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Summary

This thesis is a comparative study of Swedish and Japanese law as to how
damages for infringement of intellectual property rights, with emphasis on
patent rights, are calculated in general and in practice. The thesis is divided
into six chapters, the first being an introduction.

The second chapter examines the general principles relevant for the
estimation of damages arising from an intellectual property infringement.
Therein the general framework of the Swedish regulations and the reasoning
behind them is explained. This includes how basic tort principles in Swedish
law apply in a case of intellectual property infringement.

The third and fourth chapter examines the Swedish and Japanese rules for
estimating damages arising from intellectual property infringements as they
are expressed in their respective laws. Since both countries have made
amendments to their laws in this area in fairly recent times (Japan in 1998
and Sweden in 2009) the chapter includes a brief look at the laws in their
older form as well as after the respective amendments.

The fifth chapter focuses specifically on the estimation of damages in the
case of a patent infringement, comparing the Swedish and Japanese rules,
including extensive references to relevant case law.

The sixth and final chapter examines the differences and similarities of
Swedish and Japanese law using a hypothetical case of patent infringement.
The different rules are applied to the same facts and the result is used as a
basis for comparison of the Swedish and Japanese rules. The author’s own
comments are predominantly found here.



Sammanfattning

Denna uppsats &r en komparativ analys av hur erséttningar vid
immaterialrattsliga intrang beraknas i svensk respektive japansk ratt.
Tyngdpunkten ligger pa hur berakningen gors vid patentintrang. Uppsatsen
ar indelad i sex kapitel, varav det forsta bestar av en inledning.

I det andra kapitlet belyses den generella uppbyggnaden av och vilka
principer som ligger till grund for ersattningsreglerna pa immaterialrattens
omrade med utgangspunkt i svensk ratt. Detta inkluderar hur allmanna
skadestandsrattsliga principer tillampas vid intrang i immateriella
rattigheter.

Det tredje och fjarde kapitlet behandlar hur lagstiftaren i respektive land
valt att formulera erséattningsreglerna och vilka lagstiftningstekniska
l6sningar de valt. Da regelsystemen i bada landerna genomgatt forandringar
i relativt modern tid (Sverige 2009 och Japan 1998), belyses de nya
lydelserna i relation till hur de var formulerade tidigare.

| det femte kapitlet laggs fokus pa ersattningsbestammelserna vid
patentintrang och framforallt hur domstolspraxis pa omradet ser ut i
respektive land.

I det sjatte och sista kapitlet gors en komparativ analys av respektive
lagstiftnings angreppssatt. Detta sker med utgangspunkt i ett hypotetiskt fall
av patentintrang, varpa reglerna tillampas och slutsatser dras utifran de olika
resultaten. Forfattarens egna kommentarer aterfinns ocksa huvudsakligen i
detta kapitel.
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1 Inledning

1.1 Introduktion till amnet

Att berdkna en (for alla parter) rattvis ersattning till den skadelidande vid
ett immaterialrattsligt intrang &r en av de knepigare aspekterna av det
immaterialrattsliga regelsystemet. Rent teoretiskt ar det svart (for att inte
saga omojligt) att ta i beaktande sa manga parametrar som skulle kravas for
att gora en korrekt bedémning av skadestandets storlek. Dessutom ar
skadestandets storlek i rattighetshavarens 6gon den viktigaste fragan nar en
talan fors. Om réttighetshavaren inte k&nner sig ha en férhoppning om att
kunna reparera den skada som intranget medfort genom att fora talan
riskerar lagstiftningen att tappa en del av sin verkan. A andra sidan &r det
knappast rattvist eller onskvart att intrdngsgoraren skall tvingas betala ett
skadestand som Overstiger den skada som rattighetshavaren faktiskt lidit.

Denna balansgang har lagstiftare och domstolar i samtliga
industrialiserade nationer varit tvungna att angripa och sa har man ocksa
valt att gora pa olika satt. Under min tid pa juristprogrammet har jag haft
formanen att spendera fyra terminer at studier i Japan. Ett land som
kulturellt sett naturligtvis ar otroligt annorlunda gentemot Sverige, men som
samtidigt har manga fler gemensamma namnare an en forsta anblick
antyder.

En tydlig skillnad gentemot svensk akademisk kultur &r att varje elev vid
starten av sina hogskolestudier soker handledarskap hos nagon av
fakultetens professorer, ett férhallande som sedan fortsatter studietiden ut. |
mitt fall hade jag formanen att fa handledas av herr Mazabumi Suzuki, en av
fakultetens professorer i immaterialratt och med mangarig erfarenhet av
arbete med immaterialrattsliga fragor inom det japanska handelsministeriet.
Under vara seminarier hamnade diskussionerna inte sallan i fragor kring
bedémningar av skadestandets storlek, varav upplagget till denna uppsats
vaxte fram.

1.2 Syfte och fragestallning

Syftet med uppsatsen &r saledes att belysa skillnader och likheter mellan
hur lagstiftare och domstolar valt att angripa problemet med bedémning av
skadestandets storlek vid immaterialrattsliga intrang. Forhoppningsvis kan
detta leda till ett bredare perspektiv och kanske storre forstaelse av amnet an
vad en genomgang av enbart svensk ratt gjort.

Uppsatsens amnar altsa att besvara fragan “hur bestams skadestandets
storlek vid intrang i immateriella rattigheter i svensk respektive japansk
lagstiftning”.



1.3 Metod och material

Jamforelsen mellan de bada rattssystemen har gjorts genom tillampning av
komparativ rattsdogmatisk metod, dvs. analys av respektive lagstiftnings
rattskallor.

Detta tillvagagangssatt har inte varit helt friktionsfritt, dels p.g.a. att det ar
en fraga som inte har dgnats valdigt mycket intresse at i doktrinen i varken
Sverige eller Japan och dels pga en relativ brist pa relevanta avgdéranden i
hogre instans. Ej heller domstolarna motiverar i domsluten sina
stallningstaganden i dessa fragor i ndgon storre utstrackning. Ett annat
problem har varit det faktum att jag p.g.a. sprakbarriaren inte kunnat ta del
av japanska rattskéallor i den utstrackning som varit 6nskvért. De delar av
uppsatsen som beror japansk ratt baseras saledes pa japanska rattskallor i
den man de funnits tillgangliga pa engelska. Med stor hjalp av professor
Suzuki i de lagen da dessa kéllor lamnat luckor, har det varit mojligt att i
slutdndan fa till stand en for uppsatsens syfte och fragestallning
tillfredsstéllande Gversikt av rattslaget.

1.4 Disposition och avgransningar

Uppsatsens forsta halva inleds med en 6versikt av den teoretiska
bakgrunden till ersattningsreglerna vid immaterialrattsliga intrang i svensk
ratt. Detta inkluderar hur grundlaggande skadestandsrattsliga principer
paverkar bedomningen. Denna del av uppsatsen ar en nddvandig bakgrund
till den fortsatta framtallningen, men &gnas dérefter inget vidare utrymme.

Nésta kapitel beskriver hur den svenska lagstiftaren valt att formulera
ersattningsreglerna pa immaterialrattsomradet. Reglerna har nyligen andrats,
men da det mesta av doktrinen tar sikte pa den aldre lydelsen har jag valt att
beskriva denna forst, for att darefter beskriva vad andringen inneburit.

| det fjarde kapitlet malas motsvarande Gversiktsbild av
ersattningsreglerna i japansk rétt upp.

Den andra halvan av uppsatsen &gnas at ersattningsberakningen vid
patentintrang. Valet att fokusera pa just patentintrang motiveras inte minst
av tillgangen pa doktrin och rattsfall. Det femte kapitlet inleds darfér med
en beskrivning av hur de japanska erséttningsreglerna inom patentratten
formuleras och fortsétter darefter i en 6versikt av rattspraxis. Motsvarande
framstéllning gors dérefter for svensk patentrétt.

| det sjatte och sista kapitlet appliceras de svenska respektive japanska
reglerna pa samma hypotetiska fall av patentintrang, i syfte att darefter dra
slutsatser om skillnader och likheter mellan de bada regelsystemen.



2 Erséattningar vid
immaterialrattsintrang i
svensk ratt — en oversikt

Inom immaterialrétten ersatts rattighetshavaren for ett olovligt intrang
genom skadestand.1 En grundlaggande princip inom svensk ratt ar att
skadestand inte utgar vid s.k. ren formogenhetsskada om det inte féljer av
avtal eller om det inte finns uttryckligt stod for det i lag.2 Sadant lagstod
star dock att finna i samtliga lagar pa immaterialrattens omrade.3

Utgangspunkten &r att rattighetshavaren skall fa ersattning dels for sjélva
utnyttjandet av hans rattighet och dels for den (ekonomiska) forlust han lidit
till foljd av intrdnget.4 Darigenom far skadestandet en kanske framst
reparativ funktion. Aven ersattning for lidande och annat férfang kan utg
genom s.k. ideellt skadestand. Mojligheten att utdoma ideellt skadestand var
tidigare forbehallet upphovsréttsliga intrang men efter en lagandring 2009
finns mojligheten i samtliga lagar pa immaterialrattens omrade.5

I grund och botten foljer ersattningarna inom immaterialratten allménna
skadestandsrattsliga principer, men gor dven en rad viktiga avsteg (inte
minst vid culpabeddmningen). For den kommande framstallningen &ar det
darfor oundvikligt att namna nagot om dessa grundlaggande principer och
hur de relaterar till ersattningsberakningen vid immaterialréttsliga intrang.
Innan dess skall dock ndgot sagas om ersattningsreglernas tankta funktion.

2.1 Ersattningsreglernas funktion

Reglerna om ersattning inom immaterialratten ar tdnkta att ha en framst
reparativ, men till viss del ocksa en preventiv funktion. Den som lidit skada
skall ersattas for denna och eventuella skadevallare skall avskrackas fran att
bega intrang.6

| forarbetena framhalls det ofta att ersattningen maste séttas till ett sa hogt
belopp att det inte kan vara lonsamt att kalkylera med skadestand istallet for
att forvarva rattigheten pa laglig vag.7 Samtidigt skall inte rattighetshavaren
Overkompenseras utan endast kompenseras for den faktiska forlust han lidit.

Det blir saledes i svensk rétt inte aktuellt att utdoma skadestandsbelopp
som ar hogre an den faktiska skadan sdsom kan ske i t.ex. amerikansk ratt
genom punitive damages.

1 Se PL 588, ML 368, VML 388 och FL 19§, URL 548 m.fl.
2 Se SKL 1:1 resp. 2:4

3 Se Koktvedgaard s.526

4 Med ett latinskt uttryck: "Restitutio in Integrum”

5 Se Koktvedgaard s.526

6 Se prop. 1985/86:86, s.30

7 Se t.ex. prop. 1985/86:86, s.31



2.2 Skadestand enligt allmanna
skadestandsrattsliga principer

Den vagledande principen i svensk skadestandsratt ar att en skadelidande
genom skadestandet ater skall forsattas i den situation som forelag innan
skadan intréffade.8 Den skadelidande skall varken under- eller
dverkompenseras, vilket ger skadestandet en forst och framst reparativ
funktion. En viss preventiv funktion kan skadestandet rimligtvis ocksa sagas
ha, dven om detta till storsta del tillgodoses genom mojligheterna att utdéma
boter eller t.o.m. fangelse for intrangsgoraren.9

Innan ett skadestand kan démas ut maste dock en rad forutséttningar vara
uppfyllda. Dessa s.k. ansvarsforutsattningar ar av objektiv saval som
subjektiv natur och maste alla vara uppfyllda for att skadestand skall kunna
utdémas.

For att de objektiva ansvarsforutsattningarna skall vara uppfyllda kravs:

(1) att en skada uppkommit,

(2) att det finns en presumtiv skadevallare,

(3) att det &r dennes aktiva handling som orsakat
skadan och slutligen att det:

(4) foreligger en adekvat kausalitet mellan denna
handling och skadan.

Den subjektiva ansvarsforutsattningen ar uppfylld om den presumtive
skadevallaren inte iakttagit den aktsamhet som situationen kréaver.
Beroende pa situationen kan det kravas att skadevallarens handling skett
uppsatligen, eller med ndgon form av oaktsamhet. | vissa situationer
uppfyller t.o.m. skadevallaren det subjektiva ansvarsrekvisitet oavsett hur
aktsam eller oaktsam han varit. | dessa situationer sdgs det foreligga ett
strikt ansvar. Hur det subjektiva ansvarsrekvisitet uppfylls i varje given
situation framgar av lagstiftning och praxis.10

2.2.1 De objektiva ansvarsforutsattningarna vid
ett immaterialrattsligt intrang

2.2.1.1 Uppkommen skada

Att skada for rattighetshavaren uppkommer pga av ett intrang torde i de
flesta fall vara uppenbart. Vilka former av skador det normalt rér sig om
behandlas nedan i avsnitt 3.6.1.

Kopplingen mellan ett intrdng och en skada ar dock inte absolut och att
skada uppkommit maste darfor alltid faststéllas. Inte sdllan leder detta till
avsevarda bevissvarigheter, vilket kan fa negativa konsekvenser for

8 Denna princip betonas i samtliga immaterialréttsliga lagars forarbeten, se t.ex. SOU
1958:10 5.333, SOU 1967:35 s.277, prop.1969:168 s.239

9 Se t.ex. URL 853, PL 857 m.fl.

10 Mer om detta i avsnitt 2.2.2



rattighetshavaren. Det gar att ge teoretiska exempel pa nar ett intrang inte
medfor skada for rattighetshavaren11, men i praktiken torde dessa
situationer vara ovanliga.

2.2.1.2 Presumtiv skadevallare

For att 6verhuvudtaget kunna utreda fragan om skadestandsansvar kravs
att det gar att utpeka en misstankt skadevallare. | ett immaterialrattsligt
sammanhang innebar det att det maste vara majligt att identifiera en
intrangsgorare.12 Denne kan givetvis vara en fysisk saval som juridisk
person. | vissa fall kan en arbetsgivare béra ett principalansvar for sina
arbetstagares handlingar.13

2.2.1.3 Aktiv handling

Den skada som uppkommit maste vidare ha vallats av skadevallaren genom
en aktiv handling. Betydelsen av aktiv handling ar dock inte alltid den som
det kan forefalla av ordalydelsen. Man far istéllet se till vilken grad av
handlande som krévs i en given situation. | vissa situationer féreligger
handlingsplikt, vilket innebér att passivitet ocksa kan ge upphov till
skadestandsansvar.14 | andra anden av spektrumet finns situationer dar
handlandet &r urséktat oavsett att det orsakat skadan. Detta kan t.ex. vara
fallet vid n6d- och nodvarnssituationer eller da handlingen skett med den
skadelidandes samtycke.15 Dessa situationer brukar sorteras under
begreppet objektiva ansvarsfrinetsgrunder. Saledes omformuleras ibland
kravet pa aktiv handling till att det skall finnas en avsaknad av objektiva
ansvarsfrihetsgrunder.16

Vad exakt som utgor en skadevallande aktiv handling inom
immaterialratten beror naturligtvis pa vilken typ av rattighet det ar fraga om.
Inom upphovsrétten kan t.ex. urskiljas fyra kategorier av handlingar som
kan medfora skadestandsansvar: olovligt utnyttjande av
rattighetsinnehavarens verk (URL 8§ 54 st.2), intrang i rattighetshavarens
ideella ratt (URL § 3), asidosattande av testamentarisk foreskrift (URL § 41
st.2) samt vid krénkning av titelskyddet (URL § 54 st.3 i kombination med
50).17

Pa patentrattens omrade ar de handlingar som inkraktar pa patenthavarens
ensamratt (PL § 3) skadestandsgrundande. | denna ensamratt ingar bl.a. all
tillverkning och forséljning av den patenterade produkten.18 Alla olovliga
handlingar som anses falla inom dessa kategorier kan alltsa leda till
skadestandsansvar. Mer kan naturligtvis sagas i detta amne, men det ar
bortom denna uppsats rackvidd.

11 Se t.ex. Karnells exempel i “Skadestandsbestamning vid patentintrang”, s.253, fotnot
11

12 Se Eltell och Radetzki, ”Skadestandsbeddmning vid intrang i upphovsratt” s.231

13 Se Hellner, "Skadestandsratt” s.149

14 Se Eltell och Radetzki, "Skadestandsbeddmning vid intrang i upphovsréatt” s.229

15 Se Eltell och Radetzki, "Skadestandsbeddmning vid intrang i upphovsréatt” s.229

16 Se Eltell och Radetzki, "Skadestandsbeddmning vid intrang i upphovsréatt” s.229

17 Se Eltell och Radetzki, "Skadestandsbedomning vid intrdng i upphovsratt” s.233

18 Se upprakning i PL 3§



2.2.1.4 Adekvat kausalitet

Begreppet adekvat kausalitet har tva led. Dels skall det foreligga en
kausalitet (alltsa ett rent orsakssamband) mellan den aktiva handlingen och
den uppkomna skadan och dels skall denna koppling vara adekvat. Med
adekvat avses att skadan uppkommit som en normal eller naturlig féljd av
handlandet.19 For att skadestand skall kunna utga maste alltsa intranget ha
utgjort en tillracklig eller nodvandig betingelse for skadans uppkomst.20
Detta betyder att intrdnget inte nédvéndigtvis behover vara den
huvudsakliga orsaken till en uppkommen skada, utan det racker att den &r en
bidragande orsak.21

2.2.2 De subjektiva ansvarsforutsattningarna
vid immaterialrattsintrang

Forutom att de objektiva ansvarsforutsattningarna kravs for
skadestandsansvar att dven ett subjektivt element pa skadegorarens sida kan
uppfyllas. Med andra ord maste man bedéma vilken grad av aktsamhet
skadegOraren borde ha vidtagit i den givna situationen. | vissa situationer ar
en skadevallare strikt ansvarig (alltsa skadestandsansvarig oavsett graden av
aktsamhet), i andra situationer kravs att han agerat uppsatligt eller
atminstone oaktsamt. Den som uppfyller det subjektiva ansvarsrekvisitet
anses ha handlat culpdst och kan séaledes bli skadestandsansvarig.

Enligt allmanna skadestandsrattsliga principer ar graden av aktsamhet som
kravs beroende av vilken typ av skada det handlar om. | immaterialréattsliga
sammanhang handlar det i de allra flesta fall om s.k. “ren
formogenhetsskada”.22 Det kravs da att skadan orsakats genom brottslig
handling for att uppsatsrekvisitet skall vara uppfyllt.23

Inom immaterialratten har dock avsevarda avsteg gjorts fran dessa
grundprinciper. Ersattning utgar t.ex. for sjalva utnyttjandet av en skyddad
rattighet aven vid god tro. For ersattning genom skadestand stadgas
genomgaende oaktsamhet som undre gréans for skadestandsansvar.24 Den
subjektiva ansvarsforutsattningen far alltsa (atminstone i teorin) stor
inverkan pa ersattningens typ saval som storlek vid immaterialrattsliga
intrang.

