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Immaterialrittens territorialitet

1 Bakgrund

Enligt den traditionella uppfattningen giller den s.k. territorialitetsprincipen i
immaterialritten, vilket innebar att immateriella rittigheter anses vara territori-
ellt begrinsade. Registrerade réttigheter (bl.a. patent, registrerat varumirke, nyt-
tighetsmodellritt, monsterritt) dr begrinsade till den stats territorium for vilka
de har beviljats.! T.ex. ett finskt patent giller endast i Finland. I praktiken bety-
der det att ett utnyttjande av den tekniska I6sningen som skyddas av patentet r
tillatet utanfor landets grianser. Import till Finland av en sadan utomlands lagligt
tillverkad produkt dr ddremot inte tillaten. P4 motsvarande sitt giller territoria-
litetsprincipen for varumérken. Det dr inte ovanligt att samma marke har regist-
rerats av olika personer i olika ldnder. Lat oss anta att foretag A har registrerat
varumirket X for skor i Tyskland, och foretag B har registrerat samma varu-
mirke X for skor i Finland. Om A vill exportera skorna till Tyskland eller om B
vill exportera till Finland, sitter den andra partens varumérkesregistrering stopp
for anvindningen av samma varumérke for samma slags varor.

Oregistrerade rittigheter (upphovsritt, oregistrerad monsterritt/designskydd
och inarbetade varumérken) uppkommer inte genom myndighetsbeslut. Territo-
rialitetsprincipen giller dock dven dem. Enligt territorialitetsprincipen far varje
land sjdlvstidndigt avgora om en skapelse eller ett kdnnetecken uppfyller kraven
for upphovsritt, designskydd eller inarbetat varumérkesskydd. Det innebér att
dven om en person har upphovsritt till ett verk i Finland far han inte automatiskt
skydd i ett annat land.?

Territorialitetsprincipen innebér dock inte att kriterierna for skydd far vara
hur som helst utformade. De internationella immaterialrittskonventionerna
(framst Bernkonventionen for upphovsrittens del och Pariskonventionen for det
industriella rittsskyddets del) foreskriver att principen om nationell behandling
skall tillimpas pa utlindska skyddsobjekt, vilket innebir att utlinningar inte kan
fa ett simre skydd #n de egna medborgarna. Dessutom anger konventionerna
och EG-ritten vissa minimikriterier for skyddet. Klart dr dock att det finns sto-
ra variationer i kriterierna for skydd i olika ldnder.

! UIf Bernitz & Gunnar Karnell & Lars Pehrson & Claes Sandgren, Immaterialrétt och
otillborlig konkurrens (Stockholm 2001), s. 13.

2 Se Stig Stromholm, Upphovsritt och internationell privatritt (Stockholm 2001), s. 187:
»Nir svensk upphovsritt tillimpas pa "utlindska’ verk, édr de svenska reglerna om verkshojd
géllande, oavsett vad ritten i verkets "hemland’ ma foreskriva.»



Immaterialrdittens territorialitet 573

I en traditionell industriell virld 16ser territorialitetsprincipen konflikten
mellan rittigheter i olika linder pa ett forhéllandevis tillfredsstdllande sitt. In-
ternet har dock skapat en rad problem, som har gjort att man har borjat ifraga-
sdtta den strikta territorialitetsprincipen pa grund av dess negativa sidoeffekter
ien Internetmiljo. Syftet med den hir artikeln ir att diskutera territorialitetsprin-
cipen, dess effekter och alternativ till den.

2 Territorialitetsprincipen

Territorialitetsprincipen kan ges olika innehall, men vanligen brukar man hin-
visa till tva aspekter ndr man talar om territorialitetsprincipen. For det forsta &r
immateriella réttigheter territoriellt begriansade till den beviljande statens ter-
ritorium. Det innebir att immaterialrittslagarna inte tillimpas pa verksamhet
som har foretagits utanfor landets grinser. Uttryckt pa ett annat sitt krivs alltsa
for tillimpningen av immaterialrittslagarna, och foljaktligen for att ett immate-
rialréttsintrang skall vara for handen, att intrangshandlingen har dgt rum inom
landets grinser.’

For det andra kan man med territorialitetsprincipen hinvisa till forhallandet
mellan immateriella réttigheter i olika ldnder. Territorialitetsprincipen i denna
andra bemirkelse betyder att réttigheterna i olika ldnder dr oberoende av varan-
dra. Pa vilket sitt de uppkommer, skyddsomfang m.m. avgors oberoende av hur
samma fragor har 19st i ett annat land. Det har sagts att varje stat avgor sjdlv om
och i vilken omfattning en immaterialritt uppkommer inom dess territorium.*
Territorialitetsprincipen i denna bemirkelse brukar kallas sjédlvstandighetsprin-
cipen.” Om man vill fd samma kinnetecken, uppfinning m.m. skyddat i flera
ldander blir man tvungen att soka skydd separat for varje land.® Genom dessa i
forhallande till varandra oberoende rittigheter skapas »knippen» av nationella
rittigheter (pa tyska kallas detta kegelsche Biindeltheorie). For att uttrycka det-

3 Detta dr dock inte en nodvindig tolkning av territorialitetsprincipen. Se Richard Fentiman,

»Choice of Law and Intellectual Property» i verket Drexl & Kur (eds), Intellectual Property
and Private International Law (Oxford/Portland 2005), s. 129-148 pas. 137: »What constitutes
an act “within’, or sufficiently connected with, a country is merely a matter of definition. A
country can always by legislation extend the range of connecting factors that attract the protec-
tion of its laws. In principle, what constitutes an infringement may extend not merely to dam-
age occurring in a given state, but more broadly to acts originating there, or having indirect
effects there. For, conceptually, territoriality means only that a territorial connection must ex-
ist between particular conduct and a given law.»

