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FORORD

Det dr brukligt ate férordet till en avhandling inleds med en liknelse, ofta
illustrerande de vedermddor som avhandlingsskrivandet inneburit. Nir jag nu
for egen del skall sammanfatta mina intryck 4r det emellertid inte
svarigheterna, de oundvikliga, som formerar sig som avhandlingsskrivandets
frimsta kidnnetecken. Det har helt enkelt varit en 6vervigande positiv
upplevelse, nistan som att laga mat. Férutom att det ir roligt kriver idven
avhandlingsskrivandet kunskap om ingredienser och insikt om att allt inte kan
blandas. Det dr dessutom avgérande att anrittningen reduceras, for smakens
skull och det stimmer ocksd att uppliggningen och presentationen av
slutresultatet har stor betydelse for mottagandet.

Liknelsen haltar emellertid pd ndgra punkter. Det finns exempelvis ingen
kokbok for avhandlingar och bland annat av den anledningen blir
avhandlingsskrivandet mer nyckfullt. For egen del har det tagit sig uttryck i en
nyfiken vintan pd EG-domstolens avgérande i GA7-fallet (mil C-04/03).
Fallet handlar om tolkningen av en, fér min avhandling, synnerligen central
bestimmelse och avgorandet kommer, hur det 4n gir, att fa betydelse for flera
av de omriden som behandlas i férevarande arbete. Ett av de frimsta skilen
till varfor jag valt att disputera pd ett tryckt manus och inte en vackert
inbunden bok, ir ambitionen att detta kommande avgérande skall arbetas in i
det manus som skall bli forlaga till boken.

En annan viktig punkt som skiljer avhandlingsskrivandet frin kok-
konsten ir att soppan bli simre av fler kockars inblandning. S3 ir det inte
med en avhandling, i vart fall inte med min. Tvirtom har jag manga att tacka.
For ett foredomligt handledarskap vill jag tacka Michael Bogdan. Din
outslickliga nyfikenhet och ditt forbehillslosa engagemang har varit
grundforutsiteningar for avhandlingsprojektets genomférande. Jag vill ocksé
rikta ett stort tack till Katarina Olsson for hennes aldrig trytande intresse och
kloka insiktsfulla kommentarer. Dirutover vill jag tacka Eva Lindell-Frantz,
Per Jonas Nordell, Lennart Palsson och Peter Westberg for ovirderliga bidrag
till manusets forbittring. Den allmint goda och avslappnade atmosfiren
bland doktorander och kollegor pa Juridiska fakulteten har ocksd underlittat
arbetet med avhandlingen. Dessutom Patrik, utan vars sillskap det hela vore
nigot helt annat 4n en trevlig stund bakom spisen. En stindigt nirvarande
sparringpartner och vin unnar jag alla, vil medveten om att det dr f3
forunnat.



Jag wvill ocksd tacka Juridiska fakulteten for finansiering av den
doktorandgjidnst som jag har haft forminen att inneha. Stipendier har
vilvilligt utdelats och tacksamt mottagits frin Crafoordska stiftelsen, Stiftelsen
Emmy Ekbergs stipendiefond, Institutet for rittsvetenskaplig forskning och
Stiftelsen Landshovding Per Westlings minnesfond. Dessutom vill jag tacka
Awapatent AB:s stiftelse for Immaterialriteslig Vetenskaplig Forskning for
bidrag till tryckningen av avhandlingen.

Slutligen ett dndlost stort tack till dem som stir mig nirmast — mina
dlskade tjejer — Lotta, Olivia och Maja. Vad meningslost det skulle vara att
skriva om ni inte fanns.

Lund i februari 2005

Ulf Maunsbach
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IP-Adress

FORKLARINGAR”™

Se masterserver.

Dominnamnssystem. En  hierarkiskt  uppbyggd
distribuerad databas med syfte att ge en till Internet
eller andra IP-baserade kommunikationsnit ansluten
dator ett enklare namn som kinnetecken for datorns

unika IP-adress. (SOU 2003:59)
Se nammnserver.

En beteckning som motsvarar en IP-adress och anvinds
for adressering i ett internationellt domidnnamnssystem
for elektronisk kommunikation, t.ex. regeringen.se.

(SOU 2003:59)

Adress till en organisation o.d. eller till en dator pi
Internet. En dominadress dr det som stir efter @ i e-
postadresser pd Internet och det som stir efter de
dubbla snedstrecken i webbadresser (men fore ett
eventuellt senare snedstreck). (D7)

Anvinds som overgripande term for de olika typerna av
adresser som anvinds pd Internet: dominadress, e-

postadress och webbadress. (DT)

Internet Protocol. Kommunikationsprotokoll som
handhar adressering och vigval for datapaket i Internet
och 1 andra IP-baserade kommunikationsnit. (SOU

2003:59)

Numerisk adress till en dator eller annan utrustning i
Internet och i andra IP-baserade kommunikationsnit.
Adressen skrivs vanligen som fyra heltal dtskilda med

punkter (t.ex. 194.52.220.50). (SOU 2003:59)

* Forklaringarna som anvinds dr i forst hand himtade ur SOU 2003:59 samt ur
datatermgruppens ordlista. I det forsta fallet anges det med hinvisning till SOU 2003:59, i det
senare fallet anges det med hinvisning till D7
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Namnserver som forvaltar sin zons databas genom att
himta information om zonen frin en lokal datafil i
vilken dndringar gérs for zonen och frin vilken de
ovriga namnservrarna for zonen himtar databasen.

(SOU 2003:59). Benimns idven moderserver eller
auktoritativserver.

Se masterserver.

Dator med program som tillhandahdller en service-
funktion i ett elektroniskt kommunikationsnit genom
att lagra och distribuera zonfiler med information om
dominnamn samt ta emot och svara pd dominnamns-

frigor 6ver ett sddant nit. (SOU 2003:59)

Den aktor som ansvarar for del av dominnamnstridet
som utgdrs av de domdnnamn som finns registrerande
under en nationell eller generisk toppdomin. Benimns
dven registry.

De aktérer som tar emot och administrerar
dominnamnsregistreringar. Benimns dven registrar.

Request For Comments. En serie dokument som
innehailler Internetstandarder och andra dokument som
ror Internet utfirdade av Internet Engineering Task
Force (IETF) och Internet Engineering Steering Group
(IESG).

Dator som viljer vig for och vidarebefordrar data i ett

datornit. (DT)

Dator med ett eller flera serverprogram, dvs. dator-
program som tillhandahaller gemensamma service-
funktioner i ett datornit, t.ex. datalagring och e-
postkommunikation. (DT)

Namnservrar i dominnamnssystemet som frin en
masterserver for zonen himtar och lagrar uppdaterade
kopior av zonens databas (SOU 2003:59). Benimns

dven spegelserver.



Spegling

Spegelserver
URL

Zon

Webbadress

Webbplats

Webbsida

Mingfaldigande av en datamingd. Anvinds bl.a. f6r att
uppnd okad sikerhet eller ge snabbare dtkomst. (SOU
2003:59)

Se slavserver.
Se webbadress.

Avgrinsning av det administrativa ansvaret for
dominnamnstridet. En zon utgérs av en samman-
hingande del av dominnamnstridet som administreras
av en organisation och lagras pd dess namnservrar.

(SOU 2003:59)

Ar en teckenstring som unikt identifierar en resurs i
webben, t.ex. en webbsida, en bild, en datafil etc. Det
ir webbadressen som syns oOverst i webblidsarfonstret
och som publiceras i tidningsartiklar. Ofta inleds den
med “htep:” eller "ftp:”. URL (Uniform Resource

Locator) dr den tekniska termen for detta begrepp.
(DT)

Webbsida eller grupp av sammanlinkade webbsidor
som innehéller information om en verksamhet eller ett
iamne och som har samma utgivare. Termen hemsida
(hemsidor) anvinds ofta synonymt med webbplats,
t.ex. “myndigheten Y:s hemsida” fast man uppen-
barligen asyftar den aktuella webbplatsen i dess helhet,
alltsd inte bara en sida utan samtliga sidor. (DT)

Mingd information som man nir via webben utan att
behova gi vidare via en link; motsvarar ofta s mycket
man kan se pd skidrmen samtidigt eller genom att rulla

bilden. (DT)

World Wide Webb, funktion pi Internet eller pd ett
intranidt som medger att man enkelt kan himta
sammanlinkad information 1 form av text, bild och

ljud. (DT)
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Del I - Utgangspunkter
1 Syfte, avgrinsningar och disposition

1.1 Syfte och centrala frigestillningar

Ar 1996 provades i Frankrike ett fall som gillde anvindningen av varumirket
PAYLINE. Kiranden med hemvist i Frankrike och svaranden med hemvist i
Tyskland var bidda behériga innehavare av det aktuella varumirket i sina
respektive linder. Det pistidda intringet bestod i att svaranden anvint
varumirket pd en webbplats med den tyska dominadressen brokat.de, beligen
pa en server i Tyskland, som var dtkomlig frin Frankrike. Nir mélet kom upp
till provning stilldes den franska domstolen bland annat infér den
internationellt processrittsliga frigan om domstolen var behorig att ta upp
malet om det tyska foretagets anvindning av varumirket till provning. Det
ror sig hir om en friga om domsritt som inte har ett sjilvklart svar. Den
franska kdranden kan argumentera for att fransk domstol maste vara behorig
att ta upp madlet till provning. Det r6r ju, om idn indireke, skyddet for franska
varumirken. Den tyska svaranden kan lika ldtt finna argument mot fransk
domsritt. Det handlar ju om ett tyskt foretags anvindning av ett tyske
varumirke, pd tyskt territorium, dir ingen avsikt funnits att rikta sig mot den
franska marknaden. En talan riktad mot sddan anvindning miste provas i
Tyskland. Argumenten gir uppenbarligen isir och i denna intressekonflike
illustreras detta arbetets centrala problem.

Det ror sig i sammanhanget om ett problem som har sitt ursprung i
motet mellan tre sinsemellan svarforenliga foreteelser. Den forsta ir
varumirket, den andra den grinsoverskridande tvisten och den tredje den
Internetrelaterade anvindningen. Respektive omride har sina typiska
karaktirsdrag och en inledande central friga i detta avhandlingsprojeke har
varit pd vilket sitt dessa mer eller mindre of6renliga omriden bist samman-
fogas till en begriplig enhet.

Det handlar om varumirken som ir immateriella och dirmed saknar
fysiska objekts traditionella egenskaper, bland annat nir det giller mojligheten
att lokalisera dem till en fysiskt bestimd plats. Varumirken dr samtidige
territoriellt avgrinsade och ir, som huvudregel, endast skyddade i det land dir
de har uppstitt. En naturlig konsekvens av det territoriellt avgrinsade skyddet
dr att likalydande varumirken kan ha skilda behoriga innehavare i skilda
linder.

Det handlar dirutéver om grinséverskridande tvister. I sammanhanget 4r
det uppenbara exemplet pd en sidan tvist ett grinsoverskridande intring, s.k.
distansdelikt. I detta arbete viljer jag att karaktirisera dessa grinsover-

' Se fallet SG 2 mot Brokat Informationssysteme GmbH. (cit. Brokat), Nanterre Court of Appeals,
den 13 oktober 1996. Fallet refereras vidare i avsnitt 5.5.2.2 nedan.
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skridande intring som skadegorande handlingar som féretas i ett annat land
in det dir effekten av handlingarna uppstir. I de fall sddana handlingar
resulterar i tvister kommer dessa oundvikligen att ha anknytning till mer 4n
ett land. Dirmed vicks frigor om domstols behorighet.

Det handlar slutligen om den arena pd vilken problemen uppkommer;
spelplanen Internet, som till skillnad frin varumirken inte ir territoriellt utan
tvirtom globalt och grinslost.

Nimnda omriden har olika karaktirsdrag och en rad problem och
fragestillningar uppstar i motena mellan territoriellt och globalt, immateriellt
och fysiskt. Bland alla de frigor som kan aktualiseras har, som visas i det
inledande exemplet, frigan om vilka domstolar som ir behériga att prova
Internetrelaterade varumirkestvister som har anknytning till flera linder valts
ut f6r behandling i féreliggande arbete.

I ljuset av det inledningsvis sagda kan det vergripande syftet med denna
avhandling beskrivas enligt foljande: azz fkritiskt analysera under vilka
[forutsittningar en svensk domstol dr behirig att ta upp grinsoverskridande
varumirkestvister. 1 syftet déljs en rad problem och det blir dirmed relevant
att narmare klargora hur begreppet en grinsiverskridande varumdrkestvist skall
forstds for detta arbetes rikning. Stora delar av avhandlingens inledande
kapitel dgnas dirfor at en konkretisering av detta uttryck, i syfte att tydliggora
de problem som avhandlingen tar sin utgingspunkt i.” Problem och
fragestillningar kommer dessutom genomggende att analyseras utifrin tesen
att Internet, och den grinsoverskridande kommunikation Internet mdojliggor,
medfor att rittsregler och principer som anpassats efter en konkret, fysiskt och
territoriellt avgrinsad miljo, blir svira atr tillimpa pa ett dndamilsenligt sitt.
Foljaktligen finns ett behov av klargérande ocksd betriffande uttrycket
Internetrelaterad grinsiverskridande varumdrkestvist.

De problem som identifieras kommer att analyseras béde utifrin
relevanta rittsregler (i ett regelperspektlv) och utifrin de konfliktsituationer
som akrualiseras (i ett konfliktperspektiv) ”.

Det skall inte fornekas att jag tagit intryck av Westberg i mitt val av utgdngspunkt och
angreppssitt. Han presenterar den problem- och intresseorienterade ansatsen 1 sitt bldrag 1
festskriften till Bolding (se Westberg 1992 s. 436 ff.). Jag vill dock framhélla att jag inte pa nigot
sitt gor ansprak pd att detta arbete genomforts helt i enlighet med Westbergs idéer. Min ambition
ir emellertid att den centrala utgdngspunkten f6r foreliggande avhandling skall vara analysen av
konkreta rittsliga problem snarare 4n rittsreglerna som sidana.

Att presentera internationellt processrittsliga problem med en regelorienterad strukeur ir ett
vanligt tillvigagingssitt i den internationellt privat- och processritesliga litteraturen. Se
exempelws Bogdan 2004; Dennemark och Pilsson 2002. Aven Stromholm har valt en liknande
struktur 1 sitt avsnitt om domsritt, se Strombolm 2001 s. 97 ff.

Den konfliktorienterade strukturen ir vanlig i den immaterialritesliga litteraturen. S3 har
exempelvis bdde Fawcett/Torremans och Wadlow valt att utgd ifrdn konflikterna snarare in
reglerna i sina presentationer av de internationellt privat- och processrittsliga problemen pa
immaterialrittens omride.
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Nir det giller regelperspektivet ror det sig i denna del om en traditionell
dogmatisk analys av ett utpekat antal reglers tillimpningsomrade, nirmare
bestimt de domsrittsregler som bedomts vara relevanta for faststillandet av
domsritt i samband med grinsoverskridande varumirkestvister.

Analysen i ett konfliktperspektiv handlar om att klargéra hur tolkningen
av reglerna paverkar mojligheterna att agera rittsligt i en konflikesituation och
utgdngspunkten for analysen ir i dessa fall konflikten snarare 4n rittsreglerna.
En grinsoverskridande varumirkestvist har i flertalet fall karakeir av intrings-
tvist och foljaktligen 4gnas stort utrymme dt behandlingen av grinsover-
skridande varumarkesmtrang Internationellt processrittsliga frigor upp-
kommer emellertid ocksd i samband med provning av andra varumirkes-
konflikter 4n intring, exempelvis i samband med att en rittighets giltighet
angrips 1 en talan om registrerings upphorande. Jag viljer dérfor att tala om
varumirkestvister snarare in intrdngstvister. Dessa tvister har, pd ett eller
annat sitt, sin grund i varumirkesrittens sanktionssystem. Detta sanktions-
system bildar dirfér utgingspunkt for konfliktperspektivet. Alla de
“sanktioner” som varumirkesritten erbjuder kan emellertid inte kallas
sanktioner, exempelvis mojligheten att fora talan om faststillelse att en
handling inte utgér intring. For den fortsatta framstillningen har dirfor det
konstruerade uttrycket "rittsliga instrument” valts som en enhetlig beteckning
pa de mojligheter att agera ritesligt som varumirkesritten ger stod for. Med
detta begrepp vill jag fortydliga att det inte endast handlar om sanktioner. Nir
jag ovan nimner att domsrittsfrigorna ocksd kommer att analyseras i ett
konflikeperspektiv dr det fragestillningen, om ett visst ritsligt instrument kan
tillimpas pa ett for rittighetsinnehavaren indamélsenligt sdtt (exempelvis
mdjligheten att fora talan om faststillelse), som genomgiende kommer att
analyseras.

I detta arbete 4r emellertid inte ambitionen att ticka in alla situationer
dir ndgot av varumirkesrittens rittsliga instrument kan aktualiseras. Vil
medveten om att jag nu foregriper presentationen i kommande avsnitt av
avhandlingens avgrinsningar, kan konstateras att behandlingen i detta arbete
omfattar skadestinds- och forbudstalan samt dessutom méjligheten att vicka
talan om ett varumirkes upphivande samt olika varianter av faststillelsetalan.
Det r6r sig i sammanhanget om de, f6r varumirkesrittens del, centrala
civilritesliga taleformerna.

Det kan vidare vara virt att notera att det i en intrdngssituation
forekommer 4tminstone tvd aktdrer, en pastddd intringsgorare och en
rittighetsinnehavare. Av forklarliga skidl har dessa personer vanligen olika

I sammanhanget kan noteras att Stromholm wvalt att lita 1ntrangskonﬂ1kten tjina som
utgdngspunke for sitt arbete om upphovsritt och internationell privatritt, Strambolm 2001.
Stromholm konstaterar i detta arbete (s. 140) att: "Metoden att lata intringskonflikten tjina som
utgdngspunkt for analysen synes dirfor vara inte endast ett forsvarbart arbetssitt utan det
limpligaste valet av angreppsvinkel.”
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uppfattningar om vad som ir en indamaélsenlig och rimlig rittstillimpning i
det enskilda fallet. Den naturliga intressekonflikt som ligger i att tvd parter
tvistar avspeglar sig, mer eller mindre, i min problembehandling. Det kan
dock konstateras att valet, att belysa domsrittsproblemen i ett sanktions-
perspektiv, innebir att rittighetsinnchavaren fir en timligen framtridande
roll i detta arbete. Det 4r nimligen till dvervigande del rittighetsinnehavaren
som initierar de tvister som behandlas och dirmed blir det, i vart fall indireke,
rittighetsinnehavarens méjlighet att fi tll stdnd en provning vid svensk
domstol som hamnar i fokus. Min forhoppning dr emellertid att den pastddde
intrdngsgoraren inte helt skall glommas. Denne framskymtar dirfor, sirskilt i
de delar av avhandlingen dir domsrittsfrigorna diskuteras i ett de lege ferenda
perspektiv. I de fall dir 16sningsforslag presenteras har det genomgaende varit
min ambition att dessa skall beakta bade rittighetsinnehavarens och den
potentiella intringsgdrarens intressen.

Behandlingen av domsrittsfrigorna betriffande de aktuella tvisterna sker
inledningsvis utifrdn fall dir skydd for registrerade nationella varumirken
aberopas I sammanhanget skall nimnas att ritten tlll ett varumirke kan
uppstd bide genom registrering och genom inarbetning.” I ett internationellt
processrittsligt perspektiv 4r det viktigt att skilja mellan dessa bida grupper,
inte minst eftersom en del domsrittsgrunder dr forbehdllna registrerade
varumirken. Registreringen utgdr annorlunda uttryckt en annan, mer
konkret, form av anknytning in inarbetning. Detsamma giller, sist och
slutligt, gemenskapsvarumirken” som ocksi de kan bli foremal for prévning i
svensk domstol.

Allt sammantaget kan syftet med denna avhandling fortydligas i
ambitionen att presentera en helbetsbild som tydliggor grinserna for svensk
domstols behirighet att prova grinsiverskridande privatrittsliga varumdirkes-
tvister, sdrskilt sidana som kan sigas vara Internetrelaterade. Behandlingen
omfattar savil svenska registrerade och inarbetade varumdrken som wutlindska
varumdrken och gemenskapsvarumdrken.

Detta syfte och den dirur hirledda centrala frigestillningen, under vilka
forutsiteningar en svensk domstol 4r behorig att ta upp en grinséverskridande
varumirkestvist, kommer fortlpande att delas in i underfrigor. Som exempel
kan nimnas att frigor om tillimpningsomradet, for var och en av de
domsrittsregler som aktualiseras i samband med grinséverskridande
varumirkestvister, kommer att behandlas. En &terkommande underfriga
handlar om vilka sirskilda Internetrelaterade problem tillimpningen av
respektive domsrittsregel kan ge upphov till. Eftersom jag utgdr frén

Se vidare 1 och 2 §§ VML. Se ocksd Koktvedgaard/Levin s. 358 ft.
Ett gemenskapsvarumirke har sin grund i varumirkesforordningen frén 1994 och giller som
huvudregel i samtliga EU-linder. Det ror sig dirmed om ett naturligt grinséverskridande

varumirke som kriver sirskilda internationellt processrittsliga 6verviganden. Se vidare avsnitt
2.4.3.3 och 3.2.3 samt kapitel 11 nedan.
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varumirkesrittens rittsliga instrument kommer dven frigor att relateras till
dessa ”sanktioner”. Detta sker i férsta hand i den avslutande analysen dir det
blir mojligt att presentera svar pd frigor som exempelvis under vilka
forutsiteningar en svensk domstol i internationella fall kan ta upp en talan om
negativ faststillelse rorande ett varumirkes giltighet. Dirutover kommer dven
vissa materiellrittsliga frégor att tangeras. Som exempel pd sddana kan nimnas
frigan om varumirkesskyddets rickvidd samt frigan om vad som utgor
intringsgrundande varumirkesanvindning. De underfrigor som behandlas i
detta arbete kommer att presenteras mer utforligt i avhandlingens del I samt
analyseras i det tva f6ljande delarna (III och IV).

Mina slutsatser nir det giller de frigor som behandlas kan i korthet
sammanfattas enligt f6ljande. Problemen som Internet ger upphov till ir inte
s ooverkomliga som manga, diribland jag, antog vid tidpunkten for mitt
forskningsprojekts inledande. Det har med andra ord visat sig att den
inledningsvis nimnda tesen — att Internet, och den grinsoverskridande
kommunikation Internet mojliggér, medfor att rittsregler och principer som
anpassats efter en konkret, fysiskt och territoriellt avgrinsad miljo blir svéra
att tillimpa pa ett indamélsenligt sitt — inte giller for alla Internetrelaterade
varumirkestvister. Det finns emellertid en del problem som svirligen kan
l6sas uteslutande genom tillimpning av gillande ritt, si som denna uttolkas
idag. De kvarstdende svirigheter som identifierats har anknytning till tre
huvudfrigor. De tva forsta dr relaterade tll varumirkesrittens sirskilda
karaktirsdrag och den sista hinger nira samman med det som karaktiriserar
Internet.

Nir det giller problemen som sammanhinger med varumirkesrittens
karaktirsdrag kan konstateras att problem uppkommer vid domsritts-
bedomningen eftersom immaterialritter r starkt knutna till det territorium
dir de skyddas. I domsrittshinseende har detta inneburit att vissa frigor,
exempelvis sidana som ror en rittighets giltighet, exklusivt skall prévas i
rittighetens skyddsland. Andra frigor, exempelvis sidana som rér utom-
obligatoriskt skadestind eller férbud med anledning av ett intring, anses
allmint kunna tas upp tll prévning ocksd av domstolar i linder dir
rittigheten inte dr skyddad. Svérigheten ir att dven en intringskonflike, i vissa
fall, kan sigas handla om rittighetens giltighet och dirmed kan det
argumenteras for att ocksd intringstvister skulle omfattas av den exklusiva
behorigheten. Osikerheten om var grinsen gir for den exklusiva behorigheten
att proéva tvister om varumirkens giltighet 4r ett konkret problem for
rittighetsinnehavare idag.

Jag foreslir i det foljande att problemet skall ldsas genom att
varumirkestvister delas i sidana som ror den intringsgérande handlingen,
exempelvis en skadestindstalan, och sddana som ror rittigheten (dvs.
varumirket), exempelvis en talan om registrerings upphivande. De mal som
ror rittigheten skall exklusivt provas i rittighetens skyddsland medan sddana
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som ror handlingar kan provas ocksd av domstolar i andra linder utan hinder
av de exklusiva reglerna.

Ett annat problem ir att det, nir det giller immaterialritter som ir
skyddade i flera linder, kan vara svért att reda ut under vilka férutsittningar
mal kan liggas samman. Det finns i dessa situationer ett krav pa att mélen
skall réra samma sak och den kvarstdende frigan blir om mal som giller
parallella varumirkesrittigheter ror samma sak. Denna friga behandlas
timligen ingdende och det kan konstateras att det, dven nir det giller detta
problem, gir att underlitta bedomningen genom att dela upp mal i sddana
som ror intrdngsgorande handlingar och sidana som rér rittigheter.

Den tredje frigan hinger samman med Internets grinslgsa natur.
Problemet ir, enkelt uttrycke, att det dr svért att avgrinsa handlingar och
handlingars effekt i en grinslos milj6. Eftersom det, i1 vissa fall, 4r mojligt ate
grunda domstols behorighet pé savil en handling som effekten av en handling
uppkommer frigan om det dr rimligt att de grinslgsa Internetrelaterade
handlingarna och den effekt de kan medfora skall kunna lidggas till grund for
domsritt under samma forutsittningar som giller for traditionella "fysiska”
handlingar. Frigan ir grundliggande och betydelsefull f6r den internationella
processritten och den loper ocksd som en trid genom stora delar av den
foljande Internetrelaterade analysen. I mina sammanfattande slutsatser
diskuteras i samband med detta sistnimnda problem, behovet av att infora ett
subjektivt domsrittsrekvisit, det medvetna handlandet, i den svenska
internationella processritten. Jag tar hir intryck av europeiska sivil som
amerikanska l6sningar. Min slutsats 4r att det i vissa situationer ir befogat att
beakta svarandens avsikter ocksd nir det giller frigan om att faststilla
domstolens behdorighet att prova en tvist. I dessa Internetrelaterade fall menar
jag att endast sidana handlingar som medvetet riktats mot ett visst land skall
kunna ligga till grund f6r en domstols behérighet i det landet.

1.2 Avgrinsningar

Forst skall poidngteras att denna avhandling tar sikte pd frigor av
utomobligatorisk karaktir. Jag kommer med andra ord inte att nirmare
undersoka problem som kan karaktiriseras som inomobligatoriska, dven om
det 1 och for sig finns en rad intressanta frigestillningar inom detta omrade,
inte minst nir det giller licensiering av immaterialritter. Det finns flera skil
till varfor dessa problem avgrinsats bort, inte minst tids- och utrymmes-
missiga. Jag kan emellertid konstatera att en kommande forskningsuppgift
ligger i att utreda och analysera problemen inom detta filt.’

’ Nir det giller behandlingen av frigor som rér inomobligatoriska problem inom den

internationella privat- och processrittens omride kan hinvisas till Arnr Nielsen 1997; Bogdan
2004; Hertz; Kropholler; Lindskoug 2004; Pilsson 1989; Pilsson 2002; Strombolm 2001; Svenné
Schmidt och Ostergaard. Jimtor ocksd Lindberg/Westman 2001 och Ramberg 1998.
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Ett annat klargérande dr att avhandlingens syfte 4r att besvara
internationellt processrittsliga frigestillningar. Att dessa delvis besvaras i ljuset
av varumirkesritten och dess rittsliga instrument innebir inte att jag har
nigon ambition att gora nigra materiellrittsliga analyser. Det skall dock sigas
att jag fortlopande har stott pa problem av materiellrittslig karakeir. Dessa har
genomgdende markerats som potentiella problemomriden, men siledes inte
analyserats. I flera fall gors bedomningen att det finns frigor som sikert kan
utgdra limpliga framtida forskningsuppgifter. Som exempel kan nimnas
frigan om det varumirkesritesliga skyddets grinser i Internetrelaterade
sammanhang samt den dirtill sammanhingande frigan om vad som ir
forvixlingsbar anvindning nir handlingen, att anvinda ett varumirke, ir
forlagd till Internet. Dérutdver kan nimnas frigor som sammanhinger med
kravet pd att anvindningen av Varumarket skall ha skett i niringsverksamhet
for att det skall vara tal om ett 1ntrang ” Det skall for tydlighets skull sigas att
jag till viss del kommer in pd frigor om det varumirkesrittsliga skyddets
grinser. Frigorna angrips emellertid i ett internationellt processritesligt
perspektiv och dirmed skall markeras att dessa, och andra materiellrittsliga
frigor, inte fir ndgon fullstindig behandling i detta arbete. Trots mitt fokus
pa internationell processritt har avhandlingens inledande delar inda flera
materiellritesliga passager. 1 det foljande kommer exempelvis frigan om
varumirkens territoriella rickvidd samt frigan om vad som dr ett
Internetrelaterat varumirkesintring att behandlas. I den man sidana
materiellritesliga genomgangar forekommer 4r motivet genomgiende att
avhandlingens problem skall belysas och sittas i sitt (materiell)ritesliga
sammanhang.

Ambitionen i detta arbete ir siledes att helt fokusera pi den
internationella processritten och dess bestimmelser och begrepp. Vissa av de
centrala begrepp som analyseras anvinds emellertid ocksd inom andra
rittsomrdden. Som exempel kan nimnas att begreppet hemvist, som jag
dterkommer till pd flera stillen i den foljande presentationen, ir ett centralt
begrepp ocksd inom den internationella social-, skatte- och straffritten. Det
skulle utan tvekan vara intressant att utifrdn ett likalydande begrepp (exv.
hemvist) genomféra en mer djupgiende jimforelse av hur begreppet skall
forstds inom skilda #mnesdiscipliner. Den forsknmgsuppglften ryms
emellertid inte i detta arbete, dven om jag i nigra fall kommenterar det
forhallandet att begrepp som analyseras ocks forekommer och anvinds inom
andra omraden.

Som framgir ovan, kommer problem som hinger samman med
Internetrelaterade intring att sirskilt belysas i detta arbete. Det handlar enkelt
uttryckt om intring dir den intringsgorande handlingen utférs med hjilp av

Se vidare avsnitt 3.4 nedan for en presentation av frigestillningarna i sitt materiellritesliga
sammanhang,.
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Internet eller andra liknande nitverk. Vad som nirmare menas med detta
kommer att utvecklas i kapitel 5 nedan. Redan hir kan dock markeras att
kommunikation i andra nitverk, exempelvis satellitkommunikation och
telekommunikation inte kommer att behandlas.

En annan avgrinsning ir att de problem som behandlas och de [6sningar
som foreslds 4r anpassade efter varumirkesrittens karaktirsdrag. I flera fall
finns det anledning att formoda att de resultat som presenteras kommer att
kunna anvindas ocksi i forhillande till andra immaterialritter, inte minst
inom omrédet for industriellt ritesskydd.” Det skall dock understrykas att det
inte forbehallslost gir att helt allmint 6verfora detta arbetets slutsatser till
andra immaterialrittsliga discipliner.

En ytterligare avgrinsning hinger samman med de rittsliga instrument
som finns i varumirkesritten. Foérutom de redan nimnda civilritesliga
instrumenten finns dven sidana med straffriteslig  karakeir. Denna
framstillning kommer att koncentreras till de civilrdttsliga sanktionerna
(instrumenten). En anledning till denna avgrinsning 4r att det skulle vara
allefor utrymmeskrivande att behandla ocksa straffritten. En annan anledning
ar att det dr visentliga skillnader betriffande civil- och offentligritesliga
principer for lagval, domsritt och verkstillighet.”” Det framstir med andra ord
som mer fornuftigt att inte blanda samman de bida grupperna. Jag har
dessutom valt att inte behandla frigor som hinger samman med bevissikring.
Det ror sig i sammanhanget bland annat om méjlighet for part, i samband
med ett misstinkt immaterialrittsintring, att begira intringsundersokning.
Det finns utan tvekan flera intressanta internationellt processrittsliga frigor
ocksd inom detta omride. Nir det giller presentationen i detta arbete har det
emellertid kidnts naturligt att dra grinsen vid de tidigare behandlade civil-
rittsliga instrumenten.

Slutligen skall nimnas att detta arbete helt koncentreras till den
internationellt processrittsliga frigan om domsritt. Inom den internationella
privat- och processritten brukar tre frigor av central betydelse lyftas fram:
frigan om domsritt, frigan om lagval och frigan om erkinnande och
verkstillighet av domar. Jag erkinner utan omsvep att jag for egen del girna
ser att dessa frigor fir sin behandling pd ett bride. De hinger oundvikligen
samman och kan svérligen behandlas helt dtskilda. Min ursprungliga tanke
med detta avhandlingsprojekt var ocksd att behandla samtliga dessa tre
problemomriden. Att sd inte blev fallet kan helt forklaras av utrymmesbrist.
Dirutover skall sigas att jag, nir jag vil tagit beslutet att lita materialet
betriffande frigor om lagval samt erkinnande och verkstillighet vila, i vintan
pa publicering i annan form, tilltalas av méjligheten att kunna koncentrera

" Till omridet industriellt rittsskydd riknas bland annat patent, varumirke och ménster. Se

vidare Bernitz m.Al. s. 2.
" Se Asp/Jareborg for vidare information om straffrittliga jurisdiktionsprinciper. Jimfor ocksi

Wong.
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framstillningen tll en overgripande frigestillning. Synpunkten har ocksé
framforts att det dr ldttare att ta till sig materialet om det koncentreras kring
en av de ovan nimnda tre frigorna.

P4 tal om vikten av att vara medveten om den internationellt privat- och
processrittsliga systematiken, men ocksa svarigheten att skapa forstdelse dver
dmnesgrinserna, har Fawcett/Torremans uttalat: "Many problems have been
created by the fact that intellectual property lawyers are not entirely familiar
with the methodology of private international law. Conflicts lawyers, on the
other hand, tend to be baffled by the complexity of the national and
international intellectual property law.”” Vil medveten om att den potentiella
publiken f6r en avhandling ir synnerligen begrinsad, nir jag indi en
forhoppning, delvis grundad pa mitt val av problem med dmnesévergripande
natur, att dven andra in de utpriglat internationellt privat- och process-
rittsligt bevandrade skall vara intresserade av vad jag har att siga. Atc
koncentrera framstillningen kring frigan om domsritt kan i det perspektivet
vara ett sitt att skapa forutsittningar for begriplighet 6ver dmnesgrinserna.
Silunda kan det sigas att det, som inom den internationella privat- och
processritten mahinda uppfattas som ett mindre limpligt pedagogiskt grepp,
faktiskt kan vara en framstillningsteknisk fordel.

1.3 Disposition

Som redan nimnts dr avhandlingens inledande kapitel dgnade 4t en
konkretisering och  problematisering av  uttrycket Internetrelaterad
varumirkestvist av grinsoverskridande karakeir”. I det arbetet ligger, férutom
en genomging av relevant Internetteknik, en presentation av relevanta
karaktirsdrag inom savil varumirkesritten som den internationella process-
ritten. Foljakeligen dr avhandlingens kapitel 3 och 4 dgnade it varumirkes-
rittsliga karakeirsdrag. Kapitel 5 syftar till att konkretisera vad jag ligger i
begreppet Internetrelaterad varumirkesanvindning och ett konkret svar pé
frigan vad detta dr dterfinns i avsnitt 5.6. Direfter dgnas kapitel 6 t att sitta
problemen i deras internationellt processrittsliga ssmmanhang. Vil dir dr det
mojligt att, 1 avsnitt 6.4, gora ett mer konkret uttalande om begreppet en
“Internetrelaterad varumirkestvist av grinsoverskridande karakeir”.

Direfter dr 4terstoden av avhandlingen (del III och IV) ignade &t
analysen av frigorna om domsritt gillande grinséverskridande varumirkes-
tvister med sirskilt fokus pd3 Internetrelaterade problem. Analysen av
domsrittsfrigorna inleds i kapitel 7 med en kort komparativ betraktelse. I
detta kapitel presenteras huvuddragen i den amerikanska Internet-
jurisdiktionen samt en del annan relevant common-law-praxis. Anledningen
till att jag valt att ta med ett komparativt avsnitt kan motiveras av foljande tvé

> Se Fawcett/ Torremans s. 4.
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skil. Dels dr de Internetrelaterade problemen behandlade av amerikanska
domstolar i stdrre utstrickning dn av europeiska, vilket innebir att det finns
gott om amerikansk praxis att inspireras av. Dels framskymtar tecken pd att
rittsutvecklingen 1 Europa, nir det giller principer for losandet av
Internetrelaterade domsrittsproblem, nirmat sig de common-law-principer
som anvinds i de Internetrelaterade fallen.” Det forefaller dirfor relevant att
dtminstone kinna till grunderna bakom de amerikanska principerna samt
ndgot om hur de faktiske anvinds for att losa Internetrelaterade domsritts-
problem.

Resterande kapitel i avhandlingens del IIT 4r strukturerade utifrin det
forhallande att olika regler giller beroende p& om svaranden har hemvist i ett
land som anslutit sig till de sk. Bryssel-/Luganoreglerna eller inte.”
Foljaktligen behandlas situationer nir svaranden har hemvist i ett Bryssel-
/Luganoland (ett land dir nimnda regler dr tillimpliga) i kapitel 8 och i
nistkommande kapitel (9) behandlas domsrittsproblematiken i fall nir
svaranden har hemvist i ett land utanfor kretsen av Bryssel-/Luganolinder.
Analysen i dessa tvd kapitel dr helt inriktad pd domsritt gillande registrerade
varumirken. Direfter behandlas i tur och ordning domsritt vid talan om
inarbetade varumirken (kapitel 10) och gemenskapsvarumirken (kapitel 11).

I avhandlingens del III 4r tanken att analysera avhandlingens problem
utifrin de regler och principer som domsritten kan grundas pd i fall av
grinsoverskridande varumirkestvister (inklusive sidana som kan kallas
Internetrelaterade). Strukturen ir sdledes regelorienterad och foljer mer eller
mindre kronologiskt den struktur som dterfinns i de regelverk som behandlas.

