MARKNADSDOMSTOLEN

KARANDE

SVARANDE

SAKEN

DOMSLUT

DOM 2005:3
2005-02-02 Dnr C 27/03

Fratelli Pettinaroli S.p.A.,

28017 S. Maurizio d’'Opaglio, Italien
Ombud: advokaten Lars Sundin,
Skantzes Advokatbyra,

Box 33,571 21 NASSJO

OEM Automatic AB,

Box 1011, 573 28 TRANAS

Ombud: jur. kand. Anders Trulsson och
Jonas Kullgren, Awapatent AB,

Box 5177, 200 71 MALMO

marknadsforing av kulventiler med integrerat filter

1. Marknadsdomstolen lamnar Fratelli Pettinaroli S.p.A:stalan utan bifall.

2. Fratelli Pettinaroli S.p.A. forpliktas ersitta OEM Automatic AB dess réattegangskostnader

med trehundrafyrtiog utusen (347 000) kr, varav 263 000 kr avser ombudsarvode, jamte réan-
taenligt 6 § rantelagen (1975:635) fran dagen for Marknadsdomstolers dom till dess betal-

ning sker.

3. Sekretessen skall, jamlikt 8 kap. 17 § sekretesslagen (1980:100), besta for uppgifternai

aktbilagorna 2 och 8.



YRKANDEN M .M.

Fratelli Pettinaroli S.p.A. (Pettinaroli) har yrkat att Marknadsdomstolen skall férbjuda
OEM Automatic AB (OEM) vid vite dels att marknadsfdra kulventiler med integrerat
filter och med beteckningen Filterball 51 F (eller annan beteckning som OEM anvander
for ifragavarande ventil/ventiler och som utgér kopia av ventil/ventiler som marknads-
fors av Pettinaroli), dels att vid sddan marknadsforing anvanda beteckningarna
"150WSP” eller "400WOG”.

OEM har bestritt karomalet.

Parterna har yrkat erséttning for sina rattegangskostnader.

BAKGRUND

Pettinaroli ar ett italienskt bolag som producerar bl.a. ventiler. Pettinaroli marknadsfor
I Norden sina produkter genom Pettinaroli A/Si Danmark. Impel AB (Impel) &r distri-
butor for Pettinaroli i Sverige. Pettinaroli producerar och marknadsfor en kulventil med
inbyggt smutsfilter, bendmnd Filterball.

OEM ér dotterbolag till OEM International AB. OEM marknadsfor och saljer kompo-
nenter for industriautomation. Aven OEM marknadsfor en kulventil med inbyggt
smutsfilter.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfort i huvudsak foljande.

Pettinaroli

Grunder

OEM:s kulventiler utgor vilseledande efterbildningar av Pettinarolis kulventil Filter-

ball. OEM:s marknadsféring av sin kulventil utgér renommésnyltning och OEM vilse-

leder kunderna om sin ventils kommersiella ursprung. Filterball & val kand pa mark-



naden och har genom sin unika konstruktion, med inbyggt smutsfilter, sérskilj nings-
formaga. Forvaxlingsrisk foreligger mellan Filterball och OEM:s ventil. Genom att ko-
piera Filterball drar OEM nytta av Filterballs goda produktkvalitet och Pettinarolis och
Filterballs rykte pa marknaden samt vilseleder kunderna om sin kul ventils kommer-

siella ursprung.

OEM:s marknadsforing av sin kulventil &, genom att ventilerna har viss markning men
inte motsvarar de kvalitetskrav som stélls for markningen, &ven vilseledande i fraga om
ventilernas kvaliteter.

Marknadsforingen strider saledes mot 4, 6 och 8 88 marknadsforingslagen (MFL).