4 Martin Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht (Kéln/Ber-
lin/Miinchen 2004), s. 22.

3 Pirkko-Liisa Haarmann, Immateriaalioikeuden oppikirja (Helsinki 2001), s. 8. Bernitz
m.fl., a.a., s. 9.

¢ Genom olika arrangemang (bl.a. EPC och Madridprotokollet) har man forenklat mojlig-
heterna att soka skydd i flera ldnder samtidigt.
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ta oberoende har man i den internationella upphovsritten anvént begreppen droit
indépendant och dess motsats droit acquis.” Med droit acquis avses att upphovs-
riatten kommer till stand i ett land (ursprungslandet), och andra ldander erkdnner
den sd uppkomna ritten som en egendomsritt. Om upphovsritten anses vara en
droit indépendant menar man dédremot att forutsédttningarna for uppkomst,
skyddsomfiang m.m. regleras sjilvstindigt av varje land. Den gillande synen dr,
helt i enlighet med territorialitetsprincipen, att upphovsritten &r en droit indé-
pendant.

Alternativet till territorialitetsprincipen skulle vara universalitetsprincipen,
som innebir att rittighetens bestand, skyddsomfang m.m. avgors endast enligt
en lag, ursprungslandets lag (lex originis), som dr det land dir rittigheten upp-
kommit, dér rittighetshavaren har sitt hemvist eller dylikt. Ursprungligen till-
lampades universalitetsprincipen i den tyska varumirkesritten. Universalitets-
principen innebar t.ex. i ett avgorande fran tyska hogsta domstolen (Reichsge-
richt) att den tyska varumirkeslagen tillimpades pa kidnneteckensanviandning i
USA.? Det forutsattes dock vid intrang som forsiggick i sin helhet utanfor Tysk-
land att nigon av parterna var tysk medborgare. Aven om den tyska varumirke-
slagen tillampades extraterritoriellt gavs inte utldndsk rdtt samma stillning i
Tyskland, varfor universaliteten endast géllde tyska rattigheter. Universalitets-
principen kritiserades savil i rittspraxis som i doktrinen. Man fiste sig sérskilt
vid att skyddet utanfor landet blev beroende av den inhemska registreringens
bestand. Man ansag att en ogiltigforklaring av den inhemska registreringen inte
automatiskt borde leda till att dven skyddet i utlandet blev verkningslost. Vi-
dare anfordes att det var odndamalsenligt att man fick skydd i sddana lédnder dér
man inte sjdlv anvinde mirket. Likasa ansags det otillfredsstillande att man var
tvungen att skaffa en tysk registrering fastdn mirket endast anvindes utomlands.
Det kunde ocksa finnas registreringshinder i Tyskland som saknades utomlands.
Det anséags ocksa att ett virldsomfattande skydd for tyska registreringar var
ingrepp i andra staters suverinitet. Argumenten for universalitetsprincipen for-
svagades ytterligare i och med de internationella immaterialrittskonventionerna
som bygger pa territoriellt begrinsade rittigheter. Man anforde ocksa att utom-
lands verksamma foretag fick en oproportionerlig undersokningsplikt vid intro-
duktionen av nya mérken, eftersom de var tvungna att soka efter hinder inte
enbart bland nationella registreringar utan dven bland utlidndska.

Territorialitetsprincipen kan underbyggas med ett flertal, mer eller mindre
hallbara, argument. Enligt forvaltningsbeslutsargumentet maste immateriella
rittigheter vara territoriellt begrinsade eftersom de kommer till genom beslut