I avhandlingens del IV genomférs en sammanfattande analys som
kopplas till de inledningsvis nimnda rittsliga instrumenten som valts ut for
behandling. Hir idr strukturen konfliktorienterad. Valet att byta strukeur i
denna del 4r delvis motiverat av min vilja att belysa problemen ur olika
synvinklar. I kapitel 12 ges svaren pi frigorna nir en svensk domstol ir
behorig att prova varumirkestvister av grinsoverskridande karaktir i samband
med skadestidndstalan, forbudstalan, ogiltighetstalan, genkiromal samt talan
om positiv och negativ faststillelse. Dessutom behandlas frigan om
behorighet att fatta interimistiska beslut. I kapitel 13 behandlas det som jag
betraktar som “kvarstdende problem” i ett framdtblickande perspektiv. Min
tanke att dela upp den avslutande analysen i tvd kapitel ir att uttalanden om
gillande ritc skall samlas i det forsta kapitlet (12) och uttalanden de lege
ferenda i det andra (kapitel 13).

? Ett exempel pd hur den europeiska rittsutvecklingen nirmat sig de amerikanska

anknytningsmodellerna ir WIPO:s rekommendation om varumirkesanvindning pé Internet. Se
vidare avsnitt 2.4.5.2 nedan.
" Se vidare betriffande dessa regler avsnitt 2.4.3.1 nedan.
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2 Material

2.1 Inledande anmirkningar

Som framgir ovan, kan de problemen som behandlas i detta arbete
karaktiriseras som internationellt processrittsliga, immaterialritesliga och
Internetrelaterade. Att problemen i4r si méngfacetterade 4r ett faktum som har
haft en avgorande betydelse f6r materialurvalet. Det handlar om problem som
har beréringspunkter med flera skilda rittsomriden och dirmed blir det
nddvindigt att 6sa ur flera killor.

Bedomningen av vad som i sammanhanget ir relevanta killor har
primirt gjorts utifrdn tva kriterier. Dels har det funnits behov av material for
att belysa och fortydliga de problem som behandlas, dels har det funnits
behov av material till st6d f6r analysen av de valda problemen. Nir det giller
den forsta gruppen har urvalet varit friare. Hir har exempelvis i storre
utstrickning underrittspraxis anvints. Nir det giller den andra gruppen har i
forst hand traditionella rittskillor anvints, dvs. férutom lagtext i huvudsak
prejudicerande praxis samt forarbeten och doktrin.

En annan allmin reflexion betriffande det material som anvints giller
problemens behandling de lege lata och de lege ferenda. 1 den forstnimnda
gruppen finns ett rikhaltigt utbud av etablerat killmaterial, framforallt nir det
giller varumirkesritt och internationell privat- och processritt. Det har med
andra ord varit timligen enkelt att finna relevant traditionellt killmaterial for
att sitta in problemen i deras rittsliga sammanhang 1 ett de lege lata-
perspektiv. Det skall dock understryckas att den internationella privat- och
processritten ir ett smalt imne med forhillandevis f3 centrala standardverk.
Det forhallandet blir 4n tydligare nir det giller behandlingen av problem i
skirningspunkten mellan den internationella processritten och immaterial-
ritten. Betriffande detta snidvt avgrinsade omride ir antalet standardverk i
Europa hogst begrinsat.”

Nir det giller det framétblickande materialet har det inte varit lika enkelt
att finna relevant material. Det finns i och for sig ett rikhaltigt utbud, men
mycket lite som kan karaktiriseras som traditionella rittskillor. Det ror sig
om publikationer pd Internet men ocksd rapporter och rekommendationer
frin skilda organisationer med varierande status. En gemensam nimnare for

5 . . o . o . . . o
! Stromholm presenterar ingiende den forskning som bedrivits i grinsomridet mellan

immaterialritten och den internationella privat- och processritten i sin bok: Upphovsritt och
internationell privatrite, s. 68-96. Han identifierar tre centrala verk pid omridet
Fawcett/Torremans och Ulmer som jag aterkommer till fortlspande samt Jacques Raynards
monografi om internationell upphovsritt och internationell privatritt, Droit d’auteur et conflits
de lois. Essai sur la nature juridique du droit d’auteur” frin 1990. Till listan 6ver centrala verk vill

jag for egen del ligga till Wadlow och Pertegis Sender.
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mycket av detta material 4r dessutom att det aldrig har publicerats i annan
form 4n pa Internet.

2.2 Sirskilt om anvindningen av utlindskt material

Som framgdr av det ovan sagda har det emellandt varit svirt att finna
killmaterial sdvitt avser den framdtblickande analysen. Nir det giller
Internetrelaterade  problem bade inom varumirkesritten och den
internationella processritten handlar det dessutom om omraden som till viss
del kan sigas vara behiftade med riteskillensd”. Det saknas med andra ord
bade klargorande forarbeten och tydliggérande domstolsavgsranden. Dirfor
dr det, ocksd 1 ett arbete som tar sin utgingspunkt i ett nationellt svenskt
perspektiv, motiverat att vinda blicken mot omridet utanfér den nordiska
gemenskapen. Inledningsvis har det varit naturligt att himta material frin
USA, inte minst exempel frin amerikansk praxis dir de Internetrelaterade
problem som behandlas i detta arbete har varit foremal f6r en omfattande
provning i domstol. Under avhandlingsarbetets ging har det dven dykt upp
domstolsavgoranden frin europeiska domstolar, diribland nigra nordiska
avgoranden. Ocksd denna praxis har beaktats. Jag vill dock framhélla att det
inte pd ndgot sitt ror sig om en fullstindig kartligening av Internetrelaterad
praxis i Europa och USA. Som framgir redan av min inledande beskrivning
av avhandlingens syfte finns inte nigon uttalad komparativ ansats i detta
arbete. Det utlindska materialet har istillet genomgiende anvints for att
belysa problemen samt i vissa fall for att inspirera till [3sningar som kan
anpassas efter svenska forhillanden. Nagon fullstindighet sivitt avser
materialurvalet gor jag siledes inte ansprék pd annat dn nir det giller svenske
och, i viss min, 6vrigt nordiskt material.

Dirutéver skall nimnas att urvalet av relevant utlindskt material dill viss
del har styrts av sprakliga begrinsningar. Nordiskt (utom finskt), engelsk-
sprakigt och tyskt material har, i mesta mojliga mén, ldsts i original. Utlindske
material avfattat pd annat sprak har anvints i den man det dr oversatt il
engelska, eller refererat pd engelska.

2.3 Aktuell praxis

Som redan antytts férekommer i detta arbete en timligen brokig skara
domstolsavgoranden. Att det dr sd foljer delvis av att dessa avgoranden
anvinds for ate fylla skilda syften. I en del fall har praxis anvints for att
exemplifiera och fortydliga problem, i andra for att férklara och fortydliga hur
regler skall uttolkas. Det 4r i den forsta gruppen de mangskiftande
avgorandena finns. Det ror sig bide om underrittsavgoranden frin svenska
och utlindska domstolar och avgoranden frin alternativa tvistlésningsorgan.
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Granskning av dessa avgoranden har genomférts med ambitionen att
tydliggora vilka problem som faktiskt uppkommer i domstolar. Dirigenom
har det blivit mgjligt att ge de internationellt processrittsliga problem som
analyseras i detta arbete en realistisk bakgrund.

Den andra gruppen av ritesfall 4r de prejudicerande. Hir ésyftas i forsta
hand svenska prejudicerande avgéranden samt, betriffande tolkning av
gemenskapsrittsakter, avgéranden frin GD. Det i4r bland dessa avgoranden
som tolkningsdata for analysen av domsrittsreglerna himtats. Urvalet av
praxis i denna grupp foljer urvalet av de regler som behandlas.

2.4 Aktuell reglering

2.4.1 Inledande anmirkningar

Aven om jag i detta arbete tar min utgdngspunkt i nationell ritt, kan det inte
forbises att immaterialritten, sd vdl som den internationella privat- och
processritten, kinnetecknas av en omfattande internationalisering.

Nir det giller immaterialritten har detta omréde, allt sedan industria-
lismen tog fart mot slutet av 1800-talet, priglats av en ldng rad internationella
harmoniseringsinitiativ. Hela immaterialritten genomsyras och paverkas
sdledes av internationella konventioner, verenskommelser och rekommen-
datloner En viktig och padrivande aktér i denna internationella utveckling 4r
WIPO.” En ling rad initiativ har emellertid tagits 4ven inom ramen for den
europeiska i 1ntegrat10nen och darutover kan nimnas det harmoniseringsarbete
som bedrivs p4 detta filt inom WTO."”

Aven den internationella privat- och processritten ir av forklarliga skil
ett omridde med ménga internationella beréringspunkter. Siledes har, den
nationella karaktiren till trots, en rad internationella initiativ tagits, nigra
med biring pd de problem som behandlas i detta arbete. Manga av dessa
initiativ kan hirledas «ill Haag—konferensen som alltsedan 1893 arbetat for att
utarbeta 1nternat10nella konventioner inom den internationella privat- och
processrittens omride.”” Dessutom har en omfattande harmonisering 4gt rum
pa det internationellt privat- och processrittsliga filtet inom ramen for EU-
samarbetet.

16

WIPO har huvudkontor i Genéve och ir en av FN:s 16 specialiserade organisationer. WIPO
har dll syfte att ta tillvara gemensamma intressen pd immaterialrittens omrdde. Se vidare
www.wipo.int (senast besokt 2005-02-15).

7 WTO ir en global handelsorganisation med huvudkontor i Genéve som, enkelt uttrycke, har
till uppgift att skapa bittre forutsittningar for en global frihandel. For nirvarande (2004-10-13)
ir 148 linder medlemmar i WTO. Se vidare www.wto. org (senast besokt 2005-02-15).

N Haag-konferensens forsta session genomférdes dr 1893. Det ir emellertid forst efter
antagandet av statuten, Statute of the Hague Conference on Private International Law, 1955 som
Haag-konferensen blev att betrakta som en permanent mellanstatlig organisation. Se vidare
www.hech.net (senast besokt 2005-02-15).
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Foérutom nimnda internationella initiativ och gemenskapsrittsakter,
finns svenska interna regler som ir av intresse. Nedan foljer en kort inledande
presentation av dessa regler. Direfter presenteras gemenskapsritten, foljd av
de internationella konventionerna. En gemensam nimnare for samtliga hir
behandlade regler dr att det rér sig om bestimmelser som kommer att
behandlas mera djupgiende i 6vriga delar av avhandlingen.

2.4.2 Svenska interna regler

2.4.2.1 Aktuella regler i rittegdngsbalken

Frigor om behorigt forum i formoégenhetsrittsliga tvistemdl behandlas for
svenskt vidkommande till stérsta delen i rittegingsbalken (RB), i forsta hand i
10 kapitlet. Det ror sig huvudsakligen om regler for avgsrande av den interna
forumfrigan. En allmin uppfattning 4r emellertid att dessa interna regler 1 viss
utstrickning kan anvindas ocksd analogt som domsrittsregler i fall med
internationell anknytning, under férutsittning att analogierna gors med
forsiktighet. Nir inga direke tillimpliga lagfista domsrittsregler finns att tillgd
ar det darfor mojligt att finna st6d for domsrite i 10 kap. RB. Nir det giller
de problem som behandlas i detta arbete, aktualiseras i forsta hand nimnda
kapitels 1 § om svarandens allminna fomm,w 3 § om formagenbetsforum, 5 S
om etableringstillets forum, 8 S om forum delicti, 14 § om sammanliggning av
mdl samt reglerna om avtalat forum 1 16-18 §S. Behandlingen av nimnda
bestimmelser 4r i forsta hand forlagd till avhandlingens kapitel 9.

2.4.2.2 Aktuella regler i varumirkeslagen

Detta arbete tar inte, som framkommer inledningsvis, sikte pa materiellriteslig
problemldsning. Dirfor kommer inte materiellrittsliga regler att behandlas i
nigon storre utstrickning. Diremot tas utgdngspunkt i de sanktioner och
rittsliga instrument som varumirkesritten erbjuder en rittighetsinnehavare
till skydd for sin rite. For svensk del aterfinns dessa ritsliga instrument i
forsta hand 1 varumirkeslagen (VML). Det ror sig om regeln om
ogiltighetstalan i 25 §, regeln om forbud i 37 a §, regeln om skadestdnd i 38 §
samt regeln om faststillelse i 44 §. Atc analysera domsrittsfrigor med
utgdngspunke i detta sanktionssystem innebir av forklarliga skil en, 1 vissa fall,
mer ingdende granskning av nimnda regler. Bestimmelserna behandlas vidare
i kapitel 4 samt fortldpande i samband med att de korresponderande
internationellt processrittsliga frigorna behandlas.

P Det skall dock markeras att mdjligheten att anvinda bestimmelsen om svarandens allminna

forum i 10 kap. 1 § RB som domsrittsregel till stora delar konsumerats av Bryssel-/Lugano-
reglerna som blir tillimpliga i de fall svaranden har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland (som
Sverige). Se vidare nedan, nirmast avsnitt 2.4.3 och avsnitt 9.3.
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2.4.2.3 En kommentar om féreslagna dndringar i varumirkeslagen och
1 rittegngsbalken

Bide VML och RB har varit foremal for utredningar. I skrivande stund ﬁnns
ett forslag till ny varumirkeslag™ samt ett forslag till revision av 10 kap. i RB.”
S& som forslagen formulerats finns inget som direkt paverkar svaren pd de
fragor som stills i denna avhandling.

2.4.3 Gemenskapsritt

2.4.3.1 Bryssel-/Luganoreglerna

En viktig utgingspunkt for detta arbete dr det harmoniseringsarbete som
fortlopande sker inom EU. Initiativ har, som nimns ovan, tagits bide inom
varumirkesrittens och den internationella privat- och processrittens omréide.
I flera fall ror det sig om omfattande och centrala regelverk med direke
betydelse for de problem som behandlas i detta arbete. Bland regler med
central betydelse skall inledningsvis nimnas de gemensamma reglerna inom
den internationella processrittens omride. Att skapa ett harmoniserat
regelverk for losandet av internationellt privat- och processrittsliga fragor pa
formogenhetsrattens omrdde 4r en uppgift som har Vant aktuell inom EU
tminstone sedan 1968 nir Brysselkonventionen antogs.” Konventionen ir
dubbel till sin natur och giller bade frigor om domsritt och erkinnande och
verkstillighet av domar. Sedan tillkomsten har den varit ett grundliggande
dokument for den europeiska internationella processritten. Att de gemen-
samma reglerna pd dessa omriden antogs i form av en konvention forklaras
frimst av att det ror sig om frigor som vid tidpunkten for Bryssel-
konventionens antagande inte omfattades av gemenskapens kompetens.”

Allt eftersom nya medlemstater anslutit sig till gemenskapen, har dessa,
med viss fordrommg, anslutit sig till Brysselkonventionen efter sirskilda
forhandlingar.” Férhandlingarna i samband med de nya medlemsstaternas
tilleride till Brysselkonventionen har resulterat i att sirskilda tillerddes-

* Se vidare SOU 2001:26.
*' Se vidare Domstolsverkets rapport 2003:4.

Brysselkonventionen ingicks mot bakgrund av den utryckliga uppmaningen som finns i EG-
fordragets artikel 293 (f.d. artikel 220) nimligen att "Medlemsstaterna skall, i den utstrickning
det dr nédvindigt, inleda férhandlingar med varandra i syfte att till f6rman f6r sina medborgare
sikerstilla: ... forenkling av formaliteter for 6msesidigt erkinnande och verkstillighet av ritesliga
avgoranden och skiljedomar.”. Se vidare 1968 &rs Brysselkonvention om domstols behérighet och
om erkinnande och verkstillighet av domar pa privatrittens omrade (konsoliderad version), EGT
1998 C 27/1 (cit. Brysselkonventionen).

? Se vidare Pdlsson 2002 s. 21 ff.
*  Jimfor Brysselkonventionens artikel 63 dir det framgir att nya medlemsstater skall godta
Brysselkonventionen samt inleda nédvindiga férhandlingar om tilltride for att tillgodo se mélen i

EG-fordragets artikel 293 (f.d. artikel 220).
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konventioner ingitts.” Dessa innehiller i forsta hand tekniskt betingade
anpassningar av Brysselkonventionens text men pid ndgra g)unkter har
tilltrideskonventionerna ocksd medfort smirre sakliga indringar.”

Brysselkonventionen ir emellertid inte 6ppen for tilltride f6r linder som
inte 4r medlemmar i gemenskajpen och delvis som en foljd av det antogs
Luganokonventionen ir 1988. " Enkelt uttryckt ir den en nirmast identisk
kopia av Brysselkonventionen, som gor det mojligt for icke-medlemmar att
ansluta sig till ssmma system av harmoniserade regler.”

Efter Amsterdamfordragets ikrafttridande har ytterligare forindringar
skett. EU:s kompetens har vidgats och det har dirmed blivit mojligt att
ombilda Brysselkonventionen till en forordning.” Sedan den 1/3 2002 giller
dirfor i Sverige den s.k. Bryssel I-forordningen.” Till stora delar bygger
forordningen pi konventionens regler, men det har gjorts en rad férindringar
och fortydliganden.™

Allt sammantaget finns séledes ett system av harmoniserade regler som
syftar till atc skapa enhetlig ritestillimpning nir det giller domsritt samt
erkinnande och verkstillighet av domar pi det privatrittsliga omridet.”
Enklast vore att fortsittningsvis endast anvinda férordningens regler men
situationen kompliceras av att forordningen inte giller for samtliga EU-
linder. Helt kort kan sigas att alla medlemslinder i EU (inklusive de nya

? Tilltrideskonventioner har ingitts med Danmark, Irland och Storbritannien 1978 (EGT 1997
C 15/14), med Grekland 1982 (EGT 1997 C 15/26), med Portugal och Spanien 1989 (EGT
1997 C 15/43) och med Finland, Sverige och Osterrike 1996 (EGT 1997 C 15/1).

*  Nir Brysselkonventionen nimns avses i detta arbete den konsoliderade texten som den
framstar efter det att indringarna som foljer av tilltrideskonventionerna beaktats. Se vidare EGT
1998 C 27/1.

¥ Konventionen om domstols behorighet och om erkinnande och verkstillighet av domar pé
privatrittens omrdde upprittad i Lugano den 16 september 1998, OJ 1988 L 319/9 (cit.
Luganokonventionen). Se vidare betriffande Luganokonventionen Pdlsson 2002 s. 22 ff och Wahl.
8 Luganokonventionen antogs som en foljd av det nira samarbetet mellan divarande EG och
EFTA. Att det sledes i forsta hand dr EFTA-stater som tilleritt Luganokonventionen hindrar
emellertid inte att andra stater efter sirskild inbjudan ocksd kan fi mgjlighet att ansluta sig. Se
Luganokonventionen artikel 60c och artikel 62(1)b.

¥ "Stodet for att anta en sidan forordning finns numera i artiklarna 61(c), 65 och 67 i fordraget
om upprittandet av Europeiska gemenskapen.

*  Ridets forordning (EG) nr. 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behsrighet och
om erkinnande och verkstillighet av domar pd privatrittens omrdde, EGT nr. L 012,
16/01/2001 s. 0001-0023 (cit. Bryssel I-forordningen). Att férordningen ifrdga benimns Bryssel I-
forordningen foljer av att det ocksd finns en Brysse/ II-forordning som numera ersatts av en
forordning kallad Bryssel Ila-forordningen. Denna forordning (nr. 2201/2003) giller frigor om
erkidnnande och verkstillighet av domar i dktenskapsmal och mal om forildraansvar.

' Se vidare Kropholler s. 23 ff. och Pdlsson 2002 s. 25 ff.

*  Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillimpningsomride framgir av artikel 1. Dir stadgas att
Bryssel-/Luganoreglerna ir tillimpliga pd privatrittens omrdde, oberoende av vilket slag av
domstol det dr friga om. Vidare anges vissa omrdden som inte omfattas av reglernas
tillimpningsomrade, exempelvis skattefrigor, frigor som rér fysiska personers rittsliga status samt
fragor om konkurs. Inga av de undantag som nimns paverkar bestimmelsernas tillimpnings-
omride nir det giller de formogenhetsrittsliga tvister som behandlas i detta arbete. Se vidare
betriffande Bryssel-/Luganoreglernas tillimpningsomrade Arnt Nielsen 1997 s. 143 ff.
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medlemslinderna) férutom Danmark tillimpar foérordningen. Mot Danmark,
som enligt ett sirskilt protokoll ir undantaget frin de regler i EU-fordraget
som ligger till grund for forordningen,” tillimpas &ven fortsittningsvis
Brysselkonventionen, och mot de linder som antagit Luganokonventionen
och inte tillhér gruppen av EU-medlemmar (Island, Norge och Schweiz)
tillimpas Luganokonventionen.

Det 4r med andra ord ett inte helt obetydligt praktiskt besvir att reda ut
vilket regelverk som skall gilla i olika situationer. For svenskt vidkommande
kan problemen illustreras pd féljande vis: Frigor om domsritt, i fall nir
svaranden har hemvist i Danmark, 16ses med stod av Brysselkonventionen.
Samma frgor, i fall nir svaranden har hemvist i annat EU-land dn Danmark
(t.ex. Finland), 16ses med stod av Bryssel I-férordningen och i fall nir
svaranden har hemvist i ett land som endast wllerdce Luganokonventlonen
(t.ex. Norge) loses dessa frigor med stéd av Luganokonventlonen

For detta arbetes rikning kommer fortsittningsvis férordningens regler
att tas som utgdngspunke. I de fall jag refererar till samtliga regelverk, kommer
uttrycket Bryssel-/Luganoreglerna att anvindas. Nir jag refererar till de linder
som idr bundna av reglerna anvinds benimningen Bryssel-/Luganolidnder. I de
fall jag wvill understryka skillnader som férekommer mellan de olika
regelverken, kommer hinvisningar att ske till forordningen respektive
konventionerna. I de fall jag har anledning att skilja mellan konventionerna,
kommer dessa att benimnas Bryssel- respektive Luganokonventionen, var for
sig. Slutligen kommer jag att anvinda beteckningen Bryssel I-forordningen i
de fall det finns anledning att sirskilt understryka att det 4r denna férordning
som avses.

2.4.3.2 Sirskilt om tolkningen av Bryssel-/Luganoreglerna

Som framgdr av ovan sagda syftar Bryssel-/Luganoreglerna till att harmonisera
reglerna om domstolsbehorighet (och om erkinnande och verkstillighet av
domar) pa privatrittens omrdde Bryssel-/Luganolinderna emellan. Om
ambitionen ir ett enhetligt och harmoniserat regelverk ir det naturligt och
nddvindigt att de gemensamma reglerna tolkas enhetligt for samtliga Bryssel-
/Luganolinder. GD fyller i detta sammanhang en viktig uppgift som uttolkare
av nimnda regler och GD har i flera fall tydligt uttalat att utgdngspunkten for

* Att Bryssel I-forordningen inte giller for Danmark framgir av artikel 1.3 och ingresspunkt 22.

At sirskilt undantag giller f6r Danmark betriffande avdelning IV i EU-fordraget (som giller det
civilritesliga samarbete till vilket internationellt processrittsliga frigor kan hinforas) framgir av
fordragets artikel 69. Se betriffande protokollet om Danmarks stillning i hir aktuellt hinseende
prop. 1997/98:58 del 2 s. 208. Aven Storbritannien och Irland har motsvarande undantag for
avdelning IV i EG-fordraget men nimnda linder har utnyttjat en sirskild “opt-in” klausul som
innebir att Bryssel I-forordningen 4nda blivit gillande bade i Storbritannien och Irland. Se vidare
Arnt Nielsen UfR 2002 s. 168 f.

" Se vidare Pélsson 2002 s. 65 f.
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tolkningen av Brysselkonventionen ir att denna skall tolkas autonomt, dvs.
bestimmelserna skall tolkas sjilvstindigt utan koppling till de i det konkreta
malet aktuella Bryssel-/Luganolindernas rittsliga termer och begrepp.”

For att mojliggora en autonom tolkning antogs 1971 ett protokoll till
Brysselkonventlonen som slir fast GD:s tolkningsbehérighet.”” Diremot har
GD inte nigon uttrycklig mojlighet att tolka Luganokonventionen. Den
harmoniserade tillimpningen tillgdr dirfor i praktiken genom att GD:s
uttalande om Brysselkonventlonen indireke blir styrande for tillimpningen av
Luganokonventlonen Nir det slutligen giller Bryssel I-forordningen handlar
det i detta fall om en gemenskapsrittsakt vars tolkning 4r direkt understilld
GD genom EG-fordragets artikel 234 (f.d. artikel 177).” Det kan siledes
sammanfattningsvis konstateras att Bryssel-/Luganoreglerna i praktiken tolkas
enhetligt samt att GD:s uttalanden tl syvende og sidst 4r styrande for de
gemensamt avfattade Bryssel-/Luganoreglerna.  Foljaktligen méste en
diskussion om hur reglerna skall tolkas och tillimpas ta sin utgingspunke i
GD:s avgoranden rorande dessa bestimmelser.

Det har redan konstaterats att en 6vergripande utgdngspunke ir att
Bryssel-/Luganoreglerna skall tolkas autonomt, men det 4r inte en regel utan
undantag. I vissa fall 4r Bryssel-/Luganoreglerna avfattade pa ett sidant sitt att
de direkt hanv1sar till Bryssel- /Luganolandernas nationella forstdelse av skilda
begrepp.” 1 andra fall har GD valt att inte tolka centrala begrepp autonomt
och istiller hinvisat dll Bryssel- /Luganolandernas egna internationella
privatrite for en nirmare precisering av begreppet.”” Det torde emellertid inte

Se exempelvis mal C-125/92, Mulox mot Geels dir GD i punkt 10 uttalar att: "It is settled
case-law that, as far as possible, the Court of Justice will interpret the terms of the Convention
autonomously so as to ensure that it is fully effective having regard to the objectives of Article 220
[nuvarande artikel 293] of the EEC Treaty, for the implementation of which it was adopted.”

*  Protokoll om domstolens tolkning av konventionen de 27 september 1968 om domstols
behorighet och om erkinnande och verkstillighet av domar pd privatrittens omride
(konsoliderad version), EGT 1998 C 27/28 (cit. Luxemburgprotokollet). Protokollet tridde i kraft
den 1 september 1975.

7 Till Luganokonventionen hor ett protokoll (nr. 2) som giller enhetlig tolkning av
Luganokonventionen. I detta protokoll understryks det nira samband som finns mellan Bryssel-
och Luganokonventionen. Se vidare Pdilsson 2002 s. 42 ff. Se ocksd Jenard/Maller s 90 f. dir det
framgdr att EFTA-staterna i samband med Luganokonventionens ikrafttridande deklarerat att
Luganolindernas domstolar vid tillimpningen av Luganokonventionen skall ta hinsyn till GD:s
avgorande betriffande Brysselkonventionen.

* " Det skall i sammanhanget tilliggas att bestimmelsen i EG-fordragets artikel 234 (f.d. artikel
177) paverkas av specialregeln i artikel 68(1) som giller rittsakter som beslutats pd grundval av
avdelning IV i fordraget. Rent faktiskt innebir artikel 68(1) att det endast dr de hogsta
instanserna som har mgjlighet (och skyldighet) att begira forhandsavgoranden nir det giller
tolkningen av sddana rittsakter.

¥ Betriffande de Bryssel-/Luganoregler som behandlas i detta arbete ir det uppenbara exemplet
pa en sidan hinvisning till nationell ritt bestimningen av begreppet hemvist. Se vidare avsnitt
8.3 nedan.

“ Som exempel kan nimnas begreppet uppfyllelseort i Brysselkonventionens artikel 5(1). Nar
GD forsta gingen hade anledning att uttala sig om detta begrepp i mal 12/76, Tessili mot
Dunlop, konstaterades att detta begrepp skulle bestimmas utifrin den materiella lag som
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rdda ndgot tvivel om att Bryssel-/Luganoreglerna huvudsakligen skall tolkas
autonomt.

En annan friga ir vilka principer GD anvinder vid tolkningen av de
skilda begrepp, vars nirmare innehall autonomt skall bestimmas. Det kan
konstateras att GD anvint en rad olika tolkmngsmetoder Jag har inte for
avsike att hir utforlige analysera denna friga.” Nigra for mitt arbete centrala
tolkningsprinciper finns det diremot anledning att kort kommentera.
Domsrittsprinciperna i Bryssel-/Luganoreglerna kan grovt sett indelas i tre
kategorier. Forst finns huvudregeln som stadgar att domsritt foreligger vid
svarandens hemvistforum.” Sedan finns bestimmelser av fakultativ karakeir
som ger kiranden mo;hghet att vilja alternativa forum, de s.k. sirskilda
behorighetsreglerna.” Dirutéver finns slutligen regler av exklusiv karakeir
som pekar ut en domstol eller domstol i ett visst land som ensamt behérig att
prova en tvist pa ett visst angivet omrade. Nir det giller de problem som
behandlas i detta arbete kommer det att visa sig i den fortsitta framstillningen
att det dr relevant att behandla regler ur alla tre grupperna. Dirfor dr det
viktigt att redan nu notera att GD generellt sett har givit uttryck for
uppfattningen att alla undantag frin huvudregeln (om domsritt vid
svarandens hemvistforum) skall tolkas restriktivt.” Det hindrar emellertid inte
att det kan finnas utrymme f6r en mer vidstrickt tolkning. Siledes har GD
emellandt valt att tolka reglerna utifrdn Bryssel-/Luganoreglernas systematik
och indama4l.”

Sammanfattningsvis kan sigas att utgingspunkten for Bryssel-
/Luganoreglerna ir att dessa skall forstds autonomt och tolkas pa ett sitt som
overrensstimmer med nimnda reglers indamal och systematik. I arbete med
att uttolka bestimmelser och begrepp har GD anvint en rad skilda
tolkningsmetoder. Det faktum att det forhéller sig si fir betydelse for den
fortsatta framstillningen, inte minst vid analysen av tillimpningsomridet for
regler dir det dnnu inte finns ndgon fast praxis.

domstolslandets egna internationella privatritt utpekar som tillimplig p& den anhingigjorda

tvisten. GD valde med andra ord i detta fall att inte tolka detta begrepp autonomt.

‘" Fér en vidare presentation av skilda tolkningsmetoder tom GD tillimpat hinvisas till Arnz

Nielsen 1997 s. 141 f. och Palsson 2002 s. 37 ff. Se ocksd om tolkning av traktater i allminhet

Lmde;ﬁz[k

“ Se vidare avsnitt 8.3 nedan.

Se vidare kapitel 8 nedan.

Att de exklusiva reglerna skall tolkas restriktive framgdr exempelvis av mél 288/82, Duijnstee

mot Goderbauer (cit. Duijnstee), punkt 23 och mal C-518/99, Gailard mot Chekili (cit. Gailard),
unkt 14.

Se exempelvis mal C-167/00, Verein fiir Konsumenteninformation mot Karl Heinz Henkel (cit.
Henkel), punkterna 46-48, dir GD valt att gora en vidstricke tolkning av den sirskilda
behorighetsregeln i artikel 5(3) i ljuset av bestimmelsens indamal. Se ocksd mal 189/87, Kalfelis
mot Schrider (cit. Kalfelis), punkt 17, dir samma artikel tolkas utifrdn Bryssel-/Luganoreglernas
systematik. I fallet innebir det rent konkret att GD valt att tolka artikel 5(3) i ljuset av artikel

5(1).

43
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Nir det giller Bryssel-/Luganoreglernas nirmare utformning samt
tolkning och tillimpning av dem, ir det frigor som behandlas fortlopande
nedan, exempelvis i avsnitt 6.2.2.4 samt i avhandlingens kapitel 8.

2.4.3.3 Forordningen om gemenskapsvarumirken

Arbetet med att ta fram regelverk pid immaterialrittens omride har varit
timligen intensivt inom gemenskapen. Dels har en ling rad initiativ tagits for
att harmonisera medlemsstaternas nationella lagstiftning,” dels har initiativ
tagits for att etablera nya immaterialrittssystem, med rittigheter som giller for
gemenskapen som helhet. Ett sidant initiativ 4r férordningen om
gemenskapsvarumirken (varumdrkesfrordningen) frin 1994.” Gemenskaps-
varumirken ir, till skillnad frin andra varumirken, inte nationella, de ir
regionala och giller inom hela EU och kan dirmed sigas ha en inneboende
grinsoverskridande karakeir. Eftersom det redan existerar en grins-
overskridande dimension avseende gemenskapsvarumirken, blir det naturligt
att internationellt processrittsliga sporsmal avseende dessa regleras direke i
varumirkesférordningen. Reglerna kommer i forsta hand att behandlas i
avhandlingens kapitel 11.

2.4.4 Internationella konventioner och andra rittsakter

2.4.4.1 Inledande anmirkningar

Som redan nimnts har omradet for industriellt rittsskydd varit foremal for ett
stort internationellt intresse sedan mitten av 1800-talet. Under en allt mer
industrialiserad epok bérjade behovet av att kunna skydda varumirken och
andra immaterialritter i andra linder 4n det egna bli patagligt. I anslutning till
de olika virldsutstillningar som hélls under denna period diskuterades dirfor
mojligheterna att komma Gverens om gemensamma principer for hur frigorna
om industriellt rittsskydd linder emellan skulle hanteras. Som ett resultat av
dessa anstringningar antogs Pariskonventionen™ for industriellt rittsskydd &r
1883 och tre ir senare, 1886, Bernkonventionen” for skydd av litterira och

Foér varumirkesrittens del torde det frimsta exemplet pé ett sidant initiativ vara Rédets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (cit. varumdrkesdirektiver). Se vidare Bernitz mfl. s. 227 f. och
Koktvedgaard/Levin s. 340 ft.

v Se vidare Rédets forordning (EG) nr. 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvaruméirken (cit. varumiirkesforordningen).

Konventionstexten aterfinns i prop. 1969:168 s. 298 ff. samt i prop. 1969:34 (artikel 13-30).
Den svenska oversittningen terges hir parallellt med de engelska och franska originaltexterna.
Pariskonventionen ir reviderad 6 génger, senast i Stockholm 1967. Samtliga #ndringar har
ratificerats av Sverige.

i Konventionstexten &terfinns bland annat i prop. 1973:15 s. 178 ff. Den svenska
oversittningen aterges dir parallellt med de engelska och franska originaltexterna. Bern-
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konstnirliga verk.” Linder som anslutit sig till konventionerna bildar
unioner, Parisunionen respektive Bernunionen.”

Bern- och Pariskonventionerna 4r uppbyggda enligt samma ménster och
samma huvudprinciper. Bdda konventionerna innehiller regler som kan sigas
vara av internationellt privat- och processrittsligt intresse men i det foljande
kommer av forklarliga skil framstillningen att koncentreras till Paris-
konventionen som ir det grundliggande dokumentet inom varumirkesrittens
omride. Pariskonventionen behandlar emellertid inte explicic hur de
Internetrelaterade problemen inom varumirkesrittens omride skall 16sas.” P4
detta omride har arbetet inom WIPO resulterat i en rad andra initiativ, bland
annat i form av rapporter och rekommendationer, dock dnnu inga bindande
rittsakter.

Forutom det arbete som WIPO bedriver, skall nimnas det arbete som
bedrivs inom ramen f6r WTO. Relevant att lyfta fram 4r bland annat det avtal
om handel med immaterialritter som WTO:s forhandlingar ledde till 1993,
det s.k. TRIPS-avtalet.” Det ror sig om ett centralt dokument bland annat
avseende immaterialrittens sanktionssystem samt dirmed mdjligheterna for
immaterialrittsinnehavare att skydda sina rittigheter pd det globala planet.
Bestimmelserna i TRIPS behandlas vidare i samband med att sanktions-
formerna presenteras i kapitel 4.

Sévitt avser den internationella privat- och processritten dr den viktigaste
internationella aktéren den tidigare nimnda Haag-konferensen som tagit
initiativ till en rad internationellt bindande 6verenskommelser. Ett vilkint
exempel ir lagen om tillimplig lag betriffande internationella kop av losa
saker (IKL) som bygger pa en Haag-konvention frin 1955.” I skrivande stund
finns emellertid inga motsvarande regler som har direkt betydelse for de
problem som behandlas i detta arbete. Av betydelse 4r ddremot det pigdende
arbetet med att ta fram en internationell domsrittskonvention.”

konventionen ir reviderad 5 ginger, senast i Paris 1971. Samtliga dndringar ir ratificerade hir i
landet.

Foér en ingdende beskrivning av Pariskonventionen och dess tillkomst se Godenhielm, NIR
1966 s 290; von Zweigbergk, NIR 1967 s. 78 och Schovsbo, NIR 1998 s. 470. Se ocksd Bernitz
m.l. s. 7 ff. och Koktvedgaard/Levin s. 39 ff.
> Parisunionen och Bernunionen hade 169 respektive 159 medlemmar i februari 2005. Sverige
blev medlem i Parisunionen 1885 och Bernunionen 1904. Se vidare www.wipo.int/treaties (senast
besokt 2005-02-15).

? Det finns dock exempel frin andra immaterialrittsliga omriden dir WIPO tagit initiativ till
reglering som berér Internetrelaterade frigor. Ett sidant initiativ ir WIPO Copyright Treaty
(WCT) frain 1996. Sverige har emellertid inte antagit denna konvention. Se vidare
www.wipo.intltreaties (senast besokt 2005-02-15).

¥ TRIPS stir for “trade-related aspects of intellectual property rights”. Se vidare betriffande
avtalets tillkomst och tillimpning, www.wro.org (senast besskt 2005-02-15).

Se vidare, Hague Convention of 15 June 1955 on the law applicable to international sales of
goods, som dterfinns pd www.hcch.net (senast besokt 2005-02-15). For en allmin presentation av
IKL hinvisas till Bogdan 2004 s. 266 ff.
¥ Se vidare betriffande arbetet med domsrittskonventionen www.hech.net (senast besske 2005-
02-15). Se ocks3 avsnitt 2.4.4.4 nedan.
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2.4.4.2 Pariskonventionen

24421 Bakgrund

Pariskonventionen (PK) dr uppbyggd kring tva huvudprinciper, principen om
nationell behandling och principen om minimiskydd. Andra viktiga ?rinciper
ir reglerna om konventionsprioritet” samt sjilvstindighetsprincipen”. 1 vissa
fall ror det sig om regler som kan sigas ha internationellt privat- och
processrittslig betydelse men det skall understrykas att Pariskonventionen inte
dr ett internationellt privat- och processrittsligt dokument. Frigan om PK:s
status i ett internationellt privat- och processrittsligt perspektiv har emellertid
varit omdiskuterad, ndgot som bland annat framgér av Ulmers kommentarer i
imnet.” Det ir dock frimst nir det giller frigan om lagval som PK kan f3
betydelse i s& métto att principen om nationell behandling kan sigas ge stod
for att skyddslandets lag skall tillimpas pa frigor som ror immaterialritt.” Att
PK inte kan tllimpas direkt pd frigor som r6r domsritt framgér for 6vrige
direkt av konventionens artikel 2(3) dir det stadgas att forbehall gors for
nationella bestimmelser om det judiciella forfarandet.