19 Kravet kan formuleras pd méanga olika stt, t.ex att skadan ar:
“parakenelig”, “berdknelig”, “ligger i farans riktning”, osv.

20 Se Agell, "Orsaksrekvisit och beviskrav i skadestandsratten”, s.3

21 Se Fornell och Jilmstad, ”Immaterialrattsliga skadestand” s. 20

22 Se Nordell, ”1994 ars revision av den svenska immaterialrattens sanktionssystem”,

s.311

23 Se SkL 2:2

24 Se PL 858 forsta meningen, samt motsvarande paragrafer i 6vriga lagstiftningar.
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2.2.2.1 Uppsat

Uppsat innebar detsamma som att en handling begas med avsikt.25
Saledes handlar det om att undersoka skadevallarens installning till den
skadevallande handlingen. Det &r viktigt att notera att uppsatet maste tacka
samtliga objektiva ansvarforutsattningar.26
Inom svensk ratt tillampades lange s.k. eventuellt uppsat som undre grans
for nar ett handlande ansags vara uppsatligt. Pa senare ar har daremot detta
forhallningssatt frangatts och numera tillampar man s.k. likgiltighetsuppsat
som undre grans.27

2.2.2.1.1 Eventuellt uppsat

Eventuellt uppsat innebar att &ven om skadevallaren inte varit medveten
om vilka verkningar hans handlingar haft, ar han anda att anse som oaktsam
om det kan antas att denna vetskap inte hade hindrat honom fran att bega
handlingen.28 Detta synsatt har dock som sagts frangatts i svensk ratt.

2.2.2.1.2 Likgiltighetsuppsat

Den undre gransen for uppsat idag ar istéllet likgiltighetsuppsat. Med detta
avses att skadevallaren insag att hans handlande innebar en risk for att
skadan skulle uppkomma och att han var atminstone likgiltig infor denna
risk.29

Da det subjektiva ansvarsrekvisitet uppfylls redan vid oaktsamhet far
fragan om just uppsat foreligger eller inte véldigt liten inverkan pa
skadestandsberdkningen (men desto storre vid bestaimmandet av eventuella
straffrattsliga sanktioner) vid immaterialrattsliga intrang.30

2.2.2.2 Oaktsamhet

Vid bedomningen om en skadevallare agerat oaktsamt eller inte handlar
det om att jamfora hans handlande med hur en normal person borde ha
handlat i samma situation. Man uppsétter alltsa en standard som handlingen
sedan jamfors med.31 Historiskt har den s.k. “goda familjefadern”32
anvants som standard men idag utgérs den av lagstiftning och foéreskrifter,
rattspraxis samt sedvana. | sista hand kan d&ven domaren gora en

25 Se Eltell och Radetzki s.235

26 Se Karlsson s.372

27 Se Eltell och Radetzki s.235, fotnot 29, samt NJA 2002 s.449
(Likgiltighetsuppsat 1), NJA 2004 s. 176 (Likgiltighetsuppsat I1), NJA 2004 s. 479
(Likgiltighetsuppsat I11) samt NJA 2004 s.702 (Likgiltighetsuppsat 1V).

28 Se SOU 1958:105.330

29 Se Eltell och Radetzki s.235

30 Atminstone s8 lange det gr att styrka oaktsamhet, se Karlsson s.373, samt
fotnot 39

31 Se Eltell och Radetzki 5.236

32 Den s.k. “Bonus pater familias”
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skdnsmassig bedomning.33 | den man handlandet avviker fran denna
mattstock, foreligger i regel oaktsamhet.34

Vad detta betyder i ett immaterialrattsligt sammanhang ar aterigen
beroende pa vilken typ av rattighet det &r frdga om. En tumregel som ofta
anvands ar att skadevallaren agerar oaktsamt om han med hansyn till sin
stallning bort &ga kannedom om ensamratten (och darigenom ocksa bort
avhalla sig fran att gora intrang i densamma).35 Det &r graden av denna
undersokningsplikt som ofta avgor om skadevallaren anses ha handlat
oaktsamt eller inte.

Inom t.ex. patent- och varumarkesrétten, dar ensamréttigheterna ar latt
tillgangliga i offentliga register, innebér detta att skadevallaren i princip ar
skyldig att halla sig uppdaterad med dessa.36 Faktisk vetskap om den
skyddade rattigheten kravs alltsa inte.37 Undantag fran denna princip finns
dock, exempelvis & man inte skyldig att bevaka patent registrerade i en
annan industriklass an den man verkar i, eller sddana som felklassificerats
av misstag.38 Intrangsgorarens resurser kan ocksa komma att spela in pa
beddmningen.

Vid intrdng i upphovsrétt blir beddmningen nagot annorlunda, inte minst
med hansyn till att upphovsrétter inte registreras.39 Viktigast ar dock att
bedémningen gors med héansyn till samtliga omstandigheter i det enskilda
fallet.

Sammantaget kan noteras att det i praktiken ytterst séllan foreligger skal
for god tro & intrangsgorarens sida.40

2.2.2.2.1 Nagot om oaktsamhetsbedomningen i praxis

Ur praxis kan utlasas en rad kriterier som domstolarna ofta tagit fasta pa
vid beddmningen av om skadevallaren brutit mot sin undersokningsplikt.
Dessa &r naturligtvis inte uttbmmande, men ger viss véagledning:

1) Underlatenhet att undersoka om ensamrétten ar registrerad:

Detta anges i forarbetena som det viktigaste kriteriet for om oaktsamhet
foreligger eller inte (i de fall ensamrétten registreras).41 Undantag kan som
namnts ovan goras om patentet registrerats i en annan eller fel industriklass.
Inom upphovsrétten &r naturligtvis inte detta rekvisit applicerbart vilket
ocksa medfor att undersokningsplikten i dessa fall brukar anses nagot
svagare.42 En undersokningsplikt existerar naturligtvis har ocksa, men dess
omfattning paverkas i hogre grad av de faktorer som berdrs i det foljande.

33 Se Hellner s. 90

34 Se Dahlman s.33

35 Se Karlsson s.374

36 Se NU 1963:6, 5.334, Prop.1969:168, 5.238
37 Se Fornell och Jilmstad s. 17

38 Se NU 1963:6 5.334

39 Se Eltell och Radetzki s.237

40 Se Koktvedgaard s.528

41 Se Karlsson s.375

42 Se Fornell och Jilmstad s. 32
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2) Skadevallarens stallning pa marknaden:

Skadevallarens stallning och de resurser han har tillgangliga for att
undersoka om handlingen innebdr ett intrang, kan spela en viss roll |
oaktsamhetsbeddmningen. Detta var t.ex. fallet i ““Vangedal-Nielsen/Beac-
Inter’”’43 dar svaranden var en grossist med enbart tre anstéllda. De hade
importerat och salt fryspasar som visade sig omfattas av karandens patent.
Grossisten vande sig da till tillverkaren och fick svaret att det inte var fraga
om ett intrang, da patentet formodligen inte skulle ga igenom. Domstolen
resonerade att detta utgjorde tillracklig undersokningsplikt med hénsyn till
grossistens begransade resurser. Forfragan hade gjorts till ett seridst foretag
och darmed var nagon egen undersokning fran grossistens sida inte
nodvandig. Grossisten fanns dock anda oaktsam till slut pga forekomsten av
varningsbrev.

Pa upphovsrattsomradet gar det att finna viss vagledning inte minst i det
ofta citerade “Tunikamalet”44. Det var har fragan om olovlig férsaljning av
en upphovsrattsskyddad tunika. HD ansag att det inte var fraga om ett
uppsatligt intrang, men diskuterade utforligt om skadevallaren brutit mot sin
undersokningsplikt och saledes agerat oaktsamt. HD menade pa att en
aterforsaljare inom kladesbranschen har ett intresse av att aktivt halla sig
underrattad om radande trender inom branschen, vilket exempelvis kan ske
genom kontroll av modetidskrifter och liknande publikationer. De menade
vidare att det foreligger en undersokningsplikt for atminstone de varor som
kops in for forsaljning. Denna undersékningsplikt blir dock avsevért mindre
da inkdp sker fran en etablerad tillverkare, eller direkt fran en designer. |
Tunika-fallet ansags till slut svaranden inte ha agerat oaktsamt, da den
tidning (Allers) dar det framgatt att karanden var upphovsrattsman inte gick
att anse vara en sadan tidskrift (Ias: branschtidning) som tacktes av
svarandens undersokningsplikt.

3) Forekomsten av varningsbrev:

Forekomsten av ett varningsbrev forsvarar avsevart svarandens chanser att
bevisa att hans handlande skett i god tro. Det dr dock inte mgjligt att satta
likhetstecken mellan férekomsten av varningsbrev och oaktsamhet, inte
minst pga att den skadevallande maste kunna visas ha varit oaktsam i
forhallande till samtliga brottsrekvisit.45 | normalfallet anses dock den som
fortsatter ett intrang sedan han mottagit varningsbrev ha agerat oaktsamt
(om inte uppsatligt).46
4) Forekomsten av sakkunnigutlatande:

Ett sakkunnigutlatande &r naturligtvis ofta exculperande under
forutsattning att det ar tillforlitligt. 1 tillforlitligheten ligger bl.a. att det

43 Se framstallning i Westlander/ Toérnroth s. 89
44 Se NJA 19955.164

45 Se Karlsson s. 376

46 Se Koktvedgaard s.528
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utlatandet kommer fran en palitlig kélla47 och att denne haft korrekt
information att tillga vid sin beddmning48.

2.2.3 Allmanna begransningsprinciper

Aven om den skadelidande kan pavisa skadestandsansvar saval som
belagga skadans omfattning och vérde aterstar det fortfarande att undersoka
om skadestandsbeloppet skall nedsattas med hansyn till nagon allman
begrénsningsprincip.

Harmed aktualiseras aterigen fragan om adekvat kausalitet, som inte bara
omfattar kopplingen mellan handlingen och skadans natur utan ocksa maste
faststéllas mellan handlingen och hela det belopp som skadan uppmétts
till.49

Vidare aligger det den skadelidande en viss skadebegransningsplikt.
Denna plikt kan medfora att skadestandet sétts ner med det belopp som den
skadelidande rimligen kunde ha begarts undvika pa egen hand, men inte
gjorde.

Den skadelidande skall heller inte ersattas for den eventuella del av
intranget som medfort positiva ekonomiska effekter for honom. Sa lange
denna positiva effekt av intrdnget ar av ekonomisk natur samt adekvat
kausalitet foreligger i forhallande till intranget, skall skadestandet sattas ned
i motsvarande man.50

2.2.4 Jamkning

En kanske nagot kontroversiell aspekt av svensk ratt ar att det efter
uppskattningen av skadestandet fortfarande finns vissa méjligheter att jamka
beloppet med héansyn till omstandigheter framst pa skadevallarens sida. Hit
hor sadana omstandigheter som skadevallarens omyndighet (SKL 2:4), att
skadestandet &r oskaligt betungande med hansyn till skadevallarens
ekonomi (SKL 6:2) och att den skadelidande varit medvallande till skadan
(SKL 6:1). Reglerna torde val sallan aktualiseras vid intrang i industriella
rattigheter, men kanske nagot oftare vid upphovsrattsintrang. Overlag, och
inte minst med tanke pa det ingrepp de trots allt utgér i principen om full
ersattning, far mojligheterna till jamkning anda anses som ganska stora.51
Tidigare fanns det dven inom Patentratten en majlighet att jamka skadestand

47 I det s.k. “Teleinvest”-fallet hade intrangsgéraren per telefon tillfragat en
icke namngiven medarbetare pa Patent- och registreringsverket om det fanns hinder for
registrering av firmanamn. Det positiva besked som da gavs anséags inte exculperande
(snarare tvartom). Se framstallning i Karlsson s.376

48 I det s.k. “Rolls Royce”-fallet tillfragades en konsultbyra innan
pabdrjandet av en reklamkampanj. Problemet var att konsultbyran inte ombetts att
granska allt det material som senare kom att anvandas i kampanjen. Se Karlsson s.376

49 Se Eltell och Radetzki s.230

50 S.k. ’Compensatio lucri cum damno”, se Eltell och Radetzki s.231

51 Se Eltell och Radetzki s.231
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vid ringa oaktsamhet hos intrangsgoraren. Denna mojlighet togs dock bort i
samband med en revision 1986.52

2.2.5 Bevisbodrdan

Enligt allmanna bevisregler maste rattighetshavaren kunna styrka samtliga
ansvarsforutsattningar saval som omfattningen av skadan.53 Inte séllan
medfor detta stora svarigheter, nagot som behandlas narmare i avsnitt 6.1.
For att i viss man motverka dessa svarigheter har det i férarbetena uttalats
att den s.k. bevislattnadsregeln i RB 35:5 skall vara tillamplig ocksa vid
immaterialrattsintrang.54

Bevislattnadsregeln i RB 35:5 stadgar att i de fall en uppkommen skada
inte alls eller endast med svarighet kan uppskattas, sa har domstolen ratt att
uppskatta skadan till ett skéligt belopp. Notera alltsa att det endast handlar
om en bevislattnad i forhallande till skadans storlek och inte till Gvriga
ansvarsforutsattningar.55 Inte minst vill man genom denna regel férhindra
den icke 6nskvarda situationen att ett intrang konstaterats, men ersattning ej
kan utga p.g.a. for svag bevisning i den del som ror skadans omfattning.

Hur svag bevisningen maste vara for att RB 35:5 skall kunna tillampas &r
inte helt klart. Da regeln innebér en bevislattnad endast for skadans
omfattning och véarde och inte dess uppkomst, kan den inte tillampas om
bevisning for skadans uppkomst helt saknas.56 Saledes maste atminstone
skadan kunna goras antaglig.57 Regeln kan vidare tillampas pa berdkningen
av skaligt vederlag i lika stor utstrackning som vid ersattning for ytterligare
skada och ideellt skadestand.58 Mer om tillampningen av RB 35:5 aterfinns
i kapitel 5.2.3.1

52 Se Fornell och Jilmstad, s.43

53 Se Ekel6f/Boman s.62

54 Se exempelvis prop. 1960:17, 5.294

55 Se Ekel6f/Boman s.108

56 Se HD:s uttalande i "Formsprutarna” (NJA 2005 s.180).

57 Se Ekeléf/Boman s.109, samt tingsratten i fallet Vangedal/Nielsen — Beac-
Inter, dar man inte ansdg RB 35:5 vara tillamplig da skada inte kunde anses visad. Fitger
talar om att det maste finnas en “sannolikhetsovervikt” (Fitger, "Rattegangsbalken 11”)

58 Se Fornell och Jilmstad s.46
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3 Ersattningsreglerna som de
formuleras i svensk
lagstiftning

Som tidigare papekats gors det inom immaterialrétten i Sverige relativt
stora avsteg fran allmanna skadestandsrattsliga principer. Avstegen ar
samtliga av fordelaktig natur for réattighetshavaren. Det kanske enskilt
storsta avsteget fran de allmanna skadestandsrattsliga principerna ar att
ersattning kan utga oavsett om intranget skett i god tro eller ej. Det ror sig
da om s.k. skaligt vederlag for utnyttjandet.59 Utover denna ersattning utgar
vid uppsat eller oaktsamhet a intrangsgorarens sida dven ersattning for
ytterligare skada.60 Vid bedémningen av "ytterligare skada” skall sarskild
hansyn tas till féljande fem omsténdigheter:

1) utebliven vinst,

2) vinst som den som har begatt intranget har gjort,

3) skada pa [rattighetens] anseende,

4) ideell skada, och

5) [rattighetshavarens] intresse av att intrang inte begas.

Denna upprakning av omstandigheter som skall tas hansyn till & ny sedan
1 april 2009, men medfo6r inga skillnader i sak jamfért med aldre ordning.
Andringen &r snarare att se som ett fortydligande och en homogenisering av
ersattningsreglerna i de immaterialréttsliga lagarna.61

Upphovsratten skiljde sig tidigare at fran de 6vriga immaterialrattigheterna
i det att ersattning kunde utga for “lidande och annat forfang™, vilket inte var
mojligt for 6vriga immaterialrattigheter. Det gar fortfarande att utdéma
ersattning for ”lidande och annat forfang” vid upphovsrattsintrang, men da
under punkten "ideell skada”.62

I den fortsatta framstéliningen har jag valt att forst beskriva hur reglerna
var formulerade innan lagandringen, for att sedan kommentera hur den nya
lydelsen skall lasas i forhallande till den. Detta da bade tillganglig doktrin
och forarbeten kommenterar reglerna i dess aldre form och ingen forandring
skett i sak.

59 Se forsta meningen samt andra stycket i PatL 588, ML 368, VML 388 och
FL 198 samt URL 548 forsta meningen.

60 Se forsta meningen i PatL 588, ML 368, VML 388 och FL 198 samt URL
548 andra stycket.

61 Se prop. 2008/09:67 s. 235

62 Se prop. 2008/09:67 s. 231
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3.1 Reglernas formulering innan 1 april
2009

Reglerna om ersattning for intrang i en immaterialrattighet formulerades
tidigare sahar:

’Den som uppsatligen eller av oaktsamhet begar [intrang]
skall utge skalig ersattning for utnyttjandet av uppfinningen
samt ersattning for den ytterligare skada som intranget
medfort.

Vid bestdmmande av ersattningens storlek skall hansyn tas
till [rattighetshavarens] intresse av att [intrang] inte begas
och till 6vriga omstandigheter av annan an rent ekonomisk
betydelse.”

Inom upphovsratten kunde enligt denna bestammelse ocksa utga ersattning
for ”lidande och annat forfang”.

