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Summary

The international intellectual property system has been established on the principle that intel-
lectual property rights are territorial and therefore limited, with respect to content and scope,
to the country of protection. The territorial limitation in intellectual property law is enshrined
in the Berne Convention and the Paris Convention and is well rooted in Swedish law, albeit to
a large extent outside legislation. Since intellectual property rights per definition are intangi-
ble they can cross borders without difficulty. Globalisation and the emergence of internet
have expedited and further facilitated such dissemination. An act of infringement can be un-
dertaken in one country and result in an effect in another country, regardless of the existence
of state boundaries between the two. The fact that intellectual property rights despite this re-
main territorial has amounted to both practical and legal difficulties. Territoriality has been
regarded as an obstacle to the litigation of cross-border infringements, which has been re-
flected in substantive law and private international law. The situation has prompted the need
for harmonisation, which in the EU has resulted in the establishment of community rights.

The implications of territoriality in private international law have been a fragmentation of
litigation and enforcement and a distributive application of divergent national intellectual
property laws. Intellectual property infringements must often be disputed before the courts in
the respective country of protection. A possibility for consolidation of proceedings is typical-
ly lacking. When infringements are ubiquitous and committed in several countries at the same
time, the practical consequence can be high litigation costs, lengthy court proceedings and
conflicting decisions from courts in different countries. Furthermore, the law of the country
of protection has to be applied in most situations for intellectual property infringements. This
in turn results in additional practical difficulties when a multiplicity of laws are applied. It
would be incorrect, however, to conclude from this that the territoriality principle implies an
exclusivity in private international law. In several cases, exceptions from a strict territorial
approach can be found. The conclusion is therefore that territoriality is predominantly a prin-
ciple of substantive law that has no significance in itself in private international law. Instead,
it is its relevance as a connecting factor that has an impact on private international law. The
consequence is that, if a Swedish court finds other factors than territoriality that justify a dif-
ferent and closer connection to a dispute, there should in principle be no barrier against a de-
parture from the territoriality principle.

A similar conclusion can be reached in substantive law. A principle of strict territoriality does
not exist and there should be no hindrance to let foreign circumstances and activities be taken
into account in matters of substantive law. This view is critical to the localisation of in-
fringements, which in turn is of significant importance to the private international law as a
substantive connecting factor. When cross-border intellectual property infringements are
committed, where an act of infringement is undertaken in one country and has its effect in
another country, an extraterritorial application is to a certain extent necessary to find any in-
fringement in any country. The localisation of infringements in these cases means that a
Swedish court, to the extent that the European Court of Justice has not spoken on the issue,
has a choice to consider where the infringement was committed. The more cross-border activ-
ities that are taken into account when localising infringements, the harder it is to pinpoint a
single place of infringement. In such cases, there is a significant risk that national intellectual
property rights are extended too far to activities abroad, often to protect national interests and



without taking any risks into consideration. To avoid an overly far-reaching extraterritorial
application to the detriment of other states and potential foreign infringers, it has been con-
cluded that connecting factors have to be considered here as well and with due caution.

The result is that both territoriality and extraterritoriality influence each other. The mirrored
relation between the two suggests that it is undue to let territoriality either have a strict or ex-
pansive application in both intellectual property law and private international law. A balanced
approach is instead justified and appropriate, which takes into account the divergent interests
involved and the particular circumstances in each case. On the level of substantive law, a sig-
nificant territorial connection should be identified, whereas on the level of private in-
ternational law, a close connection to the dispute in question should be chosen. Only with
such considerations can territoriality as an obstacle in the international intellectual property
system be avoided while at the same time respecting the reality that no significant in-
ternational harmonisation exists or is envisaged to exist in the near future.



Sammanfattning

Det internationella immaterialrittsliga rattssystemet har etablerats pa grundsatsen att immate-
rialréttigheter &r territoriella och ddrmed begrinsade sett till innehall och omfang till respek-
tive skyddsland. Den territoriella begridnsningen bekréftas av bl.a. Bernkonventionen och
Pariskonventionen pa omradet och ar vél forankrad i svensk ritt, dock vildigt séllan 1 lagtext.
Eftersom immaterialréttigheter per definition &r ogripbara kan de med létthet exploateras dver
granser. Globaliseringen och framvéxten av internet har paskyndat och ytterligare underléttat
denna spridning. En intrdngshandling kan, utan hinder av grénser, foretas i ett land och fa ef-
fekt 1 ett annat. Att immaterialréttigheter trots denna utveckling kvarstar som territoriella har
inneburit sdvil praktiska som réttsliga svarigheter. Den territoriella begrédnsningen har setts
som ett hinder for beivrandet av gransoverskridande immaterialrittsintrang, ndgot som kom-
mit till uttryck i bdde den materiella ritten och den internationella privat- och processritten.
Rattslaget har bidragit till ett behov av en internationell harmonisering inom immaterialritten,
vilket inom EU har sérskilt resulterat i inrdttandet av gemenskapsrittigheter.

Foljden av territorialitet har inom den internationella privat- och processritten blivit en frag-
menterad processforing och en distributiv tilldimpning av olika ldnders lagar. Immaterial-
rittsintrang maste 1 stor utstrickning provas av domstolarna i respektive skyddsland. Nagon
mojlighet till konsolidering av intrangsprocesser saknas ofta. Nar intrang dr ubikvitidra och
begas i flera lander samtidigt kan den praktiska konsekvensen bli hoga réittegangskostnader,
tidsodande réttsprocesser och motstridiga avgoranden i olika domstolar. Samtidigt maste 1 de
flesta fall skyddslandets lag tillimpas for immaterialrittsintring. Aven i dessa fall uppstar
betungande praktiska svarigheter nir flera landers lagar behover tillampas. Det vore dock fe-
laktigt att utifran detta tolka territorialitetsprincipen som att innebéra en exklusivitet inom den
internationella privat- och processritten. P4 flera hall kan det ocksa identifieras fall dd undan-
tag har gjorts fran en strikt territorialitet. Slutsatsen blir att territorialitet som en i huvudsak
materiellrdttslig princip inte i sig har nagon betydelse i den internationella privat- och pro-
cessritten, utan det dr snarare dess relevans som ett ldmplighetsskdl som fir en inverkan.
Konsekvensen blir att om en svensk domstol finner andra ldmplighetsskil dn territorialitet
som talar for en annan ndrmare koppling till tvisten ifraga, bor det principiellt sett inte finnas
nagot hinder for att avvika fran territorialitetsprincipen.

En liknande slutsats kan dras i den materiella ratten. Ndgon strikt territorialitet existerar inte
och det finns inget hinder for att lata utlindska forhdllanden beaktas i materiellréttsliga
bedomningar. Stillningstagandet blir av vésentlig betydelse for lokaliseringen av intrang, som
1 sin tur blir av stor vikt for den internationella privat- och processritten som ett materiell-
rattsligt 1dmplighetsskél. Nar gransoverskridande immaterialrittsintrang begés, dir en in-
trangshandling foretas i ett land och far effekt i ett annat, &r en extraterritoriell tillimpning i
viss man nddvéindig for att ett intrang Overhuvudtaget ska anses begas. Lokaliserings-
bedomningen innebér i dessa fall att en svensk domstol, i den mén EU-domstolen inte givit
nagra uttalanden, har en valfrihet att vdlja var intranget begés. Ju fler gransoverskridande
forhallanden som inryms i lokaliseringsbedomningen desto svarare blir det att precisera var
ett specifikt intrang kan ske. Det finns di en betydande risk for att tillimpligheten av na-
tionella immaterialréttigheter utstricks i for omfattande utstrickning pa forhallanden utom-
lands, ofta till syfte att skydda nationella intressen, utan att ta hdnsyn till de risker som detta
innebér. For att undvika en alltfor vidstrickt extraterritoriell tillimpning till nackdel for andra



stater och potentiella utldndska intrdngsgorare har det dragits slutsatsen att lamplighetsskal
dven har méaste beaktas och att en stor forsiktighet ar beréttigad.

Resultatet blir att territorialitet och extraterritorialitet paverkar varandra. Forhéllandet mellan
dem fér foljden att det varken &r lampligt att lata territorialitet fa en strikt eller vidstrickt
tillampning inom bade immaterialritten och den internationella privat- och processrétten. Ett
balanserat forhéllningssitt dr befogat som tar hénsyn till de olika intressen och om-
staindigheter som finns i det enskilda fallet. Pa det materiellrittsliga planet bor en vésentlig
territoriell koppling identifieras och pa det internationella privat- och processrittsliga planet
bor en néra koppling till tvisten ifrdga véljas. Endast da kan territorialitet som ett hinder i det
internationella immaterialrattsliga rittssystemet undvikas samtidigt som det respekteras att
ndgon omfattande internationell harmonisering inte existerar eller forvintas att existera inom
den nirmaste framtiden.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund

Det har genomgéende skett en internationalisering av immaterialridtten som foljt savil den
tekniska som ekonomiska utvecklingen. Immaterialréttigheter exploateras och intrang sker
utan hinder av grinser, inte séllan 1 mycket stor utstrickning. Skydd behdvs och soks darfor
ofta i flera ldnder. Utvecklingen har inneburit utmaningar for badde svenska och utldndska
rattsinnehavare vid beivrandet av gransoverskridande intrdng samt en anstringning for det
internationella immaterialréttsliga rittssystemet som traditionellt sett dr territoriellt begransat.
Att immaterialrittigheter ar territoriella betyder — 1 sin enklaste beskrivning — att rittighetens
materiella innehall och omféng dr begrinsat till respektive land dér réttigheten dr skyddad.
Som en foljd bestimmer varje enskilt land forutsdttningarna for immaterialréttsskydd och
varje intrang maste lokaliseras till ett specifikt land for att kunna beivras. Néar immaterial-
réttsintrang stricker sig over flera lander kan detta forma rittsinnehavaren att processa 1
samtliga lénder, vilket kan vara synnerligen kostsamt och tidskrdvande. Om det immaterial-
réttsliga skyddet 1 ett specifikt land &r svagare eller till och med saknas finns det ocksé en risk
att intrdngshandlingarna dér kan fortsétta och intrangsprodukterna dérifran kan spridas vidare
till andra ldnder. Denna fragmenterande bild av det internationella immaterialrittsliga
rittssystemet har foranlett en 6kad harmonisering, sdrskilt inom EU, men har dven givit up-
phov till fragan om 1 vilken utstrackning som en konsolidering av rittsprocesser samt en ex-
traterritoriell tillimpning av immaterialrittigheter 4r mojlig. Med anledning av att de ndrmare
granserna for den territoriella begridnsningen, eller den s.k. territorialitetsprincipen, inte ar
klart definierade har rattsldget beskrivits som bade oklart och svartillimpat.

Samtidigt har territorialitet inneburit problem for dess forhallande till den internationella pri-
vat- och processritten. Fradgor om domsrétt och tillimplig lag kan vara sérskilt svara att 16sa
ndr gransdverskridande immaterialrittsintrdng sker, dir de olika rekvisit som tillsammans
konstituerar intranget kan ske helt eller delvis 1 olika ldnder. Det ar dé inte alltid klart var in-
tranget, samt dess skada, ska lokaliseras och vilken inverkan som territorialitet fir pd den in-
ternationella privat- och processrittsliga beddmningen. Problemen blir speciellt mérkbara vid
internetrelaterade intrang da det grinslosa landskapet har en stark kontrast till en strikt territo-
riell begrénsning.

Dessa utmaningar star Sverige inte ensamt infor. Den territoriella begransningen och extrater-
ritoriella tillimpningen inom immaterialrdtten har under de senaste artiondena véckt omfat-
tande diskussioner internationellt. Det dr viktigt att ha 1 atanke att immaterialrattigheters terri-
torialitet dr ett internationellt réttsligt problem som i dagsléget d4nnu inte har en internationell
16sning, utan vars 16sning kan skilja mellan olika ldnder. Konsekvensen blir att frdgan om ter-
ritorialitet inte har ett givet svar, vilket innebdr sdrskilda svérigheter for utronandet av det
svenska réttslaget.

1.2 Syfte och fragestallningar

Immaterialrittigheters territorialitet har véckt flera svara tolknings- och tilldmpningsproblem
med anledning av en alltmer globaliserad handel och exploatering. Syftet med denna studie ar
dels att ndirmare utreda inneborden av den territoriella begridnsningen och i vilken mén som
en extraterritoriell tillimpning dr mojlig inom ramen for gransdragningen mellan immaterial-
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ritt och internationell privat- och processritt, dels att kritiskt analysera de réttsliga och prak-
tiska problem som territorialitet vallar for processforingen av gransdverskridande immaterial-
rittsintrang med avsikten att finna ett balanserat och d&ndamaélsenligt forhdllningssétt som kan
appliceras pé svensk ritt.

Behovet av en undersokning framstar som tydligt nir svensk rétt analyseras. I Sverige saknas
1 stort sett lagstiftning, forarbeten och réttspraxis som nirmare berér den territoriella begran-
sningen och dess rackvidd inom immaterialrdtten.! Nagon mer ingdende utredning i doktrin
som specifikt behandlar det svenska rittsldget saknas, med vissa undantag,> ocksa. Samtidigt
foranleder immaterialréttigheters ogripbarhet i en globaliserad vérld att granséverskridande
immaterialrittsintrang allt oftare uppstar och det finns en pidgdende och omfattande interna-
tionell rittsutveckling som ifragasétter en strikt territorialitet, sirskilt i den internationella
privat- och processritten. Vilken stillning som Sverige har 1 denna réttsutveckling dr mindre
klart. Réttslaget skapar osdkerheter och svarigheter for riattsinnehavare, potentiella intrangs-
gorare och domstolar.

Med detta som utgéngspunkt uppkommer flera fragestéillningar som kommer att ndrmare
utredas och besvaras. Forst uppkommer den sivil grundliggande som ingdende fragan om
vad den territoriella begrinsningen innebdr inom immaterialratten samt vilka konsekvenser
som ubikvitdra intrdng, sisom Over internet, kan f4 for bedomningen. Darefter uppkommer
frdgan, som dr central for studien, vilken inverkan som territorialitet har i den internationella
privat- och processritten for gransoverskridande immaterialréttsintrang. I ndra samband med
territorialitet uppstar frigan om hur immaterialréttsintrdng lokaliseras 1 en internationell kon-
text och vilken rittslig och praktisk betydelse som lokaliseringen har 1 sammanhanget.
Lokaliseringen har direkt relevans dven for frdgan om i vilken utstrackning som en extraterri-
toriell tillampning av immaterialrittigheter & mojlig. Den avslutande och Overgripande
fragestéllningen ar hur de rittsliga och praktiska problem som territorialitet ger upphov till
vid processforingen av griansoverskridande immaterialréttsintrang kan undvikas pé ett réttsen-
ligt och dndamalsenligt sitt.

1.3 Avgransningar

Fokus for denna studie ligger pa hur territorialitet paverkar gransdragningen mellan immate-
rialrédtt och internationell privat- och processritt. Detta krdver att den inverkan som territori-
alitet har pa materiell ratt, sérskilt intringsbedomningen, omfattas av utredningen. Hur terri-
torialitet kan paverka andra fragor &n intrdng inom immaterialrattigheters skyddsstatut be-
handlas inte, som till exempel skyddsinnehall, skyddsomféang, dgarskap,® skyddstidens langd
och tillimpning av undantagsbestimmelser.* Inte heller gar unders6kningen nidrmare in pa
hur licensavtal paverkas av territorialitet och dirmed inte den friga om kvalificering av av-

I'Se Stromholm (2001), s. 173-179.

2 For doktrin som behandlat fragestillningarna ur ett svenskt perspektiv hdnvisas framst till Strémholm (2001);
Maunsbach (2012, Sweden), s. 1024-1049; Norrgard JFT 4-5/2005 s. 572; Bogdan NIR 1980 s. 269; Den-
nemark, s. 115-133; Godenhielm NIR 1975 s. 235; Jacobsson, Tersmeden & Tornroth, s. 100, 106, 110, 113.

3 Fragor om #garskap ar ett stort rittsligt problem vid gransoverskridande immaterialrattsintrang och har varit
foremal for omfattande diskussioner internationellt. For exempel se Ginsburg (1998) 22 Colum.-VLA J.L. &
Arts; Peukert (2011); Austin (2005) 30 Brook. J. Int’l L.; van Eechoud (2003), s. 178-192; Fawcett & Torre-
mans, s. 57-77, 729-733.

4 For en utredning om dessa fragor inom upphovsritten, se t.ex. Stromholm (2001), s. 186-215.
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talsbrott och intrdng som kan uppkomma.> P4 grund av dess ndra forhéllande till intrangs-
bedomningen behandlas vissa frdgor om immaterialrittigheters giltighet, dock nagot kortare
dn andra frigor och enbart inom den internationella privat- och processritten. Nér det géller
de immaterialréttsliga pafoljderna berors ocksa dessa néstintill uteslutande inom ramen for
den internationella privat- och processrittsliga bedomningen. Undersokningen inriktas dé pa
skadestdnd och forbud och inte Gvriga pafdljder sdsom intrdngsundersokning och informa-
tionsforeldggande. Det utreds inte ndrmare om huruvida territorialitet i materiellréttsligt
hinseende hindrar eller mojliggdr gransoverskridande forbud eller skadestaind som vid
berdkningen tar hinsyn till skador helt eller delvis utanfor skyddslandet. Endast vilka foljder
som en extraterritoriell tillimpning, inom ramen for lokaliseringsbeddmningen, materiell-
rittsligt far for skadestdnd beaktas. Straffrittsliga pafoljder lamnas utan avseende di dessa
ger upphov till frdgor av en annan art én de civilréttsliga pafoljderna.

Ett annat overgripande fokus kommer att vara pa rattslaget i Sverige. Det kommer att utredas
1 vilken man Sverige skyddar nationella och utlindska immaterialréttigheter inom och utom
rikets grinser. Pa grund av Sveriges medlemskap i EU kommer en stor del av utredningen att
behandla EU-rétten. Utldndsk ritt kommer 1 viss utstrackning att omfattas da den kan tillfora
réttsliga analyser for den territoriella begrinsningens mojliga internationella innebord, som
dven 4r relevant 1 Sverige. Analyserna ger vigledning bide de lege lata och de lege ferenda.
Utredningen av utldndsk rétt ar inte fullstéindig eller heltickande, utan avsikten &r att lata ut-
landsk ratt behandlas nér ett sddant behov identifieras pé grund av det svenska rittsldgets os-
dkerhet. De ldnder som framfor allt omfattas dr Tyskland, Storbritannien och USA. Utanfor
dessa ramar kommer det nationella réttslédget for andra linder &n Sverige och utanfor EU inte
beroras.

De internationella privat- och processrittsliga fragestillningar som uppkommer inom imma-
terialrdtten dr manga och komplicerade. Avsikten i denna studie dr att fokusera pa de
fragestéllningar som har en anknytning till den territoriella begrdnsningen inom immaterial-
ritten. Vissa delar av den internationella privat- och processritten har darfor tagits upp i en
ndgot mindre omfattning dn Ovriga delar, framfor allt vad géller fragor om exklusiv be-
horighet och sdrskilda regler for gemenskapsrittigheter. Av detta skél och av utrymmesskal
behandlas fragan om erkdnnande och verkstéllighet endast 1 forbigdende. Den internationella
privat- och processrittsliga regleringen for interimistiska forbud inom immaterialrétten un-
dersoks heller inte narmare. Betrdffande olika immaterialrdttigheter kommer patent, up-
phovsritt, varumdrke och monster att behandlas. Dock maste det klargdras att det inte finns
utrymme att belysa alla materiella skillnader pa detaljnivd mellan nimnda immaterialrit-
tigheter. Andra mer okonventionella immaterialréttigheter sdsom geografiska beteckningar,
vaxtforadlarrittigheter, foretagshemligheter, traditionell kunskap och know-how faller utanfor
studiens ramar. Gemenskapsrittigheter omfattas som pépekats ovan, men gés inte igenom 1
ndgon mer detaljerad niva for frdgor som inte dr av intresse for, aterigen, den territoriella be-
gransningen. Vad angar internetrelaterade fragestdllningar kommer studien att inrikta sig pa

3 For en djup analys om territorialitet och internationella privat- och processrittsliga problem nér det ror sig om
licensavtal, se t.ex. de Miguel Asensio (2013), s. 312-336; Strémholm (2001), s. 291-365; Kono & Jur€ys, s. 62-
70, 164-180; Metzger (2005), s. 61-77.

6 Om denna fraga, se t.ex. Szychowska, s. 208-236; Fawcett & Torremans, s. 236-246; Kono & Jurcys s.
112-123; Cornish, Llewelyn & Aplin s. 108; Palsson (2001), s. 140-141; Heinze, s. 73-76; Tritton m.fl., s.
981-995; Kono (2012), s. 406-407; de Miguel Asensio (2007), s. 132-134; Torremans (2014, Cross-border in-
junctions), s. 553-560; Maunsbach (2005), s. 199-204.
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just internet. I viss mén, frimst vid lokaliseringsbeddmningen, behandlas dven sédndningar via
satellit. De sirskilda komplexiteter som uppkommer for den ideella ritten inom upphovsrit-
ten, exempelvis intrangets lokalisering i dessa fall, samt vilkdnda varumérken tas inte upp.’

En annan intressant frdga som inte kommer att tas upp dr om en extraterritoriell tillimpning
av minskliga rattigheter, som i viss man omfattar ett skydd for immaterialrattigheter, skulle
kunna ges foretrdde framfor den territoriella begrinsningen inom immaterialrdtten.® En
nérliggande fraga som inte heller utreds dr om rétten till domstolsprovning under artikel 6
Europakonventionen, samt den allménna principen forum necessitatis, kan tvinga nationella
domstolar att ge domsrétt och doma 1 grinsdverskridande immaterialrittstvister nér réttsin-
nehavaren annars nekas rétt till domstolsprévning pa grund av territorialitet.” Eftersom en
genomgang av ménskliga réttigheter kraver att flera andra rattsfrdgor ocksa behandlas skulle
detta bli alltfor omfattande att ndrmare undersdka inom ramen for denna studie.

1.4 Metod och rattsvetenskapliga ansatser

For att kunna beskriva, tolka och systematisera géllande rétt grundar sig arbetet pd en rétts-
dogmatisk metod.!? Utgangspunkten har varit att utreda det gillande svenska rittslaget samt
analysera réttsreglernas innebord, konsekvenser och dndamalsenlighet.!! De perspektiv som
styrt studien har darfor varit dels ett konstruktivt perspektiv, dels ett normativt perspektiv. Det
normativa perspektivet har valts av nédvéndighet for att 6verhuvudtaget kunna fora konstruk-
tiva resonemang och klargdra det géllande rittsldget. Forklaringen ligger 1 att vad som kan
uttryckas som gillande rétt for fragan om territorialitet inom immaterialrdtten &r i flera
avseenden otydligt och ofullstindigt. Grinserna for territorialitet &r inte klart utritade 1 auk-
toritativa réttskillor och diskussionen i Sverige har varit blygsam, medan det pd internationel-
la héll finns omfattande material som forsoker finna d&ndamalsenliga 16sningar pa fragestall-
ningarna. Nagon strikt uppdelning mellan de lege lata och de lege ferenda ar darfor inte alltid
mojlig for att utreda géllande rétt, utan de metodologiska angreppssitten sammanblandas i
viss utstrackning for att komplettera varandra.'? Att fokus ligger pa géllande ratt utesluter inte
en sadan réttsvetenskaplig ansats eftersom vad som omfattas av den gillande rétten inte ar
begrénsat till enbart ett konstruktivt perspektiv av réttskdllorna. Klart dr att det ar rattskéllor-
na, 1 enlighet med réttskélleldran, som utgér grunden fér vad som betraktas som géllande
ratt.!3 Detta forhindrar dock inte att rattskéllorna tolkas utifran normativa grunder for att
beskriva rittslaget och faststélla vad som &r gillande ritt.'* Den metodologiska ansatsen kan
saledes beskrivas som att nar tillimpliga réttskdllor inte ger tydliga svar pa réttsfragorna eller
ndr saddana svar saknas, 1 synnerhet nér rittsutvecklingen ocksé dr i stindig utveckling inter-

7 Angéende lokalisering av intrdng i ideell rétt, se t.ex. Adeney, s. 651-665. En omfattande studie om de olika
fragor kopplade till territorialitet som vilkidnda varumirken vécker finns i Calboli & Lee.

8 Fragan har hittills inte behandlats i doktrin eller réttsfall. For en mer allmén utredning om forhallandet mellan
immaterialritt och ménskliga rattigheter, se t.ex. Helfer & Chadwick; Geiger.

° Denna fraga har hittills endast berorts av en forfattare, se Ubertazzi (2012), s. 245-294.

10 Olsen SVJT 2004 s. 111; Peczenik (1995), s. 312.

1 Den rittsdogmatiska metoden forhindrar inte, i motsats till vad som ibland har péstatts, att gdllande rittsre-
glers dndamalsenlighet kritiseras och ifragasitts, se Hellner (2001), s. 23-24; Peczenik SvIT 2005 s. 249-250,
259.

12 Svensson JP 2014 s. 213-215, 225-226. Jfr dven Olsen SvIT 2004 s. 117, 123-124; Hellner (2001), s. 25-29.
Diremot finns det vissa aspekter som mycket tydligt inte utgdr géllande ritt utan som uteslutande ér de lege
ferenda. Nar sddana tydliga de lege ferenda forhéllanden identifieras separeras dessa naturligtvis fran
bedomningen de lege lata.

13 Peczenik (1980), s. 27-33, 44-51; Hellner (2001), s. 22-23.

14 Jfr Peczenik (1995), s. 150-159.
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nationellt,!> far det normativa perspektivet en betydelsefull roll i att ge végledning om vad
den géllande rétten &r och inte endast bor vara. !¢

Av samma anledning har dven ett komparativt perspektiv fatt en sirskild, men fortfarande
inte huvudsaklig, roll for studien. Nér det finns brister eller luckor i den nationella ritten kan
den komparativa metoden ge virdefull insikt for hur dessa kan 6verkommas.!” Den utlandska
ritten kan da inte bara bidra till en bittre forstelse for den nationella rittsordningen de lege
ferenda, utan ledning kan ocksa sokas ur den for att faststilla de lege lata och detta trots att
gillande ratt frimst annars grundas pé nationella réttskéllor.!® Vidare kan jamforelsen av den
utlandska rétten vara sdrskilt relevant for att utreda den géillande ritten nér réttsreglerna ér
baserade pé internationella konventioner eller principer.!® Territorialitetsprincipen inom im-
materialritten har ett sddant internationellt ursprung.

Som ett resultat av det komparativa perspektivet har utlandsk rétt fortlopande analyserats nir
géllande ritt utretts och framfor allt nir den svenska rétten har varit intetsdgande. Nér utldnd-
sk rétt har berorts i studien har alltsd fokus varit pd vad den kan tillféra analyserna av den
svenska rétten, som &r det huvudsakliga foremalet for undersdkningen. Att g& ndrmare in pa
utlandsk ratt har blivit sarskilt aktuellt for frigan om lokalisering av intrdng och extraterrito-
rialitet, som i flera hdanseenden &r outrett 1 svensk rétt. Vid valet av lander — framfor allt Tysk-
land, Storbritannien och USA — har sérskild vikt lagts vid dess relevans for diskussionen om
territorialitet.’? I de ndmnda landerna har territorialitet inom immaterialritten under en langre
tid varit foreméal for omfattande behandling 1 bade doktrin och rittspraxis. Dessa ldnder har
dessutom utvecklat olika 16sningar och tolkningar pa flera av fragestillningarna, ndgot &r in-
tressant eftersom den territoriella begrdnsningen inom immaterialritten dr ett globalt prob-
lem. Samtliga ldnder mé&ter da 1 grunden samma rittsliga fragestillningar att besvara.

1.5 Material och rattskallor

Det material som har anviénts i studien har grundat sig pa rittskélleldran. For att utreda gil-
lande ritt har det darfor undersokts relevanta rattskillor som ska, bor och far beaktas av auk-
toritetsskdl.?! Detta innebér att tillimplig svensk lag och EU-ritt i forsta hand har beaktats.
De ndrmare grianserna for territorialitet &r emellertid 1 stort sett oreglerade, varfor prejudikat,
ovrig rattspraxis, forarbeten och sérskilt doktrin har spelat en betydelsefull roll for under-
sokningen. En del underréttsavgéranden har ocksa anvénts, men med beaktande av dess ringa
véarde som réttskéllor.

Som redan har forklarats har 4ven material om motsvarande utlindsk rétt anvants dels for att
faststilla de lege lata ndr den svenska rétten inte ger nadgot svar pa fragestillningarna, dels for
att bidra till 6verviganden de lege ferenda. Det utlindska materialet blir d& av vikt for den
réttsliga analysen, sérskilt med hénsyn till den territoriella begridnsningens internationella ur-

15 Jfr Stromholm (1992), s. 34-35.

16 Thirlway (2001) 32 Netherlands Y.B. Int’l L. s. 6-8; Peczenik (2005), s. 4-5; Karhu, s. 82-83.

17 Olsen SvJT 2004 s. 136.

18 Bogdan (2003), s. 20, 28-29, 31-32; Stromholm SvJT 1971 s. 258-259; Peczenik (1995), s. 264-268; Olsen
SvJT 2004 s. 116; Andenas & Fairgrieve, s. 53, 56-57; Zweigert & Kotz, s. 18-20. Jfr ocksa Stromholm (1992),
s. 34-35.

19 Olsen SvJT 2004 s. 126; Bogdan (2003), s. 27-28; Zweigert & Kotz, s. 21; Peczenik (1995), s. 266-267.

20 Aven andra linder behandlas nér det 4r ldmpligt med hinsyn till den specifika fragan. Hir kan nimnas Kana-
da, Japan och Norge.

21 Peczenik (1980), s. 47; Peczenik (1995), s. 212-218.
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sprung.??> Det utlindska materialet bestar framfor allt av doktrin, men &dven av réttspraxis, un-
derlag for internationella konferenser samt publikationer fran internationella organisationer
och myndigheter. Bland materialet har det som finns tillgédngligt pd engelska néstan uteslu-
tande beaktats. Av sprékliga begrinsningar har det omfattande material som &r skrivet pé tys-
ka och franska om territorialitet inte kunnat anvéndas i ndgon storre utstrackning.

Niér svensk rétt har analyserats har hdansyn vidare tagits till de bakomliggande internationella
konventionerna. Trots att konventioner 1 strikt mening inte dr bindande réttskillor for den na-
tionella réittsordningen, dé det istéllet dr den inforlivade lagen som blir relevant, har dessa
beaktats av flera skél. De svenska immaterialrittsliga lagarna baseras pa konventionerna och
har anpassats for att uppfylla kraven som &r uppstéllda internationellt. Samtidigt &r det rim-
ligt, mot bakgrund av vikten av en enhetlig tolkning, att lata analysen fésta avseende vid kon-
ventionerna som nationell rétt baseras pa.>3

For gransdragningen mellan immaterialrdtt och internationell privat- och processritt har det
under de senaste aren tillkommit sdrskilda reformforslag som har beaktats. Den territoriella
begridnsningen inom immaterialrdtten och den samtidigt vixande internationella ekonomiska
marknaden har uppmanat rittsliga organisationer fran skilda héll i varlden att forsoka foran-
dra rattslaget. De 1 sdrklass mest omfattande och omdiskuterade reformforslagen dr CLIP
Principerna utformade av European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual
Property samt ALI Principerna utformade av American Law Institute. Inget av reformforsla-
gen dr bindande och de torde kunna beskrivas som en form av doktrin som dels kommenterar,
systematiserar och sammanstéller det gillande réttslédget internationellt, dels ger forslag pa
andringar.>* Vissa delar av forslagen gér klart utanfor géllande ritt och méste betraktas som
de lege ferenda. Detta forhindrar dock inte att forslagen &r réttskdllor och att forslagen kan
anvéndas vid tolkningen av réttsregler, inklusive nationell rétt, ndr dessa inte ger nagot klart
svar dven om viss forsiktighet helt klart dr befogad.?® Inte heller finns det nagot hinder for att
de normativa véirden som forslagen aterspeglar kan vara till stod for det normativa perspek-
tivet vid tolkningen av nationell rétt.® Det ar inte otdnkbart att reformforslagen pa samma

22 Peczenik (1995), s. 216, 264-270; Hilding, s. 81, 200-202. Se dven Fawcett & Torremans, s. 694; Strémholm
(2010), s. 75-76 som poidngterar vikten som utléndsk ratt kan fa for nationell ritt inom den internationella privat-
och processritten for immaterialrdtt. Ett utmarkt exempel déar en forfattare — Alexander Peukert — anvdnder om-
fattande mangder av material, sérskilt réttspraxis, fran skilda lander for att faststilla vissa aspekter de lege lata
internationellt angaende territorialitet inom immaterialritten &r i Peukert (2012).

23 Fawcett & Torremans, s. 670-671, 694; Stromholm (2010), s. 10, 74-75. Jfr ocksa Peczenik (1995), s. 215.

24 Angéende forslagens icke bindande och istéllet vigledande karaktir, se Depreeuw, Hubin & Triaille, s. 64. De
japanska motsvarigheterna till reformforslagen, Transparency Principerna och Waseda Principerna, har ocksé
beaktats i viss utstrackning.

25 Se Torremans (CLIP Principerna, Purpose and Scope), s. 47-48 samt generaladvokat Jadskinens forslag till
avgorande i mal C-170/12, Pinckney [2013] ECLI:EU:C:2013:635, p. 59 som hénvisar till CLIP Principerna.
Betraffande ALI Principerna har dessa hénvisats till i ett antal amerikanska underrattsavgoranden, se t.ex.
Fairchild Semiconductor Corp. v. Third Dimension (3D) Semiconductor, Inc., 589 F. Supp. 2d 84, 90 (D.Me.
2008); City of New York v. A-1 Jewelry & Pawn, Inc., 247 F.R.D. 296, 337-338 (E.D.N.Y. 2007); Rundquist v.
Vapiano SE, 798 F. Supp. 2d 102, 132 (D.D.C. 2011). Jfr ocksa Lester (2011) 16 J. Tech. L. & Pol’y s. 125.
Hénsyn bor dven tas till att forfattarna bakom forslagen ar internationellt erkdnda som ledande inom sina omra-
den.

26 Jfr Torremans (CLIP Principerna, Purpose and Scope), s. 47-48.
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satt som andra internationella samlingsdokument for principer pd det formogenhetsrittsliga
omradet, sésom DCFR, kan fa betydelse for den svenska rattskalleldran.?’

1.6 Konflikt mellan rattskallor

Vid konflikt mellan olika réttskdllor har dven réttskilleldran foljts. Om nagon harmonisering
av rittsnormerna da inte varit mojlig har réttskdllor av hogre auktoritet givits foretrdde nér
gillande ratt utretts.?® P4 grund av det normativa perspektivet i studien har dock konflikter
ofta kunnat undvikas genom harmonisering och sammanvégning.

En relevant frdga ar hur en potentiell konflikt mellan den territoriella begrdnsningen som en
internationell princip — hérledd fran internationella konventioner — och den svenska
motsvarigheten bor 16sas. Eftersom Sverige har en dualistisk tradition géller allmént att
folkrittsliga ataganden maste inforlivas i svensk ritt genom lagstiftning innan de blir mojliga
att tillampas av svenska domstolar.?® En konvention far da stillning som svensk lag och &r
som en foljd inte dverordnad andra svenska lagar. Om det skulle uppstd en kollision mellan
en inforlivad konvention som lag och annan svensk lag ska den i forsta hand 16sas genom en
s.k. fordragskonform tolkning. Det ska dirmed undersdkas om den svenska regeln tolkn-
ingsvis kan ges ett innehdll som dverensstimmer med konventionens krav. Om det didremot
skulle visa sig att nagot tolkningsutrymme inte finns och att en lagkonflikt foreligger ska den
1 andra hand 16sas med hjdlp av tolkningsprinciper sasom lex posterior och lex specialis och
med hénsyn till omstédndigheterna i det enskilda fallet.3°

En annan normkonflikt som kan uppsta dr mellan den territoriella begransningen som en EU-
rittslig princip och den svenska motsvarigheten. Hir géller som en princip att EU-rédtten har
foretrade framfor nationell rétt, oavsett om den territoriella begransningen skulle hérledas
fran forordningar eller direktiv pa unionsniva eller fran EU-domstolens réttspraxis.?!

1.7 Disposition

Inledningsvis kommer frdgor om grénsoverskridande immaterialrattsintrdng, globalisering
och harmonisering att tas upp i det andra kapitlet. Har sitts den territoriella begransningen i
sin kontext med ett bredare pragmatiskt perspektiv. Kapitlet behandlar vilka ekonomiska kon-
sekvenser och praktiska och rittsliga problem som fororsakas av territorialitet samt vilken
roll som globalisering och harmonisering spelar. Vidare ges en bakgrund till det internationel-
la immaterialrittsliga réttssystemet och de gransoverskridande och internetrelaterade problem

27 Angaende stillningen av DCFR som rittskilla kan det ségas att det inte rdder ndgon enighet i doktrin. Ma-
joriteten 1 doktrin dr dock dverens om att DCFR, eller dtminstone de principer och omsténdigheter som dir
niamns, kan anvéndas som en réttskélla och vid réttslig argumentation, jfr Munukka Ny Juridik 1:2010, s. 21-30;
Bernitz JT 2009-10 s. 497; Samuelsson, s. 63-64; Herre SvJT 2012 s. 935-936. DCFR har hinvisats till i ett fler-
tal avgoranden fran Hogsta domstolen, se t.ex. NJA 2009 s. 672; NJA 2010 s. 629; NJA 2011 s. 600; NJA 2012
. 597; NJA 2014 s. 272. Det ér av intresse att CLIP Principerna och DCFR beskriver sina egna anvindningsom-
raden pa ett liknande sitt, jfr DCFR, s. 7-9; Torremans (CLIP Principerna, Purpose and Scope), s. 47-48. Vidare
hanvisar kommentaren till CLIP Principerna till andra liknande formogenhetsrittsliga samlingsdokument och
menar att CLIP Principerna ar avsedda att ha samma stéllning som dessa, se Torremans (CLIP Principerna, Pur-
pose and Scope), s. 47.

28 Se Peczenik (1995), s. 273-285; Peczenik (1980), s. 50-51.

29 NJA 2004 s. 255; Schiader SvIT 2000 s. 232-233.

30 Prop. 1993/94:117 s. 36-38; Peczenik (1995), s. 280-286; Hultqvist SvSKT 2010 s. 526-331.

31 Mal 6/64, Costa mot ENEL [1964] REG 585, s. 593-594; de Witte, s. 342; Hellners & Malmqvist, s. 43. Att
konflikten da ska l6sas genom rittstillimpningen av nationella domstolar framgar av mal 106/77, Simmenthal 11
[1978] REG 629, p. 17-24; malen C-10/97 och C-22/97, Ministero delle Finanze [1998] REG 1-6307, p. 18-22.
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som uppkommer. Avsikten med kapitlet &r att ge en bakgrund till det sammanhang dér territo-
rialitet aktualiseras inom immaterialritten och varfor réttsldget ar problematiskt ur en praktisk
och rittslig synvinkel. Nagot som redan nu bor sdgas &r att det i ndstan alla kapitel dterkom-
mande tas upp problematiserande exempel for att anknyta vid forsta anblick teoretiska fragor
till praktisk relevans samt illustrera problemen ytterligare. Dessa exempel gors 16pande 1 tex-
ten fridmst nér de dr kortare. Nar exemplen dr mer detaljerade gors detta 1 sdrskilda textrutor. I
avsnitt 2.5 1 andra kapitlet ges ett ldngre hypotetiskt exempel som just avser att illustrera de
komplicerade fragestéllningar som kan uppkomma i en tvist om grénsoverskridande immate-
rialréttsintring.

Det tredje kapitlet dr det huvudsakliga kapitlet 1 studien. Det ges dér forst en kort bakgrund
till den internationella privat- och processritten och sedan gés ett flertal sirskilda fragor
igenom som anknyter till grinsdragningen mellan immaterialrétt och internationell privat-
och processritt. Mer specifikt handlar det bl.a. om vilken domstol som har behdrighet pa oli-
ka behorighetsgrunder, sdsom skada, handling eller konnexitet, samt vilken lag som blir
tillamplig. Fortlopande berdrs det hur territorialitet kan paverka den internationella privat-
och processrittsliga bedomningen av frdgorna.

I det fjirde kapitlet undersoks den territoriella begrdnsningen inom immaterialritten. Det
utreds forst vad territorialitet och extraterritorialitet innebédr utanfor immaterialrdttens om-
rdde. Darefter behandlas territorialitetsprincipens internationella ursprung och vilken rittslig
innebord som principen har. Nagot sdrskilt viktigt som gas igenom ar vilken inverkan som
territorialitet har pd materiell ritt och internationell privat- och processritt. Det sistndmnda
aterkopplar och analyserar till stor del vad som berorts i kapitel tre. Kapitlet fortsitter sedan
med att analysera om det av territorialitetsprincipen foljer en exklusiv behdrighet och
tillimpning av olika linders lagar. Aven detta &terkopplar till vad som utretts i kapitel tre.
Direfter behandlar kapitel fem frdgan om extraterritorialitet och lokalisering av intrdng. Det
utreds vilken betydelse och relevans som lokalisering har réttsligt och praktiskt. Av sirskild
vikt dr dess relevans for den internationella privat- och processritten. Mer ingdende gés det
igenom hur intrang ska lokaliseras och hur svag eller stark den territoriella kopplingen maste
vara till skyddslandet. Det dterkopplas ocksd i slutet av kapitlet till det hypotetiska exempel
som angavs tidigare 1 avsnitt 2.5.

I kapitel sex gors ett antal slutsatser om vad som utretts 1 ovriga kapitel. Det reflekteras over
det hinder som territorialitet innebdr i det internationella immaterialréttsliga rattssystemet.
Sarskilt analyseras det 6ver foljderna som det har for frigor om domsrétt och tillimplig lag.
Vidare analyseras lokaliseringen av intrdng och den extraterritoriella tillimpningen och hur
bada dessa pa ett sammanhingande sitt paverkar frdgan om territorialitet. Viktiga slutsatser
gors om forhallandet mellan materiell rétt och internationell privat- och processritt och déri
forhédllandet mellan territorialitet och extraterritorialitet. Genomgéende dras slutsatser om det
gillande svenska rittsldgets &ndamadlsenlighet. Till sist gors nigra blickar framét dér territori-
alitet och extraterritorialitet analyseras med hédnsyn till den framtida rattsutvecklingen. I kop-
pling hdrmed diskuteras det vilka 16sningsmodeller som kan bli relevanta for att undvika de
problem som idag finns pa omradet.
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2 Gransoverskridande immaterial-
rattsintrang, globalisering och har-
monisering

2.1 Det internationella immaterialrattsliga rattssystemet
2.1.1 Globalt

Det internationella immaterialréttsliga rattssystemet tar sin utgdngspunkt i de internationella
konventioner — Pariskonventionen och Bernkonventionen — som ar 1883 respektive 1886 in-
riattade en union for skydd av patent, varumirke, monster och litterdra och konstnirliga verk.
Som konventioner édr de folkrittsligt bindande for de anslutna staterna och idag har flertalet
av virldens stater skrivit under bada.

Pariskonventionen och Bernkonventionen grundas i huvudsak pa tva principer. For det forsta
ar varje medlemsstat skyldig att tillgodose ett visst minimiskydd i nationell lagstiftning.3? For
det andra méste varje medlemsstat bereda medborgare fran andra medlemsstater samma sky-
dd under nationell lagstiftning som medlemsstatens egna medborgare fér.3* Denna s.k. princip
om nationell behandling ir ett skydd mot diskriminering mellan utléndska och nationella
medborgare.3* Savil Pariskonventionen som Bernkonventionen tillkom pa grund av behovet
av internationell koordination och harmonisering. Skillnaderna mellan olika ldnder i bade
tillkomsten av skydd och skyddsinnehdll bidrog till en diskrepans for rittsinnehavare, vilket
oppnade upp for ohindrat utnyttjande i lander med lagt eller inget skydd. I samband med den
dd okade internationella handeln insdgs det att avsaknaden av ett ramverk mellan lander
skulle himma utvecklingen av intellektuellt skapande.?® Tillsammans lade darfor konvention-
erna grunden for en, om &n begrinsad, internationell harmonisering pa immaterialrittens om-
rdde.

Av siérskild betydelse for det internationella immaterialrittsliga réttssystemet ar TRIPS-av-
talet som slots ar 1994 inom ramen for WTO. TRIPS-avtalet, som EU och dess medlemsléin-
der ar parter till, stiller upp en hogre miniminiva av réittsskydd for samtliga immaterialrét-
tigheter, &ven om den fortfarande kan betraktas som begransad.’¢ Vidare utvidgas principen
om nationell behandling till att omfatta férmaner som tilldelas andra medlemsstater, den s.k.
mest gynnad nationsprincipen, och ett effektivt sanktionssystem for dvertrddelser finns. Trots
TRIPS-avtalet har motsattningen mellan utvecklade och utvecklande ldnder blivit allt tydli-
gare och det finns en oenighet om vilken grad av immaterialrittsskydd som bor finnas.3” Som
en foljd av svarigheten att dstadkomma mer detaljerade och ldngtgaende dverenskommelser
har internationella organisationer — framfor allt WTO och WIPO — fatt en dkad betydelse for

32 Dinwoodie (2007), s. 66-67. Exempelvis ror sig det om regler om skyddsforemal, skyddstid och vad ensam-
ritten innefattar.

33 Se artikel 2 Pariskonventionen; artikel 5 Bernkonventionen.

34 Rotstein (2011) 33 E.ILPR. s. 2.

35 Ricketson (1986) 11 Colum.-VLA J.L. & Arts s. 11-14; Ivor (1986) 11 Colum.-VLA J.L. & Arts s. 34-35;
WIPO Intellectual Property Handbook, s. 241, 262.

36 Reichman & Dreyfuss (2007) 57 Duke L.J. s. 93-94, 97-98; Lee NIR 1998 s. 439-440.

37 Jacob, Daniel & Fisher, s. 233; Levin (2011), s. 49-51; Bernitz m.fl., s. 15-16.
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utvecklingen av det internationella immaterialrittsliga réttssystemet.3® Inom ramen for organ-
1sationernas verksamhet har diskussioner kunnat foras 1 forum, kommittéer bildats och icke
bindande rekommendationer utgivits.3° Sarskilt relevant &r WIPO:s rekommendation om sky-
dd for kidnnetecken vid anvdndning pa internet, vilket bl.a. berér de problem som territori-
alitet innebér for varumarkesritten pé internet.

En visentlig princip som aterspeglas inte bara i konventionerna, utan dven 1 rittssystemet 1
sig, ar att immaterialrittigheter ar nationella rittigheter som &r sjélvstidndiga ifrén varandra.*
Nér immaterialréttsligt skydd erhdlls i en stat, ges skyddet just for den staten och inte for
Ovriga stater. Av samma anledning &r réttigheten for samma skyddsobjekt ocksa oberoende av
motsvarande réttigheter 1 andra stater; rittigheten 1 en stat kan tillerkénnas, existera och
ogiltigforklaras individuellt av nationella myndigheter eller domstolar.*! En réattsinnehavare
som ansokt om skydd i flera lander erhéller som en foljd ett knippe av nationella immaterial-
rittigheter.*> Det kan potentiellt finnas lika manga immaterialréttigheter som det finns na-
tionella immaterialréttslagar i vdrlden, vilket skulle uppga till minst 168 totalt.** Denna s.k.
sjalvstandighetsprincip géller for samtliga immaterialréttigheter och kan beskrivas som en av
flera aspekter av den territoriella begrinsningen inom immaterialritten.** Sjalvstdndighet-
sprincipen bekréftas uttryckligen 1 artiklarna 4bis och 6.3 Pariskonventionen samt artikel 5.2
Bernkonventionen och framgar implicit av reglerna om nationell behandling, minimiskydd
och det internationella ans6kningsforfarandet.*> Funktionen hos det internationella immateri-
alréttsliga rittssystemet, sdsom det ser ut idag, dr ddrmed inte att skapa en internationell im-
materialrattighet, utan snarare att framja tillkomsten och erkdnnandet av nationella och
sjélvstindiga réttigheter samt att etablera ett grundldggande och gemensamt minimiskydd.*6

Tillsammans utgdr dessa internationella konventioner, traktater, principer och internationella
organisationer huvuddragen i1 det internationella immaterialrittsliga réttssystemet. Det ar
emellertid klart att réittssystemet dven har en annan viktig bestdndsdel, nimligen vérldens oli-
ka nationella réttsordningar.#’ Samspelet med den nationella och internationella nivan inom
ramen for nationella domstolars réttstillimpning har under de senaste artiondena blivit allt-

3 ICTSD & UNCTAD Implications for Development, s. 52; Dinwoodie & Dreyfuss (2009) 46 Hous. L. Rev. s.
1192-1994.

3 Dinwoodie (2000) 149 U. Pa. L. Rev. s. 499; Dinwoodie (2006) 10 Marq. Intell. Prop. L. Rev. s. 206-207;
Dinwoodie (2002) 77 Chi.-Kent L. Rev. s. 1000.

40 Kono & Jurdys, s. 15-16; Abbott (2009) 1 W.I.P.O.J. s. 44.

41 Stein Associates, Inc. v. Heat and Control, Inc., 748 F.2d 653, 658 (C.A.Fed. 1984); Abbott, Cottier & Gurry,
s. 85.

42 Peukert (2012), s. 189.

43 Bernkonventionen har sedan ar 2014 totalt 168 avtalsslutande parter och Pariskonventionen har 176.

4 En tolkning av sjélvstindighetsprincipens ursprung &r att den hirstammar fran suverénitetsprincipen, som
erkdnner staters kompetens att sjdlvstandigt bestimma innehéllet av de rittigheter som skapas av staten, jfr
Kono & Jurdys, s. 16; Schroeder (2009) 18 Tex. Intell. Prop. L.J. s. 65 samt avsnitten 4.1 och 4.2 nedan.
Angaende sjilvstindighetsprincipens koppling till territorialitetsprincipen, se t.ex. Kono & Jurcys, s. 15-16;
Sender (2002), s. 21-22; Nishitani (2006), s. 96; KOM(2003) 427 s. 20; Municoy (2005) 4 Chi.-Kent J. Intell.
Prop. s. 345; Trimble (2015) 74 Md. L. Rev. s. 231; Kono (2012), s. 395; Dinwoodie (2009) 51 Wm. & Mary L.
Rev. s. 734-735.

4 Abbott, Cottier & Gurry, s. 75, 84-85; Kono & Jurdys, s. 15-17; Kumar (2010) 32 E.LP.R. s. 514; WIPO
Guide Berne Convention, s. 33; WIPO Intellectual Property Handbook, s. 245, 251. Forklaringen till att det
framgar av reglerna om nationell behandling och minimiskydd ar att dessa forutsatter att nationell immaterial-
ratt, med skillnaderna fran Gvriga nationella réittsordningar, tillimpas. P4 samma sétt ger ansdkningsforfarandet
endast nationella rattigheter, &ven om registreringen koordineras internationellt, se t.ex. artikel 3.1, 11.3 PCT-
konventionen; artikel 3bis Madridprotokollet; artikel 14 Genéveakten.

46 Chu (2011) 39 Int’1 J. Legal Info s. 338-339; Chow & Lee, s. 16-17.

47 Chow & Lee, s. 16-17; Sobel (1989) 8 Cardozo Arts & Ent. L.J. s. 1-2, 12.
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mer framtrddande och bidrar till rittssystemets utveckling. Nér nationella domstolar vidgar
tillimpningen av nationella immaterialrittigheters innehall utanfor statens grianser har det in-
ternationella immaterialréttsliga rattssystemet likasa utvidgats.*® Denna réttstillimpning
tangerar gransdragningen mellan materiell tillimpning av nationell immaterialrdtt och
tillampning av internationell privat- och processritt och det kan ibland vara svért att dra en
strikt grins mellan dem. Oavsett hur det karaktiriseras dr dock den praktiska foljden att det
internationella immaterialréttsliga rittssystemet inte kan uttryckas enbart i form av interna-
tionella réttsakter; nationella domstolar bidrar till réittssystemets framatskridande och inte
minst genom hur domstolarna tolkar den territoriella begrdnsningen i sin rattstillimpning.

2.1.2 Europeiska unionen

Det internationella immaterialréttsliga rattssystemet paverkas inte enbart av globala forhal-
landen. For Sveriges och Ovriga medlemsstaters del har EU-rétten spelat en stor roll for
konkretiserandet av internationella immaterialrittsliga normer. Immaterialrdtten har likasa
varit, och dr fortfarande, betydelsefull for den inre marknaden inom EU och diri den fria
rorligheten. Avsikten har varit att uppnd en ndrmare ekonomisk integration mellan
medlemsstaterna och for denna utveckling har harmoniseringen av nationella immaterial-
rattslagar varit sarskilt viktig.*

P& patentrittens omrade har det sedan ikrafttrddandet ar 1977 av EPC-konventionen skett en
centralisering av ansokningsforfarandet inom EU. Till skillnad fran PCT-konventionen in-
nehaller EPC-konventionen fullstindigt de materiella regler, sisom vad som far patenteras
samt kraven pd nyhet och uppfinningshdjd, som forutsitts for att kunna meddela ett eu-
ropeiskt patent.’® Resultatet dr dock detsamma. Nir ett europeiskt patent meddelas enligt
EPC-konventionen erhéller réttsinnehavaren ett knippe av nationella patent i1 de
medlemsstater dér validering skett.>! Sjélvstandighetsprincipen i den internationella immate-
rialritten géller séledes ocksa med full kraft for europeiska patent.

Efter en langdragen forhandlingsprocess har det nu enats om ett enhetligt patentskydd i EU. I
patentforordningen ges europeiska patent enhetlig verkan efter registrering och offentlig-
gorande,> med f6ljden att ett enhetligt skydd och samma réttsverkan ges i alla deltagande
medlemsstater.>> Det europeiska patentet med enhetlig verkan innebér ett avsteg fran
sjalvstandighetsprincipen i det avseendet att réttigheten inte ldngre r nationell, utan istéllet
unions- eller gemenskapsrittslig. 1 6vrigt géller dock fortfarande sjilvstandighetsprincipen.
Det europeiska patentet med enhetlig verkan &r sjilvstindigt i forhéllande till motsvarande
nationella patent utanfér EU och till de medlemsstater som inte deltar i forordningen.>*
Patentforordningen utgor ett sérskilt avtal i den mening som avses i artikel 142 EPC-konven-

4 Dinwoodie (2000) 149 U. Pa. L. Rev. s. 522, 529-535, 542-552, 569-570, 579-580; Dinwoodie (2006) 10
Marg. Intell. Prop. L. Rev. s. 210-211; Dinwoodie (2002) 77 Chi.-Kent L. Rev. s. 1007-1010, 1013; Dinwoodie
(2007), s. 70-71, 93-98; jfr Sobel (1989) 8 Cardozo Arts & Ent. L.J. s. 12-26.

49 Bernitz m.fl., s. 18-19.

350 Prop. 2006/07:56 s. 43.

Sl Levin (2011), s. 54; Sender (2002), s. 7. Se artikel 2-3, 64 EPC-konventionen. Med validering avses dversit-
tning av patentet till landets sprak och avgift for publicering av versittningen, se prop. 2013/14:89 s. 30.

52 Detta innebdr alltsa att det &r en valfrihet for s6kanden att 1ata det europeiska patentet fa enhetlig verkan, se
prop. 2013/14:89 s. 33.

33 Artikel 3 patentférordningen.

3 Detta framgar e contrario av flera bestimmelser i patentférordningen som anger att det europeiska patentet
med enhetlig verkan endast har verkan i de deltagande medlemsstaterna, se sarskilt artiklarna 4.1 och 5.1.
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tionen,> vilket forklarar varfor patentforordningen i sig inte harmoniserar patentrétten i ma-
teriellt hanseende. EPC-konventionen dr dirfor fortfarande relevant for en begrinsad del av
den harmoniserade patentritten inom EU. Utdver EPC-konventionens tillimplighet bekraftar
patentforordningen att nationell lagstiftning ska tillimpas betriffande vad som utgor intrang
och vilka undantag som ska finnas fran intrang.’® Syftet med patentférordningen &r alltsa inte
att materiellt harmonisera samtliga delar av patentritten inom EU. Istéllet dr syftet att under-
latta utnyttjandet av patentsystemet inom EU vad giller ans6kningsprocessen, patentskyddets
omfattning i rum, skyddsomfangets enhetlighet samt beivrandet av intrang i processuell be-
markelse.’” Ett annat sétt att uttrycka detta &r att flera av de konsekvenser som den territoriel-
la begrinsningen fororsakar forsoker att undvikas genom ett enhetligt skydd.>®

De processuella svérigheter som fragmentiseringen av patentskyddet har inneburit har inom
EU varit omfattande. Det har inte enbart lett till att rittsinnehavare formétts vécka talan i var-
je enskild medlemsstat vid gransoverskridande patentrittsintrang. Skillnader i processuella
och materiella regler har dven medfort att domstolsprocesser for intrdng i samma patent —
som processforemal — har kunnat fi olika utgdngar i olika medlemsstater.>® P& grund av den-
na diskrepans har en enhetlig patentdomstol etablerats i ett sdrskilt mellanstatligt avtal. I och
med den enhetliga patentdomstolen kommer intrdng i europeiska patent med eller utan en-
hetlig verkan att exklusivt kunna provas i en egen instansordning.®

Nir det giéller varumérkesratten har EU-rdtten haft ett stort inflytande for harmoniseringen av
nationell ritt. Sarskilt relevant dr varumérkesdirektivet som antogs med syfte att undanréja
vissa olikheter for registrerade varumirken mellan medlemsstater, vilket kunde hindra den
fria rorligheten for varor och tjanster.®! Denna tillndrmning av nationell lagstiftning har dock
inte ansetts vara tillracklig for att undga det hinder som den territoriella begransningen ger
upphov till. Trots harmonisering av lagar ir réttigheterna fortfarande nationella 1 enlighet med
sjdlvstidndighetsprincipen. Som en f6ljd antogs gemenskapsvarumérkesforordningen som lik-
som patentforordningen skapade en gemenskapsrattighet for varumérken.? Till skillnad frén
patentforordningen innehéller gemenskapsvarumérkesforordningen dock en omfattande, men
anda inte fullstindig,®® materiell harmonisering. Monsterskyddet inom EU har utvecklats pa
ett motsvarande sitt som varumadrkesritten. Monsterskyddsdirektivet harmoniserar salunda
nationell lagstiftning pad en grundliggande nivd. Darutover finns det en forordning om
gemenskapsformgivning som 1 likhet med gemenskapsvarumirken skapar gemenskapsrit-
tigheter for monster med materiell harmonisering.

Till sist har upphovsrétten harmoniserats 1 flera avseenden for att f6lja teknikens utveckling
och 1 synnerhet de rittsliga svérigheter som tradlés overforing av information har inneburit.

35 Artkel 1.2 patentforordningen.

36 Se artikel 5.3 samt ingress (9) i patentforordningen. Jfr &ven prop. 2013/14:89 s. 33 dér det anges att ett eu-
ropeiskt patent med enhetlig verkan foljer relevanta bestimmelser i patentlagen. Jfr vidare Ramsay SvJT 2014 s.
692.

37 Se ingress (1),(2),(4) i patentférordningen.

38 Jfr Swanson (2013) 9 BYU Int’l L. & Mgmt. R. s. 171-173; Romandini & Klicznik (2013) 44 TIC s. 534-536.
3 Se ingressen i avtalet om en enhetlig patentdomstol; prop. 2013/14:89 s. 30; Parker (2012) 26 Emory Int’l L.
Rev. s. 1079-1081. For mer om detta, se nedan avsnitt 2.6.

60 Artikel 2, 3, 32 avtalet om en enhetlig patentdomstol.

61 Se ingressen (1) till varumérkesdirektivet.

2 Se ingressen (4) till gemenskapsvarumarkesforordningen; Dinwoodie (2013), s. 87.

63 Se t.ex. artikel 14, 96 gemenskapsvarumérkesférordningen.
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Négon overgripande materiell harmonisering, motsvarande de direktiv och férordningar som
finns for Ovriga immaterialréttigheter, har dock inte skett.®* Inte heller finns det nagon
gemenskapsrittighet pd omradet. Resultatet utvisar en alltmer splittrad bild av upphovsritten
inom EU och som en foljd finns det fortfarande stora skillnader mellan olika medlemsstaters
lagstiftning.