Konventionens principer ir emellertid 4nda av intresse och de har, ocksd
sdvitt avser domsritten, betydelse for hur immaterialritter skall behandlas i
situationer med internationell anknytning. Frimst giller det den ovan
nimnda principen om nationell behandling samt, f6r varumirkesrittens del,
den s.k. telle-quelle-regeln.

2.4.42.2 Principen om nationell behandling

Principen om nationell behandling kommer till uttryck i artikel 2(1) som kan
betraktas som den centrala utgdngspunkten i Pariskonventionen.

Konventionspriorietet innebir, f6r varumirkesrittens del, att ansokningar om varumirkes-

registrering som gjorts i skilda unionslinder skall anses gjorda samtidigt om de senare
ansokningarna sker inom 6 ménader frin den ursprungliga. Principen kommer tll uttryck i
artikel 4. Principen ir av central betydelse f6r varumirkesinnehavare men den har knappast
nigon internationellt privatrittslig betydelse och féljaktligen kommer den inte att behandlas
vidare i detta arbete.

7 Sjilvstindighetsprincipen innebir att skyddet for ett varumirke uppkommer i de skilda
unionslinderna var for sig. Det faktum att skyddet av skilda anledningar upphér i ett unionsland
innebdr dirmed inte att skyddet i de andra linderna gir forlorat. Skyddet ir med andra ord
szjiilvstéindigt.

' Se Ulmers. 9 ff.

Frigan diskuteras bland annat av Fawcert/ Torremanss. 12 ff.
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Artikel 2.1

De som tillhor ett unionsland skall i samtliga vriga unionslinder i friga om skyddet av den
industriella dganderitten dtnjuta de formaner, som de sirskilda lagstiftningarna f6r nirvarande
tillerkdnner eller framdeles kommer att tillerkinna landets egna medborgare, och detta utan
intring i de rittigheter, som sirskilt tillférsikras genom denna konvention. De skall foljaktligen
dga samma skydd som dessa och tillging till samma rittsmedel mot varje férekommande
rittskrinkning, under forutsittning att de uppfyller de villkor och formaliteter, som &vilar landets
egna medborgare.

Denna regel uppstiller s som den kommer till uttryck i artikeln ett krav pa
unionslinderna att behandla utlindska och inlindska medborgare lika. Det
innebidr for svensk del att en utlindsk medborgare skall medges varumirkes-
skydd pa samma villkor som svenska medborgare. Ett unionsland far i och for
sig kriva att vissa formella krav uppfylls, exempelvis att nationella ombud skall
anlitas 1 samband med reglstrermg, men unlonslanderna ir forhindrade att
kriva medborgarskap eller hemvist i landet.

Det faktum att nationell behandling 4r huvudregeln kan sigas vara ett
uttryck for den internationellt privatrittsliga territorialitetsprincipen, som i
sin tur ger uttryck t den inom immaterialritten forhirskande skyddslands-
principen. Ur denna princip kan argument f6r att tvister om immaterialritter
skall provas av domstolar i skyddslandet hirledas.”

2.4.42.3 Telle-quelle-principen

En annan central princip ir den s.k. telle-quelle-principen.” Den innebir i
korthet att alla unionslinder forbinder sig att skydda varumirken som
registrerats i annat unionsland s som det ir, dvs. utan egentlig hinsyn till
skillnader i materiella regler. Som exempel kan ndmnas att ett varumirke som
egentligen inte skulle anses skyddsbart i Sverige kan skyddas hir, enhgt telle-
quelle-regeln, om det har skydd i nigot av de 6vriga unionslinderna.”

Artikel 6™ (i utdrag)

A.1. Varje i hemlandet vederbérligen registrerat fabriks- eller handelsmirke skall, med de
forbehall som anges i denna artikel, kunna registreras samt erhlla skydd i sin ursprungliga form
(telle quelle) i 6vriga unionslinder...

A.2. Som hemland skall anses det unionsland, dir sékanden har ett verkligt industri- eller
handelsforetag, och, om han icke har nigot sidant foretag inom unionen, det unionsland, dir

“ Se vidare Ulmers. 55 f. och Levin, NIR 1990 s. 525.

" Se vidare Fawcett/ Torremans s. 12.

Regeln ir inférd i1 svensk ritt genom forordning (1970:495) om utlindska varumirken m.m.
dir telle-quelle-regeln kommer till uttryck i 2 §. Samma kan sigas om 29 § VML. Se vidare
Levin, NIR 1990 s. 525.

®  Nimnas bér att det handlar om undantagssituationer. PRV har endast handlagt ett fital
varumirkesansokningar grundade pa zelle-quelle-regeln. Enligt uppgift frin PRV kan som exempel
nimnas varumirkena BACCARDI, NULL och 57.

62
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han ir bosatt, och, om han icke ir bosatt i ndgot unionsland, det land, dir han 4r medborgare,
savida han tillhor ett unionsland. ...

D. Ingen skall kunna begagna sig av bestimmelserna i denna artikel, om det mirke for vilket
skydd begirs icke ir registrerat i hemlandet. ...

I de fall ett varumirkesskydd beviljas grundat pd denna princip blir skyddet
beroende av en registrering i ursprungslandet. Detta till skillnad frin
huvudregeln  (sjilvstindighetsprincipen), som kommer wll uttryck i
konventionens artikel 6(2), att en immaterialritts bestind inte ir beroende av
existensen av en rittighet i ursprungslandet. En registrering fir med andra ord
enligt Pariskonventionens huvudregel inte vigras uteslutande pa den grunden
att sokanden inte innehar en registrering i sitt hemland (ursprungsland). En
sdan vigran ir tilliten endast om det rér sig om en telle-quelle-registrering.
ett internationellt privat- och processrittsligt perspektiv kan det finnas ett
intresse av att utreda hur dessa telle-quelle-registreringar skall behandlas.
Dessa dr nimligen, som en foljd av registreringens konstruktion, sirskilt hart
knutna till ursprungslandet och foljaktligen kan det argumenteras for att
frigor som sammanhinger med dessa varumirken borde prévas av domstol i
ursprungslandet.

24424 Pariskonventionens internationellt privat- och processrittsliga
status

Inledningsvis méste &n en ging understrykas att Pariskonventionen inte kan
betraktas som ett internationellt privat- och processrattshgt dokument, dven
om frigan, som framgir ovan, ir omdiskuterad.” Den diskussion som
forekommit har emellertid i forsta hand r6rt  Bernkonventionens
internationellt privatrittsliga status. Det forklaras av att frigan 4r mer
uppenbar i forhéllande till denna konvention eftersom den, till skillnad frin
Panskonvenuonen, innehdller ett stadgande som kan uppfattas som en
lagvalsregel.”

Hur man in viljer att betrakta Pariskonventionen 4r den emellertid ind
av stor betydelse. Det ror sig enkelt uttryckt om en konvention som stiller
upp gemensamma minimikrav pd de varumirkesritesliga regler som fir
tillimpas unionslinder emellan. Eftersom ett stort antal av virldens linder
idag 4r en del av Parisunionen har konventionen en synnerligen genom-
grlpande betydelse for skyddet avseende industriella rittigheter pa det globala
planet.” Det kan inte heller forbises att Pariskonventionen, om in inte lika
tydligt som Bernkonventionen, ger uttryck at skyddslandsprincipen. Som

Se exempelvis Ulmer s. 9 ft.

Det rér sig i sammanhanget om principen att frigor med anledning av ett upphovsrittsligt
skydd provas enligt skyddslandets lag (artikel 5 mom. 2). Amnet behandlas grundligt av
Stromhbolm 2001, bland annat s. 31-42. Jimfor ocksd Koktvedgaard/Levin s. 41 ff.

% Se vidare not 51 ovan.
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redan nimnts ovan, kan denna grundliggande konventionsprincip anvindas
som argument till st6d for att frigor som ror immaterialritter skall behandlas
av skyddslandets domstolar, enligt skyddslandets lag. Som forskare i
internationell privat- och processritt dr detta, som jag ser det, nigot man
maste forhélla sig till nir problem relaterade till immaterialritten diskuteras.
Det skall dock understrykas att Pariskonventionen har sin frimsta betydelse i
samband med diskussionen om lagvalsfrigor och det dr, som nimnts, ett
omride som inte behandlas i detta arbete.

2.4.4.3 Madridarrangemanget och protokollet

Forutom mojligheterna  att  registrera nationella  varumirken och
gemenskapsvarumirken, finns det internationella system for samordnade
registreringsforfaranden. Sverige har exempelvis anslutit sig dll de s.k.
Madridprotokollet som méjliggér internationella Varumarkesansokmngar 7
Detta system utgor dock endast en forenkling av registreringsprocessen;
istillet for att ansbka om varumirkesregistrering i varje enskilt land kan
sdkanden i1 samband med en nationell ansokan samtidigt fi till stdnd
registrering 1 flera linder genom ett gemensamt ansokningsforfarande.
Fortfarande dr det emellertid nationella varumirkesritter som uppstér varfor
exempelvis VML giller dven betriffande varumirken som registrerats genom
dessa forfaranden. Eftersom samma regler och principer giller for talan om
intring avseende kinnetecken dven om de registrerats genom ett gemensamt
forfarande, kommer denna grupp av varumirken inte att sirbehandlas.
Nimnas kan dock att ett ogiltigforklarande av ett varumirke som ligger till
grund for ett gemensamt ansokningsforfarande kan fi omfattande
administrativa konsekvenser. Om den ursprungliga registreringen faller, kan
det exempelvis leda till att hela den gemensamma registreringen upphivs. Det
dr siledes frimst nir det giller frigor om upphivande av en varumirkes-
registrering som specifika internationellt processrittsliga problem kan dyka
upp nir det giller varumirken som registrerats i ett samordnat forfarande.

2.4.4.4 Forslaget till en Haagkonvention om jurisdiktion

Som redan nimnts syftar Haag-konferensens arbete tll att skapa
internationellt accepterade principer inom den internationella privat- och
processrittens omrade. Arbetet med en internationell domsrittskonvention pé

67

Fo6r nirvarande (i februari 2005) ir 66 linder anslutna till Madridprotokollet. Ur denna grupp
av linder kan en sokande peka ut (designera) vilka som ir aktuella f6r en specifik internationell
varumirkesansokan. Se vidare www.wipo.int/treaties (senast besokt 2005-02-15). Utover
protokollet finns ett ytterligare system, Madridarrangemanget, som Sverige dnnu inte anslutit sig
till. For vidare information om internationella varumirkesregistreringar se Koktvedgaard/Levin s.

347 ff. Se dven Bernitz m.Al. s. 207; Stromberg, NIR 1990 s. 1 ff.

27



Del I - Utgangspunkter

privatrittens omrdde tog sin borjan 1997 och har allt sedan dess utvecklats.
Det forsta utkastet till domsrittskonvention uppvisade stora hkheter med
Bryssel- /Luganoreglerna men sedan dess har stora forindringar skett.” Under
arbetets gdng har ett av de mer omdiskuterade omradena varit huruvida
immaterialritten skall omfattas av konventionen eller ej.”

I det senaste forslaget, som presenterades i april 2004, 4r immaterial-
ritten till stora delar exkluderad. Forslaget fokuserar for &vrigt helc pd
exklusiva prorogationsavtal mellan foretag och har darmed inte ndgon
omedelbar relevans for de frigor som behandlas i detta arbete.”

2.4.4.5 Alternativ tvistlosning

Alternativ tv1stlosn1ng ir ett omrdde som ront stor uppmirksamhet under
senare tid.” Inte mmst giller det den alternativa Wlstlosmngen pa
immaterialrittsomridet.” WIPO har exempelv1s sedan manga ar haft en
avdelning for medling i immaterialritestvister.” Nir det giller de Internet-
relaterade varumirkesproblemen har mycket uppmirksamhet riktats mot
problem betriffande dominnamnsrelaterade tvister. Det ror sig dock om
problem som, mycket tack vare effektiv alternativ tvistlosning, under senare ar
marginaliserats. Utvecklingen av alternativa tvistlésningsorgan framforalle nir
det giller domannamnsrelaterade fragor, dr ndgot som kommer att beréras i
detta arbete.”

* Se vidare www. hcch.net (senast besske 2005-02-15).

" Se vidare WIPO 2002 s. 125 och Kur, EIPR 2002 s. 175 ff. Jamfér ocksa Dreyfuss/Ginsburg.

" Fér en mer ingdende presentation av forslaget och férhandlingarna bakom se Arnt Nielsen
2003 och 2004.

" Ate alternativ tvistlosning ir ett omrdde som beslutsfattare i en okad utstrickning borjat
intressera sig for framgdr exempelvis av e-handelsdirektivet, dir former f6r alternativ tvistlsning
behandlas i artikel 17. Ett annat exempel ir regeringens prop. 2000/01:135 dir alternativ
tvistlosning lyfts fram som en mdjlig l6sning pd kommande Internetrelaterade problem pa
konsumentmarknaden. For en allmin genomging av frigor som ror alternativ tvistlosning
hinvisas till “the Geneva E-Law Project” som bland annat kartlagt och utvirderat problem inom
detta omride. Se vidare hep:/fwww.online-adr.org/ (senast besske 2005-02-15). Foér egen del har
j7ag helt kort behandlat hithorande spérsmal i Maunsbach 2002.

2 Frigan om alternativ tvistlgsning och forutsittningarna dirfér diskuterades bland annat under
WIPOs konferens — Forum on Private International Law and Intellectual Property — i Geneve
den 30 januari 2001. Se vidare http://www.wipo.org/pil-forum/en/ (senast besokt 2005-02-15)
siarskilt Perritt, H H., Electronic Commerce: Issues in Private International Law and the Role of
Alternative Dispute Resolution.

Se vidare htp:/larbiter.wipo.int/center/index.html (senast besske 2005-02-15).

™ Se vidare avsnitt 5.5.2.3 nedan.
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2.4.5 Rekommendationer

2.4.5.1 WIPO:s stindiga kommitté om varumirken

Inom ramen f6r WIPO:s arbete finns en rad arbetsgrupper. En av dessa, "the
Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and
Geographical Indications” (SCT)”, har bland annat till uppgift att diskutera
problem som uppkommer inom varumirkesrittens omride, inte minst pd
grund av dagens snabba tekniska utveckling. Gruppen bildades 1998 och har
allt sedan dess presenterat en rad dokument, diribland flera rekommenda-
tioner som antagits av WIPO:s generalférsamling. I synnerhet en av dessa
rekommendationer har direkt betydelse for de problem som behandlas i detta
arbete.

2.4.5.2 WIPO:s rekommendation om varumirkesanvindning pa
Internet”

Med ursprung i SCT:s arbete publicerade WIPO:s Generalférsamlingen och
forsamlingen for Parisunionen i september 2001 en gemensam rekommen-
dation avseende skyddet for varumirken pa Internet.”

Rekommendationen giller till sin ordalydelse endast anvindning av
varumirken pd Internet och har tdll 6vergripande syfte att skapa
forutsiteningar for varumirkesinnehavare att samexistera pd den globala
marknad som Internet utgér. Det finns inget i dokumentet som uttryckligen
kan sigas vara av internationellt privat- och processrittslig natur. I preambeln
understryks detta faktum genom konstaterandet att uppgiften att faststilla
tillimplig lag hinvisas till respektive medlemslands egna internationella
privatritt. Inte desto mindre innehller rekommendationen flera intressanta
bestimmelser som indirekt kan komma att paverka den internationella privat-
och processritten.

En av de grundliggande principerna som rekommendationen sldr fast ar
att ett kinnetecken inte kan anses anvint 1 ett visst land bara pa den grunden
att kinnetecknet anvinds pd Internet och dirigenom exponeras i virldens alla
linder. Den aktuella anvindningen av kidnnetecknet pd Internet méste

” Mer information om SCT och dess arbete finns pa htp://www.wipo.int/about-ip (senast besokt

2005-02-15).

" Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other
Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (cit. Joint Recommendation), WIPO
Publikation nr. 845(E).

! Det skall i sammanhanget sigas att WIPO redan &r 2000 publicerade en annan
Internetrelaterad rekommendation, om anvindningen av vil ansedda varumirken (Joint
Recommendation Concerning the Protection of Well-Known Marks, WIPO publikation nr
833(E)). Denna rekommendation ir inte av lika stort intresse for de problem som behandlas i
detta arbete men det finns ndgra regler i den som det kan finnas anledning att dterkomma dill.
Framforalle giller det synen pa vad som ir otillbérligt i samband med att domidnnamn anvinds.
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resultera i kommersiell effekr i ett land (exempelvis genom faktisk forsiljning
eller aktiv marknadsforing) for att det skall vara tal om anvindning i det
landet. Anvindning 4r i sin tur ett, dtminstone indirekt, rekvisit for att det
skall vara tal om ett varumirkesintring. En intringsgorande handling och
dirmed efterfoljande skada ir i sin tur en forutsittning for att vissa domsritts-
och lagvalsprinciper skall kunna tillimpas. P4 sé sitt fir dokumentet, om det
anvinds, ocksa betydelse for hur de internationellt privat- och processrittsliga
problemen skall 16sas.” Virt att upprepa ir emellertid att dokumentet inte
syftar tll att skapa ndgon ny internationellt privat- och processrittslig
reglering. Istillet syftar det till att dra upp grinserna for varumirkens
skyddsomfing pd Internet och dirmed skapa forutsittningar for samexistens.

Jag aterkommer till de losningar som presenteras hir i forsta hand i
samband med analysen av bestimmelsen om forum delicti i avsnitt 8.4 samt i
den avslutande analysen av domsrittsfrigorna i avhandlingens del IV.

2.5 Forskningsliget

Jag har redan karaktiriserat mina problem som nya och delvis obehandlade.
Dirmed skulle slutsatsen kunna dras att det dr svirt att finna négon
omedelbart relevant forskning inom detta omrade, men det skulle i s3 fall vara
en slutsats som dtminstone till vissa delar 4r forhastad. Ett arbete som det jag
valt att genomfora, med en belysning av hir aktuella problem i ett svenskt
perspektiv, har inte gjorts. Diremot finns material som behandlar
angrinsande problem.

En naturlig utgdngspunkt for ett arbete om svensk domsritt pa
formogenhetsrittens omride ir Dennemarks monografi frin 1961.” Den m4,
i ett Internetrelaterat perspektiv, vara av gammalt datum, men den 4r i hogsta
grad fortfarande relevant. Nir det giller belysningen av de svenska interna
reglerna har dirutover bdde Bogdan och Palsson bidragit med ett rikhaltigt,
for arbetet relevant, material.”

Nir det giller tolkning och analys av Bryssel-/Luganoreglerna har
omfattande forskning bedrivits och foljaktligen finns mycket material. For
mitt vidkommande har utgingspunkten varit Palssons ingiende behandling av

78 Att utvecklingen inom WIPO beaktas i den svenska lagstiftningsprocessen bekriftas

exempelvis i Varumirkeskommitténs betinkande dir det foreslas (med direkt hinvisning till den
pagidende utvecklingen inom WIPO) att eventuella nationella lagstiftningsinitiativ nir det giller
anvindning av varumirken pé Internet inte dr meningsfulla innan det stdr klart vilka principer
som kommer att gilla pa det internationella planet. Se vidare SOU 2001:26, s. 358 f.

” Se Dennemark, S., Om svensk domstols behorighet i internationellt fsrmégenhetsrittsliga mal
(cit. Dennemark).

*®  Som exempel kan nimnas: Bogdan, M, Svensk internationell privat- och processritt (cit.
Bogdan 2004) och Pailsson, L., Svensk rittspraxis i internationell processritt (cit. Palsson 1989)
samt samme forfattares dterkommande ritesfallsoversikeer i SvJT. Jimfor ocksd Hellner, M.,
Internationell konkurrensritt; Jianteri-Jareborg, M., Svensk domstol och utlindsk ritt och Larsson,
M., Konsumentskyddet dver grinserna — sirskilt inom EU.
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dessa regler.” Darutover kan, sdvitt giller nordiska bidrag, Hertz avhandhng
frin 1998 nimnas.” Hir finns dessutom en nirmast outsinlig rad killor pa
det europeiska planet. I forsta hand vill jag framhélla Dicey and Morris ’ On
the Conflict of Laws”” samt Krophollers "Europiisches Zivilprozessrecht”.’
Nir det giller tolkmngen av Bryssel /Luganoreglerna har dirutover ]enards ,
Jenards/Mbllers™ och Schlossers” officiella forklarande rapporter varit av stor
betydelse.

Aven frigor som ror internationellt privat- och processrittsliga problem
inom immaterialrittsomradet har varit foremal for behandlmg For min egen
del har en utgingspunkt varit Bogdans artikel i NIR 1980”, en annan
Dennemarks tldlgare nimnda monografi samt Palssons utforliga
kommentarer i imnet.” Dessutom skall nimnas att Stromholm har kommit
med flera bidrag till belysnmgen av 1nternat1onellt privat- och processrittsliga
problem, inte minst pd upphovsrattens omride.” P4 det Europelska planet har
Ulmers banbrytande arbete pa 1970- talet beaktats.” Dirutover Vlll jag
framhilla Fawcett och Torremans arbete” samt Pertegds Senders” och
Wadlows publikationer.”

¥ Se exempelvis Pdlsson, L., Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-

forordningen (cit. Pdlsson 2002); Palsson, L., Interim Relief under the Brussels and Lugano
Conventions (cit. Pdlsson 2000); Palsson, L., Sikerhetsdtgirder och andra interimistiska dtgirder i
internationella tvister, SvJT 1996 s. 385 samt Pdlsson, L., Bryssel- och Luganokonventionerna
(cit. Pdlsson 1995).

*  Se Hertz, K., Jurisdiction in Contract and Tort under the Brussels Convention. Jimfor ocksi
Arnt Nielsen, P., International privat- og procesret (cit. Arnt Nielsen 1997) och Svenné Schmids,
T., International formueret.

¥ Se Collins, L., ed. Dicey and Morris on the Conflict of Laws (cit. Dicey).

“ Se Kropholler, J., Europiisches Zivilprozessrecht. Se dven Kaye, P., Law of the European
Judgements Convention och Newton, J., The Uniform Interpretation of the Brussels and Lugano
Conventions.

® Se Jenard, P., Report on the Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the
enforcement of judgements in civil and commercial matters, OJ 1979 C 59/1 (cit. Jenard).

% Se Jenard, P., och Méller, G., Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement
of judgements in civil and commercial matters done at Lugano on 16 September 1988, O] 1990
C 198/57 (cit. Jenard/Mdller).

¥ Se Schlosser, P., Report on the Convention of 9 October 1978 on the Association of the
Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Brittan and the Northern
Ireland to the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgements in civil and
commercial matters and to the Protocol on its interpretation by the Court of Justice, OJ 1979 C
59/71 (cit. Schlosser).

* Se Bogdan, M., Patent och varumirke i den svenska internationella privat- och processritten,
NIR 1980 s. 269.

¥ Se exempelvis Pilsson, L., Domstols behorighet i mal om patentintring enligt Bryssel- och
Luganokonventionerna, NIR 2001 s. 129.

7 Som exempel kan nidmnas: Strombolm, S., Upphovsritt och internationell privatrite (cit.
Stromhbolm 2001).

' Se Ulmer, E., Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws.

Se Fawcett, J.J. och Torremans, P., Intellectual Property and Private International Law.

Se Pertegds Sender, M., Cross-border Enforcement of Patent Rights.

Se Wadlow, C., Enforcement of Intellectual Property in European and International Law.
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Nir det giller den Internetrelaterade problematiken finns en rad
publikationer som tar upp allminna Internetrelaterade aspekter. For min egen
del har Lindberg/Westmans” och Andersens” bocker i imnet utgjort viktiga
killor. Nir det giller de mer specialiserade problem som jag har valt att
behandla finns det en rad artiklar som har varit av intresse. En tidig
utgingspunkt for svenskt vidkommande har varit Akerman och Thunmans
artikel i JT 1997” samt Bogdans omfattande publicering om hithérande
sporsmil.” Dirutover vill jag girna framhilla Bettinger och Thums tvi
artiklar i IIC 2000.”

Det material som nimnts ovan utgér exempel pd killor som tar upp
aktuella problemstillningar inom de omridden som behandlas i detta arbete.
Det ror sig emellertid om killor som i vissa fall 4r av gammalt datum. I andra
fall ror det sig om aktuellt material som behandlar angrinsande problem och
slutligen férekommer det att de problem som jag valt ut f6r behandling
verkligen analyseras men di vanligen i form av artiklar, med foljd att
behandlingen inte kan vara si genomgripande som det 4dr mojligt att géra i en
monografi. Relevant material finns det siledes men, sdvitt jag har kunnat
konstatera, inget arbete som pd ett genomgripande sitt belyser de problem
som behandlas i denna avhandling pa det sitt som gors hir.

2.6 Avslutande reflexioner

Som framgdr av genomgingen i detta kapitel spianner de for detta arbete
utvalda problemen 6ver flera rittsomriden. Grinsoverskridande varumirkes-
intrdng dr grinsoverskridande ocksd nir det giller den vetenskapliga
behandling av de frigor som dessa intring aktualiserar. Det handlar om
immaterialritt och de dirtill hoérande varumirkesrittsliga karaktdrsdragen.
Det handlar om problem som hinger samman med Internet och annan
liknande kommunikation i oppna nitverk. Det handlar dessutom om
grinsoverskridande forhéllanden, som aktualiserar internationellt privat- och
processrittsliga frigestillningar. Samtliga omriden har sina karaktirsdrag och

7 Se Lindberg, A. och Westman, D., Praktisk I'T-ritt.

* Se Andersen, M. B., IT-retten.

7 Se Akerman, R., och Thunman, A., Jurisdiktions- och lagvalsproblem pé Internet, JT 1997-98
s. 432.
*® Se exempelvis Bogdan, M., Kan en Internethemsida utgora ett driftstille vid bedémningen av
svensk domsritt och tillimplig lag?, SvJT 1998 s. 825; Bogdan, M., Grinsoverskridande fortal i
Cyberspace, SvJT 1998 s. 1; Bogdan, M., Grinsdverskridande marknadsféring via Internet, JT
2000-01 s. 621 och Bogdan, M. Néagot om namnintring pa det grinslsa nitet (cit. Bogdan
1999).

” Se Bettinger, T. och Thum, D., Territorial Trademark Rights in the Global Village -
International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the
Internet — Part One”, IIC 2000 s. 162 samt Bettinger, 1. och Thum, D., Territorial Trademark
Rights in the Global Village - International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for
Trademark Disputes on the Internet — Part Two, IIC 2000 s. 285.

32



Del I - Utgangspunkter

samtliga omrdden kan, dtminstone i teorin, behandlas dtskilda. Att vilja ett
helhetsgrepp innebir med nodvindighet att det relevanta materialet blir
varierat och mer eller mindre osammanhingande. Min férhoppning 4r dock
att jag skall lyckas férmedla en helhetsbild som #4r sammanhingande, dven om
karaktirsdragen kommer att belysas omrdde f6r omrdde i den nirmast

foljande fordjupade problembeskrivningen.
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3 Varumirkesrittsliga karakedrsdrag

3.1 Inledande anmirkningar

Som framkommer av den inledande presentationen har jag ingen
ambition att behandla den materiella varumirkesritten i detta arbete. Aven
med ett strikt internationellt processrittsligt perspektiv méste emellertid nigra
for avhandlingen relevanta varumirkesrittsliga karaktirsdrag belysas. Det
handlar generellt om att tydliggéra det varumirkesrittsliga skyddets grinser,
eller annorlunda uttryckt om att besvara frigan om hur varumirkesrittens
territoriella rickvidd skall faststillas. Svaret pd den frigan sammanhinger till
viss del med hur det varumirkesrittsliga skyddet uppkommit; om det skett
genom registrering eller inarbetning samt om det ror sig om ett nationellt
varumirke eller ett gemenskapsvarumirke. En annan friga av relevans for den
internationella processritten 4r hur varumirken skall klassificeras egendoms-
rittsligt. Det torde inte rida nigon tvekan om att varumirken, i ett
formdgenhetsriteslige perspektiv, kan klassificeras som 16s egendom. Det ir
numera dessutom klarlagt att det 4r mojligt att anvinda varumirken som
sikerhet i olika sammanhang.”” Att det finns en tydlig formogenhetsrittlig
uppfattning hindrar emellertid inte att den internationella processritten kan
laborera med en egen klassificering. Det rider i och for sig ingen tvekan om
att varumirken betraktas som egendom ocksd inom den internationella
processritten men i den internationellt processrittsliga doktrinen forekommer
det att immaterialritter i vissa avseenden jimstills med fast egendom."”
Anledningen hirtill 4r frimst att registrerade immaterialritter 4r hirt knutna
till registreringslandet pa sitt som kan liknas vid den koppling fast egendom
har till det land dir den fasta egendomen ir beligen. I detta arbete kommer
inte frigan om varumirkens egendomsrittsliga status att analyseras vidare.
Diskussionen dterkommer emellertid i avsnitt 9.4 nedan, i samband med
behandlingen av frigan om dominnamn kan utgéra domsrittsgrundande
egendom. For framstillningen i 6vrigt ricker konstaterandet att det knappast
rider ndgon tvekan om att varumirken ir egendom men att det kan innebir
vissa svérigheter, i ett internationellt processrittsligt perspektiv, att applicera
egendomsrittsliga principer pd immaterialrittigheter som inte har nigon fast
materiell anknytning. Det dr dessutom si att egendom utan fysisk anknytning
ir svirare att avgrinsa territoriellt.”” Frigan om det varumirkesrittsliga

™ Det dr exempelvis mojligt att pantsitta registrerade varumirken i enlighet med 34 a och 34 b
§§ VML. Se vidare prop. 1995/96:26 s. 30 ff.

P Se exempelvis Bogdan, NIR 1980 s. 272.

" Se vidare Ulmers. 7. Jimfor ocksa Stromhbolm NIR 2001 s. 173.
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skyddets territoriella rickvidd har generell betydelse for den internationella
processritten och behandlas vidare nedan.

3.2 Territorialitet

3.2.1 Registrerade varumirken

Varumirkesrittsligt skydd uppkommer vanligen genom registrering. Nir det
giller registrerade Varumarkesrattlgheter dr en allmin uppfattning att dessa
endast ir skyddade i registreringslandet.”” De registrerade rittigheterna ir
med andra ord territoriellt begrinsade till registreringslandet, som d4rmed blir
att betrakta som skyddsland. En naturlig konsekvens av den territoriella
begrénsningen ar att likalydande varumirke kan ha olika behoriga innehavare
i skilda linder. En annan konsekvens ir att rittigheternas skyddsland Vanhgen
inte accepterar andra linders uttalanden om rittigheternas glltlghet Det
faktum att varumirken #r territorielle begransade dndras inte av de
internationella konventioner som giller pi immaterialrittens omride.”
Snarare ir det s3 att territorialitetsprincipen bekriftas av dessa rittsakter.” I
och for sig kan det sigas att utvecklingen under senare tid, med
harmoniseringsstrivanden inom EU samt genom etablerandet av gemenskaps-
varumirket, ger uttryck &t en viss universalisering av det Varuméirkesréittsliga
skyddet. Det kan emellertid knappast sigas att det gitt sd langt att nigot
avsteg fran territorialitetsprincipen har gjorts.

Att det varumirkesritesliga skyddet idr begrinsat till skyddslandet
(registreringslandet) 4r med andra ord en utgdngspunkt som kan anses vara vil
forankrad. Det ger i sig sillan upphov till nigra praktiska problem 4ven om
det kan tinkas att problem kan uppkomma nir det giller nationers skilda
varumirkesrittsliga territorier. Exempelvis kan friga uppkomma om grinsen
for det varumirkesrittsliga skyddet skall gd vid kontinentalsockeln eller vid
den svenska territorialvattengrinsen.” Pi tal om territoriella grinser kan

% Se exempelvis Bogdan NIR 1980 s. 269, 270; Palsson 1989 s. 113. Jimfor ocksd Bernitz m.fl.
s. 218 och Koktvedgaard/Lewn s. 347 £.

Bogdan refererar exempelvis en rad ildre avgoranden om utlindsk konfiskation av
varumirken. Svitt avser de svenska avgorandena som Bogdan nimner kom domstolarna fram till
slutsatsen att konfiskation av varumirken i ett annat frimmande land inte innebar att rittigheten
i Sverige paverkades. Den svenska rittigheten var sd att siga lokaliserad till Sverige. Se vidare
Bogdan 1975 s. 71 ff.

o7 Det finns i och for sig principer som i viss utstrickning gor rittigheterna grinsoverskridande,
exempelvis zelle-quelle-principen i Pariskonventionen (behandlad i avsnitt 2.4.4.2.3 ovan) men
sammantaget finns det inget i de centrala internationella konventionerna pd immaterialrittens
omrdde som innebir att uppfattningen att varumirken endast dr skyddade inom registrerings-
landets territorium skulle dndras.

1% Se exempelvis artikel 2 i PK, som behandlats i avsnitt 2.4.4.2.2 ovan.

Utvecklingen mot en mer universell varumirkesritt diskuteras bland annat av Koktvedgaard
och Levin. Se vidare Koktvedgaard/Levin s. 347 f. och 354 ff.

" Se vidare Bogdan NIR 1980 s. 269, 270 med vidare hinvisningar.
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ddrutdver andra frigor diskuteras, inte minst nir det giller det varumirkes-
rittsliga skyddet utanfér nationers traditionella territorier, exempelvis pa det
oppna havet, i luftrummet eller i rymden. Det ror sig i dessa sammanhanget
om situationer som 1 vissa avseenden uppvisar likheter med de forhillanden
som kan sigas rida pd det “6ppna Internet”. Det torde inte rdda ndgot tvivel
om att det skulle vara relevant att undersoka vilka 16sningar som féreslagits
betriffande andra grinslosa foreteelser, nir problem som giller frigan om
varumirkesriteslig territorialitet i dppna nitverk diskuteras. Det handlar
emellertid, sivitt jag har kunna utréna, om ett begrinsat material.””

3.2.2 Sirskilt om inarbetning

Aven utan registrering kan ett varumirkesrittsligt skydd uppkomma enligt
svensk ritt. Under dberopande av att ett namn ir inarbetat sdsom kinnetecken
for en vara/tjinst kan innehavaren fi ett varumirkesrittsligt skydd for
kidnnetecknet i friga. I VML finns regler om detta i 2 § dir det framgir att ett
varumirke anses inarbetat om det ir kint inom en betydande del av den krets
till vilken det riktar sig. Det finns flera rekvisit i detta stadgande som behover
tolkas och fortydligas om klarhet skall skapas om vad inarbetning rent
praktiskt innebir, exempelvis vad som nirmare menas med uttrycken kdins
och en betydande del.""’ Nir det giller de territoriella begrinsningarna ir det
emellertid ndgot enklare. Ett inarbetat varumirke giller helt enkelt ddr det ir
inarbetat (for svenskt vidkommande inom ramen for svenskt territorium). Det
kan foljaktligen tinkas att ett varumirke ir inarbetat lokalt i Lund med
omnejd och dirmed ir det tinkbart att en annan aktor inarbetar ett
likalydande varumirke pd annan ort i Sverige.

Det uppenbara problemet ir i dessa sammanhang hur inarbetningen skall
visas. I samband med domstolsprovning har varumirkesinnehavaren inte
mojlighet att anvinda registreringen som ett argument till stéd for rittens
existens. Istillet anvinds vanligen olika former av marknadsundersokningar
som underlag for att visa att den inarbetade rittigheten existerar.”’ En
svirighet 1 detta sammanhang 4r atc sivil kiranden som svaranden har

1 Bogdan har exempelvis diskuterat frigan om anvindning av ett svenskt patent pa ett

utlindske fartyg, Bogdan, NIR 1980 s. 269 ff. Det finns inom detta omride ett norske ritesfall
frain 1936 dir anvindningen av en i Norge patentskyddad uppfinning pa ett brittiskt fartyg i
Soderhavet ansdgs utgéra intring i det norska patentet. Bogdan konstaterar att det 4r ett marklige
avgorande, inte minst beroende pd att den norska domstolen motiverade sin behorighet bland
annat pd den grunden att fartyget var chartrat av ett norske rederi. I Sverige torde det diremot
vara klart att en i Sverige skyddad uppfinning utan hinder av det svenska skyddet kan anvindas
pa ett utlindske fartyg, dven nir det tllfilligt ankommer till Sverige, nigot som direkt framgar av
5§ 1 st. PL. Se ocksd Burnstein, som diskuterar mojligheten att betrakta ”Cyberspace” som en
egen jurisdiktion enligt monster frin sjoritten.

" Se vidare betriffande inarbetningsskyddet i allminhet Holmguvist, NIR 1975 s 255. Jimfor
ocksé Bernitz mAl. s. 195 ff. och Koktvedgaard/Levin s. 364 f. och Nordel[ 2004 s. 181 ff.

"' Se vidare Bernitz m.fl. s. 196 £. och Koktvedgaard/Levin s. 366.
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mojlighet att forebringa sddana, av forklarliga skil ofta motstridiga,
undersokningar. Bevismaterialet i dessa mal blir dirfor ménga ginger béade
omfattande och svdrhanterligt. I ett internationellt processrittsligt perspektiv
dr problemet med inarbetade rittigheter i forsta hand att det inte finns ett
avgrinsat skyddsland och dirmed inte en naturlig territoriell grins for det
varumirkesrittsliga skyddet. I detta sammanhang 4r det mojligt att i storre
utstrickning jimféra med hur frigor betriffande territorialitet 16ses nir det
giller upphovsritter (som ocksd ir oreglstrerade) Stromholm behandlar
ingiende dessa problem pi upphovsrittens omride.”” Han diskuterar frigan
om det upphovsrattshga skyddets terrltorlella rickvidd bland annat under
rubriken “skyddsstatutet och dess grinser”."” 1 korthet kan konstateras att
frigan om det foreligger ett upphovsrittsligt skydd som huvudregel prévas
enligt lagen i det land dir skydd gors gillande. Om tvist uppkommer om en
svensk upphovsritt avgors siledes frigan om immaterialrittens existens med
tillimpning av upphovsrittslagen (URL). Samma resonemang kan sannolike
overforas till frigan om existensen av i Sverige inarbetade varumirken.