3.1.1 Skaligt vederlag for utnyttjandet

Skaligt vederlag for utnyttjandet av ensamratten skall forstas som en
miniminiva for den ersattning som kan utdémas for intranget.63
Bestammelsen har till viss del tillkommit for att kompensera for de
svarigheter som finns att belagga immaterialrattsliga skador och kan alltsa
utga oavsett god tro eller om skada uppkommit eller ej.64 Saledes kan det
ifrdgasattas om det ror sig om ett skadestand i egentlig mening eller enbart
en strikt ersattningsregel. Mycket talar for det sistndmnda, inte minst det
faktum att erséttningen kan utdémas oavsett om skada uppkommit eller
inte.65 Den erséttning som har utgar ar dock inte klart avskiljbar och
oberoende fran eventuella “riktiga” skadestand som utdoms, varfor det inte
sallan uppkommer fragor om samordning mellan de olika
ersattningsformerna.66

Regeln om skalig ersattning for utnyttjandet skiljer sig nagot at inom
upphovsrétten och det industriella rattsskyddet. Inom upphovsrétten har
regeln fatt en strangare formulering som innebér att erséttning skall utga
undantagslost. Inom det industriella rattsskyddet ar regeln nagot mindre
strikt da det stadgas att erséttning vid intrang i god tro endast skall utga i de
fall det kan anses skaligt. Den praktiska betydelsen av denna skillnad l&r
dock vara liten. Det handlar mer om ett erkannande fran lagstiftarens sida att
det kan finnas situationer vid intrang i industriella rattigheter da det inte ar
rimligt att skélig ersattning skall utga.67

63 Se Koktvedgaard s. 529

64 Se Koktvedgaard s. 529

65 Se Eltell och Radetzki s.227
66 Mer om detta i avsnitt 5.2.3.4
67 Se Koktvedgaard $.530
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Att sétta skaligt vederlag som minimigrans for ersattningen skall forstas sa
att en rattighetshavare (med de undantag som diskuterats ovan) alltid ar
berattigad till en ersattning som uppgar till minst den skéliga licensavgift
som normalt hade utgatt.68 Vad en skalig licensavgift &r och hur den
beréknas berdrs i avsnitt 3.6.

3.1.2 Ersattning for ytterligare skada

For att ersattning utéver miniminivan skall kunna utdomas kravs forst och
framst att det gar att visa pa uppsat eller oaktsamhet.69 Vidare maste
rattighetshavaren kunna styrka att skada uppkommit och dess koppling till
intranget. Det ar alltsa ingen tvekan om att det har ror sig om ett skadestand
I klassisk mening.

I den utstrackning rattighetshavaren kan styrka sina yrkanden ar han alltsa
berattigad till ersattning for hela den ekonomiska skada han lidit. Vilken typ
av skador detta normalt ror sig om behandlas nedan i avsnitt 3.7.

Inom det industriella rattsskyddet fanns tidigare en hjalpregel som anger
att vid bestdmningen av erséttningens storlek hansyn skall tas till
rattighetshavarens intresse av att intrang inte begas och till 6vriga
omstandigheter av annat an rent ekonomisk betydelse70.

Regeln var inte avsedd att dndra pa de skadestandsrattsliga principerna
eller bevisbordan, utan snarare att ge domstolen storre frihet att sétta ett
hogre ersattningsbelopp.71 | férarbetena angavs som exempel pa
omstandigheter som skulle kunna paverka skadestandsbedémningen bl.a.
det fall att intrangsgoraren ar ekonomiskt mycket starkare dn den
skadelidande, att den skadelidande &r uppfinnare av det patenterade objektet
samt hur lange intranget pagatt.72

3.1.3 Ersattning for lidande och annat forfang

Inom upphovsratten ersattes tidigare utdver skéligt vederlag och
ytterligare skada &ven icke-ekonomisk skada i form av ”lidande och annat
forfang”. Det ror sig har om ersattning for de personliga olagenheter och
obehag pa rattighetshavarens sida som intranget medfort. 73 Motsvarande
regler aterfanns alltsa inte inom det industriella rattskyddet.74 Hjalpregeln
som stadgade att andra omstandigheter an rent ekonomiska skulle beaktas
vid dessa intrang var forvisso snarlik, men utgjorde enbart en hjalpregel och
inte en sjalvstandig skadestandsgrund. Ersattning for lidande och forfang

68 Se NU 1963:6 5.336

69 Se forsta meningen i PL 588, ML 368, VML 388§ och FL 198 samt URL
548 andra stycket.

70 Se andra meningen i PL 588, ML 368, VML 38§ och FL 198.

71 Se Koktvedgaard $.530

72 Se NJA 11 1986 5.161-163

73 Se Fornell och Jilmstad s.42

74 Se Koktvedgaard s.531
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har kommit att fa storst anvandning vid krankning av upphovsmannens
ideella ratt. 75

3.2 Effekten av lagandringen 2009

Med anledning av EG-direktiv 2004/48 EG om sékerstéllande av skyddet
for immateriella réttigheter kom ersattningsreglerna i de olika
immaterialrattslagarna att genomga en mindre, i huvudsak redaktionell
forandring. Lagstiftaren uttryckte i motiven att svensk lag géllande
ersattningsregler for intrang i immaterialrattigheter redan levde upp till
kraven i direktivet, men tog anda tillfallet i akt att fortydliga och
homogenisera bestammelserna.76

Istallet for URL:s stadgande om “erséattning for lidande och annat
forfang™ samt hansynen till "rattighetshavarens intresse av att intrang inte
begas och till dvriga omstandigheter av annat an rent ekonomisk betydelse
infordes istéllet samma lydelse (med nddvandiga redaktionella skillnader) i
samtliga lagar:

’Nar ersattningens storlek bestams ska hansyn sarskilt tas till:

. utebliven vinst,

. vinst som den som har begatt intranget har gjort,

. skada pa *rattighetens* anseende,

. ideell skada, och

. *rattighetshavarens* intresse av att intrang inte begas.

O~ wNPE-

Den som utan uppsat eller oaktsamhet gor patentintrang ska
betala ersattning for utnyttjandet av uppfinningen, om och i
den man det ar skaligt.”

Samtliga punkter har enligt forarbeten och praxis tidigare ansetts falla
under begreppen ’ytterligare skada™ samt ’omstandigheter av annat an
rent ekonomisk betydelse™ sa det ar tydligt att bestammelsen inte tillfor
nagra nya grunder att berakna skadestand pa, atminstone inte nar det
kommer till de industriella rattigheterna.77

Vad galler upphovsratten blir skillnaden nagot storre. Férst och framst da
det nu uttryckligen skall tas hansyn till intrangsgdrarens vinst vid
berékningen samt att formuleringen lidande och annat forfang™ tas bort.
Denna formulering skall numera anses falla in under beteckningen *’ideell
skada™.78

Lagstiftaren poangterar vidare att uttrycket “’sarskilt” skall tolkas sa att
upprakningen av omstandigheter som kan paverka storleken pa ersattningen

75 Se Koktvedgaard $.532

76 Se prop. 2008/09:67 s. 229
77 Se prop. 2008/09:67 s. 229
78 Se prop. 2008/09:67 s. 232

18



inte &r uttbmmande utan domstolen &r fri att ta in ytterligare omstandigheter
som den finner relevanta i beddmningen.79

Lagstiftaren fortydligar ocksa att den skadelidande aldrig kan komma att
ersattas i storre utstrackning an den faktiska skadan med tillampning av de
nya reglerna, men att de daremot kan anvéndas for att “tdcka upp” en
bristande bevisning om t.ex. utebliven vinst.80 Denna aspekt av lagen var
inte helt tydlig i tidigare forarbeten vilket har kommit att ifragaséttas och
Kritiseras i doktrinen.81

3.3 Preskriptionsbestammelser

| svensk ratt &r den generella preskriptionstiden for en skadestandsfordran
10 ar enligt PreL 82. Vid intrang i industriella rattigheter ar daremot
preskriptionstiden normalt 5 &r.82 De fem aren raknas fran tidpunkten for
talan och inte fran tidpunkten da den skadelidande upptéckte intranget
sasom tidigare géllde.83

For upphovsratter, narstaende ratter eller kretsmonsterratter galler dock
den generella preskriptionstiden om 10 ar.84

Nar det géller patent och varumarken, vilka ju maste registreras av PRV,
finns dock en undantagsregel i PL § 60 st. 2 som tar sikte pa de fall da
intrang sker under ansékningstiden. For intrang som sker under denna tid
foreskrivs ingen preskriptionstid alls, men daremot &r handlaggningstiderna
for ett arende hos PRV sallan sa langa att det blir aktuellt att ersatta skador
som ligger langre bak i tiden an 5 ar.85

3.4 Generellaiakttagelser angaende
ersattningsberakningen

Néar den uppkomna skadan sa till slut skall kvantifieras kan problemet
angripas fran tva i grunden nagot olika satt. Man kan antingen valja att
forsoka kvantifiera den forlust som rattighetshavaren gjort genom att
berakna hans (faktiska) uteblivna vinst. Man staller alltsa fragan: ”Om det
inte varit for intranget, hur mycket hade rattighetshavaren tjanat?”86
Det andra séttet att angripa fragan ar att bedoma intrangets "varde” genom
att hypotetiskt berékna vilken licensavgift som hade varit skalig i den

79 Se prop. 2008/09:67 s. 232

80 Se prop. 2008/09:67 s. 236

81 Se t.ex. Westlander/Tornroth s. 92 ff

82 Se PL § 58 st.3, VML §40st.1, ML 88 36 st. 3, m.fl.
83 Se Fornell/Jilmstad s. 40

84 Se Koktvedgaard, s.535

85 Se Fornell/Jilmstad s. 40

86 Se Parr s. 41
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aktuella situationen.87 Snarare an att berdkna en faktiskt uppkommen skada
handlar det alltsd om att gora en skélighetsbedomning.

I Europa har, trots stora skillnader i utformningen av lagstiftning, i
praktiken tre olika metoder framst kommit att anvandas vid kvantifieringen
av skador: (1) berakning av en skélig licensavgift, (2) berakning av
rattighetshavarens forlust och (3) berakning av intrangsgorarens vinst.88
Alternativ (2) och (3) kan da ses som tva olika metoder att kvantifiera
utebliven vinst.

3.5 Berékning av skalig licensavgift

En skalig licensavgift bestdims med hansyn till omstandigheterna i det
enskilda fallet och med ledning i foljande:

(1)  paforhand faststallda tariffer,
2 en hypotetiskt forhandlad licensavgift, eller
3) genom en analys av marknaden.89

Tariffer utarbetas inte sédllan genom forhandlingar mellan olika
intresseorganisationer och organ inom den aktuella branschen. | det fall
sadana finns att tillga brukar domstolens beddmning inte bli vidare
komplicerad. Det handlar i sa fall forst och framst om att bedéma tariffernas
skalighet i sig. T.ex. bor sadana tariffer som framtagits i férhandlingar
mellan parter som representerar bade rattighetshavarna och nyttjarna av
rattigheten ges storre vikt &n de som satts ensidigt.90 Tariffer ar dock desto
ovanligare nar det handlar om intrang i industriella rattigheter, varfor mer
ledning far sokas i (2) eller (3) eller en kombination av de bada.

Nér en hypotetisk licensavgift faststalls handlar det forst och framst om att
faststalla vad som rattighetshavaren och intrangsgoraren hade férhandlat
fram vid en frivillig uppgdrelse och inte vid en tvangslicens.91 Bada
parternas intressen maste beaktas vilket medfor att licensavgiften inte kan
séttas hogre an att den tankte licenstagaren har ett ekonomiskt intresse av att
inga licensavtalet. Inte heller kan avgiften sattas lagre an att
rattighetshavaren far ett tillfredsstallande ekonomiskt utbyte av avtalet.92
Inte séllan blir det pris som réttighetshavaren tidigare kravt for utnyttjandet
av samma eller liknande rattighet vagledande.93

Vid en analys av marknaden soker man faststélla den skaliga
licensavgiften med ledning i vad som ar normalt i branschen.94 Foljdfragan

87 Se Parr s. 99

88 Se Ryberg s.569

89 Se Parr s. 155

90 Se Eltell och Radetzki s.227

91 Se Nordell s.312

92 Se Fornell och Jilmstad s.57

93 Som i fallet T 5171-03 (Com Hem) dar tingsratten bestdmde skéligt
vederlag till det pris som leverantdren av Kabel-TV normalt kravde fér motsvarande
tjanst, se Eltell och Radetzki s.228

94 Se Parr s. 155
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blir da naturligtvis vad som kan anses vara normalt? En fraga som dessutom
blir svarare att svara pa ju mindre marknaden ar. Varumarken licensieras
t.ex. sallan och marknaden for ett patent kan beroende pa patentets natur
vara valdigt liten eller t.o.m. helt ny.95 Inte sallan maste darfor
beddmningen av den skéliga licensavgiften goras skonsmassigt enligt RB
35:5.96

Skaligt vederlag anges ofta som en procentsats av intrangsgorarens
nettofdrséljning. Alternativt kan man ténka sig en avgift angiven i kronor
per olovligen sald produkt.97 I svensk ratt utgar som bekant en skélig
licensavgift som minimiersattning for intranget ("skaligt vederlag™) och
oavsett intrangsgorarens eventuella goda tro. Ersattning utdver det skéliga
vederlaget utgar endast vid oaktsamhet & intrangsgorarens sida.

3.6 Berakning av "ytterligare skador”

3.6.1 Vilkatyper av skador kan utgotra
"ytterligare skador”?

Nar ett immaterialrattsintrang sker kan det uppsta flera olika sorters
skador for rattighetshavaren. Framst ar det naturligtvis fraga om
ekonomiska skador. Ett intrang kan medféra saval direkta98 som
indirekta99 forluster.

I doktrinen benamner olika forfattare skadorna pa olika satt, men alla
synes 6verens om att skadorna kan delas in i tre huvudgrupper.
Koktvedgaard100 véljer att bendmna dessa forlorad forsaljning,
marknadsskador samt interna forluster101.

3.6.2 Forlorad forsaljning

Forlorad forsaljning avser den forlust som uppstar nar intranget medfor att
rattighetshavaren antingen séljer farre produkter &n beraknat eller gar miste
om en forvantad forsaljningsokning.102 Det kravs alltsa att
rattighetshavaren paborjat eller atminstone planerat en produktion och att
denna p.g.a. omstandigheter som &r direkt aterforbara pa intrangshandlingen
inte gatt att avsatta i den takt som det var tankt.103 En sadan omstandighet

95 Se Koktvedgaard s.456

96 I det s.k. "Formsprutar”-fallet uttalade HD att RB35:5 &r tillamplig vid
berdkningen av skéligt vederlag enligt Monsterskyddslagen 368, se Eltell och Radetzki
5.228

97 Se Karlsson s. 384-385

98 S.k. ”Damnum emergens”

99 S.k. ”’Lucrum cessans”

100 Se Koktvedgaard s.532

101 Andra bendmningar inkluderar bl.a.: "avsattningsférlust™

102 Se Karlsson s.378

103 Se Koktvedgaard s.532
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kan t.ex. vara intrangsgorarens otillborliga konkurrens. Denne kan inte
séllan sélja samma produkt till ett lagre pris &n rattighetshavaren, inte minst
pga av att han inte behovt bara nagra direkta utvecklingskostnader. Forlorad
forsaljning ar ofta den storsta enskilda posten i ett skadestandsansprak,
atminstone vid patent- och upphovsrattsintrang.104

Vid berékningen av forlorad forsaljning ar tva faktorer avgorande:

(1) antalet icke salda enheter och
(2) rattighetshavarens tackningsbidrag per enhet.105

Med téckningsbidrag avses summan av de sarkostnader och sérinkomster
som uppkommer vid tillverkning och forsaljning av produkten ifraga.106

Vid berakningen av antalet icke salda enheter ar det naturligtvis lockande
att utga fran hur manga enheter intrangsgorarens salt. Sadan information i
form av exempelvis rakenskaper kan ocksa i enlighet med
editionsplikten107 relativt latt tillgdngliggoras karanden. Det &ar dock inte
lampligt att presumera att det antal produkter som intrangsgoraren salt
darmed motsvarar antalet icke salda enheter.108 Flera faktorer talar emot en
sadan presumtion: For det forsta ar det inte sékert att rattighetshavaren haft
kapacitet att 6ka sin produktionstakt eller sina marknadsforingsinsatser i den
utstrackning som hade kravts for att sélja samma antal enheter. Vidare kan
som papekats tidigare vara sa att intrangsgoraren p.g.a. lagre omkostnader
séljer produkterna till ett lagre pris an vad rattighetshavaren hade kunnat
vilket normalt ocksa paverkar antalet salda enheter.109 Intrangsgorarens
tackningsbidrag &r saledes i princip inte relevant for berakningen av forlorad
forsaljning.110

3.6.3 Marknadsskador

Typexemplet pa en marknadsskada ar nar en intrangsgorare erbjuder
samma produkt men med forsdmrad kvalitet eller till ett lagre pris.111
Darigenom forsamras i forlangningen ocksa produktens kommersiella varde
och eventuellt dven rattighetshavarens renommé pa marknaden. Det &r alltsa
fraga om en skada pa det mervarde en produkt (och andra insatser sasom
marknadsforing) skapar.112 | princip kan ségas att &ven marknadsskadan ar
en form av forlorad forsaljning, med den skillnaden att den &r ett indirekt
och inte ett direkt resultat av intrangshandlingen.113 Ett annat tankbart

104 Se Koktvedgaard s.532

105 Se Koktvedgaard s.532

106 Se Andersson s. 56

107 RB 38:2

108 Se Koktvedgaard s.532

109 Se Karlsson s.387

110 Se Eltell och Radetzki s.242
111 Se Karlsson s.378

112 Se Eltell och Radetzki s.244
113 Se Eltell och Radetzki s.244
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exempel pa marknadsskada ar att efterfragan pa en produkt s.a.s. dor ut
snabbare an beréknat i och med att utbudet 6kar.114

Marknadsskador kan uppsta vid alla former av Immaterialrattsintrang,
men spelar storst roll inom varumarkesratten, dar de ofta utgér huvudpost i
skadestandsanspraken.115 Har handlar det ofta om skador pa det
svarfangade begreppet goodwill116, vilket saklart ocksa &r en typ av
marknadsskada.117 | patentmal &r yrkanden pa marknadsskador daremot
desto ovanligare.118

Marknadsskador ar typiskt sett mycket, mycket svara att kvantifiera i
nagon storre utstrackning. Berdkning med stod i RB 35:5 &r darmed snarare
regel &n undantag i dessa fall.119 Ett tdnkbart satt att kvantifiera en
marknadsskada skulle eventuellt kunna vara att yrka erséttning for
kostnaderna for en annonskampanj som utforts i syfte att aterstalla
marknadsskadan.120

I och med att berakningen av marknadsskador gors med stod i RB 35:5
valjer domstolarna ofta att vara forsiktiga med skadestandsbeloppen. | de
fall skadestand utdomts ligger beloppen ofta langt under de belopp som
yrkats. Endast i ett fatal fall har nagra stérre summor utdémts.121

3.6.4 Interna forluster

Med interna forluster avses typiskt sett de kostnader som réttighetshavaren
burit for att kunna utreda och faststalla om ett intrang begatts.122 Det kan
t.ex. rora sig om kostnader for provinkdp, laboratorietester och andra
liknande utgifter. En mer indirekt typ av intern forlust ar att det p.g.a.
minskad forsaljning inte gar att utnyttja exempelvis kopta
produktionsmedel. En annan tankbar intern forlust ar de kostnader som
rattighetshavaren drar pa sig for att informera allméanheten om
intranget.123

Berakningen av interna kostnader medfor i sig inte nagra storre problem.
Sadana kostnader kan utan storre problem visas genom t.ex.
I6neutbetalningar till personal, fakturor och kvitton fran provinkdp etc. En
svarare fraga ar snarare i vilken utstrackning dessa utgifter kan anses
rimliga. Interna kostnader ersatts namligen inte i den man de anses orimliga
alternativt redan tacks av rattegangskostnaderna.124 | slutdandan handlar det

114 Se Eltell och Radetzki s.244

115 Se Karlsson s.378

116 Ett begrepp som definierats pa otaliga satt.

117 Se Koktvedgaard s.532

118 Se von Heidenstam s.135 och Karlsson s. 378

119 Se Karlsson s.390

120 Se Koktvedgaard $.533

121 Som t.ex. i fallet T 78-97, DT 32 (Absolut Rent) frdn 1998 dar 1 miljon
kronor utdémdes i goodwillerséttning. Normalt landar skadestandsbeloppen pa mellan
10 000 och 25 000 kronor, se Koktvedgaard s.533

122 Se Koktvedgaard $.533

123 Se Karlsson s.378

124 Se Koktvedgaard s. 533
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saledes om hur vél domstolen anser att karanden motiverat de yrkade
utgifterna.
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4 Ersattningar vid
immaterialrattsintrang i
japansk ratt — en dversikt

Ersattningsbestammelserna vid immaterialrattsliga intrang i japansk ratt ar
i manga avseenden och i grund och botten mycket lika svenska regler.125
Japansk ratt har under manga hundra ar varit kraftigt influerad av europeisk
ratt, framforallt tysk och fransk sadan. Att det darmed finns stora likheter,
inte minst nar det kommer till de grundlaggande réttsliga principer som i
mangt och mycket paverkar ersattningsbestammelserna i de bada landerna,
ar ingen 6verraskning. Det finns daremot ocksa avsevarda skillnader mellan
de bada landerna, inte minst i hur lagstiftaren i respektive land valt att
praktiskt 16sa de problem som uppstar pa detta omrade.