7 Mireille van Eechoud, Conflict of Laws in Copyright and Related Rights. Alternatives to

the Lex Protectionis. (The Hague 2003), s. 99.
8 Ebner, a.a., s. 23.
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av en nationell myndighet som saknar behorighet utanfor landets grinser. Alla
registrerade réttigheter beviljas av en myndighet, som dr nationell (t.ex. Patent-
och registerstyrelsen), supranationell (t.ex. OHIM) eller internationell (t.ex.
Europeiska patentorganisationen, EPO)°. Det har invints att alla subjektiva rit-
tigheter grundar sig pa statliga beslut, som forutom forvaltningsbeslut dven kan
vara lagstiftningsatgirder.'® Dirfor har det ifragasatts att de statliga beslutens
territoriella begriansning skulle vara det som skiljer immaterialritten fran andra
réittigheter. Inarbetade varumérken, oregistrerade monster och upphovsrittsligt
skyddade verk far skydd utan forvaltningsrittsliga beslut. Bernkonventionen
artikel 5.2 forbjuder uttryckligen sadana formaliteter som forutsittning for
skydd. I och med att territorialitetsprincipen anses gélla dven for dessa réttighe-
ter som uppkommer utan ett myndighetsbeslut har det papekats att férvaltnings-
beslutsargumentet inte kan vara det som skiljer immaterialritten fran andra
subjektiva rittigheter.!! Privatritten, till skillnad fran offentlig ritt (inklusive
straffritten), kan i regel tillimpas pa sakforhallanden som #dger rum utanfor
landets grinser om den internationella privatrittens lagvalsregler sa foreskriver.
T.ex. i det s.k. Rom II-forslagets'? artikel 3.2 anges att om skadelidanden och
skadevallaren vid utomkontraktuell skada har sin s.k. vanliga vistelseort i sam-
ma land tillimpas lagen i det landet i stillet for huvudregeln om skadeortens lag.
Pa detta vis far vistelseortens lag en extraterritoriell tillimpning eftersom den
tillimpas pa sakforhallanden som &gt rum utanfor landets grinser. Man fragar
sig varfor just immaterialritten skulle krdva en strikt tillimpning av territoria-
litetsprincipen, da den annars inom privatritten inte i regel forekommer.
Suverdnitetsargumentet har sagts stoda territorialitetsprincipen eftersom
varje suverin stat har ritt att sjdlv bestimma innehallet i de lagar som tillimpas
pa dess omrade.!* Universalitetsprincipen skulle innebira att den inhemska im-
materialritten dven skulle tillimpas pa sakforhallanden som dgt rum utomlands.
Suverinitetstanken omfattar dock enligt internationell rétt inte ndgon sadan ritt
som suverénitetsargumentet ger vid handen. I det s.k. Lotus-malet som avgjor-
des av Permanent Court of International Justice den 7 september 1927 konsta-
terades att en extraterritoriell tillimpning av lagar inte dr forbjuden om det finns
ett dkta samband (genuine connection) mellan den person som lagen skall till-
lampas pé och staten i fraga.'* Om det finns ett sddant samband finns inga hinder

®  EPO:s behorighet grundar sig pd Europeiska patentkonventionen (FordrS 8/96) som in-

forlivats genom forordning 117/1996 om ikrafttridande av konvention om meddelande av
europeiska patent (europeisk patentkonvention).

10 Ebner, a.a., s. 28. Eechoud, a.a., s. 97.

" Ebner, a.a., s. 28 f.

12 Forslag till Europaparlamentets och Radets forordning om tillamplig lag for utomobliga-
toriska forpliktelser (ROM II) KOM (2003) 427 slutlig.

3 Ebner, a.a., s. 28.

4 Se Permanent Court of International Justice, The Case of the S.S. »Lotus», http://www.
worldcourts.com/pcij/eng/dsecisions/1927.09.07_lotus/, himtat 19.8.2005: »Far from laying
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for en extraterritoriell tillimpning av de inhemska rittsreglerna. Territorialitets-
principen kan saledes inte motiveras med stod av suverénitetsargumentet. '3

Territorialitetsprincipen har dven baserats pa immaterialréttens immateriel-
la natur, dess allestddesnérvaro (ubiquity’®), vilket innebér att flera personer
samtidigt kan inneha och anvinda det immateriella objektet utan att de andra
personernas innehav pa nagot sitt paverkas (allstiddesndrvaroargumentet).'” Det
har sagts att man pa grund av denna allestddesnérvaro inte pd samma sitt kan
knyta en immateriell rittighet till ett visst territorium som ett fysiskt objekt, en
sakritt, varfor det dr naturligt att acceptera att i olika linder uppkomna rittig-
heter &r oberoende av varandra och territoriellt begrinsade. Problemet med ar-
gumentet &r att territorialitetsprincipen inte dr nagon nodvindig foljd av den
immateriella naturen. Tviédrtom visar ju tysk rétt att universalitetsprincipen var
det man forst provade pa.

Territorialitetsprincipen kan dven underbyggas med att lagstiftaren medve-
tet sjalv har begrénsat tillimpningsomradet for immaterialrittslagarna till lan-
dets territorium (sjdlvbegrdansningsargumentet).'® Problemet med argumentet &r
desamma som med suverdnitetsargumentet, d.v.s. att den internationella rétten
inte forutsitter ndgon sjilvbegrinsning. Aven om nigon plikt till sjalvbegrins-
ning inte finns dr det mojligt att lagstiftaren har valt att begridnsa tillampnings-
omradet. Nagon uttrycklig begrinsning i immaterialréttslagarna finns inte. Dé-
remot kan det utldsas ur immaterialrittslagarna att lagstiftaren har haft en ter-
ritoriellt begrinsad rittighet i tankarna. T.ex. anger 3 § patentlagen inte var ett
forbjudet utnyttjande skall ske for att vara ett patentintrang. Enda undantaget
utgors av forbudet mot att bjuda ut ett patentskyddat forfarande for anvéindning
»hir i landet». I friga om varumirken kunde man pa basis av 4.1 § varumirke-
slagen fa den uppfattning att den dven tillimpas pa sakforhallanden som har dgt
rum utanfor landets grénser:

