron FS 48 C."

As the owner of all rights to Halotron products, we insist that Sprinklerhuset immediately
cease all sales and marketing of the Halotron products and use of the Halotron name. If
you wish to continue sales of the products, you should contact us directly to discuss the
possibility of 3 licensa agreement allowing you to sell Halotron FS 43 C. This also
appiies 1G all completad or contemplated instaliations, including those made for the
Swedish and Morweigan Defense Forces, and commercial maritime applications. To that
end, we request that Sprinklerhuset provide detailed information on all previously

ITTOHOWARD HUGHES PARKWAY - SUNTE 300 « LAS VEGAS, MEVADA 83109
PHONE (T02) T35-2200 + FAX (T02) 735-4678

73



Wr. Michael Bellifprom
Decamber 20, 1998
Page 2

completed Halotron insiallations, so that compensatory issues can be discussed and
seftled.

I We fully intend to preserve our rights. The unauthorized distribution by Sprinklerhusat of
" our technology and products is a violation of law, is detrimental to our company and
materially affects our ability to do business in the fire protection ind usiry. Again, we

have spent substantial resources establishing the *Halotron® market that Sprinklerhusat
appears to be attempting to invade without regard to our rights. Your immediate
response fo our concems is required.

If a response is not received by us, on 2ll pending quastions, at the address below, by

iax of ocihenwise, before January 3, 2000, we will be forced 1o pursue our remedies in a
different way in order to prasarve our rights. This alternative is not our preference, but
we really have no other choice if you decide o be non-responsive.

We await your response,
Sincersly, _
David Keys
Execulive

President

cc:  Mr. Tomas Setterberg, Lageridf and Leman Advokatbyra
Gateborg, Sweden

Enc.
DNK/
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Bilaga E (brev fran Proline)

MARKNADSDOMSTOLEN
Ink 2004 -10-25

mr‘cﬁfézmuz

Biste referendkond il Prolive-metoden]

Vi tackar for &t Wi stallt upp ock Brhoppoingsvis fortsitter som refersnslund {5t Proline-
metnden. Som MNi informerems om #r sigrs dagnr sedan her Svensk Rocnfodring i VEst
AB(SRV), med VD och majoritetsigare Pir Wallentheim samt styrelssordflirande I.-a:‘s
- Rangng, d=n 1 sspismber 2004 upphiist aft vars licepstagare av Proline-metoden. Proline AB
sger metoden, varumbirket och patent. Vi bifogar en kopia av det tidigare brevet om Ni skulle
ha rmissat det. '

SEV ber brutit snoerbeter gi::nnm a1t int= viljs fortshittz som licensmgere, Ansvaret iﬁr‘dm
ligger helt pd SRV efiersom man inte ens velat ga | Rrchendlinger om ctf fortsan semerocic
och et nytt utaytfandeavial. Dette beror inte pé att Proline-metoden skulle vara dalig pd
nbgot sist. Tvariom.

SRV her valt et fonsitta sin verksemhet utan nyttjandsritten och men tar Sver det arbeissEn
som SRV tillzodogjort sig som licenstagers, Men anser sig siledes kunne gd vidars med den
rir-i-ir-metod som Proline utvecklat och & Sgare till. Proline kommer ints =iz stillahgands se
demu urlpl

Eftessom du som r=fersoskund fir Proline-metoden har tagit p dig ott visst ansvar forvantar
vi oss &t du inte liter dig ubaytas fr ndpon ossridis plagiatvarksamhet,

Vi ger gima et du fortsémer som referenskund (Or Prolivs-mstoden och vi vill ba on niicmare
kontakt Med tanke p& SRV's upphtirande med Proline-metoden keg det ocksd varz en
trypohet fir Er med on dirsktizontalt med Proline, om ndgot skufls kringls med den giorda
insallationen. Vi vet iote vilks garantiftapanden som SRV gjort och om och hur de kommer
att hamiera dette.

Vi ber Er it meddels om Ni vill std kver som referenslomd {6 Proline-metoden, Qavaett om
Ni vill eller inte, 58 ridar vi Er att omedelbart krEva gtf bli strukpa p& den listz som finns pi
SRV's hemside och cventusllt publicerad pé annar shrt, Dette for aft N skall undvika en
VT sieation vid sarial med dern som farhir sig om Prolins-metoden.

Wivil] glirne ha £a respops péA hur Wi upplever Proline-metoden och den uppkomna

situntionon, Tag ptime kontakd. Mi kan nd oss pd telefon 031-779 22 00, aller per mail
info@prolineah g2 sllar postadrass Proline Entreprenad A, Box 399, 551 15 Jonkdping,.