4.1 Civil Code article 709

| japansk ratt utgar samtliga ersattningsberakningar fran den generella
skadestandsartikeln i enlighet med artikel 709 i civilkoden.126 Precis som i
svensk ratt kan avsteg fran dessa principer goras i lagstiftning. Artikeln
stadgar att:

A person who has intentionally or negligently infringed any
right of others, or legally protected interest of others, shall
be liable to compensate any damages resulting in
consequence.”127

Av ordalydelsen framgar Kklart att det ar fraga om restitutio in integrum”,
dvs. ett skadestand med i forsta hand reparativ funktion.128 Den
skadelidande skall saledes inte éver- eller underkompenseras varfor inte
heller japansk ratt erkénner punitive damages.129

Ansvarsfoérutsattningarna motsvarar i princip (dock nagot annorlunda
formulerade) de som aterfinns i svensk rétt. | japansk doktrin bryts de
traditionellt sett ner i fem delmoment:

(1) subjective unlawfulness (Culpa),

125 Inte minst pga det ldngtgaende internationella harmoniseringsarbete som
lange pagatt pa immaterialrattsomradet genom exempelvis TRIPS-avtalet.

126 Se Kawaguchi s.10

127 Officiellt erkdnda engelska dversattningar av japansk ratt finns i regel inte
tillgangliga. Denna dverséttning utges dock av det japanska Justitiedepartementet
(Ministry Of Justice) och finns tillganglig har: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/

128 Se Koike s.357

129 Den japanska “Supreme Court” faststéllde i ett avgdrande den 11 juli 1997
(Collection of Supreme Court civil precedents 51-6-2573) att denna form av skadestand
strider mot “det allménna japanska rattsmedvetandet”.

25



http://www.japaneselawtranslation.go.jp/�
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/�

(2) objective unlawfulness (skadevallande handling),
(3) resulting damage (uppkommen skada),

(4) causation (kausalitet), samt:

(5) capacity of responsibility (rattskapacitet).130

4.1.1 Subjective unlawfulness

Detta moment motsvarar det subjektiva ansvarsrekvisitet i svensk rétt,
med andra ord att det for skadestandsvansvar kravs antingen uppsat eller
oaktsamhet.

| japansk praxis har oaktsamhet kommit att definieras som en handling i
strid med en "legal obligation” och som faststalls i tva led:

Forst undersoks vilken handling som orsakat den uppkomna skadan och
vilken handling som hade kravts for att undvika densamma. Efter detta
undersoks huruvida diskrepans foreligger mellan sagda tva handlingar eller
inte. Skadevallaren anses ha agerat oaktsamt om diskrepans foreligger.131

Vid patentintrang presumeras skadevallaren ha agerat oaktsamt med
hansyn till att det ar enkelt for honom att undersoka om han gor intrang i en
redan registrerad patentratt.132 For att inte anses oaktsam maste
intrangsgoraren kunna visa att han inte rimligen kunnat tillgodogora sig
denna information eller att han hade god anledning att férutsétta att den
skyddade produkten var i en annan skyddsklass an hans egen.133 Att forlita
sig pa utsaga av den som registrerat patentet har inte i sig ansetts vara
tillrackligt stark anledning for att bryta presumtionen.134

4.1.2 Objective unlawfulness

Motsvarar de objektiva ansvarsforutsattningarna i svensk rétt, dvs. ett
intrang i nagons rattighet eller i lagstiftning skyddade intresse som inte
faller under nagon ansvarsfrihetsgrund.135

Det har i japansk praxis inte varit helt klart huruvida detta verkligen kan
ses som en sjéalvstandig ansvarsgrund eller ej. I och med att det subjektiva
ansvarsrekvisitet definieras som en handling i strid med en "’legal
obligation” anser manga i doktrinen att kravet pa "objective unlawfulness”
ar, om inte redundant, sa atminstone beaktat redan genom kravet pa
’subjective unlawfulness”.136

130 Se Kawaguchi s.10 samt .53

131 Se Kawaguchi s.10

132 Presumtionen stadgas i artikel 103 av den japanska “Patent Act”, se &ven
Kawaguchi s.121

133 Se Kawaguchi s.121

134 Se Kawaguchi s.121

135 Se Kawaguchi s.10 samt .53

136 Se Kawaguchi s.10

26



4.1.3 Resulting damage

For att skadestandsansvar skall kunna utdomas kravs att det kan faststéllas
att en faktisk skada har uppkommit. Japansk ratt erkdnner uppkommen
forsaljningsforlust saval som minskad (férvantad) forsaljningsokning sasom
skador.137

4.1.4 Causation

Awven kravet pa kausalitet har kommit att anvandas pa ett diffust satt i
japansk praxis, ofta utan att klart skiljas fran fragan om oaktsamhet.138 |
andra fall har det anvants enbart for att faststélla omfattningen av skadan
och inte i sjalva ansvarsdelen.139 Kausalitet anses foreligga om det finns en
”hdg sannolikhet” mellan den olovliga handlingen och den resulterande
skadan och denna kausalitet kan bevisas "’beyond reasonable doubt for a
normal person’.140

4.2 Processregler och bevislattnadsregler

Nagon direkt ledning i fragan om berakning av ersattningens storlek ges
inte i artikel 709. Bevisfragorna ar naturligtvis lika problematiska som i
svensk ratt och domstolar ar ofta tvingade att géra skonsmassiga
bedémningar.141 Den japanska lagstiftaren har valt att angripa detta
problem genom att infora relativt langtgaende bevislattnadsregler i
kombination med for rattighetshavaren fordelaktiga processbestammelser.
Dessa regler beskrivs utforligare i avsnitt 4.2.3.

4.2.1 Skonsmassig bedomning av skadestand

En motsvarighet till RB 35:5 aterfinns i de japanska lagarna pa det
immaterialrattsliga omradet (se t.ex. artikel 105ter av den japanska "Patent
Act”). Artikeln &r en spegel av den generella regeln i "Code of Civil
Procedure” artikel 247 som anger att domstolen kan bestdamma
skadestandsbeloppet skonsmassigt i de fall tillfredsstallande bevisning
svarligen kan forelaggas.142 En forutsattning for att tillampa regeln ar
liksom i svensk ratt att faktisk skada har uppkommit, den skdnsmadssiga
bedémningen far alltsa avse enbart den uppkomna skadans storlek.143

137 Se Kawaguchi s.10
138 Se Kawaguchi s.10
139 Se Kawaguchi s.10
140 Se Kawaguchi s.10
141 Se Kawaguchi s.54
142 Se Kawaguchi s.119
143 Se Kawaguchi s.119
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4.2.2 Forelaggande att utge dokument

Utover mojligheten till skonsméassig bedémning har lagstiftaren gjort det
mojligt for karanden att, i domstol, fran svaranden, begara de dokument som
kravs for att belagga saval intranget som storleken pa den uppkomna
skadan.144 Om domstolen viljer att kalla in en utomstaende expert for att
bedoma skadan féreligger samma ansvar att utge dokument gentemot
denne.145 Majligheten att utkrava de dokument som kravs for att visa pa
intranget ar en utékning som inférdes i och med 1998 ars revision. Tidigare
géllde denna regel endast de dokument som behdvdes for att beldgga
skadestandets storlek.146 Det skall dock noteras att karanden maste kunna
etablera nddvéndigheten av att dokumenten utges, med andra ord visa att
betydande bevissvarigheter foreligger.147 | slutandan &r det dock upp till
domstolen att bedéma nddvéandigheten av att framtvinga dokument fran
svaranden. | praxis synes japanska domstolar som krav ha satt upp att ett
intrang faktiskt begatts for att ett yrkande om utldmnande av dokument som
ror bestdmningen av skadans storlek skall kunna godké&nnas. For
utlamnande av dokument som &r tankta att anvandas som bevisning for att
intrang skett kravs att domstolen anser att det finns en god chans for atalet i
helhet att ga igenom.148 Karanden maste dessutom kunna specificera titeln
pa och innehallet i det dokument som utkravs samt exakt vad han med dess
hjalp vill leda i bevis.149 Om det med héansyn till omstandigheterna ar
omajligt eller mycket svart att specificera dokuments titel eller innehall, &r
det mojligt for karanden att istéallet specificera dokumentet pa sa vis att
svaranden utan svarighet forstar vilket som avses.150

4.2.3 Schablonmassig berakning av
skadestandsbeloppet

En hogst intressant aspekt av japansk ratt & mojligheten att presumera det
skadestandsbelopp som skall utbetalas. Denna maéjlighet har lange funnits
inom patentrdtten i Japan och har successivt kommit att inkluderas i
samtliga immaterialrattsliga lagar.151 Reglerna fick sin nuvarande
utformning i och med den revision av de immaterialrattsliga lagarna som
foretogs 1998.152 Malsattningen med revisionen var bl.a. att forenkla
bevislaget for rattighetshavaren, med tanke pa det svara bevislage som ofta
foreligger vid immaterialrattsliga intrang.153 Reglernal54 beskriver tre

144 Se Tatsuno s. 2, samt Kawaguchi s.117

145 Se t.ex. Patent Act artikel 105 (2)

146 Se Ishimura s.15

147 Se Ishimura s.15

148 Se AIPPI Questionarre (Enforcement in Japan) s.2
149 Se AIPPI Questionarre (Enforcement in Japan) s.2
150 Se AIPPI Questionarre (Enforcement in Japan) s.2
151 Se Koike 5.361

152 Se Ishimura s.11

153 Se Kawaguchi s.116

154 Se de japanska “Patent Act” artikel 102, “Copyright Act” artikel 114, m.fl.
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skilda metoder for att schablonmassigt faststalla skadestandsbelopp och
skiftar samtidigt bevisbordan fran karanden till svaranden. Det belopp som
darigenom framréaknas utdoms saledes sa lange svaranden inte kan visa pa
att resultatet ar felaktigt eller orimligt. Tillsammans med svarandens plikt att
till domstolen framstélla de dokument som krévs for att kunna gora en
tillfredsstallande bedémning i fragan utgor reglerna i min mening en
avsevard lattnad for réattighetshavaren.

De metoder som kan anvandas for att berédkna det schablonmassiga
skadestandsbeloppet ar i sig inte unika. De motsvarar i princip de metoder
som namnts i avsnitt 3.4 och som redan anvénds i olika utstrackningar i
lagstiftningar runt om i varlden. Det ror sig alltsa antingen om att
skadestandsbeloppet faststalls till en skalig licensavgift (reasonable royalty),
till intrangsgadrarens vinst, eller till rattighetshavarens forlorade férsaljning
(tackningsbidrag per av intrangsgdraren sald enhet).

Viktigt att notera ar att reglerna inte utgor en sjélvstandig grund for
skadestand utan endast en bevislattnadsregel. For att dverhuvudtaget kunna
tillampa reglerna forutsatts alltsa att de allmanna skadestandsgrunderna
enligt artikel 709 kan uppfyllas.155 Vidare omfattar reglerna inte de direkta
skador som foljer av intranget (som t.ex. interna kostnader) utan enbart de
skador som ar av indirekt natur (som t.ex. forlorad forsaljning).156

Sammanfattningsvis ar det alltsa fortfarande fraga om en allméan
skadestandstalan enligt artikel 709 av civilkoden, men med andrad
bevisbdrda och mgjlighet att tillimpa en schablonmassig bedémning av de
skador som ar mest problematiska ur bevissynpunkt.

4.3 Preskriptionsbestdmmelser

Artikel 724 i Civil Code faststaller for erséttning enligt artikel 709 i Civil
Code en preskriptionstid om tre ar fran den tidpunkt da kéaranden far reda pa
att skada uppkommit samt vem som orsakat den.157

En talan om erséttning for obehorig vinst enligt artikel 703 eller 704 i
Civil Code har daremot en preskriptionstid pa tio ar enligt artikel 167 (1) i
Civil Code. Det ar darfor inte ovanligt att kdaranden i ett intrangsmal yrkar
pa ersattning enligt artikel 709 for de senaste 3 aren samt 703 eller 704 for
upp till 7 r innan dess.158

155 Se Kawaguchi s.116
156 Se Kawaguchi s.116
157 Se Matsunaka s.174, samt Tatsuno s.1
158 Se Matsunaka s.174, samt Tatsuno s.1
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5 Skadestandsberakningen vid
patentintrang i japansk
respektive svensk ratt

Vid ett patentmal har domstolen nar det kommer till
ersattningsberakningen i princip att beakta foljande tre fragor:

1) Ar ansvarsgrunderna uppfyllda?
2) Hur skall skadans storlek faststéallas?
3) Finns det anledning att satta ned det faststéllda ersattningsbeloppet?

| den fortsatta framstallningen kommer jag att titta pa hur fraga 2 och 3
normalt behandlas i forst japansk och sedan svensk ratt. Jag satter alltsa at
sidan fragan om ansvarsgrunderna ar uppfyllda eller ej och utgar i det jag
skriver fran att sa ar fallet. Fokus kommer istallet att laggas pa sjélva
bestdmningen av ersattningsbeloppet.

5.1 Ersattningsberéakningen vid ett
patentintrang i japansk ratt

5.1.1 Nagot om eséattningar i japansk ratt innan
1998 ars revision

| ett klargrande syfte kan det vara vart att namna nagot om hur japanska
domstolar generellt tolkade ersattningsreglerna innan den revision som
genomfordes 1998.

En réttighetshavare kunde da yrka ersattning enligt tre grunder159:

1) generellt skadestand enligt artikel 709
2) svarandens vinst, eller
3) skalig licensavgift

Da det stod domstolen fritt att valja den berakningsmetod den sadg som
lampligast, hdnde det inte séllan att endast ersattning enligt skalig
licensavgift utdémdes.

Dessutom kom det att bildas en domstolspraxis som sade att om erséattning
for forlorad forséljning 6verhuvudtaget ska kunna bedémas av domstolen,
sa maste rattighetshavaren ha utnyttjat sin patentrattighet. Yrkanden om
ersattning for utebliven vinst avvisades alltsa regelmassigt om inte karanden
utnyttjat sitt patent, en inte helt ovanlig situation.160

159 Se Takenaka, Harmonizing Patent Infringement Damages, s. 4
160 Se Takenaka s. 5
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Dessa omstandigheter tillsammans med mycket stranga krav pa
bevisningen av kausaliteten mellan intrdng och skada, gjorde att
rattighetshavaren som regel endast kunde rakna med att fa en ersattning for
intranget enligt en skalig licensavgift (vilken allt som oftast 1ag pa ca 4,3-
4,6 %).161

5.1.2 Ersattningar i japansk ratt efter 1998 ars
revision

Gallande praxis kom att kritiseras hart fran inte minst rattighetshavares
hall och i mitten av 90-talet inleddes ett stort reformarbete i Japan (som da
befann sig i en langvarig recession). Ett uttryckligt mal med de har
reformerna var att starka rattigheterna for innehavare av
immaterialréttigheter och gora Japan till en stark ’IP-nation””162. Ett led i
denna policy var att férenkla for rattighetshavare att erhalla ersattning for
den skada som uppkom genom intrang i deras rattigheter.

Efter 1998 ars revision kan det lite slarvigt sagas att karanden enligt
japansk ratt har fyra alternativ varpa han kan yrka att erséattningen bestams.
Han kan vélja att hela beloppet bestams enligt artikel 709 i civilkoden eller
sa kan han vélja att yrka pa att nagon av de tre bevislattnadsfragorna i artikel
102 i patentlagen skall tillampas. Som papekats tidigare utgor dessa inte
nagon sjalvstandig skadestandsform och kan saledes inte tillampas i
kombination med varandra eller pa direkta kostnader. Sadana kostnader
maste saledes alltid bestammas enligt artikel 709.

Det absolut vanligaste torde alltsa vara att direkta kostnader yrkas enligt
artikel 709 och att resterande del av erséttningen bestams enligt artikel 102.

Fortsattningsvis kommer fokus att ligga pa hur artikel 102 har kommit att
tillampas i japansk ratt samt vilka mojligheter till nedsattning av
skadestandsbeloppet som finns.