Problemet kan illustreras med kinnetecken som inarbetas i Oresunds-
regionen. Oresundstiget som ideligen passerar mellan Malmé och
Képenhamn har ett kidnnetecken som mdhinda kan uppfattas som en
grinsoverskridande rittighet med giltighet i Oresundsregionen, dvs. med
skydd bade i Sverige och Danmark (nirmast Malmé och Képenhamn). Det
immaterialritesliga systemet dr emellertid inte byggt pd ett sidant sitt. Om
friga uppkommer huruvida ORESUNDSTAGET 4r ett inarbetat kinnetecken fir
en prévning ske utifrin respektive lands nationella system. Aberopas skydd i
Danmark mdste med andra ord ett inarbetat skydd prévas mot dansk ritt och
pa motsvarande sitt fir ett beropat skydd i Sverige provas enligt svensk ritt.
Nigon mojlighet att, utifrin svenska regler, uttala sig om skyddets rickvidd
pa den danska sidan finns sledes inte.

Avslutningsvis skall understrykas att de inarbetade rittigheterna ir en
mer eller mindre unik nordisk rittsfigur. Det faktum att anvindning av ett
kinnetecken kan fi varumirkesrittslig betydelse 4r i och for sig ndgot som
erkinns i de flesta rittsordningar men det 4r i princip bara i inom Norden som
inarbetning kan ge upphov dll en sjilvstindig ensamritt.”” Det skall ocksi
sigas att de flesta aktorer viljer att registrera sina varumirken och ate det
inarbetade skyddet av den anledningen kan sigas minska i betydelse.”” De

" Se vidare Strimholm 2001; Strombolm, NIR 2001 s. 173, och Strimbolm, Sv]T 1993 s. 351.
Se ocksd WIPO 2002 s. 72 f.

" Se vidare Strombolm 2001 s. 188 fF.

" Se SOU 2001:26 s. 228 fF. Se vidare avsnitt 10.2 nedan.

"1 SOU 2001:26 s. 232 konstaterar Varumirkeskommittén att utvecklingen mot en okad
globalisering och storre koncentration av foretag lett till en hirdare konkurrens med f6ljd att det
blivit viktigare att etablera sig pa de marknader dir man vill konkurrera. Denna utveckling har
inneburit att fler viljer att registrera sina kidnnetecken, eftersom det framstdr som osikert att
forlita sig pd nationellt inarbetade kinnetecken. Varumirkeskommittén konstaterar emellertid
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internationellt processrittsliga problem som finns inom detta omride kan
dirmed, i praktiken, inte karaktiriseras som 6verhingande.’”’

3.2.3 Sirskilt om gemenskapsvarumirken

Som nimns ovan, ir gemenskapsvarumirken till sin natur grinsover-
skridande. De har med andra ord gemenskapen som sitt territorium. I vissa
fall kan dock denna territoriella rickvidd beskiras. Ett sddant exempel ir om
det i samband med en ansékan om ett gemenskapsvarumirke finns ett
nationellt lokalt varumirke som ir likalydande. I dessa situationer kan de bada
varumirkena tvingas att samexistera.”” I princip giller dock ett gemenskaps-
varumirke i hela gemenskapen. Att gemenskapsvarumirken ir av intresse i ett
internationellt processrittsligt perspektiv forklaras av att en rad principer om
nationella varumirken, inte minst skyddslandsprincipen, blir svira att
tillimpa pd dessa grinsoverskridande rittigheter. Det f6ljer dirfor naturligt ace
domsrittsfrigor om gemenskapsvarumirken fir losas med utgingspunkt i
andra principer.

3.3 Samexistens och rittighetskonkurrens

Ett yteerligare varumirkesritesligt karaktirsdrag, som indirekt har betydelse
for de internationellt processrittsliga problem som behandlas i detta arbete, ir
det faktum att det Varumarkesrattsllga skyddet som huvudregel giller endast i
en eller flera utpekade produkt-/tjinstegrupper.”” Om hinsyn tas till
rittigheternas territoriella natur kan konstateras att ett kinnetecken kan
utgéra grund for flera parallella, men likalydande, varumirken i skilda linder.
Situationen kompliceras ytterligare av att likalydande varumirken kan existera

ocksd (s. 232 och 233) att det inarbetade skyddet torde ha fortsatt betydelse for sma och
medelstora foretag samt att det inarbetade skyddet dven fortsittningsvis kommer att fylle en viktig
funktion, i avvaktan pd att det skall bli mojligt att registrera kiinnetecken som saknar ursprunglig
sarsklljnlngsformaga

Frigan om domsritt och inarbetade varumirken behandlas vidare i kapitel 10, trots det
formodade begrinsade praktiska intresset av dessa frigor. Anledningen ir frimst att det, som
framgdr av SOU 2001:26 s. 233, fortfarande finns ett behov av ett inarbetat skydd samt att dessa
rittigheter dirfor foreslds fi ett fortsatt skydd med ungefir samma omfattning som det
nuvarande. Se SOU 2001:26 s. 234 ff. Som konstateras i avsnitt 10.6 nedan, finns det dirutéver
tecken pd att det inarbetade skydde dr pd frammarsch. Ett sidant tecken ir det nyligen
introducerade anvindningsskyddet for oregistrerad formgivning.
" Se varumirkesforordningens artikel 107. Se f6r vidare kommentarer kapitel 11 nedan.
I samband med en varumirkesregistrering skall sokanden ange for vilken varuklass
registreringen avses. Det finns efter en internationell 6verenskommelse som Sverige anslutit sig
till, Nlcearrangemanget frin 1967, 45 skilda varuklasser. Teoretiskt dr det dirmed méjligt att det,
i varje ansluten stat, kan finnas lika manga behériga innehavare av samma varumirke som det
finns varuklasser. Det gir dessutom att registrera ett varumirke for en viss eller vissa varor i en viss
klass, exempelvis /likir inom varuklassen drycker. Betriffande vidare uppgifter om de skilda
produkt-/tjanstegrupperna hinvisas till hzep://www.wipo.int/treaties (senast besske 2005-02-15).
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parallellt i skilda varuklasser i det land dir de registreras. Samma forhéllande
giller i princip betriffande inarbetade varumirken, som av naturliga skil
endast giller for de varor/tjinster som mirket r inarbetat for. Slutsatsen blir
att det kan finnas flera ritemitiga innehavare av likalydande varumirken,
exempelvis genom att innehavarna registrerat varumirkena for skilda klasser i
samma land eller for att de registrerat varumirkena for samma klasser i skilda
linder. Det enda undantaget frin denna regel giller for vil ansedda
kinnetecken. Om detta finns en bestimmelse i VML 6 § 2 st. Det handlar
hir om varumirken som har en stark stillning pd marknaden och som dirmed
kan anses allmint inarbetade.”” For dessa varumirken giller skyddet over
varuslagslikhetsgrinserna och foljaktligen blir utrymmet f6r parallella behériga
innehavare mindre savitt avser dessa varumirken.”

Det ir siledes uppenbart att problem med att det kan finnas flera
behoriga rittighetsinnehavare inte dr nya. Man kan i samanhanget tala om att
rittighetsinnehavare under alla tider har tvingats forhélla sig till det faktum att
det dr hard konkurrens om bra varumirken, samt att man i manga fall fir tdla
samexistens med andra behoriga innehavare av likalydande varumirken. I vissa
fall kan det till och med rora sig om rittighetskonkurrens, med vilket jag i
forsta hand avser att det kan finnas flera olika behériga innehavare av samma
mirke f6r samma produkter/tjinster i skilda linder/regioner.

Nir det giller detta arbete har ett centralt problem sin grund i att alla
dessa potentiella innehavare har ritt till sina varumirken grundad péd olika
territoriellt avgrinsade legala rittigheter. Grinsen for det enskilda varumirkes-
skyddet, samt dirmed grunden f6r samexistensen i den fysiska virlden, fastslis
i princip genom ett klargérande av vad som ir forvixlingsbar anvindning
samt dirmed ett intring.” Mojligheten att beivra sidana potentiella intring
paverkas av i vilken utstrickning som det pistidda intringet verkligen har
skett pd en marknad dir det dr kidranden som har skydd for det aktuella
varumirket.

1 Jimfor. varumirkesdirektivet artikel 5(2). Se vidare Bernitz mfl. s. 213 ff;

Koktvedgaard/Levin s. 419 ft.; Nordell 2004 s. 296 ff. och Wessman 2002 s. 48 ff.

" Det skall i sasmmanhanget sigas att det utokade skyddet i 6 § 2 st. VML ocksi ger ett
renomméskydd inom varuslagslikheten. Se exempelvis PBR nr. 97-065 dir domstolen
konstaterade att anvindningen av ordet “Tulosba Akdov” kunde hindras for att skydda det vil
ansedda varumirket ABSOLUT VODKA. Jimfér ocksd GD:s avgorande i mal C-292/00, Davidoff &
Cie SA mot Gofkid Ltd. och mél C-408/0, Adidas-Salomon AG mot Fitnesworld Trading Ltd.

' Se vidare betriffande forvixlingsbedomningen inom kinneteckensritten Nordell 2004 s 251
ff. och Wessman 2002 s. 23 ff.
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3.4 Intringsgrundande varumirkesanvindning

I detta arbete genomf6rs, som nimns ovan, inte ndgon djupgiende analys av
vad intringsgrundande varumirkesanvindning ir.”” Tanken ir emellertid att
intringskonflikten skall utgéra en av grundstenarna i den kommande analysen
av dirmed sammanhingande internationellt processrittsliga frigor. Det ir
dirmed pa sin plats att helt kort presentera vad ett varumirkesintring ir.

Den i sammanhanget centrala bestimmelsen ir 4 § VML. I denna
bestimmelse slds det fast att ritten till ett varumirke innebir att "annan in
innehavaren inte fir i niringsverksamhet anvinda ett dirmed forvixlingsbart
kidnnetecken for sina varor”. En innehavare av ett varumirke kan med andra
ord hindra annan anvindning av forvixlingsbara mirken. Sddan anvindning
dr - annorlunda uttrycke - att betrakta som intringsgorande. Det forutsitts
emellertid ddrutdver att den intrdngsgorande anvindningen sker i nirings-
verksamhet samt att det ror sig om mirkesanvindning som avser samma eller
liknande produkter. Hir skall tilliggas att det, som nimns ovan, finns en
specialregel som giller for "vil ansedda kinnetecken” i 6 § 2 st. Varumirken
som omfattas av denna regel skyddas mot intring dven 6ver varuslagslikhets-
grinserna.

Savitt avser bedémningen i det enskilda fallet, dr det sillan nigra
problem att bestimma om anvindningen har foretagits i niringsverksamhet."”
En reflexion, for egen del, dr att helt nya problem betriffande detta rekvisit
med stor sannolikhet kommer att f6lja i de Internetrelaterade problemens
kolvatten. Det ir helt enkelt svirt att avgora vem som ir niringsidkare pé
Internet. Det ryms emellertid inte inom syftet for denna framstillning att
utreda detta, i och for sig bade spinnande och forskningsrelevanta, problem.”’

Rent allmint kan sidgas att det 4r bedomningen av om anvindningen ir
forvixlingsbar som utgor den verkliga svarigheten. Inte sillan har parterna
olika uppfattning om vad som skall anses utgora forvixlingsbar anvindning.
Inte sillan responderar svaranden med ett genkidromadl, dir grunderna for det
omtvistade varumirket ifrdgasitts. Inte sillan 3beropar parterna skilda
experter, som sinsemellan har olika uppfattningar om hur forvixlings-
bedomningen skall géras iz casu. Det ror sig i dessa fall om relevanta, men
uppenbart materiellrittsliga, fragor. Jag skall inte utveckla dem vidare hir men
vill and& fista uppmirksamheten pd det faktum att tvister ofta innebir en
timligen ingdende granskning av sjilva rittigheten. Att uttala sig om en viss

I stillet hinvisas betriffande frigan om intringsgrundande (dvs. forvixlingsbar) anvindning

av varumirken till tidigare nimnda, Nordell 2004 och Wessman 2002. Jimfor ocksd Holmquist
1999 betriffande den i sammanhanget relevanta frigan om varumirkens sirskiljningsforméga.

12 Det kan dock diskuteras vad som nirmare skall forstir med anvindning av annans
kidnnetecken. Se vidare Nordell, NIR 1992 s. 482; Nordell/ 2001 s. 103 ff. och Nordell 2004 s. 398
ff.
" Till viss del kommer ind4 problematiken att beréras, eftersom det ir relevant att faststilla om
en aktor dr en fysisk eller juridisk person vid tillimpningen av vissa internationellt processrittsliga

principer. Se vidare nedan, bland annat avsnitt 8.3.
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anvindning ir forvixlingsbar 4r samtidigt ett uttalande om det omtvistade
varumirkets skyddsomfing och dirmed ett uttalande om skyddets rickvidd.
Vetskapen om att det forhéller sig sd 4r central for forstdelsen av de argument
som anvinds i den internationellt processrittsliga diskursen rérande frigor om
domstols behorighet i varumirkesmal.

4 Talan 1 varumirkesmal

4.1 Inledande anmirkningar

Grunderna f6r vad en intringskonflikt 4r har redan behandlats. Den friga
som nu kommer att belysas ir vilka mojligheter som innehavaren av det
drabbade varumairket har att agera rittsligt. Som nimns inledningsvis, stir ett
stort antal mojliga taleformer till rittighetsinnehavarens forfogande. For
svenskt vidkommande ges dessa rittsliga instrument nirmast av 37-41 §§
VML. Jag tinkte emellertid inte uppehilla mig vid dessa bestimmelser. Min
avsikt 4r snarare att utifrdn dessa ge en bild av vilka olika taleformer det finns
stod for i det immaterialritesliga sanktionssystemet.

En inledande uppdelning ir, med processrittslig terminologi, att skilja
mellan fullgérelsetalan och faststillelsetalan. Det ror sig i sammanhanget om
taleformer med skilda karaktirsdrag och distinktionen dem emellan ir viktig
av flera skil. De béda taleformerna definieras i forarbetena till RB enligt
foljande: “Fullgérelsetalan gir ut pd en dom, som Aaligger svaranden att
fullgbra en prestation, under det att faststillelsetalan avser allenast ett
faststillande av existensen eller icke-existensen av ett rittsforhallande”.”” Bade
fullgorelsedomar och faststillelsedomar kan vinna rittskraft. Den viktigaste
skillnaden dem emellan, inte minst i ett internationellt processrittsligt
perspektiv, dr att endast fullgorelsedomar ir exigibla och som sddana méjliga
att ligga till grund for en verkstillighetsitgird. I linje dirmed karaktiriserar
Ekel6f en fullgérelsetalan som “talan om exigibel dom” medan en
faststillelsetalan kan formuleras som “talan om inexigibel dom”.” Hur
kiranden formulerar sina yrkanden fir med andra ord stor betydelse. I de
flesta fall 4r det kidranden som har mojlighet att bestimma om talan skall
utformas som en faststillelse- eller en fullgorelsetalan. Som ett exempel kan
nimnas talan om upphivande av en varumirkesregistrering, som nirmast fir
betraktas som en fullgérelsetalan, eftersom en sidan talan syfrar il
handlingen att hiva registreringen. Svaranden maste med andra ord medverka
till en prestation. En mycket snarlik effekt uppnis med en talan om

" Se vidare NJA II 1943 s. 158.
" Se Ekelif 11 s. 105 f.
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faststillelse om att en varumirkesrittighet inte bestdr. Skillnaden ir att en
sidan dom endast indirekt tvingar svaranden till efterrittelse. Det kan
konstateras att flera av de situationer som behandlas nedan ir av sidan art att
det gir att fora talan om svil fullgorelse som faststillelse med liknande
effekter som resultat. Viktigt att notera i sammanhanget ir att utformningen
av talan och valet av taleform har direkt betydelse for vilka domsrittsregler
som kan tillimpas till stod f6r domsritt.

4.2  Fullgorelsetalan

4.2.1 Inledande anmirkningar

En fullgérelsetalan syftar siledes till att framtvinga nigon form av prestation
fran svarandens sida. Bland de taleformer som finns inom varumirkesritten ir
det frimst talan om skadestdnd samt talan om foérbud som har sddan karakeir.
Det dr emellertid tinkbart att yrka pd andra former av fullgérelse i samband
med varumirkeskonflikter. Ett exempel 4r redan nimnda fall att en
varumirkesregistrering skall upphivas, ett annat att en omtvistad rittighet
skall 6verflyttas till en ny innehavare.

4.2.2 Skadestindstalan

Maoijligheten att fora talan om skadestind ges for svenskt vidkommande av 38
§ VML. Dirur framgir att den som, uppsitligen eller av oaktsamhet, gjort sig
skyldig till ett varumirkesintring skall betala skilig ersittning for
varumirkesanvindningen, samt ersittning for den ytterligare skada som
uppkommit. Det framgir inte av bestimmelsen vem som ir taleberittigad,
men det framstdr som naturligt att det 4r innehavaren av det drabbade
varumirket som for ersittningstalan. Virt att uppmirksamma ar dessutom att
det 4r tllridckligt att svaranden agerat oaktsamt for att skadestdndsskyldighet
skall uppkomma.

4.2.3 Forbudstalan

Maoijligheten att fora talan om férbud i samband med ett intring infordes pa
det varumirkesrittsliga omradet den 1 april 1994."” Regeln finns 1 37 a §

7 De skirpta sanktionerna i VML inférdes som en f6ljd av det 6kande olovliga kommersiella

utnyttjandet av andras produkter. Utvecklingen bedomdes av lagstiftaren vara till nackdel bdde
for producerande féretag och konsumenter, varfér en skirpning av sanktionssystemet var
motiverad. Dirutdver hinvisas i departementspromemorian (och propositionen) till de redan
befintliga reglerna om vitesférbud i bland annat firmalagen (FL) som ger vid handen att
vitesférbudet ir ett effektivt och vilbehovligt sanktionsmedel. Se vidare Ds 1993:24 s. 34 ff., samt
prop. 1993/94:122 s. 44 ff. Nir det giller forbudsstadgandet inom firmaritten hinvisas till prop.
1974:4.
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VML och ger innehavaren av ett varumirke, eller den som genom licens har
ritt att utnyttja ett Varumarke, riatt att fora talan om forbud att fortsitta med
en 1ntrangsgorande handling.”

Ett forbud maste vara klart preciserat och ha en direkt relation tll det
pastiddda intringet. Inom ramen for det preciserade yrkandet skall domstolen
utforma férbudet si att det uppfyller allminna krav pid entydighet och
konkretisering. Domstolen ir i detta samanhang oférhindrad att begrinsa
forbudet i forhallande till vad som yrkats. Lagstiftaren anbefaller i princip en
form av proportionalitetsprévning i samband med beslut om férbud. Nir det
giller varumiirken sigs i motiven att: "Ett férbud bér dock inte gi lingre in
vad som ir motiverat i det enskilda fallet.”"”

4.2.4 Talan om registrerings upphivande m.m.

Av 26 § VML framgir att var och en som lider forfing av en varumirkes-
registrering far fora talan mot innehavaren om att registreringen skall hivas.
Kravet pd den rtaleberittigade ir sdledes att denne skall lida forfing av
registreringen eller annorlunda uttrycke att denne har ett intresse 1 att
registreringen hivs.” Grunderna for hivning skiljer sig it. Det kan
exempelv1s rora sig om att innehavaren av det aktuella varumirket inte har
gjort verkligt bruk av sin registrerade rittig het.” Det kan ocksa rora sig om
fall nir varumirket i fréga har férlorat sin sarskﬂjmngsformaga ’ 1 de fall som
behandlas i detta arbete 4r det i sammanhanget viktigt att poingtera att frigan
om en varumirkesregistrerings upphérande timligen ofta uppkommer som ett
genkiromal i en intrdngsprocess.

| sammanhanget kan nimnas att det finns méjlighet att fora talan om f6rbud ocksé enligt 35

och 36 §§ VML betriffande vilseledande varumirkesanvindning. I detta arbete behandlas
emellertid inte denna reglering, eftersom det ror sig om ett omrdde som har ett nira samband
med reglerna i marknadsforingslagen (MFL) avseende vilseledande reklam (numera 4, 6, 8 och 8
a §9). Det dr primirt med tillimpning av dessa regler som niringsidkares och konsumenters
behov av skydd mot vilseledande framstillningar tillgodosetts. Se vidare Kokrwedgaard/Levin s.
493 och Nordell 2004 s. 429 ff. En annan anledning till att reglerna i 35 § 1 st., om vilseledande
anvindning av kinnetecken, inte behandlas dr att denna regel frimst syftar till atc férhindra
missbruk i samband med att kinnetecken licensierats eller 6verltits. Detta arbete ir, till skillnad
frn dessa situationer, inriktat pi utomobligatoriska férhallanden. I sammanhanget kan dirutéver
nimnas att 35 och 36 §§ VML f6reslds utgd i det forslag till ny varumirkeslag som presenteras i
Varumirkeskommitténs betinkande. Se vidare SOU 2001:26, s. 354 ff.

¥ Se vidare prop. 1993/94:122 s. 67. Se ocksd, prop. 1974:4 s. 122, dir det betriffande f6rbud i
firmardtten sigs att [ﬂorbud mot anvindning bor inte gd lingre dn vad som fordras for att
tillgodose skyddsintresset.”

" "Se vidare prop. 1960:167 s. 149 ff.

P Se VML 25 a §. For en mer ingdende diskussion se Bernitz m.fl. s. 223 ff.; Koktvedgaard-
/Levin s. 429 ff. och Pebrson s. 627 ft.

" Se VML 25 § 2 st. 2 p. For en mer ingdende diskussion se Koktvedgaard/Levin s. 429 ff. och
Pehrson s. 625 ff.
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4.3 DPositiv- och negativ faststillelsetalan

En faststillelsetalan har, som framgdr av det inledningsvis sagda, till syfte att
domstolen skall uttala sig om ett visst ritesforhallandes bestind eller icke-
bestind. Foljaktligen kan en faststillelsetalan vara bide positiv och negativ.
For varumirkesrittens del kommer detta till uttryck i 44 § VML dir det
framgdr att en ”[t]alan om faststillelse, huruvida ritt till varumirke bestar eller
icke bestar eller om visst forfarande utgor intréng i sddan ritt eller ¢j, ma av
domstol upptagas till provning, dir ovisshet rider om forhéllandet och denna
leder kidranden till forfing.”

Det kan finnas anledning att skilja mellan positiv- och negativ
faststillelse, inte minst eftersom det vid en jimforelse mellan de bada
formerna av faststillelsetalan blir uppenbart att partsstillningen i vissa fall
kastas om. Med utgdngspunkt hos en innehavare av en varumirkesrittighet
kan problemet formuleras pad foljande vis: I det ena fallet vill rittighets-
innehavaren att domstolen skall faststilla att ett visst forfarande utgér intring,
en positiv faststillelsetalan dir rittighetsinnehavaren idr kirande och den
pastddde intringsgoraren ir svarande. I det andra fallet for den pastddde
intringsgoraren en negativ faststillelsetalan om att den omtvistade péstidda
intringsgorande handlingen inte ir intrdngsgorande. I detta fall rér det sig
med andra ord om en negativ faststillelsetalan dir den pastddde
intringsgoraren ir kirande och rittighetsinnehavaren svarande. Uppdelningen
av faststillelsetalan i positiv och negativ fir betydelse i den fortsatta
framstillningen, i forsta han i samband med analysen av tillimpningsomradet
for regeln om forum delicti 1 avsnitt 8.4 nedan.

4.4 Interimistiska beslut

Som redan nimnts, aterfinns mojligheten att yrka péd férbud i 38 § VML. Hir
ror det sig om en talan dir forbudet utgér huvudyrkandet. Av 37 a § 2 st
VML framgir emellertid att det ocksd dr mojligt att yrka pd forbud som
provisoriskt rittsskydd i vintan pi dom avseende huvudyrkandet.” I dessa fall
kan forbudet aktualiseras ocksd i samband med yrkande pd annan fullgorelse
in forbud, exempelvis skadestind. Huvudyrkandet méste dock, i enlighet med
ovan sagda, vara formulerat som ett yrkande pa fullgérelse.

For kinneteckensinnehavare som utsitts for intrdng ir det av storsta vike
att fi ett snabbt beslut om intringets upphorande. Yrkanden om
interimistiska beslut har bland annat av den anledningen kommit att bli
vanligt forekommande inom immaterialrittens omrdde. Det interimistiska
beslutets popularitet stirkts ytterligare av det faktum att dessa beslut ofta leder
till en forlikning i linje med det provisoriska beslutet. Processformen 4r med

1 Maojligheten inférdes samtidigt som forbudssanktionen i VML. Se prop. 1993/94:122.
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andra ord snabb, vilket kan sigas vara i bida parternas intresse.”” Slutligen lir
ett ytterligare skil till sanktionens popularitet vara att 6vriga sanktioner i de
kinneteckensrittsliga lagarna dr forhillandevis milda. Det har bland annat
lyfts fram att de liga ersittningsnivier som doms ut i samband med
kinneteckensintring sillan ger den skadehdande full kompensation, med foljd
att intresset for interimistiska beslut 6kar.” Det interimistiska beslutet, som
omedelbart hindrar intringet, blir dirmed ett viktigt och realistiske alternativ
till en utdragen skadestdndsprocess.

Ett interimistiskt beslut syftar till att sikerstilla domsverkstillighet och
kan dirmed motiveras med hinsyn till kirandens berittigade intresse av att
kunna skydda sin ritt mot en sabotagedtgird. Som argument mot de
interimistiska besluten kan anforas att dessa innebir en form av summarisk
snabbprocess. Eftersom parterna tenderar att folja utgingen av de
interimistiska mélen innebir de interimistiska besluten att svaranden i princip
utestings frin mojligheten till en egentlig prévning av saken."

Ett interimistiskt beslut fir inte meddelas om inte domsverkstilligheten
verkligen hotas. For att domstolen skall kunna avgora om sd ir fallec méste
kdranden visa att sannolika skl for i 1ntrang foreligger samt att det finns I‘lsk
att ensamritten forlorar i virde om intringet fortsitter (fara i drojsmal)."”’
Vidare skall kiranden som huvudregel stilla sikerhet for det fall att ett
meddelat interimistiskt beslut upphivs vid en senare egentlig prévning av
mailet.”

Sedan forbudsstadgandet inférdes i VML idr det dessutom mojlige att
vicka talan om interimistiskt beslut med stod i 15 kap. RB.”” Det bor for
6vrigt pipekas att forutsittningarna for act meddela interimistiska beslut inom
immaterialritten 1 stort sett Ar desamma som i 15 kap. RB om civil-
processuella sikerhetsitgirder.”

134

Se exempelvis Westberg, Sv]T 1990 s. 162 ff., som dock ger uttryck for visst tvivel betriffande

svarandens villighet att avstd frén egentlig provning till formén f6r den snabba interimistiska
rocessen.

P Se exempelvis Andersson; Koktvedgaard/Levin s. 488 ff. och Norrgird 2002 samt dirutover Ds

1993:24 och prop. 1993/94:122. Jimf6r ocksd betriffande skadestind inom varumirkesritten

Levin 1990 s. 187.

2 Se Westberg, SvJT 1990 s. 162.

"7 Se sirskilt om bedéomningen av sannolika skil inom kinneteckensritten Andersson s. 79 ff.

P Ate det dr sd framkommer av 37 a2 § 2 och 3 st. VML samt 15 § 4 och 5 st. FL. Se ocks3

Ekelof 111 s. 9 ff. samt Westberg, Sv]T 1990 s. 171 ff.

¥ Se NJA 1993 s. 182, diir HD konstaterar att det gir att forordna om sikerhetsitgirder enligt

15 kap. 3 § RB i de fall nir den f6rda talan syftar till en verkstillbar dom. Som sidana riknas

fullgérelsedomar, inbegripet férbudsdomar. Vid tidpunkten for maélets avgorande fanns inte

forbudsstadgandet i VML men nir nu sé ir fallet torde det inte foreligga ndgra hinder mot att

forordna om sikerhetsdtgirder med stéd i 15 kap. 3 § RB i samband med en talan om forbud

enhgt 37 2§ VML. Se dven NJA 1990 s. 338.

" et kan dirmed ifrigasittas om det Verkhgen behovs ett specialstadgande om interimistiska

beslut i VML. Vid en ldsning av gillande praxis (se exempelvis tidigare nimnda NJA 1993 s. 182)

kan konstateras att interimistiska atgirder dr fullt mojliga om de beviljas i samband med en

forbudstalan dven med stod av reglerna i 15 kap. RB. Det hade med andra ord varit tillrickligt att
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4.5 Avslutande reflexioner

Syftet med detta kapitel har varit att ge en kort oversikt 6ver olika former av
talan i varumirkesmal. Poingen med en sidan genomging ir att domsritten i
den fortsatta analysen kommer att prévas bland annat utifrin dessa skilda
taleformer.

For en internationell processrittare kan det sikert framstd som mirkligt
att gora en affir av den svenska varumirkeslagens regler, i ett arbete som giller
domsritt och sdledes situationer dir det 4nnu inte ir klarlagt att just nimnda
regler kommer att tillimpas. Lagvalsfrigan kommer ju som bekant tidsmissigt
efter frigan om domstolens behorighet. Vil medveten om detta vill jag dirfor
understryka att mitt syfte hir i forsta hand ir att exemplifiera taleformerna
och i det sammanhanget har den svenska varumirkeslagen tjinat som
utgdngspunkt. Det varumirkesrittsliga sanktionssystemet bygger emellertid i
stor omfattning pd internationellt fastlagda principer. De hir presenterade
taleformerna forekommer sdledes i ett mycket stort antal nationella system,
inte minst pa grund av den internationella harmonisering som TRIPS-avtalet
under senare r har medfore.”

Som framgir av den i detta kapitel valda strukturen, ir utgingspunkten
ett vidare perspektiv, de skilda taleformerna, inte de respektive sanktions-
paragraferna. P4 si sitt blir det mojligt ate distansera sig frin den materiella
ritten.

5 Internetrelaterad varumirkesanvindning

5.1 Inledande anmirkningar

Som framgir ovan, ir territoriellt avgrinsade varumirkesrittigheter en
utgdngspunkt for detta arbete och ett faktum som fir direkt betydelse f6r hur
dirmed sammanhingande internationellt privat- och processrittsliga problem
skall 15sas. Ett annat avgorande forhallande 4r den sirskilda behandlingen av
intringsgorande varumirkesanvindning som kan sigas vara Internetrelaterad.
Enkelt uttryckt innebir detta att anvindningen av det omtvistade varumirket
skall vara forlagd tll ett Sppet nitverk dvs. ett nitverk som idr Sppet

infora en moijlighet till talan om vitesférbud i VML samt direfter ltit eventuella ansprak pa
interimistiska beslut regleras av RB 15 kap. Jag ser ingen egentlig anledning till att stadgandena
finns i VML samt FL annat 4n att det didrmed tydliggors att interimistiska &tgirder dr mojliga.
Om ordalydelsen i RB 15 kap. och VML samt FL jimfors, framstir det som om den enda
skillnaden mellan de skilda lagarna ir att kraven pa bevisning avseende férmdigan att stilla
sikerhet dr nigot ligre inom kinneteckensritten 4dn inom den allminna regleringen 1 RB. Se 37 a
§ 3 st. VML samt 15 § 4 st. FL jaimfore med 15 kap. 6 § RB.

"' Se TRIPS-avtalet artiklarna 41-50.
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tillgingliga for alla (med ritt teknisk utrustning att ansluta sig dirtill). Det
finns en ling rad nitverk som kan kallas 6ppna men Internet ir, for att citera
datatermgruppen: “det internationella datornit som har den storsta
utbredningen”."”

Att jag viljer att tala om Internetrelaterad varumirkesanvindning (och
inte IT-relaterad varumirkesanvindning eller mojligen anvindning forlagda
till 6ppna nitverk) har frimst pedagogiska forklaringar. Med utgingspunkt i
termen Internetrelaterad behover inte tid och utrymme dgnas at att utforlige
beskriva Vad som ir grinserna for vad som skall kunna betraktas som ett 6ppet
nitverk.”” Det skall dock understrykas att avsikten i forsta hand ir att granska
problem med en viss karaktar kommunikation i "6ppna nitverk”, inte en
sirskild foreteelse, Internet.” I en situation nir Internet dr det Klare mest
framtridande exemplet pd ett sidant Oppet ndtverk blir det emellertid
naturligt och framstillningstekniskt limpligt att rubricera problemen som
Internetrelaterade.

De potentiella problem, som en varumirkesinnehavare kan stillas infor
pa Internet, ir av skiftande karaktir och ger upphov till skilda konsekvenser
for skilda rittsomrdden. Min ambition, sdvitt avser detta kapitel, ar att
tydliggéra de sirskilda problem som kan uppstd i samband med
Internetrelaterad varumirkesanvindning med avsikt att skapa forstdelse for de
internationellt processrittsliga frigorna. Uppgiften att reda ut den
Internetrelaterade varumirkesanvindningens konsekvenser for den materiella
varumirkesritten omfattas siledes inte av syftet med detta arbete, dven om
ocksd detta kan karaktiriseras som en spinnande och forskningsmissigt
relevant uppgift.

I den debatt som har férekommit om Internet under de senaste drygt tio
dren har dominnamnsrelaterade problem i stor utstrickning satts i fokus nir
det giller Internetrelaterad varumirkesanvindning. Bland annat av den
anledningen ges de dominnamnsrelaterade frigorna ett forhillandevis stort
utrymme i den foljande genomgingen. Det finns emellertid dven andra
anvindningsformer som kan karaktiriseras som Internetrelaterade och som
kan ge upphov tll problem for rittighetsinnehavare. I viss utstrickning
kommer dirfor dven dessa forfarandesitt att behandlas. Det handlar i flera
fall, likt dominnamnsanvindningen, om anvindning som har tekniska
fortecken. For att skapa en vidare forstielse for de problem som behandlas
krivs dérfor viss kunskap om de sirskilda tekniska forhallanden som rader pé

2 Se vidare hetp://www.nada.kth.se/dataterm/rek. html#a21 (senast besokt 2005-02-15).

1 SOU 2003:59 anvinds uttrycket IP-baserade nitverk. Med detta uttryck syftas nitverk,
ddribland Internet, som anvinder IP som kommunikationsprotokoll. Se vidare SOU 2003:59 s.
39 ff. Se ocksi avsnitt 5.3 nedan.

" Det kan i sammanhanget noteras att ocksd Svantesson viljer att diskutera Internet-relaterade
problem snarare dn IT-relaterade problem. Se vidare Svantesson s. 68 f.
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Internet. Det 4r motivet tll varfér detta kapitel inleds med en kort
beskrivning av Internets uppbyggnad och funktion.

5.2 Internet — bakgrund och uppbyggna 4

Det forsta froet till det som vi i dag kallar Internet sdddes i USA under bérjan
av 1960-talet. I skuggan av “det kalla kriget” var méjligheten att bygga ett
motstidndskraftigt nitverk hogt prioriterad och forhoppningen var att det i ett
nitverk av sammankopplade datorer skulle vara mojligt att ersitta
kapacitetsférlusten som kunde uppkomma om en dator slogs ut. En annan
drivande forhoppning var att ett nitverk av sammankopplade datorer skulle
gora det mojligt att dela kostsamma datainvesteringar och dirmed skapa
forutsiteningar for en effektiv resursallokering. ™

For att uppnd dessa hogt stillda mal méste datorer forst och fraimst lira
sig att kommunicera med varandra. En av de grundliggande f6rutsittningarna
for att ett nitverk skall fungera dr nimligen att de samankopplade datorerna
talar samma sprak. Att utveckla ett gemensamt “nitverkssprdk” blev dirfor
den forsta centrala uppgiften som madste 19sas. Redan frin bérjan tog
utvecklingsarbetet sin utgdngspunke i tvd idéer: att alla datorer (noder) som
anslots till nitet skulle ha samma status och att informationen skulle sindas
uppdelad i paket.”” Ar 1969 resulterade anstringningarna i bildandet av det
forsta nitverket med fyra noder: University of California Los Angeles,
Stanford Research Institute, University of California Santa Barbara och
University of Utah. Nitverket fick namnet ARPANET.” Samma &r
etablerades ocksd den arbetsmetod som allt sedan dess varit grundliggande for
Internets utveckling. De anslutna datorerna var nistan uteslutande placerade
pd universitet och forskare frin dessa institutioner lit sina forslag pa
forbdttringar cirkulera pd “nitet” med begiran om kommenterar. Dessa
dokument kom att kallas Request for Comments (RFC) och det visade sig
vara ett mycket effektivt sdte att finga in kompetens och driva utvecklingen
framat. Forfarandet 4r detsamma i dag nir snart 4000 (3866 i juli 2004)

" Den foljande tekniska beskrivningen bygger till stora delar pd material som togs fram i

samband med Dominnamnsutredningens arbete med SOU 2000:30 (dir jag var sekreterare).
Savitt avser de tekniska beskrivningarna av domidnnamnssystemet i SOU 2000:30 bygger de i sin
tur i en inte ovisentlig del pd material som jag tog fram i anslutning till artikeln “Internet
ansvaret for dominnamnstilldelningen” som publicerades i JT 1998-99 nr 2. I den min annat
inte anges bygger avsnitten 5.2—5.4 pa detta material.

" Det finns ett flertal historiska beskrivning av Internet och dess framvixt. For egen del har jag
valt att utgdr frin den historieskrivning som 4terges i Lainier m.fl. A Brief History of the
Internet”. Tillginglig pa: wwuw.isoc.orglinternet/history/brief-shtml (senast besskt 2005-02-15).
Anledningen dill att jag valt detta kontinuerligt uppdaterade Internetdokument i4r att forfattarna
som stdr bakom till stor del utgérs av Internets foregingsmin, Forfattarna har med andra ord
sjiilva statt i hindelsernas centrum. Jimfor ocksd Andersen s. 73 ff.; Lim s. 3 ff. och Seipel's. 56 ft.
7 Se vidare Lainier, m.Al.