Utveckling av talan

Allméant

Pettinaroli har utvecklat Filterball, som & en unik produkt. Filterball & en kulventil
med inbyggt smutsfilter. Det unika med den &r att filtret kan bytas ut eller rensas under
tryck pa anlaggningen. Filterball mojliggor en enkel och effektiv avstangning och en
noggrann filtrering, vilket skyddar den anldggning den anvéndsi. Vid rensning kom-
mer mycket lite luft in i systemet, vilket & viktigt i t.ex. varmepumpar. Filterball an
vands i manga olika anl&ggningar, dven dricksvattenanl dggningar. Pettinaroli har varit
den endatillverkaren och séljaren av en sadan ventil fram till dess OEM borjade sélja

sin ventil.

Pettinaroli har patent for Filterball i fleralander, men har avstatt fran att patent- och

monsterskydda ventilen i Sverige.

OEM:s ventil ar till det yttre en ren kopia av Filterball. Dock a OEM:s ventil tillver-
kad av annat material, vilket gbr den olamplig vid installationer med dricksvatten.

Handtagen pd OEM:s ventil & av samre kvalitet.

Filterball séljsi Sverige dels genom grossister, dels direkt till tillverkande foretag,
framforallt tillverkare av varmepumpar. Tillverkningen och férsédljningen av varme-

pumpar har de senaste aren haft en mycket gynnsam utveckling. En tidigare kund till
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Pettinaroli var IVT Industrier AB (IVT). IVT koper numera ventiler fran OEM i stéllet,

men koper fortfarande reservdelar fran Pettinaroli.

Vilseledande efter bildning och renommeésnyltning

Pettinaroli har gott rykte pa marknaden. Filterball & val kand pa den svenska markna-
den och har genom sin design sérpragel. Designen &r inte endast tekniskt eller funktio-
nellt betingad. Det finns manga andra kulventiler som &r annorlunda utformade, dock
g sadana med inbyggt filter.

Varumarket Filterball & inarbetat och registrerat i RSK:s branschkatalog. RSK-katal o-
gen ar en produktkatalog som finnsi tryck och painternet och anvands av hela VV S-
branschen i Sverige. IVT har vidareférsalt den av OEM tillverkade kopian av Filterball
under anvandning av produktnamnet Filterball, vilket ocksa visar att varumarket Filter-
ball &r inarbetat.

Marknaden for kulventiler & VVS-branschen och det & fackman som kdper och hante-
rar ventilerna. Kulventilen och begreppet Filterball har sérpragel och ar val kant pa
marknaden. Impel har investerat betydande belopp i marknadsforing av produkten. Im-
pels katalog, som beskriver Filterball, finns hos ca 900 konsulter, grossister, aterfor-

séljare och slutkunder i hela Sverige.

Montorer av IVT:s varmepumpar har pa senare tid uttryckt att Filterball blivit samre.
Ventilerna har haft porer i godset, lock med samre passform och rostiga handtag. Fraga
har emellertid varit om kopian. Forvéaxlingsrisk foreligger och férvaxling har fore-

kommit, varigenom Pettinaroli och Filterball har fatt samre rykte.

Vilseledande om produktens kvaliteter

Pa Filterball anges " CR” vilket betyder Corrosion Resistant och innebér att Filterball

& avzinkningshardig och har sarskilda kvaliteter nar det galler materialets uthallighet
vid kontakt med aggressivt vatten. OEM:s ventil saknar beteckningen "CR”. Eftersom
ventilen i ovrigt & en kopia av Filterball |6per den som koper den risk att vilseledas i
fréga om dess egenskaper. Det ar val kant att Filterball & Corrosion Resistant och det

kan inte forvantas att anvandaren sarskilt noterar att kopian saknar beteckningen.



"150WSP” och "400WOG” & amerikanska beteckningar som Pettinaroli anvander i
USA efter myndighets godkénnande. ” 150WSP” betyder 150 pounds/squareinch water
and steam och "400WOG” betyder 400 pounds/squareinch water, oil and gas. Aven
OEM:s ventil har dessa beteckningar, trots att ventilen inte uppfyller de krav som stélls
for att fa anvanda dem. For typgodkannande av produkter i Norden finns Nordiska
kommitténs for byggbestammelser (NKB) i oktober 1989 utfardade Produktregler for
avstangningsventiler. Reglerna anvands fortfarande och anger vilka krav som stélls for
ett godkannande, bl.a. krav pa omfattande tester. Motsvarande regler finns for god-
kénnande av ventiler i USA. Saledes kravs omfattande tester for att fa anvanda beteck-
ningarna ” 150WSP” och "400WOG”.