2.1.3 Sverige

Det internationella immaterialrittsliga réttssystemet aterspeglas dven i nationell rétt. Sveriges
bundenhet av internationella konventioner, traktater och EU-rétten har foranlett flera anpass-
ningar av nationell rétt. Nédstintill samtliga relevanta internationella konventioner pa immate-
rialrdttens omréde har tilltrdtts av Sverige och har genom inforlivande blivit en del av den
svenska rittsordningen.% De internationella reglerna, inklusive EU-réttens direktiv och delar
av forordningar, har ndstan uteslutande transformerats som sirskilda bestimmelser eller avs-
nitt i de svenska immaterialrdttslagarna — patentlagen,®’ varumirkeslagen,’® monstersky-
ddslagen® och upphovsrittslagen’. P& upphovsrittens omrade finns ocksé den internationel-
la upphovsrittsforordningen som innehaller ett flertal avsnitt for olika internationella konven-
tioner och traktater sisom Bernkonventionen och TRIPS-avtalet. Forordningen fastslar att
bestimmelserna om upphovsritt 1 upphovsrittslagen ska tilldmpas pa bl.a. verk av medbor-
gare i ett land annat &n Sverige anslutet till konventionerna samt verk som forst ges ut i ett
sadant land.”" Tillsammans tillférsékrar reglerna principen om nationell behandling.”? Sdsom
kommer att beroras i1 andra kapitel nedan saknas det i svensk lagstiftning bestimmelser som
faststéller sjalvstandighetsprincipen samt, med ytterst f4 undantag, territorialitetsprincipen.”

2.2 Immaterialrattigheters ogripbarhet och definitionen av
gransoverskridande immaterialrattsintrang

Det internationella immaterialrittsliga rittssystemet syftar till dvervigande del, tillsammans
med den internationella privat- och processritten, till att koordinera och reglera immaterial-
rittigheters nationella bundenhet i en grinsdverskridande realitet. Immaterialréttigheter har
gemensamt att de som sddana ir ogripbara.”* Aven om en immaterialrittighet kan anknytas
till ett fysiskt foremal, sdsom en produkt eller en uppfinning, ar sjilva rittigheten och darmed
egendomen abstrakt.”> Detta sdrskiljer immaterialréttigheter fran fysisk egendom och det ér
ocksd den immateriella karaktdren hos réttigheterna som goér dem sérbara for granséverskri-
dande intrdng. Immaterialréttigheter kan forhallandevis enkelt aterskapas var som helst i

4 Det ndrmaste pa upphovsrittens omrade ar infosocdirektivet och sanktionsdirektivet som skapar vissa gemen-
samma utgangspunkter for pafoljderna for intrdng samt ensamrittens innehall och undantag. Riktlinjerna i
sérskilt infosocdirektivet &r dock vaga och ofullstdndiga pé flera hall och det kan ifragaséttas i vilken omfattning
de verkligen leder till harmonisering, atminstone pa materiell niva, jfr Guibault (2010) 1 JIPITEC s. 55-60,
64-65.

% Hugenholtz (2013), s. 61; Levin (2011), s. 58-59; Cook & Derclaye (2011) 3 LP.Q. s. 259-263, 266-269.

6 Undantag dr Haagoverenskommelsen och Genéveakten, som Sverige inte har anslutit sig till. EU har diaremot
anslutit sig till Genéveakten, vilket gor att EU-medborgare i Sverige kan anvinda sig av systemet.

67 Se sérskilt 3 kap., 10 kap. 1 §, 11 kap. patentlagen.

%8 Se 4-5 kap., 10 kap. 4-6 §§ varumirkeslagen samt férordningen om utlindska varumarken.

“Se4§,88, 128§, 458§, 50-52 §§ monsterskyddslagen.

70 Se sirskilt 60-62 § upphovsrittslagen.

71 Se t.ex. 2 §, 16-17 §§ internationella upphovsrittsférordningen.

72 Jfr Stromholm (2001), s. 58-59. Se dven 1 § 2 st i férordningen om diskrimineringsforbudet inom EES.

73 Se avsnitt 4.2.1 nedan.

74 de Carvalho (2012) 15 J. World Intell. Prop. s. 255; Aplin & Davis, s. 2.

75 George, s. 101, 239; Moore, s. 105-106; Samuelson (1988) 38 Cath. U. L. Rev. s. 368-371.
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virlden och kan konsumeras av flera personer samtidigt utan att forbrukas.’® Ett svenskt
monster som utvisar en kombination av farger kan exempelvis utan hinder méngfaldigas i
andra lander och ett varumirke 1 form av en logotyp pé en hemsida pé internet kan enkelt
kopieras och skickas vidare. En annan f6ljd av immaterialréttigheters ogripbarhet ér att deras
granser méste definieras, bade horisontellt i férhdllande till andra immaterialréittigheter sdsom
patent, varuméirke, monster och upphovsritt och vertikalt i forhéllande till andra motsvarande
nationella och gemenskapsrittsliga immaterialrattigheter.”” Det sistnimnda ar en konsekvens
av sjilvstidndighetsprincipen och adr nodvéndigt att ha i atanke for att dverhuvudtaget kunna
fora en intrdngstalan.

Mot denna bakgrund ir det inte forvdnande att immaterialréttsintrdng ofta ar griansoverskri-
dande. Av immaterialrittigheters ogripbarhet foljer bade att intrangshandlingar enkelt kan
foretas var som helst 1 vérlden och att den relevanta nationella immaterialréttigheten sam-
tidigt méaste identifieras och avgrinsas. Detta kan sigas skapa en motsittning mellan immate-
rialréttigheters territorialitet och forekomsten av gransdverskridande immaterialréttsintrang.
Immaterialrittigheters nationella bundenhet av grinser ses som ett hinder for realiteten att
immaterialrittigheter pd grund av ogripbarheten kan méngfaldigas, 6verforas, dverldtas och
spridas utan samma bundenhet.”®

Eftersom denna griansdverskridande realitet till en sddan stor del priaglar det internationella
immaterialréttsliga rittssystemet, och dven den internationella privat- och processritten, finns
det anledning att reflektera over dess definition. Ndgon allméngiltig definition pa grénsover-
skridande intrdng finns inte, men en naturlig utgangspunkt kan dnda sdgas vara att det maste
finnas en utlindsk koppling i forhéllande till immaterialrédttigheten, intranget eller intrang-
shandlingen.” Ett exempel pa en sddan koppling dr d& en nationell immaterialréttighet blir
foremal for en intrdngshandling helt eller delvis utanfor skyddslandet, antingen i ett eller flera
linder samtidigt. Ur réttsinnehavarens synvinkel kan gransoverskridande immaterialréttsin-
trang aktualiseras i tvé skilda avseenden. Det kan handla om dels att rattsinnehavaren forsok-
er skydda sin nationella immaterialréttighet fran griansoverskridande forhdllanden fran ut-
landet, dels att rattsinnehavaren forsoker utstracka skyddet for sin nationella immaterialrit-
tighet till grinsoverskridande forhdllanden utomlands, ofta dér det finns sdmre eller inget
immaterialréttsligt skydd eller finns behov av konsolidering av réttsprocesser.®°

2.3 Sardragen hos internetrelaterade immaterialrattsin-
trang

Det finns ingen tvekan om att framvéxten av internet har inneburit stora utmaningar for im-
materialritten. Internet som medium och ndtverk for formedling av information &ar
granslost.8! Detta fortar inte handlingar Gver internet en territoriell koppling — det &r fort-
farande en fysisk eller juridisk persons handlingar som hénfors till ett visst land — men det ger

76 Waelde m.fl., s. 6; Barnes (2011) 9 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. s. 533-534; Bently & Sherman, s. 3; Ulmer
(1978), s. 7. Detta kan beskrivas som den icke-rivalitet och icke-exkluderbarhet som kidnnetecknar immaterial-
rittigheter som kollektiva nyttigheter.

77 Jfr Aplin & Davis, s. 2; Bently & Sherman, s. 3; Maunsbach (2005), s. 37.

78 Jfr Bently & Sherman, s. 6; Austin (2014), s. 1-11; Basedow (2010), s. 8-11; Maunsbach (2005), s. 37, 86;
Gliha, s. 556.

79 Jfr Maunsbach (2005), s. 86; Fawcett & Torremans, s. 138-139, 799-800; Geller (2015), s. 7-10.

80 Jfr Peukert (2012), s. 203, 224 (ifrdga om extraterritoriell tillimpning). Se nedan kapitel 5.

81 Syantesson, s. 34-35; Fawcett & Torremans, s. 534-535; Burnstein, s. 23-24.
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upphov till 6verforing, spridning och tillgdng av information utan hinder av grénser.3> Som en
foljd kan det, normalt sett, bli mojligt for vem som helst 1 virlden med internetuppkoppling
att ocksa fa tillgang till redan 6verford information 6ver internet.®3 Den potentiella spridnin-
gen fran en enskild handling, istillet for flera handlingar, kan bli virldsomfattande 6ver inter-
net.?* Dessa forhallanden dger full tillimpning pa immaterialréttsintrang och ett forsta sérdrag
for internetrelaterade intrdng ar darfor att omfattningen och effekterna av ett intrang kan bli
synnerligen stora samt svéra att avgrinsa och kontrollera.®> Ett exempel &r om ett foretag sél-
jer intrangsprodukter pa en hemsida som kan bestéllas fritt. Ett annat exempel 4r om en per-
son laddar upp mjukvara pa en hemsida for fildelning. I sédrskilt det sistndmnda fallet &r till-
gangen till intrangsprodukterna i princip obegransad och den faktiska spridningen kan ocksa
bli lika omfattande. Intrdng av sddan global effekt har kommit att kallas for ubikvitéra intrang
(eng. ubiquitous infringements).86 Karaktéristiskt dr dé att intrdnget involverar separata in-
trang i ett stort antal ldnder samtidigt, inte sdllan med flera intrangsgorare.?’

Ett andra sdrdrag ar att det kan finnas sérskilda svarigheter att lokalisera intrdnget och dess
iblandade. Internet dr geografiskt oberoende, vilket innebér att samma information kan goras
tillgénglig i vilket land som helst,®® och informationen kan formedlas utan att avsédndaren far
veta var och om informationen mottas.® Nar informationen formedlas via utlandska servrar
och intermediéra nétverk kan det dessutom bli svart att identifiera slutanvindaren.’® I sidana
fall, ndr det finns ett flertal olika sekvenser och hindelser innan informationen néar slutanvin-
daren, blir det likasa inte en sjdlvklarhet att avgéra var intranget sker.’! Den kanske framsta
svarigheten for lokaliseringen ligger dock i att internet som medium mdjliggdr att en han-
dling foretas 1 ett land men fér effekt eller verkan i ett annat land, dvs. distansdelikt. I sddana
fall uppkommer fragan om intrdnget ska anses ske pd handlingsorten som ar ursprungsland
eller pa effektorten som &r mottagarland.®?

Det skyddsforemal som en immaterialréttighet anknyts till behdver inte alltid vara fysiskt. P&
grund av immaterialrattigheters ogripbarhet kan da sjdlva objektet som Gverfors och dver-
foringen pa internet ske helt utan fysisk koppling. Upphovsrittsligt skyddade verk och
varumdrken dr tva naturliga exempel, eftersom dessa dven kan uppkomma utan registrering.
Risken for att ett intrdng ska bli gridnsdverskridande och till och med ubikvitirt dr dé
overvildigande.”® Det ar ocksa av dessa anledningar som forhéllandet till den territoriella be-
gransningen och den internationella privat- och processritten blir sérskilt kdnsligt.** Immate-
rialrittigheter som ar nationella utsétts for angrepp fran inte bara fran ett land, men ett flertal

82 Fawcett & Torremans, s. 535-336; Zekos (2007) 15 Int’l J.L. & Info. Tech. s. 1-2; Burmeister (1999) 9 Ford-
ham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. s. 629-632.

83 Jfr Fawcett & Torremans, s. 539-540.

84 Jfr Svantesson, s. 38-39.

85 Jfr Dutson, s. 496; Matulionyté, s. 98-99; Maunsbach (2005), s. 83.

86 Se CLIP Principerna, artikel 3.603; ALI Principerna, 321 §, s. 153; Fawcett & Torremans, s. 549.

87 De ndrmare granserna for vad som avses med ubikvitéra intrang ar emellertid inte klarlagda, jfr Matulionyté,
s. 178-181; Treppoz (2014) 37 Colum. J.L. & Arts s. 568. Innebdrden av ubikvitdra intrdng kommer att behand-
las nagot mer nedan i avsnitt 3.3.4.1.

88 Syantesson, s. 35-37.

89 Stuber & Franco, s. 74; Fawcett & Torremans, s. 537; Svantesson, s. 54-55.

90 Fawcett & Torremans, s. 536-537.

91 Fawcett & Torremans, s. 538, 548-549.

92 Dessa fragor behandlas mer fordjupat i kapitel 5.

93 Jfr Xalabarder (2002) 8 Ann. Surv. Int’l & Comp. L. s. 81; Fawcett & Torremans, s. 912.

% Jfr Troller, s. 4-7; Trimble (2015) 25 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. s. 384.
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lander, och dessutom samtidigt. Resultatet dr kidnnbara verkningar for réttsinnehavare vid in-
trdngsprocesser.

2.4 Globalisering samt praktiska och ekonomiska kon-
sekvenser for immaterialratten

Globaliseringen har successivt fétt en allt storre betydelse for och inverkan pa immaterialrit-
ten. Genom att marknader har 6ppnats upp for fri handel av varor, tjdnster och teknologi,
béade vad giller import och export, har mojligheterna till spridning okat vésentligt.”> Detta har
bidragit till en okad forsdljning av immaterialréttigheter, men det har likval lett till fler in-
trang och inte minst over internet. P4 grund av immaterialrittigheters ogripbarhet har sam-
tidigt, vilket redan antytts ovan, chansen for dkad produktion skapat ett hinder for rattsin-
nehavare. Immaterialréttigheter kan ofta, med visst undantag for patent, aterskapas utan storre
tekniska svarigheter och med marginella kostnader,” vilket i sin tur har méjliggjort en omfat-
tande produktion och handel av intrdngsprodukter i lander dér réttsinnehavaren saknat skydd
eller skyddet varit sérskilt svagt och dér dessutom réttsinnehavaren kan ha begriansad insyn.”’

Att immaterialrdttigheter dr nationella och sjdlvstindiga i denna globaliserade virld, trots viss
grundldggande harmonisering i internationella konventioner, har inneburit en stor risk for
diskrepans mellan skyddet i olika ldnder. Som en f6ljd har réttsinnehavare behdvt ett interna-
tionellt réttsligt skydd som bade mdjliggor handel och minskar chansen for nationella rattsli-
ga olikheter.”® Dessa olikheter har avsett rittsligt skydd pa savdl materiell som processuell
niva.

En av de viktigaste konsekvenserna av sjilvstindighetsprincipen och bristen pa mer omfat-
tande internationell harmonisering &r att s.k. intrdngsparadis har spirat. Det ror sig om lander
dar rattsligt skydd — materiellt eller processuellt — for immaterialréttigheter saknas 1 viss ut-
strackning eller i sin helhet.”” Intrangsprodukter tillverkas i intrangsparadiset utan hinder av
rittsinnehavaren och exporteras sedan vidare till andra lander.!© De ekonomiska kon-
sekvenser som detta har inneburit for réttsinnehavare ska inte underskattas,'?! i synnerhet om
rattsinnehavaren haft stora kostnader for forskning och utveckling av immaterialrittigheterna.
Samtidigt har det inneburit att sddana intrangsparadis fitt komparativa fordelar gentemot an-
dra linder. Det sagda aterspeglar sdledes inte bara en motsittning mellan rittsinnehavare och
intrangsgdrare, utan dven mellan utvecklade och utvecklande lénder.

95 Adams, s. 251-252; Chow & Lee, s. 4-7.

96 Suchman (1989) 89 Colum. L. Rev. s. 1267; Abbott (1989) 22 Vand. J. Trans. L. s. 697.

97 Long & D’Amato, s. 11.

98 Jfr Gliha, s. 556-557; Adams (2002) 10 Int’l J.L. & Info. Tech. s. 78-79. Okningen av grinsdverskridande
immaterialréttsintrang ar en annan naturlig foljd, vilket har paverkat i vilken omfattning som internationella
privat- och processrittsliga fragor uppkommer, jfr Basedow (2000), s. 6.

9 Jfr Reindl (1998) 19 Mich. J. Int’1 L. s. 820; Antonelli (2003) 2003 Sing. J. Legal Stud. s. 150.

100 7fr Long & D’Amato, s. 11;

101 Som exempel kan nimnas att det i en undersokning utférd av OECD &r 2008 bedomdes att handel av pi-
ratkopierade varor kunde uppga till 200 miljarder dollar ar 2005, se OECD The Economic Impact of Counter-
feiting and Piracy. Denna summa inkluderade inte inrikes producerade och konsumerade piratkopierade produk-
ter samt inte heller produkter distribuerade dver internet. Den uppskattade summan uppdaterades ar 2009 till
250 miljarder dollar, se OECD Magnitude of Counterfeiting and Piracy of Tangible Products: An Update.
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2.5 Territorialitet som ett rattsligt hinder i en globaliserad
varld

Immaterialréttigheter ar territoriella och dirmed begrinsade till det land for vilket skyddet —
ensamritten — avser.'92 Som redan berorts dr dock immaterialréttigheter ocksa ogripbara. De
kan med latthet aterskapas och dverforas dver granser, inte minst med internet som medium. I
en omgivning dir samtidigt, till f6ljd av globaliseringen, spridningen och exploateringen av
bl.a. varor och tjanster dkat drastiskt mellan olika l&nder har den territoriella begrinsningen
inom immaterialrdtten motts av flera svarigheter. Territoriellt begrdnsade immaterialrit-
tigheter existerar i en globaliserad virld. Griansoverskridande immaterialrittsintrdng har
nastintill kommit att bli normen snarare dn undantaget.

Foljden blir att rdttsinnehavare uppmuntras till att initiera separata intrangsprocesser i varje
skyddsland dir ett intrdng anses begés, med en distributiv tillimpning av olika ldnders lagar
som en ytterligare foljd. Eftersom immaterialrittigheter ar territoriella blir intrangsbedémnin-
gen pa motsvarande sitt territoriellt begrinsad. Intrdng kan endast begés i respektive skydds-
land dédr immaterialréttigheten existerar.!9> Som precis pétalades forekommer emellertid i stor
utstrickning gransoverskridande immaterialrattsintrdng. Intrdngshandlingar foretas i ett land
men far effekt 1 ett annat land. Det &r da inte alltid sjdlvklart var intrdnget anses begas och var
en skada i immaterialrittslig mening anses uppkomma. Problemen intensifieras nér intrdngs-
gorare forsoker undvika ansvar genom att forflytta sin verksamhet till intrangsparadis for att
sedan ddrifran foreta grinsoverskridande verksamheter. Internets framvéxt har bara bidragit
till det sagda.

I vilken utstrackning som en strikt territorialitet i sammanhanget kan och bor uppstéllas 1 kon-
trast till en extraterritoriell tillimpning dr hogst omdiskuterat. Pa flera hall har roster hojts om
att en strikt territorialitet inte dr ldmplig med anledning av den grianséverskridande realitet —
den globaliserade vérld — som idag finns.!%* Det har ifrdgasatts i vilken man det &r rimligt att
lata materiellrittsliga och processuella aspekter fragmenteras samtidigt som intrdngen obe-
hindrat skrider 6ver granserna. Ett exempel kan illustrera i vilket sammanhang som proble-
men uppkommer och vilka réttsliga fragor och gransdragningar som mer detaljerat uppkom-
mer. Frigorna kommer att besvaras i slutet av kapitel 5.

lllustration 1

Ett kinesiskt foretag Xandia séljer piratkopior av, atminstone i EU, upphovsrittsligt skyd-
dad brukskonst over internet pa sin hemsida. Det anges inte pa hemsidan att det dr piratko-
pior. Hemsidan finns tillgidnglig pa kinesiska och engelska och har renminbi, brittiska pund,
euro och amerikanska dollar som valutor. Piratkopiorna tillverkas i Kina av det kinesiska
foretaget Teleku. Upphovsrittsligt skydd for brukskonsten ifrdga finns inte i Kina pé grund
av annorlunda krav for verkshdjd vid brukskonst i kinesisk lagstiftning och réttspraxis. Det
spanska grossistforetaget Eltau koper 20 000 exemplar av piratkopiorna. Eltau siljer
dérefter vidare varorna till dterforséljare i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Sverige.
Aterforsiljarna i dessa linder siljer i sin tur varorna till slutkonsumenter i respektive linder.

102 Vad territorialitet innebér mer férdjupat berérs nedan i kapitel 4.
103 Se nedan avsnitt 4.2.2.1.
104 Se nedan kapitel 4 och 5.
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Réttsinnehavaren till brukskonsten dr en svensk upphovsman som foretrads av det svenska
foretaget Pitao som séljer samma produkter pa den europeiska marknaden. P4 Xandias
hemsida, pd samma webbsida dir varorna annonseras, finns ocksd det gemen-
skapsvarumirke som Pitao har registrerat for varorna ifraga. Gemenskapsvarumérket &r
ocksa satt pa piratkopiorna som séljs. Varumarket finns inte registrerat som ett nationellt
varuméirke utanfér EU.

Pitao uppticker Xandias forséljning till Eltau och efter undersdkningar dven att Teleku
tillverkar piratkopiorna. Pitao vill vicka talan mot bade Xandia, Teleku och Eltau. Pitao vill
inte vicka talan 1 Kina, utan vill helst vicka talan i Sverige, alternativt i nagon annan
medlemsstat 1 EU, dels av kostnadsskél, dels av skédl motiverade av att de materiella sky-
ddsreglerna inte ger nagot skydd i Kina. Problem skulle sannolikt uppsta med att fa en eu-
ropeisk dom erkdnd och verkstilld 1 Kina. Bade Xandia och Teleku har tillgdngar i EU hos
filialer, varfor framgéng antas kunna nds med verkstéllighet av en europeisk dom.

Ett antal frdgor uppkommer med anledning av ovan. Har svensk domstol domsritt dver
samtliga intrdng som begas? Kan intrangsprocesserna konsolideras? Vilken lag blir
tillamplig pa de olika intrdngen? Till vilket land ska intrdngen lokaliseras och ar det mojligt
att utstrdcka tillimpligheten av immaterialrdttslagstiftning 1 Sverige och Ovriga
medlemsstater inom EU till att omfatta intrdngen? Begar Teleku, som kan beskrivas som
intrangets kalla, overhuvudtaget ett intrang? I vilken utstrackning dr immaterialrattigheters
territoriella begrinsning ett hinder for svaret pa dessa fragor?

Vid besvarandet av fragorna aktualiseras flera viktiga och svara grinsdragningar. For det
forsta méste det goras en grinsdragning mellan orten for intrangshandlingen och orten for
intrdnget. Bada behover, som kommer att utvisas, inte nddvéindigtvis sammanfalla. For det
andra maste det ifragasittas om en gransdragning behdver eller ens kan géras mellan skador
och intrdng. Fragan blir i sin tur relevant for omfattningen av domsrétten grundad pa han-
dlingsorten. For det tredje maste det analyseras 1 vilken man som materiellrittsliga in-
trangsbedomningar far inflytande i den internationella privat- och processritten. For det
fjirde maste det kritiskt beaktas 1 vilken utstrickning som territorialitet och extraterritori-
alitet paverkar samtliga grinsdragningar. Som ocksa kommer att utvisas &r territorialitet inte
ett absolut koncept.

2.6 Territorialitet som en praktisk begransning och maoj-
lighet

I praktiskt hinseende — ur domstolarnas och rittsinnehavarnas synvinkel — vallar intersektio-
nen mellan den territoriella begrdnsningen inom immaterialrdtten och den internationella pri-
vat- och processritten flera problem. Det handlar om foljder av réttsliga problem som likasa
kan konstituera praktiska begransningar. Begransningarna kan vid grinsoverskridande imma-
terialrdttsintrang till och med Overstiga vérdet av den enskilda rattsprocessen och bor salunda
beaktas med forsiktighet av rittsinnehavaren och dess ombud.

En forsta sjdlvklar begridnsning vid gransdverskridande immaterialrattsintrdng dr att, pa grund
av sjdlvstindighetsprincipen, réttsligt separata intrang av ett och samma skyddsforemal kan
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leda till olika resultat och i olika ldnder.!% Varje stat reglerar sjalvstédndigt innehallet i sina
lagar och dven om vissa gemensamma utgangspunkter finns till f6ljd av internationella kon-
ventioner samt EU-rétten och dr harmoniseringen fortfarande endast grundliggande. Om
samma svarande begér intrang i flera lander samtidigt kan alltsd mycket vdl materiella, och
inte minst processuella, skillnader uppsta som kan leda till olika utgéngar i rittsprocesser som
annars sett till sakomsténdigheterna ar ndrmast identiska. Ju mer omfattande intranget dr, med
fler ldnder involverade, desto storre &r risken for diskrepanser i réttsskyddet. P4 grund av
dessa skillnader blir det ocksd avgorande att avgdra var ett intrdng begas. Om materiella
skillnader 1 ett visst land forhindrar en fordelaktig utgang av en intrangsprocess finns det
goda skil, atminstone for kédranden, att forsoka lokalisera intranget till ett annat land med
formanligare reglering. Ett exempel kan illustrera denna praktiska begridnsning.

lllustration 2

A dr upphovsman till ett antal upphovsrittsligt skyddade verk i form av brukskonst. Verken
har funnits pa den europeiska marknaden i 27 ér. B startar upp en verksamhet med forséljn-
ing av identiska verk 1 Sverige, Storbritannien, Tyskland och Nederldnderna. Forséljningen
sker Over internet via B:s hemsida med server i Nederldnderna, dir B ocksa befinner sig och
déir produktionen sker. P4 grund av nationella upphovsrittsliga regler i Storbritannien bort-
faller det upphovsrittsliga skyddet for brukskonst efter 25 &r, medan skyddstiden 1 dvriga
lander ar ldngre. I Tyskland finns vidare striktare regler for krav pa originalitet for bruk-
skonst och enligt tysk réttspraxis har verket inte skydd dir. Om forséljningen Gver internet
lokaliseras till Storbritannien eller Tyskland och tillimplig lag blir brittisk respektive tysk
ritt kan forsdljningen, som en utgdngspunkt, inte hindras rittsligt d& intrdng inte begas 1
landerna enligt nationella regler. Om samtliga forsédljningar kan lokaliseras till Nederldn-
derna uppstéir emellertid inga begridnsningar for rittsinnehavaren.

Nér gransoverskridande intrang begés 1 atskilliga 14nder, exempelvis dver internet, kan kon-
sekvensen som papekats ovan bli att domsritt och tillimplig lag bedoms 1 varje enskilt land.
Den praktiska foljden skulle da kunna bli att rattsinnehavaren tvingas initiera intrdngspro-
cesser i samtliga lander samtidigt med olika lagar tillimpliga.'% I en sadan situation upp-
kommer, férutom den ovanndmnda, tre relevanta praktiska begransningar. For det forsta finns
det en risk att intrAngsprocesserna inte alltid kan konsolideras,'%” utan olika domstolar i olika
lander maste alltsd behandla i princip samma intrdng sett till sakomstdndigheterna. For det
andra kan, som en direkt f6ljd av att en mdjlighet till konsolidering saknas, kostnaderna for
dessa separata intrangsprocesser bli synnerligen omfattande for rattsinnehavaren.!%® Till detta
ska det tilldggas att intrangsprocesserna kan bli tidsddande och att det finns en betydligt

105 T etterman, s. 16; Dreyfuss, s. 612; Gliha, s. 556.

106 Jfr Trimble (2013), s. 305; Mossinghoff & Kuo (1998) 38 IDEA s. 530. Dessa fragor behandlas pd djupet i
kapitel 3 nedan.

107 Se t.ex. mél C-4/03, GAT [2006] REG 1-6523, p. 16-17, 25, 31; mal C-539/03, Roche [2006] REG I1-6569, p.
24-26, 33-41; Peukert (2012), s. 194; Lee (2008) 48 IDEA s. 361-364; Kono (2012), s. 404-405.

108 Torremans (2009), s. 205-206; Kono (2012), s. 404-405; van Engelen (2010) 14.3 ECJL s. 3. I en studie av
professor Dietmar Harhoff till Europeiska kommissionen bedémdes det att det ar 2009, vid tidpunkten for studi-
en, fanns frdn 146 till 311 intrAngsprocesser i EU:s medlemsstater som duplicerades arligen. Dessa siffror
berdknades oOka till 202 respektive 431 ar 2013, vilket skulle motsvara privata kostnader om cirka 148 till 289
miljoner euro, se Harhoff, Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litiga-
tion System, s. 5. Kostnaderna for réttsinnehavaren for en patenttvist kan, beroende péa hur stort skadestdnd-
skravet &r, variera fran en till fyra miljoner dollar i enbart USA, se AIPLA, Report of the Economic Survey
2013, s. 34-36. Det krdvs inte mycket fantasi for att inse att detta belopp multipliceras ett antal ganger om in-
trangsprocesserna dr pa global niva istillet for bara i USA.
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storre risk for motstridiga avgdranden om domstolarna tolkar sakomstidndigheterna pd olika
sitt jamfort med om en och samma domstol skulle hantera alla intrdng.'” For det tredje kan
tillampligheten av olika nationella lagar i sig vara oerhdrt tidskrdvande och kostsamt och det-
ta &ven om det 4r samma domstol som ska tillimpa samtliga nationella lagar.!' Den sistndm-
nda begrénsningen &r dven en relevant praktisk begrinsning for domstolarna och dérmed inte
bara ur rattsinnehavarens synvinkel. Det skulle givetvis vara kridvande for en domstol att be-
hova sitta sig in 1 en uppsjo av utldndsk ratt. Dessa begrdansningar ska inte underskattas nir
det ror sig om ubikvitdra intrang 6ver internet. Det kan da potentiellt innebéra att néstintill
alla vérldens lagar blir tillimpliga och det dr uppenbart att detta skulle vara opraktiskt, eller
ndrmast omojligt, for bade rattsinnehavaren och domstolen att hantera.!'! En praktisk foljd i
sadana fall kan vara att rittsinnehavaren sjdlvmant véljer att inskrdnka sin talan till de linder
déar de mest omfattande intrangen begés.

Det som ovan beskrivits som en praktisk begridnsning kan likvél vara en praktisk mojlighet.
Eftersom intrangsprocesser 1 olika ldnders ofta dr separata hindrar inte en process 1 ett land en
parallell process 1 ett annat land. Detta skulle ge rittsinnehavaren mojligheten att strategiskt
trotta ut intrangsgdraren ekonomiskt och ddrmed tvinga denne att upphéra med intrdngen
genom forlikning.!'> Vidare innebidr valmojligheterna av intrdngsprocesser att rittsin-
nehavaren ges chansen att utnyttja en s.k. ‘forum shopping’. Beroende pé hur domstolarna 1
ett visst land tolkar den territoriella begrinsningen, hur intrang lokaliseras och i vilken ut-
strickning som en extraterritoriell tillimpning gors kan en intrdngsprocess vara sérskilt for-
manlig for rittsinnehavaren.!!3 Valet av land att initiera intrdngsprocessen i kan bli avgorande
och under vissa omstdndigheter undvika flertalet av de praktiska begransningar som annars &r
ndrvarande. Det finns emellertid ocksé risker, sérskilt for intrangsgdraren, forknippade med
en sadan extraterritoriell utvidgning. Om réttsinnehavaren foretar parallella processer i flera
lander och ar framgangsrik med extraterritoriella grunder ar det mojligt att riattsinnehavaren
fordubblar sitt skadestand, dvs. far ett extraterritoriellt utvidgat skadestdnd samtidigt som ett
nationellt skadestdnd for i praktiken samma skada.''* Liknande fragestéllningar kan upp-
komma for grinsdverskridande forbud riktade mot intrdngsgoraren. Konsekvensen kan bli att
det i framtiden ar svart for bade rattsinnehavaren och intrdngsgoraren att forutse vilken lag
som 4r tillimplig och var ett visst forfarande éar tillatet eller forbjudet.!'> Sadana oklarheter &r
inte till fordel for ndgon part som efterstrévar réttssikerhet. En annan mojlig konsekvens ér
att en alltfor aggressiv extraterritoriell utvidgning av immaterialrattsligt skydd 1 ett land kan
motverka intellektuellt skapande och innovation genom att formé potentiella konkurrenter,
som forlitar sig pa den territoriella begransningen, att forflytta sin verksamhet utomlands dér
en sadan extraterritorialitet inte ar for handen.!!®

109 Jfr Ubertazzi (2012), s. 282-283.

110 van Engelen (2008) 4 NIPR s. 445; Lopez-Tarruella, s. 351.

11 Jfr Metzger (2010), s. 173-174.

12 Jfr Dreyfuss, s. 612.

13 Jfr Geller (2013) 60 J. Copyright Soc’y U.S.A. s. 196-199; Dreyfuss, s. 612-613.

114 Dreyfuss, s. 613; Neumann, s. 524; Peukert (2012), s. 212; Geller (2000) 22 EIPR s. 129. Se ndgot mer om
detta i avsnitt 5.4 nedan.

115 Dreyfuss, s. 613.

116 Detta var ett av argumenten som nyligen framfordes av femton amerikanska professorer inom immaterialratt
i en inlaga till en omfattande pagéende patenttvist, se Brief Amici Curiae of Fifteen Professors of Intellectual
Property Law in Support of Appellant Marvell.
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2.7 Harmonisering i en internationell kontext

Den gransoverskridande realitet som immaterialrdtten idag moter i takt med globaliseringen
har mot ovan som bakgrund inneburit stora réttsliga och praktiska hinder for rittsinnehavare.
Immaterialréttigheters territorialitet har betraktats som en oldgenhet i sammanhanget. Det dr
da inte forvanande att harmonisering pa en global niva har ansetts vara en mojlig 16sning for
det internationella immaterialrattsliga réttssystemet.!'!”

Det maste hdr sérskiljas mellan olika slags harmonisering som har olika for- och nackdelar.
For det forsta finns det materiell harmonisering som avser innehallet i de substantiella imma-
terialrattslagarna. For det andra finns det processuell harmonisering som istéllet dsyftar ett
gemensamt immaterialrittsligt processforande och dven registreringsforfarande.''® For det
tredje finns det réttslig harmonisering som skapar gemensamma réttigheter istéllet for
sjalvstindiga och nationella réttigheter. Harmonisering kan dven ske pa olika slags nivéer —
regional eller global. EU-ritten &r ett uppenbart exempel pa regional harmonisering medan de
internationella konventionerna utgér grunden for den globala harmoniseringen.

En av fordelarna med materiell harmonisering ar att det mojliggor likalydande skydd och
framjar forutsdgbarhet for réttsinnehavare, vilket i sin tur frimjar forutsattningarna for in-
tellektuellt skapande. Om materiell harmonisering forelag pa global niva skulle rittsin-
nehavare vid utvecklandet av immaterialréttigheter littare kunna forutse framtida mdjligheter
till exploatering och forséljning.!'® P4 motsvarande sitt skulle materiell harmonisering under-
latta for potentiella intrangsgorare att forutse konsekvenserna av sina verksamheter. Vidare
skulle en materiell harmonisering i flera, men inte alla, avseenden undanrdja behovet av en
extraterritoriell tillimpning. Om en fullstdndig materiell harmonisering foreligger skulle né-
gon utvidgning av immaterialrittslagars tillimplighet inte vara nddvéndig eftersom samma
rittsliga utgang da skulle néas oavsett var intrang anses begés.!?? Intrangsparadis skulle med
andra ord forsvinna. For ndrvarande finns som bekant materiell harmonisering med endast ett
grundldggande minimiskydd i Pariskonventionen, Bernkonventionen och TRIPS-avtalet.!?!

Oaktat en materiell harmonisering pa global niva skulle fortfarande processuella problem up-
psta. De processuella svarigheter som territorialitet ger upphov till, bl.a. hoga rattegangskost-
nader och risken for motstridiga avgoranden pa grund av olika tolkningar av olika domstolar,
skulle inte forsvinna.!'?? Genom att istillet skapa en gemensam internationell privat- och pro-
cessrittslig grund for immaterialritten kan separata intrdngsprocesser undvikas. En och sam-
ma domstol skulle da kunna behandla samtliga forknippade immaterialréttsintrang och med
verkstéllighet 1 samtliga ldnder. Det var dessa anledningar som underbyggde skapandet av
den enhetliga patentdomstolen inom EU.!23 P4 global nivé saknas det processuell harmoniser-

17 Jfr Chun (2011) 93 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y s. 137-138; Reichman & Dreyfuss (2007) 57 Duke L.J. s.
87.

118 Chun (2011) 93 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y s. 138-139.

119 Dreyfuss (2012) 24 SAcLJ s. 674; Chun (2011) 93 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y s. 143; Lee NIR 1998 s.
434-435,

120 Dreyfuss, s. 633-634.

121 Se avsnitt 2.1.1 ovan.

122 Jfr Kur (2005), s. 176; Dreyfuss, s. 635-641; Lee NIR 1998 s. 433.

123 Se andra och femte paragraferna i ingressen till avtalet om en enhetlig patentdomstol.
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ing,'?* bortsett fran den flora av internationella konventioner som finns rorande registrerings-
forfaranden.'?> Inom EU finns en omfattande processuell harmonisering om domsratt, tillamp-
lig lag samt erkdnnande och verkstillighet,!?® men utdver den enhetliga patentdomstolen
finns inte nagot ytterligare enhetligt processuellt forfarande for immaterialréttsliga tvister.

Klart ér att varken materiell eller processuell harmonisering éar tillracklig for att fullt komma
tillrdtta med konsekvenserna av territorialitet. Immaterialréttigheterna dr nidmligen fort-
farande nationella och det finns da en mojlighet for olika dgare.'?” Som en foljd uppstér en
uppdelning av marknader och gransdverskridande immaterialrdttsintring med territoriella
kollisioner ar fortfarande forekommande.!?® Den enda 16sningen for detta dr enhetliga och
gemensamma rittigheter som inte ldngre dr nationella, utan som har giltighet och verkan 1
flera ldnder samtidigt.'?® Gemenskapsrattigheter inom EU ar for nirvarande de enda immate-
rialréttigheter pa regional nivd som finns. Fordelen dr att hela omradet for gemenskapsrit-
tigheten ses som ett enda territorium,'3° vilket underlattar betydligt beivrandet av granséver-
skridande intrdng och ger réttsinnehavare storre effektivitetsvinster och forutsagbarhet.

Harmonisering kan sammanfattningsvis ses som ett svar — en reaktion — pa immaterialrit-
tigheters territorialitet. Syftet ar att minska effekterna som det far pa det internationella im-
materialréttsliga réttssystemet och de involverade parterna. Harmonisering dr emellertid 14ngt
ifrdn okontroversiellt. Det finns flera svarigheter med harmonisering, bl.a. att verhuvudtaget
komma till stind en Gverenskommelse mellan utvecklade och utvecklande lidnder. Utveck-
lande lénder har i allménhet inte ett lika stort behov av hogt immaterialrittsligt skydd da det
ar framfor allt, med en grov forenkling, i de utvecklade linderna som innovation och utveck-
ling dger rum.'3! Som ndmnts ovan utnyttjar dven flera utvecklande ldnder omfattande pi-
ratkopiering av immaterialréttigheter som en komparativ fordel 1 internationell handel. Dértill
ska det tilliggas att immaterialrattigheter inte bara handlar om utdkade handelsmojligheter.
Immaterialréttigheter berdr ocksa fragor forknippade med bl.a. hélsa, kultur, privatliv och so-
ciala varden som skiljer lander emellan.!3? Att i detta sammanhang pétvinga utvecklande lan-
der ett hogre immaterialrattsligt skydd, sdvél materiellt som processuellt, bor inom den nér-
maste framtiden 1 princip vara en politisk omgjlighet. Territorialitet &r mot denna bakgrund en
grundldggande forutsdttning som skulle vara synnerligen svér att rubba pd en global niva.
Den potentiella 16sning som en global harmonisering forestéller dr avlagsen, varfor immateri-
alréttigheters territorialitet framst blir en frdga for regionala och nationella lagstiftningsinitia-
tiv samt rattstillimpningen.

124 Det som kommer ndrmast ett forsok till processuell harmonisering dr 2005 ars Haagkonvention om avtal om
val av domstol. Emellertid omfattar 2005 &rs Haagkonvention endast avtal om domstol och i detta avseende bara
betraffande upphovsritt. Till detta ska det tilldggas att, forutom EU, endast ett fatal stater har skrivit under men
inte ratificerat konventionen, varfor dess praktiska betydelse &r ringa. Konventionen var ett resultat av en ofor-
maéga mellan ldnder att komma 6verens om mer omfattande gemensamma internationella privat- och process-
rittsliga grunder, inte minst vad giller immaterialrattigheter, jfr de Miguel Asensio (2014, Recognition and en-
forcement of judgments: Recent developments), s. 472-473; Dreyfuss, s. 637.

125 Se avsnitten 2.1.1 och 2.1.2 ovan.

126 Se kapitel 3 nedan.

127 Jfr Kur (2005), s. 176.

128 Jfr van Eechoud m.fl., s. 307-309. Territorialitet som ett materiellt, men inte processuellt, hinder kvarstér
alltsé dnnu.

129 Ifr van Eechoud m.fl., s. 316-317.

130 Maunsbach (2005), s. 40; Tilmann, s. 124; Schaper, s. 201-202; de Miguel Asensio (2007), s. 106.

31 Jfr Dreyfuss (2012) 24 SAcLJ s. 676-677; Reichman & Dreyfuss (2007) 57 Duke L.J. s. 98-102; Dreyfuss, s.
634-635.

132 Lee NIR 1998 s. 434; Dreyfuss (2012) 24 SAcLJ s. 677-678.
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3 Gransdragningen mellan immateri-
alratt och internationell privat- och
processratt

3.1 Bakgrund och det internationellt privat- och process-
rattsliga regelverket

Den gransoverskridande utvecklingen inom immaterialrdtten har inneburit att antalet poten-
tiella utlindska kopplingar 1 immaterialrattsliga tvister okat vasentligt, samtidigt som immate-
rialréttigheter fortfarande dr nationella. Utvecklingen har lett till att frigor om domsritt och
tillamplig lag blivit minst lika viktiga som de materiella fragorna for att framgéngsrikt kunna
hantera grinsoverskridande immaterialréttsintrang. Denna griansdragning mellan immaterial-
ratt och internationell privat- och processritt hanteras 1 forsta hand av Bryssel I-forordnin-
gen!3 rorande domsritt och erkdnnande och verkstéllighet samt Rom II-forordningen rorande
tillimplig lag. Tillsammans skapar forordningarna ett enhetligt internationellt privat- och pro-
cessrittsligt system inom EU. Bryssel I-forordningen existerar parallellt med Luganokonven-
tionen, som reglerar motsvarande internationella processuella fragor for europeiska lédnder
som inte dr medlemsstater i EU.

Savil Bryssel I-forordningen som Luganokonventionen inskranker sitt tillimpningsomrade
till ndr svaranden har hemvist i en medlemsstat respektive konventionsstat.'3* Om svaranden
har hemvist utanfér Europa blir istédllet den statens nationella bestimmelser om domstols be-
horighet tillampliga, bortsett fran artiklarna 24 och 25 i Bryssel I-forordningen och 22 och 23
1 Luganokonventionen rorande exklusiv behdrighet och avtal om domstols behdrighet som
forblir universellt tillampliga.!3> For immaterialrittens del saknas i stort sett lagfasta dom-
srittsregler i Sverige.!3¢ Detta innebér att de svenska forumreglerna i 10 kap. rittegangs-
balken i forsta hand, som en utgangspunkt, blir analogt tillimpliga.!3” Bryssel I-forordningen
och Luganokonventionen har ocksd av Hogsta domstolen ansetts ge uttryck for vad som nu-
mera dr internationellt vedertagna principer ifraga om kompetenskonflikter mellan domstolar
i olika ldnder,'3® men med det viktiga tilldgget att det inte r6r sig om nagon allmén princip om
analogisk tillampning.'3* Hogsta domstolen har i NJA 2007 s. 482 inte uteslutit att Bryssel I-
forordningen och Luganokonventionen kan utgora ett viktigt underlag vid beddmningen av

133 Harmed och fortlopande i texten avses med Bryssel I-forordningen dess nya lydelse nr 1215/2012.

134 Se artikel 3.1 Bryssel I-férordningen och Luganokonventionen.

135 Se artikel 4.1 Bryssel I-férordningen och Luganokonventionen; Bogdan (2014), s. 102-103, 111-112.

136 Pélsson (1989), s. 47. Det kan hér ndmnas att forumreglerna i 10 kap. 6 § varumérkeslagen och 52 § mon-
sterskyddslagen for gemenskapsvarumirken respektive gemenskapsformgivningar inte ska tolkas som dom-
srittsregler, jfr Bogdan (2014), s. 117. Att sé &r fallet &r uppenbart efter en ndrmare undersokning av respektive
forordning dir det faststills att behdriga nationella domstolar ska utses samtidigt som internationell domsrétt &r
uttryckligen sérskilt reglerat, jfr ocksa Martinez & Miazzetto (2005) 92 TMR s. 1310-1313; Maunsbach (2005),
s. 272; Svea hovritts dom den 14 juni 2011 i mal T 4156-10.

137 Jfr NJA 2007 s. 482; NJA 2006 s. 354; Bogdan (2014), s. 115-118; Bogdan SvJT 2001 s. 853; Stromholm
(2001), s. 102; Palsson (1989), s. 47-48; Dennemark, s. 56-57. )
38 NJA 1994 s. 81; NJA 2001 s. 800; AD 1995 nr 120. Se dven Svea hovritts beslut den 22 maj 2013 i mal O
10828-12 som stddjer sig pa dessa avgoranden trots NJA 2007 s. 482. Hovréttens beslut har dverklagats och
meddelats provningstillstind i Hogsta domstolen (PT O 3223/13) men har i skrivande stund #innu inte avgjorts.
139 NJA 2007 s. 482; Bogdan (2014), s. 118; Palsson (2008), s. 74.
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om svensk domsritt foreligger dven i situationer nér dessa regler inte ar direkt tillimpliga.'4
En restriktion dr emellertid att en sddan analogisk tillimpning i det enskilda fallet inte ar
lamplig om det leder till en inskrdnkning av forumreglerna i 10 kap. rittegdngsbalken med
hinsyn till att ett stillningstagande om domsritten bér sammanhénga med erkdnnande och
verkstillighet av domar enligt Bryssel I-forordningen och Luganokonventionen.!#! Samman-
taget bor domsrittens oreglerade natur pakalla viss forsiktighet for den analogiska tillamp-
ningen som tar hdnsyn till limplighets- och intresseavvigningar i det enskilda fallet.!4?

Savitt giller fragan om tillimplig lag 4r Rom II-forordningen tilldimplig for samtliga svaran-
den, oavsett vilken koppling som finns till EU.'* Rom II-férordningen &r dven enligt artikel 3
universellt tillimplig 1 den mening att det inte finns ndgon begrdnsning for vilket lands lag
som kan bli tillimplig.'** Forutsatt att det 4r en domstol i en medlemsstat ddar Rom II-forord-
ningen dr géllande som hanterar tvisten och naturligtvis forutsatt att den materiella fragan
omfattas av tillimpningsomradet ar alltsd Rom II-férordningen tillimplig. Darmed ar det inte
sagt att andra tillampningsproblem inte kan uppkomma. Fragor av prejudiciell natur kan fa en
avgorande roll och medfora att ett annat lagval blir aktuellt. Fortfarande besvaras dock sjilva
lagvalsfragan i sddana fall dven av Rom II-férordningen nir den uppkommer hos en svensk
domstol. Av det sagda foljer att om talan vicks hos en domstol utanfor EU blir lagvalsregler-
na i det landet tillimpliga istillet, ndgot som &r viktigt att pdpeka eftersom dessa regler kan
skilja sig stort mellan olika ldnder pd immaterialrattens omrade och inte minst vad géller
vilken inverkan som territorialitet far.

Domsritten och lagvalet har en gemensam funktion som é&r vél vérd att pAminna sig om. Bada
syftar till att identifiera den ndrmaste kopplingen, ett s.k. anknytningsmoment, till tvisten med
hinsyn till olika lamplighetsskal.!* Anledningen till att en sddan koppling dr relevant, ndr
flera andra kopplingar ocksa kan existera parallellt, &r att den anses aterspegla vilken domstol
och vilken tillimplig lag som har bést forutséttningar att avgora tvisten. Hiansyn tas da till
bade materiellrittsliga och parts- och intresserelaterade faktorer, ddribland intresset av en
kostnads- och tidseffektiv process samt behovet av forutsdgbarhet for parterna i malet.!4
Dartill finns det naturligtvis utrymme for att 1ata nationella varderingar och avvigningar
komma till uttryck i bedomningen.!'#” Sammantaget gérs ingdende analyser och avvagningar
mellan faktorerna, som inte uttdmmande kan anges och som ofta ger ett stort utrymme for
bedomningar i det enskilda fallet. Att ldmplighets- och intresseavvigningar ska beaktas enligt
svensk internationell privat- och processritt 1 oreglerade fall bekréftar det sagda.

140 Se dven prop. 2012/13:125 s. 88 som hénvisar till NJA 2007 s. 482.

141 Jfr Bogdan (2014), s. 118; NJA 2007 s. 482; Saf JT 2007-08 s. 927-928. Det ligger néra till hands att lata
detta bedomningsutrymme jadmforas med den utlindska doktrinen forum non conveniens.

142 Jfr Palsson (1989), s. 48; Bogdan (2014), s. 116-119; Dennemark, s. 57.

143 Detta framgér indirekt av att forordningen riktar sig mot medlemsstater och tillimpningen dér av nationella
domstolar, se forordningens sista stycke samt artikel 3. Se dven Dickinson, s. 273, 276; Hellner (2014), s. 41-43.
144 Dickinson, s. 276; Halfmeier, s. 493-494; Hellner (2014), s. 43.

145 Jfr t.ex. Bogdan (2014), s. 24-25; Janterd-Jareborg, s. 32-33, 51-56 (hdnvisar till rittsvetenskapsmannen Carl
von Savignys inflytande pé den internationella privatrétten); Neumann, s. 503-505; Trimble (2015) 74 Md. L.
Rev. s. 221-226; ingressen (16) till Bryssel I-forordningen; ingressen (14) till Rom II-férordningen; mal
C-189/08, Zuid-Chemie [2009] REG 1-06917, p. 24.

146 Mal C-189/08, Zuid-Chemie [2009] REG 1-06917, p. 24.

147 Trimble (2015) 74 Md. L. Rev. s. 221-226.
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3.2 Domsratt
3.2.1 Behorighet grundad pa svarandens hemvist

Huvudregeln for domsrétt enligt artikel 4.1 Bryssel I-forordningen ar att talan mot den som
har hemvist'#® i en medlemsstat ska vickas vid domstol i den medlemsstaten. Denna ut-
gangspunkt for svenska domstolars behdrighet bekriftas av 10 kap. 1 § rittegangsbalken. Att
regeln dr tvingande, om inte annat foreskrivs i forordningen,!#® framgér av ordalydelsen i ar-
tikel 4.1. Det maste dven podngteras, pa grund av artikelns karaktdr som huvudregel, att Svri-
ga fakultativa bestimmelser i Bryssel I-forordningen ska tolkas snivt.!>0

Det réder i princip enighet om att svarandens hemvist som domsréttsregel — forum domicilii —
dger full tillimplighet pd immaterialrittsintrang.!>! Trots att immaterialrittigheter ar territo-
riella finns det troligtvis inte nagot hinder for att talan vicks i svarandens hemvistland
avseende intrdng i en utlindsk immaterialrittighet.!>?> Négon koppling mellan immaterial-
rittsintranget och landet dér talan vicks behdvs da dverhuvudtaget inte, utan det &r tillrdckligt
att kopplingen dras till svaranden. Slutsatsen foljer av att artikel 4.1 sett till ordalydelsen inte
ar begrénsad till en sérskild slags talan och forklaringen ligger i syftet med behorighetsregeln.
Meningen med artikeln &r att om en talan vdcks vid domstolen dér svaranden har hemvist un-
derldttar detta for denne att forsvara sig.!>3 Av relevans &r hér att ndmna att det inte bor spela
nagon roll i sammanhanget om immaterialrittigheten hanfors till ett land utanfér EU, efter-
som den relevanta internationella privat- och processrittsliga kopplingen ar aterigen svaran-
dens hemvist och inte immaterialrattighetens skyddsland.’>* Att enighet ‘i princip’ riader in-
nebir emellertid att ett fatal avvikande &sikter finns. Anledningen &r att en fullstindig
tillimpning av forum domicilii p4 immaterialrittsintrang kan leda till att en enda domstol far
en vildigt omfattande behdrighet Over immaterialrattigheter som ér territoriellt begrédnsade till
andra lander, vilket inte dr helt okontroversiellt.!>® Klart borde vara i alla fall, mot bakgrund
av den otvetydiga ordalydelsen i artikel 4.1 Bryssel I-forordningen och principens starka

148 Begreppet hemvist ska inte hir ndrmare belysas, men det behandlas i artiklarna 62 och 63 i Bryssel I-férord-
ningen. For svensk rétts vidkommande &r dven 10 kap. 1 § rattegdngsbalken relevant. Se hdrom t.ex. Maunsbach
(2005), s. 118-131.

149 Hér avses for immaterialréttens del dels de tvingande bestimmelserna om exklusiv behorighet i artiklarna 24
och 25, dels de fakultativa bestimmelserna om domsritt i artiklarna 7.2 och 8 Bryssel I-férordningen.

150 Se mél 189/87, Kalfelis mot Schroder [1988] REG I-5565, p. 19; méal C-228/11, Melzer [2013] ECLI:EU:C:
2013:305, p. 23-24.

31 Kono & Jurys, s. 24-25; Fawcett & Torremans, s. 144; Maunsbach (2005), s. 117; van Engelen (2010) 14.3
ECJLs. 4-5.

152 Kono & Jurdys, s. 24; van Engelen (2010) 14.3 ECJL s. 4-5; Kono (2012), s. 396-397; Washington Confer-
ence (2014) Int’l L. Ass’n Rep. Conf. s. 573-574; Cook (2014) 19 JIPR s. 294; Blumer (WIPO 2001), s. 11;
Dahlgren m.fl. (2003/T) AIPPI Yearbook s. 743-744; Stromholm (2001), s. 271; Neumann (2011) 7 J. Priv. Int.
L. s. 592; Metzger (2009), s. 253; Lundstedt (2001) 32 TIC s. 127-128; de Miguel Asensio (2007), s. 119-120;
Drexl (2005), s. 161; Pélsson (2001), s. 131-132; Maunsbach & Lindskoug (2010) 56 Scandinavian Stud. L. s.
313; Cornish, Llewelyn & Aplin, s. 104; Tritton m.fl.s. 965. I Storbritannien tilldts numera ndmnd talan, se Lu-
casfilm Ltd and others v. Ainsworth and others [2011] UKSC 39, [2012] 1 A.C. 208, 241-243. I Sverige har
savitt ként frdgan endast behandlats i Stockholms tingsritts beslut den 16 januari 1974 i mal T 420/72, dar
tingsrétten ansag att ndgot hinder inte forelag for domsritt (se Godenhielm NIR 1975 s. 242-243 dér réttsfallet
refereras).

153 Se mal C-26/91, Jakob Handte & Co. GmbH mot Traitements Mécano-chimiques des Surfaces SA [1992]
REG 1-03967, p. 14.

154 Jfr Palsson (2001), s. 131-132 som kommer till samma slutsats, men med stdd analogivis av NJA 1994 s. 81.
155 Washington Conference (2014) Int’l L. Ass’n Rep. Conf. s. 590. Avvikelserna har frimst uppkommit i
Storbritannien, dir det i dldre, dock ej ldngre gillande (se fotnot 152 ovan), rittspraxis har ansetts att intrang i
utlindska immaterialréttigheter inte kan grunda domsritt i Storbritannien, se t.ex. Griggs Group Ltd. v. Evans,
[2005] Ch. 153; Tyburn Prods. Ltd. v. Conan Doyle, [1990] 1 All E.R. 909.
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stdllning 1 den internationella privat- och processritten, att om ett argument §verhuvudtaget
ska forsoka foras om att forum domicilii inte omfattar samtliga utlindska immaterialréttsin-
trang maste stodet hittas pd annat hall &n 1 domsrittsreglerna. Det som skulle krédvas &r att den
territoriella begransningen som en sjélvstindig grund far en restriktiv inverkan pa domsrétten,
trots att det inte finns ndgot sadant tolkningsutrymme i bestdmmelsen. '3

En stor fordel med artikel 4.1 Bryssel I-forordningen dr att den tilldter kiranden att vicka ta-
lan mot svaranden hos en domstol for samtliga immaterialréttsintrdng som denne har begétt
och, som en foljd av ovan, oavsett var intrdngen har skett i virlden.'”” Forum domicilii kan
saledes konsolidera rittsprocesser for intrdng som begés av samma intradngsgorare. Detta kan
sjdlvfallet innebdra stora kostnadsbesparingar for kdrandens del, men samtidigt gora pro-
cessen betydligt mer komplicerad for den behoriga domstolen. Tillimpligheten av olika lagar
och utdomande av pdfoljder kan motivera réttsinnehavaren, trots mojligheten till en kostnad-
seffektiv konsolidering, att vicka talan i varje enskilt land. En ytterligare nackdel med forum
domicilii dr det naturliga att kdranden tvingas vécka talan i svarandens hemvistland, vilket
inte alltid behdver vara fordelaktigt om domstolarna i det landet tolkar den territoriella be-
gransningen pé ett restriktivt sétt eller om de processuella reglerna i det landet, sérskilt 1
utvecklande lander utanfor EU, inte erbjuder ett starkt skydd for réittsinnehavare. I sddana fall
kan domsritten i praktiken bli verkningslos. Vidare erbjuder forum domicilii inte en kon-
solidering av réttsprocesser nér det ror sig om olika intrdngsgorare. Har ér istéllet andra dom-
srittsregler tillimpliga.'>®

En konsekvens av artikel 4.1 &r att, eftersom domsritt ges for samtliga intrdng begéngna av
svaranden, torde domstolen bli behorig att avgéra den totala skadan som ddrmed orsakats.'>®
Att en sadan gransoverskridande domsrétt kan foreligga bor folja av Shevill mélet under ar-
tikel 7.2 Bryssel I-forordningen,'®® som berérs mer ingdende nedan. Det skulle vara foga
meningsfullt om en nationell domstol hade domsritt 6ver utlindska immaterialrattsintrdng
utan att dessutom ha behdrighet att ddma 6ver de skador som intrangen vallat. Behorigheten
skulle dé bli tvadelad, vilket 1 sin tur skulle tvinga réttsinnehavaren att vicka talan i utlandet
ocksa. Det sdger sig sjalvt att en sadan tillimpning av artikel 4.1 inte ar fordelaktig for varken
kéranden eller svaranden och det dr svart att se hur det skulle vara forenligt med syftet bakom
forum domicilii att underlétta processforing.

156 EU-domstolen har &nnu inte besvarat frdgan under artikel 4.1, men har ddremot funnit att territorialitet far
betydelse for domsratten under artikel 7.2 (se nedan avsnitt 3.2.2.1). Det bedoms att svarandens hemvist som
domsrittsregel inte bor fordndras av detta, av de anledningar som ges i detta avsnitt samt pa grund av att ndgon
inskriankning av handlingsorten eller skadeorten inte blir relevant for tillimpningen av artikel 4.1. Under be-
greppen handlingsort och skadeort i artikel 7.2 far EU-domstolen nédmligen ett beddmningsutrymme dér territo-
rialitet som en materiellréttslig princip kan péverka begreppens tillimpning, men nagot sddant utrymme finns
overhuvudtaget inte i artikel 4.1. Det maste dndé papekas att fragan inte &r helt sdker och det kan inte fullkom-
ligt uteslutas att EU-domstolen skulle 14ta territorialitet inverka pa tillimpningen av artikel 4.1.