Riitt till varukdnnetecken enligt 1-3 § innebér att ndgon annan dn innehava-
ren inte i ndringsverksamhet far anvinda ett ddrmed forvixlingsbart kin-
netecken for sina varor, vare sig pa varan eller dess forpackning, i reklam
eller affirshandlingar eller pa nagot annat sitt, inbegripet muntlig anvénd-
ning. Det som sdgs hdr skall gilla oavsett om varan tillhandahalls eller dr

down a general prohibition to the effect that States may not extend the application of their laws
and the jurisdiction of their courts to persons, property and acts outside their territory, it leaves
them in this respect a wide measure of discretion, which is only limited in certain cases by
prohibitive rules; as regards other cases, every State remains free to adopt the principles which
it regards as best and most suitable.» Se dven The Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guate-
mala), International Court of Justice, April 6, 1955, 1955 I.C.J. 4.

5 Se dven Eechoud, a.a., s. 97 f.

16 "Ubiquity’ definieras som »the state of being or seeming to exist everywhere at once;
omnipresence, real or seeming». Ordet har sitt ursprung i latinets ubique som betyder overallt.
Se The New International Webster’s Student Dictionary of the English Language (1996).

7" Ebner, a.a., s. 30.

'8 Ebner, a.a., s. 31.
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avsedd att tillhandahdllas hdr i landet eller utomlands eller om den infors
till finskt territorium for att anvindas, forvaras eller lagras i ndringsverk-
samhet eller for att transporteras vidare till tredje land i detta syfte.

Bestdammelsen har dock till sitt syfte att forbjuda tillverkning for export dér
ingen forsiljning alls sker i Finland. Nagot avsteg fran territorialitetsprincipen
gors ddremot inte. Inte heller i upphovsritten finns ndgon allmin begrinsning
av tillimpningsomradet &ven om 63—64a § upphovsrittslagen foreskriver vissa
begrinsningar i tillimpningsomradet. Aven om immaterialriittslagarna inte ex-
plicit anger det territoriella tillimpningsomradet kan man anta att lagstiftaren
implicit har utgatt fran att réttigheterna &r territoriellt begrinsade."

Det foretagsekonomiska argumentet motiverar territorialitetsprincipens ex-
istens med att man skall fa vilja i vilka ldinder man vill ha skydd. Man skall inte
tvingas att ha ett viarldsomfattande skydd, om man inte uttryckligen vill ha det.
Det finns en midngd varumirken vars anvindning begrinsar sig till sma mark-
nader, och som aldrig har nigon som helst betydelse utanfor registreringslandet.
Sma foretag har dessutom begridnsade resurser att beivra intrang, varfor det ar
bittre att endast ha skydd i sadana linder som man sjdlv uttryckligen har valt.
For varumirkens del spelar dven kidnnetecknens begrinsade antal in. Darfor dr
det bittre att territorialitetsprincipen tillater att ndgon annan far anvinda mirket
i ndgot annat land for varor/tjinster av samma eller liknande slag.

Enligt oenighetsargumentet maste immateriella réttigheter vara territoriellt
begrinsade eftersom man inte har natt enighet om skyddsforutsittningarna. Man
har jamfort immateriella rittigheter med annan egendom, och konstaterat att
territorialitetsprincipen har sin grund i att dganderétten till fysiska objekt dr
praktiskt taget universellt accepterad medan forutsittningarna for nér skydd
uppkommer till immaterialrittsliga skapelser 4r omstridda.?® Sa linge som man
inte har natt enighet i fraga om forutséttningarna for skydd maste rittigheterna
vara territoriellt begrinsade.

Det starkaste stodet for territorialitetsprincipen gar att finna i de internatio-
nella konventionerna (konventionsargumentet). De internationella konventio-
nerna som har en stor betydelse inom immaterialritten (framst Bernkonvention,
Pariskonventionen och TRIPS-avtalet) reglerar inte direkt frigan om det terri-
toriella tillimpningsomradet. Ddremot kan man sédga att konventionerna implicit
bygger pa territorialitetsprincipen.?! De dr skrivna pa ett sétt som visar att man

9 Se Stromholm, a.a., 55 for svensk upphovsritts del: »Vad som éverhuvudtaget inte fram-
gar av nagot stadgande i URL [...] dr om det finns nagra andra begrinsningar i URL:s till-
limpningsomrade 4n de som anges i 60 §. [...] maste det dessutom antagas att URL i sin helhet
bygger pa den implicita forutséttningen att svensk upphovsritts tillimpningsomréade ér begrin-
sat [...] i territoriellt hdnseende» (kursiveringen i originalet).