De av OEM &beropade testresultaten (se nedan) visar endast att OEM:s ventil klarar angivna
tryck under mycket begransad tid och &r inte tillréckliga for att OEM skall fa anvanda be-
teckningarna ” 150WSP” och "400WOG”.

OEM

Grunder

OEM:s ventil utgor inte vilseledande efterbildning av Pettinarolis ventil. Den sist-
namnda uppfyller inte MFL:s krav pa kandhet eller sérpragel och utformningen av den
ar huvudsakligen funktionellt betingad. Forvaxlingsrisk foreligger inte. OEM anknyter
inte till Pettinarolis ventil vid sin forsdljning av ventilen. Pettinarolis ventil innehar
inte heller renommé i MFL:s mening. OEM:s ventil har de kvaliteter som markningen
pa ventilen anger.

OEM:s marknadsforing strider sdledes inte mot MFL.

Utveckling av talan

Allméant

OEM har inget underlag for att bedoma hur Filterballs kvalitet forhaller sig till kvali-
teten hos OEM:s ventil. Det kan i och for sig vara sa att Filterball har hogre kvalitet

och ar béttre lampad for vissa anvandningsomraden.



OEM borjade lata tillverka sin ventil for att IVT efterfragade en ventil som dels upp-
fyller de krav som stélls for anvandning i varmepumpar, dels har ett lagre pris an Fil-
terball. Innan tillverkningen paborjades kontrollerades om Filterball var patentskyddad.

Vilseledande efter bildning och renommeésnyltning

Varken Pettinaroli eller Filterball & va kanda och inarbetade pa marknaden. Filterballs form
eller utstyrsel & inte bekant for omsattningskretsen i sa hog grad att den forknippas med viss
naringsidkare eller visst kommersiellt ursprung. Filterball har inte gott anseende, positiv
image, kommersiellt uppmarksamhetsvarde eller goodwill pa sadant sétt att den inne-

har renommé.

Filterball saknar sérpréagel. Ventilens utseende & helt och hallet resultatet av funktionella
Overvaganden. Pa marknaden finns snarlika ventiler fran flera olikatillverkare. Eftersom
ventilerna skall sitta undangdmda, integrerade i tekniska system, saknas skal att ge dem en
estetisk utformning. Omséttningskretsen, vilken bestar av endast fackman, véjer en viss
produkt for att den har en viss teknisk funktion, en viss prestanda och ett visst pris och inte

pa grund av viss formgivning.

OEM sdljer sin ventil till tva kunder, men marknadsfor den inte i 6vrigt. Den finns inte
med pa OEM:s e-handelssajt eller i OEM:s produktkatalog och marknadsfors inte vid
OEM :s séljares personliga sdljbesok. Den ena av OEM:s kunder for ventilen & IVT,
som aktivt bytt fran Filterball och sdledes & val medvetet om att det inte ar Filterball
man koper. Berord personal hos den andra kunden, AB Tranas Rostfria, har uppgett att
de inte kant till att Pettinaroli tillverkar en liknande ventil. Ventilerna & séallankdpsva-
ror som inhandlas i mycket stora partier efter fordjupade samtal mellan OEM och kun-
den. Alla som handlar med ventilen &r dessutom fackman, vilket minskar risken att de
blir missledda. Nagon risk for forvaxling mellan Filterball och OEM:s ventil foreligger
sdledes inte.

OEM har aldrig anvéant produktbeteckningen Filterball. OEM har inget eget varumérke
for ventilen, utan méarker handtaget pa ventilen med kundens namn. Benamningen Fil-

terball ar for ovrigt helt beskrivande for ifragavarande sorts ventil, med utbytbart filter.