157 Fawcett & Torremans, s. 144; Neumann (2011) 7 J. Priv. Int. L. s. 592; Metzger (2009), s. 253; Lundstedt
(2001) 32 IIC s. 127; Cornish, Llewelyn & Aplin, s. 104. Detta forordnas ocksa om i Artikel 2:101 CLIP
Principerna; § 201 ALI Principerna; Artikel 101 Transparency Principerna.

158 Se artikel 8 Bryssel I-forordningen.

159 Kono & Jurdys, s. 24-25; Cook (2014) 19 JIPR s. 294; Metzger (2009), s. 253; Ricketson & Ginsburg, s.
1295; van Engelen (2010) 14.3 ECJL s. 5. Jfr ocksd Fawcett & Torremans, s. 144, 165; Heinze, s. 58; Vrins &
Schneider, s. 196; mélen C-509/09 och C-161/10, eDate [2011] REG 1-10269, p. 43 (betonar, efter att ha ndmnt
begrinsningarna av artikel 7.2 angdende vilken skada som ticks av domsritten och med hénvisning till Shevill

maélet, att domsrétten trots allt kan grundas pa svarandens hemvist).
160 Mal C-68/93, Shevill [1995] REG 1-415, p. 26, 32.
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Av naturliga skél blir en analogisk tillimpning med stod av 10 kap. 1 § réttegdngsbalken, nir
Bryssel I-forordningen inte ar tillimplig, aldrig relevant for att vicka en talan 1 Sverige. Den
enkla forklaringen dr att nér svaranden inte har hemvist i en medlemsstat har svaranden heller
inte hemvist i Sverige, varfor en analogisk tillimpning enbart skulle kunna fa resultatet att
talan méste vickas utomlands.

3.2.2 Behorighet grundad pa orten for skadan eller handlingen
3.2.2.1 Valet mellan skadeort eller handlingsort for immaterialrattsintrang

Trots att behorighet kan grundas pa svarandens hemvist kan det ofta vara formanligt for
kdranden att vicka sin talan 1 ett annat land. Nar immaterialrittsintrang dr gransoverskridande
behover orten eller skadan for intrdnget inte sammanfalla med svarandens hemvist och det
kan da falla sig naturligt for kdranden att viacka talan i det landet istillet, bl.a. med hinsyn till
de processuella fordelar som detta kan innebéra. I artikel 7.2 Bryssel I-férordningen stadgas
att en talan mot en person som har hemvist i en medlemsstat far vdckas i en annan medlems-
stat, om talan avser skadestand utanfor avtalsforhallanden, vid domstolen for den ort dar
skadan intriffade eller kan intraffa (forum delicti). Eftersom immaterialrittsintrang till sin
natur dr utomobligatoriska dr bestimmelsen alltid tillimplig nér intrdngen ar griansoverskri-
dande.'®! Det bor ndmnas att, dven om bestimmelsen enbart nimner talan avseende
skadestand, det ar klart att ocksa talan om forbud och andra péféljder som avser att faststélla
svarandens ansvar'%? samt negativ faststillelsetalan'® omfattas.

En frdga som EU-domstolen tidigt tog stillning till var hur domsritten ska bedémas nir
skadan fir verkan i ett land medan handlingen som initierade skadan foretas i ett annat. I Bier
uttalade EU-domstolen att fragan var 6ppen om man i ett sadant fall skulle vilja skadeorten
eller handlingsorten. Enligt EU-domstolen kunde det, med tanke pd det nira sambandet mel-
lan faktorerna vid skadestandsskyldighet, inte ges foretrdde &t ndgon av anknytningspunkter-
na eftersom bdda kan vara av stor betydelse fran bevis- och processforingssynpunkt. Slutsat-
sen som EU-domstolen drog var déarfor att kdranden enligt artikel 7.2 ges en frihet att vicka
talan antingen vid skadeorten eller handlingsorten.!64

I ett annat betydelsefullt mal, Shevill, vidareutvecklade EU-domstolen denna valmojlighet
mellan behorighetsgrunder. I fallet hade talan viackts om drekrdankning mot ett franskt bolag
som hade publicerat en artikel om kéranden. Artikeln hade sedan distribuerats fysiskt i form

161 Jfr Fawcett & Torremans, s. 151; Vrins & Schneider, s. 197.

162 Artikel 7.2 omfattar alla slags atgérder som avser att faststélla svarandens ansvar, se mal C-189/97, Kalfelis
mot Schroder [1988] REG 1-5565, p. 17; mal C-167/00, Henkel [2002] REG 1-8126, p. 35-36, 41, 46. Se dven
NJA 2007 s. 287 (dar Hogsta domstolen inte gjorde ndgon annan beddmning dn hovritten); mal C-523/10, Win-
tersteiger [2012] ECLLI:EU:C:2012:220, p. 13, 16, 28 (talan i malet avsag forbud av varumaérkesintrang och EU-
domstolen ifragasatte aldrig tillimpligheten av artikel 5.3 i den dldre Bryssel I-férordningen); Nuyts, s. 111-113;
Cook (2014) 19 JIPR s. 294; de Miguel Asensio (2007) s. 121. Att forbudstalan omfattas av bestimmelsen
framgar ocksa tydligt av ordalydelsen “dér skadan intréffade eller kan intrdffa” (kursivering tillagd), jfr Fawcett
& Torremans, s. 153. Intrdnget behover sdledes inte ha skett, utan forbud mot néra forestdende intrdng inryms
ocksa under artikel 7.2. Att forbudstalan analogivis dven omfattas av 10 kap. 8 § rittegangsbalken har ansetts
vara fallet i doktrin och i ett nyligen meddelat, men 6verklagat, beslut fran hovritten, se Palsson (1989), s. 115;
Maunsbach (2005), s. 252; Svea hovritts beslut den 22 maj 2013 i mal O 10828-12. Jfr #ven Lundstedt NIR
2007 s. 358.

163 Se mal C-133/11, Folien Fischer [2012] ECLI:EU:C:2012:664, p. 36-55. Det tidigare svenska avgorandet for
denna fraga, NJA 2000 s. 273 (dér Hogsta domstolen ansag att en negativ faststéllelsetalan om férekomsten av
intrang f6ll utanfor artikel 5.3 i den &ldre Bryssel [-forordningen), ar séledes inte ldngre relevant.

164 Mal 21/76, Bier [1976] REG 1-1735, p. 14-25.
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av tidningar, varav ett fital exemplar hade spridits utanfor svarandens hemvistland dér talan
ocksé vicktes. Fraga uppkom om domsritt foreldg enligt artikel 7.2 Bryssel [-férordningen
och 1 vilken omfattning som domsrétten strackte sig 6ver skadorna i1 de olika landerna. EU-
domstolen inledde med att ndmna att om en tidningsartikel publicerades i olika medlemsstater
kan handlingsorten for skadan bara vara den ort dir utgivaren av publikationen &r etablerad,
eftersom den utgor ursprungsorten for skadan fran vilken arekrénkningen har uttalats och
spridits ut. Av denna anledning fann EU-domstolen att om domsrétt grundas pa handling-
sorten dr det mojligt for talan att omfatta alla de skador som den otillatna handlingen orsakat,
dvs. dven skadorna utanfor handlingsorten.!%> Vad gillde skadeortens lokalisering vid
arekrankning bedomdes det att skadan sker i det land dér publikationen sprids om den drab-
bade dr kind ddr. Som en foljd skulle domstolarna i varje medlemsstat dar skadan om
arekrankning sker i form av spridning vara behdriga att prova de skador i den staten. Saledes
kom EU-domstolen fram till att domsrétten grundad pa skadeorten &r begrinsad till de skador
som dir orsakats, medan domsrétten grundad pa handlingsorten ger behdrighet att prova
samtliga skador som orsakats av handlingen.'%® Denna distinktion motiverades, trots oldgen-
heten som den fragmenterade domsrétten innebar, av att domstolen 1 respektive skadeort an-
sdgs som mest ldmpad att bedéoma de skador som dér uppkommit.'®” I Shevill konstaterades
det alltsa att anknytningspunkterna till tvisten inte enbart avgor grunden for domsritten, utan
dven omfattningen av domsritten. Om anknytningspunkten &r tillrackligt stark, vilket han-
dlingsorten och svarandens hemvist bedomdes vara i malet,'%® kan domsritten utstrackas till
skador orsakade i andra ldnder.

Det finns en podng i att forst gd igenom dessa avgoranden. Malen har inte rort immaterial-
rattsintrang och det har varit foremal for omfattande diskussion i doktrin om huruvida slutsat-
serna som kan dras dérifrén dger tillimplighet inom immaterialritten.'®® Tveksamhet har upp-
statt pa grund av de sirdrag som finns hos de skador som immaterialréttsintrang fororsakar
samt den territoriella begransningen.

A ena sidan kan det hivdas att skador frin intring bor sirskiljas frin andra slags skador d
samma samband mellan handling, kausalitet och skada inte finns inom immaterialritten.
Inom immaterialritten krivs inte visande av skada for att ett intrdng ska anses ske.!7? Istillet
innebdr intrdngsbeddmningen att ensamritten pa nagot sétt har blivit krankt och ofta ér det
tillrdckligt med att immaterialrattigheten endast har anvénts eller utnyttjats utan rattsin-
nehavarens tillstdind. Om skada har uppstatt dr en separat bedomning for utdomande av
skadestand som en pafoljd.!”! Att under artikel 7.2 Bryssel I-férordningen kréiva forekomsten
av skada for immaterialrittsintring ses av dessa anledningar som forcerat. A andra sidan kan
det vidhillas, dven om intrdngsbeddmningen normalt sett inte &r beroende av pdvisande av

165 M&l C-68/93, Shevill [1995] REG I-415, p. 24-25.

166 M&l C-68/93, Shevill [1995] REG 1-415, p. 28-30, 33.

167 M&l C-68/93, Shevill [1995] REG I-415, p. 31-32.

168 M&l C-68/93, Shevill [1995] REG I-415, p. 26, 32.

169 Se t.ex. Heinze, s. 62-64; Cook (2014) 19 JIPR s. 294; Palsson (2001), s. 136-137; Dahlgren m.fl. (2003/T)
AIPPI Yearbook s. 743-744; Bigos (2005) 54 Int’l & Comp. L.Q. s. 610-612; Lundstedt (2001) 32 IIC s.
136-138; Neumann (2011) 7 J. Priv. Int. L. s. 592-596; Maunsbach & Lindskoug (2010) 56 Scandinavian Stud.
L. s. 316-320; van Engelen (2010) 14.3 ECJL s. 6-7; Adams, s. 259-260; de Miguel Asensio (2007) s. 120-124;
Kono (2012), s. 401; Kono & Jurcys, s. 55-56.

170 Heinze, s. 63; Lundstedt (2001) 32 IIC s. 136-137; Fawcett & Torremans, s. 163, 174.

171 Heinze, s. 63.
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skada,!”? att skadan trots allt sammanfaller med intranget.!”? Intranget innebdr i sig en skada
for rattsinnehavaren, varfor ndgon separation mellan intrdnget och skadan inte behdver eller
ens kan goras for tillimpningen av artikel 7.2 Bryssel I-forordningen. Omvént betyder det
sagda att en ensam skada inte &r rittsligt relevant, utan det som &r av betydelse inom immate-
rialritten &r intranget.!’* Det gors géllande att ingen av dessa till synes motstridiga asikter ar
felaktiga. Aven om ndgon skada inte krivs for att ett intrdng ska foreligga, bor det vara riktigt
att intranget i sig ses som en skada for rittsinnehavaren.!”> Nagot hinder for att tillimpa ar-
tikel 7.2 Bryssel I-forordningen pa immaterialrittsintrang finns da inte, atminstone inte med
hénsyn till sdrdragen for skador som fororsakas av immaterialrattsintrdng. Den svarare fragan
blir snarare var skadorna ska anses intrdffa vid grinsoverskridande immaterialréttsintrang.
Denna fraga ska inte besvaras hér, utan redogdrs for nedan 1 samband med intrdngets lokalis-
ering.!76

Den enda begrinsning som éterstar som potentiellt kan forhindra en full tillimpning av EU-
domstolens réttspraxis om valet mellan skadeort eller handlingsort for immaterialrattsintrdng
ar den territoriella begransningen. Till skillnad fran artikel 4.1 aktualiseras under artikel 7.2
intranget 1 egenskap av en handling eller skada. En &sikt som har framforts i doktrin &r att
domstolars behorighet inte bor kunna utstrackas utanfor immaterialréttighetens territorium.!'”’
Om orten for intrdnget sammanfaller med handlingsorten blir domsrétten, som en foljd av
territorialitetsprincipen, begrinsad till detta territortum. Konsekvensen av att forum delicti
alltid skulle inskridnkas pé detta satt blir att endast skadorna i1 det land som grundar domsratt
skulle kunna provas. Med andra ord skulle skadeorten endast bli en relevant grund f6r dom-
sritt om ett intrdng har begatts dir och handlingsorten bara omfatta skador som orsakats i det
landet. Denna tolkning av den territoriella begransningen inom ramen for den internationella
privat- och processritten har ocksa moétts av kritik. Det skulle i praktiken medfora en frag-
menterad domsrétt och ett betydande avsteg fran Shevill malet dir omfattningen av domsrét-
ten ansags kunna vara griansverskridande.!”® De praktiska begransningar som redogjorts for i
avsnitt 2.6 ovan, bl.a. stora kostnader fran separat processforing och risken for motstridiga
avgoranden, aktualiseras da.

Trots de svérigheter som en territoriellt begrdnsad domsriétt innebér forefaller det vara det nu-
varande och gillande rattslaget, savil i Sverige som i EU, dtminstone nir domsritt grundas pé
skadeorten. I Wintersteiger hade kdranden, som var innehavare av det Osterrikiska varumarket
Wintersteiger, stimt ett tyskt foretag for varumirkesintrang i Osterrike. Mélet, som behandlas

172 Se 3 § patentlagen; 2 § upphovsrittslagen; 5 § monsterskyddslagen. Ett undantag for varumérkesintrang ar
intrdng som grundas pa artikel 5.1(a) eller (b) i varumérkesdirektivet, motsvarande 1 kap. 10 § 1 p. och 2 p.
varumarkeslagen. For intrang pa denna grund krdvs att ndgon av varumérkets funktioner skadas, se mal
C-206/01, Arsenal [2002] REG 1-10273, p. 50-54; mal C-487/07, L’Oréal mot Bellure [2009] REG 1-05185, p.
58-65; mal C-323/09, Interflora [2011] REU 1-08625; NJA 2014 s. 580.

173 Nuyts, s. 115; Dahlgren m.fl. (2003/T) AIPPI Yearbook s. 743; Lundstedt (2001) 32 IIC s. 137-138. Jfr ocksa
de Miguel Asensio (2007), s. 122-123; Kur (CLIP Principerna, Artikel 2:202), s. 69-70.

174 Jfr Kur (2015) 10 JIPLP s. 470-472.

175 Jfr ocksd Fawcett & Torremans, s. 163.

176 Se kapitel 5 nedan.

177 Se Nuyts, s. 115; Neumann, s. 500-501; Metzger (2009), s. 261; Fawcett & Torremans, s. 163-165; Kono &
Jurdys, s. 55-56; Sender (2002), s. 120-127; Heinze, s. 63-64; Palsson (2001), s. 136-137; Bigos (2005) 54 Int’1
& Comp. L.Q. s. 601; Kur (CLIP Principerna, Artikel 2:202), s. 69-70, 78-79; Neumann (2011) 7 J. Priv. Int. L.
s. 596; van Engelen (2010) 14.3 ECJL s. 6; Bettinger & Thum (2000 I) 31 IIC s. 172; de Miguel Asensio (2007)
s. 123.

178 Jfr Nuyts, s. 116-116; Metzger (2009), s. 261.
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dven under avsnitt 3.2.2.2 nedan, berdrde intrang i form av anvédndning av s6kordet Winter-
steiger via Googles sokmotor for att annonsera produkter tillhdrande intrangsgoraren. For be-
horighet grundad pa skadeorten ansdg EU-domstolen att en talan om intrdng av ett registrerat
varumérke kan vickas i det land dédr varumérket ar registrerat.'”® Motiveringen till att lata
skadeorten begrinsas till skyddslandet for varumaérket var att det bedomdes att det var dom-
stolarna i detta land som var bést ldmpade att prova forekomsten av intrang i den nationella
rattigheten.!80 Sarskild vikt lades ockséd vid den territoriella begrinsningen av varumérken,
innebdrande att varuméirkesinnehavaren som huvudregel inte kan &beropa skyddet utanfor
den medlemsstat dir varumaérket &r registrerat. Motsatsvis 1 domskélen kan det utldsas att or-
ten dér réttsinnehavaren lider av formogenhetsforluster pa grund av ett intrdng, sdsom min-
skade forsdljningar, inte dr en relevant domsrattsgrund.!®! Néar det rérde behorighet grundad
pa handlingsorten, vilket i malet var platsen for annonsdrens etableringsort, noterade EU-
domstolen att territorialitet inte hindrade andra domstolar &n de dér varumaérket var registrerat
fran att ha internationell behorighet.!8? Det foreligger dirmed en skillnad mellan skadeorten
och handlingsorten for hur den territoriella begransningen inverkar pd domsrétten. Klart dr att
en svensk domstol kan ha behorighet 6ver handlingar i Sverige som innebér intrdng i ett ut-
landskt varumirke.'®® Orten for intringshandlingen och skyddslandet for immaterialrét-
tigheten behover inte vara i samma land. !4

I Wintersteiger besvarades inte fragan om hur omfattande domsrétten dr och om domsrétten
bor f6lja vad som blev utgangen i1 Shevill mélet. Det kan forst nimnas att det dr uppenbart,
dven om inte EU-domstolen uttryckligen ndmnde det, att behorigheten grundad pa skadeorten
i registreringslandet &r begransad till skadorna som orsakas i det landet.'®> Domsriétten for
immaterialrittsintrang bor ndmligen knappast vara mer omfattande &n i Shevill malet i detta
avseende, inte minst med hénsyn till den territoriella begridnsningen.!3¢ Detta bekréftades
dessutom i ett annat viktigt avgorande om immaterialréttsintrang. I malet Pinckney hade
kdranden vickt talan 1 Frankrike mot ett brittiskt foretag som hade bjudit ut upphovsrittsligt
skyddade verk till forsédljning 6ver internet. Nar EU-domstolen beddmde omfattningen av be-
horigheten for skadeorten upprepades de slutsatser som hade nétts i Wintersteiger, men med
fortydligandet att en domstol d& endast dr behorig att prova den skada som véllats inom den
medlemsstat ddr domstolen ar beldgen, dvs. i immaterialrittighetens skyddsland.!3” Det fork-
larades att om domstolen vid skadeorten dven skulle vara behdrig att prova skador véllade pa
andra medlemsstaters territorium skulle den trdda i stéllet for dessa medlemsstaters domsto-

179 Se dven NJA 2007 s. 287.

180 Mal C-523/10, Wintersteiger [2012] ECLI:EU:C:2012:220, p. 24-29.

181 Jfr Fawcett & Torremans, s. 166 angdende denna domsréittsgrund som i vrigt av flera anledningar kan bet-
vivlas som limplig. Aven i NJA 2007 s. 287 ndddes samma slutsats av hovritten och Hogsta domstolen.

182 Mal C-523/10, Wintersteiger [2012] ECLI:EU:C:2012:220, p. 30, 39. Se ocks& Neumann, s. 511-512.

183 Jfr i detta avseende NJA 2007 s. 287 (berdrs nedan i detta avsnitt) som verensstimmer med EU-domstolens
dom i Wintersteiger.

184 Se avsnitt 5.1 nedan.

185 Denna slutsats bor inte fordndras av att EU-domstolen i p. 28 ndmnde att domstolen dé dr behorig att préva
den samlade skada som varumérkesinnehavaren pastar sig ha lidit och ett yrkande om upphdrande av alla in-
trang 1 denna rittighet. Detta kan visserligen tolkas som att den ‘samlade skada’ omfattar skador utanfor reg-
istreringslandet av varumaérket, men mot bakgrund av ett senare uttalande i Pinckney malet bor en séddan slutsats
vara utesluten, se mal C-170/12, Pinckney [2013] ECLI:EU:C:2013:635, p. 46. Rimligen maste EU-domstolens
ndmnda uttalande darfor forstas som att det dr den ‘samlade skada’ i registreringslandet som avses.

186 Jfr d&ven Bogdan (2013) 7 Masaryk U. J.L. & Tech. s. 199.

187 Mal C-170/12, Pinckney [2013] ECLLI:EU:C:2013:635, p. 33, 43, 45, 47. Dessa uttalanden har upprepats i
flera andra mal, se mél C-360/12, Coty Germany [2014] ECLI:EU:C:2014:1318, p. 55-57; mal C-441/13, Pez
Hejduk [2015] ECLI:EU:C:2015:28, p. 36-37.
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lar, trots att dessa domstolar 1 princip dr behoriga att prova skadan som véllats pa respektive
medlemsstats territorium 1 enlighet med artikel 7.2 och territorialitetsprincipen och trots att
dessa domstolar ar battre lampade att avgora om intrang skett och faststélla skadans art.!88 Av
savil Wintersteiger som Pinckney framgér det saledes att behorigheten pa skadeorten vid
immaterialrittsintrang foljer Shevill malet, men med skillnaden att immaterialrittigheten
maste vara skyddad pa orten.

Forvanansvirt har den kanske viktigaste fradgan dnnu inte fatt ett svar av EU-domstolen. Nér
domsrédtten grundas pd handlingsorten, ges domstolen da behdrighet att prova skadorna i
samtliga lander dir handlingen fatt verkan, i likhet med Shevill malet? Ett jakande svar dr av
avsevird betydelse eftersom det innebédr att réttsinnehavaren fir en alternativ domstol, i
forhéllande till forum domicilii, att konsolidera intrangsprocesserna i. For nédrvarande far
rittsliget beskrivas som oklart.!8® A ena sidan #r de skiil som EU-domstolen framhivde for
den territoriella begransningen nér behorighet grundas pé skadeorten i Pinckney i princip lika
relevanta for handlingsorten som domsréttsgrund. Om domstolen vid den ort dér intrangshan-
dlingen begés utstracker domsritten for att bedoma skador utanfor dess territorium trader den
i stéllet for 6vriga medlemsstaters domstolar som annars skulle vara behoriga.'”® Foljden
skulle dé bli att skadan definieras som att fokusera pa immaterialréttigheten pa den ort dér en
annars behorig domstol dr beldgen eller dar intrangshandlingen begés.!”! Men & andra sidan
behover dessa domstolar inte vara béttre lampade 1 internationell privat- och processrittslig
mening. [ Wintersteiger uttalade nimligen EU-domstolen att territorialitet inte hindrade dom-
stolen pa orten for intrangshandlingen fran att vara internationellt behdrig fastin varumérket
dér inte var registrerat.!? Att just begreppet internationell behorighet anvénds kan pastas tyda
pa att skador i andra ldnder &n handlingsorten omfattas, trots den territoriella
begransningen.'?? Hér skulle foljden bli att skadan definieras som att fokusera dels pa orten
dér intrdngshandlingen begas oavsett om immaterialréttsligt skydd foreligger dir, dels pa or-
ten dér skador uppkommer till foljd av intrdngshandlingen, forutsatt att immaterialréttsligt
skydd finns dir. En sddan tolkning underbyggs av att intrangshandlingen kan begés utanfor
skyddslandet for immaterialrittigheten.!* Aterigen uppkommer dock problemet med att be-
horigheten for skador, dven utanfor handlingsorten, d& principiellt bor anses sammanfalla
med vad som avses med intrang. Ett intrdng leder nodvéndigtvis till en skada 1 skyddslandet
och en skada i immaterialrittslig mening kan inte uppstd utan att intrdng samtidigt
foreligger.!%3

188 Mal C-170/12, Pinckney [2013] ECLI:EU:C:2013:635, p. 46.

189 Jfr Savola (2014) 45 IIC s. 292-293.

190 Jfr mél C-170/12, Pinckney [2013] ECLLI:EU:C:2013:635, p. 46; de Miguel Asensio (2007), s. 124; Pélsson
(2001), s. 136-137.

191 Jfr Savola (2014) 45 1IC s. 293; Fawcett & Torremans, s. 164-165. En sédan territoriell begridnsning av dom-
sritten har valts i CLIP Principerna, se Kur (CLIP Principerna, Artikel 2:203), men inte i ALI Principerna, §
204(1).

192 M&l C-523/10, Wintersteiger [2012] ECLI:EU:C:2012:220, p. 30. Jfr &ven Nuyts, s. 128-129.

193 Griansoverskridande domsritt Gver intrang i dessa fall har forordnats i bl.a. § 204 ALI Principerna och Artikel
203 Waseda Principerna, men inte i Artikel 2:203 CLIP Principerna. Négot som dock delvis kan sédgas tala emot
en gransoverskridande behdrighet for immaterialréttsintrang ar att begreppet internationell behorighet i forord-
ningarna for gemenskapsrattigheter (se nedan avsnitt 3.2.5) klart sérskiljs fran omfattningen av behorighet.

194 Jfr Neumann, s. 511-514. Se mél C-523/10, Wintersteiger [2012] ECLI:EU:C:2012:220, p. 30, 39. Se mer om
detta i avsnitt 5.1 nedan.

195 Jfr Kur (2015) 10 JIPLP s. 470-472; Lundstedt (2001) 32 IIC s. 138; Lundstedt & Maunsbach NIR 2003 s.
215. Se dven ovan hianvisade kéllor rorande denna diskussion i detta avsnitt.
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lllustration 3

Ett foretag tillverkar produkter i Tyskland som sedan siljs vidare i Tyskland och Storbritan-
nien. Tillverkningen och forsdljningen 1 Tyskland innebér ett intrdng 1 den tyska immaterial-
rittigheten, medan forsédljningen i Storbritannien dér blir ett separat intrdng i form av import.
Eftersom ett intrdng sker i den tyska immaterialrittigheten avseende tillverkningen uppstér
en skada for rittsinnehavaren i det landet. Motsvarande skador uppstar i Storbritannien for
intranget ddr. Om handlingsorten for foretaget skulle vara tillverkningen 1 Tyskland och om
forsdljningarna i Storbritannien skulle ses som skador till denna tillverkning blir f6ljden, om
inte den territoriella begransningen hindrar internationell behorighet, att domsrétten 1 prak-
tiken omfattar vad som likasd kan beddmas som ett separat intrang i Storbritannien.

Exemplet illustrerar hur skador och intrang kan sammanblandas pa ett savél forenligt (intrén-
gen innebér skador i respektive skyddsland) som oforenligt sétt (separata handlingar jimstélls
med skador for en annan handling) med artikel 7.2 Bryssel I-forordningen. Den sistndmnda
utstrickningen av domsritten skulle svarligen anses som tilliten om hénsyn tas till de utta-
landen som EU-domstolen gjorde i Pinckney betriffande den territoriella begransningen.!'%¢
Forsiktighet méste hdr dven vidtas ndr intrdnget lokaliseras. Att EU-domstolen 1 Pinckney
avvisar en tolkning av artikel 7.2 som gors beroende av en nationell beddmning i sak av om
intrang sker bekriftar att en lokaliseringsbeddmning sannolikt inte 1 alla fall kan forsvara en
utstrackning av domsrétten.!®” Annars skulle separata intrang inom EU kunna inrymmas som
skador under ett och samma intrdng enligt en vidlyftig nationell materiellrittslig bedomning,
med konsekvensen att den territoriella begransningens inverkan pa artikel 7.2 kringgas. Var
gransen ska dras dr dock knappast klart.!”® Det bor podngteras att for det fall domsritten be-
gransas 1 ndmnda fall far det konsekvensen att domstolen i princip foreskrivs en exklusiv be-
horighet, trots att en sddan exklusivitet uttryckligen &r inskrénkt till frigor om registrering
och giltighet i Bryssel I-forordningen.!® Att territorialitet paverkar domsratten exklusivt i ett
sddant hdnseende kan kritiseras. Dessa viktiga men svéra fragor géds inte igenom hér, utan
forst nedan i kapitel 4.

En avslutande fragestéllning 4r om samma Overvdganden som gjorts ovan ska goras enligt en
analogisk tillimpning med stdd av 10 kap. 8 § rittegangsbalken nir svaranden har hemvist
utanfor EU. I bestimmelsen anges att talan i anledning av skadegérande handling ma véckas
vid rétten 1 den ort, dir handlingen foretogs eller skadan uppkom. I andra meningen forklaras
ocksé att om handlingen foretas eller skadan uppkommer vid orter under skilda domstolar,
kan talan vickas vid respektive domstol. Det dr klart att 10 kap. 8 § réttegangsbalken redan
hir overensstimmer med vad EU-domstolen uttalade i Bier om valet mellan handlingsort och
skadeort for tillimpningen av artikel 7.2 Bryssel I-forordningen.?%° Inte heller bor det forelig-
ga nagra svarigheter med att lata behdrigheten grundad pa skadeorten vara begrinsad till
skador i Sverige i enlighet med Shevill, Wintersteiger och Pinckney mélen.?"' T jamforelse
med Hogsta domstolen uttalanden i NJA 2007 s. 482 bor en mer forsiktig, snarare én exten-

196 Argumentet skulle bottna i det som EU-domstolen i Pinckney anforde om den territoriella begrénsningen, jfr
mal C-170/12, Pinckney [2013] ECLI:EU:C:2013:635, p. 46. Jfr ocksa Fawcett & Torremans, s. 169-170.

197 M&l C-170/12, Pinckney [2013] ECLI:EU:C:2013:635, p. 39-41 som hénvisar till mal C-523/10, Winter-
steiger [2012] ECLI:EU:C:2012:220, p. 26.

198 Fragan aterbesoks nedan i avsnitt 5.5 efter en genomgéng om lokaliseringsprinciper for intréng.

199 Se nedan avsnitt 3.2.4.

200 Jfr Maunsbach (2005), s. 243.

201 Jfr Maunsbach (2005), s. 243.
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siv, tolkning av forumreglerna goéras och da den territoriella begrinsningen &ven é&ger
tillampning enligt svensk rétt skulle en utstrdckning av domsritten kunna ifragaséttas. Den
svirare fragan ar istdllet om domsrétt kan foreligga for intrdngshandlingar som foretas i
Sverige men som leder till intrang i utlindska immaterialrittigheter samt hur vidstrackt dom-
sritten dr for handlingsorten nér denna finns 1 Sverige.

I nordisk doktrin har det antagits, om &n inte med enighet, att domsritt for talan om
skadestidnd kan foreligga for utlindska immaterialréttigheter, oavsett om det ror sig om reg-
istrerade eller oregistrerade sadana.??? Visst stod kan dven hittas i ovanndmnda NJA 2007 s.
287 dér kdranden (Aredal) hade vickt talan i Sverige mot en péstadd tysk intrdngsgorare for
intrang 1 svenska och utlindska varuméarken. Hogsta domstolen ansdg att skadan for ett
varumadrkesintrang intraffade i skyddslandet, varfor domsrétt forelag for intranget i det svens-
ka varumadrket. Daremot ndmndes ocksa att, dd det inte hade péstitts i mélet att svaranden
hade foretagit handlingar som lett till intrdng i ndgon av Aredals utlindska varumaérkesrit-
tigheter, stod det klart att svensk domsritt inte foreldg for dessa intrang. Motsatsvis skulle
detta uttalande kunna tolkas som att, om handlingen vil foretagits 1 Sverige, hade svensk
domsrétt funnits for intrdngen i de utléindska réttigheterna. Ett problem i sammanhanget &r
dock att malet rorde tillimpningen av artikel 7.2 Bryssel I-férordningen och inte nér svaran-
den hade hemvist utanféor EU. Det kan hidr paminnas om att EU-domstolen 1 Wintersteiger
dven ansdg att handlingsorten inte behdvde 6verensstimma med skyddslandet for immaterial-
rattigheten.?® Nér svaranden har hemvist inom EU kan saledes en svensk domstol ha be-
horighet 6ver en skadestdnds- och forbudstalan for intrang i ett exempelvis tyskt patent, om
intrangshandlingen har foretagits i Sverige.?* Territorialitetsprincipen ansags enligt EU-dom-
stolen inte utgdra nigot hinder for domsriitten. Aterigen ér dessa uttalanden fran NJA 2007 s.
287 och Wintersteiger begransade till Bryssel I-forordningen, men det kan diskuteras varfor
territorialitet skulle innebéra ett hinder for domsréatt niar svaranden har hemvist utanfor EU,
ndr samma territoriella begrinsning inte innebdr ett hinder ndr Bryssel I-forordningen dr
tillimplig. Rimligen bor inte tolkningen av den territoriella grundsatsen fordndras enbart av

202 Bogdan NIR 1980 s. 276-277; Bogdan (2014), s. 125; Eek, s. 21; Knoph, s. 311-312; Bernitz m.fl., s. 315;
Dennemark, s. 120-127; Lassen, s. 590-591. Se dven Lundstedt NIR 2007 s. 357; Maunsbach & Lindskoug
(2010) 56 Scandinavian Stud. L. s. 318; Stromholm (2001), s. 179-181; Dahlgren m.fl. (2003/I) AIPPI Yearbook
s. 742, 745; Palsson (1989), s. 115-116; Karlgren, s. 158; NJA 1937 II s. 26-27 (diskuterar att hinder ej bor fore-
ligga for en domstol i Schweiz att avgdra om skadestand for intrang i svenskt patent). For motsatta asikter, se
Godenhielm NIR 1975 s. 246-252; Lando NIR 1974 s. 378 (hénvisar till bl.a. det norska avgoérandet fran Agder
lagmannsrett i NRT 1939 s. 923); Knoph, s. 166-168. Angéende mdjligheten till en motsvarande talan om for-
bud riktade utomlands, jfr det som ndmnts ovan i fotnot 162.

203 Mal C-523/10, Wintersteiger [2012] ECLI:EU:C:2012:220, p. 30, 39.

204 T utlandsk doktrin och réttspraxis rader det oenighet om det finns ndgot hinder for en nationell domstol att
prova en talan om intrdng i utlindska immaterialrattigheter. Pa vissa héll har det beskrivits som ett missforstand
om vad territorialitet handlar om och att domsritt bor foreligga, se t.ex. Neumann, s. 501; de Miguel Asensio
(2007), s. 107; Wadlow (1998), s. 10; Sender (2002), s. 122-123; Ulmer (1978), s. 10, 15-17; Lucasfilm Ltd and
others v. Ainsworth and others [2011] UKSC 39, [2012] 1 A.C. 208, 241-243 (Hogsta domstolen i Storbritan-
nien ansag, visserligen med svarandens hemvist som behdrighetsgrund, att inget hinder fanns att doma 6ver ut-
landsk upphovsritt). Att territorialitet inte alls skulle kunna inverka pa internationella privat- och processrittsli-
ga bedomningar, vilket har pastatts pa vissa hall i doktrin, &r dock en klart felaktig beskrivning av gillande rtt
med anledning av EU-domstolens réttspraxis. Se mer hdrom i avsnitt 4.2.2.3 nedan. For motsatta asikter i dok-
trin och avgoranden, som havdar att territorialitet hindrar en domstol fran att prova en talan om intrang i en ut-
landsk immaterialrdttighet, se t.ex. Jan K. Voda, M.D. v. Cordis Corporation, 476 F.3d 887, 899 (Fed. Cir.
2007); Schufifadengreifer, Landgericht Diisseldorf, GRUR Int. 1999 455, 457; Metzger (2009), s. 258-259;
Heinze, s. 63-64; Bettinger & Thum (2000 I) 31 IIC s. 172. I CLIP Principerna har man avvikit fran Winter-
steiger malet och hér latit territorialitet som huvudregel hindra att en nationell domstol provar utléndska intrdng,
se Kur (CLIP Principerna, Artikel 2:202), s. 71.
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det forhdllandet att svaranden har hemvist utanfér EU och sérskilt inte nér det ror sig om in-
trang i immaterialréttigheter inom EU. Principiellt sett finns det inget hinder for territori-
alitetsprincipen att ha en egen nationell innebdrd som avviker frdn EU-rdtten, och ddrmed
EU-domstolens uttalanden,?%> nar denna inte &r tillimplig men det kan som sagt ifrdgasittas
om det skulle vara rimligt. Anta till exempel att en intrdngsgérare med hemvist i USA begér
ett intrdng, genom import av intrdngsprodukter, i ett svenskt varumérke tillhdrande en svensk
rittsinnehavare. Oberoende av om intrdngsgoraren har hemvist inom eller utanfér EU 1 ett
sadant fall, ar réttighetens territoriella begrinsning fortfarande hianford till en medlemsstat
inom EU som underbyggs av den tolkning som gjordes av EU-domstolen 1 Wintersteiger. In-
verkan pd medlemsstatens suverdnitet dr ocksa ofordndrad. Den enda skillnaden som fér
rittslig betydelse ar att de regler om erkdnnande och verkstéllighet som finns i1 Bryssel I-
forordningen da inte kan tillimpas. Att ndgon garanti for erkdnnande och verkstéllighet av en
svensk dom inte finns bor tas hdnsyn till vid den ldmplighets- och intresseavvigning som
gors nar 10 kap. rittegdngsbalken tillimpas analogt i domsrittssammanhang,?’® men det
skulle vara forvdnande att lata detta forhallande innebéra att territorialitetsprincipen plotsligt
later sig fordndras. Avsikten borde istéllet vara att undvika ett ‘juridiskt vakuum?’ eller déni de
Jjustice dir kdranden 6verhuvudtaget inte kan fa en talan om intréng provad av ndgon dom-
stol.?7 En svensk dom som kan ha svérigheter att bli erkdnd eller verkstélld utomlands &r att
foredra framfor inte ndgon dom alls. Att alltid 14sa sig fast vid den territoriella begrdnsningen
inom den internationella privat- och processritten skulle riskera att sddana tomrum uppstar
och dessutom inte ta hinsyn till den gransoverskridande realitet som réttsinnehavare moter.?%8
Som kommer att framgé nedan torde dédrutover territorialitetsprincipen inte i sig patvinga en
exklusiv behorighet inom immaterialrdtten och det bor finnas utrymme for avsteg med hén-
syn till lamplighetsfaktorer.%

Aven frin NJA 2007 s. 287 och avgdrandet i Wintersteiger kan det utlisas att svensk domsritt
kan foreligga for intrdng 1 en nationell immaterialrittighet om intrdngshandlingen begas
utomlands.?'® Fastin handlingen da foretas utanfor skyddslandet s& lids ndmligen skadan i
Sverige, sdsom skadeort och skyddsland, vilket enligt fast réttspraxis ar tillrdckligt for dom-
srétt.>!! Forklaringen till att territorialitet inte dr ndgot hinder for domsrétten &r att intranget
da rattsligt sett, vilket ar att skilja fran hidndelseforloppet sett till sakomsténdigheterna,?!? ans-
es beganget i Sverige av den naturliga anledningen att det dr Sverige som ar skyddsland.?!?
Huruvida rattsldget dr detsamma nér Bryssel I-forordningen inte ar tilldimplig kan diskuteras.

205 Se nedan kapitel 5 om lokalisering av intrang.

206 Jfr Lundstedt NIR 2007 s. 354-355.

207 Jfr Bogdan NIR 1980 s. 277; Bogdan (2014), s. 125-126; Dennemark, s. 126. Viss forsiktighet &r 4nda befo-
gad, inte minst pd grund av de avsteg som kan ske i varje enskilt fall och med hénsyn till risken for att réttsin-
nehavaren far dubbel erséttning om talan véckts utanfor EU for samma intrang.

208 Se ovan avsnitt 2.2.

209 Se avsnitt 4.2.2.3 nedan.

210 Mal C-523/10, Wintersteiger [2012] ECLI:EU:C:2012:220, p. 24-29.

2L Mal C-523/10, Wintersteiger [2012] ECLI:EU:C:2012:220, p. 25; mal C-170/12, Pinckney [2013]
ECLI:EU:C:2013:635, p. 33; mal C-441/13, Pez Hejduk [2015] ECLI:EU:C:2015:28, p. 36-37; NJA 2007 s.
287; RH 2008:4 (domsritt ansédgs kunna grundas pa skadeorten i Sverige nér intrangshandlingarna foretogs
utomlands). Se dven t.ex. Nuyts, s. 122; Neumann (2011) 7 J. Priv. Int. L. s. 593.

212 Det som &r avgorande ir att intrdnget anses beganget i skyddslandet, men detta forhindrar inte att utlindska
forhallanden kan beaktas for att pasté att intranget sker i skyddslandet. Fragestéillningen som é&r i fokus &r alltsa
hur intranget ska lokaliseras inom ramen for vad som kan anses vara en extraterritoriell tillimpning. Dessa prob-
lem behandlas mer nedan i kapitel 5.

213 Jfr Neumann, s. 500-501.
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Det gors hir gillande att sd torde vara fallet,?!* d&tminstone som utgéngspunkt, av samma an-
ledningar som framfordes ovan. Med réttsldget nér svaranden har hemvist inom EU klarlagt,
skulle det vara foga rimligt att lata territorialitetsprincipen fa en annan innebdrd med hénvis-
ning till att svaranden har hemvist utanfor EU. Dértill dr den internationella privat- och pro-
cessrittsliga kopplingen till Sverige sérskilt stark nér det ror sig om intrdng i en svensk im-
materialrittighet och nagon inskrdnkning pd annan stats suveranitet dr det knappast fraga om.

Vad angar rackvidden av domsrétten grundad pé handlingsorten rader det som redan beskriv-
its osdkerhet om hur artikel 7.2 Bryssel I-forordningen ska tolkas. Nagot tydligt svar fran EU-
domstolen har inte givits for om en domstol behorig pé handlingsorten kan prova skador i
samtliga ldnder ddr handlingen far verkan. Raittsldget far beskrivas som oklart.?’> Det
avgorande for bedomningen torde bli hur skadan ska lokaliseras och definieras i1 jamforelse
med vad som anses vara ett intrdng.?!® Om varje skada rédknas som ett separat intrang i sig i
respektive land bor den territoriella begrinsningen ses som ett materiellréttsligt 1amp-
lighetsskél som talar emot att en svensk domstol provar skador utomlands,?!” oavsett om en
sadan tolkning grundas analogivis pa artikel 7.2 Bryssel I-forordningen eller 10 kap. 8 § rét-
tegdngsbalken. Om didremot den sammanlagda skadan anses kunna hédnforas, i likhet med
Shevill mélet, till handlingsorten uppstar inga sérskilda problem.?!® Gransoverskridande dom-
sritt skulle dd kunna forekomma och diarmed erbjuda kiranden en konsolidering av vad som
annars skulle behova separata rattsprocesser,?' ndgot som bor beaktas av en svensk domstol
vid en analog tillimpning. Lokaliseringsbedomningen torde alltsa fa en vésentlig betydelse 1
sammanhanget.???

3.2.2.2 Internetrelaterade intrang och dess inverkan pa territorialitet

Nér handlingar sker dver internet har EU-domstolen vid tolkningen av artikel 7.2 Bryssel I-
forordningen, 1 viss utstrackning, tagit hinsyn till de sdrdrag som foranleds av de gransover-
skridande svérigheter som uppkommer. I mélet eDate hade tva olika kdranden véckt talan
mot utlindska foretag som hade publicerat artiklar som péstods krdanka kérandenas person-
lighetsskydd. Fragan som uppkom var hur artikel 7.2 skulle tolkas i sammanhanget. EU-dom-
stolen inledde med att papeka att de slutsatser som gjordes i Shevill mélet ocksa var relevanta
nir handlingen skedde 6ver annan slags kommunikation och media, sdsom internet. Till skill-
nad frdn Shevill malet dér distributionen skedde fysiskt spreds i eDate mélet innehallet ifraga
over internet. En sddan spridning dver internet ansags vara ubikvitir i den mening att innehél-
let kunde nds av ett obegrinsat antal internetanvdndare Gverallt i vdrlden, oberoende av
avsindarens avsikter avseende tillgingligheten utanfér den medlemsstat dir avsédndaren var
etablerad och utom avsidndarens kontroll. Foljden blev att rickvidden av spridningen av in-
nehallet pé internet i princip var obegransad. Dessutom skulle det inte alltid vara mojligt att

214 Se Pélsson (1989), s. 115; Maunsbach & Lindskoug (2010) 56 Scandinavian Stud. L. s. 318; Lassen, s.
590-591; Dahlgren m.fl. (2003/T) AIPPI Yearbook s. 742. Jfr &ven Maunsbach (2005), s. 244 (som i ovrigt rek-
ommenderar att 14ta Bryssel [-forordningens regler tillimpas analogt istillet for 10 kap. 8 § réattegdngsbalken).
215 NJA 2007 s. 287 ger hir inte ndgon végledning eftersom réttsfallet inte tar upp grdnsdragningen mellan
skador och intréng. Trots att skadan enligt rattsfallet uppkommer i skyddslandet, och inte i landet dér intrang-
shandlingen begés, sdger det inget om skadan utomlands i sig kan anses som ett separat intrang som bor provas
av domstolen i det landet.

216 Se illustration 3 ovan.

217 De ovanndmnda skdl om territorialitet som EU-domstolen utvecklade i Pinckney bor enligt denna tolkning
hindra domsritten, jfr mal C-170/12, Pinckney [2013] ECLLI:EU:C:2013:635, p. 46.

218 Lundstedt & Maunsbach NIR 2003 s. 215.

219 Jfr Metzger (2009), s. 260-261.

220 Se nedan kapitel 5 och sarskilt avsnitt 5.5.
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kvantifiera spridningen eller utvirdera skadan som orsakats 1 en viss medlemsstat. Dessa
forhéllanden ledde EU-domstolen till att lata den som via internet utsatts for en krinkning av
personlighetsskyddet vdcka talan avseende hela skadan vid den domstol dar denne har sitt
centrum fOr sina intressen. Anledningen var att den domstolen ansags ha bast mdjligheter att
bedéma skadan.??! Darmed gav EU-domstolen den skadelidande en ytterligare mojlighet att
sammanfora réttsprocesser utéver handlingsorten och svarandens hemvist.

Det har 1 doktrin forts en diskussion om samma alternativa domsrittsgrund — centrum for
skadelidandes intressen — bor finnas for immaterialréittsintrang. En 4sikt som har framforts &r
att internets ubikvitdra karaktir skapar samma problem inom immaterialritten, vilket hdnsyn
bor tas till, atminstone vad angar den ideella ritten for upphovsrittsliga intrang.??? P4 andra
hall har det ansetts att det vore olampligt att tillimpa eDate mélet inom immaterialritten, dels
med beaktande av att immaterialrittigheter inte involverar personliga skador med undantag
for ideella skador, dels da réttsinnehavaren ofta &r av jimforande styrka till skillnad fran den
enskilde i mal om personlighetsskydd.??3 I ett avgorande fran Hogsta domstolen, NJA 2012 s.
483, behandlades fragan. Utan att gd ndrmare in pa sakomsténdigherna ansdg Hogsta dom-
stolen att ersdttning for ideell skada syftar bl.a. till att skydda konstnérer och framstillare mot
krankningar av deras anseende och &dr ddarmed av ett slag som liknar den erséttning for
krankning av personlighetsskyddet. Av denna anledning ldt Hogsta domstolen tillimpa
principen om centrum for skadelidandes intressen fran eDate mélet pa ideella skador vid up-
phovsrittsintrdng. Nar det géllde den ekonomiska skadan i mélet yrkades erséttning bara for
saddan skada som hade uppkommit i Sverige, varfor utgangen inte blev densamma i denna del.
De skil som Hogsta domstolen framhivde talar dock for att, &ven om ekonomisk skada skulle
ha yrkats i gransoverskridande man, skulle centrum for skadelidandes intressen inte kunna
overforas som princip i denna del.??* Att lata eDate malet tillimpas pa ekonomiska skador
skulle i vart fall andé inte vara mojligt. I Wintersteiger klargjorde EU-domstolen att principen
om centrum for skadelidandes intressen inte kunde tillimpas pad immaterialrattsintrang,??3
vilket i Pinckney dven bekriftades gélla for upphovsrattsintrang.??® Den territoriella begréin-
sningen av immaterialréttigheter ansdgs hindra den utstrackning av domsritt som gjordes 1
eDate malet. Det dr en Oppen fraga om EU-domstolens bekréftande i Pinckney ska tolkas som
att principen inte kan tillimpas pé samtliga aspekter av upphovsritten, inklusive den ideella
ratten, eller endast den ekonomiska ritten.22” Om sa skulle vara fallet dr NJA 2012 s. 483 inte
langre géllande ratt.

Det ér klart att internets gransoverskridande karaktér kan leda till en néstintill obegriansad och
okontrollerad spridning, sirskilt om ocksé intrangsprodukten ar av ogripbar natur. De sérdrag
som finns hos internetrelaterade intrdng har givit upphov till frdgan om sjélva tillgangligheten

221 Mélen C-509/09 och C-161/10, eDate [2011] REU 1-10269, p. 44-52.

222 Se Maunsbach (2012, Copyright in a borderless Online Environment — Comments from a Swedish Horizon),
s. 56-59; Kono & Jur€ys, Jurisdiction over Copyright Infringements in the Cloud, s. 25.

223 Kur (CLIP Principerna, Artikel 2:202), s. 89. Se dven Torremans (2012), s. 31.

224 Jfr Maunsbach NIR 2012 s. 455.

225 Ml C-523/10, Wintersteiger [2012] ECLI:EU:C:2012:220, p. 22-25.

226 M4l C-170/12, Pinckney [2013] ECLI:EU:C:2013:635, p. 37-38.

227 Jfr Bogdan (2013) 7 Masaryk U. J.L. & Tech. s. 200 som dock rorde en tolkning av réttslédget innan Pinckney.
En tolkning strikt sett till ordalydelsen av EU-domstolens uttalande skulle leda till att bade den ideella och
ekonomiska ritten prekluderas frén principen om centrum for skadelidandes intressen, eftersom ett upphovs-
rattsintrang kan omfatta badadera. Det &r emellertid mojligt att EU-domstolen med sitt uttalande endast velat
klargora att slutsatsen fran Wintersteiger, som rorde varumirken, ocksé gillde for oregistrerade rattigheter sa-
som upphovsriétt.
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av intrangsprodukten pd internet, beroende pa hur intrangshandlingen ser ut, kan vara tillrack-
lig for att ge domsritt. Svaret blev jakande fran EU-domstolen i mélen Pinckney och Pez
Hejduk. Med ledning av eDate malet, dir EU-domstolen hade uttalat att tillgédngligheten av
det skadegorande materialet pa en webbplats kunde grunda domsrétt pa skadeorten,??® ansag
EU-domstolen att en skada kunde uppkomma i en medlemsstat av den anledningen att up-
phovsrittsligt skyddat material var tillgdngligt pd en webbplats.??® EU-domstolen var hér
noga med att sédrskilja sin dvriga praxis i forhallande till artikel 17.1(c) 1 Bryssel I-férordnin-
gen for konsumentavtal.>3? For tillimpningen av artikel 7.2 krdvs endast att skada uppkom-
mer 1 medlemsstaten. Nagot krav pad att verksamheten pd webbplatsen ska rikta sig till
medlemsstaten finns inte och kan heller inte 6verforas analogt.?3! Slutsatsen ar séledes att det
racker att en webbplats dr dtkomlig i en medlemsstat, &tminstone avseende upphovsrattsin-
trang,?3? for att domsritt ska kunna grundas enligt artikel 7.2 pa skadeorten. Skadan anses da
uppkomma 1 respektive medlemsstat, men endast i internationell privat- och processrittslig
mening. Det dr hir av avgdrande betydelse att sdrskilja mellan hur skadan definieras inom
den internationella privat- och processritten och den materiella rétten, ndgot som behandlas
nedan 1 kapitel 4 och 5.

Négot som inte forklarades sérskilt tydligt av EU-domstolen i mélen, men som hér bor forty-
dligas, dr att skadan inte uppkommer i alla medlemsstater dér det ifrdgavarande materialet dr
tillgéngligt oberoende av hur intrdngshandlingen ser ut. Bedomningen om huruvida skada
uppkommer far anpassas till vilket slags intrang det ror sig och till varje immaterialrittighet.
Tillgdngligheten far med andra ord inte forvdxlas med intrdngshandlingen och lita identi-
fieringen av relevant handling och skada glommas bort.?33 Sjélvfallet uppkommer exempelvis
ingen skada fran spridning i ett land om det ror sig om en vara som &r upphovsrittsligt skyd-
dat och som via en hemsida kan kdpas for fysisk leverans nér det i landet inte finns nagra per-
soner som har kopt intrangsprodukten. I ett sadant fall foreligger inte domsratt pd grund av
faktiskt spridning, men ddremot kan domsritt foreligga pa grund av risken for en néra
forestdende spridning.>3* Om det ror sig om ett intrdng i form av en uppladdning av ett up-

228 Mélen C-509/09 och C-161/10, eDate [2011] REU 1-10269, p. 51-52.

229 Mal C-170/12, Pinckney [2013] ECLLEEU:C:2013:635, p. 44-47; mal C-441/13, Pez Hejduk [2015]
ECLI:EU:C:2015:28, p. 34-38.

230 Se Mélen C-585/08 och C-144/09, Pammer och Hotel Alpenhof [2010] REU 1-12527.

21 Mal C-170/12, Pinckney [2013] ECLLIEEU:C:2013:635, p. 41-43; méal C-441/13, Pez Hejduk [2015]
ECLI:EU:C:2015:28, p. 31-33.

232 Det finns dock ingen anledning att anta att samma sak inte géller for varuméarken som t.ex. visas pd en webb-
plats. Atkomsten ir d& omedelbar och okontrollerad pd samma sétt som for ett upphovsrittsintrdng dver internet.
Aven patentintring 6ver internet kan bli relevant, nir marknadsforing sker pd en webbplats (vilket dessutom
géller for monsterintrdng) eller t.ex. ror sig om mjukvara. Jfr hdrom Nuyts, s. 123-124; Fawcett & Torremans, s.
549, 561-565.

233 Ett relevant svenskt mal dir denna frdga borde ha fortydligats, men som helt undvikits eller forbisetts av
domstolen, ir ovannimnda och 6verklagade Svea hovritts beslut den 22 maj 2013 i mal O 10828-12. Hir hade
ett varumarke anvénts pa produkter som sildes pé internet utan tillstind. Hovrétten ansag i malet att skadan up-
pkom i Sverige pd grund av att intrdng gjordes géllande i svenska registrerade varumérken, i linje med NJA
2007 s. 287. Nagon forklaring till hur skadan kunde anknytas till intrdngshandlingen och tillgéngligheten pa
internet gavs dverhuvudtaget inte. Tvartom forefaller hovrétten ha gjort en hypotetisk skadebedémning liknande
den intrdngsbedomning som kan (felaktigt) goras vid artikel 8.1 Rom II-férordnignen, se sérskilt fotnot 312.

234 Se fotnot 162 ovan och dar hdanvisade kédllor om att 4ven néra forestdende intrang faller under artikel 7.2. Se
ocksd mal C-441/13, Pez Hejduk [2015] ECLLI:EU:C:2015:28, p. 34; mal C-170/12, Pinckney [2013]
ECLI:EU:C:2013:635, p. 44; Nuyts, s. 126. Att nira forestaende intrang (och ddrmed skador) kan vara tillrdckli-
ga for domsrédtt innebdr i ett internetrelaterat sammanhang att, &ven om domsrétten krdver en identifiering av
intrangshandling och skada, det bor vara vildigt enkelt for kdranden att med framgéng hdvda domsrétt under
artikel 7.2. Tillgdngligheten pa internet betyder ju att risken for att nagon (det racker med en person) i ett visst
land t.ex. kan komma att kdpa en intrdngsprodukt pa en hemsida &r mycket stor.
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phovsrittsligt skyddat fotografi pa en hemsida ar det vidare klart att ett intrdng sker som en
overforing till allménheten och att skada uppkommer eller kan uppkomma péa grund av att
fotografiet ar tillgéngligt i respektive land. Samma beddmning gors ndr ett varumirke an-
vénds pé en hemsida.??

Den praktiska foljden av att tillgéngligheten av en webbplats med létthet kan leda till att en
skada uppkommer, och didrmed konstituera en relevant domsrattsanknytning, ar att intrdngs-
goraren kan forvénta sig att bli stimd 1 princip var som helst inom EU. Territorialitet begréan-
sar dd inte bedomningen. EU-domstolen har klargjort att det fortfarande krévs, for att skada
ska anses uppkomma, att immaterialréttigheten ar skyddad i respektive medlemsstat dér in-
nehallet pad webbplatsen ar tillgingligt.3¢ Problemet och kritiken som kan riktas till att lata
territorialitet f4 en sddan inverkan dr att réttsinnehavaren kan tvingas initiera separata intrang-
sprocesser 1 samtliga ldnder, sdvida inte handlingsorten enligt ovan kan tolkas som en moj-
lighet till konsolidering.?3” Det &r naturligt att ett 6verflod av separata intréngsprocesser inte
ar till fordel for varken kdranden eller svaranden och sérskilt inte for den av parterna som har
minst ekonomiska resurser. Dessa praktiska svarigheter har foranlett bl.a. CLIP Principerna
att vid ubikvitdra intrdng, sdsom Gver internet, forordna om gransoverskridande domsratt for
alla intrdng som begas i olika linder under forutsittning att det i det land dér talan vécks finns
en sarskilt stark anknytning till intranget och dess skada.?3#

3.2.3 Behorighet grundad pa konnexitet

Ett problem som har identifierats ovan dr, pa grund av den territoriella begransningen, att det
kan uppkomma flera separata intrdngsprocesser som kan vara tidsddande och kostsamma
samt med risk for motstridiga avgéranden. Dessa intrangsprocesser kan antingen berdra
samma intrdngsgorare som begar samtliga intrdng i en eller flera immaterialréttigheter eller
olika intrdngsgorare som begar separata intrang 1 samma immaterialrittighet. Det &r inte
forvdnande att det kan finnas en stark vilja hos kiranden att forsoka konsolidera dessa in-
trangsprocesser.

I artikel 8.1 Bryssel I-forordningen foreskrivs att en talan mot en person som har hemvist i en
medlemsstat kan dven vickas om han eller hon dr en av flera svarande, vid domstol dér ndgon
av svarandena har hemvist, forutsatt att det finns ett tillrdckligt ndra samband mellan
kdromalen for att en gemensam handlidggning och dom ska vara pékallad for att undvika att
oforenliga domar meddelas som en f6ljd av att kiromélen provas i olika réttegdngar. Hur ar-
tikel 8.1, s.k. forum connexitatis, ska tolkas for immaterialréttsintrdng klargjordes av EU-
domstolen i Roche malet. Har hade kdranden, tvad amerikanska rattsinnehavare, pastétt att de-
ras europeiska patent hade blivit foremal for intrdng i flera konventionsstater av olika
medlemmar 1 foretagsgruppen Roche. Intrdngstalan fordes i Nederlinderna mot samtliga
foretag. EU-domstolen inledde med att konstatera, for att domstolsavgoranden ska anses stri-
da mot varandra, att det inte ridcker att det finns en mindre avvikelse i domslutet, utan det

235 Jfr Peukert (2012), s. 207; Nuyts, s. 123-124; Fawcett & Torremans, s. 564-565.

236 M&l C-170/12, Pinckney [2013] ECLL:EU:C:2013:635, p. 45-47; mal C-441/13, Pez Hejduk [2015]
ECLI:EU:C:2015:28, p. 36-38.

237 Jfr Bercimuelle-Chamot (2015) 10 JIPLP s. 407; Nuyts, s. 123-124; Cybersell, Inc. v. Cybersell, Inc., 130 F.
3d 414, 420 (9th Cir. 1997).