5.1.2.1 Berakningen enligt artikel 102 (1) —
patenthavarens tackningsbidrag per sald enhet

Berakningen enligt artikel 102 (1) utgar fran antalet intrangsgérande
enheter som intrangsgoraren salt och rattighetshavarens tackningsbidrag.
Artikeln stipulerar:

’In the case of a claim for damages for infringement by the patent
holder or the exclusive licensee against the infringer who knowingly
or negligently infringed his patent or exclusive license, the amount of
damages may be based upon an amount calculated based on the
number of accused devices assigned (hereinafter, “number of
assignments™), if the infringer assigned them, multiplied by the profit

161 Se Takenaka s. 6
162 Se Takenaka s. 2
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per item which the patent holder or exclusive licensee could have
gained but for the infringement to the extent that the damages may
not exceed the amount supported by the ability to exercise the patent
concerned on the part of the patent holder or the exclusive licensee.
However, if any circumstances are present under which the patent
holder or the exclusive licensee could not have sold in whole or in
part the number of assignments, the amount attributable to the
circumstances shall be reduced from the damages.”

Under den tidigare lydelsen av denna artikel var patenthavaren tvungen
att visa pa omstandigheter som produktens ifraga relevanta marknad och
dennas storlek for att kunna erhalla skadestand.163 | nuvarande lydelse
racker det dock att enbart visa pa hur manga enheter som intrangsgoraren
salt samt motivera for domstolen vilken vinst som hade gjorts pa forséljning
av samma antal enheter. | kombination med bestdmmelsen om foreldggande
av relevanta dokument fran svaranden enligt artikel 105, blir
bevissituationen avsevért enklare for patenthavaren.

Som tydligt framgar av artikelns lydelse ar det dock inte tillrackligt att
enbart se till antalet salda enheter och tackningsbidraget. For att undvika att
patenthavaren blir Gverkompenserad maste det belopp som darigenom
framraknas justeras med hansyn till patenthavarens forséljningsformaga.
Patenthavaren skall inte kunna fa en ersattning som ar hogre &n den vinst
han kunnat géra om inte intranget skett p.g.a. att det faktum att
intrangsgoraren haft battre forutsattningar att forsalja produkten ifraga. Att
en intrangsgdrare exempelvis har battre forutsattningar for marknadsforing,
ett battre distributionsnat eller storre produktionskapacitet skall alltsa inte
komma patenthavaren till gagn.164 Bevishordan for sadana omstandigheter
ligger pa intrangsgoraren.165

Ersattning kan utga enligt denna artikel dven i de fall patenthavaren inte i
praktiken utnyttjat patentet. Detta forutsatter dock att patenthavaren salt
andra produkter som konkurrerar pa samma marknad som den
intrangsgorande produkten. 166

Den har berakningsmetoden aktualiserades bl.a. i ett mal fran ar 2002 i
vilket en lang rad intressanta fragor kom att aktualiseras.167

5.1.2.1.1 Fallet " A nozzle for liquid filling machine”

| det har fallet yrkade karanden skadestand med avseende pa ett
munstycke i en maskin for pafyllning av vatskor. Svaranden hade salt
pafyliningsmaskiner vari munstycken av samma modell som det karanden
sedan 1987 och fram till 2002 haft patentrattigheterna for var monterade. |
samband med overklagandet av forstainstansens dom yrkade kéaranden pa

163 Se Kawaguchi, "The essentials of Japanese Patent Law”, s.117

164 Se Kawaguchi, "The essentials of Japanese Patent Law”, 5.118

165 Se Kawaguchi, "The essentials of Japanese Patent Law”, 5.118

166 Se Kawaguchi, "The essentials of Japanese Patent Law”, 5.118

167 Se avgorande nr. 10006 ar 2005 i "Intellectual Property High Court”, andra divisionen,
den 29 september 2005, hadanefter kallat “A nozzle for liquid filling machine”
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ersattning enligt artikel 102 paragraf 1 for pastatt intrang som skett mellan
1991 och fram till patentrattens upphdérande 2002. Det kan noteras att detta
yrkande inte gjordes i forsta instans (dar yrkades endast ersattning enligt
artikel 102 paragraf 2) utan framférdes forst vid éverklagandet.

Domstolen ansag uppenbarligen att intranget var styrkt och att svaranden
inte lyckats visa pa nagon omstandighet som medférde att
schablonbestammelsen inte skulle tillampas och gick saledes in pa
bedémningsfragan. De bdrjade med att bestamma patenthavarens
tackningsbidrag per enhet:

Det patenterade munstycket ingick som en komponent i tre olika modeller
med olika pafylIningskapacitet varfor ett separat tackningshidrag
beraknades for varje modell. For de modeller med en pafyliningskapacitet
av mindre an 3000 forpackningar/h (modell 1) sattes tdckningsbidraget till
3067 576 yen per maskin, for de maskiner med en kapacitet pa mellan 3000
och 6000 forpackningar/h (modell 2) till 15 175 818 yen och for de
maskiner med en kapacitet pa éver 6000 forpackningar/n (modell 3) till
35677 839 yen.

Vidare faststallde domstolen att svaranden salt totalt 29 st. maskiner som
inneholl det intrangsgorande munstycket. Av dessa 29 maskiner var arton
stycken av modell 1, atta stycken av modell 2 och tre maskiner av modell 3.
Den totala forlorade forséljningen uppgick saledes till 283 656 429 yen.

5.1.2.1.2 Contribution percentage

Da det patenterade munstycket endast utgjorde en av manga komponenter
i maskinen uppkom fragan om hur stor del av den forlorade forsaljningen
som ar hanforlig till sjalva intranget (contribution percentage). De Gvriga
delar som anvandes i maskinen gjorde savitt framkom ej intrang i nagon
patentrattighet.

Domstolen konstaterade att maskinen dar munstycket ingick bestod av 6
huvudsakliga delar, bl.a. den del som skotte sjalva pafyliningen av vitskan.
Munstycket ingick som en komponent av denna véatskepafyllningsdel (andra
delar skotte t.ex. lagring och framfdring av det pappersmaterial som
forpackningarna bestod av). Saledes utgjorde munstycket en mycket liten
del av hela maskinen. Priset for munstycket ensamt faststalldes till 380 000
yen per styck att jamféra med forsaljningspriset for hela maskinen som
uppgick till mellan 26 och 107 miljoner yen beroende pa kapacitet. Oavsett
detta ansag domstolen att munstyckets paverkan pa maskinens funktionalitet
inte kunde anses vara obetydlig. Det framhdlls bl.a. att munstyckets
utformning var avgorande for att maskinen skulle kunna halla en hog
pafyliningskapacitet och dessutom markant underlattade saval
rengoringsarbete som aterfyllnad av pafylinadsmaterial. Domstolen ansag
att 10% av tackningsbidraget skéligen kunde anses vara hanforligt till det
patenterade munstycket (och darav till intranget).

Svaranden yrkade i den har delen att munstycket skulle anses tillféra 0%
av maskinens funktionalitet. Detta motiverade man med det faktum att
samtliga delar i maskinen var beroende av varandra, togs en del bort slutade
hela maskinen fungera. Saledes kunde det heller inte anses att varje
komponent sedd for sig tillforde nagot utan det gjorde de endast i samspel
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med de andra delarna. Skadestandet kunde darfor endast faststéllas till
vardet av de av svaranden forsalda munstyckena (29 stycken & 380 000
yen). Domstolen fann inte argumentet 6vertygande och faststallde 10% av
tackningsbidraget for varje hel maskin som hanforligt till intranget.
Skadestandsbeloppet beraknat i enlighet med artikel 102 (1) bestamdes
darfor till totalt 28 360 000 yen®®®,

5.1.2.1.3 Massagestolfallet

Ett annat fall dar artikel 102 (1) tillampades tvistades det om fem patent pa
olika delar till en elektrisk massagestol.169 Fyra av patenten ansags av
domstolen vara ogiltiga, men for det femte fann man att det forelag ett
intrang da det utan tillstdnd anvandes som en del i en konkurrents (mer
avancerade och battre saljande) massagestol. Fraga uppkom da hur artikel
102(1) skulle tolkas, inte minst med avseende pa vad som skall laggas in i
begreppet "patenthavarens forsaljningsformaga”.

Domstolen borjade med att framhalla att inte enbart omstandigheter som
hanfor sig direkt till produkten eller patenthavaren ifraga kan komma att
beaktas vid bedémningen av dennes forsaljningsformaga. Andra, yttre
omstandigheter maste ocksa beaktas sasom t.ex. forekomsten av direkt
konkurrerande produkter och den intrangsgorande produktens egenskaper.

Domstolen framforde fyra omstandigheter som de ansag skulle ha
begransat karandens forsaljningsformaga i det hypotetiska fallet att inget
intrang begatts:

1) Massagestolarna var av olika typ och svarandens stols funktioner var
klart mer avancerade. Kérandens stol masserade enbart med hjalp av
luftpasar medan svarandens stol erbjod massage med bade
massagebollar och luftpasar saval som funktioner for optisk
avkanning av konsumentens langd etc. Det patent som gjordes
intrang i anvandes endast vid ett av manga olika massagelagen
jamfort med karandens stol som enbart hade ett fatal. Domstolen
menade att konsumenter inte minst av dessa anledningar uppenbart
foredrog den svarandes stol over den ké&randes.

2) Aven nér detta massageldge anvandes, var inverkan pa funktionen av
den patenterade delen liten.

3) Marknadsféring av massageléget dar den patenterade delen anvéndes
i svarandens kataloger etc. forekom mycket sparsamt och var alltsa
knappast att anse som en sarskilt stor bidragande faktor till
svarandens massagestols popularitet.

4) Kaérandens marknadsandel vid tiden for patentets registrering var
endast 10 % och det fanns pa marknaden ett flertal starka aktorer
utdver intrangsgoraren.

168 Vilket i dagens (2010-04-03) kurs motsvarar EUR 221 603 alternativt SEK 2 152 157.
169 Fall nummer 10047 ar 2005 for “Intellectual Property High Court”, avgjort
den 25 september 2006
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5) Massagestolar med enbart luftpasar kunde inte heller i relation till
marknaden i stort anses vara sarskilt konkurrenskraftiga, utan det var
tydligt att konsumenterna féredrog mer avancerade stolar.

Domstolen menade darfor att karandens forséljningsformaga borde
begransas till 1% av de av svaranden salda massagestolarna och faststallde
ett skadestdnd om 11 488 500 yen'®,

Avslutningsvis fortydligade ocksa domstolen att artikel 102 paragraf 1, 2
och 3 utgor olika berakningsgrunder och att de ej kan sammanblandas.
Kéranden hade namligen yrkat pa att det antal salda produkter som anvants
som grund for berakningen enligt artikel 102 (1) aven skulle tillampas vid
berdkningen av erséttningen genom skalig licensavgift enligt artikel 102 (3).
Domstolen fortydligade att ett sadant yrkande skulle innebéra att kdaranden
skulle komma att ersédttas med ett belopp som var stérre an den uteblivna
vinsten och att detta skulle strida mot principen om restitutio in integrum.

5.1.2.2 Beradkningen enligt artikel 102 (2) —
intrangsgorarens vinst

Artikel 102 (2) &r ett nytt tillskott till den japanska patentlagen efter
revisionen 1998. Den bygger pa tankekonstruktionen att den
forsaljningsminskning som en patenthavare lider pga ett intrang latt kan
bevisas om den forutsatts vara lika med den vinst som intrangsgdraren gjort
genom intranget.171 Berakningsmetoden &r i sig inte ny, utan forekom
tidigare ofta i praxis vid berdkningar under artikel 709 i civilkoden.172.
Artikeln stadgar att:

’In the case of a claim for damages for infringement by the patent
holder or the exclusive licensee against the infringer who knowingly
or negligently infringed his patent or exclusive license damages on the
part of the patent holder or exclusive licensee shall be presumed to be
equal to the profit of the infringer, if he has made any”

Lydelsen av artikeln ar inte svartolkad: skadestandet kan presumeras vara
lika med den vinst som intrangsgdraren gjort p.g.a. av intranget. Dari
forutsatts underforstatt att intrangsgoraren verkligen salt enheterna och gjort
en vinst av intranget.173 Tillampningen forsvaras dock nagot av det faktum
att vinst kan definieras pa flera olika satt och att det inte ar helt klart vilken
definition som avses. Ett flertal olika metoder har i praktiken tillampats,
inklusive: “net profit theory™, ““gross profit theory™, ““margin profit theory”
och “direct cost deduction theory.174

170 Vilket i dagens (2010-04-03) kurs motsvarar EUR 89 770 alternativt SEK 871 829.

171 Se Tatsuno, “Recent Amendments to Japanese Patent Law” s. 3

172 Se Ishimura, “Recent Amendments to Japanese Patent Law” s. 14

173 Se Kawaguchi, “The Essentials of Japanese Patent Law” s.118, samt
Tatsuno, “Recent Amendments to Japanese Patent Law” s. 3

174 Se Yoshikawa s.275
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5.1.2.2.1 Net profit theory

Enligt denna definition berdknas intrangsgdrarens vinst genom att fran den
inkomst som uppkommer av forsaljningen av den intrangsgorande
produkten dra av kostnader som &r direkt hanforliga till produktionen av
densamma. 175 Saledes skall avdrag goras for exempelvis materialinkép och
tillverkningskostnader, men inte de kostnader som ar nddvandiga for sjalva
forsaljningen (sasom exempelvis affarers lokalhyror,
marknadsforingskostnader och I6ner).176 Denna definition har traditionellt
sett anvants i den praxis som férekom innan inférandet av artikel 102
(2).177

5.1.2.2.2 Margin Profit theory

Denna teori likstaller vinsten med forséljningsinkomsten av intranget
minus kostnader for materialink0p. Andra kostnader an detta (I6ner,
administrativa kostnader etc.) skall inte dras av. Det antal enheter som
patenthavaren inte kunnat sélja utan ytterligare investeringar i verksamheten
skall dock inte medraknas.178

Denna metod har kommit att tillampas allt oftare i praxis efter inforandet av
artikel 102 (2).179

5.1.2.2.3 Gross Profit theory

Enligt denna definition ar vinsten lika med forsaljningsinkomsten minus
tillverkningskostnader och materialkostnader.180 I doktrinen féresprakar
manga denna metod som den lampligaste att tillampa under artikel 102 (2).
Detta inte minst da den ar den enklaste metoden ur bevissynpunkt, bade ur
patenthavarens och intrangsgorarens synvinkel.181

5.1.2.2.4 Direct Cost Deduction theory

Detta ar mahanda den mest ambitiosa definitionen av vinst. Enligt den
skall samtliga de kostnader som kan tankas uppkomma p.g.a. bade
tillverkningen och forsaljningen av den intrangsgorande produkten dras av
fran forsaljningsinkomsten. 182

175 Se Shigetomi s.29
176 Se Shigetomi s.29
177 Se Kawaguchi s.118
178 Se Shigetomi s.30
179 Se Kawaguchi s.118
180 Se Shigetomi s.30
181 Se Kawaguchi s.118
182 Se Shigetomi s.30
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5.1.2.3 Artikel 102 (2) i praxis

5.1.2.3.1 | fallet " A Nozzle for Liquid filling machine”

| det ovan refererade fallet “A Nozzle for Liquid Filling Machine” yrkade
patenthavaren skadestand bade enligt artikel 102 (1) savél som enligt 102
(2). | forsta instans tillampade domstolen i det har fallet marginal profit
theory och faststéllde skadestandsbeloppet enligt foljande: Domstolen ansag
det styrkt att intrangsgoraren salt 23 maskiner innehallande det patenterade
munstycket och att den totala inkomsten av forsaljningen av dessa maskiner
ar 1 192 862 000 yen. De kostnader som drogs av fran
forsaljningsinkomsten specificeras tyvarr inte var for sig i domslutet utan
anges endast som en procentsats. Denna procentsats motsvarar den
genomsnittliga l1onsamheten per intrangsgorande enhet mellan aren 1992 till
2002 och faststalldes till 16.84%. Det slutliga beloppet bestamdes till totalt
44 175 592 yen.183

| nasta instans anvandes aterigen Marginal Profit theory utan att de
avdragna kostnaderna narmre specificerades. Domstolen fann inga skal att
avvika fran den procentsats som framraknats i forsta instansen, men ansag
det styrkt att intrangsgoraren salt 29 enheter och inte 23. Samtidigt sanktes
dock contribution percentage till 10% enligt resonemanget ovan i 5.1.2.2. |
slutdndan faststalldes skadestandsbeloppet enligt artikel 102 (2) till
24 954 556 yen.184

5.1.3.2.2 | fallet " Film with Unit Lens”

| detta fall185 &gde karanden (Fujifilm corporation) rattigheterna till tva
patent relaterade till kameror. Det forsta patentet avsag en typ av
engangskamera och det andra patentet avsag laddningsmekaniken for filmen
till denna kamera. Karanden kréavde tva svarande (Daitoh Trading och Hama
Corporation) pa skadestand for patentintrang da de importerat och salt
produkter som innehdll bada patenten ifraga. Daitoh Trading var det foretag
som importerade produkterna ifraga fran utlandet och salde vidare till Hama
Corporation som salde produkterna till japanska konsumenter. Det kan i
sammanhanget vara véart att ndmna att en av styrelsemedlemmarna i Daitoh
Trading under samma tid var VD for Hama Corporation.

Skadestandet kom att bestdammas i enlighet med artikel 102 (2) och
intrangsgorarens vinst med tillampning av "Direct Cost Deduction theory”.
Detta framgar i féljande yttrande:

’To obtain profit from acts of infringement under Article 102 (2) of
the Patent Act, the contribution margin (marginal profit in a broader
sense) should be computed by deducting the amount of cost

183 Contribution percentage faststalldes till 20% varfor skadestandet = 1 192 860 000 x
0,1684 x 0.2 =40 175 592 yen

184 Forsaljningsinkomsten fran 29 maskiner uppgick till 1 481 862 000 x 0.1684 x 0.1 =
24 954 556 yen

185 Som avgjordes den 24 april ar 2007 vid Tokyo District Court (fallnummer 15327 resp.
26540) .
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reasonably related to manufacturing and selling of infringing
goods....”

Domstolen klargjorde vidare att det enbart &r fraga om att gora avdrag for
sadana kostnader som ar direkt relaterade till intranget ifraga. Darmed skall
heller inte kostnader som hade uppburits oavsett om den intrangsgdérande
produkten tillverkats eller ej inrdknas. Domstolen menade pa att om
exempelvis ett storre foretag gor intrang i en produkt ar det rimligt att enbart
rékna med avdrag for materialkostnader och transport. For ett mindre
foretag kan det dock vara rimligare att rakna med fler utgifter sdsom inkop
av maskiner och l6ner for arbetare. Riktmérken som kan anvandas for att
avgora om ett storre eller mindre antal kostnader skall medraknas ar (det
intrangsgorande) foretagets storlek, hur stor andel av dess forséljning som
utgors av den intrangsgdrande enheten och om det kréavs specialiserad
utrustning eller maskiner for att tillverka produkten.