20 Eechoud, a.a., 102 f.

2l Se Stromholm, a.a., s. 37 fér Bernkonventionens del: »I art. 5 mom. 2 kommer [...] den
s.k. territorialitetsprincipen, indirekt till uttryck» (kursiveringen i originalet). Se dven Eechoud,
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utgatt fran att immateriella rittigheter dr territoriellt begrinsade. De regler som
finns i konventionerna skulle det inte finnas behov av om rittigheterna var uni-
versella. Detta framgér av Pariskonventionen artikel 5.1 (patent) och 6.1 (varu-
mérken), som anger den s.k. sjdlvstindighetsprincipen: de nationella patenten
och varumirkena dr oberoende av varandra.?? Det att en réttighet i ett land ogil-
tigforklaras har ingen inverkan pa en réttighet i ett annat land. Réttighetens
uppkomst dr oberoende av réttighetens existens i ursprungslandet. Om rittighe-
terna var universella skulle det finnas ett samband mellan rittigheten i ursprungs-
landet och rittigheten i alla andra ldnder: de utldndska rittigheterna skulle vara
beroende av att det finns en giltig rittighet i ursprungslandet. Aven principen
om nationell behandling, som innebir att utlinningar skall atnjuta samma niva
av skydd som de egna medborgarna, vilar pa en grundval som utgors av territo-
rialitetsprincipen.* Om rittigheterna var universella skulle det inte finnas nagot
behov att sérskilt foreskriva nationell behandling.

Territorialitetsprincipen har linge omfattats som den allenaradande synen
pé utstrickningen av immaterialrittens geografiska tillimpningsomréade. Detta
har gillt framfor allt kontinentaleuropa. Territorialitetsprincipen medfor dock
en hel del oldgenheter, varav endast tva kan kort diskuteras hir. Territorialitets-
principen stiller till problem nir den internationella behorigheten for domstolar
skall bestimmas, om det finns flera svarande som gor intrang i samma kénne-
tecken eller samma uppfinning (som dock bygger pa olika registreringar), och
nér lagvalsfragan skall avgoras, om intrang dger rum i flera lander.

3 Territorialitetsprincipen och jurisdiktion

I tvister med internationell anknytning dr det viktigt att skilja mellan domstolens
internationella behorighet, d.v.s. under vilka forutséttningar en domstol far ta
upp en sak till provning, och lagval, d.v.s. vilket lands lag som skall tillimpas
pa tvisten. I friga om domstolsbehdrigheten skiljer man mellan funktionell be-
horighet, saklig behorighet, lokal behorighet och internationell behorighet
(domsritt).2* Den funktionella behorigheten har att gora med indelningen i olika
instanser: malen avancerar fran ldgsta instans (t.ex. tingsritt) via besvirsinstan-
sen (hovritt) till hogsta instans (hogsta domstolen). Fragan om fordelningen av
mal mellan de allmédnna domstolarna, forvaltningsdomstolarna och specialdom-

a.a., s. 99 som siger samma sak med hjélp av begreppsparet droit acquis och droit indépendant:
»The Berne Convention — and other intellectual property treaties — are generally held to reflect
the droits independents doctrine.»

22 Se dven Bernitz m.fl., a.a., s. 113. Se Bernkonventionen artikel 5.2 for sjélvstidndighets-
principen i upphovsritten.

2 Josef Drexl, »The Proposed Rome II Regulation: European Choice of Law in the Field of
Intellectual Property» i verket Drex] & Kur, a.a., s. 151-176 pa s. 168.

2 Se t.ex. Juha Lappalainen, Siviiliprosessioikeus I (Helsinki 1995), s. 188.
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stolarna #r en fraga om domstolarnas sakliga behorighet. Med hjilp av den lo-
kala behorigheten fordelas malen mellan olika domkretsar beldgna i olika delar
av landet. Denna fraga om laga domstol eller forum aktualiseras framst ndr man
fragar sig vid vilken tingsritt talan skall vickas.

De tre forsta formerna av behorighet har att gora med den statsinterna for-
delningen av méal mellan olika domstolar, medan den internationella behorighe-
ten anger nir en finsk domstol har ritt att avgora ett mal med internationell
anknytning. Forst efter att man har konstaterat att finska domstolar har interna-
tionell behorighet (domsritt) i ett visst mal aktualiseras de tre andra typerna av
behorighet.

Den internationella behorigheten kan avgoras enligt nationell finsk lag
(framst internationelltprocessrittsliga principer®) eller med stod av de europe-
iska domsinstrumenten (Brysselférordningen, Brysselkonventionen och Luga-
nokonventionen).

Inom den Europeiska unionen rader fri rorlighet for domar.?® Det innebir &
ena sidan att man har strivat till att underlidtta verkstilligheten och erkdnnandet
av utlindska domar, a andra sidan att man har ett enhetligt system for nir en
utldndsk person kan vara part i en finsk process och nér en finsk person kan vara
partien utlindsk process. Det viktigaste instrumentet for att trygga denna frihet
dr Brysselforordningen fran 2001. Grunden for den fria rorligheten lades redan
1968 nir Brysselkonventionen undertecknades. Brysselforordningen &r langt
identisk med Brysselkonventionen; vissa skonhetsflickar har dock tagits bort.
Tanken &r att Brysselforordningen, i likhet med Brysselkonventionen, skall till-
lampas pa EU-medlemslidnderna. For Danmarks del tillimpas dock Brysselkon-
ventionen pa grund av att Danmark inte har godként avdelning IV i tredje delen
av EG-fordraget, som bland annat reglerar civilrittsligt samarbete dit dven fra-
gor om domstolsbehdrighet riknas (EG-fordraget artikel 65b). Det dr inte moj-
ligt for EFTA-stater att ansluta sig till Brysselkonventionen. Dirfor antog EFTA-
landerna ar 1988 den med Brysselkonventionen nistan identiska Luganokon-
ventionen, som #ven star Oppen for andra dn EFTA-ldnder.