238 Artikel 2:203 CLIP Principerna. I § 204 ALI Principerna och Artikel 203 Waseda Principerna har istillet en
gransoverskridande behdrighet foreslagits gélla som huvudregel for alla slags intrdng, oavsett om de ar
ubikvitéra eller inte. Samtliga av dessa principer bor helt klart ses som de lege ferenda.
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kravs darutover att en sddan skillnad ingdr 1 samma réttsliga och faktiska situation. Betréf-
fande det sistndmnda kravet papekade EU-domstolen att ndr en talan fors om intrdng mot
flera bolag i olika konventionsstater, grundad pa handlingar som péastas ha begétts i en eller
flera av dessa stater, foreligger inte samma faktiska situation eftersom det rér sig om olika
svarande och de intrdngshandlingar som de klandras for, som skett i olika stater, inte dr de-
samma.??® Aven den riittsliga situationen ansdgs inte vara densamma. EU-domstolen menade
att det tydligt framgick av EPC-konventionen, artiklarna 2.2, 64.1 och 64.3, att ett europeiskt
patent reglerades av lagstiftningen i varje konventionsstat dir patent meddelats och att intrang
ska bedomas 1 enlighet med dér tilldimplig nationell lagstiftning. Skillnader mellan domstol-
savgoranden i intrdngsprocesser i olika konventionsstater skulle darfor inte handla om samma
réttsliga situation och som en foljd kan avgorandena inte betraktas som motstridiga.?*? Nagot
tillrackligt nidra samband i artikel 8.1 ansdgs ddrmed inte finnas.

Denna slutsats 1 Roche fordandrades inte av att svarandebolagen ingick 1 samma koncern och
handlat pd samma eller liknande sétt sa att den faktiska situationen var densamma. Den
réattsliga situationen skulle namligen da fortfarande skilja sig 4t.>*! Inte heller tog EU-dom-
stolen ndgon hédnsyn till processekonomiska faktorer, dvs. att det for kidranden kan bli valdigt
dyrt med flera separata intrangsprocesser. Risken for flerdubbling av antalet potentiella be-
horighetsgrunder vid en behorighet som enbart baserar sig pd faktiska, och inte rattsliga, kri-
terier ansdgs hdmma rittssdkerheten och uppmuntra till ‘forum shopping’. Dértill skulle en
konsolidering under artikel 8.1 enligt EU-domstolen medfora extra kostnader, forldnga
provningstiden och dnda inte helt undvika en splittring av processer med anledning av regler-
na om exklusiv behorighet for giltighetsinvandningar.?4?

Sammanfattningsvis kan i enlighet med Roche en talan om intrang frn olika intrangsgdrare
som begér separata intrang i rittsligt atskilda immaterialréttigheter inte sammanforas under
artikel 8.1 Bryssel I-forordningen. Samma sak bor ocksa gilla for samma intrdngsgorare,
eftersom den rittsliga situationen da fortfarande ar atskild.?**> Omvént innebér detta att en ta-
lan mot flera olika intrdngsgorare i samma immaterialréttighet inte heller kan konsolideras.?*
Konsekvensen ér att grainsoverskridande domsrétt Gver parallella intrangsprocesser inom EU
utesluts och att kdranden hdnvisas till att vicka en enskild talan i respektive medlemsstat.
Bakgrunden ligger i en tolkning av territorialitet och sjélvstdndighetsprincipen som paverkar
bade den rittsliga och faktiska situationen, innebdrande att réttsinnehavaren fér ett knippe av
separata rattigheter dar intrdngsbedomningen likasd fragmenteras.?* Detta ér forvisso kor-
rekt, men kan kritiseras som alltfor strikt och formalistiskt f6r beddmningen om huruvida in-
trangsprocesser bor kunna konsolideras. EU-domstolen visar i Roche knappast nagon hiansyn
till den verklighet som rittsinnehavare méter, diar samma skyddsobjekt skyddas 1 olika lander
och dér det kan rora sig om i princip identiska intrang som samtidigt begas i dessa lander. Att

239 Mal C-539/03, Roche [2006] REG 1-6569, p. 26-28.

240 Mal C-539/03, Roche [2006] REG 1-6569, p. 29-32.

241 Mal C-539/03, Roche [2006] REG 1-6569, p. 33-35.

242 Mal C-539/03, Roche [2006] REG 1-6569, p. 36-40.

243 Jfr Fawcett & Torremans, s. 183-184; mal C-539/03, Roche [2006] REG 1-6569, p. 31.

244 Jfr Fawcett & Torremans, s. 185; mal C-539/03, Roche [2006] REG 1-6569, p. 27. Den enda géngen da kon-
solidering antyds vara méjlig i Roche &r nér intrangsgérarna begdr intrang i samma immaterialréttighet och in-
trangsgorarnas agerande &r identiskt eller liknande, oavsett om bolagen tillhér samma koncern, se Fawcett &
Torremans, s. 186.

245 Torremans (2014, Jurisdiction in intellectual property cases), s. 391-392; Kono & Jurdys, s. 79; Maunsbach
& Lindskoug (2010) 56 Scandinavian Stud. L. s. 323.
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bedoma om intrang foreligger kriver alltid att domstolen gor en tolkning av sakom-
staindigheterna. Risken for att ‘motstridiga’ avgoranden uppstér i den mening att olika dom-
stolar tolkar sakomstidndigheterna olika, dir en domstol anser att intrdng foreligger och en
annan anser tviartom, godkidndes inte av EU-domstolen, trots att risken dr uppenbar for
rittsinnehavaren.

Det vore emellertid felaktigt att pastad att konsolidering aldrig kan vara mojlig under artikel
8.1 pa grund av immaterialrittigheters territorialitet. I ett senare mal, Painer, tillits kdranden
vécka talan 1 ett och samma land baserat pd artikel 8.1 mot ett tyskt och ett Osterrikiskt fore-
tag som hade begatt intrang i respektive land. Trots att det hir rorde sig om olika svaranden
och olika landers lagar som var tillimpliga péd nationella upphovsréttigheter, fann EU-dom-
stolen att konsolidering var mdjlig. Motiveringen var att det inte var en absolut nddvéndig
forutséttning for artikel 8.1 att det rorde sig om en identisk rittslig grund. Skillnader i de
rattsliga grunderna mellan olika kdromal ansags inte i sig forhindra en konsolidering, under
forutséttning att det var forutsebart for svarandena att de skulle kunna dras infor rétta i en
medlemsstat dir i vart fall en av dem hade hemvist. Att svarandena pastods begd materiellt
sett identiska intrang i réttsligt skilda upphovsréttigheter ansags dérfor vara av betydelse.?*¢
Hur Roche ska tolkas mot bakgrund av Painer dr hogst oklart. Det senare malet tyder ndrmast
pa ett avsteg fran Roche, eftersom det dar forefoll som att separata nationella immaterialrit-
tigheter i sig innebar att den réttsliga situationen inte var densamma.?*’ En mojlig forklaring,
vilket har visst stod i mélet,>*® &r att en 6kad materiellréttslig harmonisering inom EU bor
leda till att den rittsliga situationen kan anses vara densamma trots att det d& formellt sett ror
sig om atskilda rattigheter.?* Ett annat avsteg fran Roche gjordes mer tydligt i mélet Solvay.
Har hade kédranden vickt talan i Nederldnderna mot ett nederlandskt och tva belgiska foretag,
1 samma fOretagsgrupp, for intrdng i nationella delar av ett europeiskt patent i ett antal olika
lander. Det som tycktes sdrskilja Solvay fran 6vriga mal var forhallandet att foretagen begick,
om &n separata och i begridnsade delar, intrdng 1 samma ldnder pa ett identiskt sétt och déri 1
samma immaterialrittigheter.23? Detta anségs vara relevant for att gora ett avsteg fran Roche,
dér det begicks separata intrang i olika ldnder, och ddrmed olika immaterialréttigheter, istéllet
for 1 samma nationella del av immaterialrittigheten. En konsolidering ansigs darfor vara
mojlig under artikel 8.1.2°! EU-domstolen hédnvisade i sitt avgérande inledningsvis till Roche
och Painer, men forklarade inte hur dessa forholl sig till varandra och heller inte till slutsat-
serna 1 det ifrdgavarande maélet. I vart fall forefaller, med hénsyn till hdnvisningen som
gjordes, Roche annu inte vara helt 6verspelat nar omstiandigheterna ar andra én 1 Solvay.

Vad som enligt svensk ritt giller ndr Bryssel I-forordningen inte &r tillamplig 4r en mycket
osdker fraga, som endast gissningsvis kan besvaras. 10 kap. 14 § rittegangsbalken &dr den
enda relevanta bestimmelse som analogivis har en motsvarighet till artikel 8.1 Bryssel I-

246 M4l C-145/10, Painer [2011] REU 1-12533, p. 80-84. Flera av slutsatserna som EU-domstolen tar grundar
sig i sin tur pa mal C-98/06, Freeport [2007] REG 1-8340, p. 41-47.

247 Torremans, Intellectual Property Puts Article 6(1) Brussels I Regulation to the Test, s. 6-12. Att anmérka ar
att EU-domstolen 6verhuvudtaget inte hanvisar till sitt tidigare mal Roche nagonstans i Painer.

248 Mal C-145/10, Painer [2011] REU I-12533, p. 82.

249 Torremans (2014, Jurisdiction in intellectual property cases), s. 292. En sddan kritik har tidigare riktats mot
just EU-domstolens avgdrande i Roche, se van Engelen (2010) 14.3 ECJL s. 8; Heinze, s. 72; Fawcett & Torre-
mans, s. 183; Beilfuss, s. 84-85; de Miguel Asensio (2007), s. 129.

250 Torremans, Intellectual Property Puts Article 6(1) Brussels I Regulation to the Test, s. 10-11; Dutton (2013)
27 Emory Int’l1 L. Rev. s. 1191.

251 Mél C-616/10, Solvay [2012] ECLLI:EU:C:2012:445, p. 27-30.
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forordningen.?>? Kravet pa samband mellan kdromalen enligt bestimmelsen 4r att talan vécks
samtidigt och att kiromalen stodjer sig pa visentligen samma grund. Nagon réttspraxis finns
inte, bortsett fran RH 2001:81 dér hovritten ansdg att artikel 8.1 Bryssel I-forordningen, fore
Roche malet avgjordes av EU-domstolen, kunde ge domsritt over en utlindsk svarande for
intrang 1 parallella utlindska patent. Det ér klart att hovréttens beslut inte langre dr represen-
tativt for rattsldget inom EU efter EU-domstolens ovanndmnda avgdranden, men det dr déire-
mot inte alls klart hur en svensk domstol ska stilla sig till rattsldget i Bryssel I-forordningen
ndr denna inte &r tillamplig. EU-domstolens avgdranden har kritiserats starkt och fore Roche
fanns en klar kontrast till hur intrdngsprocesser kunde sammanforas inom EU.?33 Det kan inte
uteslutas att andamélsdverviaganden till kirandens fordel bor fa viss inverkan pé den analoga
tillimpningen av 10 kap. 14 § réttegdngsbalken, som for ovrigt inte uppstiller ndgot krav pad
att den rattsliga och faktiska situationen maste vara densamma.>>*

3.2.4 Exklusiv behorighet avseende registrering eller giltighet av
immaterialrattigheter

Nér en intrdngstalan fors hinder det inte séllan att svaranden péstér, ofta som ett forsvar i
svaromaélet, att immaterialrittigheten inte borde ha registrerats eller att den inte ar giltig.
Forklaringen till att fragan uppkommer sa frekvent dr enkel — saknas skydd for réttigheten
begés inget intrdng. Inom den internationella privat- och processritten har fragor om reg-
istrering och giltighet av immaterialréttigheter blivit foremal for exklusiv behdrighet. Enligt
artikel 24.4 Bryssel I-forordningen kan sadana frdgor endast avgoras av domstolen i den
medlemsstat dédr deposition eller registrering har begédrts eller dgt rum eller pd grund av
bestimmelserna i en unionsrittsakt eller en internationell konvention anses ha dgt rum. Den-
na exklusiva behorighet giller enligt bestimmelsen oavsett om fragan tas upp 1 ett kdromal
eller svaromal.

I GAT, som berdrde tolkningen av d& motsvarande artikel 16.4 i den éldre Bryssel I-forord-
ningen, fick EU-domstolen chansen att besvara den viktiga frdgan om den domstol som pro-
var en talan om intrdng i ett patent 4ven kan prova en ogiltighetstalan av samma patent. EU-
domstolen inledde med att pipeka att det inte framgick av ordalydelsen 1 artikeln huruvida
den bara kunde tillimpas nér ett patents ogiltighet aktualiseras genom att en talan vicks eller
om den dven ticker fall ndr fragan aktualiseras genom en invéndning. Vid en tolkning mot
bakgrund av regelns syfte framhévdes att sddana tvister med exklusiv behorighet endast ska
provas av domstolar som har en materiell och réttslig narhet till dessa.?>> Domstolarna i den
konventionsstat dédr deposition eller registrering har begérts eller 4gt rum i tvister avseende
registrering eller giltighet av patent ansags ha béttre fOrutsittningar att prova mél dér sjélva
tvisten ror patentets giltighet eller forekomsten av en ansokan eller registrering. Motiveringen
var dels att domstolen da tillampade nationell ritt, dels att ett patent forutsétter inblandningen
av nationella myndigheter. Den exklusiva behorigheten ansags dirfor vara tvingande, bade

252 Maunsbach (2005), s. 245-246.

253 Se t.ex. Fawcett & Torremans, s. 178-181 som sammanfattar nationella réttsligen fore Roche i flera
medlemsstater.

254 Har maste dock beaktas att det 4r omdiskuterat i doktrin om 10 kap. 14 § rittegangsbalken bor tillimpas
analogt som en domsréttsregel, sdrskilt ndr forum i Sverige annars skulle saknas, se Maunsbach (2005), s.
246-247; Dennemark, s. 220- 226; Pélsson (1989), s. 92-93. Se dven NJA 1986 s. 729 som inte utesluter en ana-
log tillimpning men som 4nd4 visar att det bor ske med forsiktighet.

255 Mal C-4/03, GAT [2006] REG 1-6523, p. 18, 20.
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for parterna och domstolarna.?’® Dessutom ansig EU-domstolen att den exklusiva be-
horigheten skulle gélla oavsett 1 vilket processuellt ssmmanhang som patentets giltighet aktu-
aliserades nir talan vécks eller 1 ett senare skede av forfarandet. Annars skulle regelns tvin-
gande karaktar kunna kringgés.>’

De konsekvenser som GAT innebér for processforande av immaterialrittigheter dr langt-
géende och ska inte underskattas. S& fort en frdga om registrering eller giltighet tas upp, dven
som en inviandning under processen i en intrangstvist, kraver artikel 24.4 att denna fraga be-
handlas exklusivt av domstolen i det land dér rattigheten &r registrerad.?>® Nér intrangspro-
cesser fors samlade i en viss medlemsstat, exempelvis med stod av artikel 4.1 eller 8.1, kan
den exklusiva behorigheten fragmentera och uppdela processerna i avvaktan pa att giltighets-
fragan dr avgjord i respektive medlemsstat.>>® Det dr uppenbart att detta kan utnyttjas av
svaranden som ett sitt att forhala intrangsprocesser och att det dessutom kan leda till dom-
stolsavgdranden med olika utgangar i olika ldnder betridffande giltigheten. Enligt EU-dom-
stolens resonemang far en sddan risk dock ses som en nddvédndighet som f6ljer av att immate-
rialrdttigheter 4r nationella och en utovning av den ifrdgavarande medlemsstatens
suverdnitet.?%? Det kan ocksa hér ndmnas att rittsldget enligt svensk ritt borde vara detsamma
nér Bryssel I-forordningen inte ar tillimplig.2¢! Mot ovan som bakgrund bor det knappast ses
som Overraskande att GAT har fatt omfattande kritik.?6> Daremot klargjordes det i Solvay att
den exklusiva behdrigheten inte forhindrar interimistiska avgdéranden enligt artikel 31 Bryssel
I-forordningen av andra domstolar dn dér réittigheten &r registrerat att bedoma dess giltighet.
Forklaringen ligger i att det da, pa grund av den interimistiska och inte slutliga karaktiren,
inte underminerar den exklusiva behorigheten.?63

3.2.5 Sarskilda domsrattsregler for gemenskapsrattigheter

I regelverken for gemenskapsrittigheter finns flera sirskilda bestimmelser som gor avsteg
frdn de domsrittsregler som finns i1 Bryssel [-forordningen. Det har redan papekats ovan att
avstegen framfor allt har foranletts av de svarigheter som den territoriella begransningen in-
nebér for réttsinnehavare.?6* Utan att forst ha detta syfte klart for sig skulle det vara svart att
forsta varfor de sdrskilda domsrittsregler som finns for gemenskapsrittigheter ser ut som de
gor. Det bor inledningsvis forklaras att det i forordningarna for gemenskapsvarumérken och
gemenskapsformgivningar bestdms att sdrskilda domstolar ska utses i medlemsstaterna som
ska utova de funktioner som tilldelas dem enligt forordningarna.?%> Dessa regler, som &r att

256 M4l C-4/03, GAT [2006] REG 1-6523, p. 22-24.

257 Ml C-4/03, GAT [2006] REG 1-6523, p. 25-31.

238 Mal C-539/03, Roche [2006] REG 1-6569, p. 40.

259 Fawcett & Torremans, s. 348-349; Torremans (2014, Jurisdiction in intellectual property cases), s. 398-400;
Torremans (2008), s. 72-73; Grabinski, s. 571-572.

260 Se mél C-4/03, GAT [2006] REG 1-6523, p. 23 som hénvisar till Jenard rapporten OJ 1979 C 59/1, s. 36 dér
det ndmns att den exklusiva behorigheten motiveras av suverénitet. Se d&ven Ubertazzi (2012), s. 46.

261 Se bl.a. Lundstedt NIR 2007 s. 355-356; Dennemark, s. 115-120; Bogdan NIR 1980 s. 278; Pélsson (1989),
s. 113; Eek, s. 21; Bogdan (2014), s. 125 (samt déri fler hdanvisade kallor). I svensk doktrin har denna regel
delvis motiverats av suverdnitetsresonemang, se sarskilt Dennemark, s. 119. Sddana argument har pa vissa hall i
senare utldndsk doktrin kritiserats starkt, se t.ex. Ubertazzi (2011) GRUR Int. s. 204-205; Ubertazzi (2012), s.
48-54, 100-136.

262 Se t.ex. Torremans (2008), s. 65-73; Kono & Jurcys, s. 41-42; Delaygua, s. 281-282; Kur (2006) 37 IIC s.
847-849; Heinze & Roffael (2006) GRUR Int. s. 795; Maunsbach NIR 2007 s. 250.

263 M&l C-616/10, Solvay [2012] ECLLI:EU:C:2012:445, p. 31-51; Trimble (2012) 26 Emory Int’l L. Rev. s. 523-
529.

264 Se ovan avsnitt 2.1.2.

265 Artikel 95 gemenskapsvaruméarkesforordningen; artikel 80 gemenskapsformgivningsforordningen.
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karaktérisera som gemenskapsrittsliga forumregler, innebér for Sveriges del att om svensk
domsritt foreligger ska talan vickas vid Stockholms tingsritt.?%¢ Avtalet om en enhetlig
patentdomstol forordnar istéllet om lokala eller regionala divisioner som ska ha behorighet.?6

Det dr vil pa plats att forklara regelverkens forhdllande till Bryssel I-forordningen. For
gemenskapsvarumirken och gemenskapsformgivningar dr utgdngspunkten tydlig. Reglerna
om behorighet 1 forordningarna ersétter i stort sett Bryssel I-forordningens och Luganokon-
ventionens regler.%® Daremot ser forhallandet annorlunda ut for europeiska patent med en-
hetlig verkan. I artikel 31 1 avtalet om en enhetlig patentdomstol faststélls att internationell
behorighet ska bestimmas 1 enlighet med Bryssel [-forordningen eller Luganokonventionen.
Detta innebdr, vilket annars inte dr uppenbart vid fOrsta anblick, att avtalet om en enhetlig
patentdomstol dverhuvudtaget inte innehéller nigra regler om domsrétt. Endast forumregler,
som foreskriver vilken avdelning av patentdomstolen som ska ha behorighet, finns i1
avtalet.?® Ett tillagg har istdllet gjorts till Bryssel I-forordningen, vilket berérs nedan, som
anpassar domsréttsreglerna till det enhetliga patentsystemet.

Det som sérskiljer domstolar for gemenskapsrittigheter ér att de har exklusiv behorighet for
rattigheterna ifrdga. Den exklusiva behdrigheten giller for bade talan om intrang och giltighet
ndr det rér gemenskapsvarumérken och gemenskapsformgivningar.?’? For europeiska patent
med enhetlig verkan dr den exklusiva behorigheten, aterigen som en forumregel, mer omfat-
tande och tacker dven bl.a. hot om intrdng, interimistiska atgidrder och skyddsatgérder samt
foreldgganden.?”!

Den internationella behorigheten for domstolar for gemenskapsvarumirken och gemenskaps-
formgivningar ar néstintill identisk i1 forordningarna. Huvudregeln dr att talan ska véckas vid
domstolen 1 den medlemsstat dir svaranden har sin hemvist eller sitt driftstille. Annars ska
talan vickas pd motsvarande ort for kdranden. Om varken svaranden eller kdranden har
hemvist eller driftstille i ndgon medlemsstat ska talan vickas vid domstol i den medlemsstat
dér byrdn, dvs. OHIM, har sitt site. Vidare far talan vickas, som ett alternativ till ovriga
grunder for behorighet, i den medlemsstat i vilken intrang redan forekommer eller i vilken det
finns risk for intring.?’? Den sistndmnda grunden for behorighet pa intrdngsorten dr ndrmast
att jamstidlla med artikel 7.2 Bryssel I-forordningen.?’”?> Déaremot innebér detta inte nod-
vindigtvis att tolkningen av artiklarna 97.5 och 82.5 i1 gemenskapsforordningarna behdver
vara densamma som i artikel 7.2. Samma behorighetsgrunder, baserade pa hemvist och in-
trangsort, finns 1 artikel 33 1 avtalet om en enhetlig patentdomstol men med vissa sirdrag for
de lokala, regionala och centrala avdelningarna for domstolen.?’4 Det &r klart att ndgon anal-

266 Se 10 kap. 5-6 §§ varumirkeslagen; 51-52 §§ monsterskyddslagen.

267 Artikel 7 avtalet om en enhetlig patentdomstol.

268 Artikel 94 gemenskapsvarumarkesforordningen; artikel 79 gemenskapsformgivningsforordningen. Undantag
gors dock for bl.a. domsrétt grundad pa exklusiv behdrighet for fragor om giltighet och registrering.

269 Torremans (2014, Jurisdiction in intellectual property cases), s. 405-408.

270 Artikel 96 gemenskapsvaruméirkesforordningen; artikel 81 gemenskapsformgivningsférordningen.

271 Artikel 32 avtalet om en enhetlig patentdomstol.

272 Artikel 97 gemenskapsvarumirkesforordningen; artikel 82 gemenskapsformgivningsférordningen. I gemen-
skapsvarumirkesforordningen tilldggs att regeln inte géller for negativ faststéllelsetalan om intrdng, vilket
dessutom r en skillnad i férhéllande till vad som géller under artikel 7.2 Bryssel I-forordningen.

273 Jfr Fawcett & Torremans, s. 413-414; Jehoram, van Nispen & Huydecoper, s. 527-528; Scordamaglia, s. 385.
274 Av sérskilt intresse &r artikel 33.1(a) som ger forum pé orten for intrang, vilket ger upphov till flera intressan-
ta fragor, som hédr inte gas ndrmare in pd, om hur regeln forhaller sig artikel 7.2 Bryssel I-forordningen, se
Larsen NIR 2014 s. 368-372.
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ogisk tillimpning av rattegdngsbalkens forumregler aldrig blir aktuell for domsrattsreglerna
for gemenskapsrattigheter, da de dr universellt tillimpliga oavsett svarandens hemvist.?”

I Coty Germany fick EU-domstolen tillfélle att klargora regelverkens forhéllande till Bryssel
I-forordningen. EU-domstolen inledde med att ndmna att intrdngsorten som behorighetsgrund
ska tolkas sjdlvstandigt fran Bryssel I-forordningen och att den rittspraxis i Bier som dar givit
upphov till en valméjlighet mellan skadeort och handlingsort inte utan vidare ska tillampas.
Enligt EU-domstolen antydde begreppet “[den medlemsstat dér] intrdng redan forekommer” i
artikel 97.5 1 gemenskapsvarumérkesforordningen att anknytningsmomentet relaterade till en
aktiv handling som orsakade det pastddda intranget.?’¢ Sdledes maste begreppet tolkas som
att endast avse den medlemsstat dar den hindelse som orsakade det pastddda intrdnget intraf-
fade eller kan intriffa (handlingsorten) och inte den medlemsstat dar intranget far sin verkan
(skadeorten). Vid denna tolkning tog EU-domstolen hdnsyn till artikel 98.2 1 gemen-
skapsvarumarksforordningen, innebirande att en domstol vars behdrighet grundas pa artikel
97.5 endast dr behorig ver handlingar som begatts, eller som det finns risk for, inom den
medlemsstats territorium i vilken denna &r beldgen.?’”” Det beaktades dven, med hidnvisning
till vad generaladvokaten hade uttalat,”’® att det i véxtforadlarrattsforordningen stadgas att
overtridelser kan foras i domstolen pa den plats dir skadan skett och att domstolen i ett sa-
dant fall endast har behorighet for dvertrddelser som pastas ha begatts i den medlemsstat till
vilken domstolen tillhor.?” Behorighet kan darfor bara finnas i den medlemsstat i vilken
svaranden begar det pastddda otillatna handlandet.?8" Underbyggande i det resonemang som
EU-domstolen for fram i Coty Germany om att orten for ett intrdng inte ar att jamstélla med
skadeorten &r en separation mellan skador och intrdng. Det har redan hdvdats ovan att en s-
dan separation inte dr sirskilt lamplig inom immaterialritten, dar skador och intrdng inte kan
uppstd ensamt fran varandra.”! EU-domstolen underlater helt att nidrmare berora denna
gransdragning, vilket dr olyckligt eftersom det riskerar att kunna tolkas som att en domstol
kan ha behorighet dver intrdffade ‘skador’ som innefattar det sndvare begreppet intrang, men
som dnda inte innebdir relevanta skador i immaterialréttslig mening pa grund av territorialitet-
sprincipen. Det skapar dven grinsdragningsproblem for vad som kan karaktariseras som sepa-
rata handlingar, for vilka domsratt bor finnas enligt EU-domstolens tolkning, och skador or-
sakade av en handling som inte dr domsréttsgrundande.

275 Detta giller dven for domsritten i Bryssel I-forordningen for europeiska patent med enhetlig verkan, se in-
gressen 6 samt artikel 71b(2) i Bryssel I-tilldgget om en enhetlig patentdomstol.

276 T den engelska Overséttningen av gemenskapsvarumarkesforordningen anges motsvarande begrepp som “the
Member State in which the act of infringement has been committed” (kursivering tillagd). De oklarheter som
kan ségas uppsta har berdrs nedan i avsnitt 3.3.2 1 koppling till frigan om artikel 8.2 Rom II-férordningen.

277 Jfr motsvarande tolkning av Maunsbach (2005), s. 277-278; Wadlow, s. 271, 287-288; Fawcett & Torremans,
s.416-417.

278 Mal C-360/12, Coty Germany [2014] ECLLLEU:C:2014:1318, p. 36 som hénvisar till generaladvokat Jadski-
nens forslag till avgérande i samma mal, p. 29.

279 Artikel 101.3 forordningen om vaxtforadlarrattigheter.

280 Mal C-360/12, Coty Germany [2014] ECLI:EU:C:2014:1318, p. 31-38.

281 Se ovan avsnitt 3.2.2.1. Jfr ocksd Kur (2015) 10 JIPLP s. 470-472 som kritiserar EU-domstolens argument i
malet.
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lllustration 4

Foretag X producerar intrangsprodukter i Spanien med ett gemenskapsvarumaérke, till-
horande ett amerikanskt foretag och utan dennes samtycke, satt pa produkterna. Produkterna
sprids vidare till dterforsdljare i bl.a. Italien, Storbritannien och Frankrike genom import.
Importen rdknas som ett relevant intrdng 1 respektive medlemsstat och darmed tillracklig f6r
att konstituera domsritt. Produktionen ger naturligtvis ocksd domsritt i Spanien. Om dére-
mot intrdngsprodukterna séljs vidare av aterforsédljarna till kunder bor detta som ut-
géngspunkt inte rdknas som skador, utan som separata intrdng foretagna av dterforsiljarna
och inte foretag X. Domsrétt gentemot foretag X bor sdledes endast finnas for importen till
aterforsdljarna och inte de skador som darutover orsakas. For dessa maste separata domstol-
sprocesser foras gentemot aterforsiljarna.

lllustration 5

Anta att exemplet dndras till sakomsténdigheterna som var for handen i Coty Germany, sé att
det ror sig om ett belgiskt foretag som séljer produkter, vilket innebér intrang 1 ett gemen-
skapsvarumairke, till ett tyskt foretag, men med leverans i Belgien. Det tyska foretaget siljer
sedan vidare intrdngsprodukterna i Tyskland. Talan vécks av réttsinnehavaren 1 Tyskland
gentemot det belgiska foretaget. Hir uppkommer fragan om forséljningen ska ses som ett
intrang 1 Belgien eller Tyskland och om vidareforsédljningarna ska ses som skador till den
initiala forsdljningen. Om forséljningen till det tyska foretaget anses dga rum i Belgien,
vilket EU-domstolen ansdg i malet, saknas behorighet enligt artikel 97.5 1 gemen-
skapsvarumirkesforordningen for tysk domstol att prova savil forsdljningen som vidare-
forsdljningarna med det belgiska foretaget som svarande.

I forordningarna for gemenskapsvarumérken och gemenskapsformgivningar finns dértill
bestimmelser som avgrinsar omfattningen av domsrétten, nar behorighet vl konstituerats pa
en av ovan internationella behdrighetsgrunder. Domsritt baserad pd hemvist eller site ger
domstolen behorighet for intrang som forekommer, eller som det finns risk for, inom nagon
medlemsstats territorium.?®? Inneborden ar att domstolen dé kan prova alla intrang begangna
av svaranden inom EU.?%3 Territorialitet dr alltsd inte ndgot hinder, vilket inte dr forvanande
med tanke pa att gemenskapsrittigheters territorium striacker sig dver hela EU med syfte att
lata réttsinnehavaren erhdlla ett enhetligt skydd.”®* Av samma skil ansdg EU-domstolen i
DHL Express att det ar mdjligt for en sddan domstol att rikta ett grdnsdverskridande forbud
mot svaranden som har verkan i flera medlemsstater, under forutsittning att svarandens an-
véndning dér skadar eller kan skada varumérkets funktion.?®> Nar domsrétten grundas pa in-

282 Artikel 98.1 gemenskapsvarumirkesforordningen; artikel 83.1 gemenskapsformgivningsférordningen.

283 Mal C-235/09, DHL Express [2011] REU 1-02801, p. 37-38; Maunsbach (2005), s. 281; Fawcett & Torre-
mans, s. 414-415; Scordamaglia, s. 385; Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System,
s. 59, 152, 155; 111/F/5131/91-EN, s. 123. Det &r forvanande att Svea hovritt i sitt beslut den 22 maj 2013 i mal
0 10828-12 trots detta begrinsade sin provning till intrdng i Sverige, nir kiranden i mélet dven yrkade pa for-
bud av intrdng i andra medlemsstater.

284 Intressant nog leder det sagda till att domsrétten baserad pa svarandens hemvist for gemenskapsrattigheter ar
sndvare dn samma domsrittsgrund for nationella immaterialrittigheter. Det finns d& inte ndgon behorighetsin-
skrankning till intrdng inom EU; &ven utldndska intrang i utlindska immaterialrattigheter torde kunna konsolid-
eras (se avsnitt 3.2.1 ovan). Denna atskillnad kan vid forsta anblick forefalla som motsigelsefull. Forklaringen
bor dock rimligen ligga i att gemenskapsrittigheter av sjédlvklara skél inte skyddas utanfor EU. Visserligen kan
en intrangshandling i en gemenskapsréattighet begés utanfér EU, men intranget i sig kan réttsligt endast upp-
komma inom unionen dér skydd foreligger.

285 Mal C-235/09, DHL Express [2011] REU 1-02801, p. 44-50.
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trangsorten dr daremot situationen annorlunda. D& har domstolen behorighet endast for han-
dlingar som begatts, eller som det finns risk for, inom den medlemsstats territorium i vilken
denna domstol &r beldgen.?%® Intrangsorten anses alltsd begrinsa domsrétten till nimnda terri-
torium, med foljden att intrang i andra medlemsstater inte kan omfattas av domstolens be-
horighet.?87 Ett gransoverskridande forbud sdsom i mélet DHL Express skulle darfor inte vara
mojligt om behorighet grundas pé intrangsorten.?88

Nar det ror europeiska patent med enhetlig verkan dr, som redan nimnts, reglerna om dom-
sritt annorlunda och terfinns istdllet 1 ett tilldgg till Bryssel I-forordningen. I artikel 71b(1) 1
Bryssel I-tilligget om en enhetlig patentdomstol sdgs att en gemensam domstol, inrdttad
genom avtalet om en enhetlig patentdomstol, ar behorig enligt forordningen om domstolarna 1
en medlemsstat som dr part till avtalet om en enhetlig patentdomstol skulle vara behoriga 1
fragor som omfattas av det avtalet.®® Denna grundliaggande regel avser att skapa samstdm-
mighet med domsrétten som i dvrigt giller enligt Bryssel I-forordningen och att sedan lita
behorigheten Gverforas till den enhetliga patentdomstolen i identisk utstrackning.”®® Ett
avsteg fran Bryssel [-forordningen, men i likhet med domsrétten for vriga gemenskapsrit-
tigheter, dr dock att tilldgget ger svaranden med hemvist utanfér EU samma behdrighet enligt
artikel 71b(2). Regeln &r enkel, och innebér att framfor allt artiklarna 7.2, 8 och 24.4 1 Bryssel
I-forordningen far en viktig roll, men bakom den ddljer sig flera problematiska fragor. Efter-
som hemvisten som domsréttsregel 1 princip avskaffas for svaranden 1 tredje ldnder tas dven
en grundldggande och viktig anknytningspunkt bort frn beddmningen av domstolens be-
horighet. Risken med detta dr att domsritt grundas pa svaga anknytningsmoment, exempelvis
i form av enstaka skador som forekommer, och anvinds for att processuellt trakassera
svaranden utomlands.?”! Annu virre blir situationen nir det i artikel 71b(3) foreskrivs att om
en domstol dr behorig enligt artikel 71b(2) 1 en tvist rorande intrdng 1 ett europeiskt patent
som innebdr att skada uppstir inom EU, kan domstolen ocksa utdva behorighet for skador
som uppstdr utanfor EU till foljd av ett sddant intrdng. En viss begransning finns enligt andra
stycket 1 bestimmelsen som kriver att svaranden har egendom 1 en medlemsstat som &ar part
till avtalet och att tvisten har tillrdcklig anknytning till ndgon sddan medlemsstat.?> Artikel
71b(3) ér inte en sjélvstindig domsréttsgrund utan dr beroende av en annan redan existerande
grund for behorighet.?”® Lampligen bor regeln tolkas som att berdra omfattningen av domsrétt
grundad pé handlingsorten i artikel 7.2 Bryssel I-férordningen.?** Om artikel 71b(3) bekriftar
vad som redan giller enligt artikel 7.2 Bryssel I-forordningen eller innebér ett avsteg harmed
ar en Oppen fraga, sirskilt med hénsyn till att réttslaget enligt ovan har forklarats vara
oklart.?3 En sak bor atminstone vara klar. Handlingar utanfor EU som inte kan lokaliseras till

286 Artikel 98.2 gemenskapsvarumérkesforordningen; artikel 83.2 gemenskapsformgivningsférordningen.

287 Fawcett & Torremans, s. 415; Maunsbach (2005), s. 277; 111/F/5131/91-EN, s. 123; Gastinel & Milford, s.
183-184; Scordamaglia, s. 386-387; Wadlow, s. 287-288; Kur (2015) 10 JIPLP s. 469. Jfr ockséa generaladvokat
Jaaskinens forslag till avgorande i mal C-360/12, Coty Germany [2014] ECLI:EU:C:2014:1318, p. 39.

288 Vrins & Schneider, s. 209.

289 Artikeln maste ldsas tillsammans med artikel 71a i Bryssel I-tilldgget om en enhetlig patentdomstol.

290 KOM(2013) 554 s. 5; Torremans (2014, Jurisdiction in intellectual property cases), s. 411-413; de Miguel
Asensio (2014) 45 I1IC s. 875-876.

291 Torremans (2014, Jurisdiction in intellectual property cases), s. 414.

292 En exemplifiering av en sddan tillricklig anknytning gors i ingressen (7) till Bryssel I-tilligget om en en-
hetlig patentdomstol.

293 Torremans (2014, Jurisdiction in intellectual property cases), s. 419.

294 Jfr de Miguel Asensio (2014, The Unified Patent Court Agreement and the Amendment to the Brussels I
Regulation (Recast)), s. 162-163.

295 Se avsnitt 3.2.2.1.
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att innebira intréng 1 ett europeiskt patentet med enhetlig verkan bor aldrig kunna konstituera
domsrétt. Skilet ligger onekligen i territorialitetsprincipen, hirrorande frén den réttspraxis
som EU-domstol utvecklat under artikel 7.2 Bryssel I-férordningen.?¢ Liksom i vriga im-
materialrittsliga sammanhang ges inte nagot fortydligande om hur skador bor sérskiljas fran
intrdng.

En annan slutsats vird att papeka fran artikel 71b(3) &r att bestimmelsen bekréaftar att territo-
rialitet inte anses utgdra ndgot hinder for att skador uppkommer utanfor skyddslandet, atmin-
stone inte 1 internationell privat- och processrittslig mening. Detta dr ett intressant tillagg till
den diskussion som forts ovan. Territorialitet for europeiska patent med enhetlig verkan hin-
drar inte att intrdngshandlingar begas utanfor skyddslandet (vilket bekréftades 1 Wintersteiger
for nationella immaterialréttigheter) och utgdr heller inte ndgot hinder for att skador upp-
kommer utanfor skyddslandet (vilket ddremot inte &r mojligt for nationella immaterialrit-
tigheter nir det ror skadeorten enligt Wintersteiger och Pinckney). Att forsoka hitta ndgon
rimlig forklaring till varfor territorialitet 1 artikel 71b(3) inte hindrar att skador uppkommer
utanfor skyddslandet dr knappast enkelt, men ett forsok skulle vara att avsikten &r att lata den
enhetliga patentdomstolen erhélla exklusiv behorighet for alla intrdng och skador som kan
hénforas till ett europeiskt patent med enhetlig verkan.?®” Oundvikligen leder det till foljande
fraga: ar det befogat att territorialitet innebér en exklusiv behdrighet for vissa fragor, men inte
andra? Fragan ska inte besvaras hdr, utan likt 6vriga fragor kopplade till innebdrden av terri-
torialitet behandlas den i kapitel 4 nedan.

3.3 Tillamplig lag
3.3.1 Skyddslandets lag

For frigan om tillamplig lag géller for svenskt vidkommande att Rom II-férordningen ar uni-
versellt tillimplig, oavsett parternas hemvist,>*® och att det i denna forordning endast finns en
16sning pa lagvalsfragan for intrang 1 immaterialréttigheter. I artikel 8.1 Rom II-férordningen
stadgas att tillimplig lag for en utomobligatorisk forpliktelse som har sin grund i ett immate-
rialréttsintrang ska vara lagen 1 det land dir skydd gors géllande, dvs. lex loci protectionis
eller skyddslandets lag.

Bakgrunden till bestimmelsen ligger i den territoriella begrdnsningen inom immaterialrétten.
Eftersom immaterialrittigheter dr territoriella har det ansetts att den lag som tillimpas for att
avgora om intrang sker ocksa bor vara begrinsad till skyddslandet.?*® Resultatet och innebor-
den av lex loci protectionis blir darfor att ett intrang 1 en nationell immaterialréttighet alltid

2% Jfr de Miguel Asensio (2014, The Unified Patent Court Agreement and the Amendment to the Brussels I
Regulation (Recast)), s. 163-164. Sérskilt relevant &r EU-domstolens uttalanden i mél C-523/10, Wintersteiger
[2012] ECLL:EU:C:2012:220, p. 25.

297 En sédan tolkning har visst stod i att tillimpningen av artikel 71b(3) forutsitter att svaranden har egendom i
en medlemsstat. Svarandens egendom har knappast nagon relevans i sig for att ge domsrétt om inte egendomen
dr det som ar foremal for tvisten, jfr de Miguel Asensio (2014) 45 IIC s. 882 som hénvisar till bl.a. CLIP
Principerna och ALI Principerna. Istdllet maste tillagget i artikel 71b(3) rimligen bero pa att man vill kunna fa
domen verkstilld mot svaranden eftersom domen inte kan erkénnas i det tredje landet, jfr hdrom ingressen (7)
till Bryssel I-tilldigget om en enhetlig patentdomstol. Séledes bor detta forhallande kunna anféras som ett visst
stod for att avsikten dr att sé langt som mdjligt 14ta ett europeiskt patent med enhetlig verkan exklusivt provas av
den enhetliga patentdomstolen.

298 Artikel 3 Rom II-férordningen. Se dven Kono & Jur€ys, s. 150 och avsnitt 3.1 ovan.

299 KOM(2003) 427 s. 20; van Eechoud (2003), s. 106-107; de Miguel Asensio (2009), s, 146-148; Dinwoodie
(2009) 51 Wm. & Mary L. Rev. s. 729; Neumann (2011) 7 J. Priv. Int. L. s. 587; Ulmer (1978), s. 8-9.
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bestims av lagen i samma land. I kommissionens forslag till Rom II-forordningen uttrycktes
detta pa det sittet att intrdng 1 industriellt rattsskydd regleras av lagen i det land dér patentet
har utférdats, varumérket har registrerats eller monstret/bruksmonstret deponerats. Ifrdga om
upphovsritt tillimpar domstolarna lagen i det land dér intranget har skett.3% Trots att det hér
antyds att en atskillnad ska goras mellan industriella réttigheter och upphovsrittigheter, som
inte dr beroende av registrering utan uppstar utan formaliteter, vid tillimpningen artikel 8.1
torde en sadan distinktion i praktiken knappast kunna goras.3! Virt att papeka &r att regeln ar
tvingande och kan inte avtalas bort.3?

Territorialitetsprincipen far inte forviaxlas med lex loci protectionis. Bdda dr inte synonyma
med varandra och som kommer att utredas nedan &r territorialitetsprincipen som sadan framst
av materiellrittslig karaktar.393 Att lex loci protectionis bestimmer vilket lands lag som blir
tillimplig innebdr inte att den materiella rétten ar fullstindigt begrinsad till skyddslandet.
Som en internationell privat- och processrittslig princip avgor den endast vilken lag som ska
tillimpas. Om denna lag sedan ska utstrickas materiellt till utanfor skyddslandet, i form av en
extraterritoriell tillimpning, dr en frdga av materiellrittslig karaktir som inte forhindras av
lex loci protectionis.’®* Istéllet bor relationen mellan lex loci protectionis och territorialitet-
sprincipen kunna beskrivas som att den sistndmnda — av vad som narmast kan beskrivas som
lamplighetsskil — aterspeglas eller reflekteras i den forstndmnda.’% P4 samma sétt som har
redogjorts gélla for domsritten inverkar alltsa territorialitetsprincipen pd beddmningen om
tillimplig lag.

Skalet till att ha lex loci protectionis som lagvalsregel dr framfor allt att det dr naturligt att
lata nationell rdtt tillimpas pa intrdng i nationella immaterialréttigheter. Nar en nationell rét-
tighet ges inom samma territorium dr det underforstétt, bade for staten, rittsinnehavaren och
potentiella intrdngsgorare, att frigor om réttighetens materiella innehall bestims av samma
lag. Annars riskerar osdkerhet att uppstd om vilket innehdll som réttigheten har, vilket inte
minst dr orimligt for staten som skapat rittigheten under sirskilda politiska forutséttningar.
Att 14ta den tilldimpliga lagen vara skyddslandets lag erbjuder dérfor en vil avvigd forutsdg-
barhet som Overensstimmer med syftet att lita skyddet uppkomma och avgrinsas
nationellt.3% Det sagda for tankarna om suverénitet som en nddvandig begrinsning for att
forhindra att andra ldnders lagar avgor de rittsliga fragor som berdr immaterialrittigheter
inom ett specifikt land. Ett annat skil som aberopades av kommissionen i forslaget till Rom
[I-férordningen var att /lex loci protectionis ér en universellt erkidnd princip, med ett ursprung

300 KOM(2003) 427 s. 20.

301 Som kommer att berdras senare i detta avsnitt torde lex loci proctionis medfora att lagen i det land dér intrdng
begas blir tilldimplig, oavsett vilken typ av immaterialrittighet det ror sig om.

302 Se artikel 8.3 Rom II-forordningen.

303 Se avsnitten 4.2.2.2 och 4.2.2.3 nedan.

304 Matulionyteé, s. 25-27; Fentiman, s. 137. Se nedan avsnitt 4.2.2.2 och kapitel 5.

305 Matulionyté, s. 25-26; Neumann (2011) 7 J. Priv. Int. L. s. 587-588.

306 Jfr harom Garcia-Castrillon, s. 445; Basedow (CLIP Principerna, Artikel 3:102), s. 229; Torremans (2014,
Intellectual Property and the EU Rules on Private International Law: Match or Mismatch?), s. 1051; Basedow
(2005), s. 2; Fentiman, s. 143-144.
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frin Bernkonventionen och Pariskonventionen.?” Det ir inte forvdnande att denna motiver-
ing har kritiserats mycket starkt i doktrin.3%8

Ett problem med lex loci protectionis som lagvalsregel 1 artikel 8.1 Rom II-forordningen ar
att den undviker att definiera var skydd gors géllande. Det &r klart att skydd gors géllande 1
skyddslandet, men det dr ddremot inte alltid klart var skyddslandet ér vid granséverskridande
immaterialrittsintrang. Skyddslandet blir onekligen det land dér intrdnget begds, oavsett
vilken typ av immaterialrdttighet det ror sig om,3%° eftersom territorialitetsprincipen innebér
att ett intrdng 1 en nationell immaterialrattighet endast kan begas i samma land (vilket ar att
sarskilja fran det land dér intrangshandlingen begés).3!0 Ett annat sétt att uttrycka saken &r att
det méste ske ett intrdng 1 skyddslandet for att det ska riknas som ett relevant skyddsland 1
den mening som avses i artikel 8.1. Séledes bor fradgan om tillamplig lag vara avhingig fra-
gan om var intranget begds. Detta lokaliseringsproblem kan vara sérskilt svart att utreda och
kan ge upphov till komplicerade prejudiciella fragor som domstolen har att férst besvara.3!!
Foljden riskerar att bli att olika medlemsstater tillimpar artikel 8.1 pé olika sitt. Aven om
viss materiellréttslig harmonisering har skett inom EU kvarstar fortfarande stora olikheter
mellan medlemsstater och det finns en forhallandevis stor risk for att lokaliseringsfragan dé
tolkas olika av olika domstolar. Det bor nimnas att om den motsatta asikten skulle foljas, att
lex loci protectionis inte medfor att intrdngets lokalisering aktualiseras utan att denna fraga

307 Se KOM(2003) 427 s. 20; ingressen (26) till Rom II-férordningen.

308 Kritiken har bestatt i dels att det finns flera linder som inte alls tillimpar lex loci protectionis utan istéllet lex
loci delicti, dels att det dr hogst omdiskuterat om det verkligen gér att utrona lagvalsregler utifran Bernkonven-
tionen (artikel 5.2) och Pariskonventionen (artikel 2). Se harom t.ex. Neumann (2011) 7 J. Priv. Int. L. s. 587,
Leistner, s. 99-101; Sender (2005), s. 160-167; Sender (2002), s. 221-224; Dessemontet (2001) 18 J. Int’l Arb. s.
489-491; van Eechoud (2003), s. 107-109; Fawcett & Torremans, s. 674-687; Matulionyté, s. 28-33; Ricketson
& Ginsburg, s. 1297-1301; Dogauchi, s. 57-58; de la Durantaye, s. 627.

309 Att skyddslandet som tillimplig lag kriver att det identifieras vilket land som intrdng begds i géller
naturligtvis for samtliga immaterialrittigheter. Aven om industriella rittigheter sisom patent, varuméirke och
monster dr beroende av en registrering for att skydd ska erhillas maste det fortfarande klargoras var intrdnget
begés. En territoriell koppling i form av ett intrang 4r nddvindig for dverhuvudtaget veta vilket skyddsland som
blir aktuellt. Betrédffande att lex loci protectionis géller for samtliga immaterialréttigheter, se bl.a. ingressen (26)
till Rom II-férordningen; Plender & Wilderspin, s. 654-655.

310 Jfr Torremans (2014, Intellectual Property and the EU Rules on Private International Law: Match or Mis-
match?), s. 1051-1052; Hugenholtz & Goldstein, s. 140; Adeney, s. 645; Kono & Juréys, s. 150; Metzger (2010),
s. 171-172; Plender & Wilderspin, s. 659-660; Hill & Chong, s. 607; Kojima, Shimanami & Nagata, s. 193;
Geller (2015), s. 52, 58; Dickinson, s. 458-459; Buchner, s. 483-484; Ulmer (1978), s. 13-14; Dogauchi, s. 61;
Rognstad (2007), s. 415-416; Ginsburg (1998), s. 322-323; de Miguel Asensio (2009), s, 147-148; Ringnalda
(2009) 17 ERPL s. 902, 913; Savola (2014) 45 TIC s. 299; Neumann (2011) 7 J. Priv. Int. L. s. 589-590; Fawcett
& Torremans, s. 676-677; Stromholm (2001), s. 151, 266-267, 270. Se vidare nedan avsnitt 5.1. Detta bekriftas
ocksa av kommissionens forslag till Rom II-forordningen dir det ndmns att ifraga om upphovsritt innebér /ex
loci protectionis att domstolen tillimpar lagen i det land dér intranget har skett, se ovanndamnda KOM(2003) 427
s. 20. Av mal C-173/11, Football Dataco [2012] ECLI:EU:C:2012:642, p. 31-32 framgar dessutom tydligt att
EU-domstolen later lokaliseringsbeddmningen fa inverkan péd frdgan om vilken lag som blir tillamplig enligt
artikel 8.1. Lokalisering av intrdng bor av samma anledning ses som en prejudiciell fraga i sammanhanget, se
Strémholm (2001), s. 167, 246-247, 273. Olika meningar finns dock betrdffande lokaliseringens prejudiciella
relevans pa detta stadium, se fotnot 312 nedan. Det sagda ovan &r alltsé inte den enda mdjliga tolkningen.

311 Jfr Matulionyté, s. 60. Se t.ex. Bogdan (2014), s. 92-95; Strémholm (2001), s. 171-173 angdende prejudiciel-
la fragor i internationell privat- och processritt. Det kan ifragasittas om lex fori, dvs. lagen i det land ddr dom-
stolen &r beldgen, som huvudregel bor foljas vid provningen av dessa prejudiciella fragor. Om domstolen utdvar
internationell behorighet enligt Bryssel [-forordningen &r ndmligen sannolikheten stor att skyddslandet ar ett
annat land &n dir domstolen &r beldgen. En tillimpning av nationell rétt enligt /ex fori i ett sadant fall skulle
sdledes medfora att domstolen provar om ett intrdng kan lokaliseras till skyddslandet utomlands enligt en lag
som skiljer sig fran skyddslandet. Om resultatet da blir att intranget enligt /ex fori inte kan lokaliseras till sky-
ddslandet forvriangs mer eller mindre skyddslandets lag som lagvalsregel, vilket kan pastas utmynna i dépecage,
jfr Stromholm (2001), s. 182-183. Ett rimligare forhallningssdtt skulle vara att lata prejudiciella fragor om
lokalisering folja det lands lag dar skydd faktiskt gors gillande.
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reserveras till den materiellrdttsliga bedomningen forst efter lagval,®'? blir slutresultatet det-
samma. Om intranget bedoms begas utanfor skyddslandet blir f6ljden da istéllet att det ma-
teriellrattsligt inte blir ndgot intrdng. Om orten for intrdnget tvirtom dr en del av bedomnin-
gen av vilket land som ar skyddsland maste denna bedomning goras prejudiciellt redan vid
fragan om tillamplig lag.

Det sagda medfor att det med hénsyn till resultatet ofta inte finns ndgon praktisk skillnad
mellan lex loci protectionis och lex loci delicti, dvs. lagen 1 det land dar skadegérande han-
dlingen (intranget) begds, som lagvalsregler for immaterialrittsintrdng. Skillnaden ligger
framfor allt 1 vilken nivd och ordning — materiellrittslig eller internationell privat- och pro-
cessrittslig — som territorialitet far en inverkan pa bedomningen av var ett intrang sker.’!3
Daremot uppstar viktiga gransdragningsfrdgor nér intrangshandlingen foretas utanfor skydds-
landet. Artikel 8.1 Rom II-férordningen klargor att det &r skyddslandets lag som dd ska
tillampas, med inneborden att det &r det land dir intrdnget begas, inte dar intrangshandlingen
foretas, som éar relevant.

lllustration 6

Foretag Y med séte i Italien producerar intrangsprodukter i samma land. Intrdngsprodukter-
na siljs 1 Italien och exporteras dessutom till aterforsiljare i Sverige. Foretag Y har dven en
hemsida dér intrangsprodukterna kan kdpas av konsumenter 6ver internet. De billiga priser-
na lockar konsumenter frdn Storbritannien och Frankrike som koper stora mangder. Réttsin-
nehavaren ir ett svenskt foretag X med europeiska patent i alla medlemsstater inom EU.
Det ror sig om ett pastatt patentintrang i ldkemedel. Foretag X stimmer Y 1 Italien for
samtliga intrang med hinvisning till forum domicilii 1 Bryssel I-forordningen. Fraga upp-
kommer om vilka ldnders lagar som ska tillampas. Eftersom produktionen och f6rséljningen
i Italien innebadr ett intrdng i det europeiska patentet (utan enhetlig verkan) i Italien ska ital-
iensk lagstiftning tillimpas enligt lex loci protectionis 1 artikel 8.1 Rom II-férordningen.
Exporten medfor att intrdng begés i Italien varfor italiensk lag di ska tillimpas. Samtidigt
kan intranget klassificeras som en import till Sverige, med foljden att svensk lag tillimpas.
Aven forsiljningen &ver internet blir en lokaliseringsfriga om huruvida intring begés i
Storbritannien och Frankrike eller i Italien, vilket dirmed paverkar lagvalet.

312 En sadan &sikt kan finnas i t.ex. Matulionyté, s. 59-61; de la Durantaye, s. 634; Basedow (CLIP Principerna,
Artikel 3:102), s. 232; Hellner (2014), s. 182-183; Norrgard JFT 4-5/2005 s. 581; Leistner, s. 100-101; Illmer, s.
241-242. Samma tolkning har dven gjorts av Stockholms tingsrétt i dess dom den 13 maj 2013 i mal T 2409-12.
Matulionyté dr Overens om att territorialitetsprincipen kraver att intranget begds i skyddslandet, men menar istél-
let att detta &r en materiellréttslig fraga. Det &r visserligen korrekt att territorialitetsprincipen inverkar pé in-
trangsbedomningen inom den materiella ritten, men med hénsyn till i synnerhet till vad kommissionen uttalar i
KOM(2003) 427 s. 20 samt méal C-173/11, Football Dataco [2012] ECLI:EU:C:2012:642, p. 31-32 framgar det
tydligt att faststdllandet av var intrdnget begas blir relevant redan i den internationella privat- och processrétten.
Aven for frigan om domsritt, vilket har berdrts ovan i avsnitt 3.2.2, blir intrdngets lokalisering betydelsefull for
tillimpningen av artikel 7.2 Bryssel [-forordningen. En annan anledning till varfor lokaliseringsfragan rimligen
maste aktualiseras vid tillimpningen av lex loci protectionis ér att det annars skulle ridcka att med att enbart
begédra skydd i ett land ddr immaterialrattsligt skydd foreligger for att den lagen ska bli tillimplig, oavsett om
nagot intrdng dar foreligger. Lagvalsregler syftar som bekant till att identifiera det lands lag som ur lamp-
lighetssynpunkt har ndrmast koppling till fragan, jfr avsnitt 3.1 ovan samt Bogdan (2014), s. 24-25; ingressen
(14) till Rom II-férordningen. Blotta begéran av ett skydd, som det kanske &r uppenbart att det ur materiell-
rittslig synvinkel inte begas intrdng i, rimmar mindre vil med hénsyn till detta syfte.

313 Jfr Matulionyté, s. 59-61; Sender (2002), s. 252-253; van Eechoud (2003), s. 105-106; Zhao, s. 114-115.
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3.3.2 Sarskilda lagvalsregler for gemenskapsrattigheter

Eftersom gemenskapsrittigheters territorium striacker sig éver hela EU ér inte ldngre lex loci
protectionis ett mojligt alternativ vid lagvalet.3'* Av denna anledning faststills det i artikel 8.2
Rom II-forordningen att den tillimpliga lagen istéllet ska vara den lag i det land dédr intrdnget
skedde och att detta lagval avser alla frigor som inte regleras i det relevanta gemenskapsin-
strumentet. Det dr viktigt att podngtera att den svenska dversittningen i artikel 8.2 troligtvis
ar att anses som missvisande. Lagvalsregeln beskrivs som “lagen i det land déir intrdnget
skedde” medan det formodligen istédllet borde ha sttt “lagen i det land dér intrangshandlin-
gen begicks”. Ledning tas hiir frdn den engelska dversittningen av artikel 8.2.315 Atskillnaden
mellan intrdngshandlingen och intrdnget dr av stor betydelse, eftersom dessa tvd inte nod-
vindigtvis behdver ske i samma land, ndgot som berdrs nedan i avsnitt 5.1. Den korrekta
beskrivningen av artikel 8.2 bor saledes, om den engelska dverséttningen &r korrekt, vara att
det &r lex loci actus som giller och inte lex loci delicti.3'® En sadan tolkning dverensstimmer
med hur EU-domstolen i Coty Germany tolkade motsvarande begrepp inom domsrétten i ar-
tikel 97.5 i gemenskapsvaruméarkesforordningen till att avse handlingsorten.3!”

Till skillnad frén i artikel 8.1 framgar det i artikel 8.2 tydligt att lokaliseringen av intrang-
shandlingen dr nodvindig for att kunna faststélla vilken lag som blir tillimplig. Lokaliser-
ingsfragan blir en prejudiciell frdga av materiellrdttslig karaktir som alltsd maste besvaras
redan innan lagvalsregeln kan tillimpas.3!8 Aterigen bor det da vara lex loci actus, lagen pé
orten for intrangshandlingen, som blir foremal for lokaliseringsbedomningen.3!® Detta kan
dock kritiseras. Vid distansdelikt skulle det kunna medfora att lagen pé orten for intrangshan-
dlingen tillimpas pa ett intrdng i ett annat land. Resultatet skulle alltséd bli att vad som
beddms vara intrang i land X avgors av lagen i land Y, dér sjdlva handlingen fOretas, nagot
som tvekldst kan och bor ifrdgasittas. Visserligen ror det sig om gemenskapsréttigheter vilket
har inneburit en omfattande harmonisering, men flera skillnader kan fortfarande kvarstd vad
giller den specifika intrangsbeddmningen.?° Med hénsyn till betydelsen av att skyddslandet
reglerar forutsédttningarna for rittigheterna som har verkan i samma land, vilket &terspeglar
territorialitetsprincipen, kan det darfor ifrdgasittas om det &r ldmpligt med lex loci actus som
lagvalsregel.’?! Som kommer att beroras kort nedan i avsnitt 3.3.4.2 mojliggor lex loci actus
ocksé att intrdngsgoraren forflyttar sin verksamhet till ett intrangsparadis med lagt immateri-
alréttsligt skydd. Olampligheten med lex loci actus som lagvalsregel i dessa fall kan till och

314 KOM(2003) 427 s. 20-21.

3151 den engelska versionen ségs det “the law of the country in which the act of infringement was committed”.
316 Jfr de la Durantaye, s. 637-638; Hellner (2014), s. 184; Illmer, s. 246; Schack, s. 84; Schack (2009) 26 R.L.R.
s. 134,

317 Mal C-360/12, Coty Germany [2014] ECLLI:EU:C:2014:1318, p. 31-38. Behandlat ovan i avsnitt 3.2.5.

318 Hellner (2014), s. 184; Tllmer, s. 246. Av samma skil som patalades ovan i fotnot 311 bor den prejudiciella
lokaliseringsfragan inte avgoras av lex fori. Eftersom lex loci protectionis inte dger tillimpning i artikel 8.2 pa
grund av den gemenskapsrittsliga sfaren kan inte heller det viljas. Rattsldget far beskrivas som oklart. Ett
forslag pa en 16sning skulle vara att lata det ricka med att det gors géllande att en intrangshandling sker i ett
visst land for att den lagen ska tillimpas. Detta har fordelen att det inte riskerar att skapa ndgon diskrepans mel-
lan resultatet av lokaliseringsfrdgan och /ex loci actus som lagvalsregel.