4, . ..
" Se vidare Lainier, mAfl.s. 2 f.
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RFC:n har sints ut pd nitet for kommentarer. Flera av dessa dokument har

sedermera upphéjts till Internetstandard och ir dirmed av synnerligen stor
. . . o 4

betydelse for hur kommunikationen pi Internet fungerar.™

5.3 Allmint om Internetkommunikation

Inledningsvis var ARPANET ett litet ndtverk och en av svirigheterna med att
ansluta ytterligare noder var att tekniken f6r pakettransport inte var
fardigutvecklad. En stor del av det inledande arbetet gick siledes ut pa att
utveckla nya kommunikationsprotokoll. Vid mitten av  1970-talet
presenterades de protokoll som anvinds in i dag. De kallas TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol).”” TCP har till uppgift att
dela upp information som skall kommuniceras 6ver Internet i paket, helt
enkelt for att informationen skall bli littare att transportera. TCP har ocksa
till uppgift att montera paketen till firdiga dokument nir de tas emot av
adressaten (i dennas dator). IP ir det protokoll som adresserar informationen
och ser till att den kommer fram till ritt mottagare. Poingen med detta
system dr att paketen blir hanterliga i storlek. Systemet innebir dessutom att
paketen kan ta sig fram pa olika vigar och 4dnd3 hitta fram till ritc mottagare.
Om nigon skickar e-post till en kollega kommer avsindarens dator att med
hjilp av TCP dela upp meddelandet i paket. Sedan tar IP &ver och forser
paketen med adressuppgifter och meddelanden som mojliggor felsokning
samt ser till att paketen kommer fram till ritt mottagare. Hos mottagaren tas
paketen emot och sitts, med hjilp av TCP, samman till ett dokument.
Samtidigt kontrolleras att inga fel begatts.””

Efterhand som de tekniska forutsittningarna for kommunikationen
forbittrades blev det mojligt att ansluta ett allt storre antal datorer till
Internet. Rent faktiske ansléts hela nidtverk av datorer till det ursprungliga
nitverket och dirmed 4r Internet snarast att betrakta som ett nitverk av
nitverk. Okningen av antalet anslutna datorer har varit progressiv allt sedan
borjan av 1980-talet men den verkliga revolutionen kom forst i borjan av
1990-talet nir forskaren Tim Berners-Lee frin “Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire” (CERN) i Geneve presenterade HTML-tekniken
(Hyper Text Markup Language).”” Denna nya teknik mojliggjorde en
lattillginglig presentation av all den information som fanns pd Internet och
dirmed blev det ocksd mojligt for anvindare utan sirskild teknisk kompetens
att utnyttja Internet. HTML i4r ett anvindarvinligt grinssnitt som bygger pa
att de skilda webbsidorna pa Internet linkas samman genom hypertext-linkar.
Anvindare kan sedan, pa det sitt som det stora flertalet anvindare lirt kinna

" Se vidare www. ietf-org (senast besokt 2005-02-15).
150 . ..
Se vidare Lainier, m.Al. s. 5.
Se vidare Lainier, m.fl. s 6 f.
" Se vidare www.cern.ch (senast besskt 2005-02-15).
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Internet, forflytta sig mellan skilda webbsidor genom att “klicka” pd dessa
linkar. Det anvindarvinliga grinssnittet har inneburit en explosionsartad
okning av antalet datorer som anslutits till Internet. Frin att ha varit drygt en
halv miljon vid borjan av 1990-talet lir idag antalet 6verstiga 200 miljoner
och det okar stindigt.””

Den nya anvindarvinliga tekniken har dessutom varit en forutsittning
for kommersialiseringen av Internet. Det dr ocksd forst i detta skede, nir
aktorer med kommersiella intressen har borjat intressera sig f6r Internet, som
de rittsliga problemen lyfts upp till ytan. Snart sagt alla juridiska discipliner
har paverkats av denna utveckling. Rent allmint har frigor uppstdct kring vem
som kan anses vara ansvarig for att kommunikationen i dess skilda delar
fungerar.” Inom avtalsritten aktualiseras frigor om tradltlonella modeller for
slutande av avtal ocks kan appliceras pi e-handeln.”” Det immaterialrittsliga
omridet ir ett av de omrdden som péverkats mest av den nya tekniken. En
lang rad problem har uppmirksammats, allt frin digitala mediers paverkan pd
upphovsritten,” till frigor om hur varumirken paverkas av anvindning i

globala nitverksmiljoer. Det dr denna senare friga som jag har for avsikt att
behandla vidare och bland de problem som finns inom detta omréade ir, som
redan antytts, de domiannamnsrelaterade mest uppmirksammade.

5.4 Internetkommunikation och dominnamn

5.4.1 Inledande om dominnamnssystemet

Dominnamn i den form som vi kinner dem idag lanserades under borjan av
1980-talet.”” Syftet var frin borjan att skapa en kommunikationsmilj6 som
var hierarkiskt uppbyggd. Dominnamn konstrueras dirfor i olika nivéer,
exempelvis jur.lu.se, dir varje led enkelt uttryckt utgér en nivd i
dominnamnshierarkin. Det sista ledet i dominnamnet, den s.k. topp-
dominen", utgors i exemplet av .se. Direfter fol)er en eller flera sub-dominer
eller underdominer”™, (i exemplet "lu” och ”jur”) dir den som foljer nirmast
efter toppdominen ofta benimns huvuddomin. Utan tvekan ir det den
tekniska funktionaliteten, idén om ett hierarkiskt system f6r kommunikation,

" Aktuell och tillforlitlig statistik 6ver antalet datorer som ir anslutna till Internet 4r svért att fi
fram. Bra information, diribland négorlunda aktuell statistik, finns dock att 3 pad www.isoc.org
(senast besokt 2005-02-15).

" Vissa hithérande problem har tidigare behandlats av mig i JT 1998-99 s. 316 fF.

" Se vidare Lindskoug 2004 och Ostergaard.

" Se exempelvis Andersen s. 275 ff.; Lindberg/Westman s. 218 ff.; Riis kap. 4-5. Jamfor ocksi
Carlén-Wendels s. 99 ff.

7 Dominnamnssystemet (DNS) utvecklades av Paul Mockapetris vid University of Southern
California och introducerades i stor skala 1984. For mer utforlig information om
dominnamnssystemet hinvisas till SOU 2000:30, i forsta hand bilaga 6. Se ocksd Lainier s. 8.

" Motsvaras nirmast av det engelska uttrycket Top-Level Domain (TLD).

" Motsvaras nirmast av det engelska uttrycket Second-Level Domain (SLD).
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som dr det primira syftet bakom dominnamnssystemet (DNS). Ett annat
syfte med inforandet av DNS var att skapa ett mer intuitivt sitt att namnge de
datorer som ansléts till Internet. For att en dator skall kunna kommunicera pa
Internet krivs det unika adresser. Varje ansluten dator tilldelas dirfor ett
nummer, kallat IP-nummer eller IP-adress. Dessa nummer ir emellertid inte
helt enkla att komma ihdg. Ett namn eller en kombination av ord ir i det
avseendet mycket littare att ligga pd minnet och det dr hir domidnnamnet
fyller sitt andra syfte, att etikettera den numeriska IP-adressen. Juridicum
anvinder siledes dominnamnet jur.lu.se tér sin webbplats. Till detta
dominnamn ir [P-adressen 130.235.1.162 kopplad.™

Det faktum atc ett alfabetiskt namn kopplats till den numeriska IP-
adressen innebir ndgot forenklat att en anvindare, s8 som DNS fungerar,
endast behover anvinda den alfabetiska delen (exempelvis i en e-postadress
eller som adress till en webbplats pad Internet) for att kommunikationen skall
fungera. DNS ser nimligen till att den alfabetiska adressen 6versitts till den
numeriska som fortfarande utgér grunden fér kommunikationen. En
dominadress har siledes dubbla syften och kan sigas bestd av tvd lager, en
numerisk IP-adress samt en alfabetisk etikett, den etikett som normalt avses
nir termen dominnamn anvinds i dagligt tal.”

Poingen med den hierarkiska konstruktionen ir att avsindaren av ett
meddelande som skall skickas exempelvis frin en dator i USA till en
mottagande dator i Sverige inte behéver ha all nédvindig information frin
borjan. Information om var den mottagande datorn finns ges istillet efterhand
som meddelandet passerar skilda servrar pd vigen (de servrar som hanterar
DNS-information brukar benimnas DNS-servrar). Om den eftersokta
adressen dr jur.lu.se (till webbplatsen for Juridiska fakulteten vid Lunds
universitet), gr sokprocessen till pé féljande sitt. Dominnamnet slutar p .se
och den férsta hinvisningen som avsindaren fir blir ddrmed tll en DNS-
server som har information om toppdomaner, i detta fall .se. Nir meddelandet
ndr DNS-servern for toppdominen .se vet denna var huvuddominen "lu”
finns och kan alltsd peka ut nista DNS-server som meddelandet skall skickas
till. Denna server kommer 1 sin tur att identifiera den mottagande servern dir
juridiska fakultetens webbplats finns.

Hela systemet bygger siledes pa att de skilda DNS-servrarna pekar ut
nista server i kedjan. En foljd av detta, och en av systemets stora fordelar, ir
att ingen av de inblandade servrarna behéver ha mer information in att de

160

Se f6r en mer ingdende forklaring avseende DNS och adressering pa Internet SOU 2000:30
kap. 1 samt bilaga 6. Se ocksd Hahn s. 75 ft.

“'" Svenska datatermgruppen talar om dominadress och avser di den del av webbadressen (exv.
http:/fwww.jur.lu.se) som stir efter de dubbla snedstrecken men fore ett eventuellt senare
snedstreck, dvs. www.jur.lu.se i mitt exempel. Dominadressen kan i sin tur delas upp i ett
datornamn (www) samt ett domidnnamn (jur./u.se). Internetadress anges av datatermgruppen som
det uttryck som skall anvindas som en 6vergripande term for adresser pd Internet. Se vidare
hetp://www.nada.kth.se/dataterm/ (senast besskt 2005-02-15).
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kan skicka ett meddelande vidare. Overst i hierarkin finns ett antal s.k. rot-
servrar som hanterar det forsta steget, att peka ut de sirskilda servrar som har
hand om toppdominerna. De servrar som hanterar toppdominernas DNS-
information skall sedan i sin tur peka ut servrarna som hanterar huvud-
dominernas DNS-information. En grundliggande forutsittning for att ett
meddelande skall komma fram ir som en f6ljd av systemets ovan beskrivna
funktion att det finns en DNS-server som ir operativ och kan skota vidare-
hianvisningen.

5.4.2 Om generiska och nationella toppdominer

Som framgir av det ovan sagda, utgors det sista ledet i ett domidnnamn av en
toppdomin. Dessa kan delas in i nationella, exempelvis .se, och generiska,
exempelvis .com, .net och .org, som frin bérjan var, och i vissa fall fortfarande
dr, tinkta att vara beskrivande for den verksamhet som skall bedrivas under
dominnamnet. Si var exempelvis tanken att .com skulle representera
kommersiella aktdrer och .org organisationer. Under senare ar har dessutom
nya generiska toppdominer lanserats, bland annat .museum (med avsikt att
anvindas av just museer), .info (fér informationstjinster) och .biz (for
kommersiella aktorer). Savitt avser de nationella toppdominerna 6verens-
stimmer de i pr1nc1p med de nationsforkortningar som bestims enligt
standarden ISO-3166." Sverige har enligt denna standard férkortningen se,
Danmark 4k, Norge 7o och Finland fz, med foljd att linderna i friga har
toppdominer med motsvarande lydelse. Det finns i dag drygt 250 olika
toppdominer i virlden."” Det skall dessutom sigas att antalet kan forvintas
oka. Under borjan av 2000-talet lanserades, som nimnts ovan nya generiska
toppdominer, och i skrivande stund utvirderas mojligheterna att starta en ny
lanseringsprocess som, om den blir Verkhghet ar tinkt att resultera i
yteerligare ett antal nya generiska toppdomaner ’ Dirutover skall ndmnas att
EU har beslutat om att inritta .ex som egen “nationell” toppdomin.” Att
kalla .ex for en nationell toppdomin kan tyckas missvisande men det foljer av
att benimningen “generisk” inte skulle passa 6verhuvudtaget och det finns
som det ser ut idag bara de tvd kategorierna generisk och nationell att vilja
mellan. Jag foredrar emellertid att benimna .ex som en “regional” topp-
domiin, inte minst eftersom det ddrmed markeras att det ror sig om en ny typ
av toppdomin. Om det visar sig att lanseringen av .ex som toppdomin blir
lyckad ir det inte omdjligt att andra sammanslutningar av linder kommer att

162

Se vidare www.is0.0rg (senast besokt 2005-02-15)

For en komplett forteckning over existerande toppdominer se www.icann.org. Se ocksé
www.iso.org (senast besskt 2005-02-15)
' Se vidare http:/fwww.icann.orglcommittees/ntepptf] (senast besokt 2005-02-15).
Se forordning 733/2002 av den 22 april 2002 om att inritta den nationella toppdominen .en.
Se ocksd SOU 2003:59 5. 57 f.
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resa liknande ansprik pd egna “regionala” toppdominer, nigot som ytterligare
kommer att bidra till att det totala antalet toppdominer kommer att 6ka.

5.4.3 Sikerhet och ansvar

Som framgdr av det som sagts betriffande Internets hierarkiska struktur, ir en
forutsitening  for att  alle  skall fungera att det finns operativa
dominnamnsservrar pd alla nivder i hierarkin. Om det skulle visa sig att det
inte finns ndgon operativ server f6r en toppdomin, exempelvis .se, leder det,
enkelt uttrycke, tll att det inte blir mojligt att komma at de dominer som
finns didrunder. Det faktum att det forhéller sig sd 4r nigot som gor systemet
sarbart. Ett sitt att 6ka driftsikerheten och forbittra kommunikationen ir att
se till att det finns flera DNS-servrar pd samma niva i hierarkin med kopierad,

“speglande”, information. Om ndgon av servrarna skulle sluta fungera finns
dirmed alternativ som kan anvindas istillet, s.k. spegelservrar.” Risken for
driftsstérningar pa en viss nivd i dominnamnshierarkin minskas pdtagligt om
det finns ett antal operativa spegelservrar.

Som framgdr ovan, behover de skilda DNS-servrarna information for att
kunna hinvisa en friga vidare till nista nivd. Denna information ir av central
betydelse for Internets funktion och den maiste vara korrekt, sd att DNS-
servrarna hinvisar (pekar) ritt. Ett problem som hinger samman med detta
r att det gir att peka om” en DNS-server genom att "mata” den med
felaktig information.”” Det ir dirfor viktigt att tydliggra, inte bara vem som
kan anses ansvara for driftsikerheten, utan ocksi vem som kan anses ansvara
for den information som matas in i DNS-servrarna.

Mycket forenklat kan sigas att organisationen [nzernet Coopemtzon for
Asszgned Names and Numbers ITCANN)'® har ansvaret pa den hégsta “rot”-
nivin. ICANN har ett dvergripande ansvar for domannamnssystemet och det
ir dessutom ICANN som fir anses vara den organlsatlon som skulle kunna
besluta om andrlngar i rot-servrarnas information.’” P4 de ligre nivierna gir
det emellertid inte att tala om ndgon ensamt ansvarlg Historiskt sett har
uppgiften att hantera de olika toppdoménerna pé ett informellt sitt dele erats
av ICANN (eller snarare den organisation som foreglck ICANN)" ill
limpliga aktorer. Den som nirmast kan héllas ansvarig for den information
som finns pd toppdominnivan blir dirmed den aketor till vilken uppgiften att

66 . . . . .
' Den server som informationen kopieras frén brukar kallas masterserver eller auktoritativ server.

De servrar som har kopierad information brukar kallas slavservrar eller spegelservrar.

' Se SOU 2003:59 s. 43 f.

“* Se vidare www.icann.org (senast besokt 2005-02-15).

' SOU 2000:30 s. 36 f.

7" Innan ICANN bildades under hésten 1998 var en organisation kallad Internet Assigned
Numbers Authority (IANA) och dess frimsta foretridare Jon Postell nirmast ansvarig for de
overgripande dominnamnsfrigorna. Se vidare SOU 2000:30 s. 36 f. samt bilaga 4. Se ocksa
www.iana.org (senast besske 2005-02-15).
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hantera toppdominen delegerats. For svenskt vidkommande i4r det en privat
stiftelse vid namn Internet Infrastrukeur Stiftelsen (II-stiftelsen) som numera
far anses ha ansvaret. For andra toppdominer ansvarar andra aktérer.””

Det dr med andra ord inte helt enkelt att ge en tydlig bild av hur
ansvarsforhéllandena ser ut nir det hanteringen ay dominnamn. Det ir helt
enkelt en friga som kriver en egen utrednmg For att inte gora denna
redogorelse alltfor detal)erad nojer jag mig hir med att avslutningsvis
konstatera att det mdste anses vara timligen klart, att ansvarsférhéllandena
sivitt avser funktionaliteten inom dominnamnssystemet ir oklara.””

5.4.4 Avslutande reflexioner

Som framgdr av det ovan sagda, ir Internet och dominnamnssystemet i forsta
hand en teknisk 16sning pd ett kommunikationsproblem. Allt sedan den forsta
idén till ett Internet foddes, fram till dess att www-tekniken introducerades i
borjan av 1990-talet, var Internet i forsta hand en angeligenhet f6r entusiaster
och forskare. Fa forutsig under Internets barndom vad som skulle ske frin
mitten av 1990-talet och framit. For att nd en djupare forstdelse for de
problem som idag framstdr som uppenbara méste denna utveckling beaktas.
Att nitet under de senaste tio dren har blivit en marknadsplats for
kommersiella transaktioner, med foljd att aktorerna pd denna nya marknad
borjar efterfriga riteslige skydd och tydligare ansvarsfordelning, 4r ndgot som
inte beaktades (det var omojligt att forutse) under det intensiva
utvecklingsskedet under 1960-80-talen. Helt f6ljdriktigt kan dirfér dagens
kommersiella aktorer inte rikna med att det skydd och den tydlighet som de
efterfrigar naturligt kan garanteras med hjilp av den teknik som, pé ett genialt
sitt, togs fram for att 16sa kommunikativa problem vid en tidpunke nir
kommersialiseringen av Internet inte rimligen kunde forutses.

171 . . . . . .
For en timligen ingdende presentation av ett antal nationella aktrer som hanterar nationella

toppdomaner se SOU 2003:59 kap. 3.

72 Till viss del har denna friga for svenskt vidkommande redan varit féremal for sidan
utredning. Se nimnda SOU 2000:30 och SOU 2003:59. Diri behandlas dock inte
ansvarsfrigorna explicit. For egen del har jag granskat ansvarstérhillandena svitt avser
dominnamnstilldelningen i artikeln “Internet — Ansvaret for dominnamnstilldelningen”, JT
1998-99 s. 316.

" Ett annat omride som karaktiriseras av stor osikerhet ir hur Internetrelaterade ormar skall
hanteras. Bland dessa skall sirskilt den beryktade lundensiska boaormen uppmirksammas. Vad
betriffar den vidare rittsvetenskapliga behandlingen av de problem som denna orm orsakat se
Westberg 1988 s. 442 not 262; Malmberg s. 16 not 13; Samuelsson s. 146 not 24; Svensiter s. 105
not 214; Quitzow s. 269 not 180; Ornemark Hansson s. 174 not 8; Olsson s. 321 not 83; Maell s.
90 not 15; Nilsson s. 149 not 48; Aldén s. 65 not 10; Ryrstedt s. 219 not 658; Tjernberg s. 133 not
101; Dablman s. 44 not 2; Eberml[ s. 129 not 13; Westergird s. 252 not 679; Wongs. 153 not 23
och Lindskoug 2004 s. 78.
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5.5 Internetrelaterade varumirkesintring

5.5.1 Inledande anmirkningar

Det allminna syftet med foreliggande avsnitt 4r att visa pd konkreta
Internetrelaterade problem som rittighetsinnehavare kan rika ut for. Problem
som kan leda tll ett behov av en behérig domstol f6r provning av en
eventuellt kommande tvist. Till att bérja med kommer utgdngspunkten tas i
exempel dir dominnamnsrelaterad varumirkesanvindning har varit féremal
for domstolsprovning. I dessa fall ror det sig primirt om problem som kan
hirledas ur det oférenliga forhéllandet att dominnamn (s& som varande
adresser) mdste vara unika, globalt gillande, medan kinnetecken oftast ir
nationella (eller regionala som gemenskapsvarumirken och inarbetade
kinnetecken). Det kan med andra ord finnas flera varumirkesinnehavare med
laglig rite dll likalydande kinnetecken som gor ansprdk pd samma
dominnamn. Att det forhller sig si blir inte mindre problematiskt om det
beaktas att det i en stor del av virldens domidnnamnssystem ir fullt mojligt for
andra in kinneteckensinnehavarna att registrera dominnamn som ir
forvixlingsbara med ett skyddat kinnetecken.””

Det dr emellertid viktigt att podngtera att varumirkesanvindning och
dirmed potentiellt intrdngsgorande handlingar kan ta sig andra skepnader. I
flera fall ror det sig om anvindning som mdjliggérs av kommunikationens
natur och den tekniska utvecklingen. I dessa sammanhang talas det bland
annat om: memmggarﬁj, /eeywom’sl%, pop—up—reklﬂmm, mousmzppingm och

4 . " .. .
7" Man talat i dessa sammanhang om system med och utan forprovning. I ett system med

forprovning tas mer eller mindre uttalat hinsyn till redan existerande kinneteckensritter. I ett
system utan forprovning giller principen om “forst till kvarn”. Ar ett domidnnamn ledigt dr det
med andra ord den som férst ansoker om detta namn som blir innehavare, oavsett eventuella
konflikter med existerande rittigheter. For vidare information om regler for registrering av
dominnamn se exempelvis Maunsbach, JT 1998-99 s. 316, 317 ff., samt SOU 2000:30, frimst
avsnitten 1.2-6 samt bilaga 6. Se dven Lindberg/Westman s. 351 ff.; samt SOU 2003:59 s. 55 ff.
1]iimfér ocksa Andersen 499 ff. och Carlén-Wendels s. 143 ft.

7 Se vidare avsnitt 5.5.3 nedan.

Anvindningen av keywords ir en foljd av att Internetanvindare i allt stérre utstrickning
anvinder sokmotorer for att navigera pd Internet. Nigra sokmotorer siljer annonser som kan
kopplas till keywords med f6ljd att en akesr som vill rikta sin marknadsféring kan képa annonser
som dyker upp endast i de fall vissa sddana keywords anvinds i sékmotorn. Rent spontant framstir
detta som ett nytt, fullt legitimt, sitt att rikta marknadsforing till en viss utpekad grupp av
potentiella kunder. Det dr emellertid mdjligt att missbruka sidana ginster. Ett hypotetiske
exempel skulle kunna vara att foretaget Nike Inc. képer tjidnsten att deras annonser skall dyka upp
i alla sammanhang nir ADIDAS anvinds som sdkord. Det rér sig i dessa fall nirmast om problem
som sorterar under reglerna om otillbérlig konkurrens/marknadsforing. Se vidare WZPO 2002 s.
69 ft.

" Pop-up-reklam och banners ir enkelt uttrycke reklam och annonser pa Internet. Tekniken som
anvinds 1 dessa fall ger emellertid nya mojligheter jimfért med annonsering i traditionella medier.
En banner eller pop-up kan exempelvis skriddarsys pa sddant sitt att den endast "dyker upp” om
det kommer en besokare frin Lund. Tekniskt gir en sidan avgrinsning att gora genom
identifiering av IP-nummer. Dessa delas nimligen ut gruppvis till skilda regioner i virlden genom
[ANA:s forsorg. Som exempel kan nimnas att Lunds universitet har tilldelats en viss grupp IP-

176
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problem med /linkar och ramar”. Det handlar genomgiende om nya
foreteelser, sd nya att det i vissa fall saknas svenska begrepp. Jag har ingen
ambition att hir gd djupare in i de bakomliggande teknikerna nir det giller
nimnda anvindningsformer. P4 de féljande sidorna kommer emellertid helt
kort att forklaras vad som avses med nigra av dessa timligen futuristiska
uttryck samt hur anvindningen i respektive fall bedomts nir det giller frigan
om den aktuella kinneteckensanvindningen kan utgéra ett varumirkes-
intrding. Den foljande presentationen kommer dirfor ocksi, forutom
dominnamnsrelaterad praxis, att innehilla nigra exempel pd praxis dir
domstolar har uppmirksammat problem betriffande metataggar och linkar.
Innan dessa specifika fall belyses dr det dock viktigt att poingtera att
varumirken kan anvindas (och anvinds) 1 det material (texter och bilder) som
finns utlagt pd Internets otaliga webbsidor. Att det ir s& forefaller kanske s&
sjdlvklart att det inte behéver kommenteras, men det ir viktigt att podngtera
att ocksd denna anvindning kan komma att beaktas vid en intrings-
bedomning.

Det skall ocksa sigas att frigan, om vad som utgér intrdngsgrundande
anvindning av ett kidnnetecken pa Internet, nirmast ir att betrakta som en
materiellriteslig friga och dirmed en friga som, utifrin de inledningsvis
gjorda avgrinsningarna, inte skall behandlas i detta arbete. Det finns
emellertid en nira koppling mellan den intringsgrundande anvindningen och
frigan om domstols behorighet. Tydligast kommer detta wll uttryck i
samband med att det skall avgoras om den effekt som en Internetrelaterad
handling givit upphov till medfér att effektortens domstol kan anses behorig.
Foérutom ovan nimnda allminna syfte, har siledes presentationen nedan ocksd
en uppgift att bana vig fér den kommande analysen av domsrittsfrigorna,
frimst frigor om domsritt grundad pd handling och/eller effekt av en

handling.

nummer. Det dr mojligt att ta reda pd vilka dessa ir, och féljaktligen kan en annons skriddarsys
pa ett sddant sitt att den endast "dyker upp” i samband med besok frin en dator med IP-nummer
fran Lunds universitet. Pop-up-reklam kan vidare skriddarsys si att den aktiveras endast om vissa
webbsidor besoks eller om vissa linkar inom ett system av webbsidor aktiveras. Forfarandet liknar
anvindningen av keywords som nimns ovan, och dven i dessa fall ror eventuella problem
huvudsakligen omrédet otillbérlig konkurrens. Problem med banners och pop-up-reklam tir med
andra ord snarast sigas vara ett marknadsrittsligt problem, inte ett varumirkesritesligt. Se vidare
WIPO 2002, s 70. Se vidare betriffande mdjligheten att dela in Internet i skilda jurisdiktioner
med teknisk hjilp, Spang-Hanssen 2004 och Svantesson s. 109 ff.

7% Under senare tid har skilda former av aggressiv marknadsféring uppmirksammats. En sidan
teknik har benimnts mousetrapping och gir ut pd att tvinga en besdkare att stanna kvar pd en
besokt webbsida. S& fort en besokare forsoker limna webbsidan oppnas ett nytt fonster. Enda
mdjligheten att limna den besdkta sidan blir dirmed att stinga webblisaren eller att starta om
datorn. Det ror sig i dessa fall nirmast om ett sitt att stora kommunikationen och kan knappast
betraktas som ett varumirkesrittsligt problem. Se vidare WIPO 2002, s 70.

7" Se vidare avsnitt 5.5.4 nedan.
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5.5.2 Varumirkesintring genom dominnamnsanvindning

5.5.2.1 Inledande anmirkningar

Som antyds inledningsvis, kan de dominnamnsrelaterade varumirkes-
problemen som regel hirledas ur métet mellan kraven pa exklusivitet och
samexistens. En annan svarighet idr att det idag miste sigas vara oklart hur
dominnamn egentligen skall klassificeras ritesligt. Utgangspunkten ir
tvivelsutan att domidnnamn ir en adress och har funktion som en sidan.
Redan i de ursprungliga planerna gavs dominnamn emellertid ocksd en
igenkinnande funktion. Ett dominnamn kan dirmed, dtminstone i vissa fall,
sigas ha kinneteckensrittslig status. Behandlingen av frigan om dominnamns
rittsliga klassificering aterkommer senare i detta arbete, framforallt i avsnitt
9.4.3 nedan.”” Hir kan dock konstateras att problem, som nimns ovan,
uppstar framforallt i de fall nir domidnnamn anvinds i deras funktion som
kinnetecken. Nir det giller de tvister som uppstdtt skall dessutom sigas att de
i forsta hand har gillt domidnnamn som registrerats under de generiska
toppdominerna, framforalle .com.

5.5.2.2 Exempel fran praxis

Volvo-tuning.com'

Fallet volvo-tuning.com, som avgjordes i Stenungsunds tingsritts den 17
januari 2001, gillde anvindningen av varumirket VOLVO péd Internet.
Svaranden, ett foretag som specialiserat sig péd att “trimma” VOLVO-bilar (s.k.
tuning), marknadsférde sina tinster via en webbplats. P4 webbplatsen
exponerades varumirket VOLVO dels i texten pd webbplatsen, dels i
dominnamnet volvo-tuning.com. Domstolen kom fram till atc det rorde sig
om ett varumirkesintring och démde till f6rman fér varumirkesinnehavaren.
Bland annat konstaterade domstolen att marknadsféring av varor och tjinster
pa Internet med bruk av ett dominnamn innehéllande ett varumirke utgor
bruk av det varumirket”. Detsamma ansdgs gilla nir domidnnamnet i friga
anvindes i reklamtryck o.dyl. Eftersom tingsritten dessutom ansdg att
svaranden exponerat varumirket VOLVO pa webbplatsen pé ett sidant sitt att
konsumenter kunde vilseledas att tro att det fanns ett kommersiellt samband
mellan kiranden och svaranden, démdes i princip helt till kirandens fordel."™

" Se dven Maunsbach, NIR 2002 s. 357, 364 ff.; Lundberg s. 66 ft.; Se ocksd Christensen m.Al.,
RETTID 2002 s. 168, 169 ff.

1 Se fallet Volvo Personvagnar AB mot Scandinavian Car Tuning HB, Stenungsunds tingsritt,
mil nr. 202-00.

" Milet och dess utging kommenteras kritiskt av svarandeombudet i Sv]JT. Se vidare
Bjiorkenfeldr, Sv]T 2003 s. 727. Bjorkenfeldt framhaller bland annat att den internationella
utvecklingen gir mot ett 6kat accepterande av samexistens dir varumirkesinnehavare méste tilldta
viss varumirkesanvindning. Han menar att situationen i det aktuella malet var sidan att

60



Del II — Bakgrund och problemen

Dessvirre uttalade domstolen sig inte explicit om anvindningen av det
aktuella domidnnamnet. Svaranden anvindning av dominnamnet bedémdes
vara otilliten, 1 det aktuella sammanhanget, men det framgir inte av
domskilen om anvindningen av dominnamnet ensamt hade varit tillricklige
for att utgora ett varumirkesintring.

JobDanmark.dk'

Tvisten om anvindningen av dominnamnet jobdanmark.dk ir en av de ildsta
nordiska dominnamnsrelaterade tvister som slutligt avgjorts i domstol.
Upprinnelsen var ett samarbete mellan fyra danska dagstidningar som sedan
borjan av 1990-talet hade haft en gemensam annonsverksamhet for bland
annat platsannonser. De fyra tidningarna registrerade 1992 ett figurvarumirke
dir kidnnetecknet JOB DANMARK ingick. Under &r 1996 visade det sig att en
annan tidning, Sendagsavisen, hade bérjat marknadsfora gratis jobbannonser
pid Internet under dominnamnet jobdanmark.dk. De samverkande
tidningarna ville hindra att denna verksamhet fortsatte och stimde dirfor
Sendagsavisen med begiran om att domstolen skulle fatta ett interimistiskt
beslut om forbud. Foérutom att dberopa att anvindningen av domidnnamnet
jobdanmark.dk skulle vara varumirkesintring menade de samverkande
tidningarna att det ocksd rérde sig om en overtridelse av marknads-
foringslagens bestimmelser. Milet togs upp till provning i Gladsaxe fogderett
och domstolen kom fram tll att anvindningen av dominnamnet
jobdanmark.dk skapade forvirring for anvindarna pd grund av likheten med
kirandenas varumirke. Domstolen understrok dessutom att det i
sammanhanget var utan betydelse att Sendagsavisen anvinde en annan typ av
media. Anvindningen av det omtvistade dominnamnet var med andra ord att
se som otilliten och domstolen beslutade dirfér att interimistiskt férbjuda
svaranden att fortsitta anvinda mirket JOB DANMARK i samband med
jobbannonsering och jobbinformation pa Internet.

Rolex.dF'"™

Ett senare avgorande frin Danmark gillde domidnnamnet rolex.dk som hade
registrerats av en privatperson. Personen i friga anvinde dominnamnet f6r att
marknadsféra och silja begagnade ROLEX-klockor. Fallet prévades av Se- og
Handelsretten som kom fram wll att anvindningen av det aktuella
dominnamnet var dgnad att skapa intryck av att det fanns ett kommersiellt
samband mellan svaranden och kiranden. I domen konstaterades vidare att
anvindningen av det aktuella dominnamnet, eller andra i vilka ordet ROLEX

domstolen borde ha gjort en mer nyanserad bedémning av varumirkesanvindandet. Se vidare
betriffande internationella jimférelser kap. 7 nedan.

" Dom av den 25 februari 1997. Fogderetten i Gladsaxe, FS 16/97. Fallet refereras i Brand
News 3/97 s. 30.

¥ Se Montres Rolex S.A. mot John Fogtmann, Se- og Handelsrettens dom, UfR 2000 s. 2300.
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ingick, var oberittigad. Domstolen gick siledes pd kidrandens linje och f6rbjod
svaranden att anvinda det aktuella dominnamnet samt dirtill hérande e-
postadresser.'”

Google. 70"

Fallet gillde anvindningen av dominnamnet google.no. Dominnamnet hade
registrerats av det norska foretaget "SMS Fun” som anvinde det som bas for
sin forsiljning av solglasdgon. Google Inc., som har varumirket GOOGLE
registrerat i Norge begirde, vid Oslo namnsrett, att domstolen skulle fatta ett
interimistiskt beslut om att “spirras” dominnamnet. Domstolen kom
emellertid i detta fall fram till att kiranden inte hade lyckats visa att det fanns
nagon 6verhingande risk att varumirket GOOGLE skulle skadas genom den
pastddda renommésnyltningen. Kiranden uppmanades istillet att prova sin
talan i en vanlig tvistemalsprocess.

SG 2 mot Brokat'™

Det ror sig i detta fall, som nimnts i avsnitt 1.1, om ett franskt avgorande frén
1996 som béde ir Internetrelaterat och internationellt processrittsligt. SG 2,
ett franskt mjukvaruforetag, ville att den franska domstolen skulle meddela ett
forbud riktat mot det tyska foretaget Brokat. Forbudet gillde det tyska
foretagets anvindning av varumirket PAYLINE. Ett varumirke som bédda
foretagen var registrerade innehavare till i respektive linder. Brokat anvinde
varumirket for sin betalningstjinst "brokat-payline” som saldes frin den tyska
webbplatsen brokat.de. Av fallet framgir att Brokat inte hade silt sin
betalningstjanst pa den franska marknaden och det fanns frin Brokats sida
inte heller ndgon avsike att rikea sig till den franska marknaden.

I detta fall rérde det sig med andra ord om tvd behériga innehavare av
samma varumirke, varumirken som dessutom anvindes for samma
Internetbaserade tjinster. Den franska domstolen meddelade trots detta ett
forbud riktat mot Brokat. Forbudet gillde fortsatt anvindning av varumirket
PAYLINE pd fransk territorium och dirmed i realiteten pd Internet. Domstolen
framholl att svarandens webbplats kunde nds frin hela virlden och dirmed
hade det skett ett varumirkesintring i Frankrike.

" Fallet har kommenterats i doktrinen. Se bland annat Andersen s. 475. Han antyder att domen

ir formulerad pa ett f6r kiranden omotiverat generdst sitt. All anvindning av ordet ROLEX ir att
betrakta som oberittigad anvindning i dominnamn. Andersen konstaterar att det i princip skulle
innebira att ett domdnnamn som salgafbrugterolexure.dk ocksd skulle vara otillatet, nigot som fir
anses vara tveksamt. For vidare kommentarer om domen se ocksid Villumsen, NIR 2001 s. 261
samt Bjorkenfelds, Sv]T 2003 s. 727.

% Se Google Inc. mot SMS Fun AS, Oslo namsretts kjennelse av den 20 november 2002. Fallet
refereras 1 Lov&Data 2003 nr. 75 s. 21.

""" Se SG 2 mot Brokat Informationssysteme GmbH. (cit. Brokat), Nanterre Court of Appeals, den
13 oktober 1996, Fallet refereras i Bettinger/Thum 11C 2000 s. 166 f.
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SA BD Multimedia mot Joachim H'™

I ett senare avgorande frin Frankrike diskuteras liknande frigor. Fallet gillde
anvindningen av domidnnamnet domina.net som innehades av den i Tyskland
domicilierade svaranden. Dominnamnet anvindes som bas for forsiljning av
“erotiska” produkter som liknade dem som kiranden saluférde, bland annat
under Internetadresserna domina.fr och domina.com. Kiranden, som
dessutom hade varumirkesregistrering for DOMINA, menade att anvindningen
av dominnamnet domina.net var intringsgorande. Webbsidan domina.net var
tillgéinglig i Frankrike och erbjudandena som fanns dir var riktade dven till
andra linder 4n Tyskland. Domstolen konstaterade emellertid att den aktuella
anvindningen av domina.net inte ensamt utgjorde skil for att doma till
kirandens formén. Kidranden hade helt enkelt inte visat att ndgot intrdng hade
begatts. Det fanns bland annat inga bevis pa att nigra leveranser av produkter
bestillda frin domina.ner verkligen hade skett i Frankrike. Hir tog med andra
ord domstolen hinsyn till i vilken min den aktuella varumirkesanvindningen
hade haft effekt pa den franska marknaden. Avgérande visar, trots att det inte
ir prejudicerande, pd ett helt nytt sitt att resonera jimfoért med det ovan
nimnda Brokat-fallet.

Zippo-fallet™

Ett av de mest citerade amerikanska fallen om Internetjurisdiktion ir det s.k.
Zippo-fallet. Avgorandet gillde det Pennsylvaniabaserade foéretaget Zippo
Manufacturing Co (ZMC), som bland annat tillverkar cigarettindare, stimde
ett annat foretag, Zippo Dot Com (ZDC) med site i Kalifornien, for
varumirkesintring och vilseledande av kommersiellt ursprung. Grunden var
att ZDC registrerat dominnamnen Zippo.com, zippo.net och Zipponews.com.
ZDC anvinde dominnamnen for att gora reklam for en nyhetstjinst som
anvindare kunde prenumerera pi. Stimningen skedde infér en domstol i
Pennsylvania och ZDC invinde att domstolen inte var behorig. Den forsta
provningen kom dirfor uteslutande att gilla frigan om jurisdiktion.
Resonemanget 1 denna del behandlas vidare i kapitel 7 nedan. Hir kan
konstateras att domstolen i Pennsylvania befanns vara behorig att ta upp
tvisten till provmng och att den aktuella anvandmngen av domidnnamnen i
det perspektivet ansigs som intringsgérande.””