Tyvarr specificeras inte de kostnadsposter som domstolen till slut kom att
beakta i berakningen narmre i domslutet, vilket férmodligen beror pa det
faktum att en utomstaende expert anlitades att gora denna bedomning.

5.1.2.4 Berakningen enligt 102 (3) - skalig licensavgift

Den tredje och sista berdkningsmetoden som anges i japansk patentlag

motsvarar en berdkning av skalig licensavgift i klassisk mening. Paragrafen
har funnits i den japanska patentlagen under en langre tid men fick en nagot
andrad lydelse vid revisionen 1998.186 Dess nuvarande lydelse ar féljande:

”’The patent holder or the exclusive licensee may claim damages
equal to royalties for exercising the patented invention concerned
against the infringer who knowingly or negligently infringed his
patent or exclusive license.”

Precis som i svensk ratt utgdr ersattning beréknad enligt en skalig
licensavgift (reasonable royalty) en minimigrans for erséttningen.187 Den
andring som patalades tidigare ar att ordet "ordinary” (som i ”...may claim
ordinary damages...”) stroks fran artikeln. Anledningen till denna &ndring
ar att det traditionellt sett funnits val utvecklade tariffer for patent och att
domstolarna lange forlitat sig pa dessa vid bestamningen av skélig
licensavgift.188 Kritik kom att riktas mot denna praxis av framst tva
anledningar: forst framlades att de tariffer som tillampades av domstolarna
inte séllan var lagre &n de licenser som forekom i praktiken. Vidare
ifrdgasattes skaligheten i att nagon som begar intrang skall kunna komma att
betala samma ersattning for utnyttjandet som en hederlig licenstagare.189 I
och med andringen ville lagstiftaren 6ppna for fler mojligheter att anpassa
licensavgiften till forutsattningarna i ett specifikt fall.

186 Se Kawaguchi s.119
187 Se Kawaguchi s.119
188 Se Kawaguchi s.119
189 Se Tatsuno s. 4
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I 6vrigt skiljer sig inte bedémningen av skalig licensavgift i japansk ratt
namnvart fran den som gors i svensk ratt, varfor hanvisning i denna del kan
goras till det som sagts i avsnitt 3.7.

5.1.2.5 Relationen mellan artikel 102 (1), 102 (2) och
102 (3)

Den normala i ett patentmal &r att patenthavaren yrkar att skadans storlek
skall faststéllas till antingen patenthavarens normala tackningsbidrag per
enhet enligt 102 (1) eller intrAngsgodrarens vinst enligt 102 (2). Bestamning
till skalig licensavgift enligt artikel 102 (3) anvands i regel endast som en
sista utvag i de fall det av nagon anledning inte ar mojligt att tillampa 102
(1) eller 102 (2).190 Det bor dock har paminnas om att ersattningen enligt
102 (3) utgor den minsta erséttning som kan utga. Saledes kan inte
ersattning utdémas enligt 102 (1) eller 102 (2) om det belopp som
darigenom framraknas visar sig vara lagre an den skaliga licensavgiften
enligt 102 (3).191

Ersattning enligt en kombination av flera av artiklarna ar naturligtvis inte
mojligt da detta skulle strida mot det grundldggande syftet av "restitutio in
integrum”. | de fall yrkanden gjorts enligt bade 102 (1) och 102 (2) kan
domstolen valja det belopp som den anser vara mest skaligt. Sa skedde
exempelvis i ”A Nozzle for Liquid filling machine”-fallet dar domstolen
ansag att det hogre beloppet framraknat enligt 102 (1) skulle utdémas.

5.1.2.6 "Light negligence” och dess inverkan pa
ersattningen

I den sista delparagrafen av artikel 102 i den japanska patentlagen
stipuleras foljande:

’Notwithstanding the preceding paragraph, damages in
excess of the amount provided for in the preceding
paragraph may be claimed. In this instance courts may, in
the assessment of the damages take into consideration
absence of knowledge or gross negligence on the part of
the infringer.”

Det 6ppnas i denna paragraf for mojligheten att séatta ned
skadestandsbeloppet med hansyn till att intrangsgoraren agerat endast
oaktsamt och inte grovt oaktsamt eller uppsatligt vid intranget. Att ta hansyn
till sadan s.k. "light negligence” kan tyckas motséagelsefullt da fragan om
graden av oaktsamhet i princip inte anses bora paverka storleken pa
skadestandet i nagon riktning i japansk ratt. Oaktsamhet kravs for att
skadestand skall kunna utdémas 6verhuvudtaget, men det &r i princip endast

190 Koike, s.361
191 Koike, s.361
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skadans storlek som kan inverka pa erséttningens storlek.192 Hur passar da
en bestammelse som stadgar att domstolen skall kunna beakta graden av
oaktsamhet in i denna bild?

Svaret &r att rattslaget ar nagot oklart. Paragrafen i sig infordes redan
1959, men det forefaller som att nagon klar motivering till varfor sa skedde
inte framholls vid den tidpunkten.193 Bestammelsen har inte heller
reviderats sedan dess och endast tillampats i ett fatal fall. I doktrinen
forefaller man dock vara 6verens om att bestammelsen endast kan tillampas
pa den del av ersattningen som dverstiger minimigransen enligt artikel 102
(3).194 Detta framgar inte minst av bestaimmelsens lydelse dar "preceeding
paragraph” ju uppenbarligen hanvisar till 102 (3). Om domstolarna har varit
inne pa samma linje eller om de helt enkelt slarvat i sin bedémning &r nagot
mer oklart, da det i de fa fall dar bestammelsen tillampats inte klart
redovisat pa exakt vilka grunder sa skett.

| det fall195 som oftast refereras till var det fraga om ett
varumarkesintrang. Intrdngsgoraren hade da i mer an 20 ar anvant ett
skyddat varumérke utan att ha undersokt om det var skyddat eller ej.
Innehavaren av varumarket hade under denna tid ej heller papekat intranget.
Domstolen ansag darfor att ersattningsbeloppet kunde nedsattas till 30% av
den vinst som intrangsgoraren gjort genom intranget.196 Fragan om detta
belopp &r lagre an en skalig licensavgift och saledes under minimibeloppet
berdrs dock inte i domslutet.197

5.2 Skadestandsberakningen vid
patentintrang i svensk ratt

Enligt patentlagens 58 § skall:

’Den som uppsatligen eller av oaktsamhet gér patentintrang ska
betala skélig ersattning for utnyttjandet av uppfinningen samt
ersattning for den ytterligare skada som intranget har medfort. Nar
ersattningens storlek bestams ska hansyn sarskilt tas till:

1. utebliven vinst,

2. vinst som den som har begatt intranget har gjort,

3. skada pa uppfinningens anseende,

4. ideell skada, och

5. patenthavarens intresse av att intrang inte begas. Den som utan

192 Sédana tankegangar framhélls ocksa i ett prejudicerande fall fran 1963
("Vinyl Can "-fallet, Hanrei Times 152-177), se. Koike s.357

193 Se Koike s.361

194 Se Koike s.358

195 Det s.k.”Chidori-ya”-fallet, avgjort vid Osaka District Court den 28 februari 1984
(Hanrei Times 536-425).

196 Se Kawaguchi s.119

197 Se Koike s.359
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uppsat eller oaktsamhet gor patentintrang ska betala ersattning for
utnyttjandet av uppfinningen, om och i den man det &r skaligt.

Talan om ersattning for patentintrang far endast avse skada under
de fem senaste aren innan talan vacktes. Om talan inte fors inom
den tiden, ar ratten till ersattning forlorad

Harur kan utldsas att erséttning for intrdng kan utdémas i tva olika former.
Dels kan en skalig erséttning for utnyttjandet av patentratten utga och dels
en ersattning for de ytterligare skador som intranget medfort.

5.2.1 Skalig erséattning for utnyttjandet av
patentratten

Med "skalig ersattning” avses enligt forarbetena att det skall utga en
(fiktiv) skalig licensavgift for utnyttjandet av patentrétten. 198
Resonemanget bakom denna l6sning &r att det dels underlattar berdkningen
av den ekonomiska skadan samt att patenthavaren vid ett intrang gar miste
om atminstone det vederlag som intrangsgoraren varit tvungen att betala vid
en frivillig licensdverenskommelse. 199 Ersattningen skall forstas som en
minimiersattning for intrang, dven de intrdng som begatts i god tro. Ej heller
kravs det for att denna ersattning skall kunna utga att patenthavaren lidit
nagon faktisk skada av intranget. Det &r saledes inte fraga om ett skadestand
i egentlig mening, utan snarare en strikt ersattningsregel.

Licensavgiften bestdms normalt till en viss procentsats av
intrangsgorarens nettoforsaljningsvarde for intrangsprodukten, men har dven
i vissa fall bestamts till ett fast belopp per sald produkt.200 Storleken pa
ersattningen skall motsvara den som natts genom frivillig forhandling
mellan parterna. Av detta foljer att avgiften maste sattas sa hogt att
patenthavaren hade fatt ett ekonomiskt utbyte av avtalet och sa lagt att det
funnits ett ekonomiskt intresse for intrangsgoraren av att ingd avtalet. Det
skall inte heller vara majligt for intrangsgoraren att kalkylera med
kostnaderna for intranget istallet for att respektera patenthavarens
ensamratt.201

Andra exempel pa omstandigheter som bér kunna paverka bedémningen
ar enligt forarbetena exempelvis mojligheten att utan att bega patentintrang
framstalla likvardiga produkter, samt uppfinningens betydelse ur
kostnadssparande synpunkt.202 Licensavgiften skall i sa stor man som
mojligt spegla marknadspriset varfor &ven patenthavarens tidigare
licensavtal for produkten samt branschens ifraga sedvanja kan komma att fa
stor betydelse for bedomningen.

198 Se NU 1963:6 5.336

199 Se NU 1963:6 5.336

200 Se Fornell/Jilmstad s.?

201 Se Fornell/Jilmstad s.33

202 Se NU 1963:6 s.336, samt prop. 1966:40 s.207
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5.2.2 Skalig erséattning i praxis

Den skaliga licensavgiften ar alltsa beroende av tva faktorer: (1) dessa
produkters nettoforsaljningsvarde alternativt antalet intrangsgorande
produkter och (2) en lamplig procentsats alternativt fast belopp per
intrangsprodukt. Tyvarr motiverar domstolarna ofta sina resonemang i
denna del sparsamt, inte minst nar det kommer till procentsatsen som inte
sallan anges utan narmre motivering. Normalt hamnar procentbeloppet pa
mellan 2 och 10 procent, men det har hant att anda upp till 23 procent démts
ut.203 Ett nagot utforligare resonemang angaende den skéliga licensavgiften
star dock att finna i foljande fall:

5.2.2.1 Varmevaxlare

| detta fall var det fraga om intrang i ett patent pa en varmevéaxlare, en
komponent som i fallet anvandes i varmvattenberedare. Kéranden ASJ
yrkade att svaranden CTC skulle utge ersattning och skadestand for
intrangsperioden mellan 1962 och 1971. Tingsratten fann att intrang forelag
och fraga uppkom darfor om hur storleken pa den skaliga licensavgiften
skulle faststallas. Angaende nettoforsaljningsvardet uttalade tingsratten att
ASJ inte kunnat vederldgga de l&gre forsaljningspriser som CTC havdat att
de tillampat och att dessa darfor skall l1aggas till grund for
nettofdrséaljningsvérdet.

Angaende procentsatsen uttalade tingsratten att det saknas underlag for att
faststalla nagon branschsedvanja. | ett utlatande fran davarande direktoren i
Svenska Exportradet uppgavs att i internationell branschpraxis anses 5
procent av nettoforséljningsvardet, alternativt 25 procent av licenstagarens
vinst vara en rimlig ersattning. Tingsratten ansag dock inte att ett riktméarke
av det senare slaget borde tillampas i detta fall da det radde oklarhet
angaende vilken vinst som CTC gjort pa intranget. ASJ havdade att de
gjorde en genomsnittlig vinst pa 540 kr per produkt medan samma siffra for
CTC angavs till 200 kr. Tingsratten utgick darfor istallet fran royaltyn pa 5
procent, med justering uppat med hansyn till att ASJ:s patent hade ett
relativt sett stort skyddsomfang. | slutandan utdémdes som skaélig
licensavgift totalt 980 000 kronor, eller 7 procent av nettoforséljningsvéardet
pa 14 000 000 kr.

Aven hovritten ansdg 7 procent vara en rimlig royaltysats, men bedémde
nettofdrséljningsvardet annorlunda. Eftersom det forséljningspris som lagts
till grund for nettofdrsaljningsvardet i tingsratten tillampades vid forséljning
mellan CTC och dess koncernbolag eller andra narstaende bolag menade
hovréatten pa att det var missvisande. Bedémningen bor enligt hovratten
baseras pa det pris som hade forhandlats pa en fri marknad och inte som nu

203 Se Domeij, s.120
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mellan narstaende bolag. Om inte riskerar patenthavaren att komma i samre
sits vid ett intrang an vid en frivillig dverlatelse, vilket klart strider mot
lagens syfte. Med tillampning av RB 35:5 och med hénsyn till svarigheten
for ASJ att bevisa vilket pris som CTC bort tillampa, ansag hovratten att
ASJ:s eget forséljningspris kunde laggas till grund for
nettofdrséljningsvérdet. Féljden blev att 1 379 271 kr utdémdes som skalig
licensavgift (7 procent av 19 703 880 kr).

5.2.2.2 Prameta Prazisionsmetall/Selefatrade

| detta fall fanns svaranden Selefatrade skyldig till intrang i karanden
Prametas patentratt da de fran Taiwan hade importerat s.k. "stasbindor” av
samma modell som Prametas. | fragan om den skaliga ersattningen for
utnyttjandet yrkade Prameta att nettoforsaljningsvardet skulle séttas till det
sammanlagda vérdet av all fakturerad forséljning av de intrangsgorande
produkterna. Selefatrade a sin sida havdade att det fran detta belopp borde
avraknas kostnader for forsaljning, administration, lagerhantering, frakter
och rantor. Domstolen valde dock utan narmre motivering att ga pa
Préametas linje.

Nar det kom till procentsatsen yrkade Prameta pa att 10% var ett lampligt
belopp. Selefatrade & sin sida menade pa att man under en del av
intrangstiden varit oaktsam och under den andra delen agerat uppsatligt.
Darfor medgavs att 10% var en rimlig procentsats for den tid da intranget
skett uppsatligen medan det for den tid da intranget skett av oaktsamhet
skulle utga royalty med 5%. Med motiveringen att patentet med hansyn till
konkurrenslaget inte kunde anses vara sarskilt vardefullt fastslog tingsratten
en procentsats pa 8,3%. | praktiken motsvarade detta de 10% som Prameta
medgivit eftersom ett hdgre nettoférsaljningsvarde tillampades av
tingsratten. Procentsatsen skulle dven tillampas pa hela intrangstiden,
oavsett graden av aktsamhet.

5.2.2.3 Vangedal-Nielsen/Beac-Inter AB

Detta fall fortjanar att omnadmnas inte minst pga. den ovanligt hdga
procentsats som tillampats vid berdkningen av den skaliga licensavgiften.
Malet ror intrang i ett patent pa en plastpase med inbyggda fickor vari man
kan halla vatten och sedan lagga i frysen varpa istarningar bildas.
Patenthavaren Vangedal-Nielsen yrkade att svaranden pga. dennes import
av fryspasar av samma modell fran en utlandsk leverantor skulle utge
ersattning om 10 ore per sald pase.

Tingsratten konstaterade att ersattning enligt praxis normalt uppgar till
mellan 5 och 8 procent av nettoforséljningsvérdet och att 7 procent var
rimligt i detta fall. Det motsvarade 1,5 dre per pase. Tingsratten framholl att
aven uppfinningens konkurrenskraft borde paverka royaltybeloppet, men da
tillracklig bevisning om att pasen skulle vara sarskilt konkurrenskraftig inte
forts fann de ingen anledning att franga det framtagna royaltybeloppet.
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Hovréatten var dock av en annan asikt, inte minst beroende pa den mer
omfattande bevisningen om pasens konkurrenskraft som lades fram vid
forhandlingen, och faststallde en hogre royalty. Hovratten var av asikten att
pasen var konkurrenskraftig pa den internationella marknaden, foga
priskanslig och hade en lag framstéllningskostnad. Detta medférde enligt
Hovratten att tdckningsbidraget var betydligt storre &n det gangse och att
pasen darmed skulle kunna betinga en hog licensavgift pa en fri marknad.
Procentsatsen sattes till slut till 5 6re per pase, eller hela 23 procent av
nettoforsaljningsvardet, en avsevard hojning jamfort med Tingsréttens
bedémning.

5.2.3 Ersattning for ytterligare skada

Enligt 58 § kan &ven erséttning for all den skada som inte tacks av den
skaliga ersattningen, s.k. “ersattning for ytterligare skada”, utga. Till
skillnad fran den skaliga ersattningen &r det i denna del fraga om utdémande
av ett rent skadestand. Saledes kravs det forst och framst att skada som
overstiger den skaliga ersattningen uppstatt, att denna kan belaggas samt att
den uppstatt som en foljd av intrangsgorarens oaktsamma handlande.

Vanligtvis utgar skadestand for ytterligare skada for den
forséljningsforlust och marknadsskada som uppkommit for patenthavaren
samt de direkta kostnader som intranget inneburit.204

5.2.3.1 Ytterligare skada och bevislattnadsregeln i RB
35:5

Som redogjorts for ovan far domstolen skonsméssigt uppskatta en skadas
storlek i de fall da bevisning omajligen eller svarligen kan foras eller om
detta skulle medfdra orimligt stora kostnader och oldgenheter. Vid
patentintrang ar det snarare regel an undantag att bevisning om skadans
omfattning svarligen kan foras varfor regeln kommit att tillampas i princip
regelmassigt. Detta faktum skall dock inte forstas sa att karanden helt kan
strunta i att fora fram bevisning om skadans storlek vid rattegangen
eftersom det fortfarande foreligger en skyldighet for denne att 1agga fram
bevisning i den man det &r skaligt. Hogsta domstolen har tydligt patalat
detta faktum i det s.k. "Formsprutarna”-fallet205. 1 fallet, som forvisso ror
varumarkesintrang men bygger pa i det narmaste identisk lagstiftning, hade
kdranden inte presenterat nagon som helst bevisning om skadans storlek
varfor HD fann att det inte heller var mojligt att tillampa RB 35:5.

204 Se &ven avsnitt 3.6
205 NJA 2005 s.180

44



5.2.3.2 Betydelsen av 58 § andra meningen

I andra meningen i 58 8§ stadgades innan lagandringen att vid
bedémningen av ersattningen ’skall hansyn tas aven till patenthavarens
intresse av att patentintrang inte begas och till évriga omstandigheter av
annan an rent ekonomisk betydelse.”