319 Schack, s. 85-86. En fordel med lex loci actus &r att det &r betydligt enklare att lokalisera sjdlva intrangshan-
dlingen &n intrdnget, se nedan avsnitt 5.2.1.

320 Se t.ex. artiklarna 9.2 och 14 i gemenskapsvarumérkesférordningen.

321 Se ovan avsnitt 3.3.1.
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med hédvdas vara sé stor att det kan frdgas om det kanske istéllet &r den engelska Oversittnin-
gen av artikel 8.2 Rom II-forordningen som é&r felaktig snarare &dn den svenska.??

Artikel 8.2 Rom II-forordningen klargdr att gemenskapsrittsliga regler om lagval har
foretrdde framfor lex loci actus. De bestimmelser som hér forst bor ndmnas ar artikel 101
gemenskapsvarumérkesforordningen samt artikel 88 gemenskapsformgivningsférordningen. I
bestimmelsernas forsta stycke stadgas att domstolen ska tillimpa forordningen. I bestdm-
melsernas andra stycke uttalas det att domstolen ska tillimpa sin nationella ratt, inklusive sin
internationella privat- och processritt, pd frigor som inte omfattas av forordningen. Det &r
formodligen felaktigt att tolka detta som att /ex fori, dvs. den lag dar domstolen &r beldgen,
alltid ska tillimpas eftersom det skulle innebdra att artikel 8.2 Rom II-férordningen aldrig
skulle aktualiseras. Med hansyn till att artiklarna 101.2 och 88.2 1 respektive forordningar inte
forhindrar en tillimpning av internationell privat- och processritt bor tolkningen istillet bli
att Rom II-forordningen tillimpas pd de fragor som omfattas ddri.>?*> Andra gemenskap-
srittsliga regler av relevans ér artikel 102.2 gemenskapsvarumarkesforordningen och 89.1(d)
gemenskapsformgivningsforordningen. I bestimmelserna framgar det tydligt att for sanktion-
er som inte omfattas av férordningarna ska domstolen tillimpa lagen dér intrdngshandlingen
begicks, dvs. lex loci actus.’** En lokalisering av intrdngshandlingen blir siledes nodvéndig.
For europeiska patent med enhetlig verkan ér frigan mer osdker, men formodligen bor patent-
forordningen leda till att tillimpningen av artikel 8.2 Rom II-férordningen utesluts 1 de flesta
fall.323

3.3.3 Rackvidden av den tillampliga lagen

Artiklarna 8.1 och 8.2 i Rom II-férordningen bestdmmer lagvalet for en utomobligatorisk
forpliktelse som har sin grund i ett immaterialréttsintrang. Rackvidden av de frdgor for vilka
lex loci protectionis giller framgér av artikel 15 Rom II-férordningen. Enligt artikel 15(a)
inbegriper lagvalet grunden for och omfattningen av ansvaret och enligt artikel 15(c) omfattas
dven forekomsten, arten och bedomningen av skadorna eller den gottgorelse som begérs. |
artikel 15(d) tilldggs de atgérder som en domstol far vidta inom grinserna for sina befogen-
heter enligt sin processlagstiftning for att forhindra skadan eller f4 den att upphora eller for
att sékerstélla att ersittning utgér for skadan. Diarmed bor lex loci protectionis &tminstone
tacka, forutom sjilva intrdngsbeddmningen som naturligen faller under artiklarna 8.1 och 8.2,

322 Visst stod for detta &r att flera andra dversittningar, exempelvis den tyska (“das Recht des Staates anzuwen-
den, in dem die Verletzung begangen wurde”), nederlindska (“het recht van het land waar de inbreuk is
gepleegd”), franska (“la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte a ce droit”) och italienska (“la legge ap-
plicabile € quella del paese in cui ¢ stata commessa la violazione”), har dversatt det relevanta begreppet till in-
trang istéllet for intrdngshandling.

323 de la Durantaye, s. 638; Dickinson, s. 462-463. Jfr ocksd Scordamaglia, s. 399-400; Drexl (2005), s. 175;
Fawcett & Torremans, s. 814-815.

324 Se dven mal C-479/12, Gautzsch Grofhandel [2014] ECLI:EU:C:2014:75, p. 51-55; Drexl (2005), s. 174;
Hellstadius & Meier-Ewert (2005) 36 IIC s. 327; Schack (2009) 26 R.L.R. s. 134-135; Schack, s. 85. For en
motsatt asikt om att det istéllet &r lex loci delicti som avses, se Kur (2015) 10 JIPLP s. 476-477, 479.

325 Majoriteten i doktrin menar att artiklarna 5.3 och 7 i patentférordningen, tillsammans med artiklarna 25-30 i
avtalet om en enhetlig patentdomstol, ska tolkas som regler om tillimplig lag och ddrmed utesluta artikel 8.2
Rom II-férordningen (som annars skulle vara tillimplig enligt artikel 24.2 i avtalet om en enhetlig patentdom-
stol), se t.ex. Kaesling (2013) 2 UCLJLJ s. 93-96; Lembke NIR 2014 s. 387-390. Jfr ocksa Fawcett & Torre-
mans, s. 742-743. 1 sadana fall bor lokaliseringsfaktorerna i artikel 7 i patentforordningen bli avgdrande for
vilken lag som ska tillimpas. Andra menar att dessa artiklar inte &r till hjdlp nér det ror sig om materiella fragor
som inte har harmoniserats av regelverket och att Rom II-férordningen bor gélla med stdd av artikel 24.2 i av-
talet om en enhetlig patentdomstol, se t.ex. England & Lunze (2013) The Patent Lawyer s. 15-16.
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skadestand®?® for immaterialréttsintrang, férbud och interimistiska forbud, forstorelse och
ovriga processrittsliga atgarder som finns att tillga.3?’

Vad som far betraktas som oklart &r om fragor om registrering och giltighet ska omfattas av
lex loci protectionis enligt artikel 8.1. Nagon enighet finns inte i doktrin.3?® Eftersom Rom II-
forordningen emellertid endast &r tillimplig pa utomobligatoriska forpliktelser dr det rimligt
att anta att frigorna far bedomas enligt respektive medlemsstats internationella privat- och
processrattsliga regler.3?° I svensk doktrin har det ansetts att lex loci protectionis bor gilla for
fragor om rittighetens uppkomst.330 Skilet borde vara att rittighetens existens naturligtvis
hianfor sig till skyddslandet, dvs. dir réttigheten finns. Detta stirks av att om ett intrang
lokaliseras till ett visst land istdllet for ett annat méste en immaterialrittighet ocksé finnas 1
det landet. I ett sddant fall &r det svart att forestélla sig att ndgon annan lag dn den som géller
for intrdnget blir tilldimplig pd fragor om rittighetens uppkomst. Dirutdver skulle ett annat
lagval starkt kunna kritiseras med héinvisning till de nidra politiska forutsdttningar och
avvéagningar som kopplar rittigheten till skyddslandet.33!

3.3.4 Praktiska svarigheter med skyddslandets lag som lagvals-
regel och sarskilt vid internetrelaterade intrang

3.3.4.1 En distributiv tillampning av olika landers lagar

En av foljderna med att lex loci protectionis ér den relevanta lagvalsregeln enligt artikel 8.1
Rom II-férordningen ar att flera landers lagar kan bli tillimpliga. Om intrdngsgdraren begér
intréng 1 ett flertal 14nder, vare sig det ror sig om samma typ av intrng eller inte, innebér /ex
loci protectionis att lagen i respektive skyddsland ska tillimpas.’3? Detta kan vara sdrskilt
problematiskt och svért, framfor allt for domstolen, nér det ror sig om ubikvitéra intrdng over
internet. Som har forklarats ovan i avsnitt 2.3 kan intrdngets spridning bli synnerligen omfat-
tande Over internet. Risken finns dé att inte bara ett intrdng anses begénget, utan dven att in-
tranget sker i néstintill alla eller véldigt manga lédnder i vérlden. En och samma intrangshan-
dling kan saledes fa verkan eller effekt i flera ldnder.33? Det avgorande for omfattningen av
intrdnget blir hur intrdnget ska lokaliseras, ndgot som &r respektive lands ensak att avgora i
materiell rdtt.33* Lex loci protectionis leder séledes till ett fragmenterat lagval och en distribu-
tiv tilldmpning, s.k. ‘mosaikbetrachtung’. Frdgan har &nnu inte behandlats av EU-domstolen,

326 Jfr Matulionyteé, s. 47.

327 Hellner (2014), s. 185; Matulionyté, s. 47-48; de la Durantaye, s. 641; Illmer, s. 253-254. Se ocksa Stock-
holms tingsrétt i dom den 13 maj 2013 i mal T 2409-12.

328 For de i doktrin som menar att dessa fragor ska omfattas av lex loci protectionis, se t.ex. Buchner, s. 486;
Ilmer, s. 252-256. For motsatta asikter, se t.ex. Matulionyté, s. 45-46; Hellner (2014), s. 186; de la Durantaye, s.
640-641; Leistner, s. 102-103; Schack, s. 92; Torremans (2014, Intellectual Property and the EU Rules on Pri-
vate International Law: Match or Mismatch?), s. 1056; Zhao, s. 118-119; de Miguel Asensio (2009), s. 158. Jfr
dven Boschiero (2007) 9 Yearbook of Private International Law s. 32-33.

329 Matulionyté, s. 46-47; de la Durantaye, s. 640-641; Zhao, s. 118-119; de Miguel Asensio (2009), s. 158.

330 Bogdan NIR 1980 s. 275-276; Lundstedt & Maunsbach NIR 2003 s. 222; Dahlgren m.fl. (2003/T) AIPPI
Yearbook s. 746.

331 Jfr ovan avsnitt 3.3.1.

32 Garcia-Castrillon, s. 457-458; Leistner, s. 115; Torremans (2014, Intellectual Property and the EU Rules on
Private International Law: Match or Mismatch?), s. 1058-1059; Sender (2005), s. 171; Kono & Juréys, s. 153;
Maunsbach (2012, Sweden), s. 1044; Dinwoodie (2005), s. 202-203; Bariatti, s. 76; de Miguel Asensio (2009),
s. 182, 187; Zhao, s. 120; Fentiman, s. 145; Drexl (2005), s. 167-168; Neumann (2011) 7 J. Priv. Int. L. s. 600;
van Engelen (2010) 14.3 ECJL s. 14-15; Maunsbach (2012, Copyright in a borderless Online Environment —
Comments from a Swedish Horizon), s. 59; Torremans (2012), s. 32; Norrgard JFT 4-5/2005 s. 581-582.

333 Fentiman, s. 145.

334 Se nedan kapitel 5.
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men majoriteten i doktrin dr dverens om att detta dr den nddvindiga foljden de lege lata av
artikel 8.1.33% Artikel 8.1 dr namligen, som ként fran ovan, tvingande och gar heller inte att
avtala bort. Det som sagts kan jamforas med den forhallandevis strikta tolkning av den terri-
toriella begridnsningen som EU-domstolen haft for fragan om domsrétt inom ramen for Brys-
sel I-forordningen.33¢ P4 samma sitt som territorialitet innebér ett hinder for konsolidering av
rattsprocesser innebdr det ocksa ett hinder for konsolidering av tillimpliga lagar.

De praktiska tillimpningssvarigheter som den distributiva tillimpningen av olika ldnders la-
gar vid ubikvitdra intrdng leder till ska inte underskattas. Svarigheterna kan bli sa stora att det
kan ifragaséttas om det ens &r 1ont for kdranden att forsdka konsolidera intrangsprocesser hos
en domstol, i den mén det &r réttsligt mojligt under Bryssel I-forordningen.337 For det forsta
maste domstolen prejudiciellt, enligt respektive lands lag, lokalisera var intrdnget sker, vilket
1 sig dr en komplicerad rattsfriga och som kan vara sdrskilt svért for en domstol att gora en-
ligt utldndsk rétt. For det andra dr det kostsamt och tidsddande for alla involverade att utreda
innehallet i utldndsk rtt i ett stort antal olika lander.333

3.3.4.2 Losningsforslag till ubikvitara och multinationella intrang

Ovan nidmnda praktiska tillimpningssvarigheter har givit upphov till en livlig diskussion i
doktrin om vilka alternativa lagvalsregler som de lege ferenda istillet bor tillimpas vid
ubikvitéra intrang. Diskussionen kan framfor allt karaktiriseras som en kritik mot de lege lata
under artikel 8.1.33% En svérighet som inledningsvis maste tas stéllning till &r naturligtvis vad
som avses med ubikvitira intrdng. Hur manga intrang i olika lander &r tillrdckligt manga och
bor undantag bara foreskrivas for internetrelaterade intrang eller bor intrang via fysiska
medium ocksa undantas? Bade ALI Principerna och CLIP Principerna foreskriver undantag
for ubikvitdra intraing men nagon enhetlig definition finns inte.>*® Klart &r i alla fall att om ett
intrang inte rdknas som ubikvitirt kan det i vart fall bendmnas som multinationellt.

Losningsforslagen inom den internationella privat- och processratten syftar till en sak, ndmli-
gen att begransa antalet tillimpliga lagar genom att anvénda ett annat anknytningsmoment &n
lex loci protectionis. Syftet ar framfor allt att endast lata en lag bli tilldmplig pa samtliga in-
trang. En forsta sddan alternativ lagvalsregel som foresprakats pa vissa hall dr lex originis.
Inom immaterialrétten skulle lex originis innebdra att lagen 1 det land dér rattigheten har sitt
ursprung tillimpas. For upphovsrittens del bestdms detta, i enlighet med artikel 5.4 Bernkon-
ventionen, till landet dir verket forst publicerades eller diar upphovsmannen har sin hemvist
for opublicerade verk. Lagvalsregeln dr framst relevant for fragor om skyddets uppkomst,

35 Se ovan hanvisade kéllor i fotnot 332 ovan.

336 Se sérskilt avsnitten 3.2.2. och 3.2.3 ovan.

37 Négot som dr sjdlvklart men som dndd bor ndmnas &r att dessa svérigheter till f6ljd av flera tillimpliga lagar
bara uppkommer nir intrdngsprocesser i olika ldnder kan konsolideras enligt Bryssel I-forordningen, antingen
under artiklarna 4.1, 7.2 eller 8. Om intrangsprocesser inte skulle kunna konsolideras skulle ndmligen domstolen
i respektive land dnda behova sjalvstindigt ta stéllning till fragan om tillimplig lag. Det &r dérfor viktigt att hela
tiden ha i beaktande forhéllandet mellan domsriétt och tillaimplig lag.

38 Torremans (2014, Intellectual Property and the EU Rules on Private International Law: Match or
Mismatch?), s. 1058-1059; Kono & Jurcys, s. 153; Zhao, s. 120; Lopez-Tarruella, s. 351; Neumann, s. 509.

339 Jfr Neumann, s. 505-511.

340 Se Matulionyté, s. 178-181 som pépekar att § 321 ALI Principerna inte begrinsar vilket medium intrénget
sker dver, medan Artikel 3:603 CLIP Principerna fokuserar pa ubikvitira medium sasom internet. Artikel 306
Waseda Principerna och kommentaren (s. 140-141) till samma artikel pétalar distinktionen. Se ocksa Treppoz
(2014) 37 Colum. J.L. & Arts s. 568. Oklarhet foreligger ocksd om alla intrdng Gver internet bor rdknas som
ubikvitdra med hénsyn till att geolokalisering i viss man kan undvika vérldsomfattande intrang, jfr Kempas Ny
Juridik 2:15 s. 41, 50-51, 59-60.
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men har dven for immaterialréttsintrang fordelen att den omojliggdr att intrangsgdraren
genom sitt handlande kan péaverka vilken lag som blir tillimplig.?*! Ett allvarligt problem
med lex originis dr dock att den inte anses som forenlig med staters suverédnitet genom att 14ta
en och samma lag gilla, oavsett var intrdnget sker, for upphovsrittsligt skyddade verk som
harstammar fran utomlands.3#?

Ett andra och nérliggande alternativ for en lagvalsregel dr den s.k. root copy regeln. Regeln dr
framfor allt av materiellrattslig karaktar frdn amerikansk réttspraxis, men far ocksé indirekt
inverkan pa lagvalet.’® 1 korthet innebér root copy regeln att domstolen tillimpar lagen i det
land dér ett intrang har sitt ursprung och dérefter later samma lag gilla dven for skadestandet
av andra intrdng som foljer av det initiala.>** Ett exempel skulle vara om en otilldten exem-
plarframstillning av ett upphovsrittsligt skyddat verk sker 1 USA, varefter kopior framstills
av samma exemplar utomlands. I ett sddant fall tillimpas amerikansk rétt for samtliga in-
tring, vilket leder till en extraterritoriell utvidgning av skadestindet. Aven denna regel har
kritiserats starkt, delvis med hénvisning till att den urholkar utlédndska staters suverinitet.343
Root copy regeln kan pé sitt och vis jamforas med den gransdverskridande behdrighet som
forordnades av EU-domstolen 1 Shevill malet grundad pa handlingsorten, fast relaterat till
fragan om tillimplig lag istéllet for domsratt.346 Ett tredje alternativ, ocksa vildigt nérlig-
gande root copy regeln, ir att tilldimpa lex loci actus, dvs. lagen pa orten for intrangshandlin-
gen, som &r kidnd fran artikel 8.2 Rom II-forordningen ovan. I andra ordalag kan den vid
gransoverskridande immaterialréttsintrang beskrivas som att fokusera pa intrdngets kélla —
platsen varifran intrdnget initieras. Det &r av stor fordel att forsoka forhindra intrang frén dess
ursprung vid griansoverskridande forhallanden, men ofta dr det mindre ldmpligt att gora detta
med lex loci actus som tillimplig lag. Om intrdngsgoraren handlar fran ett intrdngsparadis
med lagt immaterialrittsligt skydd &dr det knappast till fordel {or réttsinnehavaren. En allmén
lagvalsregel grundad pa lex loci actus skulle salunda kunna forma intrangsgorare att forflytta
sin verksambhet till intrangsparadis.’*’

Ett fjarde alternativ till en lagvalsregel r att 14ta /ex fori, lagen i1 det land dér domstolen dr
beldgen, avgora vilken lag som blir tillamplig. Fordelen ar att den &r létt att faststidlla och
enkel att tillimpa for domstolen. Osdkerheter om faststillande av utldndsk ritt undviks helt
for domstolen. Den sjdlvklara nackdelen med /ex fori dr att den uppmanar till en omfattande
‘forum shopping’, dir kédranden efter eget gottfinnande viljer att vicka talan i det land som
ger forménligast skydd.?*® En sadan tillampning skulle vara i strid med de gemenskapsrittsli-
ga intressen som underbygger samarbetet inom EU, varfor /ex fori sannolikt aldrig kommer

341 Angéende lex originis som lagvalsregel, se Norrgard JFT 4-5/2005 s. 582-583; van Eechoud (2003), s.
119-124; Final Report to the Study on Intellectual Property and the Conflict of Laws, s. 11-14 (Third Part: As-
sessment and Recommendation); Matulionyté, s. 82-84.

342 Matulionyteé, s. 83.

343 Jfr Dinwoodie (2009) 51 Wm. & Mary L. Rev. s. 727-728; Matulionyté, s. 84-87; Ginsburg (1998), s.
338-346.

344 Ginsburg (GCPIC/2), s. 37-38; Xalabarder (2002) 8 Ann. Surv. Int’l & Comp. L. s. 86; Matulionyté, s. 84;
L.A. News Serv. v. Reuters T.V. Int’l Ltd., 149 F.3d 987, 990-92 (9th Cir. 1998); LA. News Serv. v. Reuters Televi-
sion Intl Ltd., 340 F.3d 926, 930 (9th Cir. 2003); Update Art, Inc. v. Modiin Publ'g, Ltd., 843 F.2d 67, 72-73 (2d
Cir. 1988); Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp., 106 F.2d 45, 52 (2d Cir. 1939).

345 Matulionyté, s. 85-86; Ginsburg (GCPIC/2), s. 37-38; Austin (1999) 23 Colum.-VLA J.L. & Atrts s. 4, 7-13;
Reindl (1998) 19 Mich. J. Int’l L. s. 822.

346 Matulionyteé, s. 85-86.

347 Se hdrom t.ex. Neumann, s. 515-516; Zhao, s. 121-122; Norrgérd JFT 4-5/2005 s. 583; Kur (CLIP Principer-
na, Artikel 3:603) s. 321. I vissa fall beskrivs denna regel som /ex originis med syfte pa intrdngets ursprung.

348 Norrgard JET 4-5/2005 s. 583; Leistner, s. 116-117; Xalabarder (2002) 8 Ann. Surv. Int’l & Comp. L. s. 87.
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bli en realitet. Andra nackdelar &r att det skulle bidra till betydande réttsosékerhet eftersom
den tillampliga lagen, och ddrmed fragan om ett visst forfarande ar réttsstridigt, aldrig skulle
vara mojlig att veta pa forhand innan talan vicks av kdranden.’* Det femte alternativet, som
ocksa &dr det som kanske fatt storst gehor i doktrin, &r att tillimpa lagen i det land som har
ndrmast anknytning till tvisten (eng. ‘closest connection rule’). Bade ALI Principerna och
CLIP Principerna har foreskrivit en sadan regel som en potentiell 16sning pa en distributiv
tillimpning av lagar for ubikvitira intrdng.3° Nagon uttommande beskrivning av regeln gar
inte att finna d& det saknas enighet om vilka faktorer som bor utgéra en nira anknytning till
tvisten. Dock kan det konstateras att f6ljande faktorer &tminstone bor kunna beaktas: parter-
nas hemvist, orten for vésentliga intrdngshandlingar, var intrangshandlingen ar riktad och far
visentlig effekt och ddrmed var visentliga skador lids.’>! Angreppssittet kan jamforas med
principen om centrum for skadelidandes intressen som konstruerades av EU-domstolen 1
eDate mélet. En av fordelarna med regeln dr att den erbjuder en flexibilitet som kan anpassas
till varje enskilt fall. Samtidigt &r detta ocksd en nackdel eftersom det innebér en oforutség-
barhet for parterna involverade.

Till sist har andra i doktrin ansett att den distributiva tillimpningen &r en oundviklig f6ljd av
territorialitetsprincipen och att det inte skulle vara lampligt att gora avsteg fran den. Motvil-
ligheten att avvika frén territorialitetsprincipen bottnar framfor allt i ndgot som redan berorts,
ndmligen att ndr utlindsk rétt bestimmer innehallet i ett annat lands immaterialréttighet
paverkar det landets mojlighet att med riéttslig verkan reglera vad som forsiggar inom dess
territorium.3>2

De 16sningsforslag som har angivits ovan har berdrt den internationella privat- och process-
ritten. Andra 16sningsforslag inom materiell rétt existerar emellertid ocksd. Ett sddant sétt att
undvika en distributiv tillimpning i omfattande skala men dnda ha kvar lex loci protectionis
som lagvalsregel skulle vara att inte lata handlingar foranleda intrdng pd materiellrittslig
niva, savida inte svaranden handlat visentligt i det ifrdgavarande landet eller om svarandens
aktivitet leder till en vésentlig effekt i landet, s.k. de minimis.3>3 En séddan de minimis regel
skulle klart forhindra en onddigt fragmenterad tillimpning av olika lagar, men den &r inte till
hjélp om intrdngen faktiskt inte &r helt obetydliga.

Ett annat sétt pad materiellrdttslig niva att undvika den distributiva tillimpningen 1 artikel 8.1
ar att lokalisera intrdng pa ett vidstrackt sitt, vilket lex loci protectionis dnda prejudiciellt
torde behover ta stéllning till. Ju fler intrdng som kan lokaliseras till samma land, desto férre
lagar behover tillimpas. Eftersom lokaliseringen sker pad materiellréttslig niva behover inte

349 Xalabarder (2002) 8 Ann. Surv. Int’l & Comp. L. s. 87; Frohlich (2009) 24 Berkeley Tech. L.J. s. 865-866;
Matulionyte, s. 197.

330 § 321 ALI Principerna; Artikel 3:603 CLIP Principerna. Se ocksa Artikel 302 Transparency Principerna; Ar-
tikel 306 Waseda Principerna.

331§ 321 ALI Principerna; Artikel 3:603 CLIP Principerna; Artikel 306 Waseda Principerna; Neumann, s.
516-518; Matulionyté, s. 174-176, 198-199; Leistner, s. 117; Metzger (2010), s. 175-176; Zhou, s. 122; Fawcett
& Torremans, s. 936-937.

352 Jfr t.ex. Tanemura (2012) 21 TIP Bulletin s. 6; Matulionyté, s. 134-135. De flesta, men inte alla, linder inom
EU stodjer lex loci protectionis, se Final Report to the Study on Intellectual Property and the Conflict of Laws,
s. 11-14 (Third Part: Assessment and Recommendation), s. 24; Neumann, s. 506.

353 Fawcett & Torremans, s. 917-918; Torremans (2014, Intellectual Property and the EU Rules on Private In-
ternational Law: Match or Mismatch?), s. 1059-1060; Neumann, s. 522-523; Zhao, s. 122-123; Fawcett & Tor-
remans, s. 917-918. Regler om de minimis har foreslagits 1 Artikel 3:602 CLIP Principerna. En liknande regel
kan motsatsvis utldsas i § 301(2) ALI Principerna.
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lex loci protectionis frangds som lagvalsregel.>3* T ett specifikt avseende har EU-ritten und-
vikit en distributiv tillimpning av lagar genom lokalisering. Det &r 1 artikel 1.2(b) satellit- och
kabeldirektivet.3> Hér stadgas att dverforing till allmédnheten via satellit sker uteslutande i
den medlemsstat diar de programbirande signalerna under sédndarforetagets kontroll och pa
dess ansvar fors in i1 en oavbruten overforingskedja som leder till satelliten och sedan ner till
jorden. Om det inte vore for denna materiellrittsliga lokalisering skulle ndgot hinder inte
finnas for att 14ta andra ldnders lagar dn utsdndningslandets lag bli tillimpliga. I den man EU-
ritten 1 Ovrigt inte foreskriver att ett specifikt immaterialrittsintrang ska lokaliseras pa ett
visst sétt dr en svensk domstol fri, principiellt sett, att i sin réttstillimpning undvika det ovan
berérda problemet genom lokalisering. Lokaliseringsbedomningen bor alltsd inte betraktas
som de lege ferenda till skillnad frén Ovriga 16sningsforslag. Att det réttsligt sett skulle vara
mojligt betyder dock inte att det skulle vara lampligt. Det skulle tvekldst innebéra en extrater-
ritoriell tillimpning av svenska immaterialrittslagar, nagot som skulle kunna kritiseras av de
som berors utanfor Sverige. Dessa och flera frdgor kopplade till en extraterritoriell tillampn-
ing behandlas mer nedan 1 kapitel 4 och 5.

354 Dinwoodie (2005), s. 203; Ricketson & Ginsburg, s. 1301-1303.
355 Regeln i direktivet dr inford i 61 a § upphovsrittslagen.
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4 Den territoriella begransningen
inom immaterialratten

4.1 Territoriellt alaggande och extraterritoriell tillampning
utanfor immaterialrattens omrade

Alla lagar ir territoriellt begransade. Territorialitet dr en internationell princip av folkrittslig
grund som &r en konsekvens och bekriftelse av staters suverénitet. En stat binder, eller alag-
ger, genom lagar endast réttssubjekt inom statens granser och inte utanfor. Réttsliga atgérder
frdn andra stater bor bara dtnjuta verkan inom en stats territorium nér det dr lampligt. Dessa
generella maximer foresprakades redan pa 1600-talet av Ulrich Huber i ett av de mest infly-
telserika juridiska verken inom rittsvetenskapen — De Conflictu Legum?% — och har sedan
dess lagt grunden for vilken territoriell verkan som lagar har.>>” Som en f6ljd har det ansetts,
sarskilt 1 amerikansk rittspraxis, att det finns en presumtion mot en extraterritoriell tillimpn-
ing av lagar.3>® Enbart aktiviteter inom en stats territorium faller under dess behorighet; an-
nars skulle det kunna anses ske en inskrdnkning pa Ovriga staters suverénitet att sjdlv dlagga
dessa aktiviteter rattslig verkan.?>

Historiskt sett har en sddan strikt territorialitetsprincip inte véllat nigra storre problem. Han-
dlingar har foretagits och fétt verkan inom samma territorium, varfér nagon territoriell over-
lappning inte uppkommit. I takt med den 6kade internationella handeln har emellertid gréin-
soverskridande forhallanden uppstatt allt oftare. Ett behov har ansetts finnas att gora avsteg
frén territorialitetsprincipen. Ett sadant fall 4r nir en handling fOretas i en stat men far effekt i
en annan, den s.k. effektdoktrinen. Denna doktrin faststdlldes av den permanenta interna-
tionella domstolen (PCIJ) i Lofus malet. Har uttalade domstolen att, savida inte annat foljer
av internationell sedvaneritt eller en konvention ar en stat forbjuden att utéva jurisdiktion
utanfor statens territorium. Detta innebdr emellertid inte, enligt domstolen, att stater inte far
utova jurisdiktion inom sitt eget territorium med avseende pa handlingar som foretagits utom-
lands. Domstolen papekade i Lotus att stater istéllet har en omfattande handlingsfrihet att
avgora 1 vilken man de kan utstrdcka tillampligheten av lagar (eng. prescriptive jurisdiction)
och behorigheten av domstolar (eng. enforcement jurisdiction) till forhallanden utomlands i
avsaknad av en regel som forbjuder sddant utdvande 1 internationell ritt. En sadan extraterri-
toriell tillimpning anségs vara inom ramen fOr staters suverénitet, snarare @n att vara i strid
med den.3%0 Rittsfallet har kritiserats starkt pa flera hall i doktrin som att tillata en alltfor vid
och diskretiondr extraterritoriell tillimpning,*¢! men forefaller fortfarande vara det som ater-

356 De Conflictu Legum Diversarum in Diversis Imperiis, 1689.

337 Se Davies (1937) 18 Brit. Y.B. Int’l L. s. 65 som innehaller en engelsk 6verséttning av Ulrich Hubers verk.
Angéende territorialitet av lagar och det ovan sagda, se ocksa t.ex. Kegel & Seidl-Hohenveldern (1982) 5 Hast-
ings Int’l & Comp. L. Rev. s. 247-249, 257; Buxbaum (2009) 57 Am. J. Comp. L. s. 636; Ward (2002) 70 U.
Cin. L. Rev. s. 715; von Heinegg, s. 8; Eck, Bring & Hjerner, s. 34; Karlgren, s. 18, 29-31, 158; Nathabanja, s.
1-5.

358 Maier (1982) 76 Am. J. Int’l L. s. 282; Ward (2002) 70 U. Cin. L. Rev. s. 715, 738-739, 749-750; Clopton
(2014) 64 B.U. L. Rev. s. 8 (patalar att presumtionen i amerikansk réttspraxis historiskt sett har sin férklaring i
suverdnitet); Smith v. United States, 508 U.S. 197, 204-207 (1993); EEOC v. Arabian American Oil Co., 499
U.S. 244, 248 (1991); Clopton (2013) 23 Duke J. Comp. & Int’l L. s. 220-235 (komparativ studie av USA,
Kanada och Australien om extraterritorialitet).

359 Lange & Born, s. 35-36; Hugenholtz & Goldstein, s. 97; Nathabanja, s. 2-5.

360 The Case of the S.S. “Lotus” [1927] PCIJ, ser. A, Nr 10, s. 18-19.

361 Se t.ex. Mann, s. 33; Arnell, s. 32-34; Ryngaert, s. 34 (med flera hdnvisningar till kritiska synpunkter).
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speglar det gillande internationella rattslaget.’%> En effekt inom statens territorium &r
naturligtvis inte den enda grunden for en extraterritoriell behdrighet. Det avgorande torde
vara att en territoriell koppling — hdnford till en handling, effekt eller part — kan anknytas till
staten trots de utlindska forhallandena, och om sa ar fallet, bor staten i avsaknad av uttryckli-
ga forbud vara behorig att extraterritoriellt tillimpa nationella lagar.%3 Begreppen objektiv
och subjektiv territorialitet, som har storst inflytande 1 straffrétten, &r illustrativa 1 samman-
hanget. Objektiv territorialitet tilldter en stat att ha behorighet 6ver handlingar som foretas
helt eller delvis inom statens territorium, medan subjektiv territorialitet ger staten behorighet
over handlingar utanfor statens territorium men som énda har effekt inom denna.364

Mot denna bakgrund bor en extraterritoriell tillimpning, nir den 4r baserad pa en territoriell
koppling, inte ses som en inskrdnkning av andra staters suverdnitet, utan snarare som ett ut-
tryck for den egna statens suverdnitet. En annan sak dock, vilket dr viktigt att papeka, &r att
en extraterritoriell tilldimpning av naturliga skl inte har nigon rittslig verkan utomlands
savida inte utlandet sjalvmant accepterar det. Det dr just ddrfor som en territoriell koppling &r
nddvindig for att overhuvudtaget 1ata den extraterritoriella tillimpningen f4 nagon mening
och inverkan.

4.2 Territorialitet och immaterialratt

4.2.1 Ursprunget av territorialitetsprincipen och dess rattsliga
stallning

I brist pé internationell harmonisering ar samtliga immaterialrattigheter, oavsett om de &r reg-
istrerade eller oregistrerade, av territoriell natur. Den territoriella begransningen, som bekant
dven kallad territorialitetsprincipen eller skyddslandsprincipen, finns inte uttryckligt
foreskriven 1 svensk, europeisk eller internationell ritt. Trots detta kan det med sdkerhet ségas
att principen atminstone till sin grundldggande innebord &dr universellt accepterad i néstintill
alla stater, vare sig det ar uttryckligen eller implicit.3%> Skyddet som ges av en immaterialrét-
tighet ar materiellrattsligt begrénsat till det land dér réttigheten finns. Nigon internationell
immaterialrdttighet existerar inte.3%® En sddan naturlig utgdngspunkt kan indirekt utldsas ur
artikel 5.2 Bernkonventionen samt sjdlvstidndighetsprincipen som direkt kommer till uttryck i

362 Se Maier, s. 65-69, 83-84, 90; Hugenholtz & Goldstein, s. 98-99; Chow & Lee, s. 17-18; Lange & Born, s.
36-37; Handl, s. 4-7; Addis, s. 17-19; Bradley (1997) 37 Va. J. Int’l L. s. 510-519; Zekoll, s. 341-243; van Ee-
choud (2003), s. 97; Abbott, Cottier & Gurry, s. 77-78; Ryngaert, s. 31-35; Dixon, s. 149-150, 152-153;
Buxbaum (2009) 57 Am. J. Comp. L. s. 636; Clopton (2013) 23 Duke J. Comp. & Int’l L. s. 220-235; § 402, §
403 Restatement (Third) of Foreign Relations Law of the United States; Zerk, s. 12-14, 18-23, 206-217. Se vi-
dare motsatsvis angdende den ndmnda presumtionen mot extraterritoriell tillimpning i amerikansk réttspraxis,
som tillater en sddan utvidgning nir lagstiftning medger det enligt bl.a. Smith v. United States, 508 U.S. 197,
204-207 (1993); EEOC v. Arabian American Oil Co., 499 U.S. 244, 248 (1991).

363 Jfr Maier, s. 90-91; Addis, s. 18. Ett undantag frén ett krav pa territoriell koppling ar extraordinér extraterrito-
riell tillimpning, som exempelvis foreskriver universell behorighet inom straffrétten i vissa fall, se Addis, s. 18-
19.

364 Se t.ex. Dixon, s. 152-153; Zerk, s. 18-19; Colangelo (2014) 99 Cornell L. Rev. s. 1314. Ett exempel pa ob-
jektiv territorialitet inom svensk rétt ar straffratten, se RH 2013:27 som hénvisar till bl.a. NJA 1993 s. 292 och
RH 2000:84. Nar det giller subjektiv territorialitet ar ett exempel pa detta i svensk ritt marknadsforingslagen, se
prop. 2001/02:150 s. 39-40.

365 Matulionyteé, s. 17; Zhao, s. 29; Peukert (2012), s. 190-192. Det som snarare dr omdiskuterat ir vilka rittsliga
foljder som territorialitet far och i hur stor utstrickning som en extraterritoriell tillimpning kan vara tillaten. Av
dessa anledningar dr det ocksd omdiskuterat om territorialitetsprincipen kan utgéra internationell sedvaneritt, jfr
Trimble (2015) 74 Md. L. Rev. s. 236; Bradley (1997) 37 Va. J. Int’l L. s. 514; Schroeder (2009) 18 Tex. Intell.
Prop. L.J. s. 59; Patry (2000) 48 Am. J. Comp. L. s. 418-421; Ubertazzi (2012), s. 56-100.

366 Se avsnitt 2.1.1 ovan.
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samma bestdimmelse och i artiklarna 4.3bis och 6.3 Pariskonventionen.’®’” Andra meningen i
artikel 5.2 Bernkonventionen formulerar den territoriella begrdnsningen som att omfattningen
av skyddet samt de paféljder som finns upphovsmannen till handa for att skydda dennes rét-
tigheter ska regleras uteslutande av lagarna i1 det land dér skydd gors gillande. Immaterialrit-
tigheter dr ddrmed inskrénkta till respektive skyddsland. Det som garanterar rattsinnehavare
ett skydd i ett rittssystem baserat pa sadana splittrade och separata réttigheter ar principen om
nationell behandling samt det minimiskydd som déri tillforsdkras genom harmonisering.
Aven detta kommer till uttryck i Bernkonventionen och Pariskonventionen.3%8 Varje
medlemsstat till konventionerna har att sjdlv avgora det materiellréttsliga skyddet for rattsin-
nehavare, under forutséttning att det uppfyller kraven pa minimiskydd, och att dérefter erbju-
da lika skydd utan diskriminering mellan utldndska och nationella medborgare.3%° Territoriell
reciprocitet kan ségas vara en implicit forutséttning. Istéllet for att inskrénka eller undergriva
territorialitetsprincipen bekréftar sdledes de internationella konventionerna dess stillning
inom immaterialratten.3’ Det bor har nagot avsides ndmnas att rattsligt stod for principen
ocksa hittas i EU-domstolens réttspraxis.3’!

I svensk doktrin har det diskuterats om den territoriella begransningen inom upphovsrittens
omrade kan hirledas fran 60-62 §§ upphovsrittslagen. I 60 § finns bl.a. regler om upphovs-
rittslagens tillimpningsomrdde pa svenska verk som en f6ljd av Bernkonventionen. Regeln
handlar om upphovsrittslagens tillampning 1 materiellt hinseende, men vid en ndrmare las-
ning av bestdmmelsen framgar det tydligt att det &r frdga om en annan slags begrinsning dn
territorialitet. Ett illustrerande exempel som ges i doktrin dr om ett verk forst utges 1 Sverige
och sedan méngfaldigas i Frankrike utan tillstdnd. I ett sddant fall skulle upphovsrittslagen,
vid en strikt tolkning av 60 §, vara tillimplig eftersom det ror sig om ett svenskt verk. Det ar
dock uppenbart att svensk lag inte dr tillimplig 1 det fallet eftersom intrang da sker i1
Frankrike och inte i Sverige.’”> Det bor istéllet ligga ndrmare till hands att tolka bestdm-
melsen som att ge uttryck for en nationalitetsprincip, dvs. med fokus péd skyddssokandens
eller verkets nationalitet.3” T 62 § samt i bl.a. 1, 6 och 12 §§ internationella upphovsritts-
forordningen finns darutover regler om utstrackningen av tillimpningsomrédet med avseende
pa utlindska verk frén andra linder, ocks delvis till f6ljd av Bernkonventionen. Aven hir har
det anforts att bestimmelserna uppenbarligen avser nigot annat 4n territorialitet.3”* Territori-
alitetsprincipen har snarare inneborden, vilket kommer berdras ndrmare nedan, att avgrinsa
vilka intrdngshandlingar som ska kunna lokaliseras till ett skyddsland for att déri utgora ett
intrang. Det saknar for principen betydelse om det exempelvis ror sig om ett verk som forst
utgivits utomlands eller om det dr en person med hemvist utomlands.

367 Se t.ex. Peukert (CLIP Principerna, Preamble), s. 39; Peukert (2012), s. 191-192; Matulionyté, s. 17; de
Miguel Asensio (2009), s. 147-149; Kono & Jurcys, s. 15-17; Strémholm (2001), s. 37; Stromholm (2010), s.
19; D’Amato & Long, s. 231; Schovsbo & Rosenmeier, s. 53; Troller, s. 7-8; Basedow (2010), s. 9; KOM(2003)
427 s. 20; prop. 2000/01:13 s. 16.

368 Se avsnitt 2.1.1 ovan.

369 Wadlow (1998), s. 12.

370 Peukert (2012), s. 191-192; Maunsbach (2006), s. 414-415.

371 Se mal C-192/04, Lagardére [2005] REG [-7218, p. 46; mal C-173/11, Football Dataco [2012] ECLL:EU:C:
2012:642, p. 27; mal C-523/10, Wintersteiger [2012] ECLI:EU:C:2012:220, p. 25; mal C-170/12, Pinckney
[2013] ECLLI:EU:C:2013:635, p. 39.

372 Stromholm (2001), s. 174, 177.

373 Jfr prop. 1960:17 s. 311-312 (drar en klar skiljelinje mellan nationalitetsprincipen och territorialitet-
sprincipen).

374 Stromholm (2001), s. 174-175.
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Det enda stadgandet i svensk lag som ger klart uttryck for territorialitetsprincipen fér sidgas
vara 61 § upphovsrittslagen. I forsta stycket anges att bestimmelserna i1 45, 47 och 48 §§ ar
tillimpliga pd framforanden, ljudupptagningar samt ljudradio- och televisionsutsdndningar
som dger rum 1 Sverige. Bestimmelserna ror skydd for utovande konstnarer, grammofonfab-
rikanter och television- och radioforetag. 1 forarbetena papekades det att skyddet hir skulle
bli alltfor inskrédnkt om det enbart avsdg verk med ursprung i Sverige. Pé internationella hall,
sdrskilt vid forhandlingarna infér Romkonventionen, hade det da foresprikats en princip med
innebdrden att skydd bor atnjutas 1 ett land for prestationer som foretas inom detta, dvs. terri-
torialitetsprincipen. Mot denna bakgrund infordes darfor 61 § upphovsrittslagen.’”> Den
diskussion som regeringen for i forarbetena dr sérskilt intressant i sammanhanget. Den skulle
kunna tolkas som att territorialitetsprincipen enbart géller for de sarskilda bestimmelser som
hanvisas till 1 61 § upphovsrittslagen, eftersom det var bara for dessa och inte Ovriga
bestimmelser som regeringen fann ett behov av att utstricka tillimpningsomradet av up-
phovsrittslagen oberoende av nationalitet. Naturligtvis kan det dock inte ha varit regeringens
eller lagstiftarens avsikt att inskrdnka den territoriella begrdnsningen inom svensk immateri-
alrétt till 45, 47 och 48 §§ 1 upphovsrittslagen. Istéllet far det i svensk rétt anses vara en out-
talad forutséttning att intrdng maste dga rum pd svenskt territorium for att kunna beivras med
stdd av svensk lag.376 Aven i &vrigt i svenska forarbeten och rittspraxis har territorialitet-
sprincipen pa skilda hall ndmnts.3”7 I ett fatal bestimmelser i svensk lagstiftning framgar det
dessutom att det dr en inverkan pé svenskt territorium som ar relevant for intrangsbeddmnin-
gen.’’8 Det bor ddrmed inte rada ndgon tvekan om att territorialitet géller som en begrédnsning
1 svensk rdtt och for samtliga immaterialréttigheter. Forklaringen till att territorialitet-
sprincipen kommer sérskilt till uttryck 1 61 § upphovsrittslagen bor rimligen ligga 1 att det
vid tidpunkten for lagens inférande ansags sé sjdlvklart att intrangshandlingar bara kan begas
inom skyddslandet, bortsett naturligen fran ljudupptagningar samt ljudradio- och television-
sutsdndningar.3” Som kommer att framga nedan, och som ocksa redan delvis berorts,?%? har
framfor allt digitaliseringen i dagens informationssamhille inneburit att handlingar kan skrida
over granser och dessutom fa effekt pa andra orter 4n dir handlingen ursprungligen foretogs.

375 Prop. 1960:17 s. 311-312. Se ocksa prop. 1973:15 s. 150.

376 Jfr Stromholm (2001), s. 174-179; Stromholm (2001, Territorialitetsprincipen i svensk internationell up-
phovsritt — regel, princip eller tyst forutséttning?), s. 176-169; Stromholm (2010), s. 42-43, 86; Norrgard JFT 4-
5/2005 s. 576-577. Pa andra hall i doktrin patalas det ocksé att svenska immaterialrittigheter &r territoriellt be-
gransade, se t.ex. Maunsbach (2012, Sweden), s. 1043; Maunsbach (2005), s. 38; Strémholm NIR 2003 s. 201;
Strémholm NIR 2004 s. 279-280; Karnell NIR 1989 s. 131; Bogdan NIR 1980 s. 269-270; Godenhielm NIR
1975 s. 235; Undén, s. 12-13, 95; Bernitz m.fl., s. 11, 148, 186, 284; Essén & Sterner, s. 64; Levin, s. 70-71;
Jacobsson, Tersmeden & Tornroth, s. 100, 106, 110, 113.

377 Angdende rittspraxis, se bl.a. NJA 1960 s. 457 (import av varor med varumérken till Sverige innebér intrdng
oavsett om det ar lagligt utomlands); NJA 2005 s. 180 (tillverkning utomlands ej ett direkt intrang i svensk im-
materialréttighet); Svea hovritts avgorande i NJA 2007 s. 287 (intrangshandlingar maste foretas i Sverige for att
innebdra ett intrdng i svensk immaterialréttighet). Nar det géller forarbeten, se t.ex. SOU 1956:25 s. 96; SOU
1958:10 s. 239-241; Ds 2007:29 s. 30; SOU 2015:47 s. 72, 285-286; prop. 1960:167 s. 63, 70-71; prop.
1969:168 s. 102-103; prop. 1992/93:48 s. 33; prop. 2005/06:189 s. 8-9; prop. 2006/07:56 s. 36; prop.
2009/10:225 s. 69.

378 Se t.ex. 3 § 2 p. och 3 p. patentlagen (“bjuda ut det for anvdndning i Sverige”); 5 § 1 st. monsterskyddslagen
(“infora till eller utfora fran Sverige”). I den dldre varumérkeslagen ndmndes i 4 §, som rorde ensamritten till
anvindning av kdnnetecken for varor, att det som sagts ska gélla oavsett om varan tillhandahélls eller dr avsedd
att tillhandahéllas hir i landet eller utomlands eller ocksa hit infors. I forarbetena till bestimmelsen uttalades det
att stadgandet gav uttryck for att varumirkesrétten i allminhet &r begrénsad till den egna statens territorium, se
prop. 1960:167 s. 63, 70-71.

379 Jfr Stromholm (2001), s. 179; Undén, s. 95 (rorande patent).

380 Avsnitt 2.3 ovan.
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Det dr mdjligt att en sddan utveckling inte fullstindigt forutsdgs vid upphovsrittslagens in-
forande.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det rader enighet pa internationell nivd om imma-
terialrattigheters territoriella begransning i1 materiellt hdnseende. Detta reflekteras dven i1
svensk ritt, ddr territorialitetsprincipen dr vil forankrad. Vilken ndrmare stillning som
principen har dr dock fortfarande oklart, men det &r rimligt att &tminstone 1 svensk rétt karak-
tarisera den som en allmin rattsprincip eller allméin rittsgrundsats. Den svérare fragan ér inte
att principen existerar utan snarare vad den ndrmare innebidr och vilka granser som den upp-
stéiller for en extraterritoriell tillimpning. Det dr da viktigt, nir dess innebdrd utreds, att ha
principens ursprung och stéllning 1 beaktande, sdrskilt pa grund av att olika ldander har tolkat
principen pa olika sétt.8! Det kan inte uteslutas att det skulle kunna uppkomma en konflikt
mellan territorialitetsprincipen pd internationell nivd, med stdd i Bernkonventionen och
Pariskonventionen, och dess motsvarighet i nationell ritt. De normer som anger hur konflik-
ter mellan olika réttskéllor ska losas blir da relevanta.’®? En annan viktig podng med att re-
flektera Over territorialitetsprincipens stdllning &r att det blir betydligt enklare att pé ett kon-
struktivt sétt avgora vilka grianser som principen har om den klart kan identifieras. En grund-
sats som sa otydligt hirleds fran immaterialréttighetens ‘natur’ ger utrymme for en omfat-
tande diskretionér tillimpning av domstolar och ddrmed mindre forutsdgbarhet.

4.2.2 Den rattsliga inneborden av territorialitetsprincipen
4.2.2.1 Allmant

Vad territorialitetsprincipen innebdr inom immaterialritten &r inte enkelt att beskriva.
Principen har av flera beskrivits som vag, oklar och svartolkad.?®? Till och med har f6rsok att
definiera den begrinsning som territorialitet medfor erkdnts som praktiskt taget omojliga.38*
Detta giller sdrskilt dess inverkan pa materiell ritt och internationell privat- och processritt.
Trots dessa svarigheter kan det identifieras ett antal aspekter som territorialitet far anses
paverka.

For det forsta innebar territorialitetsprincipen till sitt grundldggande innehall att immaterial-
rittigheter dr nationellt eller territoriellt begrdnsade i den mening att de endast har réttslig
giltighet inom skyddslandet — det land for vilken réttigheten géller.3®> En svensk immaterial-
rittighet géller réttsligt sett inte utanfor Sverige, vilket far anses folja av andra staters su-
verdnitet.38 Liksom for 6vrig lagstiftning stannar dess réttsliga verkan vid statens territorium.
Aven om en extraterritoriell tillimpning i vissa fall kan ske paverkar detta inte den rittsliga
avgransningen av rattigheten, som alltsd kvarstar som ofordandrad. Foljden av den nationellt
begridnsade naturen av rittigheterna har redan berdrts och framgir av sjdlvstandighet-

381 Jfr Stromholm (2001), s. 176.

382 Se avsnitt 1.6 ovan. P& grund av att en extraterritoriell tillimpning enligt ovan inte torde vara folkréttsligt
forbjuden sa ldnge en territoriell koppling kan identifieras bor emellertid dylika konflikter i de allra flesta fall
kunna undvikas.

383 Se t.ex. Matulionyté, s. 13-17, 27-28; van Eechoud (2005), s. 293; Geller (2000) 22 EIPR s. 126.

384 Wadlow (1998), s. 9.

385 Peukert (2012), s. 189; Peukert (CLIP Principerna, Preamble), s. 38; de Miguel Asensio (2009), s. 146; Mat-
ulionyté, s. 14; Abbott, Cottier & Gurry, s. 75; Jacobsson, Tersmeden & Toérnroth, s. 101; Maunsbach (20006), s.
414; Bogdan (1999), s. 72; Ulmer (2007), s. 5; von Lewinski, s. 6; Torremans (2007), s. 460-461; Torremans
(2012), s. 25; Trimble (2015) 74 Md. L. Rev. s. 209. Se dven prop. 1969:168 s. 102-103; prop. 2006/07:56 s. 36.
38 Se t.ex. van Eechoud (2003), s. 97-98; Kono & Jurdys, s. 15-16; Chow & Lee, s. 17; Ulmer (2007), s. 5; von
Lewinski, s. 6; Basedow (2010), s. 8.
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sprincipen. Eftersom rittigheterna dr rittsligt separata erhdller en, eller potentiellt flera,
rattsinnehavare ett knippe av immaterialréttigheter for respektive skyddsland.

For det andra innebér territorialitet att ett intrang maéste ske i skyddslandet.?®” Ett intrang i en
svensk immaterialréttighet kan exempelvis inte ske 1 Storbritannien. Réttsligt sett medfor ter-
ritorialitet att intranget alltid begrénsas och lokaliseras till skyddslandet. Huruvida samma sak
giller faktiskt sett, dvs. sett till sakomstdndigheterna och mer specifikt sjdlva intrdngshan-
dlingen, dr en helt annan fraga som behandlas sérskilt nedan.’® Att ett intrang maste ske i
skyddslandet &r egentligen ganska sjdlvklart och okontroversiellt. Ensamritten existerar inte
utanfor skyddslandet och ett intrang maste darfor lokaliseras dit. Lokaliseringen av intrdnget
kan ddrmed beskrivas som den territoriella koppling som pa motsvarande sitt krdvs utanfor
immaterialrittens omrade.’®

Den tredje aspekten som kénnetecknar territorialitet ar dess forhallande till extraterritorialitet.
Som framgatt ovan forefaller den gingse meningen vara att territorialitet a&tminstone utanfor
immaterialriattens omrade inte folkréttsligt forbjuder en extraterritoriell tillimpning.3*® Sam-
ma sak bor gélla dven for immaterialratten. Immaterialritten bor inte sdrbehandlas jamfort
med andra rattsomraden.?®! T viss mén far en extraterritoriell utstrackning betraktas som nod-
véindig for att dverhuvudtaget kunna beivra intrdng nér handlingen sker i ett land och effekten
i ett annat.’*?> En 6kad sadan tendens kan identifieras i réttstillimpningen hos nationella dom-
stolar i olika lander.3?* Avsikten &r ofta att undvika de réttsliga och praktiska svarigheter som
en strikt tolkning av territorialitetsprincipen innebdr. Detta stdllningstagande dr dock knappast
okontroversiellt. Det finns flera hojda roster 1 doktrin om att en alltfor vidstriackt extraterrito-
riell tillampning onekligen skulle gora territorialitetsprincipen innehallslos.’%* Territorialitet
begrinsar ju da i praktiken inte utdvandet av réttigheten ifraga. Dess koppling till statens ter-
ritorium — skyddslandet — forsvagas. Var grinsen ndrmare ska dras mellan en nodviandig ex-
traterritorialitet och en alltfor vidstrickt extraterritorialitet finns det inte ndgon konsensus om.
I svensk doktrin och réttspraxis dr diskussionen obefintlig, vilket dr olyckligt eftersom territo-
rialitet huvudsakligen dr en frdga som varje land sjélv har att ta stillning till. Principiellt sett
finns det inte nagot hinder for Sverige att inta en utvidgande stdllning i sammanhanget, under
forutsdttning att EU-rédtten inte har gjort en annan tolkning.3* I vissa fall ar detta lampligt, till
och med nddvéndigt, men det &r inte alltid det. En redogorelse for en lamplig grinsdragning
till extraterritorialitet gors nedan i kapitel 5.

387 Hugenholtz & Goldstein, s. 100; Cornish, Llewelyn & Aplin, s. 28; Hill & Chong, s. 607; Torremans (2007),
s. 461-462; de Miguel Asensio (2009), s. 146; Peukert (CLIP Principerna, Preamble), s. 38-39; Undén, s. 13;
Knoph, s. 311; Neumann, s. 500-501; Corbet (1994) 13 J.L. & Com. s. 333; Zhao, s. 29; Carino (1996) 41 Vill.
L. Rev. s. 334; Beier (1970) 1 IIC s. 59; prop. 2006/07:56 s. 36; prop. 1973:15 s. 150; prop. 1960:167 s. 63.

388 Se avsnitt 5.1.

389 Jfr Fentiman, s. 137-138.

390 Avsnitt 4.1 ovan.

391 Jfr Peukert (CLIP Principerna, Preamble), s. 40; Wadlow (1998), s. 11; Peukert (2012), s. 200-202; Neu-
mann, s. 523-524; Kono & Jurcys, s. 18; Trimble (2015) 74 Md. L. Rev. s. 213-217; Romandini & Klicznik
(2013) 44 1IC s. 530-533; Moufang, s. 604; Neumann (2011) 7 J. Priv. Int. L. s. 599; Fentiman, s. 137, 146;
Trimble (2011) 18 Sw. J. Int’l L. s. 107; Matulionyté, s. 14; Chow & Lee, s. 17-18; Trimble (2013), s. 306-309;
Hugenholtz & Goldstein, s. 100-101.

392 Fragan behandlas mer nedan, se kapitel 5 och sérskilt avsnitt 5.1.

393 Se nedan avsnitt 5.3.

394 Bender (2000) 40 IDEA s. 52; Cornish, Llewelyn & Aplin, s. 28; Corbet (1994) 13 J.L. & Com. s. 333;
Schroeder (2009) 18 Tex. Intell. Prop. L.J. s. 81-86; Bradley (1997) 37 Va. J. Int’l L. s. 584-585; Zhao, s. 29.

395 EU-domstolen har gjort ett antal uttalanden om hur intring ska lokaliseras vid gransoverskridande immateri-
alrittsintrang, vilket &r en aspekt av extraterritorialitet. Detta behandlas mer nedan i kapitel 5.
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4.2.2.2 Inverkan av territorialitet pa materiell ratt

Den framsta inverkan som territorialitet har inom immaterialritten kan identifieras pa det ma-
teriellrattsliga planet. Den territoriella begridnsningen torde hdr kunna beskrivas som att im-
materialrdttighetens skyddsstatut dr begrinsat till skyddslandet.?® Med skyddsstatut avses
immaterialrdttighetens materiella innehdll och omfang. Det ror sig om bl.a. rittighetens
tillkomst (exempelvis fragan om verkshdjd), skyddsobjekt, rattighetens dgarskap och dverlat-
barhet, skyddstiden samt fragan om intrdng (och didrmed undantag och inskrdnkningar) och
péfoljder.3®7 Sarskilt relevanta i intrangsprocesser ar de tva sistndamnda — intrdngsbedomnin-
gen och péafoljderna. Att immaterialrdttigheter som huvudregel dr materiellréttsligt begran-
sade till skyddslandet foljer av att dess réttsliga verkan stannar vid grianserna for det territori-
um de &r givna,3?® som redan berorts ovan som en av aspekterna av territorialitetsprincipen.

I vissa avseenden har en inverkan av territorialitet pa materiell rétt inte ndgon direkt relevans
for den internationella privat- och processritten. Ett naturligt exempel dr om skador utanfor
skyddslandet kan leda till skadestand i en intrdngsprocess samt om forbud kan riktas utom-
lands. Dessa fragor har karaktiren av att vara materiellrittsliga. Visserligen dr det nodvandigt
att undersoka om domsrétten i dessa fall dverlappar med den materiella ritten for att av dom-
stol erhélla extraterritoriella skadestdnd eller forbud, men fragorna ar fortfarande rattsligt sett
atskilda. En sadan atskillnad finns emellertid inte alltid. I ett viktigt hdnseende far en in-
verkan av territorialitet pd den materiella ritten en avgorande betydelse for vilken inverkan
som ocksd kan mirkas av inom den internationella privat- och processritten. Det som hér
asyftas ar fragan om lokalisering av intrang. Det 4r dd nddvandigt att utreda var intranget ska
lokaliseras prejudiciellt innan de internationella privat- och processrittsliga frigorna, som
darav berors, kan besvaras.

lllustration 7

Ett kanadensiskt foretag pdstas bega intrang i svensk upphovsritt genom att overfora up-
phovsrittsligt skyddat material till allmidnheten 6ver internet. Materialet ifriga dr en trailer
till en svensk film och publiceras pa foretagets hemsida som vem som helst i vérlden kan fa
tillgang till. Frdgan om huruvida intrdng begés i en svensk upphovsritt dr en materiellréttslig
fraga. Territorialitetsprincipen innebér 1 sammanhanget att intrangsbedomningen ar begrén-
sad till Sverige. Intrdng begds inte 1 den svenska upphovsritten om inte intrdnget kan
lokaliseras till Sverige. Mer konkret blir frigan om det &r tillrackligt for att anse att intrang
begés att det upphovsrittsliga materialet pa internet kan kommas at i Sverige (materialet
gors tillgdngligt for allmdnheten 1 Sverige enligt 2 § 3 st. § 1 p. upphovsrittslagen) eller om
det kravs att overforingen riktas till Sverige som mottagare eller om dverforingen ocksé 1 sig
maste ske inom svenskt territorium som en handling. Huruvida denna materiellrdttsliga fra-
ga ska besvaras av svensk ritt eller kanadensisk ritt avgors av den internationella privat-
och processritten.