Utgangspunkten i Brysselforordningen, Brysselkonventionen och Lugano-
konventionen ir att talan skall vickas dar svaranden har sitt hemvist (artikel 2).
I immaterialrittsliga drenden kan talan ocksa vickas med stod av artikel 5.3 dér
skadan intréiffade eller kan intréffa. Ifall svarandena é&r flera kan talan eventuellt
vickas i enlighet med artikel 6.1 dér nagon av svarandena har sitt hemvist. Om

» Se HD 2001:109.

26 Lennart Palsson, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-férordningen.
Domstols behorighet samt erkdnnande av domar i privatrittsliga tvister inom EU/EFTA-omra-
det (Stockholm 2002), s. 21.
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talan syftar till en ogiltigforklaring av den immateriella réttigheten i fraga skall
talan vickas i registreringslandet (artikel 22.4).

Den internationella behdrigheten har diskuterats ivrigt i samband med cross-
border enforcement — gransoverskridande genomdrivande — av immateriella
rittigheter. Intresset for cross-border enforcement har varit stort speciellt for
EPC-patenters del, som i praktiken &r identiska i olika europeiska ldnder, trots
att de grundar sig pa skilda nationella registreringar. Pa grund av den identiska
karaktiren har uppfinningsrika patenthavare forsokt hitta domstolar som &r vil-
liga att meddela sanktioner som inte enbart géller patentintrang betréiffande den
del av EPC-patentet som ér giltigt i domstolslandet, utan dven ifraga om EPC-
patent utanfor domstolslandet. Med andra ord har man foérsokt att utverka sank-
tioner som ticker alla intrang i alla designerade ldnder i Europa. Bland annat de
nederldndska domstolarna var tidigare villiga att meddela dylika pan-european,
cross-border eller extraterritorial injunctions.

Territorialitetsprincipen stéller till problem i friga om domstolens behorig-
het sdrskilt i det fall att det finns flera svarande och intrang i flera ldnder. Da
vicks fragan om Brysselforordningen artikel 6.1 blir tillimplig. I vissa fall vill
rittighetshavaren kumulera alla intrdngsmal som giller samma uppfinning till
en och samma rittegang. Ofta &r detta dock svart dels pa grund av att de olika
svarandena inte nodvindigtvis har ndgot samband med varandra och for att im-
materiella réttigheter i ljuset av territorialitetsprincipen (och sjdlvstdndighets-
principen) dr oberoende av varandra, varfor det inte finns tillrickligt samband
mellan de olika kdromalen.

Brysselforordningen artikel 6.1 har foljande lydelse:

Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan dven vickas i foljande

fall:

1) Om han dr en av flera svarande, vid domstol dér nagon av svarandena har

hemvist, forutsatt att det finns ett tillrdckligt ndra samband mellan kdroma-

len for att en gemensam handlidggning och dom skall vara pakallad for att

undvika att oforenliga domar meddelas som en foljd av att kiromalen provas
i olika rittegingar.

Pa grund av de i olika lédnder registrerade immateriella rittigheternas obe-
roende av varandra (sjdlvstindighetsprincipen, som alltsa &r ett uttryck for ter-
ritorialitetsprincipen) kan det hidvdas att det inte finns ett »tillrdckligt ndra sam-
band mellan kidromalen» och inte heller 4r en dom pakallad for att »undvika att
oforenliga domar meddelas». Nagon oftrenlighet i fraiga om domar kan inte
uppkomma, har det sagts, eftersom rittigheterna i de olika ldnderna existerar
oberoende av varandra. De uppkommer, ger skydd och upphor oberoende av
varandra. Problemet har varit sdrskilt accentuerat i fraiga om EPC-patent, som
inte bara bygger pa samma uppfinning, utan grundar sig ocksa pa den undersok-
ning som Europeiska patentorganisationen har gjort. I praktiken dr EPC-paten-
ten ett knippe nationella, men identiska, patent. Att da inte kunna kumulera
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kdromal mot flera svarande som gjort intrang i flera ldnder till en domstol fore-
faller méarkligt, speciellt i sddana fall dir det finns ett samband mellan svaran-
dena (t.ex. om de ingar i samma koncern). Fragan har dnnu inte 16sts av EG-
domstolen, varfor det fortséttningsvis kan argumenteras savil for som emot en
kumulation. Problemet har dock uppkommit pa grund av en strikt tolkning av
territorialitetsprincipen.

4 Territorialitetsprincipen och lagval

I rittegdngar med internationell anknytning, som t.ex. om ena parten dr utlandsk,
om intrdnget pastas ha begatts utomlands eller dylikt, maste domstolen fast-
stilla vilket lands lag som skall tillimpas pa tvisten (efter att den har konstaterat
att den har internationell behorighet). Om en finsk hotellkedja vécker talan i
Finland mot ett tyskt hotell for att det tyska hotellet har i sin Internetmarknads-
foring anvint ett kiinnetecken som den finska hotellkedjan har registrerat som
varumirke i Finland fragar man sig om finsk, tysk eller eventuellt ndgot annat
lands ritt skall tillimpas.