Vinligs hiflsninper
Proline Enirsprened AB

Sten Edsirfim
YD
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Bilaga F (brev fran Dancop A/S)

-
dancop intemational afs
Essdplast Gelhenburg AB )
Matia Wernby Banegraven &
Ga. Flugplatsv. B DK-3550 Slangerup
5.42" 47 Terslanda E:mﬂk -
£g na 22
Sverhyé ANKOM VAT na 16643525
337 -12- 10
T +4547333100
L - % + 45 4'.? 33 55 33
- Slangerap, 1997.12.04 %
e STOCKHOLMS TINGSRETY

Meddelse til vore forhandlere

Som bekendt har der siden efterdret 1993 Horeret produkier pd markedet, der er direkte kepier af
Dencop Intematictial AS preduktprogram.

} Denne serie af kopiprodulaer opstod ved at den ddligere adminiswends direkegr for Dancop A/
indledts et persanligt samarbejde med den daverende gventke hovedforhandler Steen Indusol AB,

1 med det formal at overfisre produkdons-og salgemzssig know-how til Steen indusei AB.

| Besluliatet af dette samarbejde blev st der | efterdret 1993 var overfprt tilstrzkkelig know-how tl

“ Steen Industd AB i, at dene firma kunne indleds produkdon og salg af en produkiseris, der
desigomessigt var en direlne kopl of Dincop’s, ’

Dere har bevirket at Dancop Intemational A/S i en rekke caropziske lande sagsggle Sieen Induswi
AB med det formal 2t 4 denne kopiproduktion standset .

] Den 7T cktober 1957 er sagen blevet juridisk afgjort ved retten i Brauns chwresig i Tysland. For ac fi
ende pd sagen har Dancop Intematicnal a/s accepteret ot forlig med Ste=n Industri AB.

Vied detta forlig forpligtiger Steen Industd AB sig ul at betale ep erstamning til Dancop International
AJS for benyttelse af Dancop’s design.

Endvi.dm forpligtiger Steen Indusrt AB sig til senet d ¥ December 1997 at indetille fobrikadon og
s:.lg sf produkitypen: TM spejle ( Dancep’s benzvaelse) MT (Steen Industd AB benmvnelse ).

L
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Bilaga G (brev fran Fiskars)

Oversattning av svarandens varningsbrev i Fiskars®*

"Det har kommit till var kdnnedom att Ni salufor rafsor vars blad ar
vasentligen liknande vart bolags i Finland ménsterregistrerade rafsblad. Vi
bifogar till Er kdnnedom en kopia av saga monsterregistrering (nr 9858).
Forutom att rafsans yttre helhetsform till sina detaljer t.0.m. betraffande
antalet taggar ar nastan identisk med det registrerade monstret, papekar vi
aven att rafsan ocksa har samma orangea farg som vart bolags produkter
allmant har. Denna omstandighet ger anledning att tro, att man uppsatligen
hos kunderna vill skapa en forestallning om Fiskars’ produkter och saledes
dra fordel av det goda rykte som Fiskars’ produkter har uppnatt, varfor
forfarandet bor anses som otillborligt forfarande i naringsverksamhet... Till
vart bolags skyddspolicy hor att strikt bevaka vara rattigheter och att krava
ersattning for krankande forfaranden i den utstrackning som géllande lag
mojliggor. Ytterligare papekar vi, att da Ni nu ar medvetna om det skydd
som foljer av ikraftvarande monsterregistreringar, kommer i fortsattningen
allt krankande forfarande att betraktas som uppsatligt och som likgiltigt for
gallande lagstiftning. De ersattningar som kommer att kravas for uppsatligt
och avsiktligt forfarande kommer att vara hogre an for oavsiktligt
forfarande... Vi forbjuder Er att fortsatta marknadsforingen av produkterna
och att kranka den ensamréatt som foljer av monsterrattslagens 5 8. For att
snabbt fa saken i ordning ber vi om Ert svar och meddelande per brev om att
tillverkningen och marknadsféringen har upphort. Ert svar bor innehdlla
uppgifter om antalet hittills tillverkade och salda produkter som kranker var
ratt samt om antalet produkter som annu finns i Ert lager.”

¢ sandvik, Bjorn, Skada orsakad av otillbérligt férfarande i naringsverksamhet — HD:s
praxis pekar pa behovet av en sarreglering, s. 527, JFT 5/2006 (forfattarens dversattning).
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