3% Neumann, s. 498, 500-501; Neumann (2011) 7 J. Priv. Int. L. s. 587; Peukert (2012), s. 201-203; de Miguel
Asensio (2009), s. 146; Matulionyté, s. 15-16; Abbott, Cottier & Gurry, s. 75; Troller, s. 7-8; Kur (2005), s. 179-
182; Torremans (2007), s. 461; Dinwoodie (2005), s. 201-203; Dinwoodie (2000) 149 U. Pa. L. Rev. s. 542-569;
Bettinger & Thum (2000 II) 31 IIC s. 287-288; Fentiman, s. 136-139. Se ocksa Japans Hogsta domstols dom i
mal Fujimoto v. Neuron Co. Ltd. (‘Card Reader’ case), Minshu Vol. 56, No. 7, 1551.

397 Se t.ex. Strdmholm (2001), s. 155-163, 186-217.

398 Neumann, s. 498.
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4.2.2.3 Inverkan av territorialitet pa internationell privat- och processratt

Det dr fran diskussionen ovan klart att den territoriella begransningen har ett rattsligt ur-
sprung och en rittslig innebord som huvudsakligen fokuserar pd materiell ritt. Territorialitet-
sprincipen besvarar frdgan om ett intrdng Overhuvudtaget sker materiellrittsligt genom in-
trangets lokalisering till skyddslandet. Det dr dock ocksd klart att territorialitet har en in-
verkan pa den internationella privat- och processritten. Det skulle vara ett grovt missforstand
av det gillande rattsldget att hivda motsatsen. Samtidigt dr det mycket latt att gd for langt
med tolkningen av territorialitet och lata den fa for stor inverkan pa fragor om domsrétt och
tillamplig lag. En viss forsiktighet dr helt klart beréttigad.

Funktionen av territorialitet pd det materiellréttsliga planet dr att hitta en territoriell
koppling.?*® Inom den internationella privat- och processritten har territorialitet inte ndgon
motsvarande sjdlvstindig funktion. Istdllet 4r den huvudsakliga funktionen inom den interna-
tionella privat- och processritten som bekant att hitta den nidrmaste kopplingen till tvisten
ifrdga med hénsyn till olika lamplighetsfaktorer.*®® Motstdende intressen vdgs mot varandra,
inklusive intresset av en kostnads- och tidseffektiv process, och hidnsyn tas till behovet av
forutsigbarhet for berdrda parter.**! Aven materiellrittsliga aspekter beaktas och det ir hir
som immaterialrittigheters territorialitet far anses komma in i bilden. Hansyn maste tas till de
sociala, ekonomiska och kulturella forutsdttningar som underbygger den materiella rétten,
inklusive den territoriella begransningen inom immaterialritten.**? Annars skulle en tillampn-
ing av internationella privat- och processrittsliga anknytningsmoment riskera att ses som
mindre lamplig och ddrmed inte ha en tillrdckligt ndra koppling. Inom ramen for domsratts-
fragan finns det ett utrymme 1 svensk ritt att géra sddana avvégningar nér Bryssel I-forord-
ningen inte ar tilldmplig med stod av att 10 kap. rittegangsbalken ska tillimpas analogt med
hinsyn till lamplighets- och intresseavvégningar i varje enskilt fall.*>3> Men dven nér Bryssel
[-forordningen ér tillimplig bor sadana ldmplighetsskil sjalvfallet kunna fa inverkan pé ut-
géngen av domsrittsfragan. For frdgan om tilldimplig lag har det redan berorts att lex loci pro-
tectionis utgor de lege lata som en svensk domstol inte kan franga, med undantag for fragan
om hur ett intrng ska lokaliseras.04

Normalt sett overensstimmer den ndrmaste kopplingen inom den internationella privat- och
processratten med den territoriella kopplingen inom den materiella ritten.*> Sa fir exem-
pelvis anses vara fallet ndr domsritt grundas pd skadeorten enligt artikel 7.2 Bryssel [-forord-
ningen.*% Det dr naturligt att skador i immaterialrattsliga ssmmanhang endast kan uppsté dér
en ensamritt finns. Detta dverensstimmer ocksa med att skador 1 materiellrittslig mening inte
bor kunna separeras fran intrang.*%’ Ett andra och det kanske viktigaste exemplet pa en in-
verkan av territorialitet inom den internationella privat- och processritten dr att var intrdng
eller intrangshandlingar begés eller skador uppkommer ar ytterst en friga om lokalisering
som besvaras av den materiella ritten. Lokaliseringsfrdgan blir som bekant av direkt relevans

399 Se ovan avsnitt 4.1.

400 Jfr t.ex. Neumann, s. 503-505; Trimble (2015) 74 Md. L. Rev. s. 221-226. Se ovan avsnitt 3.1.
401 M&l C-189/08, Zuid-Chemie [2009] REG I-06917, p. 24.

402 Neumann, s. 503-504. Jfr ocksa Dinwoodie (2009) 51 Wm. & Mary L. Rev. s. 725-726.

403 Se avsnitt 3.1 ovan.

404 Se avsnitt 3.3.4.2 ovan.

405 Se Neumann (2011) 7 I. Priv. Int. L. s. 596-598.

406 Mal C-523/10, Wintersteiger [2012] ECLI:EU:C:2012:220, p. 24-29.

407 Se avsnitt 3.2.2.1 ovan.
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for vilken lag som blir tillimplig enligt artikel 8.1 Rom II-férordningen och for vilken dom-
stol som blir behdrig for gemenskapsrattigheter. En relevans har ocksa lokaliseringsfragan for
var skador och handlingar ska anses forekomma 1 artikel 7.2 Bryssel I-férordningen. En illus-
tration &r att EU-domstolen har ansett att det inte finns nagot hinder for att handlingsorten ar i
ett annat land &n skyddslandet.**® Vid forsta anblick kan det tyckas att en sddan atskillnad &r
ett avsteg fran territorialitetsprincipen, men detta &r inte riktigt. Forklaringen bottnar i att in-
trangshandlingar materiellréttsligt kan begas utanfor skyddslandet,**® samt att handlingsorten
far anses ha en tillrdckligt ndra anknytning 1 sig. Som tidigare papekats har EU-domstolen
dock avvisat mojligheten till att lata lokaliseringen avgoras helt fritt av nationell ritt, efter-
som det skulle riskera att kringgé den territoriella begransningens inverkan pa domsrétten.*!0
Det som kan urskiljas 1 denna motvillighet fran EU-domstolen &r aterigen en avsikt att 1ita
immaterialrittigheters territorialitet dverensstimma med den ndrmaste kopplingen inom den
internationella privat- och processritten. Eftersom en extraterritoriell tillimpning avgors av
nationell ritt skulle ndmligen en alltfor vidstrackt sadan riskera att kringgé eller rent av sned-
vrida de anknytningsmoment som ska identifieras. Andra exempel pa dér territorialitet ocksd
far en inverkan och anses vara ett nira anknytningsmoment ar fragor om rattighetens upp-
komst sasom giltighet och registrering.*!!

Det finns emellertid fall da den territoriella begransningen inte anses inverka péd den interna-
tionella privat- och processrittsliga bedomningen. Ett forsta exempel dr att en svensk domstol
enligt gdngse mening kan ha behorighet att prova en talan om intrng i en utlindsk immateri-
alrdttighet, exempelvis om svaranden har hemvist i Sverige.*!? T ett sadant fall torde anknyt-
ningsmomentet grundad pd hemvist anses ha en ndrmare koppling @n den territoriella kop-
plingen pa det materiellrittsliga planet, dvs. att det ror sig om en immaterialrdttighet med ett
annat skyddsland @n Sverige. Ett andra exempel &r att det &r tillridckligt att upphovsréttsligt
skyddat material ar tillgdngligt p4 en webbplats for att skada ska anses uppkomma i interna-
tionell privat- och processrittslig mening.#!* Ur materiellrttsligt hdnseende, dvs. for att in-
trang ska anses ske, krdvs istéllet att verksamheten riktas till medlemsstaten ifraga.*'* Under-
latenheten att uppmérksamma detta samband mellan materiell rétt och internationell privat-
och processritt riskerar att den territoriella begrinsningen missforstés. Det 1 sdrklass tydli-
gaste exemplet pd ett sddant missforstdnd dr ndr det 1 doktrin har pastétts att en nationell
domstol saknar behorighet att overhuvudtaget prova en talan om intrdng i en utlindsk imma-
terialrdttighet.*!3

Det sagda leder till ett viktigt stéllningstagande. Territorialitet paverkar generellt sett inte den
internationella privat- och processritten pa grund av en forestdllning om att immaterialrit-
tigheter dr materiellt sett begrinsade till skyddslandet, utan pé grund av att det anses vara det

408 Mal C-523/10, Wintersteiger [2012] ECLI:EU:C:2012:220, p. 30, 39.

409 Se avsnitt 5.1 nedan.

410 Se avsnitt 3.2.2.1 som hénvisar till mal C-170/12, Pinckney [2013] ECLI:EU:C:2013:635, p. 39-41.

411 Neumann (2011) 7 J. Priv. Int. L. s. 588, 592; Dennemark, s. 116-120; Neumann, s. 500-501; Ulmer (1978),
s. 34-36; 68-70; Troller, s. 7-8; Dinwoodie (2009) 51 Wm. & Mary L. Rev. s. 789. For en motsatt asikt, se Uber-
tazzi (2012), s. 161-170. Se hdrom avsnitt 3.2.4 ovan. Daremot sétter territorialitetsprincipen naturligtvis stopp
for att en ogiltigforklaring av en immaterialrittighet av en domstol i ett annat land &n skyddslandet far rittslig
verkan i skyddslandet, savida inte det sistndmnda landet av folkréttsliga skil erkénner och verkstéller domen.

412 Se avsnitten 3.2.1 och 3.2.2.1.

413 Se avsnitt 3.2.2.2 nedan som hénvisar till mal C-170/12, Pinckney [2013] ECLI:EU:C:2013:635, p. 44-47,
mél C-441/13, Pez Hejduk [2015] ECLI:EU:C:2015:28, p. 34-38.

414 Detta berors nedan avsnitt 5.3.2.1.

415 Se fotnot 204 ovan med déri gjorda hdnvisningar.
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narmaste och ldmpligaste anknytningsmomentet.*!¢ Territorialitetsprincipen kréaver alltsa inte
i sig att en domstol i skyddslandet méste ha behorighet eller att skyddslandets lag ska tillim-
pas,*'” men detta hindrar inte att mycket starka lamplighetsskil 4nda talar for det. Det gors
hir gillande att principen i de allra flesta fall far anses ge en god vigledning om vad som led-
er till ett praktiskt och rittsligt rimligt resultat och dirmed om vad som 4r en ndra koppling.
Om déaremot andra ldmplighetsskal talar starkt for att en avvikelse bor goras fran territori-
alitetsprincipen, bor en svensk domstol inte blint avvisa detta med hédnvisning till samma
princip. Sédana strikta forestéllningar om territorialitet riskerar som sagt att principens in-
nebord missforstés, ofta till nackdel for en eller bdda av parterna i processen. Territorialitet
maste forsvaras och anses som beréttigat, inte enbart aberopas.

Den enda situationen som inte kan forklaras av resonemangen ovan dr gemenskapsrittigheter.
Skilet ar att dessa réttigheters territorium stricker sig 6ver hela EU,*'8 varfor skyddslandet
som sddant inte ldngre blir relevant att beakta. Inverkan av territorialitet blir hér inte lika ty-
dlig och i vissa fall obefintlig. Ett exempel péd det sistndmnda &r att domsratt for europeiska
patent med enhetlig verkan kan ges for skador som uppkommer utanfér EU — skyddets terri-
torium. Det som istdllet hir kan skonjas dr en bendgenhet att 14ta EU fi en exklusiv be-
horighet 6ver samtliga intrdng, handlingar och skador som kan hérledas till gemenskapsrit-
tigheter, oavsett var de uppkommer.*° Detta dr forstaeligt med hénsyn till att gemenskapsrét-
tigheterna 6verhuvudtaget inte existerar utanfor EU. Ett annat exempel, som egentligen sak-
nar ndgon rimlig forklaring annat &n att det star sd uttryckligen, &r att frigor om tillaimplig lag
for gemenskapsréttigheter torde avgoras av lagen dir intrdngshandlingen, och inte intranget,
begas.*?? Dessa ndmnda exempel far dock betraktas som undantag och som huvudregel sam-
manfaller mer eller mindre den territoriella begrdnsningen inom materiell ritt med den inter-
nationella privat- och processritten.

4.2.3 Foljer en exklusiv behodrighet av territorialitetsprincipen?

Som precis framgatt ovan i avsnitt 4.2.2.3 bor territorialitetsprincipen tolkas som att den en-
dast har relevans inom den internationella privat- och processritten i den man den underbyg-
gs av lamplighetsfaktorer. Det kan saledes konstateras att en exklusiv behorighet inte direkt
foljer av immaterialréttigheters territoriella begrédnsning. Territorialitet dr inte i sig en forklar-
ing till varfor domsrétten avskérs 1 vissa fall. Istdllet aterstar det att undersdka om en sddan
exklusiv behorighet kan folja av de lamplighetsskdl som underbygger territorialitet inom im-
materialrdtten. Den fraga som maste besvaras ér foljande: varfor kan den territoriella begrén-
sningen paverka domsritten med innebdrden att en domstol far exklusiv behorighet?

Den huvudsakliga motiveringen som historiskt sett har funnits till att territorialitet ska in-
skrinka domsritten till skyddslandet har varit att immaterialréttigheter uppkommer som ett
resultat av en annan stats agerande och att de dirfor ér ett redskap for den statens politiska
instillning.*?! Argumentet ligger i att utlindsk domsratt av dessa anledningar skulle vara ett

416 Jfr Neumann (2011) 7 J. Priv. Int. L. s. 585.

417 Jfr Dennemark, s. 118, 123; Neumann (2011) 7 J. Priv. Int. L. s. 587-588, 591-592; Neumann, s. 500,
502-505; Dinwoodie (2009), s. 125-126; de Miguel Asensio (2007), s. 107; Matulionyté, s. 15; Torremans
(2007), s. 462-463; van Eechoud (2003), s. 97-98; Fentiman, s. 138-141; Sender (2002), s. 25.

418 Se t.ex. Maunsbach (2005), s. 41; Machnicka (2014) 45 IIC s. 917-918.

419 Se avsnitt 3.2.5 ovan.

420 Se avsnitt 3.3.2 om artikel 8.2 Rom II-férordningen.

421 Thomas (1996) 27 Law & Pol’y Int’l Bus. s. 325-326; Ubertazzi (2012), s. 162. Jfr ocksd 2 § AIPPI Resolu-
tionen.
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hinder for rattstillimpningen. Det finns ingen tvekan om att immaterialrittslagstiftning ger ett
uttryck for politiska avviagningar. En ensamritt dr en negativ rittighet som har en utestin-
gande effekt. Omfattningen av ensamritten aterspeglar denna funktion och syftet dr att hitta
en rimlig, for statens egen politiska inriktning, avvdgning mellan allminna och enskilda in-
tressen. For det allménna intresset brukar det talas om en optimal niva av immaterialréttsligt
skydd, dar ett for starkt skydd riskerar att motverka, istéllet for att frimja, innovation och in-
tellektuellt skapande i samhillet. Fokus dr pa hur immaterialréttigheter kan vara av véirde for
samhillet och dr alltsd motiverat av utilitaristiska skdl. Samtidigt har immaterialrittigheter
viktiga enskilda intressen till att uppmuntra till sddan utvecklande verksamhet genom att
belona de som bidragit till réttigheternas uppkomst. Sammantaget rér det sig hdr om
ekonomiska, sociala och kulturella forutsdttningar som gor att innehdllet och omfinget av
immaterialrdttigheter i olika ldnder inte sdllan kan skilja sig pé kritiska punkter.*??

Att nationell lagstiftning aterspeglar politiska avviagningar dr dock knappast ndgot unikt for
immaterialrdtten. Sa &r fallet med all lagstiftning. En vixande uppfattning i doktrin dr ocksa
att immaterialréttigheter inte huvudsakligen &r offentligrattsliga utan istéllet privatrittsliga.+?3
Det forhéllandet att rittigheten dr ett resultat av en stats agerande dr dérfor inte relevant 1 in-
ternationell privat- och processrittslig mening. En exklusiv behorighet skulle av samma an-
ledning helt forbigd den privatrittsliga karaktiren som rittigheterna har, dir det for réttsin-
nehavaren ofta dr av stor betydelse att fa rittskipning med hénsyn till bl.a. tids- och kostnad-
saspekter.*?4

Ett andra och nédrliggande argument for en exklusiv behorighet har varit att det finns ett su-
verént intresse, med koppling till suverdnitetsprincipen, om att kontrollera det som far rattsli-
ga konsekvenser i respektive stat och sérskilt om det ror fragor av offentligréttslig karaktar.*23
Det ér dock inte 1 sig de rittsliga konsekvenserna som underbygger argumentet, utan det ar
snarare den inverkan pé statens ekonomiska, sociala och kulturella forhéllanden som foljer av
de rattsliga konsekvenserna som &r i fokus.*?® Argumentet pAminner dirmed mycket om det
forstndmnda ovan. Det som kan urskiljas &r en motvillighet att lata utlindska domstolar
rattsligt prova fradgor som beskrivs som viktiga av nationella intressen. Det gors hér gillande
att skélen, d&tminstone ensamma, far avvisas som inte réttsligt hallbara for domsriéttsfragan.
Forklaringen dr att en domstol enligt den internationella privat- och processritten dr skyldig
att tillimpa utldndsk rétt pa ett lojalt sitt, dvs. pd samma sétt som en domstol i utlandet skulle
tillimpa ratten. Detta inbegriper bl.a. de tolkningsprinciper som finns 1 utlandet samt de
samhéllsvirderingar som har ett réttsligt stod.*?’ Att en exklusiv behorighet skulle folja av
andra staters suverdnitet dr dartill en missuppfattning. Som framgétt innebér bara suverinitet
att immaterialrattigheter har réttslig giltighet inom skyddslandet.*?® Suverénitet paverkar allt-
sa strikt sett inte domsrétten. Fragor om suverdnitet hor istillet fraimst hemma inom ramen for

422 Angdende namnda funktioner med och syften bakom immaterialréttigheter, se t.ex. artikel 7 TRIPS-avtalet;
Lianos, s. 2-14; Menell, s. 129-142; SOU 2015:16 s. 27-42.

423 Se t.ex. Ubertazzi (2012), s. 163-164; Stromholm (2001), s. 231; de Miguel Asensio (2010), s. 3; Bradley
(1997) 37 Va. J. Int’l L. s. 569; Neumann (2011) 7 J. Priv. Int. L. s. 584; Peukert (2012), s. 197. Se éven in-
gressen till TRIPS-avtalet (“Recognizing that intellectual property rights are private rights™).

424 Thomas (1996) 27 Law & Pol’y Int’l Bus. s. 330.

425 Detta argument kan sarskilt skonjas i EU-domstolens dom i mél C-4/03, GAT [2006] REG 1-6523, p. 23.

426 Jfr Thomas (1996) 27 Law & Pol’y Int’l Bus. s. 334-335; Bogdan NIR 1980 s. 274; Sender (2002), s. 25-26.
427 Se Bogdan (2014), s. 42-43. Jfr ocksd Bogdan NIR 1980 s. 279 (papekar att dven nationella tolkningar av
territorialitetsprincipen bor i de flesta fall respekteras).

428 Se avsnitt 4.2.2.1.
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bedomningen om vilken lag som blir tillimplig samt erkdnnande och verkstillighet av utldand-
ska domar och beslut.*?

Ytterligare argument har framforts till stod for en exklusiv behorighet 1 skyddslandet 1 imma-
terialrattsliga, sérskilt patentrittsliga, sammanhang. Exempel pa sddana dr att det finns en risk
for att ett patents skyddsomféng tolkas annorlunda av domstolarna i utlandet,*3° dven om
dessa har att tillimpa utlédndsk rétt pa ett lojalt sitt. Andra exempel ér att problem med erkén-
nande och verkstillighet skulle uppsta.*3! Det ska hér inte goras ndgon uttommande upprakn-
ing av relevanta lamplighetsskél for en exklusiv behorighet, utan det racker att konstatera att
det kan finnas lamplighetsskél som inte har nagon koppling till territorialitetsprincipen men
som dnd4 kan tillmétas viss betydelse.

Det kanske mest overtygande skilet som talar for en exklusiv behorighet f6r immaterialrit-
tigheter ar att territorialitet av rena materiellréttsliga snarare &n teoretiska skil inskridnker
domsrdtten. Som forklarats ovan forhindrar inte den ndrmaste kopplingen 1 internationella
privat- och processrittsliga sammanhang att hiansyn tas till materiellrittsliga aspekter. Detta
ar sarskilt relevant for frigan om var en skada, handling och ett intrdng anses uppkomma eller
begds.*? Det kan anses som naturligt att dessa fragor f6ljer den materiellrittsliga bedomnin-
gen och dirmed de restriktioner som den territoriella begransningen uppstiller, frimst till
foljd av lokaliseringsaspekten. Domsritt bor ndmligen inte ges dver nadgot som inte existerar
materiellrittsligt. 3> Anta till exempel att ett franskt foretag séljer intrangsprodukter till
grossister och aterforsdljare i Frankrike, som sedan sdljer produkterna vidare i andra ldnder,
bl.a. Sverige. Att lata dessa vidareforséljningar hdnforas till det franska foretaget och pasta att
det franska intranget, som ett primért intrdng, orsakar skada i Sverige under artikel 7.2 Brys-
sel I-forordningen skulle helt forbise att ndgot intrdng och didrmed skada materiellrattsligt
aldrig uppkommer i Sverige (kopplat till det franska foretagets priméra intrang).** Istéllet &ar
det respektive grossist och dterforsiljare som siljer produkterna vidare som begér ett intrdng 1
Sverige. Om en svensk domstol enligt artikel 7.2 Bryssel I-forordningen da trots allt skulle
anses behorig over en ‘skada’ i Sverige hdnford till det franska foretaget skulle processen
ganska snabbt leda till ett ogillande av talan. Nar den materiellréttsliga bedomningen far di-
rekt inverkan pd lokaliseringsfrdgan bor dérfor den internationella privat- och processritten
anpassa sig hirmed. Rimligen finns det dock granser for sddana har hansynstaganden. Sdsom
pa andra hall har papekats bor materiellrittsliga aspekter enbart f4 betydelse i1 internationella
privat- och processrittsliga sammanhang 1 den utstrickning det leder till en nédra koppling till
tvisten.

Ett viktigt fortydligande dr hér befogat. Det har ovan frimst berdrts 1dmplighetsskél som talar
for att domsritten ska vara exklusiv. En internationell privat- och processrittslig bedomning
paverkas dock naturligtvis ocksd av motsatsen, dvs. ldmplighetsskil som talar emot att dom-
sritten ska vara exklusiv. Det som berorts 1 avsnitt 2.6 om hur territorialitet kan ses som en

429 Jfr Ubertazzi (2012), s. 164; Sender (2002), s. 25. Det allra tydligaste exemplet pa detta ar principen om or-
dre public.

430 Godenhielm NIR 1975 s. 251-252; Dennemark, s. 124.

431 Bogdan NIR 1980 s. 274.

432 Jfr Trimble (2015) 74 Md. L. Rev. s. 253.

433 Jfr Ubertazzi (2012) 3 JIPITEC s. 230.

434 Samma handlande torde dock kunna klassificeras som ett sekundért intrang i form av en medverkanshan-
dling, se mal C-387/12, Hi Hotel [2014] ECLL:EU:C:2014:215, p. 37-40 som ndmns i avsnitt 5.3.2.2 nedan.
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praktisk begriinsning blir da relevant.#35 Aven det forhallande att en exklusiv behdrighet en-
dast bor foreskrivas nidr domen kan erkdnnas och verkstéllas dr av stort intresse. Om dom-
stolen 1 immaterialréttighetens skyddsland alltid skulle ha exklusiv behorighet 1 intrdngstvis-
ter skulle omfattande svarigheter kunna uppstd med att fi& domen erkdnd och verkstélld om
intrangsgoraren begar intrangshandlingen utanfor skyddslandet och sdrskilt utanfor EU. Han-
syn maste alltsd vid en sammanvigd bedomning tas till samtliga omstédndigheter. Dessvérre
reflekteras detta inte sérskilt vdl i EU-domstolens réttspraxis. Ett belysande exempel dr hur
EU-domstolen med hénvisning till territorialitet avvisat mojligheten till att konsolidera in-
trangsprocesser under artikel 7.2 och artikel 8 Bryssel I-forordningen.*3® Négon hénsyn till
bl.a. de eftektivitetsvinster som en konsolidering innebédr for parterna berdrs inte alls, vilket
kan och har kritiserats. Det illustrerar en rittslig formalitet som egentligen inte har nagon
baring inom den internationella privat- och processrétten.

Att avvisa en domstols behorighet med ledning av ovanndmnda argument bér sammanfat-
tningsvis inte goras mekaniskt. I vilken utstrackning som argumenten har réttslig relevans ar
omdiskuterat och svagheter kan hittas pé flera hall i dem. Ett sddant hir stillningstagande
forhindrar dock inte att man later argumenten tillsammans fa sdrskild vikt i ett enskilt fall,
med konsekvensen att domstolen ifridga antingen anses som lamplig eller oldmplig att prova
intringstalan.*3? Aterigen #r det viktigt att framhéalla att detta inte innebér att en exklusiv be-
horighet 1 sig foljer av territorialitetsprincipen. Det ar istdllet lamplighetsskilen som 1 sin hel-
het talar for det. Det sagda far f6ljden att det varken &r 1ont eller mdjligt att forsoka hitta na-
gon allméngiltig forklaring till varfor territorialitetsprincipen kan avskéra domsrétten. Endast
individuella svar kan hittas 1 enskilda fall. Det enda fallet da lamplighetsskélen anses vara sa
framtradande att gransoverskridande domsritt bor nekas dr nér det ror frdgor om giltighet
eller registrering av immaterialréittigheter. Som redan pdpekats rader i stor utstrickning en
internationell enighet om att domsritt Over dessa fragor inte dr ldmpligt annat 4n i skyddslan-
det,*3® nagot som &r vil i 6verensstimmelse med vad som foreskrivs om exklusiv behorighet i
artikel 24.4 Bryssel I-forordningen.

4.2.4 Foljer en exklusiv tillampning av lagar av territorialitets-
principen?

Den territoriella begransningen och vilken lag som blir tillimplig ar tva rittsligt separata fré-
gor. Territorialitet dr inte i sig ett hinder, inte ens ndr det sker en extraterritoriell tillimpning,
for att andra ldnders lagar dn skyddslandet blir tillimpliga. Som ként innebér en materiell be-
gransning av ett lands lagar endast att den rattsliga giltigheten inskrinks.**® Detta far inte
forvixlas med att endast det landets lagar ska tillimpas. Annars skulle utldndsk rétt aldrig
tillimpas 1 Sverige, eftersom all svensk lagstiftning till sin utgdngspunkt ar territoriellt be-
griansad. Den internationella privat- och processritten skulle med andra ord inte ldngre fa né-
gon betydelse.

435 Jfr hdrom, Sender (2002), s. 28-33.

436 Se ovan avsnitt 3.2.2.2 (sdrskilt EU-domstolens uttalanden i Wintersteiger och Pinckney som avvisar en kon-
solideringsmojlighet for intrdng dver internet under artikel 7.2) samt avsnitt 3.2.3 (sdrskilt Roche mélet dar EU-
domstolen gjorde en strikt tolkning av artikel 8 i immaterialréttsliga sammanhang).

437 Jfr Bogdan NIR 1980 s. 275.

438 Se hdnvisningar i avsnitt 3.2.4.

439 Se ovan avsnitt 4.2.2.1.
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Ett exempel kan illustrera det sagda. Anta att den svenska lagstiftaren bestimmer sig for att
infora en lagindring med inneborden att utlindska néringsidkare maste betala privatkopier-
ingsersittning enligt 26 k § upphovsrittslagen for alla upphovsrittsligt skyddade verk som
har sitt ursprung i1 Sverige (eng. ‘country of origin’ i artikel 5.4 Bernkonventionen) och som
sdnds ut 1 ljudradio eller television eller som ges ut pa anordningar genom vilka de kan
aterges. Enligt lagéindringen skulle en utléndsk néringsidkare, som tillverkar en anordning pa
vilken ljud eller rorliga bilder kan tas upp och som é&r sérskilt dgnad for framstéllning av ex-
emplar av verk for privat bruk, d& behdva betala en saddan erséttning dven om tillverkningen
skedde lagligt utomlands och dven om de tillverkade anordningar inte sedan fors in 1 Sverige
utan istéllet sprids lagligt 1 andra ldnder. Den territoriella rickvidden av 26 k § upphovs-
rittslagen skulle dirmed inte vara begréinsad till enbart Sverige. Rittsligt sett dr detta mdjligt,
men 1 praktiken skulle det knappast fungera utan folkréttsliga 6verenskommelser, eftersom
svensk lagstiftning skulle sakna rittslig giltighet 1 utlandet. Det som dock exemplet avser il-
lustrera dr att det i ett sddant hér fall sjdlvklart inte finns nagot hinder for att tillverkningen
som den utldndska ndringsidkaren foretar omfattas av en annan tillimplig lag &n svensk lag
enligt en internationell privat- och processrittslig bedomning. Tvértom skulle den tilldmpliga
lagen for tillverkningen utomlands nédstan garanterat bli utlandets lag enligt Rom II-forord-
ningen. Foljden skulle ddrmed bli att den svenska lagen, som 1 materiellt hinseende utstracks
utomlands, 1 praktiken aldrig skulle tillimpas och séledes sakna mening.

Det ovan sagda beskriver forhdllandet mellan territorialitetsprincipen och tillimplig lag. Na-
got direkt samband mellan dem finns inte. Men detta betyder inte att territorialitetsprincipen
dnd4 kan fa en inverkan pé vilken lag som blir tillimplig. Som framgatt ovan i avsnitt 4.2.2.3
kan territorialitet som ett lamplighetsskil inverka pa lagvalet i Rom II-férordningen, ndrmare
bestimt den ndra koppling som behdver identifieras 1 internationell privat- och processrittslig
mening. Ur ett perspektiv som fokuserar pa géllande ritt 4r dock ldmplighetsskél for fragan
om tillimplig lag inte lika intressanta. Nigra undantag frin lex loci protectionis 1 artikel 8.1
Rom II-férordningen torde inte kunna goras da bestdmmelsen enligt ordalydelsen &r tvin-
gande. En sddan réttsutveckling som skett 1 Bryssel I-forordningen pd immaterialrdttens om-
rdde, med relativt vittgdende tolkningar av olika bestimmelser, 4r alltsd inte sérskilt
sannolik.*** De enda forhallanden som kan forvéntas bli foremal for provning av EU-dom-
stolen &r rackvidden av den tillimpliga lagen, sérskilt vad géller registrering och giltighet,
samt tolkningen av artikel 8.2 Rom II-férordningen som i engelsk overséttning foreskriver /ex
loci actus. For dessa fragor blir det relevant att undersoka om de lamplighetsskél som under-
bygger territorialitetsprincipen talar for en exklusiv lagreglering.

Det gors hir géllande att Overvdgande skél talar for att lex loci protectionis av lamp-
lighetsskdl bor folja av territorialitetsprincipen.**! For det forsta erbjuder det en forutsag-
barhet for samtliga parter om vilket materiellt innehédll som en immaterialréttighet har.*4? Po-
tentiella intrangsgorare kan med sdkerhet veta att om ett intrang begas i ett visst land, vilket
ar en lokaliseringsfraga, sa tillimpas det landets lag. Om en annan lagvalsregel skulle gélla
skulle den som inte strikt haller bade handlande och effekt inom sitt lands territorium riskera
att utsittas for andra landers reglering. En sddan oforutsdgbarhet skulle 1 vérsta fall kunna
leda till att anvéndare formas folja den materiellrittsligt striktaste lagen for att undvika att

440 Ay denna anledning &r limplighetsskél frimst av intresse for ett perspektiv de lege ferenda under artikel 8.1.
441 Saken har delvis redan berdrts ovan, se avsnitt 3.3.1.
442 Zhao, s. 29.
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bega intrang.** For det andra, vilket kanske &r det i sdrklass viktigaste skélet, bevarar lex loci
protectionis de olika politiska avvigningar som underbygger immaterialrittigheter 1 olika
ldnder.*** Som redan noterats for domsréttsfragan ovan ger immaterialrittigheter uttryck for
ett lands politiska instdllning om hur allménna och enskilda intressen bor avvigas.**> Varje
land har en egen nivd av immaterialrittsligt skydd som anses som lamplig med hénsyn till
nationella forhallanden och intressen. Internationell harmonisering existerar endast i begréin-
sad utstrackning, vilket inte forvéntas fordndras inom en néra framtid.**® Det kan dérfor
finnas betydande skillnader mellan immaterialrittigheters innehéll och omféng i olika lander
och det finns goda skl att lata dessa skillnader respekteras. Att lata exempelvis skyddet for
brukskonst omfattas av upphovsrittslagen med ett hogt krav pa verkshojd, nér det likval utes-
lutande skulle kunna omfattas av det i monsterskyddslagen lagre kravet sarprégel, reflekterar
en politisk stdndpunkt som knappast delas av alla lander. Likasa reflekterar till exempel un-
dantaget ‘fair use’ i amerikansk upphovsritt en sdrskild avvigning mellan olika intressen som
inte har ndgon direkt motsvarighet, &tminstone inte i samma utstrackning, i svensk upphovs-
rittslagstiftning. Om utldndsk ritt skulle tillimpas pa svenska immaterialrittigheter skulle det
med fog kunna ifragasittas om inte ett ingrepp sker pa svensk suverdnitet. Svensk lagstiftning
skulle inte ldngre styra innehallet och omfinget av svenska réttigheter och de nationella in-
tressen som darigenom kommit till uttryck efterlevs ddrmed heller inte. Réttigheterna som
sddana skulle bara ha ett svenskt ursprung eller ‘skal’, vars innehdll sedan fylls med utldndsk
ritt. Aven om liknande limplighetsskil har dberopats for frigan om domsritt ovan skiljer sig
lagvalet visentligt fran det forstnimnda, da det pdverkar utgangen i médlet 1 materiellt
hianseende. Rimligen ir ett potentiellt ingrepp péd annan stats suverdnitet mindre nér enbart en
utlindsk domstol provar mélet enligt nationell rétt 4n nér utlandsk ritt avgor lagligheten av
aktiviteter inom statens eget territorium.*4’

Det finns mot denna bakgrund starka ldmplighetsskél som talar for att lex loci protectionis
bor gélla. Att artikel 8.2 Rom II-forordningen later /ex loci actus vara lagvalsregeln for in-
trang ar darfor ytterst markvardigt och bor ifrdgasittas. Det kan 1 dagsliget medfora, om
ordalydelsen strikt foljs, att exempelvis kinesisk ritt tillimpas som utfyllande rétt for gemen-
skapsrittigheter om sjédlva handlingen foretas i Kina men far effekt inom EU. Nagon begrin-
sning for handlingsorter inom specifikt EU finns inte i bestimmelsen.**® Ett klart rimligare
alternativ skulle vara lex loci delicti, vilket dr vad den svenska dversittningen och majoriteten
av andra &n engelska oversittningar forordnar.*° Ett sddant alternativ skulle forhindra att ut-
landsk rétt utanfor EU skulle kunna bli aktuell och istédllet medfora att lagen 1 det land dér ett
intrang begés alltid avgor samma fraga.

443 Peukert (CLIP Principerna, Preamble), s. 41; Peukert (2012), s. 227.

444 Se t.ex. Matulionyté, s. 134-135; Metzger (2010), s. 174; Hugenholtz & Goldstein, s. 140-141; Basedow
(CLIP Principerna, Artikel 3:102), s. 229; Wollman (2002) 104 W. Va. L. Rev. s. 356; Garcia-Castrillon, s. 445;
Fawcett & Torremans, s. 807-808; Torremans (Intellectual Property and the EU Rules on Private International
Law: Match or Mismatch?), s. 1051.

445 Se avsnitt 4.2.3.

446 Se avsnitt 2.7 ovan.

4“7 Ifr Dreyfuss, s. 621.

448 Det ségs som kint “the law of the country in which the act of infringement was committed” (kursivering
tillagd). I kommissionens forslag till Rom II-férordningen talades det dock om “the law of the Member State in
which the act of infringement is committed” (kursivering tillagd), se KOM(2003) 427 s. 35. Att begreppet
‘Member State’ bytts ut till ‘country’ tyder pé att avsikten med den nu gillande lydelsen i artikel 8.2 Rom II-
forordningen har varit att 4ven utldndsk rétt utanfor EU ska kunna utfylla lagen for gemenskapsréttigheter.

449 Se avsnitt 3.3.2. Anledningen till att lex loci protectionis inte aktualiseras dr som ként att ndgot skyddsland
inte kan identifieras for gemenskapsrittigheter.
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Visserligen leder lex loci protectionis till en distributiv tilldimpning av olika ldnders lagar. Vid
ubikvitdra intrdng kan, som berdrts ovan, detta leda till betydande praktiska oldgenheter for
parterna och domstolen.*° Naturligtvis bor dessa oldgenheter betraktas som lamplighetsskél
av relevans inom den internationella privat- och processritten, inte minst med hénsyn till att
immaterialrittigheter ar privatrittsliga. Det gors dock hir gillande att oldgenheterna med att
gora ett avsteg fran lex loci protectionis skulle vara mer omfattande. En annan lagvalsregel
riskerar att immaterialrittigheten ifrdga far ett annat innehéll och omfang dn som ursprungli-
gen avsdgs av lagstiftaren och som forutsdgs av réttsinnehavaren och potentiella intrdngs-
gorare.¥! Gors detta i alltfor stor utstrackning finns dérutéver en storre risk for att den
avvigning mellan allmidnna och enskilda intressen som utspelas i skyddslandet inte lingre
blir gdngbar, ndgot som inte skulle vara till fordel for varken parter eller allménheten. Den
materiella betydelsen av lagvalet bor dérfor 1 allménhet tillméatas en storre vikt @n de proces-
suella fordelar i form av konsolidering som ett avsteg fran lex loci protectionis medfor. En-
dast ndr de materiellréttsliga aspekterna dr sd pass harmoniserade att nagra vasentliga skill-
nader inte finns mellan ldnderna ifraga bor det finnas anledning att frangé lex loci protection-
is for att minska det antal lagar som ska tillimpas.*3?

430 Se avsnitt 3.3.4.1 ovan.

451 Jfr Fentiman, s. 140.

452 Detta skulle pdminna om vad EU-domstolen i Painer forefaller ha avsett uppnd under artikel 8 Bryssel I-
forordningen for mojligheten att konsolidera intrdngsprocesser, se avsnitt 3.2.3 ovan.
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5 Extraterritorialitet och lokalisering
av intrang

5.1 Sambandet mellan skyddslandet och orten for in-
trangshandlingen

En av de viktigaste frigorna som péverkar domsrétten och vilken lag som blir tilldimplig ar
sjdlva intrangsbedomningen. Det kan noteras pa flera hall i doktrin och rittspraxis uttalanden
om att skyddslandet, vilket &r det land dir intrdng begés, och orten for intrdngshandlingen
maéste sammanfalla.*>3 Motiveringen har ofta varit att en sddan Overensstimmelse krivs av
territorialitetsprincipen. Detta far dock betraktas som en mycket strikt tolkning av territori-
alitetsprincipen och det gors hir gillande, som redan papekats i andra sammanhang, att det
fdr anses vara ett missforstind om vad territorialitet innebér eller en forvaxling av grins-
dragningen mellan intrdng och intrdngshandlingar.*>* Att immaterialrittigheter dr territoriella
innebér endast att réttslig verkan saknas utomlands och att intranget i sig maste ske inom
skyddslandet.*>> De olika kriterier, dédribland intrdngshandlingen, som konstituerar intrangs-
bedomningen behdver dock inte ske i samma land. Territorialitetsprincipen forhindrar inte att
hinsyn tas till utlindska rattsfaktum, alltsa sakomstédndigheter som dger rum utomlands men
som har réttslig relevans for intrangsbedomningen.*¢ Néagon strikt territorialitet finns ddrmed
inte inom immaterialritten. Overvigande skil talar for denna standpunkt.

For det forsta kan det ur redan existerande intrangskriterier identifieras gransoverskridande
forhallanden dér en handling som har ursprung i ett land leder till ett intrdng i ett annat land.
Ett sddant sjdlvklart exempel ar import. Definitionen av import underbygger att intrangshan-
dlingen harstammar frén utanfor skyddslandet. Vid import fér ndgon in intrdngsprodukter i
skyddslandet fran utomlands for att sedan slédppa ut produkterna p4 marknaden.*”7 Qavsett om
det immaterialrattsliga forfarandet, sdsom tillverkning eller spridning, var tillatet i utlandet
anses ett intrang da ske i Sverige.*® Det ror sig alltsd om en lokalisering av intrang dir ut-
landska forhdllanden per definition &r ett nddvéndigt kriterium. Andra exempel &r export, ra-
dio- och televisionsutsdndningar samt utsdndningar via satellit enligt 61 och 61 a § upphovs-
rittslagen.*> Aven i andra sammanhang kan det identifieras att utlindska forhillanden beak-
tas. Ett exempel &r att nyhetskravet i patentlagen och monsterskyddslagen ar globalt riktat.460
Ett annat exempel dr immaterialréttslig konsumtion som far f6ljden att ensamritten inte lén-
gre kan goras gillande for ett visst exemplar nér detta vdl overlétits och darmed bringats i

433 Se t.ex. Norrgdrd JFT 4-5/2005 s. 573; Levin, s. 307; Cornish, Llewelyn & Aplin, s. 28; Jacobsson, Tersme-
den & Tornroth, s. 106; Schenning, s. 731; Savola (2014) 45 1IC s. 300; Knoph, s. 167; Karnell NIR 1989 s.
131; Godenhielm NIR 1956 s. 55; Godenhielm NIR 1975 s. 239. Se dven Svea hovratts dom i NJA 2007 s. 287
dér hovritten med hénvisning till doktrin uttalade att territorialitetsprincipen kréver att intrdngshandlingen begés
i skyddslandet for att ett intrang ska ske.

454 For liknande &sikter, se Rognstad (2007), s. 414; Pélsson (2001), s. 136; Nishitani (2012), s. 687; Fentiman,
s. 137; Ginsburg (1997) 37 Va. J. Int’l L. s. 588; Beier (1970) 1 IIC s. 59-60.

455 Se ovan avsnitt 4.2.2.1.

456 Peukert (2012), s. 198-202; von Miihlendahl & Stauder, s. 654; Neumann, s. 521; Mankowski, s. 201; Ro-
mandini & Klicznik (2013) 44 IIC s. 530; Beier (1970) 1 IIC s. 59-60.

47 Mal C-405/03, Class International [2005] REG 1-8761, p. 34; NJA 2008 s. 1082.

48 Att det inte spelar ndgon roll att forfarandet dr lagligt utomlands (fran exportlandet) framgér av bl.a. NJA
1960 s. 457; prop. 1960:167 s. 70-71; prop. 1969:168 s. 102-103.

49 Som redan ber6rts ovan (avsnitt 4.2.1) har territorialitet uttryckligen beaktats i dessa bestimmelser.

460 Se 2 § patentlagen; 2 § monsterskyddslagen.
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omsittning pa marknaden, d&ven om detta skett utanfor skyddslandet.*! Att utldndska forhél-
landen beaktas inom immaterialritten dr dirmed knappast ndgon nyhet.

For det andra kan det konstateras att om intrdngshandlingen inte skulle kunna foretas i ett an-
nat land dn skyddslandet skulle griansoverskridande intrdng per definition inte forekomma.
Vid distansdelikt, ddr handlingen foretas i ett land och effekten vidkdnns i ett annat, méste
utlindska forhallanden beaktas i ndgot av ldnderna for att ett intrang ska anses begés. Detta
beror visserligen helt och hallet pa intrdnget ifrdga. Exemplarframstillning till exempel dr en
intrangshandling som till sin natur ofta leder till ett intrdng 1 samma land. Dédremot utgor
overforing till allménheten, marknadsforing, forsdljning m.m. intrdngshandlingar som typiskt
sett fir gransoverskridande spridningseffekter (eng. ‘spillover effects’). Anta exempelvis att
intrangsprodukter sdljs dver internet av ett foretag beldget i Frankrike och konsumenterna
som koper produkterna finns 1 Sverige. Intrdnget bestar da av dels ett handlingsmoment
(forséljningen fran intrdngsgoraren), dels ett effektmoment (kopet fran konsumenten). Forlus-
ten av intrdnget kommer fOr réttsinnehavaren att vidkdnnas ddr konsumenterna mottar och
anvander intrangsprodukterna. Ett dnnu tydligare exempel ar overforing till allménheten dar
‘allménheten’ finns 1 ett annat land dn dir 6verforingen sker. Om inte skyddslandet och orten
for intrdngshandlingen kunde existera i olika lédnder i dessa fall, enligt en strikt tolkning av
territorialitetsprincipen, skulle flertalet av dessa intrdngshandlingar aldrig kunna konstituera
intrang pa nagon ort.*? T skyddslandet skulle territorialitet vara ett hinder for att intrangshan-
dlingen inte foretogs i samma land och pa orten for intrangshandlingen skulle hindret vara att
effekten inte forekommer 1 samma land.

Mot bakgrund av den gransoverskridande realitet som idag finns skulle en séddan strikt tolkn-
ing av territorialitetsprincipen utan tvekan vara orimlig. Det dr uppenbart att utldndska forhél-
landen maste beaktas och leda till att intrdng antingen anses begénget i ursprungslandet (in-
trangshandlingens ort) eller i mottagarlandet (effektorten). En strikt tolkning skulle ocksé in-
nebdra orimliga konsekvenser for gemenskapsrittigheter, som inte existerar utanfér EU. Om
en intrdngshandling foretas utanfor EU men &ndé har vésentlig effekt inom EU skulle sddana
aktiviteter inte kunna beivras, varken inom EU eller i1 utlandet. Dessa fall far istillet betraktas
som en nddvindig form av extraterritoriell tillimpning for att rattsinnehavare 6verhuvudtaget
ska kunna ta tillvara sina rattigheter,*%> dér det blir upp till varje land att bedoma var intranget
ska lokaliseras. Territorialitet som en begrinsning uppstéller knappast ndgot forbud mot en
sadan extraterritorialitet.*64

Sammantaget torde alltsd mycket starka skél tala for att skyddslandet och orten for intrang-
shandlingen inte behdver sammanfalla. Intrdng maste rimligen kunna begds Over grinser,
utan ndgot hinder for att utlaindska forhéllanden beaktas inom ramen for intrangsbeddmnin-

461 Numera géller s.k. regional konsumtion efter EU-réttens intrdde i Sverige, men fore detta anségs territori-
alitet inte innebéra nagot hinder for ett avsteg innebérande en global konsumtion, se t.ex. RH 2003:2; NJA 1967
s. 458; NJA 1988 s. 543; NJA 2000 s. 580; SOU 1958:10 s. 238; prop 1992/93:48 s. 33-41 (papekar bl.a. att
svensk lagstiftning sedan linge avvikit fran immaterialréttigheters territoriella begridnsning som annars
foreskriver nationell konsumtion).

462 Dinwoodie (2009) 51 Wm. & Mary L. Rev. s. 771-772; Ginsburg (1997) 37 Va. J. Int’l L. s. 588; Hugenholtz
& Goldstein, s. 129-130.

463 Jfr Ginsburg (1997) 37 Va. J. Int’l L. s. 588.

464 Se mal C-523/10, Wintersteiger [2012] ECLI:EU:C:2012:220, p. 30, 39 (pépekades att handlingsorten under
artikel 7.2 Bryssel I-férordningen inte behdver overensstimma med varumaérkets territorium); Fentiman, s. 137,
Romandini & Klicznik (2013) 44 TIC s. 530; Mankowski, s. 201. Jfr ocksd Stromholm (2001), s. 179, 232, 261.
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gen. Sasom redan antytts bor den avgdrande fragan 1 dessa sammanhang inte vara a#f ett in-
trang begds, utan var ett intrang begés. Den sistndmnda fradgan besvarar den forstndmnda. De
gransoverskridande forhdllandena kriver att det uppstélls kriterium for hur intrdnget ska
lokaliseras, vilket aterigen far stor betydelse for flera internationella privat- och process-
rittsliga fragor.

5.2 Lokaliseringsproblemet
5.2.1 Allmant

Det dr forhallandevis enkelt att lokalisera intrdngshandlingar. Om nagot exempelvis séljs gar
det oftast att spara var forsdljningen skedde. Att intranget sker Over internet kan forsvéra
lokaliseringen négot, men oftast véllar det heller inte nagra storre problem. Forklaringen ar
att dven sadana intrang 6ver granslosa medium alltid har en fysisk koppling.#%3 Till exempel
sker en uppladdning pa internet déar personen fysiskt utfor handlingen. Vissa svarare grins-
dragningsfragor kan naturligtvis uppkomma, sdsom nér ett multinationellt foretag ansvarar
for en internettjdnst som innebdr ett intrang 1 ndgon annans upphovsritt. I sddana fall bor
dock sjdlva handlingen, vilket EU-domstolen har forklarat, lokaliseras till foretagets etabler-
ingsort. 66

Som redan betonats ovan far intrangshandlingen inte forvixlas med intranget. Det sistndmnda
ar betydligt svarare att lokalisera eftersom det typiskt sett bestdr av flera hidndelser som é&r
separata till f6ljd av de kriterier som finns for att konstituera ett intrdng. Om héndelserna
forekommer 1 olika linder uppkommer lokaliseringsproblemet. Det kan beskrivas 1 foljande
frdga: om hindelse X sker i land XA och hédndelse Y sker 1 land YA, och bada héndelserna ar
nddvindiga kriterier for att faststilla att ett intrang har skett, var sker intrdnget? Tre teoretiska
alternativ finns: XA, YA eller bade XA och YA.

Hur intréng ska lokalisering dr 1 de allra flesta fall oreglerat 1 svensk ratt. Vildigt séllsynt &r
det ocksd att finna lokaliseringsregler i EU-réttens direktiv och foérordningar. De fétal fall da
lokaliseringen har reglerats i lag har beréorts och behover inte upprepas.*®’ Det kan redan nu
konstateras att det inte finns ndgon enighet eller nagra allmingiltiga principer pa interna-
tionell nivd om lokalisering.4%® Foljden r att det i princip ar upp till varje lands nationella
domstolar, i den midn EU-domstolen inte tagit stéllning, att efter egen bedomning bestimma
var intrdnget ska lokaliseras.*6® Ndgot som &r litt att forbise &r att oavsett vilken bedomning
som gors dr syftet med lokaliseringen alltid detsamma. Syftet &r att hitta en territoriell kop-
pling till ett skyddsland.#’° Om detta rader det inget tvivel om, utan oenigheten berér snarare
hur svag eller hur stark kopplingen maste vara.

465 Se ovan avsnitt 2.3.

466 Mal C-523/10, Wintersteiger [2012] ECLLEU:C:2012:220, p. 36-39; generaladvokat Jadskinens forslag till
avgorande i mal C-170/12, Pinckney [2013] ECLLI:EU:C:2013:635, p. 71.

467 Se ovan avsnitten 3.3.4.2 och 5.1 (import, export samt artikel 1.2(b) satellit- och kabeldirektivet betrdffande
overforing till allménheten via satellit, inford i 61 a § upphovsrittslagen).

468 Jfr Lucas (2005) e-Copyright Bulletin s. 11-12; Trimble (2015) 74 Md. L. Rev. s. 240; Peukert (2012), s. 209.
469 Jfr Depreeuw, Hubin & Triaille, s. 50; Fentiman, s. 137; Neumann, s. 521; Trimble (2015) 74 Md. L. Rev. s.
240; Geller (2000) 22 EIPR s. 134; Howell, s. 16-17; Ulmer (1978), s. 13-14.

470 Se avsnitten 4.1 och 4.2.2.1 hdarom.
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5.2.2 Lokaliseringens relevans inom den internationella privat-
och processratten

Lokalisering av intrdng dr som bekant en materiellréttslig bedomning for att avgdra om ett
intrdng sker 1 ett visst skyddsland. Som lika bekant flyter sddana lokaliseringsbedémningar in
1 den internationella privat- och processritten péd flera hall, men med beaktande av att det
avgorande ar att en ndra koppling dndé ska identifieras. Sammanfattningsvis handlar det om
foljande fall: var skadeorten intriaffar och omfattningen av domsritten enligt artikel 7.2 Brys-
sel I-forordningen,*”! var intrdng anses ske inom ramen for artikel 8 Bryssel I-
forordningen,*’? vilken domstol som &r behdrig att prova en intrangstalan for gemenskapsrit-
tigheter ndr behorighet alternativt grundas péd intrdngsorten,*’> samt vilken lag som blir
tillamplig enligt artikel 8.1 Rom II-forordningen.*7*

Lokalisering av intrdng erbjuder en mojlighet till konsolidering av olika utldndska forhéllan-
den. Om ett forfarande ar lagligt 1 utlandet, exempelvis 1 ett intrAngsparadis, kan forsok goras
av kéranden att istillet argumentera for en lokalisering till ett land dér forfarandet kan beivras
som intrang. Eftersom en materiellrattslig bedomning fér inverkan pa den internationella pri-
vat- och processritten kan lokaliseringen dessutom mdjliggora en konsolidering av intrang-
sprocesser eller undvika en distributiv tillimpning av olika landers lagar.4” Anta till exempel
att det forvintas pégd flera separata intrdngsprocesser 1 olika EU-ldnder kopplat till
forsdljningar 1 respektive land. Om dessa samtliga intradng istéllet skulle kunna klassificeras
som ett eget intrdng, dar forséljningarna ses som skador istéllet for separata intrdng, skulle
kdranden ha ett betydligt forsprdng 1 processen. Istillet for flera lagar skulle enbart en lag
kunna tillampas. Istéllet for flera separata intrangsprocesser behdvs enbart en. Lokaliseringen
ar darfor, forutsatt att den ar framgéangsrik, ett sitt for rattsinnehavaren att de lege lata undvi-
ka de problem som territorialitet orsakar inom den internationella privat- och processritten.
Vid gransoverskridande immaterialréttsintrang dr det inte séllan som lokaliseringsfragan blir
utslagsgivande for utgdngen i tvisten. Det kan sdlunda inte understrykas nog om hur viktig
frdgan ar och sirskilt for kdranden som styr processens riktning.

Det ndmnda exemplet illustrerar ocksd nagot véldigt viktigt. Lokalisering handlar inte bara
om att anknyta olika forhallanden i olika lénder till ett visst land. Det handlar lika mycket om
att klassificera och identifiera ett intrdng. Beroende pé hur en parts talan fors kan i1 grunden
samma intrdngshandling klassificeras som olika typer av intrdng, varav vissa erbjuder ett
storre utrymme for en argumentation hénford till lokaliseringsproblemet &n andra. Exem-
pelvis ses tillverkning av intrdngsprodukter typiskt sett som en exemplarframstillning, men
samma intrangshandling kan dven klassificeras som en medverkan till de forsdljningar som
sker av de tillverkade intrdngsprodukterna. P4 motsvarande sétt kan utbjudande av forsiljning
av varor forsedda med varukdnnetecken pa internet ofta klassificeras som en anvindning av
kénnetecknet i reklam. Det sagda ger kdranden en stor flexibilitet vid utformandet av talan
som kan anpassas till att i praktiken undgé territorialitetsprincipen. Samtidigt medfor det en

471 Se avsnitt 3.2.2.1.

472 Se avsnitt 3.2.3.

473 Se avsnitt 3.2.5.

474 Se avsnitt 3.3.1.

475 Angédende det sistnamnda, se avsnitt 3.3.4.2 ovan.
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osdkerhet om hur klassificeringen forhéller sig till lokaliseringen och nér tva annars separata
intrdng bor ses som ett.476

5.2.3 Lokaliseringens forhallande till extraterritorialitet

Nér hinsyn tas till utlaindska forhallanden for att konstituera ett intrdng sker en extraterrito-
riell tillampning.#’7 Tillimpningen av immaterialrittslagstiftning utvidgas till att helt eller
delvis omfatta forhallanden utomlands. Anta att tillverkning av delkomponenter sker i olika
lander varav ett dr Sverige, och som ensamt inte utgdr intrdng, och komponenterna sedan
sdtts samman utomlands till en produkt som ar identisk en patenterad sddan. Om ett sddant
forfarande anses som ett intrang 1 Sverige handlar det om en extraterritoriell utstrickning av
svensk lagstiftning, da forfaranden utomlands underkastas rattsliga foljder 1 Sverige. Forvisso
ar en extraterritoriell tillimpning strikt sett folkréttsligt tilliten, men som papekats ovan i
avsnitt 4.2.2.1 kan det ocksé ses som ett kringgdende av territorialitetsprincipen. Lokaliserin-
gens forhallande till extraterritorialitet dr alltsa inte okontroversiell.

5.3 Ingaende och utgaende reglering

5.3.1 Distinktionen mellan ingaende och utgaende reglering

Det ér inte mojligt att pa ett uttdmmande sétt beskriva hur intrdng lokaliseras. Bedomningen
ar av naturliga skal unik till varje intrdng och immaterialréttighet ifrdga. Trots en sddan indi-
viduell bedomning ar det mojligt att gruppera de typer av intrang som lokaliseras. En distink-
tion kan dras mellan ingdende och utgdende reglering. Atskillnaden syftar till att illustrera
forhallandet mellan territorialitet och extraterritorialitet inom ramen for lokaliseringsfragan.

Ingdende reglering innebér att rittsinnehavaren forsoker skydda sin nationella immaterialrit-
tighet fran gransoverskridande forhallanden eller spridningseffekter (eng. ‘spillover effects’)
fran utlandet. Nagra tydliga exempel ar forbud av import, intrdng via av satellitsdndningar
och dver internet frdn utlandet, medverkan och forberedelse av intrdng utomlands, intrang i
form av transitering samt intrdng som i olika steg delvis begas utomlands. I dessa fall ror det
sig om en handling som helt eller delvis foretas utomlands och som far effekt i skyddslandet.
Utgaende reglering syftar istéllet till att utstricka tillimpligheten av nationella immaterial-
rittslagar pd forhallanden utomlands och sdledes skydda réittsinnehavaren utomlands. Detta
kan till exempel inkludera forbud av export, intrdng via satellitsaindningar och dver internet
frdn skyddslandet samt medverkan och forberedelse av intrdng utomlands fran
skyddslandet.#”® For utgdende reglering ror det sig om en handling som helt eller delvis fore-
tagits 1 skyddslandet och som sedan fir effekt i1 andra lander. Det som savél ingdende som
utgdende reglering aterkommande visar ar ett samspel mellan dr handlingen (ursprungslandet)
och dess effekt (mottagarlandet).*7°

476 Jfr Howell, s. 17.

477 Trimble (2013), s. 308-309; Trimble (2015) 74 Md. L. Rev. 240-241; Howell, s. 16-17; s. Peukert (2012), s.
202-203; Dinwoodie (2005) s. 202-205; Geller (2000) 22 EIPR s. 134. Det bor nimnas att extraterritorialitet i
amerikansk doktrin har formulerats snidvare som att enbart ticka fall da lagar tillimpas pé verksamhet som for-
siggar uteslutande, alltséd inte enbart delvis, utomlands, se Ginsburg (1997) 37 Va. J. Int’1 L. s. 588. Forklaringen
bor vara att man dérigenom velat undvika presumtionen mot extraterritorialitet som utvecklats av den amerikan-
ska Hogsta domstolen i ovanndmnda fall, varfor den i amerikansk doktrin valda definitionen inte hir bor viljas.
478 Angdende distinktionen mellan ingéende och utgdende reglering, se sirskilt Peukert (2012), s. 203-219;
Geller (2000) 22 EIPR s. 136.