Den allmént accepterade lagvalsregeln for immaterialrittsintrang &r att
skyddslandets lag (lex loci protectionis) tillimpas, vilket innebér att lagen i det
land for vilket skydd pékallas skall tillimpas.?”’” Om kdranden pastar att det tys-
ka hotellet har gjort intrang i det finska varumirket skall domstolen undersoka
intrangsfragan pa basis av den finska varumérkeslagen. Eftersom varumirkesla-
gen i enlighet med territorialitetsprincipen endast tillimpas pa intrdng som har
intrdffat inom Finlands grénser skulle talan forkastas om domstolen konstate-
rade att inga intrangshandlingar har dgt rum i Finland.

Det finns tva olika tolkningar av skyddslandsprincipen. Enligt den ena tolk-
ningen innebdr skyddslandsprincipen att lagen i det land dér ett intrang har
intrdffat skall tillampas. Denna tolkning dr dock problematisk eftersom den
ger upphov till ett cirkelslut: for att kunna sluta sig till om ett intrang har
dgt rum skall man tillimpa lagen i det land dér intranget har dgt rum. Darfor
har man allt mer frangatt denna tolkning till férman for den hér foretriddda
tolkningen: skyddslandsprincipen innebér att lagen i det land i vilket kidran-
den pastar att ett intrang har intraffat skall tillampas.

Om en intrangsgorande handling leder till intrang i flera linder samtidigt,
t.ex. om ett i flera ldnder registrerat varumérke anvénds pa en hemsida pa Inter-

27 T Bernkonventionen artikel 5.2 och forslaget till Rom II-konvention artikel 8.1 sigs att

tillimplig lag #r lagen i det land déir skydd pékallas. Géngse uppfattning &r att detta inte bety-
der att lex fori skall tillampas, vilket ordalydelsen ger vid handen, utan att det &r lex loci pro-
tectionis som giller. En strikt tolkning av BK artikel 5.2 skulle innebéra att om skydd pakallas,
d.v.s. talan vicks, i ett annat land dn det land dér rittigheten giller, t.ex. for att svarandens
hemort &r belidgen utanfor skyddslandet, skulle man tillimpa domstolslandets lag.
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net, dr foljden av territorialitetsprincipen att domstolen blir tvungen att tillimpa
en mingd olika landers lagar (Mosaikbetrachtung). Sirskilt vid Internetrelate-
rade intrang blir en mosaikbetraktelse problematisk. I ett mal som skall avgoras
pé basis av utldndsk ritt dr innehallet i utldndsk rdtt en bevisfraga. Utlatanden
och vittnesmal av sakkunniga édr det som i regel krévs for att leda i bevis innehal-
let i utldndsk ritt. Om domstolen da blir tvungen att tillimpa lagen i ett flertal
lander &r det klart att tidsspillan och ineffektivitet m.m. foljer.

Man har foreslagit olika alternativ till skyddslandsprincipen, dels for att
slippa mosaikbetraktelsen, dels for att man skall slippa problemen med lokali-
seringen av intranget. Ett alternativ som har foreslagits dr en tillimpning av
ursprungslandets lag (lex originis), som skulle innebdra att man atergar till den
tidigare géllande universalitetsprincipen. T.ex. i varumérkesritten skulle lex
originis betyda att man tillimpade registreringslandets lag pa alla intrang obe-
roende av i vilket land intrangen har intréffat.® Stod for en tillimpning av ur-
sprungslandets lag kan man finna i E-handelsdirektivet, som foreskriver en till-
lampning av ursprungslandets lag, dock inte pa immaterialrittsliga sakforhal-
landen.” Ursprungslandets lag skulle ha den fordelen i forhallande till andra
alternativ att en intrangsgorare inte genom sitt eget beteende skulle kunna vilja
vilket lands lag som blir tillimplig. I fraga om bl.a. skyddslandets lag kan man
genom att utforma intranget pa ett visst sitt forsoka undvika att vissa linders
lagar tillampas medan andra linders lagar blir tillimpliga. Tillimpningen av
ursprungslandets lag skulle ocksa ha den fordelen att den skulle ge ett enhetligt
och sannolikt en hog skyddsniva eftersom rittighetshavaren skulle kunna vilja
att registrera i ett sddant land som ger ett starkt skydd.*

Invéndningarna mot universalitetsprincipen/lex originis dr de samma nu
som for hundra ar sedan. Ett praktiskt problem som &r sérskilt vért att notera &r
de forsvarade varuméirkessokningarna. Det skulle inte mera ricka med att un-
dersoka de nationella, internationella och EU-registreringarna som é&r i kraft i
det land dir kdnnetecknet anvénds, utan man skulle dven bli tvungen att under-
soka om eventuella utlindska registreringar far extraterritoriell effekt. En sidan
foljd kan inte accepteras. Speciellt om ett kinnetecken anvinds endast for na-
tionella behov dr det svart att forsta hur man kunde acceptera att en utlindsk
registrering skulle kunna férbjuda anvidndningen av detta kidnnetecken. Univer-
salitetsprincipen skulle ocksa leda till att antalet kéinnetecken som ir fria for

2 Tfraga om inarbetade varumérken skulle man da vara tvungen att tillimpa t.ex. lagen i det

land ddr mérket anvindes forst. Se Ebner, a.a., 58.