Pettinaroli har inte visat att benamningen &r inarbetad och har darmed inget skydd for

namnet.

OEM anknyter inte till Filterball eller Pettinaroli i sin marknadsforing. Skéalet till att
OEM :s ventil &r lik Filterball &r att bada ventilernas utseende &r resultatet av anda-
malsenliga évervaganden och teknisk funktionalitet. OEM har inget intresse av att dra
nytta av Pettinarolis eventuella renommé. OEM vill tvartom sélja en produkt som skil-
jer sig fran Pettinarolis, eftersom OEM:s kunder efterfragat en mer &ndamalsenlig ven-
til &n Filterball.

Vilseledande om produktens kvaliteter

Att OEM inte mérker sina ventiler med "CR” beror pa att OEM inte anser sig kunna garan-

tera att ventilerna & Corrosion Resistant.

Beteckningarna” 150WSP” och "400WOG” anger vilka tryck ventilen klarar och indikerar
darmed vilka anvandningsomraden som &r lampliga. " 150WSP” innebér ett pastdende om att
ventilen gér att anvanda for vattenanga vid tryck upp till 150 psi eller ca 10,3 bar.
"400WOG” innebér ett pastéende om att ventilen gar att anvanda for vatten, olja eller gas
vid tryck upp till 400 psi eller ca 27,6 bar. OEM:s ventiler klarar dessa tryck.

| Sverige finns inga myndighetskrav eller andra regler for vilka tester som maste genomforas
for anvandning av beteckningarna” 150WSP” och "400WOG”. OEM:s ventiler har testats i
béde Kina och Sverige och visat sig klara de tryck beteckningarna anger.

NKB:s Produktregler for avstdngningsventiler strider mot EES-avtalet och gdllde i Sverige
endast mellan &ren 1989 och 1992. Reglerna hade ingenting att gora med markningarna
"150WSP’ och "400WOG” och géllde inte ventiler av nu aktuellt slag.

BEVISNING
Parterna har dberopat skriftlig bevisning. Vidare har J. P., L. D. och P. S. pa Pettinarolis be-

géran horts som vittnen. PA OEM:s begéaran har hallits syn pa vertiler samt forhor under
sanningsforsakran med S. W. och vittnesférhdr med H. P.



DOMSKAL

Vilseledande efterbildning och renommésnyltning

En naringsidkare far enligt 8 8 MFL vid marknadsforing inte anvanda efterbildning som &r
vilseledande genom att den l&tt kan férvaxlas med annan nédringsidkares kanda och sérprag
lade produkt. Undantag gors dock for efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjanar
till att gora produkten funktionell. For att en produkt skall anses kand pa marknaden krévs
att dess form eller utstyrsel & bekant for omsattningskretsen i sa hog grad att den forknippas
med visst kommersiellt ursprung. Med sdrprégel avses att produk tens utformning har en sar-
skiljande funktion och inte enbart &r tekniskt eller funktionellt betingad.

For att renommeésnyltning skall anses foreligga forutsétts att en néringsidkare i sin mark-
nadsféring obehdrigen anknyter till en annan naringsidkares verksamhet, produkter, kanne-
tecken eller liknande. Ytterligare ett villkor &r att det som utnyttjas & val kant pA marknaden
sa att det forknippas med den andre néringsidkarens renommé. Forfaranden av detta slag be-
doms enligt 4 8 MFL och det otillborliga bestar i att den snyltande till sin ekoromiska férdel
utnyttjar det varde som ligger i en positiv forestalining hos konsumenten, vilken skapats ge-
nom insatser av den andre naringsidkaren. Som tidigare framhdllits (se bl.a. MD 1999:21) &r
ett sddant beteende typiskt sett ocksa &gnat att i en eller annan form skada den utsatte

naringsidkaren och forsamra konsumentens marknadsoversikt.