479 Det handlar dérfor om den grinsdragning som gdrs mellan objektiv och subjektiv territorialitet utanfér imma-
terialrdttens omrade, se avsnitt 4.1 ovan.
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5.3.2 Ingaende reglering
5.3.2.1 Intrangshandlingar utomlands har direkt effekt i skyddslandet

Tredje land Skyddsland
Intrangshandling Direkt effekt
Al B

Det finns flera fall d& intrdngshandlingar helt begas utomlands och éndé extraterritoriellt far
direkt effekt i skyddslandet. Ofta handlar det om nédr de omstindigheter som utgér grunden
for det slutliga och mottagande intrdngskriteriet forsiggar 1 skyddslandet. Exempel &dr nir en
overforing fran utlandet sker till en allménhet i Sverige, forslagsvis via internet, ndr en mark-
nadsforingsatgird av intrdngsprodukter nar en svensk mottagarkrets eller nér radio- och tele-
visionsutsdndningar fran utlandet mottas i Sverige. Andra viktiga exempel ar nér intrangspro-
dukter séljs 1 utlandet till mottagare som befinner sig 1 Sverige, vilket for import innebér
tillagget att dessa mottagare dven sedan sldpper ut intrangsprodukterna pd marknaden.*3° Pa
motsvarande sitt kinnetecknas spridning till allminheten av en rad hindelser som atminstone
stracker sig fran ingdende av ett kopeavtal till fullgorelse av detta avtal genom leverans till en
person ur allmédnheten.*®! Lokaliseringsfragan kan i samtliga fall beskrivas som om den di-
rekta effekt som intrdngshandlingen utomlands fér i skyddslandet dr en tillrdckligt stark terri-
toriell koppling fOr att ett intrdng ska anses begas.

Det kan identifieras en vixande uppfattning i doktrin och réttspraxis i olika nationella dom-
stolar om att det &r tillrackligt for att intrang ska anses ske att intrdngshandlingen fér en effekt
i skyddslandet.*3? Uppfattningen har sin grund i att det &r pa effektorten som intrangshandlin-
gen faktiskt far en betydelse och verkan for réttsinnehavaren. Det avgorande bor i huvudsak

480 Se hdrom 2 § 3 st. upphovsrittslagen; 3 § 1 st. patentlagen; 1 kap. 10 § 2 st. varumérkeslagen; 5 § 1 st. mon-
sterskyddslagen.

481 Mal C-98/13, Blomgqvist [2014] ECLI:EU:C:2014:55, p. 28.

482 Se t.ex. Peukert (2012), s. 204-207; Matulionyté, s. 66-71; Maunsbach (2012, Sweden), s. 1043; Neumann, s.
521-522; Kur (CLIP Principerna, Artikel 2:202), s. 69-70; Dinwoodie (2005), s. 202; de Miguel Asensio (2009),
s. 166, Savola (2014) 45 1IC s. 301; Treppoz (2014) 37 Colum. J.L. & Arts s. 563-564; Lucas (2005) e-Copy-
right Bulletin s. 11-12; Rognstad (2007), s. 418; Rognstad (2009), s. 430. Angaende réttspraxis, se t.ex. Society
of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers [2004] 2
S.C.R. 427, 2004 SCC 45 (Hogsta domstolen i Kanada anser att det &r tillrdckligt med en ‘real and substantial
connection’ till Kanada for att intrdng ska foreligga, vilket uppfylls bl.a. nér slutmottagaren vid en &verforing
over internet befinner sig dér); Hotel Maritime, Bundesgerichtshof, GRUR Int. 2005, 431 (Hogsta federala dom-
stolen i Tyskland ansag att anvdndningen av ett danskt varumérke, motsvarande ett identiskt tyskt sddant, pa
internet var en for svag territoriell koppling da de kommersiella effekterna pa den tyska marknaden och for tys-
ka konsumenter var for begrinsade; omnamns bl.a. i Peukert (2012), s. 207); Steele v. Bulova Watch Co., Inc.,
344 U.S. 280, 285-287 (1952); Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co., 234 F.2d 633, 641-643 (2d Cir. 1956)
(varumérkesanvéindning i USA kraver en vésentlig effekt for att rdknas som intrang); Metzke v. May Dep t
Stores, 878 F. Supp. 756 (W.D. Pa. 1995); Nintendo of America v. Aeropower Co., 34 F.3d 246 (4th Cir. 1994);
McBee v. Delica Co., 417 F.3d 107 (1st Cir. 2005) (betonar ett krav péd vésentlig effekt pa den amerikanska
marknaden). EU-domstolen har i avgdérandena som ndmns nedan i detta avsnitt ocksa bekréftat doktrinens
tillamplighet pa ett flertal intrangstyper. Se ocksa mal C-98/13, Blomgqvist [2014] ECLLI:EU:C:2014:55, p. 30-35
dar EU-domstolen klargjorde, om &n i sammanhang relaterade till tullforfaranden, att en rittsinnehavare erhéller
skydd pa mottagarorten nir forsiljningar sker 6ver internet fran utlandet.
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vara att rattsinnehavarens ensamritt paverkas.*®3 Exempelvis paverkar en Overforing till
allménheten 1 Sverige réttsinnehavarens ensamrétt att sjdlv dverfora sitt upphovsréttsligt sky-
ddade material till samma allménhet i Sverige. Daremot paverkar det i praktiken inte moj-
ligheten till att 6verfora materialet 1 ursprungslandet, diar handlingen foretas. Av denna anled-
ning bor effekten vara i fokus for lokaliseringsbeddmningen, vilket ar ett uttryck for den s.k.
effektdoktrinen eller effektlandsprincipen. Forutom import finns i1 svensk immaterialrattslags-
tiftning inte ndgon uttrycklig reglering dér effektorten blir utslagsgivande for intrdngets
lokalisering. Dock finns det, vilket redan papekats kort ovan, stod for effektdoktrinen i forar-
betena till annan lagstiftning. Ett sddant exempel dr marknadsforingslagen.** Négra rattsfall
fran hogre instanser fran svenskt hall som bekréftar effektdoktrinen pa immaterialrattens om-
rade finns veterligen inte.*®> Fran ldgre instanser uppkom fragan nyligen i ett mal fran Stock-
holms tingsritt. I mélet hade Scanpix, ett svenskt foretag, vickt talan mot Google, ett
amerikanskt foretag, under pédstdende att Google genom webbplatsen Google Nyheter dver-
fort upphovsrittsligt skyddade bilder till allménheten. Narmare bestimt rorde det sig om
miniatyrbilder (eng. thumbnails). Lokaliseringsfrigan blev av direkt relevans i malet pd
grund av lagvalet. Tingsrétten ansag att avgoranden fran EU-domstolen om skadans lokaliser-
ing 1 domsrittssammanhang hér inte gav nigon vigledning. Istdllet lade tingsrétten vikt vid
att nyhetstjdnsten hade en tydlig koppling till Sverige. Det papekades att tjansten erbjods via
en svensk hemsida, pd svenskt sprdk och med svenska nyheter. Anknytningen till Sverige an-
sags darfor vara avsiktlig och riktad till den svenska allméinheten. Slutsatsen blev att svensk
och inte amerikansk lag blev tillimplig.*3¢ Sasom snart kommer att berdéras nedan &r rikt-
ningskriteriet som tingsritten uppstéller en avgriansad variant av effektdoktrinen.

For sandningar over satellit finns en motsvarande, men nadgot annorlunda, doktrin under nam-
net Bogsch teorin. I korthet innebér teorin att intrang, vid sdndningar av upphovsrittsligt sky-
ddat material 6ver satellit, anses begés i1 varje land dir ett kommunikationsforfarande obe-
horigen dger rum. Detta medfor att intrang sker 1 savél ursprungslandet — sdndningslandet —
som samtliga mottagarldnder.#®” Satellit- och kabeldirektivet gor uttryckligen avsteg fran
teorin. Forklaringen till avsteget &r att det till foljd av satellit- och kabeldirektivet finns en
omfattande harmonisering inom EU. Da finns det ndmligen inte ndgon risk for att séndningen
sker i ett intrangsparadis.*®® Detta leder oss lampligen till nésta fraga.

Det kanske starkaste stodet for att effektorten ar en tillricklig territoriell koppling tydliggors
om det kontrasteras till det lokaliseringsalternativ som annars star till buds. Om handling-

483 Jfr van Eechoud (2003), s. 217, 223.

484 Se 3 § och 5 § marknadsforingslagen som inte innehéller ndgon territoriell begrénsning, vilket har pépekats i
prop. 2001/02:150 s. 39-40; prop. 1970:57 s. 92-93; prop. 1992/93:75 s. 34-35. Se ocksa de Miguel Asensio
(2009), s. 152-153, 159 som namner effektens betydelse som lokalisering pd marknadsomrédet pé internationell
niva. Se dven NJA 2008 s. 1135 dar Hogsta domstolen anmaérker att det inte finns nagot principiellt hinder mot
att distanshandel av likemedel fran utlandet, men som riktas till den svenska marknaden, omfattas av svensk
lagstiftning.

485 Av viss begrinsad relevans dr Stockholms tingsritts dom i RH 2001:81, dér en forséljning och ett patentin-
trang baserat pa kdrandens framstéllan ansags ha dgt rum i Danmark. Trots detta anség tingsritten att skada skett
i Sverige, vilket skulle vara att jimstédlla som mottagarland i sammanhanget. Tingsrétten dr dock ytterst knap-
phéndig och oklar i sin dom, varfoér malet 4r av ringa vérde. Av stdrre varde ar Stockholms tingsritts dom den 25
juni 2014 i mal B 2438-13 dir forséljning pa en webbplats fran Storbritannien till svenska mottagare ansags
innebéra ett intrdng i svensk upphovsritt.

4% Stockholms tingsritts dom den 13 maj 2013 i mal T 2409-12. Malet overklagades till Svea hovritt men
aterkallades sedan bade i hovritten och i tingsratten.

487 Se hdrom t.ex. Matulionyté, s. 65-66; Peukert (2012), s. 204-205; Stromholm (2001), s. 284-285.

488 Peukert (2012), s. 204-205.
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sorten istdllet for effektorten skulle avgora lokaliseringsfragan skulle det vara mdjligt for in-
trangsgoraren att forflytta sin verksamhet till ett intrangsparadis, dér det immaterialréttsliga
skyddet ar lagt eller obefintligt, for att sedan dérifran obehindrat foreta intrdngshandlingar
med verkan utomlands.*¥ Med internet som medium skulle sddana intrangshandlingar da fal-
la utanfor réttsinnehavarens laga mdjligheter till beivrande. Ett sddant manipulativt utnytt-
jande kan knappast anses som dndamalsenligt, i synnerhet inte nir gransoverskridande intrang
idag sker 1 omfattande utstrackning, och bor inte bortses som blott en teoretisk mojlighet.

Det finns emellertid ockséd nackdelar med att fokusera pé effekten for intrangets lokalisering.
Niér intranget i sig dr omfattande, eller nér det sker ver internet dar mottagarkretsen kan vara
nastintill obegriansad, kan foljden bli att en effekt uppstér i ett stort antal lander.*** Intringen
kan dé bli for ménga och leda till en distributiv tillimpning av olika ldnders lagar enligt ar-
tikel 8.1 Rom II-férordningen. En ytterligare nackdel &r att en potentiell intrdngsgdrare som
vill undvika att begé intrang méste anpassa sig till den materiellt sett striktaste eller stringaste
lagen, eftersom samma intrangshandling kan fa verkan i flera lander samtidigt.**! Dartill finns
det en risk for att sidana ubikvitdra forfaranden med en relativt ringa effekt anses leda till in-
trang. Det sistndmnda &r ett sérskilt stort problem eftersom immaterialréttigheter kan innehas
av olika subjekt 1 olika ldnder. Om inte effekterna kan avgrinsas linderna emellan kan fol;-
den bli att separata rittsinnehavare begdr intrdng 1 varandras réttigheter nér avsikten dr att en-
bart utéva sin ensamritt for en kundkrets i sitt eget skyddsland.**? Ett vélként exempel ar nér
ett varukdnnetecken anvinds pa ett foretags hemsida och samma varukénnetecken, men som
en separat réttighet som innehas i ett annat skyddsland, samtidigt anvénds av ett annat foretag
pa sin hemsida. Risken for en kollision mellan varumérkena i1 det grénslosa internet dr over-
hingande. Behovet av att pa forhand avgrinsa den effekt som krévs for intrdngsbedomningen
ar ocksa tydligt. Vilken effekt som helst bor inte vara tillracklig.

I EU-domstolens rittspraxis har tillimpningen av effektdoktrinen framfor allt avgrénsats
genom att det kravs, for att intrang ska begas, att verksamheten ifraga riktas till skyddslandet.
I L’Oréal mot Ebay klargjordes det att erbjudande om forsdljning av varor forsedda med
varumirken registrerade i EU, eller gemenskapsvarumairken, pa en elektronisk marknadsplats
méste riktas till en konsument pé det territorium for vilket varumirket registrerats. Annars
sker materiellrittsligt inte ett intrdng 1 den medlemsstaten. Samma sak ansags géilla for
forsiljningserbjudande eller reklam pa en sddan elektronisk marknadsplats som riktas till
konsumenter pa detta territorium. For viagledning ansdg EU-domstolen att hiansyn kunde tas
till om forséljningserbjudandet 4tfoljdes av uppgifter om vilka geografiska omridden som sil-
jaren kunde skicka varan till och webbplatsens adress.*>> Motiveringen som gavs till att upp-
stdlla ett sddant riktningskriterium var att det annars skulle vara enkelt for intrdngsgoraren att
kunna undvika att f6lja immaterialrittsliga regler inom EU genom att ha hemvist utanfér EU,
ha servern for webbplatsen forlagd dér eller annars lata varan som erbjudandet eller reklamen
giller befinna sig dar.#** Det argument som ndmnts ovan, om risken for att forflytta verk-

48 Dinwoodie (2005), s. 203; Buchner, s. 485; Trimble (2015) 25 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. s.
360; Ginsburg (1997) 37 Va. J. Int’l L. s. 594-595; Lucas (2005) e-Copyright Bulletin s. 11-12; Geller (2000) 22
EIPR s. 134-135; Dogauchi, s. 62.

490 Jfr Dinwoodie (2005), s. 203; Kur (2005), s. 176.

491 Jfr van Eechoud (2003), s. 222.

492 Se t.ex. prop. 2009/10:225 s. 377; Kur (2005), s. 176.

493 EU-domstolen gjorde hér en analogi fran malen C-585/08 och C-144/09, Pammer och Hotel Alpenhof [2010]
REU I-12527, p. 69 som rér omradet for konsumentskydd.

494 Mal C-324/09, L’ Oréal mot Ebay [2011] REU 1-06011, p. 61-67.

90



sambheten till ett intrdngsparadis, ges alltsa sérskild vikt av EU-domstolen. Vidare konstater-
ades det i L’Oréal mot Ebay att blotta tillgdngligheten av ett forsidljningserbjudande pa webb-
platsen inte dr materiellrattsligt tillrdcklig for att konstituera ett intrang.*>> Samma rikt-
ningskriterium kan urskiljas 1 Donner, dir EU-domstolen klargjorde att en spridning till
allménheten blir ett intrdng dér niringsidkaren specifikt riktar sig till allmé@nheten i destina-
tionsstaten, oavsett om forséljningen ifraga skett fran en annan medlemsstat dér verket inte &r
upphovsrittsligt skyddat eller dir det skydd som &tnjuts inte med framgang kan goras gil-
lande mot tredje man.**¢ Sdsom generaladvokaten ndmner i malet hindrar inte territorialitet-
sprincipen att aktiviteter helt eller delvis utanfor skyddslandet omfattas av intrangsbeddmnin-
gen, forutsatt att aktiviteterna riktas till skyddslandet.**’ Nagot som dock bor papekas ar att
ett riktningskriterium inte alltid kravs. Intrdnget 1 sig avgrinsar effekten, och dirmed de po-
tentiella mottagarna, i vissa fall. Ett vilként sddant dr nir intrangsprodukter séljs 1 utlandet,
genom ingdende av avtal 6ver internet, till mottagare som befinner sig i skyddslandet.*%8

Att tillgéngligheten pé internet dr en for ringa effekt kan anses likna den avgransning som fatt
genomslag utanfor EU, sérskilt i kanadensisk och amerikansk réttspraxis,* ndmligen att det
kriavs en visentlig effekt eller koppling (eng. substantial effect eller substantial connection)
till skyddslandet.’? Uttryckt pa ett annat sétt skulle tillgdngligt material pa internet ensamt
inte anses ha en tillrdcklig effekt och darmed inte heller ha en vésentlig koppling. En riktning
till skyddslandet kravs istdllet i dessa fall. Likasa paminner det om det sétt som foreslagits pd
internationell niva om att avgransa effektens potentiella raickvidd. I WIPO:s rekommendation
om skydd for kidnnetecken vid anvindning pa internet nimns det i artikel 2 att anvéndning av
ett kdnnetecken pé internet ska konstituera anviandning i en medlemsstat endast om anvand-
ningen har en kommersiell effekt i medlemsstaten ifraga.>"!

Sammanfattningsvis finns det mycket som talar for att en direkt effekt i skyddslandet &r en
tillrackligt stark territoriell koppling for att ett intrang ska kunna lokaliseras dit, trots att fra-
gan 1 stort sett dr oreglerad i svensk ritt. Limpligen bor denna effekt i de flesta fall avgransas
med stod av de riktningskriterier som har gestaltats i EU-domstolen rittspraxis. Det finns inte
ndgot som talar for att en sddan lokaliseringsprincip dr begriansad till intrdng Over internet
eller satellitsindningar. Territorialitet som en begréansning dr strikt sett teknikneutral. Internet
som medium medfor endast att det blir svarare att lokalisera intrdnget till ett specifikt land,
varfor riktningskriterier da ar till sirskilt stor hjdlp. Dértill dr det d&ven for andra dn internetre-
laterade intrdng majligt att forflytta verksamheten till ett intrdngsparadis. Det finns ddrmed

495 M4l C-324/09, L’Oréal mot Ebay [2011] REU 1-06011, p. 64.

496 Mal C-5/11, Donner [2012] ECLI:EU:C:2012:370, p. 26-30. Se vidare mél C-173/11, Football Dataco
[2012] ECLI:EU:C:2012:642, p. 27-47 (ateranvéndning av data som avses i artikel 7 databasdirektivet anses ske
om forfogandet visar pa en avsikt att rikta sig till allmédnheten i en viss medlemsstat, oberoende av var servern
for webbplatsen finns).

497 Generaladvokat Jadskinens forslag till avgérande i mél C-5/11, Donner [2012] ECLI:EU:C:2012:370, p.
33-39.

498 M&l C-98/13, Blomgqvist [2014] ECLL:EU:C:2014:55, p. 30-31, 33-34.

499 Se t.ex. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet
Providers [2004] 2 S.C.R. 427, 2004 SCC 45 (se ovan fotnot 482); Ocean Garden, Inc. v. Markettrade Co., 953
F.3d 500 (9th Cir. 1991) (krdver en vasentlig koppling mellan parterna och det pastadda varumérkesintranget i
USA); McBee v. Delica Co., 417 F.3d 107 (1st Cir. 2005) (se ovan fotnot 482).

500 Jfr de Miguel Asensio (2009), s. 180. Jfr ocksd Dinwoodie (2005), s. 203-204.

501 Visserligen ansag regeringen i prop. 2009/10:225 s. 378-379 sig forhindrad att kodifiera WIPO:s nimnda
rekommendation bl.a. pd grund av harmoniseringsarbetet inom EU. Dessa uttalanden gjordes emellertid fore
EU-domstolens nimnda réttspraxis och far darfor inte ses som nagot hinder for att lata effektdoktrinen, som
senare kommit till uttryck i EU-domstolens avgdranden, tillimpas pé anvidndning av kidnnetecken pa internet.
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skl att anta att principen dger tillimpning pé alla typer av intrdng under forutséttning dels att
hiandelseforloppet for det relevanta intranget gar att separera mellan handling och effekt, dels
att en direkt effekt klart kan hénforas till skyddslandet.

5.3.2.2 Intrangshandlingar utomlands har indirekt effekt i skyddslandet

Tredje land Skyddsland
Tredje land
Medverkan Intrangshandling Indirekt effekt
Al v B

Att forsoka beivra gransoverskridande intrdng med fokus pa den som utfor intrdngshandlin-
gen eller som far direkt effekt i skyddslandet 4r inte alltid en praktisk mdjlighet. Om subjektet
exempelvis saknar tillgdngar finns det ofta inte ndgon anledning att forsoka fa till stind en
intrangsprocess. Denna brist kan relativt latt utnyttjas av en intrangsgorare. Anta att foretaget
A1 tillverkar intrangsprodukter 1 ett tredje land dar det saknas immaterialréttsligt skydd. Al
later sedan foretaget A2, som sett till tillgdngarna &r ett tomt bolag, exportera intrdngsproduk-
terna till EU, inklusive till det relevanta skyddsland dér réittsinnehavaren B finns. Rattsligt
sett dr tillverkningen av intrdngsprodukterna i det tredje landet att klassificera som en separat
immaterialrittslig dtgérd som inte innebédr nagot intrdng eftersom skydd saknas i det tredje
landet. B vill dock forsoka initiera en intrdngsprocess mot Al med grunden att denne med-
verkar till den import, vilket ar ett intrdng, som A2 foretar. A1 har nimligen tillgdngar inom
EU, varfor B tror att, oavsett om det skulle vara svart att fa en dom erkdnd och verkstalld 1
det tredje landet, verkstillighet ind4 skulle kunna ni framgéng inom EU gentemot Al. Aven i
ovrigt kan det finnas anledning for B att forsoka initiera en intrdngsprocess mot Al, som kan
karaktériseras som intrangets kélla, for att i mdjligaste mén forhindra framtida intrang.

Huruvida en réttsligt separat intrangshandling, sasom tillverkning, kan anses medverka till ett
intrang som begés 1 ett annat land 4r en frdga som har varit foremal for omfattande diskussion
och provning utomlands. Den huvudsakliga linje som kan urskiljas dr att den sekundédra med-
verkanshandlingen foljer den priméra intrangshandlingen.’?> Om intrangshandlingen, som det
pastds att nagon medverkar till, leder till ett intrdng 1 skyddslandet ifraga bor alltsd ocksa
medverkanshandlingen anses innebéra ett intrang i det landet. Annars skulle det vara mgjligt,

502 Se t.ex. Peukert (2012), s. 208-209; Trimble (2015) 74 Md. L. Rev. s. 242-243; Hugenholtz & Goldstein, s.
128-129; Matulionyté, s. 56-57; Treppoz (2014) 37 Colum. J.L. & Arts s. 566-567; Bradley (1997) 37 Va. J. Int’1
L. s. 573-576; Austin (1999) 23 Colum.-VLA J.L. & Arts s. 9-10; Trimble (2012), s. 111-116; Kur (CLIP
Principerna, Artikel 2:202), s. 72-73 (som dock berdr domsritten); Kur (CLIP Principerna, Artikel 3:604), s.
326-338 (papekar bl.a. att artikel 8.1 Rom II-forordningen inte innebdr ndgon begrinsning for dess tillimpning
pa sekundidra intrang sasom medverkan); Dinwoodie (2005), s. 204. For nationell rdttspraxis hdarom, se t.ex.
Honeywell, Inc. v. Metz Apparatewerke, 509 F.2d 1137, 1142 (7th Cir. 1975); GB Marketing USA Inc. v. Gerol-
steiner Brunnen, 782 F. Supp. 763, 773 (W.D.N.Y. 1991); Metzke v. May Dep't Stores, 878 F. Supp. 756,
760-761 (W.D. Pa. 1995); Honeywell International, Inc. v. Acer America Corporation, 655 F. Supp. 2d 650, 660
(E.D. Tex. 2009); Folgerecht bei Auslandsbezug, Bundesgerichtshof, 11 GRUR Int. 1994, 798 (tillamplig lag for
sekundirt intrang blir samma lag som for det priméra intranget; omnédmns bl.a. i Matulionyté, s. 56); Abkco Mu-
sic & Records Inc. v. Music Collection International Limited [1995] RPC 657 (brittisk lag tillampades pa
sekundirt intrdng som foretogs utomlands). For motsatta asikter, se bl.a. de Miguel Asensio (2007), s. 124; Ja-
cobsson, Tersmeden & Tornroth, s. 110 (menar att territorialitet &r ett hinder for medelbart intrang, s.k. med-
verkan, utanfor Sverige).
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liksom illustrerats ovan, att genom manipulativa transaktions- och bolagsarrangemang utnytt-
ja territorialitetsprincipen till att fragmentera intrdngsbedomningen.’®® Det finns anledning att
vara kritisk till sddana utnyttjanden, inte minst med hénsyn till rattsinnehavarens intressen.
En lokalisering baserad pa indirekta effekter ar dock inte helt utan problem. En potentiell in-
trangsgoOrare som utnyttjar andra foretag till att leverera intrdngsprodukter runt om 1 varlden
kan dé bli ansvarig for intrang i lika manga lander. Den distributiva tillimpning av olika lén-
ders lagar som detta innebér kan heller inte undvikas genom att avgransa intranget med hjilp
av riktningskriterier. Att den sekundéra intrangsgoraren da dnda anses bega intrang i samma
land som det priméra intranget motiveras av att denne, eftersom den anses ha ett med-
verkansansvar, rimligen maste ha insett att intrdngsprodukterna kunnat komma att levereras
dit. Fragan har dnnu inte behandlats av svenska domstolar eller EU-domstolen.>%4

5.3.2.3 Intrangshandlingar foretas delvis utomlands och i skyddslandet

Skyddsland
Direkt eller indirekt effekt
Tredje land Tredje land Tredje land B
Intréngshandling Intrangshandling Intréngshandling Intréngshandling
Al Al Al Al

En tredje form av ingdende reglering dr nir en intrangshandling, som typiskt sett inte medfor
nagon effekt i andra lander, foretas delvis utomlands och i skyddslandet. Ett exempel skulle
vara om en intrdngsprodukt bestdr av olika komponenter som enskilt inte medfor intrang,
men som tillsammans gor det. Om komponenterna tillverkas separat 1 olika ldnder, varav ett
ar skyddslandet, uppkommer da frigan var intrdnget sker. Saken kompliceras ytterligare om
komponenterna séljs fysiskt separata utomlands och sedan mojliggor for konsumenten att
sjdlv sitta thop dessa. Var och om ett intrdng dd sker &r inte létt att avgora. Situationen &r
framfor allt relevant for patenterade produkter och processer.

503 Jfr GB Marketing USA Inc. v. Gerolsteiner Brunnen, 782 F. Supp. 763, 773 (W.D.N.Y. 1991) (“[...] when a
foreign corporation is alleged to have purposefully injected itself into the American market by shipping infring-
ing goods — regardless of whether it does so directly or through an importer — the defendant should not be al-
lowed to use the principle of non-extraterritoriality to shield itself from the reach of American courts and Ameri-
can copyright law.”).

304 Det enda nérliggande svenska fallet som kan hittas &r Svea hovritts dom den 14 juni 2011 i mal T 4156-10.
Har ansdg Svea hovritt att intrdng inte begicks i svenskt varumérke nir varor transporterades (transit) via
Sverige till slutdestinationen Finland. Den pastadda intrangsgoraren var mottagare till varorna och hdvdades ha
medverkat till intrdnget. Forklaringen till att Svea hovrétt ogillade talan var dock inte pa grund av territorialitet,
utan pa grund av att kdranden enbart hade péstatt intrdng i svensk och inte i finsk immaterialréttighet. Visst stod
for att en medverkanshandling kan innebéra ett intrdng i samma land som det priméra intrdnget kan hittas i mal
C-387/12, Hi Hotel [2014] ECLL:EU:C:2014:215, p. 37-40. I mélet hade ett franskt hotell distribuerat fotografi-
er till ett foretag i Frankrike som sedan hade latit sin tyska motsvarighet distribuera fotografierna i Tyskland.
Kéranden pastod att det franska hotellet (svaranden) hade medfort en skada i Tyskland genom att medverka till
distributionen. EU-domstolen ansag bl.a. att domsritt i Tyskland inte kunde grundas pé handlingsorten men
diaremot pa skadeorten. Visserligen rorde mélet domsritt, men som ansetts ovan bor materiellréttsliga
bedomningar som utgangspunkt dverensstimma med den internationella privat- och processritten, se avsnitt
4.2.2.3 ovan.
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Det kan inledningsvis konstateras att situationen inte har ndgot givet svar. Ndgon konsensus
pa internationell niva existerar inte. I USA har amerikansk patentlagstiftning tillimpats pa ett
strikt territoriellt sitt med foljden att om tillverkningen delvis sker utomlands, exempelvis
genom att vissa komponenter nddvindiga for patentet tillverkas utomlands, foreligger inte
nagot intrang.’% Problemet med ett sddant forhallningssétt ar att, om Ovriga ldnder intar
samma position, undviks intrdng i samtliga ldnder. Ett fullbordat intrdngsforfarande sker
nidmligen inte 1 ndgot land. I Tyskland har motsatt riktning valts. Hir har det ansetts att ett
intrang foreligger redan nér ett intrang delvis foretas i skyddslandet.’*® Réttspraxis saknas i
stort sett fran svenska domstolar och EU-domstolen,’?? varfor fragan &r oviss. En potentiell
16sning som har foreslagits dr att lokalisera intranget till det land dér den 6vervdgande delen
av det patentrittsliga forfarandet sker.’®® En annan 16sning &r att, med ledning av effektdok-
trinen ovan, lata intranget ske i det land dar det patentrittsliga forfarandet avslutas. Ytterst
blir det en friga for réttstillimpningen att avgora.

En annan situation dér intrdngshandlingar kan sdgas foretas delvis i olika ldnder dr nér in-
trangsprodukter transiteras, dvs. transporteras mellan olika ldnder. Har ar rittsldget betydligt
klarare. Intrdng begas 1 en medlemsstat dér réttigheten finns endast nér tredje man hanterar
varorna pa ett sitt som nddvandigtvis medfor att de sldpps ut pa marknaden i nimnda transi-
teringsmedlemsstat.’®® Annars &r det varornas slutdestination som forblir intrangsorten.

5.3.3 Utgaende reglering
5.3.3.1 Intrangshandlingar i skyddslandet har direkt effekt utomlands

Tredje land Skyddsland
Direkt effekt Intrangshandling
B Al

305 Se t.ex. NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1318-1319 (Fed. Cir. 2005) (anség att intrang ej
begatts i amerikanskt metodpatent nér ett steg av ett metodpatent hade foretagits utanfér USA, medan resterande
steg hade foretagits i USA); Zoltek Corp. v. United States, 51 Fed. Cl. 829, 836 (Fed. Cl. 2002). Se ocksé Peuk-
ert (2012), s. 209. Diaremot finns det i 35 USC § 271(f) ett forbud mot att till eller fran USA tillhandahélla en
viasentlig del av komponenterna till en patenterad uppfinning under vissa forutséttningar.

306 Se Folgerecht bei Auslandsbezug, Bundesgerichtshof, 11 GRUR Int. 1994, 798 (refereras till i Peukert
(2012), s. 209). Se ocksa Ulmer (1978), s. 13-14.

307 Se dock nedan fotnot 508 om NJA 1915 not B nr 28.

308 Peukert (2012), s. 209-210. Ett dldre svenskt réttsfall som mojligt kan anses stodja detta synsétt dr NJA 1915
not B nr 28, se Lund NIR 1933 s. 105-107. I mélet hade den péstadda intrdngsgoraren tillverkat fordelningsbord
for ett patent som ockséd omfattade en signalordning. Patentet omfattade alltsé inte ensamt fordelningsbordet,
utan en kombination av olika komponenter. Hogsta domstolen anség att svaranden genom tillverkningen, som
skett i Sverige, hade tillgodogjort sig det vdsentliga i den patenterade uppfinningen och att det var uppenbart att
borden blivit tillverkade i syfte att komma till anvindning for anordnandet av signalsystemet ifraga, som dértill
sedan anvénts vid anldggning av telefoncentraler i Moskva och Warszawa. Det som domen kan ségas visa ar att
en tillverkning av en patentskyddad produkt inte nédvindigtvis behdver innefatta hela patentkravet i Sverige.
Det avgorande torde enligt Hogsta domstolen vara att de vésentliga delarna av patentet tillverkas i Sverige. For-
siktighet &r emellertid befogad vid tolkning av avgorandet dels pa grund av réttsfallets alder, dels pa grund av att
det dr mojligt att 14sa uttalandena som att inte handla om lokalisering utan snarare om tolkning av patentkrav.

309 Mal C-281/05, Montex [2006] REG I-10881, p. 23, 27. Se ocksd Svea hovritts dom den 14 juni 2011 i mal T
4156-10; prop.2009/10:225 s. 128; Peukert (2012), s. 214.
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En vanlig situation dr att intrdngshandlingen fOretas 1 ursprungslandet, som ocksé &r skydds-
land, men fér direkt effekt i ett tredje land. En utgéende reglering syftar till att skydda réttsin-
nehavaren utomlands i1 dessa fall genom att 14ta intrdngsgoraren bli ansvarig for intrdnget 1
skyddslandet. Ett lagreglerat och redan nimnt exempel ar export. Ett férbud mot export kan
svérligen motiveras av att skydda réttsinnehavaren fran verkningar i skyddslandet. Istdllet
handlar det som sagt om att skydda réittsinnehavaren utomlands och detta &ven om immateri-
alréttsligt skydd saknas dér.’'0 Ett annat lagreglerat och berdrt exempel ar sédndningar via
satellit, som lokaliseras till det land varifran de sidnds ut.’!' Andra exempel dé intrangshan-
dlingar foretas i skyddslandet men fér direkt effekt utomlands ar nédr overforing sker fran
Sverige till en allménhet utomlands, gransdverskridande marknadsforingséatgirder foretas i
Sverige, radio- och televisionsutsdndningar sinds fran Sverige eller ndr intrdngsprodukter
séljs fran Sverige till mottagare utomlands. De situationer som omfattas kan beskrivas som
spegelvénda till det som berorts i avsnitt 5.3.2.1 ovan.

Lokaliseringsbeddmningen torde i dessa fall leda till ett intrang i ursprungslandet, dér in-
trangshandlingen foretas.>!? Forvisso ar svaret knappast givet da lagreglering i stort sett sak-
nas.’!3 Men eftersom en handling utanfér immaterialrdttens omrade anses vara en tillracklig
territoriell koppling for att dldgga rittslig verkan for hela héndelseforloppet skulle det vara
forvanande om inte samma sak géllde inom immaterialritten.’'* Den territoriella begransnin-
gen inom immaterialrdtten dr réttsligt sett inte unik fran annan lagstiftning. Uttalanden fran
EU-domstolen stodjer dértill att ett intrdng kan lokaliseras till det land dér intrdngshandlingen
begds och inte uteslutande till mottagarlandet.3!>

510 Jfr Peukert (2012), s. 210-211.

511 Som redan namnts regleras detta i artikel 1.2(b) satellit- och kabeldirektivet samt 61 a § upphovsrittslagen.
512 Se hérom t.ex. Peukert (2012), s. 211-212; Geller (2000) 22 EIPR s. 137; Treppoz (2014) 37 Colum. J.L. &
Arts s. 563-564; Trimble (2015) 74 Md. L. Rev. s. 241-242; Dessemontet (2001) 18 J. Int’l Arb. s. 502-503; Lu-
cas (2005) e-Copyright Bulletin s. 10, 12-13; Rognstad (2007), s. 417-418; Rognstad (2009), s. 430; Trimble
(2013) s. 308-309; Hugenholtz & Goldstein, s. 130; Ulmer (1978), s. 14; Matulionyté, s. 64-65. For nationell
rattspraxis som stodjer denna form av lokalisering, se t.ex. Society of Composers, Authors and Music Publishers
of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers [2004] 2 S.C.R. 427, 2004 SCC 45, p. 61, 76 (“In terms of
the Internet, relevant connecting factors would include the situs of the content provider, the host server, the in-
termediaries and the end user.”; “[...] that Canada could exercise copyright jurisdiction in respect both of trans-
missions originating here and transmissions originating abroad but received here is not only consistent with our
general law [...], but with both national and international copyright practice.”); National Football League v.
PrimeTime 24 Joint Venture, 211 F.3d 10, 13 (2d Cir. 2000); Kreuzbodenventilsdicke, Bundesgerichtshof, GRUR
Int. 1960, 423 (omndmns i Trimble (2015) 74 Md. L. Rev. s. 241).

13 Visst stod i svensk réttspraxis kan dock hittas i NJA 2012 s. 975. Hér framholl Hogsta domstolen, vid
tolkningen av begreppet overforing till allmidnheten och dess mottagarkrets, att internet mojliggjorde snabbt
spridande av information mellan personer 6ver hela virlden. En webbplats kan stélla stringa krav pa medlem-
skap men dnda ha ett stort antal medlemmar pa grund av att ‘den mojliga allménheten’ i princip ar obegransad.
Hogsta domstolen forefaller alltsd ha tolkat begreppet overforing till allménheten som att allménheten kan
finnas utanfor Sverige i och med internets ubikvitdra natur. Utanfor immaterialréittens omrade har vidare Hogsta
domstolen i NJA 2008 s. 1135 ansett att distansforséljning av ldkemedel dver internet kan omfattas av svensk
lagstiftning trots att konsumenterna finns utomlands, vilket &r en lokalisering till ursprungslandet.

314 Se ovan avsnitt 4.1.

315 Se mél C-5/11, Donner [2012] ECLI:EU:C:2012:370, p. 26-27 (en 6verforing till allménhet bestar av ett fler-
tal handelser och, om héndelserna forsiggér i olika lander, kan intréng begés i respektive land); mal C-173/11,
Football Dataco [2012] ECLI:EU:C:2012:642, p. 34, 47 (antyder att intrang kan ske i flera ldnder av samma
handelseforlopp som dr grunden for intrdngskriterier; se sérskilt p. 47 (“That act takes place, at least, in Member
State B, [...]”)). Se ocksa generaladvokat Cruz Villalons forslag till avgérande i mal C-173/11, Football Dataco
[2012] ECLI:EU:C:2012:642, p. 58-59 (anser att tillgéngliggdrande for allménheten kan leda till intrang bade pa
mottagarorten och ursprungsorten).
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Ett liknande forhallningssitt tog Svea hovritt i det vilkédnda The Pirate Bay malet.’'¢ Utan att
gd ndrmare in pd de omfattande och komplexa sakforhdllandena i mélet kan det noteras att
hovritten ansdg att brott 1 straffréttslig mening kunde lokaliseras till Sverige genom att hu-
vudgérningen avsag placering av torrentfiler i The Pirate Bays databas. Detta hade enligt hov-
ritten framjat till upphovsrittsintrang i omfattande utstrdckning, bdde genom uppladdning av
upphovsrittsligt skyddat material 1 databasen och nedladdning. Det som é&r intressant 1 sam-
manhanget dr att medan huvudgédrningen i1 form av medverkansansvar lokaliserades till
Sverige kopplades ersittningsberdkningen for skadestandet till upphovsrittsligt relevanta for-
foganden utanfor Sverige.’!” Enbart uppladdningar och nedladdningar av svenska anvéndare
beaktades alltsa inte. I denna mening kan hovrittens avgorande tolkas som en utgaende reg-
lering, med syfte att 1ata effekter utomlands omfattas av en lokaliseringsbeddmning 1 Sverige.
Det ar som framgatt ovan inte felaktigt av hovritten att foreta en sddan lokaliseringsbeddmn-
ing. Territorialitet utesluter inte att effekter utomlands omfattas av en rittslig bedomning av
en handling som foretas i Sverige.’!?

Foljden av det sagda blir ndgot Overraskande. Ett grinsoverskridande immaterialréttsintrang,
dér en intrdngshandling foretas i ett land och far effekt i annat land, kan teoretiskt sett in-
nebéra ett intrdng i bade ursprungslandet och mottagarlandet.’'® Lokaliseringen kan baseras
pa bada anknytningspunkterna som omfattas av hindelseforloppet, utan hinder av territori-
alitet.>?° En valfrihet uppstar alltsd for domstolen som avgor maélet i respektive skyddsland.
Att lokalisera intrdnget till handlingsorten dr framst intressant for rattsinnehavaren nér det
immaterialrittsliga skyddet dar dr hogt. Om handlingen har foretagits 1 ett intrdngsparadis
skulle lokaliseringen dit naturligen inte vara till rittsinnehavarens fordel. Av denna anledning
ar det viktigt med en valfrihet for lokaliseringsbedomningen. Att enbart lokalisera intrang till
ursprungslandet skulle, som framgatt ovan,’?! med litthet kunna manipuleras av intrangs-
goraren.

Svarare lokaliseringsfragor uppkommer nér intrangshandlingen ska avgransas fran dvriga in-
trangshandlingar. Ett omdiskuterat exempel dr nér avtal sluts 1 Sverige men avtalet till fullo
har verkan utomlands genom att leverans, tillverkning, transport m.m. sker dir. Den enda
kopplingen till svenskt territorium &r alltsd avtalets slutande. Huruvida detta riknas som ett

S16RH 2013:27.

317 Jfr Maunsbach (2012, Copyright in a borderless Online Environment — Comments from a Swedish Horizon),
s. 53-54.

518 Jfr Peukert (2012), s. 211.

319 Se t.ex. Peukert (2012), s. 211-212; Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v.
Canadian Assn. of Internet Providers [2004] 2 S.C.R. 427, 2004 SCC 45 (se ovan fotnot 512); generaladvokat
Cruz Villalons forslag till avgorande i mal C-173/11, Football Dataco [2012] ECLI:EU:C:2012:642, p. 58-59;
mal C-5/11, Donner [2012] ECLL:EU:C:2012:370, p. 26-27; méal C-173/11, Football Dataco [2012]
ECLIL:EU:C:2012:642, p. 34, 47 (se ovan fotnot 515).

320 Se dock Matulionyté, s. 64-65 som anser att territorialitet egentligen bor hindra att intréng anses foreligga i
ursprungslandet. Om intrdng da &nda foresprédkas anser Matulionyté att det ar ett undantag fran territorialitet-
sprincipen.

521 Se avsnitt 5.3.2.1 ovan.
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intrang i Sverige eller i utlandet &r inte helt sidkert.5?> Mot bakgrund av vad som kom till ut-
tryck i 4 § i den &dldre varumairkeslagen blir formodligen svaret jakande pa fragan.’?® Hér
stadgades 1 4 § att varuméarkesanvindning ska anses som forbjuden oavsett om varan tillhan-
dahélls eller var avsedd att tillhandahallas hér i landet eller utomlands eller ocksé hit inforas.
Forarbetena till bestimmelsen ger ocksd intrycket av att avsikten har varit att blott
nédringsverksamhet i Sverige som tillhandahéller intrangsprodukter utomlands ska anses som
ett intrdng i svensk varumaérkesritt.>>* Ett annat exempel pa en lokalisering till ursprungslan-
det ar root copy regeln i amerikansk rattspraxis.’> Regeln innebdr att réttsligt sett separata
intrangshandlingar utomlands, som uppstar till f61jd av en initial intrdngshandling som foretas
i skyddslandet, medfor skadestdndsansvar.’?¢ Att intrangshandlingarna &r separata sirskiljer
regeln frén distansdelikt dir endast en effekt uppstdr i utlandet av samma intrdngshandling.
Det innebér ocksa att root copy regeln knappast dr 1 dverensstimmelse med territorialitet-
sprincipen.’?’ Det kan diskuteras om hovréttens dom i The Pirate Bay malet gick i denna rik-
tning. I princip blev ju utgéngen i malet att hovritten utdomde skadestdnd Over separata in-
trangshandlingar utomlands, dven om dessa forvisso ocksd kan ses som ‘effekter’. I ovrigt
kan det dock konstateras att det dr tveksamt vilken réttslig relevans som root copy regeln har
for lokaliseringsbedomningar i1 svensk rétt. Regeln ar frimst ett amerikanskt pafund pa det
materiellrittsliga planet inom ramen for skadestandsbedomningen.

5.3.3.2 Intrangshandlingar i skyddslandet har indirekt effekt utomlands

Tredje land Skyddsland
Indirekt effekt
B Intrangshandling eller
_ medverkan
Intrdngshandling Al eller A2
Al

Den sista situationen som ska behandlas &r hur ett intrdng lokaliseras nir intrangshandlingen
huvudsakligen begas utomlands, dir det samtidigt far en indirekt effekt, men till viss del ock-
s& begés 1 skyddslandet. Nagon effekt uppstar 6verhuvudtaget inte i skyddslandet. Det forsta
exemplet som anknyter till situationen dr nér separata komponenter till en immaterialrattsligt

522 Jf Lund NIR 1933 s. 108-109 som anser att avtalets slutande inte ska leda till intrdng i samma land. T utlénd-
sk réttspraxis finns inte ndgon enighet, se t.ex. Rt. 1933 s. 529 (intrangsprodukten maste fysiskt finnas pa norskt
territorium; att avtal slutits och betalning mottagits i Norge ledde inte till intrang enligt den norska Hogsta dom-
stolen); Montgomery Ward & Co. Inc., 594 F.3d 1360, 1375 (Fed. Cir. 2010) (blir inte nagot intrang i amerikan-
sk immaterialrittighet om forsdljning tydligt sker i utlandet); Subafilms, Ltd. v MGM-Pathe Communications
Co., 24 F.3d 1088, 1098-1099 (9th Cir. 1994) (blotta godkdnnandet i USA for intrangshandlingar utanfor
amerikanskt territorium anségs inte leda till intrng); Kreuzbodenventilsicke, Bundesgerichtshof, GRUR Int.
1960, 423 (erbjudande i Tyskland om att silja intrangsprodukter utomlands blir ett intrang i tysk immaterialrét-
tighet); Zeitlagenmultiplexverfahren, Landgericht Diisseldorf, 4a O 124/05, 2007 (erbjudande i Tyskland om att
sédlja intrangsprodukter, &ven om avsikten &r att produkterna ska séljas utanfor skyddslandet, blir ett intrang;
omndmns bl.a. i Trimble (2012), s. 100).

323 Visserligen har den nu géllande 1 kap. 10 § varumirkeslagen inte samma lydelse och det klargors inte i
propositionen om négon éndring i denna del har varit avsedd, jfr prop. 2009/10:225 s. 128, 406.

324 SOU 1958:10 s. 241; prop. 1960:167 s. 70-71. Att anmérka &r att utredningen patalar skillnaden med norsk
lagstiftning i sammanhanget, vilket forstarker slutsatsen om att det som uttalades av norska Hogsta domstolen i
Rt. 1933 s. 529 inte aterspeglar vad som géller enligt svensk rétt.

325 Se avsnitt 3.3.4.2 ovan hdrom.

526 Se hanvisade kéllor i fotnot 344 ovan samt Peukert (2012), s. 213; Matulionyté, s. 71-72, 84-87.

327 Jfr Peukert (2012), s. 213; Matulionyté, s. 72.
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skyddad produkt, ofta en patenterad uppfinning, exporteras till utlandet for att dir samman-
séttas och sedan spridas vidare till andra lander. Eftersom det ror sig om komponenter, som 1
sig inte innehar nagot immaterialrattsligt skydd, kan de separat inte leda till ett intrdng i ur-
sprungslandet varifrdn de exporteras. Sammanséttningen utomlands innebér ocksé ett separat
intrang ddr, forutsatt att immaterialrattsligt skydd dér foreligger. Om komponenterna déaremot
sdtts samman 1 ett intrangsparadis undviks ett intrang. Fragan blir dirmed om dessa separata
handlingar tillsammans bor kunna lokaliseras till skyddslandet trots avsaknaden av effekt.

I Tyskland har en sadan export av separata komponenter inte ansetts innebéra ett intrang.>
Motvilligheten ligger helt enkelt i att den territoriella kopplingen &r svagare.’?® Strikt sett &r
det en réattsligt irrelevant handling som foretas i skyddslandet. Den relevanta intrangshandlin-
gen dr separat och begas istillet utomlands, déar effekten dessutom uppstér. I amerikansk
rittspraxis har samma utgang nétts i Microsoft Corp. v. AT&T Corp. 1 malet hade Microsoft
fran USA exporterat ‘master kopior’ av Windows som sedan installerats av utlaindska dator-
tillverkare pa datorer, varefter datorerna spridits ut pd marknaden. AT&T hédvdade att Mi-
crosoft begick intrang i deras amerikanska patent for en mjukvara som hade stora likheter
med en mjukvara som ingick 1 Windows. Talan inriktades pa tillhandahdllandet av ‘master
kopiorna’ som innehdll mjukvarukod med avsikten att kombineras utomlands av de utlandska
datortillverkarna. Hogsta domstolen 1 USA ansdg att ndgot intrdng inte begicks. Det
papekades att utldndsk rétt, och inte amerikansk ritt, uteslutande har att avgora lagligheten av
tillverkning och forséljning av patenterade uppfinningar i utlindska ldnder. Om réttsin-
nehavaren vill forhindra kopior som uppstar utomlands &r den hianvisad till att soka skydd i
utlindska patent. Hogsta domstolen framhdll att om en extraterritoriell tillimpning bor goras
i dessa fall dr det den amerikanska kongressens uppgift att tydliggora detta i lagstiftning.>3°

Med detta aktualiseras ndsta situation da lokaliseringsbedomningen uppkommer. Det skulle
kunna fragas om en sddan rittsligt separat intrangshandling 1 skyddslandet kan anses medver-
ka till intrangshandlingen som begés utomlands. Utan exporten skulle ndmligen aldrig ndgon
ytterligare handling kunna foretas. Hir kan det pd samma sitt urskiljas en motvillighet pé oli-
ka hall att tillerkdnna handlingar och effekter utomlands en réttslig verkan i skyddslandet.
Forklaringen dr dock en annan. Som bekant &r de flesta ense om att en sekundir medverkan-
shandling bor folja den priméra intrdngshandlingen.>3! Om den priméra intrangshandlingen
dé inte leder till ett intrdng 1 ursprungslandet, ddr medverkanshandlingen foretas, utan istéllet
1 ett tredje land blir oundvikligen f6ljden av resonemanget att medverkanshandlingen inte kan
grunda ett ansvar 1 ursprungslandet. Endast i det land dér den priméra intrdngshandlingen in-

528 See Peukert (2012), s. 217-218 som hénvisar till bl.a. RGZ, Bundesgerichtshof, mal IT 199 och 244/99, 1899.
Om ddremot det immaterialrittsligt skyddade objektet senare avses anvéndas i skyddslandet har det ansetts att
intrang begés, se Funkuhr II, Bundesgerichtshof, GRUR Int. 2007, 313 (en engelsk 6versittning finns i (2007) 5
IIC s. 607). Effektdoktrinen kan d& motivera en sddan extraterritoriell utvidgning.

529 Jfr Peukert (2012), s. 216-217.

30 Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437, 454-455 ( 2007). Jfr ocksé Deepsouth Packing Co. v. Laitram
Corp., 406 U.S. 518 (1972).

331 Se avsnitt 5.3.2.2 ovan.
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nebdr ett intrang kan den sekundéra medverkanshandlingen ocksé bli ett intrang.33? Réttslédget
har, inte forvanande, blivit utsatt for stor kritik i doktrin.333 T rattspraxis fran svenska domsto-
lar och EU-domstolen har frdgan i stort sett inte berdrts. Endast NJA 2005 s. 180 kan
mdjligtvis tolkas som att vara av relevans i sammanhanget. I malet hade ett svenskt foretag
givit ett kinesiskt foretag uppdrag, om @n muntligen, att tillverka piratkopior 1 Kina. Hogsta
domstolen noterade att tillverkningen utomlands inte kunde innebéra ett intrdng i svensk
monsterritt, oaktat att tillverkningen skett pd det svenska foretagets uppdrag. Forvisso ror
uttalandet ett intrang hanfort till det kinesiska foretaget, men med viss forsiktig uttdnjning
kan det ocksé tolkas som att bekrifta det som sagts ovan. Foredraganden 1 Hogsta domstolen
noterade med storre klarhet att instruktionerna till tillverkningen inte kunde bli intréng i sven-
sk monsterritt, med den territoriella begrinsningen som motivering. Sammanfattningsvis ta-
lar det sagda fOr att separata, och ensamt rittsligt irrelevanta, intrangshandlingar i skyddslan-
det inte kan lokaliseras till intrdng dit om enbart indirekta effekter uppstar utomlands.

5.4 Risker med en nodvandig och vidstrackt extraterrito-
riell tillampning

Det som beskrivits ovan ir alternativ for en réttslig lokalisering av intrang. Det &r inte nigot
som en svensk domstol, med undantag f6r de fall EU-domstolen har gjort uttalanden, maste
folja. I princip &r det upp till en svensk domstol att sjdlv beddoma hur intrdnget ska lokaliseras.
Det ar darfor ytterst viktigt att vara forsiktig med hur intranget lokaliseras och undersdka vil-
ka risker som finns med en alltfor vidstriackt extraterritoriell tillimpning. Att intrdng kan
lokaliseras pa ett visst sitt innebdr inte att det ocksa bor goras.

Det ar klart att en viss extraterritoriell tillimpning &r absolut ndédvéindig for att Gverhuvud-
taget komma fram till att ett intrdng begds 1 gransoverskridande sammanhang. En sddan nod-
vandig extraterritoriell tillimpning torde kunna inskrinkas till de fall dd det gransoverskri-
dande intrdnget foretas i ett land men fér effekt i ett annat och d& dessa hindelser ingér 1
samma héndelseforlopp under samma intrangsbedémning.>3* Exempel som har ndmnts &r
overforing till allménhet utomlands, distansforséljning av intrangsprodukter, marknadsforing
till utlandet, radio- och televisionsutsdndningar till utlandet, import och export. Det bor nér-
mast ses som uppenbart att en svensk domstol 1 dessa fall maste lokalisera intranget till antin-
gen ursprungslandet eller mottagarlandet. EU-domstolens réttspraxis stodjer bada alternativ-
en. Hiansyn bor hér tas till syftet att undvika att lokalisera intranget till ett intrdngsparadis dér
nagot ansvar inte uppkommer. Denna avsikt har ocksd EU-domstolen betonat vid lokaliser-
ingsbedomningen.>3>

332 Se t.ex. Subafilms, Ltd. v MGM-Pathe Communications Co., 24 F.3d 1088, 1089-1093 (9th Cir. 1994); Abkco
Music & Records Inc. v. Music Collection International Limited [1995] RPC 657; Spielbankaffaire, Bundes-
gerichtshof, GRUR Int. 1998, 427 (engelsk &versittning finns i (1999) 30 IIC s. 227); Funkuhr II, Bundes-
gerichtshof, GRUR Int. 2007, 313. I samtliga fall kan det identifieras att hindelseforloppet hénfort till intrdng-
shandlingen utomlands maste fa en effekt i skyddslandet for att medverkansansvar diar ska komma ifraga. Se
hiarom ocksa t.ex. Hugenholtz & Goldstein, s. 128-129; Peukert (2012), s. 217; Trimble (2015) 74 Md. L. Rev. s.
242-243; Matulionyté, s. 57-58; Treppoz (2014) 37 Colum. J.L. & Arts s. 566-567; Austin (1999) 23 Colum.-
VLA J.L. & Arts s. 9-11; Howell, s. 16-17; Leaffer, s. 17-19. Jfr ocksa Limelight Networks v. Akamai Technolo-
gies, 134 S.Ct. 2111, 2118-2119 (2014); Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., No. 2009-1372,
(Fed. Cir. 2015).

333 Se hdnvisad doktrin i fotnot 532 ovan.

334 Se ovan avsnitten 5.3.2.1 och 5.3.3.1.

335 Mél C-324/09, L’Oréal mot Ebay [2011] REU 1-06011, p. 62.
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Problemet med en sddan extraterritoriell tillimpning blir tydligt. Om réttsinnehavaren viljer
att vicka talan i bade ursprungslandet, med ett forsok att lokalisera intrdnget dit, och motta-
garlandet, med motsvarande forsok att lokalisera intranget dit, kan teoretiskt sett samma in-
trang plotsligt bli tva réttsligt sett separata intrdng. Intrdng begés inte enbart i ett av landerna,
utan i bdda ldnderna, d4ven om de bdda hirror frin samma héndelseforlopp under samma in-
trangsbedomning.>3¢ En 6verforing fran Sverige till allménheten i Storbritannien skulle alltsa
kunna bli ett intrang bdde 1 svensk upphovsritt och brittisk upphovsritt. Detta dr en allvarlig
risk som uppstar redan vid en nddvindig extraterritoriell tillimpning. Eftersom det &r tva
rittsligt separata intrang, till f6ljd av lokaliseringsbedomningen, torde talan kunde vickas 1
béda ldander utan hinder av lis pendens.>’ Foljderna kan da bli mindre fordelaktiga. Om dom-
stolarna kommer fram till olika utgéngar kan den domstol som anser att intrang sker ound-
vikligen dnda paverka foljderna i det andra landet. Ett forbud i Sverige exempelvis riktat mot
overforingen skulle av naturliga skél utsldcka effekterna mot allménheten 1 Storbritannien.
Annu virre blir det om bada domstolarna kommer fram till att intring sker. Det ir teoretiskt
sett mdjligt att rattsinnehavaren da fér ett dubbelt skadestdnd, eftersom det ror sig om tva oli-
ka intrang.>® Sjilvfallet bor domstolarna forsoka undvika en saddan Gverkompensation,33®
men hur detta i praktiken kan goras i skadestdndsberdkningen dr hogst oklart. Trots att exem-
pelvis endast en dverforing faktiskt sker i Sverige anses ndmligen hela intranget — dverforing
till allmdnheten — kunna lokaliseras till Sverige. Att dd 1 teori avgridnsa skadestands-
beddomningen till bara 6verforingen, utan att beakta till hur stor allménhet verket har Gver-
forts, kan framstd som bade ologiskt och forcerat. Det kan dirtill ifrdgasdttas om det ens 1
praktiken dr mojligt. Dessa ndmnda risker med en extraterritoriell tilldmpning kan dessvirre
inte undvikas 1 dagsldget och far betraktas som hogst olyckliga foljder av ett internationellt
rattssystem som inréttats pa territoriella grunder i en alltmer gransdverskridande realitet. En-
dast genom harmonisering, i bade materiellréttsligt och processuellt hinseende samt med en-
hetliga rattigheter, dr det mojligt att forhindra det.>° Det varde som gemenskapsrattigheterna,
framst det europeiska patentet med enhetlig verkan, hir tillfor inom EU kan inte underskattas.

Resultatet av en extraterritoriell tillimpning blir som virst ndr det ror sig om en vidstrackt
sddan. Aven om en territoriell koppling forvisso kan vara, strikt sett, tillricklig for att lokalis-
era ett intrdng dr det mycket sannolikt att verkningarna drabbar utlindska forhallanden. Im-
materialrdttigheter underbygger som bekant avvigningar mellan olika nationella intressen.>#!
Stor forsiktighet bor dérfor vidtas vid lokaliseringsbeddmningen. En alltfor vidstriackt
lokalisering skulle utstriacka tillimpligheten av svensk lagstiftning pa forhallanden som an-
nars normalt sett skulle anses falla under utldndsk lagstiftning. De argument som tagit sig ut-
tryck till att bevara lex loci protectionis som lagvalsregel ar minst lika relevanta har.>4? Efter-
som det ror sig om en utstrickning av materiell rétt gor sig suverénitetsaspekter sérskilt starkt
géllande. Anta att det ror sig om intrangshandlingar som foretas delvis utomlands och i sky-

336 Se Peukert (2012), s. 212.

37 Se artikel 29 Bryssel I-férordningen.

38 Jfr mal C-192/04, Lagardére [2005] REG 1-7218, p. 54; Peukert (2012), s. 212.

539 Jfr mal C-192/04, Lagardére [2005] REG 1-7218, p. 54 dar det kan antydas att EU-domstolen vill undvika en
overkompensation. Jfr ocksa artikel 13 i WIPO:s rekommendation om skydd for kidnnetecken vid anvandning pa
internet. Detta kan dock samtidigt kritiseras. En fragmenterad kompensation till respektive intrang skulle forma
rittsinnehavaren att processa i samtliga lander for att kunna erhalla full kompensation. Dubbelt processférande
bor i allra mojligaste man undvikas, inte uppmuntras.