" SA BD Multimedia mot Joachim H., Tribunal de Grande Instance de Paris, den 11 mars
2003. Fallet refereras i World E-Commerce & IP Reports 2003:5s. 9 £.

¥ Se Zippo Manufacturing Co. mot Zippo Dot Com Inc. (cit. Zippo), 952 F. Supp. 1119 (W.D.
Pa. 1997). Fallet behandlas vidare i avsnitt 7.4.3 nedan.

" Fér vidare exempel frin amerikansk praxis hinvisas till kapitel 7 nedan.
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5.5.2.3 Alternativ tvistlosning pd domidnnamnsomradet

De intringskonflikter som har presenterats ovan, har alla provats i skilda
nationella domstolar. Numera finns det dven alternativa tvistldsningssystem
avseende dominnamnsrelaterade tvister.”" Det alternativa tvistlsningssystem
som har ront mest uppmirksamhet inom detta omrade utarbetades av WIPO
pa initiativ av ICANN och lanserades mot slutet av 1999.” Denna alternativa
tvistldsning bygger pd en gemensam resolution "Uniform Dispute Resolution
Policy” (UDRP) och kallas dirf6r allmint f6r UDRP-forfarande eller UDRP-
process. Jag anvinder i det foljande benimningen UDRP-processen.’

UDRP-processen erbjuder ett administrativt forfarande dir det kan
provas om en dominnamnsinnehavare anvinder domidnnamnet pé ett illojalt
sitt. Provningen sker som regel pa initiativ av en kinneteckensinnehavare som
anser sig ha bittre rite till det mot varumirket korresponderande domin-
namnet, in dominnamnets innehavare. Frin bérjan var den alternativa
processen bara avsedd att gilla f6r dominnamn registrerade under de
generiska top domanerna men allt eftersom UDRP-processen visat 51g
framgangsrikt,”” har ett 6kande antal nationella toppdominer anslutits.” I
nigra fall har emellertid de aktorer, till vilka uppgiften att hantera de
nationella toppdominerna delegerats, istillet valt att lansera egna liknande
system for tvistlosning, mer eller mindre anpassade efter det egna landets
krav.” T andra fall finns inga alternativa system for tvistlosning alls och
dirmed dr parterna, nir det giller tvister om dominnamn registrerade under
dessa toppdomiiner, uteslutande hinvisade till prévning i nationell domstol.

I UDRP-processen ir det mojligt att besluta om att ett domidnnamn skall
avregistreras alternativt overflyttas till den part som anses ha bittre rite till
namnet. Besluten 4r bindande f6r de domdnnamnssystem som anslutit sig, s&
till vida att ansvariga for aktuella toppdominer skall géra de dndringar i

' For andra exempel pd alternativ tvistldsning kan exempelvis hinvisas till Sezh. Se ocksé det

omfattande material som framtagits av the Geneva E-Law Project och som publiceras pd adressen
hitp:/fwww.online-adr.org/ (senast besokt 2005-02-15).

2 Foér mer information om skapandet av den alternativa tvistlosningen se exempelvis
hitp:/fwww.icann.orgludrp/#udrp (senast besokt 2005-02-15). For bakgrundsmaterial se ocksi
SOU 2000:30, sirskilt bllaga 4 och 5.

> UDRRP finns tillginglig pa: www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm.

Det skall for tydlighets skull klargoras att epitetet "framgingsrikt” endast stimmer om man
betraktar UDRP i ett rittighetsinnehavarperspektiv. Det har nimligen visat sig att en
forkrossande majoritet av de avgorande som provats i den alternativa processen fallit ut till
kirandens formédn. Detta har flera forklaringar. Den frimsta dr kanske att det primirt rort sig om
uppenbara fall av dominnamnsstolder”. Det gir emellertid timligen enkelt att finna kritiska
argument mot att den alternativa processen alltfor tydligt prioriterar rittighetsinnehavarens
intressen. Se for en ingdende kritisk granskning av UDRP, Geisz 2001 s. 903 ff.

" Foérutom de generiska toppdominerna har numera 4ven flera nationella dominnamnssystem
anslutit sig till UDRP. Bland annat giller detta toppdominen .nu.

" S8 har exempelvis skett i Sverige och Danmark avseende de nationella toppdominerna .se och
.dk. Se vidare betriffande .se www.iis.se (senast besokt 2005-02-15) och betriffande .4k
www.difo.dk (senast besokt 2005-02-15).
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dominnamnsregistret som f6ljer av det administrativa beslutet. UDRP-
processen hindrar dock inte en provning i behérig allmin domstol. En
anledning till att UDRP-processen 4ndd visat sig populir ir att ett beslut om
avregistrering 1 praktiken fir samma effekt som ett férbud att anvinda
namnet. Dirutéver dr processen bdde snabb, effektiv och billig (relative
provning i nationell domstol).”” Bland de fyra organ™ som har att
administrera den alternativa processen finns WIPO som sedan den 1
december 1999 har avgjort 6ver 6000 irenden.”” Det ir emellertid fortfarande
sa att en skadelidande som onskar ersittning eller annat civilrdceslige
skyddsmedel 4r hinvisad till traditionella domstolar. Dirutover skall sidgas att
besluten frén den alternativa processen inte hindrar att samma friga kan bli
foremil for prévning i allmin domstol.” Redogorelsen ovan om hur
dominnamnsrelaterade frigor hanterats i domstol 4r med andra ord relevant
trots att en stor del av den praktiska hanteringen av dominnamnsrelaterade
tvister flyttats 6ver till alternativa forum.

I 6vrigt kan redan nu sigas att svaranden och kiranden haft hemvist i
skilda linder i flera av de irenden som har avgjorts i UDRP-processen.””
Nigot som understryker att Internet ger upphov till ett okat antal
grinsoverskridande konflikter.

5.5.3 Varumirkesintring genom anvindning av metataggar

5.5.3.1 Inledande anmirkningar

En webbsida pi Internet dr, som nimns ovan, uppbyggd med hjilp av ett
programsprik som kallas HTML (Hyper Text Mark-up Language). En sidan
sida konstrueras genom att skilda objekt pd sidan anges i HTML-kod. Varje

rad (som exempelvis kan vare en rubrik, text eller bild) markeras som en “tag”.

7 Se vidare betriffande forutsittningarna for framgingsrik alternativ tvistlosning (ADR),

Maunsbach 2002 s. 218 ff.

”" For nirvarande har fyra organisationer ackrediterats av ICANN som tvistlosningsorgan for
dominnamnstvister. Det ror sig om: Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
(ADNDRC), CPR Institute for Dispute Resolution (CPR), The National Arbitration Forum
(NAF) och World Intellectual Property Organization (WIPO). Tillginglig pa:
www.icann.orgldndr/udrplapproved-providers. htm (senast besske 2005-02-15).

" Aktuell statistik finns pa htep://arbiter.wipo.int/domains/statistics/cumulative/results.html
(senast besokt 2005-02-15).

0 Att en provning i domstol ir mojlig framgdr direkt av. UDRP, paragraf 4 k. Se
hitp:/fwww.icann.orgludrp/udrp-policy-240ct99.htm (senast besokt 2005-02-15).

7 Som exempel kan nimnas fallen Allocation Network GmbH mot Steve Gregory, D 2000-0016
(WIPO 24 mars 2000) dir kiranden hade hemvist i Tyskland och svaranden pa Filippinerna,
Nokia Corporation mot Nokiagirls.com a.k.a IBCC, D 2000-0102 (WIPO 18 april 2000) dir
kiranden hade hemvist i Finland och svaranden i Kina, Gordon Sumner p/kl/a Sting mot Michael
Urvan, D 2000-0596 (WIPO 20 juli 2000) dir kiranden hade hemvist i Storbritannien och
svaranden 1 USA samt Kur- und Verkebrsverein St. Moritz mot StMoritz.com, D 2000-0617
(WIPO 17 augusti 2000) dir kiranden hade hemvist i Schweiz och svaranden i Férenade
Arabemiraten. Se vidare http://arbiter.wipo.intldomains/ (senast besskt 2005-02-15).
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Vanligen representerar dessa “taggar” nigot som syns pd webbsidan men det
finns sidana som innehiller information som inte visas, information dirmed
finns endast i den bakomliggande koden.” De “taggar” som inte innehiller
information som skall visas pd sidan brukar kallas metataggar. Det egentliga
kidnneteckens- och marknadsrittsliga problemet med metataggar ir att dessa,
trots att de inte syns pd webbsidan, ir sokbara. En s6kmotor kommer sdledes
att redovisa triffar pa dessa webbsidor dven i de fall sokordet inte forekommer
i den synliga texten. Det har konstaterats att illojala aktrer genom
anvindning av metataggar har kunna locka besokare till sina sidor, i vissa fall
till forfing for konkurrenter, vars namn férekommer som metataggar. Som
exempel kan nimnas att en bilforsiljare som siljer bilar i samma
storleksklasser som VOLVO, skulle kunna ligga in varumirket VOLVO som
metataggar pd den egna webbplatsen. Dirigenom skulle potentiella kdpare av
VOLVO-bilar fa triffar pa bilforsiljarens hemsida och kanske skulle ndgon av
dessa J)otentlella kunde vilja att kopa bilforsiljarens bilar istillet f6r VOLVO-
bilar.

I ett varumirkesrittsligt perspektiv dr det emellertid inte helt enkelt att
betrakta anvindning av metataggar som ett intring. For att intring skall vara
for handen krivs nimligen, som beskrivs i kap. 3 ovan, att anvindningen &r
forvaxhngsbar nigot som knappast kan vara fallet med anvindning som inte
syns.”” Det m4 vara irriterande och illojalt men som utgingspunkt knappas
tillrickligt for att det skall rora sig om ett varumirkesintring. Det skall
dessutom sigas att problemen med metataggar minskat i betydelse sedan
problemen bérjade uppmirksammas under senare delen av 1990-talet.
Sokmotorerna har blivit bittre och liter sig inte lingre luras lika litt. Det
rider emellertid ingen tvekan om att metataggar fortfarande férekommer. Det
dr dessutom, som kommer att visas nedan, sd att de i vissa fall har betraktats
som ett illojalt anvindande av en konkurrents varumirken. Annorlunda
uttrycke finns det fall dir anvindningen av metataggar har beaktats vid

* Ett annat sitt att anvinda varumirken utan att de syns pa en webbplats ir att ange dem med

text som har samma firg som webbplatsens bakgrund s.k. black-lettering eller cloaking. Vit text pa
vit bakgrund syns sjilvfallet inte men texten blir trots det sékbar och kan generera triffar i en
sokmotor

*® Se vidare betriffande anvindningen av metataggar Paylago, IDEA s. 451; Chong, EIPR 1998
s. 275; Dollinger, IDEA 2001 s. 173 och Murray, INTJLIT 2000 s. 263. Se ocksa W/PO 2002 s.
67 ff. For en utforligare teknikbeskrivning samt exemplifiering se exempelvis Carlén-Wendels s.
136 ff. och Lindberg/Westman s. 316 £.

* T amerikansk praxis har man delvis kringgitt denna problematik genom att diskutera initial
interest confusion. Med detta uttryck menas nirmast att en potentiell anvindare av Internet kan bli
vilseledd i skedet innan en eftersékt webbsida verkligen aktiveras. Aven om det i och for sig inte
kan férekomma négon forvaxhngsnsk nir man vil klickat fram den sokta webbsidan, och inser att
det varumirke som man sokt pd inte forekommer dir, kan den initiala forvixlingen vara
tillricklig for att forfarandet skall vara otlllborhgt Aven i amerikansk ritt riknas denna typ av
problem som marknadsrittsliga och att agera pa ett sitt som innebir initial interest confusion
riknas nirmast som otillbérlig konkurrens (unfair competition) inte som ett varumirkesintrng.
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intringsbedémningen och dirmed kan de sidgas utgora ytterligare ett exempel
pa problem som faller inom ramen for denna framstillnings syften.

5.5.3.2 Exempel frin praxis

I det danska fallet Melitta™ fran 1997 provades frigan om anvindning av
metataggar. Fallet gillde en konkurrents marknadsforing och forsiljning av
sina Kkaffefilter. Bland annat anvindes ordet “Melitta-type” pa sdvil
webbplatsen som i metataggarna. Den danska domstolen fann ingen
anledning att utfirda ett forbud mot den aktuella anvindningen. Frigan om
hur metataggar skall betraktas diskuterades dock timligen ingdende.
Domstolen menade att en rimlig utgdngspunkt mdiste vara att det som ir
tillitet i vanlig reklam ocksd méste vara tillitet i reklam pd en webbplats.
Styrande blir dirmed om reklamen pa webbplatsen ir i enlighet med god sed
sasom detta begrepp kommer tll uttryck i marknadsforingsritten. Att
anvinda en konkurrents namn i samband med jimforelser eller upplysningar
om att produkterna ir utbytbara kan vara forenligt med god sed. De
jimforelser som forekom pd webbplatsen i det aktuella fallet var enligt detta
sitt att se pd saken acceptabelt. Om anvindningen pd webbplatsen ir i
enlighet med god sed fanns det enligt domstolen inte heller nigon anledning
att forbjuda anvindningen i metataggarna, under forutsittning att de inte
innehéller annan information in den som férekommer pd webbplatsen. Om
det ddremot visar sig att det i metataggarna forekommer ord som inte finns i
den synliga texten pd webbplatsen kan bedémningen bli en annan.
Domstolen exemplifierade hidr med en tidigare version av svarandens
webbplats dir bland annat varumirket MELITTA férekommit som metatagg. I
en sidan situation skulle det vara mojligt att utfirda ett f6rbud grundat pé
den rennomésnyltning som det innebir att dra férdel av en konkurrents goda
rykte.”” Nu hade webbplatsen, efter pasttningar frin kiranden, indrats,
varfor domstolen inte fann ndgon anledning att meddela forbud betriffande
anvindningen av metataggar i casu.

Den danska domstolen gjorde en marknadsrittslig bedémning av
anvindningen av metataggar och utgick ifrin marknadsforingsritten nir
problemet diskuterades. Rennomésnyltning regleras dven i Sverige i forsta
hand i marknadsf6ringslagen, men kan i vissa fall ocksa vara att betrakta som

205

Se Melitta System Service GmbH. mot Coffilter International, Ostre Landsrets 10. afdelnings
kendelse, den 16 december 1998, UfR 1999 s. 531. Se ocksa NIR 2001 s. 242.

* 1 domen anforde kiranden att svarandens webbsida vid en sokning pd "Melitta Coffe Filter” i
Alta Vista dok upp som triff nummer 4. Detta anfordes som ett argument till stod for att
anvindningen var illojal.
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ett varumirkesintring.”” Dirfor dr problemet relevant hir, trots att marknads-
rittsliga problem inte behandlas i detta arbete.

5.5.4 Varumirkesintring genom anvindning av linkar och
ramar

5.5.4.1 Inledande anmirkning

Andra former av anvindning sker genom linkliggning och anvindning av
ramar (frames). Att ligga linkar till varumirken frin en webbplats kan
innebira att intryck av samrére skapas. Det ror sig dven i detta fall snarast om
en friga om otillborligt agerande pd marknaden.

Linkar kan vara av skiftande slag, nigot som har paverkat den rittsliga
bedomningen av dem. Generellt kan sigas att det har bedomts som
forsvirande om linken liggs pd ett sidant sitt att anvindaren inte tydligt
mirker att det sker en forflyttning till en ny adress. Som exempel kan nimnas
integrerade linkar som aktiveras automatiskt nir en webbsida 6ppnas. Lat
siga att en bild linkas till en webbsida med en integrerad link. I ett sddant fall
kommer bilden att visas automatiskt nir webbsidan aktiveras och anvindaren
som surfat in pd sidan har ingen mojlighet att naturligt uppfatta ate bilden i
sjdlva verket kommer frin en annan dator 4n den pd vilken webbplatsen finns
lagrad.™

Ramar 4r en annan form av linkliggning. I dessa fall forflyttas 1 och for
sig anvindaren genom linken men ramarna pa den ursprungliga sidan féljer —
sd att siga — med i flytten. Det innebir att det blir svirare for anvindaren att
uppfatta att den ursprungliga sidan har limnats och att information som just
visas i sjilva verket finns pd en annan dator 4n den pd vilken webbplatsen
finns lagrad.™

5.5.4.2 Exempel fran praxis

I svensk praxis finns inget exempel som uttryckligen handlar om anvindning
av varumirken och linkar/ramar. Ett exempel dir anvindningen av linkar
och ramar diskuterats och pédverkat utgingen av domstolarnas avgérande ir
Sony-fallet. Malet giller anvindningen av det i Sverige registrerade varumirket
I-LINK. Romero’s Food Products som har detta varumirke registrerat for
datortjinster, utverkade genom domstolens férsorg ett interimistiskt beslut
om forbud riktat mot Sony om fortsatt anvindning av den aktuella

I forsta hand kan varumirkesintring akeualiseras i de fall det rér sig om en overtridelse av 6 §
2 st. VML gillande varumirken som ir vil ansedda. Se vidare kap. 3 ovan. Se ocksd Bernitz m.fl.
s. 213 ff. och Koktvedgaard/Levin s. 419 ft.
™ Se vidare Lindberg/Westman s. 275 ff. och Carlén Wendels s. 169 fF.
" Se vidare Andersen s. 488 ff. och O’Rourke.
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beteckningen.”” Det visade sig sedan att man frin Sonys svenska webbplats
via direktlinkar till Sonys europeiska webbplats kunde komma &t dokument
ddr I-LINK-mirket anvindes. Romero’s ansig att dessa direktlinkar medforde
att Sony overtritt det aktuella vitesforbudet. I samband med att Romero’s
forde talan om utbetalande av det vite som hade kopplats till det ursprungliga
forbudet, provades frigan om vad som skall anses vara varumirkesanvindning
1 Sverige.

Undermstanserna fiste avseende vid att Sony Sverige var etablerat pd den
svenska marknaden.”’ De konstaterade vidare att det i det fall det nu rorde sig
om hade varit forhallandevis enkelt att ta sig till de aktuella (icke svenska)
sidor diar I-LINK-mirket anvindes. Det kunde exempelvis visas att en
anvindare, 1 ett visst utpekat fall, med hjilp av forflyttande linkar frin den
svenska webbplatsen kunde ta sig till en sida frin vilken dokument, dir I-
LINK-mirket anvindes, kunde laddas ner. Domstolarna fiste ocksi avseende
vid att Sony hade marknadsfort produkter dir I-LINK-mirket anvindes, i och
for sig med uppgifter om att produkterna tills vidare endast kunde inhandlas
genom ett besok pd www.sonystyle.com. Det understroks dirutéver att en
tillfillig besokare knappast kunde mirka att denne genom linkarna
forflyttades till andra webbsidor i andra linder, bland annat eftersom engelska
anvindes som sprak sdvil pd den svenska webbplatsen som pd dem dir I-LINK-
mirket anvindes.

Tingsritten och hovritten kom fram dll att &beropandet av den
information som fanns p& de andra (icke svenska) webbsidorna var att
betrakta som kinneteckensanvindning i Sverlge Till stod for detta
resonemang anférdes bland annat MP3-domen™” som uttalar att en aktor kan
hallas ansvarig for olovligt forfogande om denne frin en webbplats, genom
linkliggning, gor MP3-filer tillgingliga for allminheten.

Efter det att Svea HovR bekriftat att vitet skulle utbetalas har det
ursprungliga intringsmalet (som det interimistiska vitesforbudet kopplades
till) avgjorts Stockholms tingsritt kom i detta mal fram till ate det inte foreldg
ndgot intring eftersom tingsriitten fann att det av Sony anvinda kannetecknet
inte kunde anses forvixlingsbart med Romero’s registrerade varumirke.” Det
ursprungliga beslutet om interimistiskt vitesforbudet kunde siledes upphivas.
ngsrattens avgorande 1 intringsfrigan har sedermera bekriftats av Svea
HovR.” Nir HD under 2004 beviljade provningstillstind avseende tvisten

2% Beslut om interimistiskt vitesforbud fattades av Stockholms TR den 5 februari 2001 och

bekriftades av Svea HovR den 1 mars 2001.

2 Frigan om &vertridelse av vitesférbudet togs upp till provning av Stockholms tingsritt och
vite utdémdes den 21 november 2001, mil nr. B 1723-01. Tingsrittens dom bekriftades
sedermera av Svea HovR den 21 mars 2003, mal nr. B 68-02.

** Se vidare NJA 2000 s. 292.

P Se Stockholms TR avgorande den 25 april 2003, mal nr. T 17340-00.

" Se vidare Svea HovR avgorande den 14 april 2004, mal T-4024-03. Det ir i skrivande stund
oklart huruvida HD kommer att bevilja provningstillstind sa vitt avser intringsmalet.
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om utbetalande av vitet blev resultatet enkelt uttrycke att Sony slapp betala,
eftersom det inte var nigot intring.”” Nir det giller frigan om det kan vara
intrdng i en svensk ensamritt nir linkar liggs till en internationell webbsida
frin en svensk webbsida skall dock understrykas att denna friga aldrig togs
upp till provning av HD. Hovrittens avgorande i den delen ir sledes slutligt.
Resonemanget ovan, betriffande anvindning av varumirken genom Internet-
linkar 4r sdledes gillande dven efter HD:s provning av saken.

5.6 Internetrelaterad varumirkesanvindning 1 kort
sammanfattning

Redogorelsen ovan syftar till att tydliggora begreppet Internetrelaterad
varumirkesanvindning. Fokus ligger med andra ord p3 sjilva anvindningen
av varumirken och det skall inledningsvis sigas att det i flera av de fall som
behandlas ovan ir tveksamt om det gir att karaktirisera denna anvindning
som intrdngsgorande. Utifrin den svenska varumirkeslagens terminologi krivs
det, som framgir av redogorelsen i avsnitt 3.5, att det skall réra sig om
forvixlingsbar anvindning som skett i niringsverksamhet och de s.k.
dominnamnspiraterna, som medvetet registrerar kinda varumirken som
dominnamn i férhoppning att kunna silja dem till varumirkesinnehavarna,
ir inte sillan privatpersoner. Denna brist pd tickning har emellertid i flera fall
l6sts genom att ett erbjudande om att silja ett dominnamn jimstillts med
niringsverksamhet. Det kan med andra ord konstateras att domin-
namnsanvindning i ett antal fall har bedémts utgéra varumirkesintring, dven
om det ocksd skall sigas att det gir att argumentera kritiskt mot att i alltfor
stor utstrackmng betrakta skilda former av Internetrelaterad anvindning som
intringsgorande.”

Sdvitt avser detta kapitel har syftet emellertid varit att tydliggdra vad
Internetrelaterad anvindning ir, och i det sammanhanget miste det inte rora
sig om intringsgorande handlingar. Det rér sig istillet om anvindning, som i
en eller annan form, ir forlagd till Internet eller motsvarande 6ppna nitverk.
Det kan, som visas ovan, rora sig om dominnamnsanvindning, men det ir
viktigt att understryka att det inte uteslutande handlar om dominnamn.
Eventuella varumirkesrittsliga problem kan ha sin grund ocksi i annan
anvindning, exempelvis anvindning av metataggar eller linkar. Det ir
dessutom si, eventuell kritik till trots, att denna Internetrelaterade
anvindning i flera fall har betraktats som intrdngsgorande, eller i vart fall
otillborlig, och det #r ett faktum som rittighetsinnehavare sivil som
Internetanvindare méste forhalla sig till.

" Se vidare NJA 2004 s. 624.
' Foér en kritisk kommentar betriffande nigra nordiska avgéranden om dominnamn se

Bjiorkenfelds, Sv]'T 2003 s. 727.
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6 Den grinsoverskridande dimensionen

6.1 Inledande anmirkningar

S& langt har den férevarande presentationen varit koncentrerad pa frigan om
hur Internetrelaterad varumirkesanvindning kan karaktiriseras. Endast det
faktum att den pastdtt intringsgérande handlingen har skett genom
varumirkesanvindning pd Internet innebir dock inte i sig att problemet blir
grinsoverskridande. For att tydliggéra det internationellt processrittsliga
problemet behévs det ytterligare en dimension i problembeskrivningen, den
grinsoverskridande.

Internationellt processrittsliga problem aktualiseras typiskt sett i fall som
har anknytning till mer 4n ett land, exempelvis i tvister didr svaranden har
hemvist i annat land 4n kidranden. I och for sig méste en domstol, vid vilken
en tvist har anhingiggjorts, alltid ta stillning till om den #r behorig att prova
densamma. Det giller sivil nationella tvister som internationella. I det senare
fallet maste emellertid frigan om domstolen i4r behorig provas med stéd av en
domsrittsregel.

Gemensamt for de internationellt processrittsliga frdgorna 4r att de
traditionellt har losts med stdd av regler och principer som i nigon méin
kriver fysisk anknytning. Det omrdde som behandlas i detta arbete ir
emellertid i flera avseenden otraditionellt. Forst skall sigas att det 4r brist pa
fysisk anknytning i den digitala virlden. Ett annat gemensamt drag for de
problem som behandlas ir att tvisterna rér varumirken. Varumirken ir, som
visas ovan, immateriella och de karaktirsdrag som immaterialritten uppvisar
har ocksd betydelse for hur de internationellt processrittsliga frigorna skall
16sas.

Syftet med detta kapitel 4r dels att tydliggora avhandlingens
internationellt processrittsliga problem, dels att presentera nigra grund-
liggande internationellt processrittsliga frigestillningar. Savitt avser tydlig-
gorandet av problemen tas utgingspunkt i en beskrivning av de principer som
tillimpas i traditionella, fysiska, situationer. Nir det giller de ovan nimnda
gemensamma frigorna ror det sig nirmast om hur den tvist som foreldggs
domstolen skall kvalificeras samt om det 4r mojligt att bryta ut vissa delar av
ett mal och préva dem sirskilt, och vad det i sd fall fir for internationellt
processrittsliga konsekvenser. Kapitlet avslutas med en presentation av de
sirskilda problem som har att géra med geografisk anknytning (eller snarare
frinvaron av sddan anknytning) pa Internet.
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6.2 Anknytning i en fysisk virld

6.2.1 Inledande om domsritt

Alla rittsomrdden har sina principer for att 16sa behorighetsfrigor och urvalet
av mojliga domsrittsprinciper paverkas givetvis av mélets art. I de fall som
behandlas i detta arbete dr utgingspunkten ett pastitt varumirkesintring och
foljaktligen fir domsrittsprinciper viljas med det i minnet. I forsta hand
kommer siledes domsrittsprinciper som kan aktualiseras nir frigan ror ett
utomobligatoriskt ansprik grundat pd ett varumirkesintring att behandlas.
Det r6r sig i sammanhanget om domsrittsprinciper som tar sin utgingspunkt
i svarandens hemvist (forum domicili), eller det faktum att en skadegdrande
handling féretagits eller en skadegérande effekt uppkommit i domstolslandet
(forum delicti). Vidare kommer principer som utgér ifrin det faktum att
svaranden har en etablering i domstolslandet (erableringsstillets forum) atc
behandlas. Dessutom kommer domsrittsprinciper som bygger pd att den
egendom som tvisten avser finns i domstolslandet (forum rei sitae) samt
domsrittsprinciper som gor det mojligt att anhingiggéra en talan om
betalningsansprak pid den grunden att svaranden har egendom i domstols-
landet (allmint formaogenbetsforum) att analyseras. I viss mn berérs dirutover
frigor som ror kumulation, exempelvis méjligheten att anhingiggora en
civilriteslig tvist vid samma forum som dirtill sammanhingande brottmail
provas. En annan liknande friga, som ocksd kommer att behandlas, ror
mojligheten att ligga samman liknande (konnexa) maél. Slutligen kommer
domsrittsprinciper som tar fasta pd det faktum att mélet ror giltigheten av en
registrerad immaterialritt (exklusivt specialforum) att behandlas. 1 viss mén
berors dirutéver mojligheten att avtala om forum (prorogation) samt de
kompletterande regler som giller f6r interimistiska dtgirder. 1 samtliga fall rér
det sig om domsrittsprinciper som framgir av de skilda regelverk som nimns i
kapitel 2.”

6.2.2 Kvaliﬁkationspmblemet218

6.2.2.1 Inledande anmirkningar

De regler som den internationella privat- och processritten uppstiller kan,
som alla regler, bli féremal for tolkning. I fall med internationell anknytning

" Den vidare analysen av domsrittsprinciperna iterkommer i avhandlingens del I11 nedan.

Kvalifikationsproblemet inom den internationella privat- och processritten har varit foremal
for en omfattande behandling i doktrin. Jag har ingen ambition att férdjupa mig inom detta
omréde annat in att jag vill visa p& de konkreta problem som kan uppkomma i internationella
intringsmal pd varumirkesrittens omréde. For en utforlig redogérelse f6r den debatt som har
forekommit om kvalifikationsproblemet se Gihl's. 335 ff. Jimfor ocksd Cordes/Stenseng s. 71 ff.;
Hellners. 96 ft. och Thues. 147 ff.

218
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kan dock sirskilda tolkningsbehov uppkomma, nigot som sammanhinger
dels med att reglerna inom den internationella privat- och processrittens
omride har en speciell struktur, dels med att de frigor som reglerna skall
appliceras pd har anknytning till flera linder. Tydligast 4r kanske
tolkningsbehovet inom den internationella privatritten dir frigan om
kvalifikation har sirskild aktualitet i samband med tolkning av lagvals- eller
kollisionsregler. Domsrittsreglerna har emellertid en struktur som 4r mycket
snarlik lagvalsreglernas och liknande tolkningsproblem aterfinns siledes ocksé
inom den internationella processritten. Jag kommer dirfér i min fortsatta
behandling att diskutera kvalifikation i1 samband med tolkningen av
domsrittsregler enligt samma monster som giller f6r kvalifikation av lagvals-
regler.

6.2.2.2 Kvalifikation vid domsritt

Kvalifikationsproblemet kommer sig av att en typisk internationellt
processrittslig domsrittsregel bestdr av tvd delar: ett referensled och ett
anknytningsled. Som exempel kan forum delicti-principen, sasom den
kommer till uttryck i Bryssel I-forordningens artikel 5(3), nimnas.”” Av
regeln framgdr att behorig domstol vid friga om utomobligatoriskt skadestand
ir domstol 1 det land dir skadan intriffade eller kan intriffa. Betriffande
denna regel utgor den inledande avgrinsningen att saken skall gilla
utomobligatoriskt skadestind, det s.k. referensledet, medan sentensen,
domsg()]l i det land dir skadan intriffade eller kan intriffa, utgor anknytnings-
ledet.

Frigan om kvalifikation uppkommer i forsta hand betriffande
tolkningen av referensledet. I det aktuella exemplet handlar det sdledes om att
avgora vad som skall liggas i begreppet wutomobligatoriskt skadestind.
Domstolen méste nimligen kunna hirleda den aktuella tvisten till en
domsrﬁttsregels referensled for att kunna faststilla sin behorighet. Tvisten
maste med andra ord kvallﬁceras, men uppgiften ate kvalificera kan vara mer
eller mindre komplicerad.” Bland komplikationerna kan nimnas att det
forekommer skillnader mellan rittssystem runt om i vérlden. Ett omrdde som
riknas som skadestandsrattsllgt i Sverige kan siledes sortera under ett annat
sakomride i ett annat land.” En annan komplikation kan vara att saken ror

" Regeln presenteras ingdende i avsnitt 8.4 nedan.

" Se vidare exempelvis Bogdan 2004 s. 60 ff. En annan terminologi anvinds av Jinteri-Jareborg
s. 34 f. Hon talar om tillimpningsled som synonymt med referensled. Aven Stromholm anvinder
en delvis annan terminologi nir han anvinder termen hinvisningsled synonymt med termen
referensled. Se Strombolm 2001 s. 163.

| sammanhanget skall uppmirksammas att det ir fullt mojligt att olika frigor i en och samma
tvist kvalificeras pa skilda sitt, med foljd att skilda domsrattspr1nc1per kan bli tlllamphga

" Ett tinkbart exempel utgérs av NJA 1969 s. 163. Det ror sig i och for sig om ett fall som
behandlar ett lagvalsproblem och frigan om kvalifikation aktualiserades aldrig. Fallet duger
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ett rittsinstitut som ir okint i svensk ritt och vidare kan det forekomma
situationer dir skillnader mellan materiell ritt och internationell prlvatratt
nir det giller tolkningen av juridiska begrepp, forsvirar kvalifikationen.™

Alla domsrittsregler innehdller sévil referensled som anknytningsled.
Foljaktligen finns det, dtminstone i teorin, ett behov av kvalifikation i alla fall
med internationell anknytning, nir en domsrittsregel skall tillimpas. I
praktiken 4r det emellertid synnerligen ovanligt att frigan verkligen diskuteras
av domstolarna. En forklaring till att det ir s& ar ate kvalifikationen oftast ir
uppenbar. Det kan dessutom ifrigasittas om det kan krivas att domstolarna
tar upp dessa frigor ex officio. En forutsittning for att problematiken skall bli
foremal for diskussion ir siledes, dtminstone i praktiken, att parterna visar att
de har skilda uppfattningar om hur en viss friga skall kvahﬁceras Det i sin tur
ir nigot som nistan aldrig hinder i svensk domstol.”

Frigan om kvalifikation 4r med andra ord ett overvigande teoretiskt
problem, som dessutom frimst aktualiseras i samband med att lagvalsfrigor
diskuteras. Nir det giller de problem som behandlas i detta arbete kan det
emellertid finnas anledning att gora praktik av teorin. Ett exempel kan i detta
sammanhang vara hur en talan som ror en registrerad immaterialrite skall
kvalificeras. 1 dessa fall 4r det nimligen inte helt klarlagt hur de skilda
domsrittsreglerna skall tolkas. Som exempel kan redan nu nimnas att det
finns en Bryssel-/Luganoregel som slir fast att frigor som ror ett varumirkes
registrering eller dess giltighet exklusivt skall prévas av domstol i registrerings-
landet. I detta fall utgér kravet att mélet skall gilla ezz varumidrkes registrering
eller dess giltighet referensledet medan uttrycket att domstol i registreringslandet
dr exklusivt behirig utgdr anknytningsledet. Hir kan det uppkomma ett behov
av tolkning nir det giller referensledet och frigan om vad som egentligen kan
sigas rora ett varumirkes giltighet. Annorlunda uttrycke uppkommer ett
behov av att kunna kvalificera dessa varumirkestvister i samband med
tolkning och tillimpning av de exklusiva domsrittsreglerna.””

emellertid som utgingspunke f6r ett hypotetiskt exempel, som — trots att det handlar om ett
teoretiskt problem som ir ett annat dn det som aktualiseras i samband med kvalifikation av
domsriittsregler — 4nd4 kan vara belysande. I fallet, som gillde utdémande av skadestind grundat
4 en skadegérande handling som intriffat i Nederlinderna, kom domstolarna fram till att
gillande lagvalsprincip (lex loci delicti-principen) pekade ut lagen pa handhngsorten som
tlllamphg Féljden blev att nederlindsk rite skulle tillimpas och det i sin tur resulterade i att det
inte betalades ut ndgon ersittning. Anledningen var att nederlindsk rict inneholl en
begrinsningsregel avseende skadestdndsskyldighet mellan makar. Bogdan menar att det inte vore
orimligt att hivda att denna regel inte skulle omfattas av referensledet i ovan nimnda lagvalsregel.
Det var helt enkelt inte ett skadestindsritesligt problem, utan snarare ett problem som hinger
samman med dktenskapets rattsverkningar Om domstolarna kvalificerat tvisten pa ett sidant sitt,
skulle svensk ritt ha blivit tillimplig pa tvisten. Se vidare Bogdan 2004 s. 70 f.
2 Se vidare Larsson s. 279, med vidare hinvisning i not 1115.
2T ett fAcal fall har HD stilles infor kvaliﬁkationsproblem Se exempelvis NJA 1930 s. 692 och
}\UA 1990 s. 734. Fallen kommenteras i Boga’an 2004 s. 68 ff.

Frigan om kvalifikation av hir aktuella tvister diskuteras vidare i avsnitt 8.8.3.4 nedan.
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6.2.2.3 Lagval vid kvalifikationen

I samband med att en domstol skall kvalificera en tvist i samband med
tolkningen av en domsrittsregel, som den ovan nimnda, uppkommer ocksa
en friga om lagval, nimligen frigan om enligt vilken rittsordning kvalifika-
tionen skall goras. I detta sammanhang har anforts att antingen domstols-
landets egen lag (lex fori) eller den rittsordning som forvintas bli tillimplig pa
tvisten (lex causae) skall anvindas. Det finns argument till formin fo6r bada
varianterna men 6vervigande skil, inte minst det faktum att det ror sig om
tolkning av domstolslandets rittsregler, talar for att kvallﬁkatlonen skall goras
med utgingspunkt i domstolslandets egen rittsordning.”

Inom immaterialrittens omride 4r emellertid omstindigheterna speciella.
Frigor som ror en immaterialrite anses i flera sammanhang som exklusivt
tillhoriga det land dir de skyddas. Det skulle med andra ord gi att
argumentera for att ocksd kvalifikationen bor géras med utgingspunkt i
skyddslandets lag, dtminstone i de fall skyddslandets lag r den lag som kan
forvintas bli tillimplig pd tvisten.” I normala fall vicks i och for sig talan om
ett varumirkesintring i det land dir skydd &beropas, vilket medfor att
skyddslandet sammanfaller med Jex fori. Skillnader kan emellertid uppkomma
om det idr skyddet for ett varumirke i annat land dn Sverige som dberopas
inf6r svensk domstol.

Lat sdga att en amerikansk varumirkesinnehavare infér svensk domstol
for talan mot en svarande med hemvist i Sverige, avseende ett varumirkes-
intring pd den amerikanska marknaden. I detta fall kommer skyddslandets lag
inte att sammanfalla med /lex fori. Om det dessutom visar sig att det ir
skyddslandets lag som skall tillimpas p& tvisten uppkommer en situation dir
lex cause inte pekar ut samma rittsordning som Jex fori. I en sidan situation ir
det fullt mojligt att argumentera for att kvalifikationen skall goras enligt Jex
cause. Overvigande praktiska skil talar i och for sig for att problemen dven
fortsittningsvis bor kvalificeras med utgdngspunkt i domstolslandets egen lag.
Argumentet for detta dr emellerud starkast nir det handlar om tolkning av
svenska interna forumregler.”

2 Se vidare Bogdan 2004 s. 60 ff. Jimfor ocksa Arnt Nielsen 1997 s. 36 fF.

*" Liknande frigor diskuteras av Bogdan betriffande fast egendom (som i vissa avseende kan
sigas ha likheter med registrerade immaterialritter). Se Bogdan 2004 s. 61 ff. Se ocksd Strombolm
2001 s. 169 f. Stromholm framhéller (likt Bogdan) att kvalifikation enligt Jex fori méste goras
med varsamhet under beaktande av omstandlgheterna i det enskilda fallet.