»  Europaparlamentets och radets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rittsliga
aspekter pa informationssamhillets tjinster, sirskilt elektronisk handel, pa den inre marknaden
(»Direktiv om elektronisk handel») artikel 3.1 och 3.2 samt bilagan till artikel 3.

30 Ebner, a.a., 59.
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anvindning skulle minska, eftersom en registrering i ett land skulle paverka
anviandningsmojligheterna i ett annat land.>!

Ett annat alternativ till skyddslandets lag dr domstolslandets lag (lex fori).
Tanken &r da att man skulle slippa mosaikbetraktelser genom att alla intrang mot
en svarande skulle bedomas i enlighet med domstolslandets lag. Rittegangen
skulle sannolikt dven avhandlas fortare pa grund av att domstolen skulle till-
lampa sin egen lag i stillet for att vara tvungen att forlita sig pa bevisning i
fraga om utldndsk ritt. Ett problem med lex fori dr forutsebarheten av vilket
lands lag som blir tillimplig. Det finns flera olika fora for en intrangsrittegang
(svarandens hemort, intrangsorten/-orterna, vid flera svarande nagon av svaran-
denas hemvist). Dirtill kan det spekuleras 1 mojligheten att vicka talan dér in-
trangets skadliga effekter uppkom. Det innebir att effekterna av forum shopping
inte mera skulle begrinsa sig till val av domstol, jurisdiktionsfragan och vilket
lands processritt som tillampas, utan nu skulle dven den materiella fragan av-
goras pa basis av lex fori. Forum shopping skulle foljaktligen ges storre bety-
delse. Rittighetshavaren skulle sannolikt vicka talan dédr de mest langtgaende
sanktionerna finns till buds.

En ytterligare mojlighet att minska nackdelarna med skyddslandsprincipen
dr en tillimpning av skyddslandsprincipen sa att endast lagen i det land dér ett
intrang har sitt ursprung skulle tillimpas. Skillnaden till lex originis dr att hir
ir inte réttighetens ursprung av intresse, utan sjilva intrangets ursprung. Darfor
kan man séga att det handlar om en tolkning av skyddslandsprincipens omfatt-
ning. I exemplet ovan utfordes intrangshandlingen i Tyskland, d&ven om kinne-
tecknet ocksa kunde ldsas i Finland pa det tyska hotellets hemsida. Ett intrang
forelag saledes i Finland, men intranget hade sitt ursprung i Tyskland dir sjdlva
handlingen foretogs. Det storsta problemet med denna approach ér att intrangs-
goraren kan vilja att utfora intranget i ett land dir skyddsnivan ar 1ag.*

Ett sitt att minska antalet linder dér intrang kan beivras #r att krdva (och
diarmed minska de negativa effekterna av mosaikbetraktelsen), forutom ett in-
trang i strikt bemirkelse, dven en kommersiell effekt i det landet. I artikel 2 i
WIPO Joint Recommendation concerning protection of marks, and other indu-
strial property rights in signs, on the Internet®™ anges att som varumérkesan-
vindning i ett land ridknas endast sddan anvidndning som har en kommersiell
effekt (commercial effect) i det landet. I artikel 3 anges att domstolarna skall
beakta alla relevanta omsténdigheter (all relevant circumstances) for att avgora
om en sadan kommersiell effekt dr for handen. Direfter riknas upp ett antal
faktorer som kan ha betydelse vid bedomningen av den kommersiella effekten.

31 Ebner, a.a., 60.

32 Ebner, a.a., 63.

3 http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845-04.htm#P134_6837,
23.8.2005.
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Det dr virt att notera att WIPO Joint Recommendation utgér fran territorialitets-
principen trots att den soker svar pa Internetrelaterade intrang. Eftersom WIPO:s
rekommendation inte dr bindande éterstar det att se vilken praktisk betydelse
den fér. I och for sig utgor den ett lovvirt forsok som inte allt for mycket skiljer
sig fran géllande ritt.

5 Konklusion

Aven om territorialitetsprincipen emellanit har ifrigasatts 4r de immateriella
rittigheterna trots allt i grunden territoriella. Det finns dock ett konstant behov
av att omvirdera territorialitetsprincipens stéllning t.ex. vid internetrelaterade
intring. Aven om ett antal alternativ till territorialitetsprincipen har presenterats
forefaller dock territorialitetsprincipen utgora den mest tillfredsstidllande 16s-
ningen dven om den ocksa till viss del dr problematisk. I stéllet for att forkasta
territorialitetsprincipen till formén for universalitetsprincipen torde det rdcka
med att mjuka upp territorialitetsprincipen och inftra olika mekanismer for att
minimera de negativa effekterna av territorialitetsprincipen (som t.ex. kravet pa
en kommersiell effekt).
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