340 Jfr ovan avsnitt 2.7.

341 Se avsnitten 4.2.3 och 4.2.4 ovan.

342 Se ovan avsnitt 4.2.4.
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ddslandet, till exempel komponenter som tillverkas separat med avsikten att sedan sittas
samman 1 ett intrangsparadis till en patenterad uppfinning. Om tillimpligheten av svensk
patentlagstiftning utstracks till att omfatta sdidana forfaranden paverkar det ett handlande som
forsiggér utanfor svenskt territorium samtidigt som effekten som uppstar i skyddslandet
kanske enbart dr indirekt. Extraterritorialitet utmanar andra staters rétt att avgdra och avgrén-
sa innehéllet av nationella immaterialréttigheter, vilka avser att reglera forhallanden i respek-
tive skyddsland och inte utanfor.’* Med detta synsitt kan en extraterritoriell tillimpning
beskrivas som ett ensidigt agerande fran en stat att forsoka uppna de fordelar som harmonis-
ering innebér, men blott for sin egen del och utan att ta hdnsyn till andra staters intressen. N4-
got avseende fésts knappast dirmed vid den realitet som idag finns, ndmligen att ndgon inter-
nationell harmonisering i stor utstrickning inte existerar och inte kommer att goéra det inom
den nidrmaste framtiden. Dartill innebdr en extraterritoriell tillimpning en betydande oforut-
ségbarhet, inte minst dé en valfrihet finns for domstolen att vélja lokaliseringsfaktorer.** Det
blir svért for en aktor, dven en serids sddan som inte nddvéndigtvis forsoker astadkomma pi-
ratkopiering, att inse vart den potentiellt kan komma att begd ett intrdng. En intrangshandling
som uteslutande begés i ett land, dir forfarandet &r lagligt, kan exempelvis innebéra ett in-
trdng 1 ett annat land om effekterna av handlingen nér dit. For att undvika kolliderande
ansprak pé intrdngshandlingar har riktningskriterium uppstillts, men om medverkansansvar
aktualiseras dr inte sddana riktningskriterier till ndgon hjdlp att avgrdnsa effekterna. Kérnan
av det sagda ar att en vidstrackt extraterritoriell tillimpning kan medféra betydande problem
och risker i en grinsoverskridande realitet och bor ddrmed ses som mindre lamplig. Stor for-
siktighet &r, aterigen, berittigad. Det bor papekas att flera av dessa nimnda risker kan forhin-
dras genom att den stat vars territorium blir foremal for en annan stats extraterritoriella
tillimpning végrar att erkédnna och verkstilla domen.>* Detta dr en sjdlvklarhet som varje stat
har rétt till 1 den internationella privat- och processritten, med undantag for de grinser som
uppstélls i Bryssel I-férordningen.>¢ Om tillgdngar finns i domstolslandet, eller pa annat hall
inom EU, utgor verkstéllande och erkdnnande dock inte ndgot hinder eftersom tillgdngarna da
kan tas i ansprak utan inblandning frén den stat som annars skulle berdras.

Ur en allmin rattspolitisk synvinkel kan extraterritorialitet ocksd innebédra problem. Extrater-
ritorialitet dr utan tvivel fradmst en konstruktion till fordel for rittsinnehavare 1 ldnder dér en
hogre niva av immaterialrittsligt skydd finns. Syftet dr antingen att skydda réttsinnehavaren
fran utlandet genom ingdende reglering eller i utlandet genom utgéende reglering. En vid-
strackt extraterritoriell tillimpning skulle viga ett hogre skydd over ett ldgre skydd.>*’ Det
skulle alltsé 1 politiskt hdnseende, inte enbart réttsligt, viga ett intresse framfor ett annat i en
internationell kontext. Det krivs inte mycket fantasi for att anta att utvecklande lander skulle
starkt motsitta sig detta. Som ocksa papekats 1 doktrin kan en mojlig konsekvens bli att in-
tellektuellt skapande ‘exporteras’ till linder med en hogre niva av skydd.>*® Det ar alldeles for
tidigt att idag kunna dra en sidan slutsats, men om det vél skulle intrdffa skulle det vara minst
sagt olyckligt for utvecklande ldnders ekonomiska tillvixt och utsikt till att bli utvecklade
lander.

343 Jfr Peukert (CLIP Principerna, Preamble), s. 41; Peukert (2012), s. 227; D’ Amato & Long, s. 376.
344 Jfr det som ségs ovan i avsnitt 4.2.4 om inverkan pa forutsigbarhet.

35 Jfr Trimble (2013), s. 310, 312.

346 Se artiklarna 36, 39, 45-46 Bryssel I-forordningen.

347 Jfr Matulionyté, s. 135.

348 Matulionyte, s. 135.
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Likt den inverkan som territorialitet fir pd den internationella privat- och processritten bor
inte heller dess inverkan pa den materiellrattsliga bedomningen bli mekanisk.>* En viss for-
siktighet dr klart befogad av skilen som belysts ovan. Sa fort en territoriell koppling identi-
fieras bor alltsa en svensk domstol inte per automatik komma fram till slutsatsen att intrdng
sker, trots att det teoretiskt sett &r mdjligt. Annars riskerar de negativa verkningar som en vid-
striackt extraterritoriell tillimpning kan leda till att realiseras. P4 samma sitt som en verreg-
lering inom immaterialrdtten himmar det intellektuella skapandet dr en vidstriackt extraterri-
toriell tillimpning ett hinder for den internationella utvecklingen av immaterialriatten. En ut-
strickning som dr till fordel for rdttsinnehavare 1 ett land kan vara till nackdel for réttsin-
nehavare och anvéndare 1 andra ldnder. Den rittsutveckling 1 Sverige som forvéntas ske inom
kommande drtionden pa omréadet bor ta hdnsyn till dessa konsekvenser. Sverige dr inte ensam
till sin nérvaro i det internationella immaterialrittsliga réttssystemet. Ett rimligt forhall-
ningssitt skulle vara det som den kanadensiska Hogsta domstolen har tagit, ndmligen att hitta
en visentlig territoriell koppling som tar hénsyn till omstédndigheterna i det enskilda fallet.>>°
Pa sa sitt garanteras en avviagning mellan olika intressen, vilket dirmed dven skulle fa den
materiellrittsliga bedomningen att paminna om de ldmplighetsavvigningar som behover
goras inom den internationella privat- och processritten.>!

5.5 Territorialitet och den internationella privat- och pro-
cessratten aterbesoks i ljuset av extraterritorialitet

Det ar klart att foljderna av lokaliseringsbeddmningen blir av vésentlig betydelse for den in-
ternationella privat- och processritten. Det har kortare berorts ovan pé skilda hall,>>? men
fortjdnar hdr ett terbesok 1 ljuset av extraterritorialitet. Sérskilt intressant att inledningsvis
aterkoppla till 4r hur gransdragningen mellan handlingsort och skadeort bor goras, da denna
kan hérledas till den motsvarande griansdragning som finns mellan orten for intrangshandlin-
gen och orten for intranget, dvs. skyddslandet, varav den sistndmnda paverkas av lokaliser-
ingsfaktorer.

Genom lokaliseringsbeddmningen bekréftas att ‘skador’ dr att jimstdlla med potentiella in-
trang. En intrdngshandling 1 ursprungslandet kan ofta sjdlvstindigt lokaliseras som ett intrdng
samtidigt som effekten i mottagarlandet ockséd kan lokaliseras som ett eller flera separata in-
trang. Detta kan paverka tillimpningen av artikel 7.2 Bryssel I-férordningen pé tva alternati-
va sitt ndr intrdnget lokaliseras till ursprungslandet och darmed handlingsorten. Det ena dr
att, eftersom intranget da strikt sett endast anses ske 1 ursprungslandet, skulle det utan hinder
av EU-domstolens uttalanden i Pinckney vara mojligt att 1dta domsritten omfatta samtliga
skador i respektive mottagarldnder.’>3 Domstolarna i respektive skadeort fortas nimligen da
inte mojligheten att sjilv avgora intrdngsfragan. Det andra séttet att tolka réttslaget &r att,
eftersom intranget da visserligen lokaliseras till ursprungslandet kan intranget likasa lokalis-
eras till intrdng i respektive mottagarlander. En valfrihet uppstér ju di for domstolen som
provar talan i ursprungslandet. Aven om det lokaliseringsalternativ som domstolen viljer

349 Se avsnitt 4.2.2.3.

330 Jfr Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers
[2004] 2 S.C.R. 427, 2004 SCC 45, p. 77 (“This conclusion does not, of course, imply imposition of automatic
copyright liability on foreign content providers whose music is telecommunicated to a Canadian end user.
Whether or not a real and substantial connection exists will turn on the facts of a particular transmission [...].”).
331 Jfr vad som uttalats som lamplighetsskal i avsnitten 4.2.3 och 4.2.4 ovan.

352 Se framfor allt avsnitt 5.2.2.

353 Mél C-170/12, Pinckney [2013] ECLI:EU:C:2013:635, p. 46.
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strikt sett inte paverkar mojligheten for domstolarna i mottagarldnderna att lokalisera in-
tranget dit, kan teoretiskt sett intrdng begas i bade ursprungslandet och mottagarlandet.>* Att
lata domstolen pa handlingsorten d4 doma over ‘skadorna’ pa skadeorterna skulle forta dom-
stolarna beldgna ddr att avgora intrangsfragan, forutsatt att avsikten &r att undvika éverkom-
pensation. Enligt en s&dan tolkning skulle resultatet bli ndgot férvdnande, men &ndé logiskt
vid eftertanke. En extraterritoriell tillimpning inom materiell rétt skulle inte medféra en
motsvarande extraterritoriell utvidgning inom den internationella privat- och processritten, dd
lokaliseringsbedomningen identifierar flera olika réttsligt separata intrdng genom en kon-
solidering av faktorer. Lokaliseringsbeddmningen paverkar pd motsvarande sitt de grins-
dragningsproblem som uppkommer for domstolars behorighet for gemenskapsrittigheter, dar
EU-domstolen som bekant har tolkat intrdngsorten som behorighetsgrund till att avse han-
dlingsorten.>

Vilket av dessa tva tolkningsalternativ som géller dr i dagsldget fortfarande oklart. Lokaliser-
ingsbedomningen ovan tillfor ett nytt perspektiv att se frigestillningarna ur, men svarigheter-
na att avgora rittslaget kvarstar. Samtidigt maste det beaktas att EU-domstolen har stillt sig
negativ till att ldta materiellrdttsliga bedomningar, sdsom lokalisering av intrdng, péverka
tolkningen av artikel 7.2 Bryssel I-férordningen.>>¢ Det ar dock rimligt att anta att &tminstone
en s.k. nddvindig extraterritoriell tillimpning inte alltid dr utesluten att piverka den interna-
tionella privat- och processrittsliga bedomningen. En lokaliseringsbedomning bér ndmligen
betraktas 1 flera fall som en absolut nddvindighet for beivrandet av gransdverskridande im-
materialréttsintrang och det skulle vara férvanande om detta aldrig skulle kunna fa en in-
verkan. Formodligen fir EU-domstolens restriktiva uttalande tolkas som ett av de undantags-
fall di en annan ndrmare koppling, med hansyn till olika ldmplighetsfaktorer, kunde identi-
fieras varfor ett avsteg fran den materiellrittsliga bedomningen var berittigat.>>” En sddan
tolkning 6verensstimmer med att territorialitet i sig inte exklusivt inskridnker domsratten.3>3

Resultatet blir sammantaget flera komplicerade fragor och avvigningar som alla har ett néra
samband med varandra. Handlingsortens omfattning av skada 4r endast en saddan situation da
detta samband stills p4 sin spets. Ovriga situationer dir territorialitet och den internationella
privat- och processritten pdverkas av extraterritorialitet illustreras ldmpligen med samma ex-
empel, illustration 1, som berdrdes 1 avsnitt 2.5.

lllustration 8
Pitao viljer att vdcka talan gentemot Xandia, Teleku och Eltau for samtliga pastadda in-
trang.

For bade det pastddda upphovsritts- och gemenskapsvarumarkesintranget av Xandia blir det
avgorande att avgdra var skadan uppkommer eftersom handlingen har foretagits utanfor
EU. Skadebedomningen for upphovsrittsintranget bor som utgangspunkt sammantfalla med
den materiellrdttsliga intrangsbedomningen. For Xandias samtliga intrang blir den ma-
teriellrdttsliga intrdngsbedomningen ocksa av avgorande betydelse for fraigan om vilken lag

334 Se ovan avsnitt 5.4.

355 M4l C-360/12, Coty Germany [2014] ECLLI:EU:C:2014:1318, p. 31-38. Se ovan avsnitt 3.2.5.

336 Mal C-170/12, Pinckney [2013] ECLLI:EU:C:2013:635, p. 39-41 som hénvisar till mal C-523/10, Winter-
steiger [2012] ECLI:EU:C:2012:220, p. 26.

337 Jfr ovan avsnitt 4.2.2.3.

338 Se ovan avsnitt 4.2.3.
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som blir tillamplig. Xandia har importerat intrangsprodukter, vilket lokaliseras materiell-
rittsligt som ett intrdng till mottagarlandet Spanien. Spansk domstol blir dérfér behdrig for
upphovsrittsintranget, dd skadan anses uppkomma i Spanien, enligt en analogisk tillimpn-
ing av 10 kap. 8 § rittegangsbalken. Behorigheten inskrénks till skyddslandet. For intrdnget
1 gemenskapsvarumaérket utgor skadeorten inte en behorighetsgrund enligt EU-domstolen 1
Coty Germany, varfor den réttspraxis om tillginglighet pd internet frin EU-domstolen 1i
bl.a. Pinckney inte heller blir aktuell. Svensk domstol blir istéllet behorig enligt artikel 97.2
1 gemenskapsvarumérkesforordningen. P4 grund av lokaliseringsbeddmningen blir spansk
lag tillamplig for upphovsrittsintranget enligt artikel 8.1 Rom II-férordningen (lex loci pro-
tectionis). For intranget i gemenskapsvarumarket torde kinesisk lag bli utfyllande tillaimplig,
utover gemenskapsvarumérkesforordningen, om ordalydelsen i den engelska dverséttningen
av artikel 8.2 Rom II-forordningen foljs (/ex loci actus). Det kan pa goda grunder ifragasit-
tas om detta ar rimligt. Starka ldmplighetsskél talar for att territorialitet bor 1 de flesta fall
foranleda ett exklusivt lagval, med foljden att lex loci protectionis och dirmed spansk rétt
giller. Om sa ar fallet gors lokaliseringsbedomningen av intrdnget over internet i gemen-
skapsvarumirket enligt spansk rétt och de fatal fall d& EU-domstolen gjort uttalanden
hirom. Av EU-domstolens rittspraxis torde folja att Xandias intrang kan lokaliseras antin-
gen till mottagarlandet med hjélp av riktningskriterier eller till ursprungslandet. En valfrihet
bor uppsta for svensk domstol att avgora fragan. For att undvika att Pitao utsétts for manip-
ulativa arrangemang i intrdngsparadis bor en svensk domstol, med stod L’Oréal mot Ebay,
lokalisera intranget till mottagarlandet. Att hemsidan finns tillgdnglig pa engelska med brit-
tiska pund och euro som valutor, samt att Xandia i dvrigt sdljer till europeiska kunder, talar
for att intranget kan lokaliseras till 1 vart fall Spanien och Storbritannien och formodligen
ett flertal andra europeiska ldnder. Vid bedomningen tas hinsyn till att Xandia méste ha var-
it medveten om att europeiska konsumenter kunde bli kunder och att till och med en avsikt
for detta maste anses ha funnits hos Xandia.

Teleku begar som utgangspunkt inte ndgot intrang eftersom tillverkningen forekommer i
Kina, dir upphovsrittsligt skydd saknas i1 det aktuella fallet. Gemenskapsvarumairkena sétts
ocksa pé varorna 1 Kina av Teleku, men gemenskapsrittigheter har inte ndgon verkan utan-
for EU varfor inte heller det som utgangspunkt blir ndgot intrang. Av denna anledning blir
det ocksa svart att inledningsvis undersoka om svensk eller ens europeisk domstol kan bli
behorig att prova en talan gentemot Teleku. Aven hir blir lokaliseringsbeddmningen av
avgorande betydelse. Fraga uppkommer om Teleku genom tillverkningen kan anses med-
verka till Xandias intrdng 1 spansk upphovsrétt och 1 gemenskapsvarumaérket 1 ett flertal eu-
ropeiska lander. Frdgan om lokalisering av intrdng i form av medverkansansvar &r i stort
sett obehandlad 1 svensk ritt och av EU-domstolen, varfor rittsldget kan beskrivas som ok-
lart. Daremot finns det ur ett komparativt perspektiv en linje som kan urskiljas i utldndsk
doktrin samt 1 amerikansk och tysk réttspraxis, ndmligen att den sekundira medverkanshan-
dlingen f6ljer den priméra intrdngshandlingen. Om denna linje foljs dr det mojligt att Teleku
anses bega ett intrdng som foljer den lokaliseringsbeddémning som ovan gjorts for Xandia.
Eftersom lokaliseringsbeddmningen blir densamma som for Xandia blir dven den interna-
tionella privat- och processrittsliga beddomningen densamma. Spansk domstol och spansk
lag blir alltsd tillamplig for medverkan till upphovsréttsintrdng och svensk domstol och ett
flertal lagar 1 europeiska mottagarldnder blir tillimpliga for medverkan till intrdngen i
gemenskapsvarumadrket. Dock &r viss forsiktighet hir beréttigad. Det maste pdminnas om
att det foretas en extraterritoriell tillimpning som far inverkan pa handlande i andra lander
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och att effekten 1 mottagarlinderna endast dr indirekt. De risker som en extraterritoriell
tillimpning medfor méste beaktas med hénsyn till férhdllandena i det enskilda fallet. Fokus
ligger pé att identifiera en vésentlig territoriell koppling. En svensk domstol bor alltsé inte
per automatik 1 fallet lokalisera Telekus intrdngshandlingar som intrdng i form av med-
verkansansvar. Likasd bor lamplighetsskil pa motsvarande sitt fa inverkan pa den interna-
tionella privat- och processrittsliga bedomningen. Det sagda ger en svensk domstol en flex-
ibilitet och ett utrymme fOr intresseavvagningar som 1 allt visentligt underbygger de skilda
intressen som immaterialrattigheter representerar i olika linder. Om det déremot &r tydligt
att Teleku medvetet har foretagit piratkopiering och varit medveten om att varorna skulle
hamna pa den europeiska marknaden bor de skil som talar for en lokalisering dit dvervéga
de skél som talar emot. Det kan inte godtas att Teleku dd genom en manipulativ transaktion
till Xandia forsoker undvika ansvar i ett intrdngsparadis med hédnvisning till en strikt
tillimpning av territorialitetsprincipen.

Vad angér Eltau begér denne i Spanien intrdng i form av export och i Tyskland, Frankrike,
Storbritannien och Sverige intrang i form av import. Lokaliseringen av dessa intrdng vallar
inga problem och skada uppkommer 1 respektive skyddsland. Déaremot uppkommer ett antal
fragor om mojligheter till konsolidering av intrdngsprocesser. For det forsta kan det frigas
om konsolidering kan ske pa handlingsorten i Spanien enligt artikel 7.2 Bryssel I-forord-
ningen for Eltaus intrang 1 Pitaos upphovsritt. Rattsldget dr har oklart av de skél som ovan
angivits i detta avsnitt. Tva tolkningsalternativ uppstar da. Alternativen ska inte upprepas
hér, men det kan ndmnas att det avgérande for fragan torde bli om lokaliseringsbedomnin-
gen 1 materiellréttsligt hinseende bor inverka pa den internationella privat- och process-
rittsliga bedomningen eller om andra néra kopplingar kan identifieras som motiverar en an-
nan utgang. For det andra kan det konstateras att, enligt EU-domstolens tolkning i Coty
Germany av artikel 98.2 gemenskapsvarumérkesforordningen, skulle en konsolidering vara
utesluten for flera separata intrang i ett gemenskapsvarumirke om behorighet grundas pa
artikel 97.5. Déremot skulle en konsolidering av dessa intrang vara mdjlig om behorighet
grundas pé bl.a. svarandens eller kdrandens hemvist. For det tredje kan det fragas om ater-
forsdljarnas forsdljningar till slutkonsumenter i1 Tyskland, Frankrike, Storbritannien och
Sverige kan ses som ‘skador’ under artikel 7.2 Bryssel I-forordningen till f6ljd av Eltaus
intrAng. Aven detta 4r oklart i dagsliget. En annan friga som bor stillas dr om inte Eltaus
intrang i form av export och import, som per definition harrér frdn samma intrangshandling
och samma hindelseforlopp, kan leda till att Pitao far en Overkompensation vid
skadestandsberdkningen. Situationen kan jimforas med att en grinsdverskridande over-
foring till allménhet kan lokaliseras till bdde ursprungslandet och mottagarlandet. Dessa
fragor dr ocksa oklara idag och visar pa de risker som en extraterritoriell tillimpning kan
medfora, dven ndr den per definition ar inordnad 1 lagstiftningen sdsom vid import och ex-
port. Till sist bor det nimnas att tillimplig lag bestims enligt artikel 8 Rom II-férordningen,
med den enda oklarheten om lex loci actus som lagvalsregel verkligen ér lamplig for in-
tranget 1 gemenskapsrattigheten.

Forsok kan goras av Pitao att konsolidera samtliga intrangsprocesser med en analogisk
tolkning av 10 kap. 14 § rittegdngsbalken samt artikel 8 Bryssel I-forordningen. For det
forsta kan det konstateras att EU-domstolen 1 Roche har visat en rittslig formalitet som
grundar sig pa den territoriella begrdnsningen av immaterialrattigheter. Som utgangspunkt
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ar en sammanforing av processer inte mojlig. Visserligen har EU-domstolen 1 Painer och
Solvay 6ppnat upp denna strikta tolkning, men i oklar utstrackning och i oklart forhéllande
till Roche. Formodligen skulle en konsolidering av alla intrdng enligt artikel 8 Bryssel I-
forordningen inte vara mojlig da det ror sig om olika typer av intrangshandlingar som inte
begas pa identiskt sitt och i olika immaterialréttigheter. For det andra kan det paAminnas om
att en sddan hir strikt tolkning av territorialitet inte behdver foljas nér svaranden har hem-
vist utanfor EU. En svensk domstol ar fr1 att lata lamplighetsskal, bl.a. effektivitetsvinster,
paverka bedomningen. Det gors hir gdllande att en svensk domstol bor inta en pragmatisk
instéllning. Om en konsolidering av intrangsprocesser inte skulle ses som helt oférutsagbar
for parterna och om det skulle underlétta processen, istéllet for att onddigt forsvéra eller be-
lasta den, bor denna mojlighet inte nekas. Forsok skulle slutligen kunna goras av Pitao att
istéllet genom klassificering, eller snarare lokalisering, av olika intrdng konsolidera Eltaus
intrang 1 dennes upphovsritt. Om Pitao endast vicker talan om intrdng 1 form av export
gentemot Eltau undviks en distributiv tillimpning av lagar och fragmenterad processforing.
Fragan blir emellertid dd& om skadestandsbedomningen for exporten kan extraterritoriellt
utvidgas till den skada som lids i mottagarlainderna. Det &dr tveksamt om detta dr mojligt
med hénsyn till att export enbart kan lokaliseras till ursprungslandet. Om en valfrihet istillet
skulle uppsté for en domstol att lokalisera intranget till olika ldnder skulle en sadan extrater-
ritoriell tilldmpning vara mer trolig. I det aktuella malet blir fragan 1 vart fall inte av avgo-
rande betydelse, eftersom Eltaus samtliga intrdng &nda torde kunna konsolideras genom att
vicka talan pa dennes hemvistort i Spanien enligt artikel 4.1 Bryssel [-forordningen.
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6 Slutsats och utvardering

6.1 Territorialitet som ett hinder i det internationella imma-
terialrattsliga rattssystemet

En grundsats som genomsyrar det internationella immaterialrittsliga réttssystemet &r att im-
materialréttigheter dr territoriellt begrinsade. Grundsatsen kan hirledas frdn bade Bernkon-
ventionen och Pariskonventionen och bekréftas av att immaterialrittigheter ar sjélvstindiga
fran varandra. Samma skyddsforemél kan innehas som réttigheter av olika réttsinnehavare 1
olika ldnder och av samma anledning kan réttigheterna existera, utsldckas och begis intrang i
helt oberoende av varandra. Skydd maste ocksa sokas i respektive land, varefter rattsin-
nehavaren erhiller ett knippe av nationella immaterialréttigheter som kan skilja sig at sett till
innehall och omfattning. Varje land har att sjdlv avgrinsa de réttigheter som ges inom dess
territorium utifrdn sin egen politiska instdllning och déiri en avvigning mellan allménna och
enskilda intressen. Som en f6ljd av detta fragmenterade réttssystem har forsok gjorts pa inter-
nationella hall att uppné en 6kad internationell harmonisering. Medan framsteg har gjorts har
harmoniseringen framst avsett att frimja tillkomsten och erkdnnandet av nationella och
sjalvstindiga rattigheter samt att etablera ett grundldggande och gemensamt minimiskydd. De
motstridigheter som finns mellan utvecklade och utvecklande linder har foérhindrat en lingre
gaende harmonisering. Nigra globala eller internationella réttigheter finns inte och férvéintas
knappast att finnas inom den ndrmaste framtiden. Lingre framsteg har emellertid nétts inom
ramen for samarbetet inom EU, dir det har etablerats regionala gemenskapsrattigheter.

Immaterialréttigheters territoriella natur &dr inte nagot unikt. All lagstiftning dr begrinsad till
respektive stat. Det som sérskiljer immaterialrittigheter 1 sammanhanget &r istdllet dess
ogripbarhet. Immaterialrittigheter kan utan hinder av dess nationella begriansning mang-
faldigas, Overforas, overldtas och spridas dver grianser. Den ogripbara naturen har alltsa fram-
jat exploateringen och inte minst ndr internet anvinds som medium. Pa motsvarande sitt har
globaliseringen av handel 6ppnat upp marknader och ddrmed mojligheterna till spridning. Det
sagda har gett upphov till en gransoverskridande realitet ddr det i allt storre utstrdckning
forekommer gransoverskridande immaterialréttsintrdng. En intrdngshandling kan foretas i ett
land och fa effekt i ett annat land.

Territorialitet har setts som ett hinder for beivrandet av grinséverskridande immaterialréttsin-
trang 1 det internationella immaterialréttsliga rattssystemet. Eftersom immaterialréttigheter ar
territoriella har de endast réttslig giltighet och verkan inom skyddslandet. Intrdng kan likasa
bara begas i1 skyddslandet d& ensamritten inte stricker sig utanfor statens territorium. Pa det
materiellrdttsliga planet kan detta leda till att intrAngsgorare forflyttar sin verksamhet till in-
trangsparadis, diar det immaterialréttsliga skyddet &r lagt eller obefintligt. En strikt tillimpn-
ing av territorialitetsprincipen skulle inte tridffa sddana manipulativa arrangemang, dven om
verksamheten skulle kunna fa en effekt i andra linder dar immaterialréttsligt skydd forelig-
ger. Pa det processuella planet kan territorialitet medfora att domsrétt nekas dé behorigheten
att prova intrdnget anses ligga nidrmast hos domstolen i skyddslandet. Av samma anledning
blir foljden oftast att skyddslandets lag tillimpas. Nar intrangen forsiggér i flera l&nder sam-
tidigt, oavsett om det dr av samma intrdngsgorare eller olika, kan det sagda resultera 1 att
rattsinnehavare tvingas processa i samtliga lander samtidigt som det finns en risk att flera
gransoverskridande intrdng frén intrdngsparadis inte alls kan beivras. Immaterialrittigheter
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kvarstar som territoriella 1 en globaliserad véarld och det finns inte nigot tvivel om att detta
har inneburit savél praktiska som réttsliga hinder.

6.2 En fragmenterad processforing och distributiv
tillampning av olika landers lagar

Immaterialrittigheter dr som en f6ljd av territorialitetsprincipen bundna till respektive sky-
ddsland, oavsett om registrering kravs for rattighetens uppkomst. Denna bundenhet har or-
sakat, vilket redan antytts ovan, en fragmenterad processforing. Traditionellt sett har det
ansetts att territorialitet forhindrar att en domstol provar en talan om intrdng i en utldndsk
immaterialrittighet. Resultatet har blivit att vid immaterialrittsintrdng pa en storre skala for-
més réttsinnehavare att fragmentera sin processforing, trots att intrdngsprocesserna sett till
sakomstdndigheterna nirmast skulle vara identiska. Hoga rittegangskostnader, tidsodande
rittsprocesser och motstridiga avgorandena 1 olika domstolar har blivit normen vid interna-
tionell processforing. Problemen blir sdrskilt markbara vid ubikvitdra intrdng dver internet.

Aven idag har en sidan restriktiv syn pa processforingen av immaterialrittigheter kvarstatt.
Medan det numera accepteras, atminstone i Sverige, i stor utstrdckning att en domstol kan
prova en talan om intrang i utlindska immaterialréttigheter, finns den fragmentisering som
territorialitet har medfort kvar. Mojligheten for en domstol inom EU att, med stod av Bryssel
[-f6rordningen, konsolidera intrangsprocesser ar liten. Domsritt grundad pa skadeorten be-
grinsas till skyddslandet. Omfattningen av domsritt grundad pa handlingsorten ér fortfarande
oklar 1 artikel 7.2 Bryssel I-férordningen och vid en analogisk tillampning av 10 kap. 8 § rit-
tegdngsbalken. Nar domsriétt grundas pa konnexitet i artikel 8 Bryssel I-férordningen har EU-
domstolen huvudsakligen intagit en formalistisk instdllning och 14tit territorialitet forhindra
en sammanforing av intrangsprocesser, dven om senare réttspraxis forvisso tyder pa ett nagot
mer nyanserat, men dndd oklart, forhallningssitt. Dartill uppdelar en talan om registrering
eller ogiltighet av en immaterialréttighet processforingen ytterligare, da respektive skydds-
land anses ha en exklusiv behorighet for dessa fragor. Inte ens nir det ror gemenskapsrit-
tigheter har EU-domstolen varit villig att mdjliggora en gransdverskridande omfattning av
behorigheten for immaterialrattsintrang.

Vad angér lagvalet i immaterialrittsliga tvister har dven detta paverkats av att immaterialrit-
tigheter dr territoriellt begridnsade till respektive skyddsland. Huvudregeln i artikel 8.1 Rom
[I-férordningen ar lex loci protectionis, dvs. skyddslandets lag. Om intrang begas 1 flera olika
linder far lagvalsregeln konsekvensen att varje lands lag ska tillimpas. En distributiv
tillimpning av olika linders lagar aktualiseras saledes. Aven hir uppstir samma nackdelar i
processuellt hidnseende, ndmligen férre effektivitetsvinster for parterna ifrdga och en risk for
att tillimpningen av olika lagar leder till olika utgangar.

6.3 Territorialitet och exklusivitet i gransdragningen mel-
lan immaterialratt och internationell privat- och pro-
cessratt

Det skulle vara felaktigt att utifran ovan dra slutsatsen att territorialitet innebar en exklusivitet
i den internationella privat- och processritten. Trots att den territoriella begrdnsningen i flera
fall begrinsar och fragmenterar domsritten finns det namligen ocksa undantag. For eu-
ropeiska patent med enhetlig verkan inom EU fir en gemensam domstol behorighet for
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skador utanfér EU och ndr domsritt grundas pa svarandens hemvistland, oavsett vilken im-
materialrattighet det ror sig om, dr den gdngse meningen att domstolen kan f& behorighet over
samtliga intrdng som svaranden begar gentemot kdranden i vérlden. Ett annat undantag i
sammanhanget ar att EU-domstolen har ansett att det ar tillrackligt att skadegérande immate-
rialréttsligt skyddat material finns tillgéngligt pd en webbplats for att konstituera domsritt.
Samtliga av dessa fall bekriftar att territorialitet inte 1 sig medfor en exklusiv behdrighet for
immaterialrittsintrang. Forklaringen till varfor domsrétten inte begrénsas maste hittas pa an-
nat hall.

Det forhédllande att domsritten for europeiska patent med enhetlig verkan inte dr begriansad
torde motiveras av en avsikt att 14ta den enhetliga patentdomstolen erhélla en exklusiv be-
horighet for alla intrang och skador som kan hanforas till réttigheten. Till skillnad fran andra
immaterialrittigheter existerar inte gemenskapsréttigheter av sjdlvklara skél utanfor EU. Det
ar da rimligt att lata dessa erhalla en exklusiv behorighet, oavsett hur svag den materiella
kopplingen annars &r. For oOvriga domsrdttsfrigor — behorighet grundad pd svarandens
hemvist och pa tillgingligheten av skadegorande material pa internet — torde forklaringen lig-
ga 1 att dessa behdrighetsgrunder anses konstituera en tillrdckligt ndra koppling till tvisten
ifrdga 1 internationell privat- och processrittslig mening.

Det sagda har lett till ett viktigt stédllningstagande.>*® Den territoriella begrinsningen av im-
materialréttigheter har 1 sig inte ndgon betydelse i1 den internationella privat- och processrit-
ten. Den internationella privat- och processritten syftar till att identifiera den ndrmaste kop-
plingen till tvisten med hédnsyn till olika lamplighetsfaktorer. Territorialitet dr enbart ett av
flera anknytningsmoment som kan utgdra en nédra koppling 1 ett enskilt fall, men det dr mot
bakgrund av ovanndmnda undantagsfall inte alltid det. Att blint forlita sig pa territorialitet-
sprincipen for frigan om domsritt och tillimplig lag riskerar ddrmed att principens relevans
missforstds. Om en svensk domstol identifierar andra ldmplighetsskil som talar starkare for
en viss koppling dn de lamplighetsskédl som underbygger territorialitet bor en svensk domstol
inte underléta att beakta dessa. Betydelsen av ett sddant forhdllningssatt till territorialitet och
exklusivitet inom den internationella privat- och processritten kan inte understrykas nog. Den
forhallandevis strikta inverkan som territorialitet haft ovan, vilket framfor allt medfort en
fragmenterad processforing, blir da inte lingre sjdlvklar och bor inte ensamt accepteras. En
svensk domstol som stéller sig infor den situationen dir territorialitet potentiellt kan inverka
pa internationella privat- och processrittsliga bedomningar bor alltsa istéllet soka svaret ur
lamplighetsskél. Dessa lamplighetsskél kan involvera sddana som hanfor sig till parterna ifr-
ga, déribland en tids- och kostnadseffektiv process och behovet av forutsdgbarhet. Men det
kan ockséd handla om sddana skél som hanfor sig till materiellréttsliga aspekter. Det dr inom
ramen for det sistndimnda som immaterialréttigheters territoriella begransning blir relevant,
ndrmare bestdmt av prejudiciell relevans. Territorialitetsprincipen ér i huvudsak en materiell-
rattslig princip. Inom immaterialrédtten besvarar den fragan om nér och var ett intrang sker vid
gransoverskridande forhdllanden. Normalt sett ger den territoriella begrdnsningen i materiellt
hidnseende en god vigledning om vad som anses vara en nira koppling 1 internationellt privat-
och processrittsligt hdnseende, varfor dess betydelse inte bor underskattas. Samtidigt bor
dess betydelse, vilket dr virt att upprepa, inte dverkattas s att andra lamplighetsskél inte alls
beaktas. En avvidgning mellan samtliga relevanta intressen méaste goras i varje enskilt fall.

559 Se avsnitt 4.2.2.3 ovan.
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En exklusiv behorighet inom immaterialritten har traditionellt sett motiverats av att immate-
rialrdttigheter uppkommer som ett resultat av en annan stats agerande och att det finns ett su-
verdnt intresse for stater att styra och kontrollera de politiska avvéigningar som underbygger
immaterialrittigheter. Fokus ligger 1 huvudsak pé den offentligrittsliga karaktiaren som imma-
terialrdttigheter har. Det har gjorts géllande att dessa argument inte ensamma bor anses som
rattsligt relevanta for en exklusiv behdrighet for immaterialréttsintrang.’% All lagstiftning
aterspeglar ndmligen politiska avvigningar och det undgér helt att ta hdnsyn till att immateri-
alréttigheter dven har en privatrittslig karaktdr. De fordelar for réittsinnehavaren som exem-
pelvis en konsolidering av intrdngsprocesser innebér bor tillmétas en betydelse. Samtidigt
méste det beaktas att en frimmande domstol har att tillimpa utlédndsk rétt pa ett lojalt sétt och
diarmed respektera de avvigningar som underbygger andra nationella immaterialrittigheter.
Ett argument som tvirtom fér sdrskilt stor betydelse for domsrittsfrdgor dr ett materiell-
rattsligt sddant. Nar det i den internationella privat- och processritten talas om intrang, han-
dlingar och skador dr det rimligt att 14ta dessa fa samma betydelse som i den materiella rétten.
Annars skulle en domstol fa behorighet 6ver ndgot som inte existerar, vilket skulle vara foga
meningsfullt. Aterigen bor detta emellertid bara vara en utgingspunkt. Att lata argumentet
formalistiskt medfora en exklusiv behorighet skulle vara ett missforstdnd om vilken betydelse
som territorialitet har i den internationella privat- och processritten. Istéllet maste avvédgnin-
gen vara mer nyanserad. Ett sddant hdr stdllningstagande dr av stor betydelse. Det paverkar
hur parter och domstolar kan ta stillning till domsréttsfragor inom immaterialrétten. I de allra
flesta fall 1 Bryssel I-forordningen finns det ett argumentationsutrymme att ta hinsyn till olika
lamplighetsskél. Endast ndr det ror frdgor om registrering och giltighet av immaterialrét-
tigheter anses ldmplighetsskilen i sin helhet tala s& starkt for en exklusiv behdrighet att det
bara 1 undantagsfall betraktas som lampligt att lata en annan domstol prova fragorna.

Saken forhéller sig annorlunda for fragan om tillimplig lag.’*! Hér finns det ringa utrymme
for att ta hdnsyn till 1dmplighetsskal. Artikel 8.1 Rom II-férordningen &r tvingande och utan
undantag. I dagsldget torde det vara framst for artikel 8.2 Rom II-férordningen, som forefaller
uppstilla lex loci actus som lagvalsregel, och for rickvidden av den tillimpliga lagen som det
finns ett argumentationsutrymme som tar hiansyn till om territorialitet bor fi en inverkan eller
inte. For lagvalsfragan finns det i allménhet sérskilt starka ldmplighetsskil som talar for att en
exklusiv tillimpning av lagar bor f6lja av territorialitetsprincipen. Till skillnad frdn domsrét-
ten, som inte paverkar vad som géller i materiellt hinseende, avgor lagvalet vilket innehall
och omfang som en immaterialréttighet fir. Detta motiverar en annan bedomning for frigan
om tillamplig lag &n for domsratten. Om ett annat lands lag @n skyddslandets lag — lex loci
protectionis — skulle gélla for immaterialréttigheter skulle det bli svart for potentiella in-
trangsgorare att pa forhand veta om ett intrang begas i ett visst land eller inte. Dartill skulle
det medfora att stater inte ldngre avgor det innehdll och omféng som immaterialréttigheter 1
dess territorium har. Lex loci protectionis tillforsékrar att den avvédgning mellan enskilda och
allmédnna intressen som aterspeglas i1 skyddslandet realiseras, ndgot som naturligtvis ar till
fordel for bade allminheten och réttsinnehavaren. Hansyn tas d& bade till immaterialrit-
tigheters offentligrittsliga och privatrittsliga karaktir. Aven om skyddslandets lag som lag-
valsregel kan medfora praktiska oldgenheter, inte séllan vasentliga sddana vid ubikvitédra in-

560 Se avsnitt 4.2.3 ovan.
561 Se hirom avsnitt 4.2.4 ovan.
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trang, finns det alltsd &nda starka ldmplighetsskil for att inte gora ett avsteg fran territori-
alitetsprincipen.

6.4 En extraterritoriell tillampning for att undvika den ter-
ritoriella begransningen

Det framgar av ovan att territorialitetsprincipen inom den internationella privat- och process-
ritten inte ar absolut. Det foljer inte per automatik en exklusivitet av principen och det finns 1
flera fall ett utrymme fOr att lata andra ldmplighetsskél beaktas. Darmed kan det pa en inter-
nationell privat- och processrittslig niva foretas, utan nigra direkta hinder, en extraterritoriell
tillimpning. Det finns principiellt inte ndgot hinder for en svensk domstol att exempelvis lata
en behorighet grundad pa handlingsorten utstréckas till att omfatta skador i andra ldnder. Att
det kan finnas flera argument, sdval materiellrittsliga sddana som mer teoretiska skdl som
berdrts ovan, som talar for motsatsen dr en annan sak som fir vdgas in i en ldmplighet-
savvigning.

Aven inom den materiella ritten finns det ett utrymme att 13ta territoriella beddmningar ex-
traterritoriellt utstrickas. Vad som &r ett intrdng &dr enbart en definitionsfraga som varje land
sjalvstandigt har att ta stdllning till. En extraterritoriell tillimpning p& materiellréttslig niva
innebdr en konsolidering av utlindska forhallanden. Vad som annars skulle kunna betraktas
som ett intrang 1 en utlindsk immaterialrittighet kan, under vissa forutsittningar, lokaliseras
till ett intrdng 1 en nationell immaterialrittighet. En ofta oundviklig, och vil uppskattad, f6ljd
av det &r att en viss konsolidering dven sker inom den internationella privat- och processrit-
ten. Det som betraktas som en skada, handling eller ett intrdng for frigan om domsritt eller
tillimplig lag kan alltsd innefatta utlindska forhallanden genom lokaliseringsbedomningen.
Enligt géllande rétt &r darfor lokalisering av intrdng en mdjlighet till att undvika den territo-
riella begridnsningen inom den internationella privat- och processriatten. Om vad som annars
skulle vara ett flertal separata intrdng kan lokaliseras till enbart ett intrdng dr det mdjligt att
forhindra en fragmenterad processforing och en distributiv tillimpning av lagar. Samtidigt ar
det av samma anledning mojligt att orsaka sddana processuella svérigheter om lokaliseringen
gOrs pa motsatt sitt. Den betydelse som lokaliseringsbeddmningen kan ha inom bade den ma-
teriella ritten och den internationella privat- och processritten dr dérfor synnerligen stor.

Det ir klart att det inte existerar ndgon strikt territorialitetsprincip inom immaterialrédtten. Det
finns flera fall inom immaterialréitten dir utlindska forhdllanden beaktas. Import och export
som forbjudna immaterialréttsliga forfaranden dr tvd uppenbara exempel. Regional konsum-
tion, som tidigare i1 svensk rétt var global, av ensamriétten dr ett annat. Det dr ocksa lika klart
att, om utldndska forhallanden inte i dvriga fall skulle kunna beaktas vid intrangsbeddmnin-
gen, skulle grinsoverskridande intrdng per definition inte kunna férekomma. Om territori-
alitet skulle krdva, vilket det pa vissa hall felaktigt har pastatts, att bdde handling och effekt
finns 1 skyddslandet ifrdga skulle ett intrang inte begis pa ndgon ort nér intranget skrider ver
granser. En intrangshandling som foretas 1 Sverige, vilket blir ursprungslandet, men som ex-
empelvis far effekt 1 Storbritannien, vilket blir mottagarlandet, skulle alltsé helt falla utanfor
lagens rackvidd. Det har gjorts géllande att en sddan strikt territorialitetsprincip naturligtvis
inte skulle vara rimlig i dagens gransoverskridande realitet.’%? Istdllet maste rimligtvis orten
for intrdngshandlingen och skyddslandet, dvs. orten for intrdnget, inte behdva sammanfalla.

562 Se avsnitt 5.1 ovan.
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Som en foljd av detta maste ett intrdng, ndr gransdverskridande forhdllanden &r for handen,
lokaliseras.

Lokalisering av intrang blir en extraterritoriell tilldimpning inom immaterialratten. Den syftar
emellertid inte 1 sig till att undvika territorialitetsprincipen. Syftet &r att finna en territoriell
koppling till ett skyddsland som ger det landet behorighet, 1 materiellrdttsligt hinseende, att
rikta dtgdrder med rattslig giltighet dver intrdngets hela hdndelseforlopp. Det dr déremot ty-
dligt att lokaliseringsbeddmningen ger en flexibilitet och ett stort utrymme for en argumenta-
tion som kan utnyttjas av kdranden till att forsoka kringga territorialitetsprincipen. Det finns
idag namligen i stort sett inte ndgra lagregler som klargor hur olika intrang bor lokaliseras.
Endast 1 ett fatal fall dr lokaliseringen reglerad i lag, exempelvis vid import och export som
redan namnts. I dessa fall ar det sjilvklart att intrdnget for import sker i mottagarlandet och
for export 1 ursprungslandet. I 6vriga fall &r det upp till varje lands nationella domstolar, 1 den
man EU-domstolen inte tagit nagon stillning, att sjdlva bedoma var intrdnget ska lokaliseras.
Lokaliseringsbeddmningen blir till sin natur individuell och unik for varje intrdng och imma-
terialrattighet. Det bakomliggande syftet dr antingen att forhindra spridningseffekter fran ut-
landet fran att flyta in i nationella marknader, s.k. ingdende reglering, eller att utstricka
tillampligheten av nationella immaterialrittslagar pd forhallanden utomlands och darmed
skydda rittsinnehavaren utomlands, s.k. utgdende reglering. I bdda fallen handlar det om ett
samspel om var intrdngshandlingen (ursprungslandet) och effekten av denna (mottagarlandet)
finns. Ett intrang kan teoretiskt sett lokaliseras till antingen ursprungslandet eller mottagar-
landet i dessa fall. En valfrihet uppstér for domstolen som har att avgora malet.

Det torde vara klart att intrangshandlingar foretagna utomlands men som har en direkt effekt i
skyddslandet kan anses som intrang begangna péd den sistnimnda orten. Denna s.k. effektdok-
trin har stdd i ett flertal mal fran EU-domstolen och har ett starkt teoretiskt stod. Om eftek-
torten, eller ndrmare bestimt mottagarlandet, inte skulle anses vara en tillricklig territoriell
koppling skulle det vara mojligt for intrdngsgoraren att forflytta sin verksamhet till in-
trangsparadis och ddrmed undgd ett ansvar. Det har gjorts géllande att sddana manipulativa
arrangemang bor forsoka motverkas genom lokaliseringsbedomningen.’%® Intrangsgéraren
bor inte kunna forlita sig pd en strikt territorialitetsprincip, som for dvrigt har bekréftats att
inte existera i immaterialritten. I en digitaliserad nirvaro, dér intrdng Over internet med lat-
thet kan skrida Over granser, dr det dock viktigt att i dessa sammanhang uppstélla rikt-
ningskriterium for att avgrénsa effekten. S& har dven gjorts i EU-domstolens réttspraxis.

Nackdelen med en lokalisering grundad pa intrangets effekt &r att, trots att riktningskriterium
uppstills, det potentiellt kan begas intring 1 flera linder. En fragmenterad processforing och
en distributiv tilldmpning av lagar blir f6ljden 1 den internationella privat- och processritten.
Att da istdllet lokalisera intrdnget till ursprungslandet, dér intrdngshandlingen foretas, bor
beaktas som en alternativ mdjlighet. I utldndsk réttspraxis och i vissa uttalanden fran EU-
domstolen torde det kunna dras slutsatsen att intrdng kan lokaliseras till ursprungslandet.>** 1
ett fatal fall, nimligen sidndningar via satellit, &r en sddan lokaliseringsbeddmning uttryckli-
gen vald 1 svensk lagstiftning och EU-direktiv. Ursprungslandet som lokaliseringsort har som
kint fordelen att den undviker en alltfor splittrad beddmning nér effekten ar mdjlig att vid-
kénnas i ménga lidnder. Aterigen har den dock nackdelen att den enkelt kan manipuleras

563 Se avsnitt 5.3.2.1 ovan.
564 Se avsnitt 5.3.3.1 ovan.
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genom att intrangsgoraren viljer att foreta handlingen pa en ort med lagt eller obefintligt im-
materialrattsligt skydd. Ursprungslandet som lokaliseringsort fyller dirmed framst en lamplig
funktion nédr graden av harmonisering dr omfattande. Eftersom en valfrihet uppstir for en
domstol att vilja lokaliseringsprinciper dr det dock mdjligt att utnyttja det sagda och enbart
tillimpa principen nér intrdngshandlingen har foretagits 1 ett land med en godtagbar nivé av
immaterialrattsligt skydd och i andra fall, ndr handlingen har foretagits i ett intrdngsparadis,
folja effektdoktrinen. En sddan atskillnad dr teoretiskt sett mojlig, men kan kritiseras som
oforutsdgbar och nirmast som diskretionir till fordel for rittsinnehavaren.

Betydligt svérare lokaliseringsfragor uppkommer nér intrangshandlingarna uppdelas mellan
olika ldnder eller ndr effekten endast &r indirekt i skyddslandet. Det rdder i de flesta av dessa
fall inte ndgon enighet pé internationell nivd om hur intranget ska lokaliseras och om nagot
intrang overhuvudtaget begés. Forklaringen ligger i att den territoriella kopplingen &r svagare
och att risken for en vidstriackt extraterritoriell tillimpning diarmed ar storre. Réttspraxis fran
svenska domstolar och EU-domstolen saknas i stort sett. Ndgra viktiga typsituationer som har
berdrts dr nir en intrangsgorare fran utlandet kan anses medverka till ett intrang som négon
annan begar i skyddslandet eller ndr komponenter till en immaterialréttsligt skyddad produkt
tillverkas i separata ldnder eller exporteras fran skyddslandet for att sedan sammanséttas pa
annan ort. En ytterligare situation dr ndr en medverkanshandling foretas i skyddslandet till en
intrangshandling utomlands som enbart i utlandet, och alltsé inte i skyddslandet, innebar ett
intrdng.

Det finns goda skl att vara forsiktig med en extraterritoriell tillimpning vid lokaliserings-
beddomningen. Klart dr att en viss extraterritoriell tillimpning dr nddvandig och méste foretas
for att overhuvudtaget kunna beivra gransdverskridande immaterialrittsintrdng. Men det finns
som beskrivits ovan ocksa situationer nir den territoriella kopplingen ar svagare och da det
inte alls dr okontroversiellt om en extraterritoriell tillimpning ar lamplig eller inte. En forsta
risk som har identifierats &r att intrangsgdraren potentiellt kan begé intrang i bade ursprungs-
landet och mottagarlandet. Om réttsinnehavaren viljer att védcka talan i bada ldnderna kan
alltsd dubbelt ansvar, och saledes dubbelt skadestiand, teoretiskt sett aktualiseras. Samtidigt
kan olika utgdngar i respektive land bli ett resultat, med den praktiska foljden att det racker
for kdranden att vinna en intrdngsprocess for att, forutsatt att domen kan erkdnnas och verk-
stdllas, f4 stopp pa samtliga intrdng som kan lokaliseras under samma héndelseforlopp.
Fordelarna med detta ir uppenbara for kiiranden. Annu stdrre risker uppstar nér det ror sig om
en vidstrackt extraterritoriell tillimpning. Risken finns d4 att en lokaliseringsbeddmning ans-
es inkrékta pa andra staters suverdnitet att sjdlv avgora och avgrinsa innehéllet av nationella
immaterialrdttigheter, som avser att reglera forhdllanden 1 respektive skyddsland och inte
utanfor. Dartill uppstar en oforutsdgbarhet for aktorer att pa forhand avgora var och om ett
intrang kan begés s fort handlingen fOretas delvis 1 ett visst land eller far indirekta effekter
dér. En for vidstrickt extraterritoriell tillimpning underlater sdlunda att ta hinsyn till den re-
alitet som idag finns. Ndgon internationell harmonisering i stor utstrdckning existerar inte och
darfor skiljer sig oundvikligen nivan pa det immaterialrittsliga skyddet, ibland i vdsentliga
hénseenden, &t mellan olika ladnder. Att di forsoka utstrdcka en hogre nivéd av skydd frin ett
land till andra linder kan betraktas som mindre l&mpligt. Aterigen ir stor forsiktighet beritti-
gad.
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6.5 Forhallandet mellan territorialitet och extraterritori-
alitet i gransdragningen mellan immaterialratt och in-
ternationell privat- och processratt

Det sagda innebér att en lamplighetsavvigning inte enbart foretas pa det internationella pri-
vat- och processrittsliga planet. Redan inom ramen for lokaliseringsbeddmningen av intrang,
som dr en materiellréttslig frdga, bor dylika och forsiktiga avvégningar goras mellan de 1dmp-
lighetsskél som talar for och emot en extraterritoriell tillimpning. Som framgétt fran ovan
paminner ocksd lamplighetsskdlen mycket om varandra i bada fallen. Det handlar om att ta
hinsyn till dels de praktiska och rittsliga konsekvenserna for parterna i en internationell kon-
text, dels vilken innebord som valet far for berdrda stater. For att i mojligaste man undvika
alltfor vidlyftiga lokaliseringsbedomningar bor fokus inte vara pa att enbart identifiera en ter-
ritoriell koppling, utan en vasentlig sdédan som tar hdnsyn till omstandigheterna i det enskilda
fallet. Territorialitet och extraterritorialitet bor séledes varken tillimpas pa ett strikt eller vid-
strackt sdtt inom den materiella ritten eller den internationella privat- och processritten.

Ett sadant hir forhéllningssatt till territorialitet och extraterritorialitet far vdsentliga, men rim-
liga, konsekvenser. Det undviker att intrangsparadis utnyttjas for att obehindrat sprida vidare
intrangsprodukter till andra linder med ett hogre immaterialréttsligt skydd, men det respek-
terar samtidigt de forstnimnda ldndernas sjdlvbestimmanderitt och det faktum att nagon om-
fattande harmonisering inte existerar i det internationella immaterialrittsliga réttssystemet.
Bada dessa motpoler méste balanseras. Eftersom fragorna har en stor inverkan pa immaterial-
ratten kan det ifrdgasittas om det ar ladmpligt att det framfor allt dr, sdsom det ser ut i
dagslaget, domstolarnas roll att fora fram denna rittsutveckling. Fragorna anknyter till poli-
tiskt kénsliga forhdllanden i en internationell kontext och det kan diskuteras om det inte vore
rimligare att lata de besvaras i lagstiftning istéllet.

Onekligen komplicerar det beskrivna forhallandet mellan territorialitet och extraterritorialitet
den bedomning som domstolar har att gora. Den territoriella begransningen far en tvddelad
betydelse 1 immaterialrdtten och den internationella privat- och processritten, samtidigt som
hénsyn i bdda leden maste tas till andra lamplighetsskal for att undvika en alltfor strikt eller
vidstrackt tilldmpning av territorialitetsprincipen. Det fortjdnas att pAminnas om att det ovan
sagda dr att enbart betrakta som att ange ramarna for hur bedomningarna ska goras. De olika
detaljfrigor som inom dessa ramar kommer att behdva besvaras kan inte uttémmande up-
priknas, utan far istéllet forvintas besvaras i1 framtida réttstillimpning och lagstiftning. Med
detta dr det sista ordet knappast sagt.

6.6 Framtida losningsmodeller

Redan idag kan, som beskrivits ovan, territorialitet som ett hinder i stort sett undvikas genom
en extraterritoriell tillimpning, bade pé det materiella och internationella privat- och process-
rittsliga planet. Som ocksd forklarats finns det dock tydliga risker och osékerheter med en
sadan tillimpning och en forsiktighet &r utan tvivel berittigad. Med andra ord existerar enligt
gillande rdtt en potentiell 16sningsmodell pd den territoriella begrénsningen i det interna-
tionella immaterialrittsliga réttssystemet, men for att undvika de nackdelar som ndmnts kan
det med fog ifragasittas om rittslaget dr &ndaméilsenligt. Territorialitetsprincipens i stort sett
oreglerade och oklara ursprung kan latt leda till missforstind och tveksamma avvigningar
som pa ett otillborligt sétt favoriserar nationella intressen. En forsta och naturlig framtida 16s-
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ningsmodell dr darfor att kodifiera innebdrden och ridckvidden av territorialitetsprincipen
genom harmonisering. Sddana forsok har som bekant redan gjorts pa det internationella pri-
vat- och processrittsliga planet i bl.a. CLIP Principerna och ALI Principerna. Nagra forsok pé
det materiellrittsliga planet saknas, forutom WIPO:s rekommendation om skydd for kén-
netecken vid anvdndning pd internet. Att pa en internationell eller global nivé dstadkomma en
bindande traktat pd omradet kan knappast forvintas pa grund av den stora diskrepans som
finns mellan utvecklade och utvecklande ldnder. Det nidrmaste som skulle kunna &stadkom-
mas dr multilaterala traktat mellan ett begrénsat antal ldnder, formodligen uteslutande utveck-
lade ldnder. Aven ett icke bindande dokument ska dock inte underskattas, eftersom det kan
aberopas som stod for en argumentation i réttstillimpningen i olika nationella domstolar.
Genom omfattande rittstillimpning i olika ldnder kan det pa ldngre sikt mycket vil f& samma
eller ett nirliggande resultat.

Det ér klart att en 16sning bor efterstrdva att nd en internationell krets. Den territoriella be-
gransningen dr som ként ett internationellt problem som samtliga ldnder i vdrlden méter inom
immaterialritten. Internationell harmonisering pa materiellrittslig eller processrittslig niva
kan aldrig helt undvika de hinder som territorialitet medfor. Kolliderande réttighetsansprak
skulle namligen fortfarande kunna uppstd. En andra losningsmodell skulle dirmed vara att ha
enhetliga och gemensamma rittigheter tillsammans med en narmare materiellréttslig och pro-
cessrdttslig harmonisering. Men dven detta forslag dr bortom en nira och sannolik framtid,
ndgot som bekriftas av de betydande svérigheter som framkom under férhandlingen for det
europeiska patentet med enhetlig verkan. En global immaterialrittighet kan blott betraktas
som en utopi.

Utan en materiell, processuell och rittslig harmonisering skulle territorialitet som ett hinder 1
det internationella immaterialrattsliga rattssystemet aldrig helt forsvinna. Ett internationellt
problem kan inte 16sas utan en internationell 16sning. Om en harmonisering inte nés blir f6lj-
den att det i princip aterstar att pa nationell och regional niva lata reglera och tolka begrin-
sningen med ledning av de ramar som ges av forhdllandet mellan territorialitet och extraterri-
torialitet. Aven inom dessa ramar ges som framgatt ett utrymme for olika tolkningar och
bedomningar. Det sagda kan framstd som en mindre hoppfull framtid, men &r dessvirre ett
resultat av den grinsoverskridande realitet som idag existerar. I takt med globaliseringen och
internets framvéaxt kan kollisioner mellan territoriella réttigheter i olika ldnder inte undvikas
utan att behova Overga till en extraterritoriell tillimpning. Detta &r ndgot som ar viktigt for
domstolar att ha i1 beaktande vid réttstillimpningen. Om svaret inte ges i1 nationell lagstift-
ning, vilket endast &r fallet i mycket begrinsad utstrackning, blir det domstolarnas ansvar att
16sa de komplicerade och sviravvigda situationer som den territoriella begrdnsningen inom
immaterialritten ger upphov till. Vikten av att da varken anamma en strikt territoriell begréin-
sning eller en vidstriackt extraterritoriell tillimpning kan inte understrykas nog. Ett séddant
forhéllningssatt bidrar till frimjandet av immaterialréttens internationalisering och darmed till
den funktion som det internationella immaterialréttsliga réttssystemet har att balansera mot-
stdende intressen i syfte att frimja intellektuellt skapande, inte enbart pa en nationell eller re-
gional niva, utan pa en global sadan.
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