Bestammelsen byggde pa liknande bestammelser inom arbetsratten och
dess egentliga betydelse har varit nagot osaker.206 Enligt forarbetena skall
omstandigheter sasom exempelvis intrangets varaktighet, om
intrangsgOraren ar ett storre foretag an patenthavaren eller det faktum att
patenthavaren ocksa ar uppfinnare kunna paverka ersattningens storlek i
positiv riktning. Tyvarr ger forarbetena ingen klar bild dver pa vilket satt
bestammelsen &r tankt att anvandas. Ar den en form av ideellt skadestand i
likhet med bestammelsen i upphovsréttslagen, eller ar det endast fraga om
en hjalpregel? Kan man med stod i bestimmelsen utdoma ett skadestand
som &r hogre an den faktiska skadan?

Westlander anser att bestdmmelsen inte skall tolkas som en sjalvstandig
skadestandsform, utan enbart en hjalpregel.207 Detta baserar han pa
ordalydelsen av paragrafen och hur liknande paragrafer tillampats pa andra
rattsomraden. Han ar ocksa av den uppfattningen att det inte finns nagot i
ordalydelsen som hindrar att ett hdgre skadestandsbelopp dn den faktiska
skadan utdoms. P& denna punkt motsags han dock av saval forarbetena som
Hogsta domstolen. Lagstiftaren har namligen uttalat att utgangspunkten
alltjamt skall var att "patenthavaren skall fa full ersattning for sin skada men
inte mer” och att ”lagandringen innebdr endast att skadan kan bestdmmas
med beaktande av sddana omstandigheter av annat d4n ekonomiskt slag som
nu har beskrivits.” Ett underligt uttalande med tanke pa den logiska
kullerbyttan i att kunna veta om man déverskrider den faktiska skadan eller
inte vid tillampningen av hjalpregeln. Hade den faktiska skadan varit k&nd
hade det ju inte funnits anledning att tillampa hjalpregeln.208 I min mening
skall nog uttalandet av lagstiftaren tolkas som ett klargérande av att
bestammelsen inte innebér ett avsteg fran sedvanliga skadestandsrattsliga
principer, dvs. ett fortydligande om att det inte handlar om mgjlighet att
utddéma punitive damages.

| "Formsprutarna”-fallet uttalar Hogsta domstolen att motsvarande regel i
monsterlagen inte innebéar att utddémd ersattning kan dverstiga den faktiska
skadan. Darfor &r det viktigt att bestdmmelsen tillampas med forsiktighet.

5.2.3.3 Erséttning for ytterligare skada i praxis

| fallet Prameta Prazisionsmetall / Selefatrade yrkade kdranden Prameta,
utover skalig ersattning for intranget (som redogjorts for ovan), dven
ersattning for ytterligare skada enligt davarande PL § 58 andra meningen.
Prameta ansag att Selefatrades hela forséljning av bindor, dvs. 25 991 st.,
skulle anses motsvara den uteblivna vinst som Prameta lidit av intranget.

206 Se Westlander/Tornroth s.313
207 Se Westlander/Tornroth s.318
208 Jamfor: Westlander/Tornroth s.320
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Selefatrade a sin sida bestred helt att Prameta lidit nagon utebliven vinst av
intranget.

Tingsratten ansag att Prametas utredning i fragan tydligt visade att det
skett en markant nedgang av deras forséljning efter Selefatrades intrade pa
marknaden och att intranget varit en bidragande orsak. Med tillampning av
RB 35:5 ansag Tingsratten att 9 000 bindor skulle anses vara ett rimligt
forsaljningsbortfall och utdomde 138 000 kronor (110 000 efter jamkning
mot skalig licensavgift, se nedan) som ytterligare skada.209

5.2.4 Jamkning med skalig licensavgift

En skadelidande har som visats vid ett intrang ratt till bade skalig
ersattning for utnyttjandet saval som ersattning for ytterligare skada i form
av t.ex. utebliven vinst. Han skall ddremot varken under- eller
overkompenseras for intranget vilket medfor att ersattningen for ytterligare
skada i vissa fall maste jamkas mot den skéliga ersattningen. Om sa inte
sker hade den skadelidande ersatts dubbelt for den del av
forsaljningsbortfallet som omfattas av intrangsgorarens licensgrundande
forséljning.210

Jamkning ska daremot inte goras i de fall da den ytterligare skadan t.ex.
utgors av att de intrangsgorande enheterna ar av dalig kvalitet eller da
inforskaffade produktionsmedel inte kunnat utnyttjas. Dessa skadors storlek
ar oberoende av licensavgiften och darfor foreligger heller ingen risk for
dubbel kompensation.211

| fallet Prameta Prazisionsmetall erholl kdaranden ersattning enligt skalig
licensavgift med 8,3% per sald enhet samt ersattning for ytterligare skada i
form av utebliven forsaljning berdknad pa 9 000 enheter. Domstolen
jamkade beloppet (138 000 kronor) med licensavgiften pa samma 9 000
enheter (28 000 kronor) och faststallde saledes 110 000 kronor som
ersattning for ytterligare skada.

209 Se referat i Westlander/Térnroth s.99
210 Se Fornell/Jilmstad s. 30 samt Lundgren s. 68
211 Se Westlander/Térnroth s.93
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6 Analyser och jamfdrelser

6.1 Sverige och Japan — olika
angreppssatt, snarlika resultat?

Det &r inte svart att se att svenska och japanska ersattningsregler inom
patentratten pa manga satt ar snarlika. Bada lagstiftningarna tillampar
principen om att skadestandet skall vara framst reparativt och bada
lagstiftningarna har en generell bevislattnadsregel for de fall att bevisning i
malet svarligen kan frambringas.212

Berakningsmetoderna for att fa fram skadestandsbeloppets storlek ar
vidare i grund och botten desamma, om an med den stora skillnaden att man
i Sverige utdomer ersattning for utnyttjande oavsett om intranget skett i god
tro. | bada lagstiftningarna ér den skadelidande garanterad en erséttning om
minst en skalig licensavgift for utnyttjandet. Bada lagstiftningarna brottas
ocksa med samma grundproblem, dvs. svarigheten for en rattighetshavare
att fora bevisning om den pastadda skadans storlek. Ur dennes synvinkel
finns det en rad problem och svarigheter med att bevisa ett intrangs skada.

For att ens i teorin kunna gdra ansprak pa att gora en exakt bedémning av
dessa skador torde kravas att det enbart fanns tva aktorer pa marknaden
ifrdga: rattighetshavaren och intrangsgoraren. Sa fort fler aktorer an dessa
finns med i bilden kan en skada och dess omfattning inte langre med nagot
ansprak pa absolut sakerhet faststallas. En forlorad forsaljningsinkomst kan
da i princip t.ex. hanforas till en tredje parts legitima konkurrens lika val
som till intrangsgorarens illegitima.

Foljden av detta &r att domstolar vid immaterialrattsliga intrang oftare an
vid manga andra typer av mal tvingas till att gora skonsmassiga
bedémningar. Domstolar har av tradition oftast valt att vara forsiktiga i
dessa situationer, saval i bevisheddmning som i ersattningsberakning.
Denna forsiktighet ar i sig helt i sin ordning, men medfér dven en del
mindre onskvarda konsekvenser.

For en rattighetshavare innebéar det dels att utgangen av en talan blir
svarare att bedéma pa forhand och dels att han riskerar att
underkompenseras. Detta i kombination med hdga kostnader for ombud och
framtagande av bevismaterial samt normalt langdragna rattsprocesser okar
risken for att en réttighetshavare skall beddma en talan som olénsam.

Ur lagstiftarens synvinkel innebér detta i sin tur att den reparativa saval
som den preventiva effekt som sanktionssystemen inom immaterialratten &r
tankta att uppna riskerar att undermineras. Detta problem med
underkompensering av rattighetshavare &r langt ifran obekant och har av
lagstiftaren i bade Sverige och Japan uttryckligen angripits i ett flertal olika
lagandringar. Det ar ocksa i hur man valt att angripa detta problem som man
kan borja att hitta storre skillnader mellan de tva rattssystemen.

212 I svensk ratt RB 35:5 och i japansk rétt Civil Procedure Law artikel 247
respektive speglande bestammelser pa respektive imaterialrattsligt omrade.
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I Sverige har lagstiftaren valt att ge domstolen mojligheten att lagga in fler
omsténdigheter i bedémningen an de rent ekonomiska, medan den japanska
lagstiftaren istéllet valt att underlatta bevislaget for patenthavaren genom
bevislattnadsregler. Sa hur kan da slutresultatet se ut mellan de tva
lagstiftningarna? Lat oss applicera bestammelserna pa ett hypotetiskt fall av
patentintrang for att klargora.

6.2 Ett hypotetiskt fall av patentintrang

Forutsattningar213: En forskare har upptéckt och patenterat ett nytt
ldkemedel, bildat Bolag A for att kunna utnyttja patentet i kommersiellt
syfte, men annu inte lanserat produkten pa marknaden i vantan pa
godkannande fran Lakemedelsverket. Under tiden sa far det storre Bolaget
B upp 6gonen for lakemedlet och beslutar sig for att gora sin egen variant
utan licens. Med kraft av sina avsevart storre resurser far Bolag B ut
lakemedlet pa marknaden pa kort tid och nar Bolag A vél lanserar sin
produkt dr Bolag B:s produkt redan en storsaljare med en stor
marknadsandel. Bolag A riskerar snart att ga omkull och satsar sitt sista
kapital pa en talan mot Bolag B.

Domstolen anser att Bolag B uppsatligen begatt intrang i Bolag A:s patent
och fragan kommer nu till storleken pa skadestandet. Bolag B har under
intrangstiden salt 3 000 000 enheter vilket gett en inkomst av patentet pa
400 miljoner samt utgifter for tillverkning, marknadsforing o.s.v. pa 100
miljoner. Bolag A 4 sin sida har investerat 25 miljoner i projektet, vilket
tackt saval utvecklingskostnader som marknadsforing.

Om vi bortser fran rattegangskostnader och direkta kostnader p.g.a.
intranget, vilket belopp hade i detta fall skadestandet kunnat faststallas till
av en svensk respektive japansk domstol?

6.2.1 En tankbar beddmning i svensk domstol

6.2.1.1 Skalig licensavgift

Da en skadelidande i alla fall skall tillerkannas en ersattning som minst
motsvarar en skalig licensavgift & domstolen alltid tvungen att gora en
sadan berdkning. Licensavgiften skall motsvara den som hade fastsallts vid
en frivillig 6verenskommelse parterna emellan. Det vanligaste ar att
licensavgiften bestams till en procentsats av nettoforsaljningsvardet och
darefter multipliceras med antalet salda enheter.

Hur stor procentsatsen blir ar en bedémning fran fall till fall, men normalt
sa ligger den i svensk ratt mellan 2 och 10 %. Bedomningen ar mycket svar
ur bevissynpunkt och det ar darfor snarare regel &n undantag att domstolen
tillampar RB 35:5 och gor en skdnsmassig bedémning.

213 Travesterat fran Ragnar Lundgrens exempel i artikeln ”Lonar sig Patentintrang?”, s. 71
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Lat oss saga att domstolen i detta fall lagger sig hogt och faststaller en
licensavgift pa 10 %. Detta innebar i sa fall att Bolag A skall ersattas med
som minst 10 % av Bolag B:s vinst (300 000 000), alltsa 30 000 000.

6.2.1.2 Ersattning for ytterligare skada

I de fall den faktiska skadan anses vara storre an den skaliga
licensavgiften kan ersattning aven utga for mellanskillnaden i form av
ersattning for ytterligare skada. Domstolen skall hér uttryckligen ta h&dnsyn
till: utebliven vinst, intrangsgorarens vinst, skada pa uppfinningens
anseende, ideell skada, samt rattighetshavarens intresse av att intrang inte
begas.

6.2.1.3 Utebliven vinst samt intrangsgorarens vinst

Enligt lagstiftaren skall inkluderandet av bade utebliven vinst samt
intrangsgorarens vinst i paragrafen inte tolkas som att den skadelidande kan
yrka ersattning enligt bagge. Tillagget har istéllet tillkommit for att
fortydliga att det ur bevissynpunkt ofta ar enklare att anvénda
intrangsgorarens vinst som utgangspunkt for att bestimma erséttningen an
en hypotetisk beddmning av hur mycket rattighetshavaren skulle kunnat
salja om det inte varit for intranget.214

Aven i denna del av bedémningen kommer domstolen med storsta
sannolikhet att behdva tillampa RB 35:5. Fér Bolag A ar det darfor viktigt
att de for bevisning om den uteblivna vinsten i sta stor utstrackning de kan
och att de i vart fall ger belagg for kausaliteten mellan intranget och den
uteblivna vinsten. Om de inte lyckas med detta kan domstolen enligt praxis
inte heller tillampa RB 35:5.215

| detta fall kan det val hallas for troligt att Bolag A:s yrkande hade utgatt
fran intrangsgorarens vinst i och med att den ar kand. Domstolen maste
dock fortfarande ta hansyn till Bolag A:s forséljningsférmaga och kan inte
rakt av utddma erséttning likvardigt med Bolag B:s vinst. Inte minst med
tanke pa att Bolag B i det har fallet forefaller ha avsevart storre mojligheter
till atminstone marknadsfdring och troligen ocksa tillverkningskapacitet.
Det kan darfor svarligen havdas att Bolag A skulle kunna ha salt s manga
produkter som Bolag B gjort under intrangsperioden. Bedémningen far i ett
autentiskt fall naturligtvis baseras pa fler parametrar, men lat oss for
enkelhetens skull saga att forsaljningskapaciteten for de bada bolagen
motsvarar deras utgifter for tillverkning och marknadsféring (25 miljoner
resp. 100 miljoner). Detta skulle i sa fall ge att Bolag A:s
forsaljningsformaga motsvarar 25 % av Bolag B:s.

Bolag B skulle alltsa i sa fall kunna ha salt 750 000 enheter under
intrangsperioden. Vid berdkningen utgar man vidare fran rattighetshavarens
tackningsbidrag och inte intrangsgorarens. Det kan val hallas for sannolikt
att Bolag B:s tackningsbidrag i en verklig situation skulle vara storre an

214 Se prop. 2008/09:67 s. 229
215 Se HD:s resonemang i ”Formsprutarna”-fallet
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Bolag A:s (da de antagligen skulle ha mindre produktionskostnader, mindre
utvecklingskostnader 0.s.v.) men lat oss for enkelhetens skull forutsatta att
de ar likvérdiga. Bolag A gar da miste om en vinst pa 75 000 000.

6.2.1.4 Skada parattighetens anseende

Med skada pa rattighetens anseende avses i forsta hand det som betecknas
goodwillskador. Denna typ av skada kan exempelvis uppkomma om den
intrangsgorande produkten ar av samre kvalitet eller om marknadsforingen
av produkten ar sadan att rattighetshavarens goodwill tar skada. | detta fall
kan vi med ganska stor sannolikhet utga ifran att Bolag A &annu inte hunnit
bygga upp nagon goodwill att tala om och vi utgar fran att Bolag B:s
marknadsforing inte paverkat denna i negativ bemarkelse (kanske t.o.m.
snarare tvartom med tanke pa Bolag B:s storre marknadsforingsbudget).

Det skulle daremot kunna havdas att Bolag B:s intrang medfort att
marknaden “maéttasts” snabbare dn vad som varit fallet om intranget inte
skett och att Bolag A darigenom gatt miste om forsaljning. Hur ett sadant
kausalitetssamband (bade vad géller intranget-skadans uppkomst och
intranget-skadans storlek) skulle kunna bevisas infér domstolen ar dock
mycket svart att svara pa och det kan inte garanteras att domstolen ens vagar
sig pa en skdnsméssig bedémning enligt RB 35:5.

Lat oss darfor istallet utga ifran att ingen goodwillskada & Bolag A:s sida
anses ha uppkommit.

6.2.1.5 Ideell skada och hansyn till rattighetshavarens
intresse av att intrang inte begas

Betydelsen av ideell skada i detta sammanhang torde i princip vara
begransad till ett fall, och det &r da rattighetshavaren ar samma person som
uppfinnaren. Inom upphovsrétten kan ju réattighetshavaren erséttas for ideell
skada (tidigare benamnt "lidande och annat forfang”) eftersom det anses att
han eller hon &ven har ett kdnslomassigt band till skapelsen. Inom
patentratten ar denna koppling normalt inte lika stark och dessutom &r det
langt mycket vanligare att rattigheten dverlats till annan person an
uppfinnaren. Lagstiftaren har dock framhallit att det bor finnas majlighet att
beakta detta forhallande dven inom patentratten. Nagot annat fall an da
rattighetshavaren och uppfinnaren ar samma person kan dock svarligen
komma ifraga. Har bor framhallas att erséttning inte kan utga i det fall
patentratten ags av bolaget, utan endast om det dgs av uppfinnaren sjalv.

Domstolen skulle alltsa teoretiskt sett kunna ha maéjlighet att utge
ersattning dven for ideell skada. Mojligheten har &nnu inte mig veterligen
tillampats i ett patentintrangsmal och inom upphovsratten forefaller den
ocksa anvandas sparsamt och vid de tillfallen sa skett har det handlat om
ganska blygsamma summor.

Sammantaget sa skulle det alltsa finnas mojlighet for domstolen att
utdoma skadestand for ideell skada i detta fall, men ersattning lar i
sammanhanget vara blygsam, gissningsvis inte mer &n 10 000. Denna del av
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skadestandet baseras pa en sjalvstandig skadestandsgrund och torde alltsa
inte paverka storleken av det dvriga skadestandet i negativ bemarkelse.

Vad géller det sista ledet i 858 om att hansyn skall tas till
rattighetshavarens intresse av att intrang inte begas ar det inte lika tydligt
vad som egentligen avses. Lagstiftarens intention &r klar och tydlig, men
stadgandet kan varken tolkas som en sjélvstandig skadestandsgrund och
knappast heller som eller en lattnad pa beviskravet mellan intranget-skadans
storlek. Detta, tillsammans med det faktum att domstolen ej far utdéma en
ersattning som overstiger den faktiska skadan, gor stadgandet svart att
tillampa i praktiken.

| de fa fall da stadgandet tillampats i praxis kan knappt utlasas mer &n att
domstolarna varit ytterst forsiktiga i sina bedémningar.