** Det skall i sammanhanget uppmirksammas att situationen blir en annan nir svensk domsritt
tillkommit genom internationella 6verenskommelser, exempelvis Bryssel-/Luganoreglerna. Se
vidare avsnitt 6.2.2.4 nedan.
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6.2.2.4 Sirskilt om kvalifikation i samband med tolkning av Bryssel-
/Luganoreglerna

Som framgdr av ovan sagda, maste tvister kvalificeras for att dessa skall kunna
inrymmas under en domsrittsregels tillimpningsomridde. For att undvika
eventuella missforstdnd skall ddrfor uppmirksamheten fistas pa det som sigs
ovan (i avsnitt 2.4.3.2), betriffande tolkningen av Brysselkonventionen och
Bryssel I-forordningen (som indireke blir styrande for tillimpningen av
Luganokonventionen). Brysselreglerna 4r understillda GD:s tolknings-
behorighet vilket medfor att en nationell domstol som huvudregel inte kan
skapa definitiva prejudikat om nimnda reglers tillimpningsomride.””
Uppgiften att kvalificera de varumirkestvister som akrtualiseras i detta arbete
dr sd nira férbunden med tolkningen av reglerna att det rimligen méste vara
en uppgift for GD att avgora enligt vilka principer kvalifikation skall ske. Det
som sagts om kvalifikation ovan, fir dirmed sin direkta betydelse i f6rst hand
nir det giller tolkningen av de nationella forumreglerna nir dessa anvinds
analogt for att motivera domstolens behorighet i de fall Bryssel-
/Luganoreglerna inte 4r direkt tillimpliga. Det skall dock sigas att
argumentationen som presenterats ovan kan vara relevant ocksd i det fall en
nationell domstol begir férhandsbesked frin GD, exempelvis avseende hur en
viss bestimmelse skall tolkas, dven om det i dessa situationer blir GD och inte
den nationella domstolen som skall overtygas om att en viss 16sning ir att
foredra. I dessa fall uppkommer dock inga lagvalsproblem, eftersom GD utgér
frin en autonom gemenskapsrittslig tolkning.

6.2.3 Prejudiciell provning

I samband med att en domstol tar stillning till en tvistefriga 4r det inte
ovanligt att domstolen ocksd méste ta stillning till andra rittsliga frégor under
tvistens gang. Sddana frigor kan domstolen 16sa prejudiciellt. Ett exempel kan
vara att det under ett pigiende intringsmdl uppkommer en friga som ror
rittighetens giltighet. Det ror sig i sammanhanget om en friga som ir av
avgorande betydelse for l6sningen av huvudfrigan, men i de fall en friga
avgors prejudiciellt saknar avgorandet i den delen rittskraft for framtida
avgoranden.™

Pi liknande sitt som giller betriffande kvalifikation kan friga
uppkomma enligt vilket lands lag som den prejudiciella frigan skall avgoras, i

> En nationell domstol kan i och for sig uttala sig prejudicerande om en friga som ror

tillimpningen av en gemenskapsrittsake i de fall det ir helt klarlagt hur den aktuella regeln skall
tolkas, exempelvis genom att det finns uttalande frin GD, eller genom att regeln i sig idr s klart
och tydligt avfattad (acte clair) att det inte behovs ndgot klargorande uttalande frin GD. I de fall
ett tolkningsproblem uppkommer ir det emellertid GD som har tolkningsbehérighet. Se vidare
betriffande doktrinen om acte clair, Craig/DeBiirca s. 445 ff.

™" Se vidare Bogdan 2004 s. 103 ff. Jimfor ocksd Arndt Nielsen 1997 s. 40 ff. och Cordes/Stenseng
s. 87 f.
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synnerhet i de fall huvudfrigan prévas enligt frimmande lands lag. Detta
problem uppkommer i forsta hand i samband med losandet av lagvalsfrigor.
Sévitt avser detta arbete 4r emellertid den viktigaste poingen att de ritesliga
frigorna som aktualiseras i malet kan delas upp 1 huvudfrigor och
prejudiciella frigor, samt att det dﬁrigenom ir mojligt att prova de
prejudiciella frigorna enligt andra principer 4n huvudfrigan. Som antyds
ovan, kan det vara av intresse att gora en sidan uppdelning ocksd i samband
med att domsrittsfrigor behandlas. Ett exempel utgérs av ovan nimnda fall,
ddr frigor om en immaterialritts giltighet uppkommer i samband med att ett
intringsmal provas. Intresset av en sidan uppdelning blir inte mindre i
samband med att utlindska rittigheter blir féremél for provning i svensk
domstol. I dessa sammanhang har bland annat Bogdan diskuterat mojligheten
att prova bide frigor om utlindska rattlgheters giltighet och fragor om
faststillelse avseende dessa prejudiciellt.”” For egen del dterkommer jag till
denna diskussion i samband med att domsrittsfrigorna analyseras i foljande
delar av avhandlingen.

6.2.4 Diskretionir provning av domsrittsfrigan

De flesta torde vara 6verens om att svenska domstolar inte 4r behoriga att
befatta sig med alla civilrittsliga tvister som kan tinkas uppkomma i hela
virlden. Det dr med andra ord rimligt att kriva ndgon form av anknytning till
Sverige for att ett svenske rittskipningsintresse skall vara for handen. Den
anknytning som krivs for domsritt konkretiseras i de domsrittsprinciper som
dr tillimpliga och det torde vara klart att en domstol kan avvisa ett mal, pa
grund av bristande anknytning, om inte anknytningskraven i nagon tillimplig
domsrittsprincip 4r uppfyllda. En annan friga 4r om en domstol, som i och
for sig dr behorig av en eller annan anledning, indé kan vilja att avvisa ett mal
pa grund av att anknytningen till domstolslandet rent allmin ir bristfillig.
Som exempel kan nimnas att svensk domstol kan vara behérig att ta upp en
tvist som giller ett avtal som ingdtts i Sverige. Lat siga att det uppkommer en
tvist med anledning av ett anstillningsavtal som ingétts i Sverige, mellan tva
Japanska parter pa tillfillige besok hir i landet. I detta fall kan det utan tvekan
ifrigasittas om svensk domstol, som i och for sig dr behorig med hinvisning
till gillande svenska principer for faststillande av domsrite, dr ett limplige
forum for slitandet tvisten. Istillet kan det argumenteras for att den svenska
domstolen borde kunna avvisa malet, nir anknytningen till Sverige (som i
exemplet ovan) ir synnerligen begrinsad. En forutsittning for att en svensk
domstol skall kunna avvisa sidana mal 4r dock att de aktuella
domsrittsprinciperna har en inbyggd flexibilitet som medger ett visst
utrymme for diskretionidr tolkning. Det kan konstateras att det inte ir

#1 Se vidare Bogdan, NIR 1980 s. 269, 275.
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sjdlvklart att svenska domsrittsprinciper medger detta. Bogdan menar att det i
ett sddant fall, dir anknytning till Sverige 4r nirmast obefintlig, inte rimligen
kan finnas nigot svenskt rittskipningsintresse. Dirmed torde det vara méjligt
att avv1sa en sidan talan, trots att det formellt sett finns ett behorigt forum i
Sverlge P4 liknande sitt menar Dennemark att de svenska domstolarna

“finge utdva en viss diskretionir provningsrite i syfte att gallra bort sadana
tvister, till vilka ndgot svenskt rittskipningsintresse alls icke knyter sig”.
Betriffande frigan om var grinsen for svenskt rittskipningsintresse gir menar
Dennemark vidare att det férhéllande att parterna inte kan f3 sin talan prévad
pa annan ort innebidr att ett svenskt rittskipningsintresse fir anses vara for
handen.” En forutsittning for ett aVVISmngsbeslut grundat pa bristande
limplighet 4r med andra ord att det mdste finnas ett annat bittre limpat
forum till vilket tvisten istillet kan hinvisas.

I common-law-linder karaktiriseras domsrittsprinciperna av  stdrre
ﬂex1b111tet och ddrigenom finns ett stérre utrymme for diskretionir
provning.”” Ritten att utéva en diskretionir provning bendmns efter common-
law-forebild forum non conveniens och det ir en princip som vilar pd ovan
nimnda faktum, att det miste finnas ett rittsskipningsintresse for att domsritt
skall komma 1 friga. Inte minst processekonomiska aspekter kan anféras till
stod for att det inte dr rimligt att en domstol skall vara tvingad att préva en
tvist i ett fall dir domstolslandet helt saknar rittsskipningsintresse.”

For svenskt vidkommande dr det emellertid tveksamt om domstolarnas
mdjlighet att utdva en diskretiondr provningsrite skall lyftas fram som en
sjilvstindig lira (liran om forum non conveniens). Det handlar i sjilva verket
om sjilvklara rittspolitiska dverviganden som domstolarna maste gora, inte
minst i samband med att domsratten skall grundas med analog tillimpning av
de interna forumreglerna.”

Diremot torde det inte foreligga nigot utrymme for en diskretionir
provningsritt nir det giller utévandet av domsritt vid den direkta
tillimpningen av Bryssel-/Luganoreglerna. Till att bérja med skall
understrykas att Bryssel-/Luganoreglerna, som nimns ovan, syftar tll att
harmonisera rittstillimpningen mellan Bryssel-/Luganolinderna. Med ett
sddant uttalat syfte foljer att utrymme for domstolar i de skilda Bryssel-
/Luganolinderna  att  sjilvstindigt  tillimpa  Bryssel-/Luganoreglerna

?* Se vidare Bogdan 2004 s. 118. Se ocks3 rittsfallen NJA 1966 s. 450 och NJA 1981 s. 386 dir
HD avvisade talan trots att forutsittningarna f6r behorighet enligt 10 kap. 3 § RB foreldg om
nimnda bestimmelse tolkats strikt enligt ordalydelsen.

" Se vidare Dennemark, Sv]T 1950 s. 35, 38 f.

2% Se vidare Dennemark s. 175 £.

2 Se Svantesson s. 42.

Se en vidare presentation av common-law-doktrinen om forum non conveniens se Svantesson
s. 4244, 265-274 och 313 ff.

*7 Se vidare Pdlsson 1989 s. 56.
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diskretionirt ir synnerligen begrinsat.” Det skall dessutom sigas att GD vid
flera tillfillen konstaterat att det ricker att ndgon av Bryssel-/Luganoreglerna
ger behorighet. Négon ytterligare anknytning behovs inte och kan sannolikt
inte heller krivas.” 1 den main det finns ett utrymme for diskretionir
provning av domsritten inom ramen for Bryssel-/Luganoreglernas
tillimpningsomréde 4r det hinférligt till bestimmelserna om sammanliggning
av mdl 1 artikel 6(1) och reglerna om mél som har samband i férordningens
artikel 28 (konventionernas artikel 22). Vid tillimpningen av dessa regler
finns ett visst utrymme for domstolen att sjilvstindigt vilja, exempelvis om
tvi mil som har samband skall liggas samman.’

Nir det giller denna framstillning 4r domstolarnas méjligheter att utéva
en viss diskretiondr prévningsritt under alla omstindigheter intressant att
utreda. Dessa frigor kommer att behandlas vidare, inte minst i samband med
att forutsittningarna for domstolsbehorighet grundat pd effekt av en
skadegorande Internetrelaterad handling analyseras.”

6.2.5 Ordre public

Den internationella privat- och processritten handlar i stor utstrickning om
att finna en balans f6r tvistlosning i grinsoverskridande fall, dir hinsyn tas till
olikheter i nationell lagstiftning. En svensk domstol kan dirfor i vissa fall vilja
att tillimpa ett annat lands materiella lag pd ett problem som har starkare
anknytning till det landet eller den rittsordningen. Ibland kan emellertid en
tillimpning av dessa regler och principer leda till resultat som ir direke
stridande mot den svenska rittsordningen. Ett exempel kan vara att lagen i ett
asiatiskt land innehiller en regel som tvingar intringsgéraren att pi egen
bekostnad be om ursikt i rikstickande medier. Om en tillimpning av svenska

** Se vidare Palsson 2002 s. 187 f.

" Se mil 56/79, Zegler mot Salinitri (cit. Zegler), dir friga uppkom om ett muntligt avtal om en
forpliktelses uppfyllelse var tillrickligt for atc Brysselkonventionens artikel 5(1) skulle vara
tillimplig eller om formkrav kunde stillas i enlighet med samma konventions artikel 17. GD
konstaterade i detta fall, p. 4 och 5, att ndgot sidant ytterligare krav inte kunde stillas. Se ocksé
mal C-159/97, Castelletti mot Trumpy (cit. Castelletti) dir friga uppkommit i en tvist mellan tva
italienska aktorer om ett prorogationsavtal som pekar ut brittisk domstol som behérig (High
Court of Justice, London) skulle tillimpas trots att ingen annan anknytning fanns till
Storbritannien. GD uttalade i detta mal, p 52, att det vid tillimpningen av artikel 17 endast fir
tas hiansyn till de krav som anges i artikel 17, vid bedémningen av vilken domstol som enligt en
prorogationsklausul skall avgéra tvisten.” Négra ytterligare krav pa anknytning kan siledes inte
stillas. Att ndgon hinsyn dll eventuella objektiva samband mellan det omtvistade
rittsforhéllandet och den utpekade domstolen inte fir tas bekriftas ocksd i mal C-269/95,
Francesco Benincasa mot Dentalkit Srl., p. 28 och mal C-106/95, Mainschiffahrts-Genossenschaft
mot Les Gravieres Rhénanes SARL, p. 34. Jimfor ocksé generaladvokatens forslag till dom i mal C-
281/02, Andrew Owusu mot N.B. Jackson, dir mojligheten att diskretionirt avvisa ett mal under
dberopande av forum non conveniens avvisas. For en vidare presentation av bestimmelserna om
Brorogation hinvisas till avsnitt 8.9 nedan.

* Se vidare Fawcett/Torremans s. 177 ff. Se vidare avsnitt 8.7 nedan.

*' Se vidare avsnitt 13.3.2 nedan.
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kollisionsregler i ett fall skulle leda till att detta lands rittsordning utpekas
som tillimplig pa tvisten skulle kiranden kunna hivda att ett sd lingtgdende
krav strider mot rittsordningen hir i riket. En sddan (ordre publz’c) invindning
kan under vissa omstandlgheter bifallas, iven om det miste betraktas som
synnerligen exceptionella situationer. 2

Samma typ av invindningar kan anféras mot att ett utlindskt avgérande
skall vinna erkinnande och verkstillas hir i landet.” 1 samband med att
domsrittsfrigor diskuteras kan ocksd liknande situationer uppsta Ett sidant
exempel kan vara att tvingande skyddshinsyn talar for att en tvist skall provas
vid svensk domstol trots att svensk domsritt saknas.” Nagra sa starka
tvingande skyddshinsyn finns emellertid knappast inom varumirkesritten.
Maoijligheten att dberopa “ordre public” blir emellertid relevant dnda, eftersom
frigan tvivelsutan kan aktualiseras i1 samband med erkinnande och
verkstillighet av domstolsavgéranden, ndgot som domsritten oundvikligen
sammanhinger med.

6.3 Anknytning i en digital virld

6.3.1 Inledande anmirkningar

Som framgir av det ovan sagda, innehdller den internationella privat- och
processritten en rad frigestillningar och problem som emellanat kan innebira
timligen svdra avvigningar for en domstol. Det r6r sig emellertid om frigor
som mdste besvaras, vanligen genom att sakens anknytning till Sverige
analyseras. Olika anknytningsfaktorer har med andra ord avgorande betydelse
for hur internationellt privat- och processrittsliga frigor skall 16sas.
Genomgdende har foretride givits fysisk anknytning. Finns det omtvistade
objektet 1 Sverige eller har ndgon av parterna rentutav hemvist hir? Den friga
som skall diskuteras i detta avsnitt giller nirmast vilka problem som
aktualiseras nir den fysiska anknytningen, i den digitala grinséverskridande
Internetmiljon, forsvinner. Pa vilket sitt skall domstolen i dessa fall avgora
hur en domsrittsprincip skall tillimpas? Det r6r sig om méngfacetterade

** For en vidare presentation av ordre public se, Arnt Nielsen 1997 s. 62 ff.; Bogdan 2004 s. 73
ft; Thue s. 176 ff. Se ocksd betriffande EG-domstolens praxis om denna och liknande frigor
Bogdan SvJT 2001 s. 329.

7 Se exempelv1s NJA 1998 s. 817 dir svaranden invinde att ett erkinnande av den norska

domen pé skadestind skulle strida mot rattsordmngen i Sverige, ndgot HD med viss tvekan kom
fram till att det inte gjorde. Fallet kommenteras i Bogdan, Sv]T 2003 s. 18.
M S8 var exempelvis fallet i ett avgérande frain AD (1976 nr. 101) dir ett schweiziske foretag
stimdes av en svensk arbetstagare som blivit uppsagd. Trots att det fanns ett prorogatlonsavtal
som pekade ut schweizisk domstol som behérig och dirmed hindrade en provmng 1 Sverige pd
grund av prorogationsavtalets derogationsverkan (se mer om prorogation i avsnitt 8.9 och 9.8),
kom AD fram ull att svensk domsritt anda foreldg. Det frimsta skilet for detta var att det inte
fanns ndgon stark anknytning till Schweiz samt att mélet rérde tillimpning av tvingande
bestimmelser i anstillningsskyddslagen som ir en social skyddslagstiftning.
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problem som i det féljande kommer att delas in i tvd generella grupper. Dels
uppkommer problem som kan hirledas till frigan om handlingars lokalisering
(i en digital virld), dels uppkommer problem som kan hirledas till frigan om
avgrinsning av effeke (i en grinslos virld).

6.3.2 Lokalisering av handlingar

Det rider inte ndgon tvekan om att den aktdr som genomfor ett kontantkop i
ett stort varuhus, i den fysiska virlden, i princip inte limnar nigra som helst
spar efter sig. I det perspektivet 4r en traditionell fysisk transaktion mer
anonym #n en digital transaktion, eftersom den senare, pd grund av att digital
kommunikation alltid limnar nigon form av elektroniska spér, i princip inte
kan gi sparlost forbi. P4 ett annat plan kan det emellertid sigas att Internet
leder till att handlingar och aktiviteter blir mer anonyma; 4ven om det i och
for sig gar att spara en avsindande dator ir det synnerligen enkelt att anvinda
en offentlig dator, exempelvis en dator pd ett bibliotek, och dirmed oméjlig-
gora (eller i vart fall forsvira) en identifiering av personen som tryckte pé
”sind-knappen”. Problemet, som uppmirksammats av den statliga IT-
kommissionens IT-rittsliga observatorium,” sammanhinger med Internets
grinslosa natur.” Frin ett och samma stille kan en potentiell kopare idag
komma 6ver en rad vitt skilda produkter och tjinster (allt frin kép av CD-
skivor och bocker till avancerade banktransaktioner och aktichandel) genom
enkla klick med musen. Traditionella méten mellan kopare och siljare dger
inte rum och dessutom har faktorer som tid och rum tappat i betydelse; det
spelar inte lingre lika stor roll var, eller i vilka linder, akt6rerna befinner sig
nir en transaktion genomférs. Dessutom innebidr snabbheten med vilken
transaktionen kan effektueras att tiden for reflexioner och eftertanke i
samband med kép minskar.

Situationen komgliceras ytterligare av att olika teknikslag konvergerar
dvs. “flyter samman”.”” Ett exempel ir att den digitala TV:n ir majlig att
anvinda som plattform for ate fa tillging till Internet. De bdda medierna har
konvergerat och gjort det mojligt att genomfora exempelvis banktransaktioner
och koép med hjilp av samma apparat som tidigare uteslutande anvindes for
att titta pd skilda TV-sindningar. Ett annat exempel ir att det frin datorn ir
mdjligt att folja radio- och TV-sindningar samtidigt som det ocksd dr mojlige
att bevaka virldens alla marknader pa jakt efter intressanta erbjudanden.

* IT-kommissionens verksamhet har sedan den 30 maj 2003 upphort. Det samma giller det

IT-rdtesliga  observatoriet. Mycket relevant information finns emellertid kvar pa IT-
kommissionens webbplats. Se vidare hp:/fwww.itkommissionen.selindex-2.html. (senast besoke
2005-02-17).

* Se vidare Benno s. 5 ff.

*" Fér en allmin beskrivning av den paverkan som konvergensen utévar pd ritten hinvisas till
Konvergensutredningens betinkande, konvergens och férindring, SOU 1999:55.
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I det I'T-rittsliga observatoriets rapport beskriver Benno dessa fenomen
pa foljande vis: “Transaktionens konturer l3ses upp och skillnaden mellan
olika typer av transaktioner blir otydliga. Samtidigt minskar tidsitgdngen for
transaktionens genomférande och geografiska avstind  forlorar  sin
betydelse.””” Transaktionerna anonymiseras helt enkelt. P4 det varumirkes-
rittsliga omrddet 4r konsekvenserna av denna anonymisering bland annat att
det blir mojligt for alla och envar att bestilla varor och tjinster fran hela (den
Internetanslutna delen av) virlden. Det innebir dirutdver att aktdrer som
bedriver forsaljnmg over Internet fir svirt att avgéra med vem det 4r man
handlar.”” P4 samma sitc kan det for en potentiell kopare vara svdrt att,
utifrin dominnamn och annan information som finns pd en webbplats,
avgora med vem det egentligen ir man handlar.” Det blir med andra ord
nira nog omdjligt att avgrinsa de aktuella aktiviteterna till en fysiskt bestimd
marknad och f6ljaktligen blir det ocksa svérare att sla fast var ett kop dger rum
samt vilka de inblandade parterna 4r. Samma sak giller f6r marknadsféring,
som med hjilp av den nya tekniken nu kan produceras och spridas av snart
sagt vem som helst samtidigt som informationen blir itkomlig for alla med
tillgdng till Internet. Att en potentiell skadevéllare kan vara anonym pa
Internet dr ett centralt problem och sammanhinger nira med frigan om
domstolarnas méjlighet att prova en wvist. Diskussionen dterkommer i avsnitt
8.3 nedan.

En annan konsekvens av anonymiseringen kan pistds vara att det sociala
och sambhilleliga trycket att fullgora dtaganden samt att visa hinsyn minskar.
Det kan séledes uppfattas som mindre omoraliskt att begd en brottslig girning
pa Internet dn vad det skulle géra om handlingen begicks i den “verkliga
virlden”.”" Att inte betala for en bok som bestillts frin amazon.com upplevs
som ndgot helt annat 4n en st6ld i en vanlig butik, trots att det i ekonomiske
och moraliskt hinseende i princip ir samma girning.””

Sammanfattningsvis kan sigas att det finns problem som sammanhinger
med sjilva handlingens lokalisering dven om det i och for sig torde vara si att
de flesta aktorer som agerar pd Internet limnar sddana spér efter sig att en

248
i Se Benno s. 6 ) o .

Det skall i detta sammanhang uppmirksammas att direktivet om elektronisk handel (se
sarskilt direktivets artikel 5) innehéller langtgdende bestimmelser om informationsplikt som, om
de efterlevs, kommer att innebidra att aktdrer som ir etablerade i ett land dir dessa regler ir
tillimpliga knappast kan agera anonymt. Problemet kvarstir emellertid sdvitt avser aktorer som ir
etablerade i linder utan motsvarande reglering. Det skall dessutom sigas att de aktorer som ir
svarande i immaterialrittstvister inte sillan kan karaktiriseras som “laglgsa”, med vilket i forsta
hand &syftas problem med ”piratkopiering” och “dominnamnsstlder”. Nir det giller denna
grupp av aktdrer kommer direktivet om elektronisk handel knappast att innebira nigon
forbittring.

0 ]amfor 89 e handelslagen ddr det framgir att alla aktorer som erbjuder "informations-
samhillets gjidnster” maste limna detaljerade uppgifter om vem som star bakom t]ansten

®' Se exempelvis Christina Ramberg som uttrycker problemet som "att anonymiseringen gor att
moralen eroderar”. Se Ramberg, 1999 s. 305.

»* Problemet diskuteras i B rapport 2000:2 om IT-relaterad brottslighet.
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identifiering blir méjlig. Ett annat, mer pataligt, problem #r att handlingarna,
identifierbara eller e¢j, dr svdra att rikta och avgrinsa pd ett sidant sitt att
effekten som handlingarna ger upphov till blir territoriellt begrinsad.

6.3.3 Handlingens "globala” effekt

Som framgir ovan, kan det uppkomma problem i samband med
avgrinsningen och bedomningen av den effekt som en Internetrelaterad
handling ger upphov till. Inom varumirkesomradet har problemet uttryckes
som att “the use of trademarks on the Internet can either be global or not at
all”.”” En marknadsforingsitgird blir atkomlig for alla med tillging till
Internet och samma sak giller en e-handelsplattform. Frin anvindarsynpunkt
kan konstateras att bruket av ett varumirke blir globalt dven om syftet ir att
anvinda det endast inom det egna territoriet. Om ett foretag vill
marknadsfora sina produkter kan det i princip inte anvinda sig av Internet
utan att denna spridning uppnis.

En av fi tekniska losnlngar pa problemet som stir till buds i dag ir att
registrera samtliga IP-adressers”" geografiska hemvist och sedan endast tillita
att ett utpekat antal av dem (exempelvis adresser frin Sverige) far tillging till
en webbplats med marknadsforing. Problemet i detta sammanhang blir att
identifiera de skilda adressernas hemvist. Som Internet fungerar i dag delas en
stor grupp av de kommersiellt anvinda IP-adresserna ut via Internet-
leverantorer (exempelvis Telia och Tele2). Internetleverantdrerna stiller
emellertid inte alltid krav pd anknytning till visst land f6r att IP-adresser skall
dela ut. Det kan saledes vara fullt mojligt for en anvindare i ett annat land 4n
Sverige, att f4 en Internetadress frin en svensk Internetleverantér. Ett annat
problem ir att webbsidor mellanlagras i datorer for att géra kommunika-
tionen snabbare. Om en anvindare vid Juridicum i Lund surfar tll en
webbplats 1 Stockholm som ir begrinsad till svenska anvindare s& kommer
denna sida att mellanlagras pd en server i Lund. Syftet bakom denna "tjinst”
dr att datorn, dir sidan mellanlagras, skall géra det mojligt for nista anvindare
att snabbare komma 4t den aktuella informationen. Problemet med detta ir
att det finns otaliga mellanlagringsstationer pd Internet och det idr inte
sannolikt att alla dessa servrar har samma begrinsning avseende tillginglighet
som fanns pa den ursprungliga sidan.”” Det kan med andra ord bli méjligt for

> Se Bettmger/Thum IIC 2000 s. 287.

»* " Se vidare avsnitt 5.2-5.4 ovan samt avsnitt 6.3.4 nedan.

Nimnas bor att frigan om denna typ av mellanlagring behandlas i Lag (2002:562) om
elektronisk handel och andra informationssambhiillets tjidnster (e-handelslagen). I lagens 17 §, som
handlar om ansvarsfrihet for mellanhinder (dvs. dem som mellanlagrar webbsidor) fastslds bland
annat att eventuella restriktioner (villkor) avseende den mellanlagrade webbsidan skall respekteras
ocksé av den som mellanlagrar informationen. Den svenska lagens § 17 bygger pa artikel 13 i det
tidigare nimnda e-handelsdirektivet. Liknande regler giller med andra ord i samtliga EU-linder.
Webbsidor kommer dock fortfarande att mellanlagras i linder utanfor EU med foljd att
problemet kvarstdr dven om kraven i e-handelslagen uppfylls. For en utforlig beskrivning av e-
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obehdriga anvindare att komma 4t den med restriktioner belagda sidan via en
mellanlagringsstation. Att genomféra den 1 detta exempel -efterfrigade
"blockeringen” av tillginglighet ir f6ljaktligen i princip omojligt.

Jag ser det i och for sig som troligt att den framtida tekniska utvecklingen
kommer att frambringa l§sningar som, bittre in vad som dr mojligt idag, kan
begrinsa tillgingen till den information som liggs ut pa en webbplats. En
begrinsning, om den gir att gora effektiv, leder dock till ett avsteg frin vad
som kan sigas vara den ursprungliga tanken med Internet — att informationen
skall vara frite tillgidnglig 6ver hela virlden. Det 4r dessutom denna globala
tillginglighet som gor Internet till en oévertriffad marknadsforingskanal.
Dirtér kommer troligen de flesta anvindarna av nitet att fortsitta vara globalt
tillgingliga, dven om det utvecklats tekniska losningar for fungerande
avgrinsningar. Jag tror med andra ord inte att problemen med att handlingar
far global effekt kommer att l6sas den tekniska vigen. Vad man maijligen kan
vinna, om det utvecklas effektiva tekniska losningar for att avgrinsa
tillginglighet, 4r att de som 4nda viljer att vara globala méojligen bor bira ett
storre ansvar. Ett annat sitt att se det dr att de som viljer att begrinsa
tillgingligheten kan f ansvarsbefrielse (helt eller delvis).

6.3.4 Teknik och territorialitet

Tanken att de tekniska mojligheter som finns att avgrinsa Internetrelaterade
aktiviteter skall paverka bedomningen av ansvarsfrigan ir inte ny. Som
exempel kan nimnas att Geist lyfter fram mojligheten att anvinda teknik for
geografisk identifiering som ett birande kriterium i sin modell f6r hur
Internetrelaterade domsrittsproblem skall [6sas.” Han gér en grundlig
genomgang av olika metoder att pd teknisk vig fastsld en Internetanvindares
geografiska position. Forutom ovan nimnda méjlighet att identifiera en
Internetanvindare med hjilp av IP-nummer, nimns mojligheterna att utgd
frin dominnamnsuppslagningar i who-is-databaser”” samt mojligheten att
anvindaren sjilv, genom olika former av certifiering, viljer att tydliggéra sin
geografiska identitet. I de fall det handlar om att positionera en kommersiell
transaktion kan dirutdver uppgifter om kreditkortsnummer och andra data
anvindas som underlag for en geografiskt identifiering. Det kan dock
konstateras att ingen av ovan nimnda mojligheter att identifiera en aktor ger
hele tllforlitliga resultat. De olika tekniska forfaringssitten ger diremot

handelslagen samt tekniken kring mellanlagring se prop. 2001/02:150, sirskilt avsnitt 4.2.2 samt
s. 119 f.

»¢ Se vidare Geist, BTL] 2001 s. 1345, 1393 ff. Den jurisdiktionsmodell som Geist presenterar
kommer att behandlas vidare i avsnitt 13.3.2.2 nedan.

*7 En who-is-databas gor det mojligt att ta reda pa innehavaren till ett visst domidnnamn. Det
dominnamn som frigan giller anges som en sokstring och sedan genomf6rs en uppslagning i
databasen som resulterar i att information om innehavaren presenteras. For exempel pd hur
jdnsten kan se ut i praktiken hinvisas till www.nic-se.se.
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aktorer pd Internet en mojlighet att vidta forsiktighetsdtgirder. Geist menar
att det dr rimligt att ta hiansyn till i vilken utstrickning parterna anvint sddana
forsiktighetsatgirder, bland annat i samband med att en domstol skall ta
stillning till om utévandet av domsritt ir skiligt i ett visst fall.

Sedan Geist presenterade sina idéer 2001 har tekniken utvecklats
ytterligare.” Det kan ocksi konstateras att det forekommer exempel dir
domstolar tagit hinsyn till i vilken utstrickning aktdrer anvint teknik for att
avgrinsa aktiviteter.”” En sannolik utveckling lir dessutom vara att tekniken
forbittras ytterligare och att de tekniska mojligheterna att avgrinsa och
positionera kommer att fi ett O6kande inflytande 6ver domstolarnas
stillningstaganden, inte minst nir det giller frigor om domsritt. Efter en
ingdende granskning av méijligheterna att antingen avgrinsa Internet som
foreteelse eller dra grinser inom Internet, ir Svantessons slutsats att det,
dtminstone i ett kortare perspektiv, dar méjligheterna att dra grinser inom
Internet som kommer att fa storst betydelse. Han menar dessutom att teknik
for geografisk positionering kommer att fi avgorande betydelse for hur
jurisdiktionsfrigor loses i Internetrelaterade sammanhang,™”

I detta arbete gors ingen sjilvstindig utvirdering av olika tekniska
mojligheter att positionera aktiviteter. Tva konstateranden kan dndd goras.
For det forsta lir den tekniska utvecklingen fortsitta med nya forbittrade
tekniker som resultat. For det andra lir det inte, under 6verskadlig framtid,
etableras en positioneringsteknik som ger ett helt llforlitligt resultat. Med
beaktande av Internets karaktirsdrag av Sppet och grinslost nitverk kan
konstateras att den anvindare som vill, med storsta sannolikhet kommer att
kunna kringga de olika tekniska hinder som eventuellt kommer att placeras pé
Internet. For de problem som behandlas i detta arbete kan siledes konstatera
att en rittighetsinnehavare inte kan rikna med att alla Internetrelaterade
problem kommer att l6sas genom teknikutveckling. Vad man maijligen kan
hoppas pé dr, som nimns ovan, att det blir méjligt att konstruera bittre
modeller f6r ansvarsfordelning om det utvecklas effektiva tekniska 16sningar
for ate avgrinsa tillginglighet pa Internet. I en sidan situation skulle det vara
mojligt att argumentera for att de aktdrer som viljer att vara globalt
tillgingliga skall bira ett storre ansvar och att de som viljer att begrinsa
tillgingligheten dirigenom begrinsar sitt ansvar.

8 For en utforlig och presentation av aktuella mojligheter att avgrinsa och positionera

aktiviteter pd Internet hinvisas till Spang Hansen 2004 kap. 2—18 och Svantesson kap. 3.

* Som exempel kan nimnas att det i samband med det franska Yahoo-avgorandet presenterades
ett underlag dir det framgick att det med 70% tillforlidighet skulle vara méjligt for foretaget
Yahoo Inc. att blockera webbsida yahoo.com pd ett sidant sitt att franska anvindare inte skulle
kunna komma 4t den. Fallet kommenteras i Geist, BTL] 2001 s. 1345, 1349 f. For ytterligare
exempel pa avgoranden dir anvindandet av teknik for geografisk identifiering diskuteras hinvisas
till Spang Hansen 2004 kap. 19-21 och Svanteson kap 3.

* Se Svantesson s 169.
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Med beaktande av vad som sagts i detta och tidigare kapitel, kan
konstateras att situationen ir komplicerad. Det dr svirt for de behériga
innehavarna av varumirken att effektivt, pd Internet, avgrinsa spridningen av
den egna marknadsforingen samtidigt som en sddan marknadsféring i princip
kan pdstds utgora intring i andra innehavares legala rittigheter.

6.4 Internetrelaterade varumirkestvister av grinsover-
skridande karakeir i kort sammanfattning

For att dtergd till den inledningsvis stillda frigan, om vad jag ligger i
uttrycket “en Internetrelaterad varumirkestvist av  grinsoverskridande
karaktir”, si framgdr det av det som sigs ovan, att en rad frigestillningar och
problem ryms under begreppets timligen vida vingar. Nu ér det dock méjligt,
utifrdn  presentationen i foregiende kapitel, att ndgorlunda kortfattat
sammanfatta de karaktirsdrag som nimnda problem, enligt min mening, har.
Varumirken har sina typiska karaktirsdrag i det forhillande atc de ir
territoriellt avgrinsade, att de 4r timligen hart knutna till skyddslandet samt
att det kan finnas flera parallella behériga innehavare av likalydande namn.
Att en tvist dr Internetrelaterad innebir att exponeringen av det omtvistade
foremalet (i hir aktuella fall varumirket) sker genom anvindning av ett 6ppet
nitverk, dir Internet utgor det typiska exemplet. Vilken typ av anvindning
det ror sig om ir av underordnad betydelse, om det handlar om dominnamn,
metataggar, linkar eller nigot annat. Det viktiga dr att det ror sig om
anvindning i digitala nitverk utan territoriella grinser. Att tvisten slutligen
skall vara grinsoverskridande innebir rent konkret att det ror sig om ett
forhallande som har anknytning tll mer 4n ett land, exempelvis fall dir
svaranden som utfort en pastitt intringsgérande handling har hemvist i annat
land 4n det didr effekten av handlingen har uppkommit. Problemens egentliga
kdrna utgdrs av motet mellan territoriellt och globalt, fysiskt och digitalt och
det 4r i denna blandning av delvis oférenliga virden som basen for detta
arbetets foljande analys av den svenska domsritten ligger. De frigor och
problem som nirmare kommer att analyseras har presenterats och satts i sitt
sammanhang ovan. Det handlar i korthet om att klargéra och analysera pé
vilka grunder en svensk domstol 4r behérig att ta upp grinsoverskridande
varumirkestvister till prévning utifrin ovan beskrivna scenario.
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7 Komparativ utblick

7.1 Inledande anmirkningar

I denna avhandlingens del tre 4r ambitionen att analysera frigan om svensk
domstols behorighet att prova Internetrelaterade varumirkestvister utifrdn
problematiseringen i kapitlen ovan. Det kommer att visa sig att det vid
tillimpningen av gillande ritt finns problem som inte ir losta. Jag skall inte
hir foregripa analysen och de 16sningsforslag som presenteras i det foljande
materialet. Diremot vill jag fista uppmirksamheten pé det faktum att minga
av de europeiska losningsforslag, som hittills presenterats for att nirma sig de
problem som kan kallas Internetrelaterade, i flera fall up visar likheter inte
minst med amerikanska losningar pd domsrittsproblem.™ Att det ir si har
flera forklaringar, den mest uppenbara ir sannolikt att Internetrelaterade
problem férekommit i stdrre utrickning i USA 4n i Europa. Eftersom det
finns tydliga likheter mellan de amerikanska principerna som anvinds/anvints
och de 16sningsforslag som bérjar ta form i Europa finns det anledning att
dgna visst utrymme 4t en presentation och forsiktig analys av den utveckling
som skett inom detta omride i USA.