Pettinaroli har pastétt att Filterball & val kand pa marknaden och att Pettinaroli och Filter-
ball har gott anseende. Till stod for dessa pastaenden har Pettinaroli dberopat sdval skriftlig
som muntlig bevisning. Av den skriftliga bevisningen framgér att Filterball finns registrerad
i en branschkatalog och att den marknadsfors i vissa grossisters kataloger. Vidare framgar
dérav vilka kunder Pettinaroli sdljer Filterball till och omfattningen av forsdljningen. J. P.,
fran Pettinaroli i Danmark, samt L. D. och P. S., bada &gare och verksamma i Impel, distri-
butor for Pettinaroli i Sverige, har dven hortstill styrkande av dessa pastéenden. L. D. och
P. S. har bada stéllt sig tveksamma till den dberopade forsaljningsstatistiken, som uppréttats
av L. D. N&gra sakra slutsatser om omfattningen av forsaljningen av Filterball i Sverige kan
darfor inte dras utifran det materialet. Vittnena har dlatre gett uttryck for uppfattningen att
Filterball & kand pa marknaden och Pettinaroli och Filterball har gott anseende. | Gvrigt
saknas utredning om dessa omstandigheter. Genom denna utredning kan inte Pettinaroli an-

ses ha, med tillracklig grad av styrka, visat att Filterball & kand pa marknaden pa det sétt



som i forevarande fall krévs enligt MFL. Inte heller ger utredningen tillrackligt stod for pa
stéendet att Pettinaroli eller Filterball innehar ett sAdant anseende som kravs for att re-
nommésnyltning skall kunna anses foreligga. Redan av detta skal saknas sdledes forutsatt-
ningar att bifalla kéromalet vad géller sdva pastaendet om vilseledande efterbildning som

pastaendet om renommésnyltning.

Vilseledande om produktens kvaliteter

Enligt 6 § andra stycket forsta punkten MFL far en ndringsidkare vid marknadsféring inte
anvanda pastéenden eller andra framstéllningar som & vilseledande i fraga om bl.a. produk-
tens kvalitet.

Att OEM:s ventil saknar méarkningen ”CR” kan inte anses vilseledande om ventilers kvali-
teter.

Beteckningarna ” 150WSP” och "400WOG” far anses innefatta information om att venti-
lerna klarar visst tryck. Nagra speciella krav for att anvanda beteckningarnai Sverige finns
inte. FOr att markningen inte skall vara vilseledande krévs dock att produkten hdller de kva-
liteter beteckningarna far anses utlova. Av den bevisning OEM &beropat framgar att fem
olika exemplar av OEM:s ventil var och en testats med de angivna trycken och att ingen av
ventilerna efter testerna foretett ndgra skador. OEM har dérigenom visat att dess ventil har
de kvaliteter som beteckningarna anger. Marknadsforingen har dérmed inte varit vilsele-

dande i denna del.

Sammanfattningsvis lamnar Marknadsdomstolen sdledes karomalet i dess helhet utan bifall.
Réattegangskostnader

Vid denna utgang & Pettinaroli skyldigt att ersitta OEM dess réttegangskostnader med yrkat

och vitsordat belopp. OEM har yrkat erséattning med 347 000 kr, varav 263 000 kr avser om+
budsarvode, 14 200 kr avser utlagg och 70 000 kr avser eget arbete.
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Sekretess

Pettinaroli har hemstéllt att sekretess skall gdlla for uppgifternai aktbilagorna 2 och 8. OEM
har inte haft nagon invandning daremot. Uppgifterna har vid huvudforhandlingen forebring-
ats inom stangda dorrar. Da uppgifterna ror enskilds affars- och driftforhalanden och det
kan antas att den som uppgifterna ror lider avsevard skada om dessa rgjs skall, enligt 8 kap.

17 § sekretesslagen (1980:100), sekretess alltjamt géalla for dem.

Pa Marknadsdomstolens vagnar

C H Fdlenius

Ledamdter: Christer Fallenius, ordf érande, Ingegerd Westlander,
Catharina Andréen, Kerstin af Jochnick och Marianne Reuterskidld. Enhdligt.

Sekreterare: Kajsa Nordstrom