6.2.1.6 Slutsats

En svensk domstol &r i sin bedémning bunden endast till att erséttningens
storlek maste motsvara minst den skaliga ersattningen och som hogst den
faktiska skadan. Det finns daremot inget hinder mot att utddma skadestand
som en kombination av t.ex. en del erséttning for utebliven vinst, en annan
del skalig erséttning for intranget och en tredje del goodwillskada 0.s.v.
| vart fall ovan fann vi att ersattningen enligt den skaliga licensavgiften
bedomdes till 30 000 000 och skadestandet skall saledes inte understiga
denna summa.

Ersattningen for utebliven vinst berdknades uppga till 75 000 000, men
nagon goodwillskada ansags inte ha uppkommit. Darut6ver tillkommer
erséttning for ideell skada om 10 000.

For att Bolag A inte skall ersattas dubbelt for den del av den uteblivna
vinsten som redan tacks av den skéliga licensavgiften, maste en jamkning
mellan de bada ske. Detta innebér att den uteblivna vinsten maste séttas ned
med ett belopp som motsvarar en skélig licensavgift for de enheter som den
uteblivna vinsten baserats pa. Det var fraga om en utebliven vinst pa 75 000
000 och den skaliga licensavgiften var 10 %. Darfor skall 7 500 000 dras av
pa den uteblivna vinsten.

Det slutliga sammanlagda skadestandet till Bolag A skulle alltsa kunna se
ut nagot i stil med féljande:

skalig licensavgift: 30 000 000

utebliven vinst; 67 500 000
ideell skada: 10 000
totalt: 97 510 000

Det &r intressant att notera att Bolag B i detta fall efter att ha betalt
skadestand och efter avdrag for egna kostnader fortfarande gor en vinst om
ca 200 000 000. Det &r alltsa ganska tydligt att det i det har fallet forefaller
omajligt att leva upp till foresatsen att “ersattningen maste sattas till ett sa
hogt belopp att det inte kan vara lonsamt att kalkylera med skadestand
istallet for att forvarva rattigheten pa laglig vag” utan att utdéma ett
skadestand som 6verstiger den faktiska skadan.
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Nagot av ett moment 22 saledes. Det forefaller dock osannolikt att en
svensk domstol skulle sétta ett uttalande i férarbetena till patentlagen
framfor en grundlaggande princip i svensk skadestandsratt.

A andra sidan kan det med fog ifragaséttas om detta verkligen &r ett stort
problem i realiteten. Det torde vara mindre vanligt att intdngsgoraren ar ett
storre bolag och utan en stdrre forséljningsformaga a intrangsgorarens sida
uppkommer ju inte heller dilemmat. Vanligare torde vara att intrangsoraren
ar ett foretag med likvardig eller mindre forséljningsférmaga an
rattighetshavaren.

6.2.2 En tankbar bedémning i japansk domstol

6.2.2.1 Erséattning enligt skalig licensavgift

Aven i japansk ratt skall Bolag A erséttas med ett belopp som minst uppgar
till den skaliga licensavgiften for utnyttjandet. Berakningsmetoden av skalig
licensavgift ar i sig inte annorlunda i japansk ratt &n i svensk varfor det i just
det hér fallet inte finns skél att anta att licensavgiften skulle bli annorlunda.

Det kan dock noteras att ersattning enligt skélig licensavgift normalt
endast yrkas pa som sista utvag om det inte gatt att faststdlla skadan genom
nagon av de andra berakningsmetoderna. Vidare har japanska domstolar av
tradition ofta undvikit svarare bevisfragor genom att tillampa tariffer, vilket
ofta lett till valdigt laga licensavgifter da de inte alltid motsvarat en
marknadsmassig avgift. Lat oss dock séga att licensavgiften dven i japansk
ratt satts till 10 %.

6.2.2.2 Erséttning enligt patenthavarens
tackningsbidrag

Vid ett yrkande om erséttning enligt paragraf 102 (1) i den japanska
patentlagen utgdr man fran det antal enheter som intrangsgoraren salt och
multiplicerar det sedan med patenthavarens tackningsbidrag. Som namnts
ovan forutsatte vi att tackningsbidraget var likvardigt for de bada bolagen
trots att detta sannolikt inte hade varit fallet i verkligheten. Beloppet skall
precis som i svensk rétt nedsattas i det fall Bolag A inte kan anses ha samma
forsaljningsfomaga som Bolag B. | vart hypotetiska fall blir det saledes
ingen skillnad mellan berékningarna i svensk och japansk ratt och
ersattningen enligt artikel 102 (1) skulle bli densamma, alltsa 75 000 000.

Det &r dock viktigt att framhalla skillnaden i bevislage mellan svensk och
japansk rétt. | svensk ratt maste Bolag A kunna visa pa dels pa kausaliteten
mellan intranget och den uteblivna vinsten saval som kausaliteten mellan
intranget och skadans storlek. | japansk ratt ar det daremot tillrackligt att
pavisa kausaliteten mellan intranget och det faktum att skada uppkommit i
det fall artikel 102 (1) tillampas. Bevisbordan ligger istallet pa svaranden att
visa pa att berakningen enligt denna paragraf &r orimlig eller felaktig.
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6.2.2.3 Ersattning enligt intrangsgorarens vinst

En alternativ berakningsmetod for att faststélla skadestandsbeloppet i
japansk ratt ar att utga fran, i det har fallet, Bolag B:s vinst och helt enkelt
likstélla den med Bolag A:s uppkomna skada rakt av.

Den enda fragan som uppstar ar egentligen pa vilka grunder Bolag B:s
vinst skall berdknas (eller snarare vilka kostnader for tillverkning etc. som
ska medraknas). Normalt tycks japanska domstolar utga fran antingen Gross
Profit Theory eller Margin Profit Theory.

I vart hypotetiska fall kan vi dock for enkelhetens skull utga fran att
domstolen kommer fram till att Bolag B gjort en vinst om 300 000 000 och
detta skall i sa fall utdémas som skadestand till bolag A.

6.2.2.4 Slutsats

Som vi kan se kan Bolag A:s skadestand i den japanska domstolen hamna
pa mellan 75 000 000 och 300 000 000 beroende pa hur de viljer att lagga
upp sin talan (dvs. om de yrkar att erséttning skall bestdimmas enligt
antingen 102 (1), 102 (2) eller endast yrkar pa ersattning enligt en av dem),
alternativt vilken berdakningsmetod domstolen anser vara lampligast i fallet.
Bada beloppen 6verstiger som synes minimiersattningen enligt skalig
licensavgift pa 30 000 000. Om sa inte varit fallet, hade domstolen varit
tvungen att betala ut ersattning motsvarande denna.

Det &r inte mojligt att kombinera berdkningsmetoderna, utan skadestandet
bestams antingen till 75 000 000 eller 300 000 000. En kombination hade ju
medfort att ersattningsbeloppet dverstiger den faktiska skadan.

I slutdndan &r det upp till domstolen att avgora vilken berdkningsmetod de
anser lampligast med hansyn till omstandigheterna i fallet. Det gar darfor
inte att med sakerhet sdga om Bolag A hade tilldomts 75 000 000 eller 300
000 000.

En kvalificerad gissning dock, givet japanska domstolars traditionellt sett
forsiktiga hallning216 vid bestammande av skadestand i patentmal, samt det
faktum att det hogre beloppet klart Gverstiger den faktiska skada som Bolag
A lidit, ar dock att den l&gre summan om 75 miljoner hade utdémts.

Nagon goodwillskada eller ideell skada i likhet med det som kan utdémas
i svensk lag kan ej utga med stod av artikel 102, men skulle i princip kunna
kravas med stod av artikel 709 i civilkoden. Bevislaget torde dock vara
mycket svart med tanke pa att ingen bevislattnad i sa fall intrader. Bolag A
skulle alltsa behova visa pa kausalitet mellan saval skadan och intranget,
som mellan storleken pa skadan och intranget. Precis som i den svenska
bedémningen utgar vi fran att ingen marknadsskada uppstatt.

Sammanfattningsvis skulle alltsa skadestandet i en japansk domstol i det
har fallet rimligtvis kunna fastsallas till 75 000 000.

216 Se Takenaka, s. 9 ff
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6.3 Avslutande reflektioner

Som tidigare namnts har den svenska och japanska lagstiftaren hitills valt
tva nagot olika satt att angripa problemet med alltfor laga ersattningsnivaer
vid immaterialrattsliga intrang. Dar man i Sverige valt att ge domstolen fler
grunder att basera skadestandsbedomningen pa, medan man i Japan valt att
istallet infora bevislattnadsregler.

Aven om beloppen i det hypotetiska fallet skiljer sig at kan det knappast
anses visa att de olika angreppssatten ger anmarkningsvart olika resultat a
det stora hela. Visst skulle det kunna hévdas att beloppen i svensk ratt vid
ett perfekt bevislage blir hogre &n de i Japan p.g.a. att ersattningen for skalig
licensavgift alltid utgar, men ett sadant bevislage ar en utopi.

Som motargument skulle man lika garna kunna framhalla att de hardare
bevisreglerna medfor att rattighetshavare i Sverige mer séllan ersatts med
mer &n minimibeloppet jamfort med rattighetshavare i Japan. Det gar
saledes inte att rakt av havda att ersattningsnivaerna ar generellt sett hogre
eller lagre i varken Japan eller Sverige, utan hansyn maste helt enkelt tas till
omstandigheterna i det enskilda fallet. Det ar darfor ocksa svart att saga om
de svenska eller japanska reglerna bést gynnar en rattighetshavare. Den enda
egentliga slutsats som gar att dra &r att en karande som kan forebringa en
stark bevisning om skadans storlek sannolikt gynnas av de svenska reglerna,
medan en karande som endast kan férebringa en svagare bevisning om
skadans storlek sannolikt gynnas av de japanska reglerna. Dock forefaller
det som att de lagandringar som skett i landerna faktiskt haft ett visst
genomslag i hogre ersattningsnivaer jamfort med forut.217 Om denna effekt
verkligen kan tillskrivas de nya reglerna eller snarare ar ett utslag av en
valvilligare instéllning till rattighetshavarna fran domstolarnas sida, &r dock
svart att saga.

Auvslutningsvis kan sagas att kritiken mot laga ersattningsnivaer med all
sannolikhet kommer att fortsatta i bada landerna och rattighetshavarnas
intressegrupper kommer sannolikt att fortsétta “ropa” efter mojligheten att
utdoma punitiva skadestand. Om lagstiftaren i nagot av landerna véljer att
ge vika for sadana krav aterstar att se, men givet bada landernas skeptiska
hallning &n sa lange far det val ses som en ganska exceptionell utveckling
om sa skulle ske.

Kanske gor rattighetshavarna istallet battre i att forsoka fa lagstiftaren att
infora nagon sorts kombination av de angreppssétt som tagits i de bada
landerna hittills? Alltsa att arbeta for inforandet av bevislattnadsregler i
svensk réatt, respektive inférandet av fler berdkningsgrunder i japansk rétt.
Sadana andringar skulle ju i princip kunna inforas i respektive lagstiftning
utan att man behdéver géra avkall pa principen om ’restitutio in integrum™.
Kanske skulle lagstiftarna vara mer lyhorda for ett sadant krav?

217 Se t.ex. for Japans del slutsatserna i Matsunaka s.177, en slutsats som dock till viss
motsags av Takenaka, se s.56
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Bilaga - Engelska
Oversattningar av relevanta
japanska lagparagrafer

Japanese Civil Code

Article 703: Obligation to Return Unjust Enrichment

“A person who has benefited (hereinafter in this chapter
referred to as "beneficiary™) from the property or labor of
others without legal cause and has thereby caused loss to
others shall assume an obligation to return that benefit, to the
extent the benefit exists.”

Article 704: Obligation of Beneficiaries in Bad Faith
to Return

“A Beneficiary in bad faith must return the benefit received
together with interest there on. In such cases, if any damages
still remain, the Beneficiary shall be liable to compensate for
the same.”

Article 709: Damages in Torts

“A person who has intentionally or negligently infringed any
right of others, or legally protected interest of others, shall be
liable to compensate any damages resulting in consequence.”

Article 724: Restriction of Period of Right to Demand
Compensation for Damages in Tort

“The right to demand compensation for damages in tort shall
be extinguished by the operation of prescription if it is not
exercised by the victim or his/her legal representative within
three years from the time when he/she comes to know of the
damages and the identity of the perpetrator. The same shall
apply when twenty years have elapsed from the time of the
tortious act.”
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Code of Civil Procedure
Article 247: Principle of Free Determination

”When making a judgment, the court, in light of the entire
import of the oral argument and the result of the examination
of evidence, and based on its free determination, shall decide
whether or not the allegations on facts are true.”

Japanese Patent Act

Article 102: Presumption of Amount of Damages, etc.

“1) Where a patentee or an exclusive licensee claims against
an infringer compensation for damage sustained as a result of
the intentional or negligent infringement of the patent right or
exclusive license, and the infringer assigned articles that
composed the act of infringement, the amount of damage
sustained by the patentee or the exclusive licensee may be
presumed to be the amount of profit per unit of articles which
would have been sold by the patentee or the exclusive
licensee if there had been no such act of infringement,
multiplied by the quantity hereinafter referred to in this
paragraph as the "assigned quantity"of articles assigned by
the infringer, the maximum of which shall be the amount
attainable by the patentee or the exclusive licensee in light of
the capability of the patentee or the exclusive licensee to
work such articles; provided, however, that if any
circumstances exist under which the patentee or the exclusive
licensee would have been unable to sell the assigned quantity
in whole or in part, the amount calculated as the number of
articles not able to be sold due to such circumstances shall be
deducted.

2) Where a patentee or an exclusive licensee claims against
an infringer compensation for damage sustained as a result of
the intentional or negligent infringement of the patent right or
exclusive license, and the infringer earned profits from the act
of infringement, the amount of profits earned by the infringer
shall be presumed to be the amount of damage sustained by
the patentee or exclusive licensee.

3) A patentee or an exclusive licensee may claim against an
infringer compensation for damage sustained as a result of the
intentional or negligent infringement of the patent right or
exclusive license, by regarding the amount the patentee or
exclusive licensee would have been entitled to receive for the
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working of the patented invention as the amount of damage
sustained.

4) The preceding paragraphs shall not prevent any relevant
party from claiming compensation for damage in an amount
exceeding the amount provided for therein. In such a case,
where the infringer committed the infringementof the patent
right or exclusive license without intent or gross negligence,
the court may take these circumstances into consideration in
determining the amount of damages.”

Article 103: Presumption of negligence

“An infringer of a patent right or exclusive license of
another person is presumed negligent in the commission of
the said act of infringement.”

Article 105: Production of documents, etc.

“1) In litigation concerning the infringement of a patent
right or exclusive license, the court may, upon a motion of a
party, order the other party to produce documents that are
required to prove the said act of infringement or to calculate
the damage arising from the said act of infringement;
provided, however, that this shall not apply where there are
reasonable grounds for the person possessing the documents
to refuse production of the said documents.

2) When the court finds it necessary for determining
whether or not there are reasonable grounds as provided in
the proviso to the preceeding paragraph, the court may
cause the person possessing the documents to present such
documents.

In such a case, no person may request the disclosure of the
documents presented.

3) In the case of the preceeding paragraph, where the court
finds it necessary to hear opinions by disclosing the
documents as provided in the latter sentence of the
preceeding paragraph to make a decision concerning the
existence of reasonable grounds as provided in the proviso
to paragraphl, the court may disclose the documents to the
parties, etc. the parties or, in the case of juridical persons,
their representatives, their representatives excluding
attorneys and assistant, employees and other workers, the
same shall apply hereinafter, attorneys or assistant.
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4) The preceding three paragraphs shall apply mutatis
mutandis to the presentation of the subject-matter of the
inspection that is required to prove the act of infringement
in litigation concerning the infringement of a patent right or
exclusive license.”

Articlel05 (2): Expert opinion for calculation of
damages

“In litigation concerning the infringement of a patent right
or exclusive license, where, upon the motion of a party, the
court orders that an expert opinion be obtained for the
calculation of damage arising from the act of infringement,
the other party shall explain to the expert witness the
matters necessary for the expert witness' expert opinion.”

Article 105 (3): Determination of reasonable damages

“In litigation concerning the infringement of a patent right
or exclusive license, where the court has determined that
damage actually arose and where it is extremely difficult for
the court, due to the nature of the facts, to prove the facts
necessary to determine the amount of damage, the court
may determine a reasonable amount of damage based on the
entire import of oral arguments and the result of the
examination of evidence.”

Japanese Copyright Act

Article 114: Presumption of Amount of
Damages etc.

“1) In the case where the copyright holder, the holder of the
right of public action or the holder of the neighboring rights
in this paragraph referred to below as "the copyright holder,
etc."” asserts against a person who intentionally or
negligently infringes upon the holder's copyright, right of
public action or neighboring rights, as the case may be, a
claim for compensation for damages sustained by said
holder as a result of such infringement, and such infringer
has transferred the ownership of the object made by way of
such an act of infringement or has made a public
transmission including, in the case of an automatic public
transmission, by making transmittable constituting such an
act of infringement, then the amount obtained by
multiplying the number of objects the ownership of which
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has been so transferred or the number of reproductions of
works or performance, etc. made as a result of reception by
the public of such public transmissions (in this paragraph
referred to below as "the reception reproductions"), as the
case may be such number is in this paragraph referred to
below as "the number transferred, etc.”, by the per unit
profit of the objects including reception, reproductions that
the copyright holder, etc. could have sold had there been no
such act of infringement, can be regarded as the amount of
damages suffered by such copyright holder, etc., but only
within the limit of the copyright holder's ability to sell or
take other similar actions with respect to said objects.
However, when there exist circumstances under which the
copyright holder, etc. could not have sold such objects in
such number corresponding, in whole or in part, to the
number transferred, etc., then the amount corresponding to
such number shall be deducted.

2) In the case where the copyright holder, the holder of the
right of publication or the holder of the neighboring rights
asserts against a person who, intentionally or negligently,
infringes on such holder's copyright, right of publication or
neighboring rights, a claim for compensation for damages
sustained, the profits, if any, obtained by the infringer by
way of said his infringement will be presumed to be the
amount of damages suffered by such copyright holder,
holder of the right of publication or holder of the
neighboring rights, as the case may be.

3) The copyright holder or holder of the neighboring rights
may assert against a person who, intentionally or
negligently, infringes upon said holder's copyright or
neighboring rights, a claim for compensation for damages
in an amount corresponding to the amount of money which
would be received by such holder through the exercise of its
copyright or neighboring rights, as the case maybe, as the
amount of damages sustained by said holder.

4) The provisions of the preceding paragraph shall not
preclude a claim for compensation for damages in excess of
the amount provided for therein. In such case, when the
infringer of the copyright or neighboring rights did not act
intentionally or with gross negligence, the court may
consider such absence of intent or gross negligence on the
part of the infringer in fixing the amount of damages.”
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