Behovet av en sidan jimforelse blir inte mindre pétaligt om det beaktas
att de problem som analyseras i detta arbete 4r av internationell karakeir. Det
kan siledes konstateras att det under alla omstindigheter 4r naturligt, nigon
skulle kanske siga oundvikligt, att i viss mdn lyfta blicken bortom Sveriges
grinser i samband med analysen av de problem som ir foremal f6r behandling
i denna avhandling. Vil medveten om att det forhéller sig pa det viset, har jag
haft ambitionen att fortlopande anvinda mig av internationella jaimférelser.
Som framgdr av de inledningsvis presenterade avgrinsningarna ir emellertid
inte ambitionen att gora nigon genomgripande komparation i detta arbete.””
Syftet med de internationella jimforelserna ir istillet att fi nya infallsvinklar
och idéer till l6sningar pd de problem som i detta arbete genomlyses i ett
svenskt perspektiv. Jag anvinder, for att utgd ifrdin Strémholms terminologi,

6 .. o 1. . .. .
* Som exempel kan nimnas WIPO:s tidigare presenterade rekommendation om anvindning av

varumirken pé Internet som tydligt, om 4n inte uttryckligt, innehaller bestimmelser som framstar
som inspirerade av amerikanska jurisdiktionsprinciper.

** Bogdan definierar imnet komparativ rittskunskap pi ett sitt som tydligt illustrerar mnets
komplexitet. Enligt Bogdans uppfattning omfattar komparativ rittskunskap dels jimférande av
olika rittssystem med syfte att klarldgga deras likheter och skillnader, dels bearbetning av de s
faststillda likheterna och skillnaderna, dels behandling av de metodologiska problem vilka
uppkommer i samband med dessa uppgifter. Utifrin Bogdans definition kan jag konstatera att
min komparativa ambition stannar vid det forst nimnda jimforandet av olika rittssystem. Se
vidare Bogdan 2003 s. 18. Jimfor ocksd Lando s. 169 ff. och Zweigert/Kotz s. 32 ff.
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det internationella materialet i det "tjinande” syftet att uppnd malen som ir
knutna till min positivrittsliga analys av den svenska ritten.™

Nir det giller de problem som har valts ut for granskning har det som
framgdr ovan varit naturligt att inledningsvis vinda blicken mot USA, dir
Internetrelaterade problem varit féremadl for en timligen omfattande prévning
i domstol. Inte minst har tvister inom varumirkesrittens omrade varit flitigt
forekommande.” Den komparativa utblicken fokuserar p4 utvecklingen nir
det giller Internetjurisdiktion i USA, med visst beaktande av utvecklingen i
andra common-law linder. Innan presentationen av aktuella domsritts-
principer for losandet av de Internetrelaterade problemen f6ljer emellertid en
kort presentation av common-law principer betriffande domstolars sakliga
behorighet, med fokus pd hur dessa principer utvecklats under senare ar med
avseende pi tvister som ror immaterialritter.”” Direfter dr ambitionen att i
korthet presentera de grundliggande principerna for jurisdiktion i USA
varefter en ndgot mer grundliggande analys av huvuddragen nir det giller de
domsrittsprinciper som etablerats for Internetrelaterade tvister foljer.” Det
skall dock redan inledningsvis understrykas ett den bild som ges av de i detta
kapitel presenterade jurisdiktionsprinciperna ir starkt férenklad.

7.2 Domstolarnas sakliga behorighet — subject-matter
jurisdiction

7.2.1 Inledande anmirkningar

Innan prévningen av domstolens behorighet kan ske 77 casu miste det forst
klargoras att domstolen ir sakligt behorig att ta upp den aktuella tvisten till
provning. Det finns dirfér anledning att utreda frigan om domstolarnas
sakliga behorighet (med common-law-terminologi talas det 1 dessa
sammanhang om subject-matter jurisdiction) innan principerna om domsritt
analyseras.”” I de flesta situationer torde grinserna for domstolarnas sakliga

% Se vidare Strimbolm, SvJT 1971 s. 251 ff. och SvJT 1972 s. 457, 462.

0 Se exempelvis Austins rapport, Private International Law and Intellectual Property Rights, A
Common Law Overview, infor WIPOs Forum on Private International Law and Intellectual
Property 2001. Se ocksd Dinwoodies rapport, Private International Aspects of the Protection of
Trademarks, infér samma forum. Bida rapporterna finns tillgingliga pad hep://www.wipo.int/pil-
forum/en (senast besokt 2005-02-15).

®  Genomgingen av principerna for subject-matter jurisdiction fir sin fortsatta betydelse i detta
arbete frimst nir det giller analysen av principerna om sammanliggning av mal i avsnitt 8.7
nedan.

* For en mer ingdende behandling av jurisdiktionsprinciper i USA hinvisas till, Daftary/Rustad
sarskilt s. 669 ff.; Spang-Hanssen s. 17 ff. och Ostergaard s. 39 ft.
*" Det skall i sammanhanget uppmirksammas att det inte 4r helt korreke att 6versirta uttrycket
subject-matter jurisdiction med uttrycket saklig behérighet. I den svenska juridiska terminologin
avses med saklig behorighet att en domstol (t.ex. Marknadsdomstolen) 4r behérig att ta upp en
viss typ av tvister, medan termen domsritt nirmast handlar om huruvida en viss tvist har
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behorighet vara timligen vil specificerade. Det dr exempelvis sillan nigra
problem att faststilla en domstols sakliga behorighet i de fall tvisten giller en
immaterialritt som 4r skyddad i domstolslandet. Problem kan diremot
uppkomma i de fall tvisten giller en immaterialritt som 4r skyddad i annat
land. I viss man kan problem uppkomma ocksd i fall nir den skadegdrande
handlingen féretagits i annat land 4n det ddr immaterialritten 4r skyddad.
Dessa problem ir, savitt jag kunnat utréna, inte lika pitagliga i USA som i
ovriga common-law-linder. Problemen att faststilla den sakliga behorigheten
uppkommer nimligen som huvudregel inte delstaterna emellan. Forklaringen
till det 4r att stora delar av den immaterialrittsliga lagstiftningen 4r federal i
USA och det handlar oftast om provning av delstatsgrinsoverskridande
rittigheter. En stor del av immaterialrittstvisterna provas som en foljd av detta
i federala domstolar som naturhgt ar sakligt behoriga att ta upp
immaterialrittstvister till prévning.”” Det kan siledes konstateras att frigan
om subject-matter jurisdiction har storst aktualitet i andra common-law-linder
in USA, dven om det ocksd i USA forekommer fall dir tvisten giller en
provning av intring i utlindska rittigheter eller handlingar utférda i utlandet
riktade mot inhemska rittigheter. Under alla omstindigheter kan det vara av
intresse att undersoka vilka principer som ir styrande for faststillandet av den
sakliga behorigheten pd detta omrdde i common-law-lindernas domstolar,
eftersom samma friga behandlas i detta arbete i ett svenskt perspektiv.

7.2.2 Saklig behorighet att prova immaterialritestvister

7.2.2.1 Inledande anmirkningar

Att  varumirken dr territoriellt begrinsade och att det nationella
Varumﬁrkesrﬁttsliga skyddet beviljas oberoende av likalydande utlindska
skyddsratter ar ndgot som diskuteras ocksd i USA och andra common-law-
linder.””

tillricklig anknytning till forumlandet for att domstolen skall vara behérig att ta upp saken till
provning. Annorlunda uttryckt omfattar termen subject-matter jurisdiction moment som enligt
svensk terminologi skulle ha varit att hinfora till frigan om domsritt snarare 4n frégan om saklig
behorighet. 1 detta kapitel har jag dndd valt att tala om saklig behorighet (subject-matter
jurisdiction) och domsritt (jurim’z'ction) som tvd skilda omrdden, eftersom det hir ror sig om
common-law-begrepp, lat vara i svensk oversittning. Se vidare Friedenthal mfl. s. 8 ff. for en
allmin diskussion om subject-matter jurisdiction.

**  Se vidare betriffande subject-matter jurisdiction i USA Daftary/Rustad, sirskilt s. 673 ff. Det
skall i sammanhanget tilliggas att varumirkestvister, exempelvis under dberopande av s.k.
suplemental jurisdiction, kan tas upp till prévning ocksd i delstatsdomstolarna. I foreliggande
arbete behandlas inte frigan om suplemental jurisdiction vidare. Fér mer ingdende presentation
hinvisas till Friedenthal m Al. s. 64 ff.

¥ Se exempelvis fallet Automotive Network Exchange, [1998] RPC 885, s. 887 dir domstolen
slog fast att: "national trade mark rights are territorially limited and granted independently of
each other...”.
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Dirutover finns det en uppfattning att immaterialritter har en viktig
samhillsekonomisk funktion. Kopplingen till den stat dir skydd gors gillande
dr ddrmed stark och ett skil i sig till stéd f6r att domstol i detta land skall vara
exklusivt behorig att prova tvister med anledning av skyddsritter med
ursprung i det landet.”” Forhallandet kan illustreras med foljande exempel
frin patentrittens omrade. Det ror sig om ett citat frin domen i fallet Plastus
Kreative A. B. mot Minnesota Mining and Manufacturing Co.:

“Although patent actions appear on their face to be disputes between two parties, in reality they
also concern the public. A finding of infringement is a finding that a monopoly granted by the
state is to be enforced. The result is invariably that the public have to pay higher prices than if
the monopoly did not exist. If that be the proper result, then that result should, I believe, come
about from a decision of a court situated in the state where the public have to pay the higher

. 271
prices.”

Samma resonemang kan anféras ocksd betriffande varumirken, dven om
argumenten mahinda inte ir lika tydliga hir som pa patentrittens omrade.

Nir det giller common-law-domstolarnas sakliga behorighet att ta upp
mal rorande utlindska immaterialritter har utgdngspunkten i flera fall varit
den s.k. Mogambique-regeln, som enkelt uttrycke slar fast att domsritt saknas
sa vitt avser tvister som ror fast egendom beligen i annat land in
forumlandet.” Utifrin denna tidiga common-law-regel har en praxis
utvecklats dir domstolar ansetts obehériga att ta upp tvister till provning som
giller handlingar som #r sirskilt knutna till en viss plats (local actions) medan
domstolar ansetts behoriga att ta upp tvister som giller handlingar som inte 4r
knutna dll en viss plats (tmmz'to?/ actions).”” 1 ete tidigt australiensiskt
avgorande, Potter mot Broken Hill,”” konstaterades utifrin detta synsitt att ett
intrdng i ett patent skulle uppfattas som en local action och foljaktligen var
domstolen inte sakligt behorig att prova ett intring betriffande ett utlindske
patent.””

7% Se vidare Austin s. 4 ff.

71 Se [1995] RPC 438 s. 447.

o Principen f6ljer av avgérandet i fallet British South Africa Co. mot Companhia de Mozambique
[1893] AC 602. Principen diskuteras i Dicey 2000 s. 945 ff. Se ocksd Holder, ICCLR 2002 s. 30
ff. samt Arnold, IPQ 1999 s. 389 ff.

7 Se vidare Dicey 2000 s. 950 ff.

7% Se Potter mot Broken Hill Pty Co., [1906] 3 CLR 479.

> Fallet kommenteras av Holder, ICCLR 2002 s. 2 f. Se ocksd Arnold, IPQ 1999 s. 9 f. 1
efterfoljande praxis har bekriftats att Mocambique-regeln inte dr avgrinsad till att endast gilla
tvister om fast egendom. Se exempelvis Hesperides Hotel Ltd. mot Muftizade, [1979] AC 508.
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Att intringshandlingen betraktas som /local och att ocksi varumirken ir
territoriella bekriftats av domstolen i fallet James Burrogh Distillers mot
Speymalt Whisky Distributors Ltd. Fallet giller frigan om anvindning av
varumirket LAPHROAIG och maijligheten att i Skottland prova en tvist som
avsdg en handling utférd i Italien. Domstolen uttalade i detta samanhang

foljande:

"The legislation governing patents, copyrights and trade marks is common to Scotland and
England and there is no reason not to follow the guidance which can be obtained from these
authorities. They all emphasise the strictly territorial character of rights such as trade marks. In a
case such as the present, therefore, the petitioners cannot meet the requirement of showing that
the acts complained of are actionable according to the law of the forum because they would only
be so actionable if they had been done in the United Kingdom. Putting the matter another way,
the effect, in my opinion, is that the jus actionis for breach of an Italian trade mark is a different
jus actionis from that for breach of a United Kingdom trade mark. Each jus actionis is separately
derived from a statutory privilege which the trade mark holder has in the territory in question

and is strictly confined to that territory.”

[ senare brittisk praxis har Mogambique-regeln utvidgats till att ocksd omfatta
intring i upphovsritter.””

Sammanfattningsvis kan sigas att common-law-domstolar har haft en
benigenhet att inte ta upp mal som ror tvister gillande rittigheter som
skyddas i andra stater 4n forumstaten redan pi den grunden att de saknar
saklig behorighet, dvs. pd grund av frinvaron av subject-matter jurisdiction.
Som exempel kan nimnas att brittiska domstolar, under &beropande av
bristande subject-matter jurisdiction, har tillimpat mojligheterna att ligga
samman mal som ror likalydande parallella nationella immaterialrittigheter
restriktivt.”

7.2.2.2 Forhallandet till gemenskapsritten

Att uppritthalla en princip for domstolars sakliga behorighet som ir
gemensam for common-law-linder ir en sak. En annan 4r om principen i friga
ir forenlig med gemenskapsritten och péd vilket sitt gemenskapsritten
paverkar tillimpningen av den aktuella principen. Storbritannien anslét sig till
Brysselkonventionen 1978 och med det foljde vissa justeringar och
anpassningar av tidigare gillande common-law-principer. Som nimns ovan,
och som kommer att analyseras ingdende nedan (kap. 8), finns det ett flertal

7% Se [1989] SLT 561, s. 566.

77 Se exempelvis fallet 7yburn Productions Ltd. mot Doyle, [1990] RPC 185 dir domstolen pé
sidan 194 konstaterade att en intringsgorande handling som foretagits i ett annat land in
Storbritannien som innebir intréng i en utlindsk upphovsritt inte omfattas av brittiska

domstolars sakliga behorighet.
7% Se vidare avsnitt 7.2.2.2 och 8.7.3.2 nedan.
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Bryssel-/Luganoregler som har betydelse f6r domstolarnas mojligheter att
prova immaterialritestvister. Dessa regler idr inte identiska med gillande
common-law-bestimmelser och det kan dirfor vara av intresse att undersoka
pa vilket sitt de skilda bestimmelserna paverkar varandra. Forsta gingen
frigan om Mogamblque regelns Overrensstimmelse med gemenskapsratten
provades var i fallet Gareth Pearce mot Ove Arup Partnership Ltd”” Tvisten
hade sitt ursprung i ett pastatt intring i upphovsritten till en byggnadsritning.
Kiranden hade framstillt ritningen under sina arkitektstudier i Storbritannien
och de fyra svarande pédstods ha anvint sig av de skyddade ritningarna vid
uppforandet av en offentlig byggnad i Rotterdam. Av de fyra svarande hade en
hemvist i Storbritannien. Domstolen konstaterade i fallet att Bryssel-
konventionen var tillimplig. Den friga som kom att utredas vidare var om
den brittiska domstolen var behérig att prova tvisten gentemot samtliga
svarande eller om behorigheten endast kunde anses gilla den i Storbritannien
domicilierade.” 1 detta sammanhang diskuterades Mogambique-regelns
betydelse.

Domstolen inleder med att konstatera att Mogambique-regeln giller
domstolens sakliga behérighet och darmed snarare nationellt processrittsliga
forhallanden in gemenskapsrittsliga.” Brysselkonventionen har enligt GD:s
praxis inte till syfte att piverka den nationella processritten.” Samtidigt fir
inte tillimpningen av nat1onella regler forhindra en effektiv tillimpning av
Brysselkonventionen.™ Allt sammantaget kommer domstolen i Pearce-fallet
fram till att Mogambique-regeln méste inskrinkas i de fall en tillimpning av
nimnda regel skulle innebira att en effektv tillimpning av Bryssel-

" Se fallet Gareth Pearce mot Ove Arup Partnership Ltd. (cit. Pearce), [1997] FSR 641. Se ocksi
overinstansens avgorande [1999] FSR 525.

*  Betriffande analysen av frigan om sammanliggning av mail hinvisas till behandling av
nimnda problem i avhandlingens avsnitt 8.7 och 8.8 nedan.

* Se Pearce-fallet s. 649 dir domstolen konstaterar att Mocambique-regeln handlar om
Justiciability inte jurisdiction. Se ocksd Sverinstansens avgorande [1999] FSR 525, dir domstolen
pa sidan 549 ansluter sig till uppfattningen att Mocambique-regeln handlar om justiciability
(nirmast domstolens sakliga behérighet dvs. subject-matter jurisdiction). Bida domstolarna
framstér s vitt jag kan bedéma som overens om att frigor som ror justiciability inte egentligen
Paverkas av gemenskapsritten, i hir aktuellt fall Brysselkonventionen.

* Se mal 356/88, Kongress Agentur GmbH mot Zeehaghe B.V. (cit. Kongress Agentur), dir GD i
domens punke 17 uttalar att: It should be stressed that the object of the Convention is not to
unify procedural rules but to determine which court has jurisdiction in disputes relating to civil
and commercial matters in intra-Community relations and to facilitate the enforcement of
judgments. It is therefore necessary to draw a clear distinction between jurisdiction and the
conditions governing the admissibility of an action.’

* Se Kongress Agentur-fallet, dir domstolen i punkt 20 uttalar att: “the application of national
procedural rules may not impair the effectiveness of the Convention”. Se ocksd Duijnstee-fallet
dir samma uppfattning kommer till uttryck i domens punkt 14 och 15.
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konventionen hindras.” 1 6verinstansen vidhélls uppfattningen att den
aktuella tvisten inte skulle avslis med tlllampmng av Mogambique-regeln.””

Genom domstolarnas avgoranden i Pearce-fallet har séledes fastslagits att
brittiska domstolar, i fall nir Brysselkonventionen ir tillimplig, 4r behoriga
att ta upp tvister till provning som giller intring ocksi i utlindska
oregistrerade immaterialritter, sdsom upphovsritter. I senare brittisk praxis
har frigan om intring i patentrittigheter varit uppe till provning. I dessa fall
har de brittiska domstolarna valt att begrinsa domsritten med stéd av Bryssel-
/ Luganoreglerna om exklusiv behérighet att prova tvister som ror registrerade
immaterialritter.” Fallen kommer att behandlas vidare i det foljande, frimst i
avsnitt 8.7 och 8.8. Hir kan konstateras att det framstdr som om
Mogambique-regeln numera delvis har 6vertagits av Bryssel-/Luganoreglernas
bestimmelser om exklusiv behorighet i de fall dessa regler ir tillimpliga. Nir
det giller mojligheten att prova intringstvister som giller rittigheter skyddade
i andra linder 4n Bryssel-/Luganolinderna ir uppfattningen emellertid
ndrmast  att Mogambique-regeln fortfarande skall tillimpas av brittiska
domstolar.”

I amerikanska domstolar har diskussionen som antytts inledningsvis inte
varit lika hdrt knuten till Mogambique-regeln. Jag har for 6vrigt inte funnit
nigot fall som uttalat diskuterar frigan om subject-matter jurisdiction i
forhallande till utlindska varumirkesrittigheter. Diremot finns det exempel
pad avgoranden dir tvisten gillt handlingar som utforts i utlandet. Sa var
exempelvis fallet i Euromarket Design, Inc. mot Crate ¢ Barrel Ltd.,” som

gillde anvindningen av det i USA skyddade varumirket CRATE & BARREL i
Irland. Utan att pd nigot sitt gora ansprak pa en fullstindig inventering av
amerikanska fall som fordjupar sig i frigan om subject-matter jurisdiction ir
det mitt bestimda intryck att frigan om domstolarnas sakliga behorighet 16ses
pa ett mer pragmatiske sitt i USA, dtminstone nir det giller varumirkes-
tvister. Denna flexibla instillning giller ocksd Internetrelaterade tvister, som
exempelvis 1 Euromarket-falletr, dir domstolen ger uttryck for detta med
uttalandet att: ”[o]ur modern legal notion of subject matter jurisdiction must
keep up with the fast-moving, ever-changing landscape of cyberspace and new
technologies.”””

* " Se Pearce-fallet s. 653 f.
* De bada avgorandena analyseras ingiende av Arnold, 1PQ s. 389 ff. Fawcett/Torremans s. 192
ff. och Holder, ICCLR s. 30 ff. Se ocksa Braigel, IPQ s. 142 ff.
*  Se fallen Coin Controls Ltd. mot Suzo International (U.K.) Ltd. (cit. Coin Controls), [1997]
ESR 660 och Fort Dodge mot Animal Health (cit. Fort Dodge), [1998] FSR 222.
*"" Holder ger exempelvis uttryck for denna uppfattning. Se vidare ICCLR s. 85.

Se Euromarket Design Inc. mot Crate (E Barrel Ltd. (cit. Euromarket), 96 F.Supp.2d 824
(2000).
* Se Euromarket-fallet s. 833.
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7.2.3 Subject-matter jurisdiction i kort sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sigas att frigan om common-law-domstolarnas
sakliga behorighet nir det giller mojligheten att prova tvister som ror
utlindska immaterialritter inte sillan leder till att malen avvisas redan genom
ett konstaterande att den aktuella tvisten inte omfattas av den aktuella
domstolens sakliga kompetens. Det finns emellertid situationer dir det kan
vara aktuellt att prova tvister som roér immaterialrittigheter skyddade i annat
land 4n domstolslandet. For Storbritanniens del giller det frimst fall som
omfattas av Bryssel-/Luganoreglerna. I dessa fall kan det nimligen konstateras
att common-law-principerna om en begrinsad saklig behorighet att prova
immaterialrittstvister inte torde vara tillimpliga.”

I USA finns det ddremot en ling rad avgoranden som faller inom ramen
for problembeskrivning — Internetrelaterade varumirkestvister av grins-
overskridande karaktir — dir prévningen snarare gillt frigan om domsritt dn
frigan om domstolarnas sakliga behérighet. I forsta hand forklaras detta av att
problemen i USA aktualiseras delstaterna emellan. Nir det giller den fortsatta
framstillningen i detta kapitel kommer det ddrfor i princip uteslutande att
handla om en presentation och analys av amerikansk praxis.

7.3 Amerikanska principer for jurisdiktion

7.3.1 Inledande anmirkningar

Innan presentationen av de amerikanska jurisdiktionsprinciperna inleds, vill
jag klargora nigra for det amerikanska systemet centrala sirdrag. Forst skall
konstateras att USA ir en federal statsbildning med en rad delstater som
sinsemellan har forhallandevis stor frihet att reglera skilda rittsomraden. Pa
vissa omrdden dr dirfor skillnaderna i den delstatliga lagstiftningen timligen
omfattande. Till detta kommer att domstolssystemet i USA ir komplext med
en uppdelning pa federala och delstatliga domstolar.”

For varumirkesrittens del forenklas situationen nigot eftersom
varumirkeslagstiftningen, som nimns ovan, till 6vervigande del ir federal i
USA. Féljaktligen hamnar varumirkesrelaterade tvister som huvudregel i de
federala domstolarna. Detta borde rimligen borga for en nigorlunda enhetlig
rittstillimpning. Problemet 4r att de federala domstolarna tillimpar den
internationella processritten (som inte dr federal) i den delstat dir den
federala domstolen #r beligen. Resultatet blir dirfor att det, trots att det ror
sig om tvister av federal natur, indd forekommer skillnader betriffande hur
jurisdiktionsfrégorna loses. Skillnaderna dr emellertid inte stora och det ir inte
ovanligt att de federala domstolarna dberopar praxis frin andra distrikt i sina

* Se vidare Fawcett/ Torremanss. 190 fF.

#1 Se vidare Bogdan 2003 s. 133 ff.; Lando s. 116 ff. och Zweigert/Kotz s. 238 ff.
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avgoranden om jurisdiktionsfrigor. Bland annat av den anledningen kommer
det inte att goras ndgon dtskillnad mellan avgoranden frin skilda delstater i
denna korta komparativa 6versikt.

Ett ytterligare klargérande ir att den féljande framstillningen i forsta
hand fokuseras pd de amerikanska principerna for domsritt i grinsover-
skridande fall, dvs. nir mer 4n en stat har anknytning till tvisten.” Det kan i
detta sammanhang tilliggas att det finns anledning att dela upp de grins-
overskridande tvisterna i tvd grupper, fall som har en anknytning som
overskrider delstatsgrinser och fall som har en anknytning som &verskrider
nationsgrinser. I bida fallen handlar det om domstolarnas mojligheter att
prova en talan mot en svarande som inte har hemvist inom domstolsstaten,
men bedémningen av om utévandet av domsritt ir skilig i det enskilda fallet
skiljer sig 4t mellan de bada grupperna.

7.3.2 Huvudprinciper for jurisdiktion

I ete tidigt amerikansk avgdrande, Pennoyer mot Neff, fastslogs principen att
ingen delstat kan utdva direke Jurlsdlktlon over saker eller personer som inte
finns inom dess territorium.” Ett skil till denna timligen strikta
territorialitetsprincip var att det inte ansdgs Overrensstimmande med
amerikanska principer om “rittvis ritteging” (due process) att en domstol i en
delstat utévade extraterritoriell domsrite.””

Diremot har amerikanska domstolar  jurisdiktion  betriffande
saker/egendom och personer som finns i den delstat inom vilken domstolen ir
beligen. Ror Wlsten egendom, talas det i amerikansk praxis och doktrin om
jurisdiction in rem.”” En tvist om ett varumirke skulle med andra ord kunna
provas av domstol i den ort dir varumirket anses finnas, oavsett om svaranden
har hemvist inom domstolsstaten. Det handlar i dessa samanhang inte om
nigon kontrover51ell regel och likheterna med vad som giller i Sverige ir
betydande.” Av intresse for detta arbete ir att tvister som rér domzinnamn i

2 Nir det galler tvister som ror en sak eller ett personférhillande som kan hinféras tll en

delstats territorium féreligger som huvudregel domsritt f6r den delstatens domstolar.

" Se Pennoyer mot Neff (cit. Pennoyer), 95 US 714 (1878)

?* Forhallandet till due process diskuteras bland annat pa sidan 733 i Pennoyer-fallet. Kravet pd
due process framgdr av forsta punkten i det 14:e tilldgget till den amerikanska konstitutionen: "All
persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are
citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or enforce
any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall
any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to
any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.”

" Jurisdiction in rem definieras som domstolens makt att préva en talan mot en svarande pi
grundval av, inom domstolsorten befintlig egendom, som tillhér svaranden. Se vidare The Guide
to American Law, 1984, vol. 8, s. 180 samt Restatement (Second) of Conflict of Laws 56—66 §8.
Jamfor ocks3 Lmds/eoug 2004 s. 33 ff.

*  Som kommer att visas senare (avsnitt 8.8 och 9.9 nedan), ir huvudregel dven for svensk del
att en talan som huvudsakligen ror ett varumirke kan prévas inom den ort dir varumirket finns.
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vissa fall kan provas in rem.”” Nir det giller frigor om domsritt betraktas med
andra ord dominnamn som egendom i USA.”™ I &vrigt skall sigas att
tillimpningen av principen om jurisdiction in rem i de Internetrelaterade fall
som behandlas i detta arbete knappast ger upphov till ndgra sirskilda problem.
Antingen finns den omtvistade egendomen (varumirket/dominnamnet) i
forumstaten med foljd att domsrite dr for handen eller sé finns den dir inte,
med fljd att domsritt saknas.”

Om tvisten istillet ror en person eller en persons handlingar, exem(Pelvis
ett skadestindsgrundande agerande, talas det om personal jurisdiction.”™ Om
svaranden har hemvist inom domstolsstaten rdder inget tvivel om att domsritt
foreligger. Diremot 4r det inte lika klart under vilka forhillanden en domstol
har domsritt betriffande tvister som giller en svarande som inte har hemvist
inom domstolsstaten. Enligt de principer som slogs fast i Pennoyer-fallet ir
svaret pd frigan nekande. Det har emellertid visat sig i efterf6ljande praxis (se
nedan) att det finns situationer som kan motivera avsteg frin den strikta
hallning som framkommer av Pennoyer-fallet. Det ror sig i dessa fall om
situationer nir extraterritoriell domsritt kan vara motiverad.

7.3.3 Extraterritoriell jurisdiktion

Delvis i syfte att reglera i vilka fall det kan vara motiverat att ta upp ett mal till
provning trots att svaranden inte har hemvist inom domstolsstaten har
delstaterna antagit long-arm statutes”” Det ror sig enkelt uttryckt om
behorighetsregler for grinsoverskridande fall som, med tanke pd atc de
utarbetas pé delstatsniva, kan skilja sig at delstaterna emellan. Som framgér
redan av Pennoyer-fallet finns dirutdver ett dvergripande konstitutionellt krav
pa due process som alltid maste respekteras. Den praxis som utvecklats om
amerikanska domsritesprinciper har dirfor tll stor del gille frigan om
utovandet av jurisdiktion under den aktuella delstatens long arm statutes, mot
en svarande som inte ir domicilierad inom domstolsstaten, dr forenligt med
principerna om due process.

7 Att det dr sd framgar av The Anticybersquatting Consumer Protection Act, se vidare avsnitt

9.4.3.2 nedan, dir for detta arbete relevanta delar av lagen citeras.

?®  Se vidare avsnitt 9.4.3 nedan. dir frigan om dominnamns egendomsrittsliga status diskuteras
ingiende.

S I sammanhanget kan problem uppkomma i samband med egendomens lokalisering.
Behandlingen av denna friga dterkommer, bland annat i avsnitt 9.4.6 nedan.

Personal jurisdiction definieras som domstolens makt att prova en talan mot en svarande pa

grundval av hans nirvaro inom domstolsorten. The Guide to American Law, 1984, vol. 8, s 180.
Se ocksi Restatement (Second) of Conflict of Laws 27-55 §8.
o Long-arm statutes definieras som en delstatlig lag som tilldter delstatens domstolar att avkunna
domar med bindande verkan for personer som inte har hemvist i delstaten, under forutsittning
att personen i frdga har tillricklig anknytning till delstaten. Se vidare The Guide to American
Law, 1984, vol. 7 s. 219. Se ocksd Ustergaard s. 45 ff.
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Det grundlﬁ%jgande ritesfallet 1 dessa sammanhang dr International Shoe
mot Washington” dir domstolen slir fast att utovandet av domsritt ir
forenligt med due process under forutsittning att (1) svaranden har sidan
anknytning till forumet (certain minimum contact) att utévandet av domsritt
blir forenligt med (2) “traditional notions of fair play and substantial
justice”.” Fallet klargor, och ir ett exempel p4, att utévandet av domsritt mot
svaranden som inte 4r domicilierad inom domstolsstaten kan vara forenligt
med due process. Dessvirre sigs inte mycket om hur den erforderliga
anknytningen skall faststillas samt utifrin vilka kriterier skilighets-
bedomningen skall goras.

Genom praxis och i doktrin har sedermera begreppet personal Zurim’z'ctz'on
utvecklats, utifrin de principer som fastslogs i International Shoe.”" Numera
delas begreppet personal jurisdiction in i general- och specific jurisdiction. 1 bida
fallen handlar det om domsritt grundad péd svarandens anknytning till
domstolsstaten.

7.3.4 Domsritt grundad pd svarandens anknytning

Nir en domstol utévar domsritt gentemot en svarande som har kontinuerliga
och omfattande kontakter med domstolsstaten handlar det om general
jurisdiction.m I dessa situationer giller domsritten alla svarandens aktiviteter
oavsett om aktiviteterna i sig har nigon anknytning till domstolsstaten.™
Aven i de fall svarandens kontakter med domstolsstaten ir mindre
laingtgiende kan utévandet av domsritt emellertid vara akeuellt. I dessa fall
handlar det om specific jurisdiction och di omfattar domsritten endast tvister
som har sin grund i de kontakter svaranden faktiskt har med domstols-
staten.”” Det ir i forsta hand denna senare domsrittsgrund som aktualiseras i
samband med grinsoverskridande varumirkesintring, eftersom anknytningen
i dessa fall vanligen inte 4r sd kontinuerlig att det kan vara tal om general
jurisdiction. Utévandet av specific jurisdiction handlar annorlunda uttrycke om
att grunda domstolens behorighet pd en mindre omfattande anknytning,

" Se International Shoe mot Washington (cit. International Shoe), 326 US 310 (1945).

" Se International Shoe s. 316. Se vidare Burk VJLT 1997 p. 26 fF.

Se for en ingdende presentation, Ustergaard s. 51 ff.

" Se fallet Helicopteros Nacionales De Colombia, S.A. mot Hall (cit. Helicopteros), 466 US 408
(1984), s. 416, dir domstolen diskuterar kraven péd gemeral jurisdiction. 1 det aktuella fallet
konstaterade domstolen att svaranden inte hade nigon kontinuerlig kontakt med forumet och
foljakeligen var utovandet av general jurisdiction inte aktuellt. 1 fallet Perkins mot Benguer
Consolidated Mingin CO., 342 US 437 (1952) kom domstolen fram till att det fanns grund for
general jurisdiction. 1 detta fall hade svarandens kontakter med forumet, om in begrinsade till
valda delar av svarandens generella verksamhet, varit kontinuerliga och systematiska. Se for fler
exempel Daftary/Rustad s. 680 f. Jimfor. ocksd Svantesson s. 294 ft.

% Se vidare Azken s. 1337.

7T det tidigare nimnda Helecopteros-fallet diskuterade domstolen frigan om specific jurisdiction
pa sidan 414. Domstolen konstaterar bland annat att svarandens kontakter med forumet inte har
nigot samband med tvisten och f6ljaktligen ir det inte aktuellt att utdva specific jurisdiction.
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samtidigt som en provning mot reglerna om due process fortfarande méste
foretas. En relevant friga i sammanhanget dr péd vilka grunder denna mindre
omfattande (men 4nda tillrickliga) anknytning skall faststillas.

Inledningsvis skall sigas att svaret pé frigan om vad tillricklig domsritts-
grundande anknytning dr beror pd omstindigheterna i det enskilda fallet. Det
gir sdledes inte att gbra ndgra heltickande generaliseringar och f6ljaktligen har
olika kriterier valts, och givits olika grad av styrka, i samband med att
utévandet av specific ]urzsdzktzon blivit foremal for bedosmning.” And3 har US
Supreme Court avgjort nigra fall, ur vilka viss vigledning kan himtas.””

Betriffande det forsta ledet i tvéstegs testet som presenterades i
International Shoe, att det miste foreligga minimum contact for att kravet pd
due process skall vara uppfyllt, har fortydliganden gjorts i fallet Hanson mot
Denckla”” Domstolen slog i detta fall fast att kravet pd minimum contact
innebir att det madste vara svaranden sjilv som medvetet riktar akt1V1teter mot
forumstaten.”’ Ett annat centralt avgorande dr fallet Calder mot Jones'™ dir
domstolen avgdr om kravet pd minimum contact ir uppfyllt genom att
introducera ett effekt-test. Fallet gillde ansvar for fortal orsakat av en artikel
som publicerats i en tidning med stor spridning i Kalifornien dir kiranden
hade sitt hemvist. Frigan som behandlades i detta fall var om svaranden, som
hade hemvist i Florida genom att dir skriva och lata publicera en artikel agerat
pa sddant sitt att kravet pa minimum contact kunde anses uppfylle. Domstolen
konstaterade att den var behorig att préva en tvist mot en svarande som: (1)
medvetet agerar pd ett skadegorande sitt, (2) uttryckligen riktat mot
forumstaten med (3) vetskap om att skada (effekt) sannolikt kommer att
uppkomma.” Fallet har haft sin storsta betydelse i samband med
faststallandet av domsritt for provning av skadestind i samband med
fortalsmal.”" Det dberopas emellertid ocksd, som kommer att visas nedan, i
samband med prévningen av Internetrelaterade immaterialrittstvister.

Betriffande det andra ledet i tvistegstestet, att det maste vara forenligt
med “traditional notions of fair play and substantial justice” for att utévandet
av domsritt skall vara skiligt har klargéranden gjorts i fallet World-Wide

" Se vidare Svantesson s. 299, som konstaterar att det skulle vara felaktigt att tala om nigon

%enerellt tillimplig test f6r faststillandet av specific jurisdiktion.

Se exempelvis fallen World-Wide Volkswagen Corp. mot Charles S. Woodson (cit. World-Wide
Volkswagen), 444 US 286 (1980); Calder mot Jones (cit. Calder), 465 US 783 (1984); Burger King
Corp. mot John Rudzewicz (cit. Burger King), 471 US 462 (1985) och Asahi Metal Industry mot
Superior Court of California (cit. Asabi), 480 US 102 (1987).

" Se Hanson mot Denckla (cit. Hanson), 357 US 235 (1958).

M Se Hanson-fallet s. 253.

" Se not 308 ovan.

De tre punkterna som sammanfattar Calder-fallet ir himtade frin Euromarket-fallet, s. 835
dir Calder-fallet kommenteras ingdende. Ett annat avgérande, dir effeke-testet anvints till stod
for domsritt i Internetrelaterade sammanhang, ir fallet Pannavision Int’l L.P. mot Toeppen, 938
E. Suppl 616 (1996).

7 Se vidare Svantesson s. 307 ff.
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Volkswagen.”” Domstolen sammanstiller i detta fall, med hinvisning till
tidigare praxis, en lista 6ver kriterier som skall beaktas i den skilighets-
bedomning som kommer tll uttryck i Internetional Shoe”” Kriterierna
handlar i1 stora drag om att hinsyn skall tas till svarandens olidgenhet av att
stillas till svars infér den aktuella domstolen, forumstatens intresse 1 saken,
kdrandens intresse av en effektiv provning, det 6vergripande intresset av en
eftektiv tvistlosning delstaterna emellan samt delstaternas gemensamma
intresse av att frimja samhillsindamal.”” Kriterierna varierar i och for sig fran
fall till fall men World-Wide Volkswagen-fallet iberopas i stor utstrickning.”
Under alla omstindigheter 4r det utlfran dessa och liknande kriterier, (ibland
kallad “the reasonableness test’)’”, som domstolarna skall bedéma om
utdvandet av specific jurisdiction ir forenligt med due process.”™

Allt sammantaget kan bedomningen av om specific jurisdiction foreligger i
enlighet med tvéstegstestet som kommer till uttryck i International Shoe
sammanfattas i foljande anknytningsmodell: (1) Svaranden méste avsikdligt
exponera sig for domstolens jurisdiktion pd sidant sitt att kommersiella
aktiviteter forekommit 1 forumstaten (2) utdvandet av domsritt i det aktuella
fallet maste vara skahgt utifrin de kriterier som redovisats ovan (the
reasonableness test).”

Den forsta punkten kan sigas hinga samman med svarandens
anknytning till forumet och sledes préovningen av minimum contact och den
sista handlar om en skilighetsprovning. De bida grupperna hinger samman s

" Se not 308 ovan.

% Se World-Wide Volkswagen-fallet s. 292.

" Kriterierna som jag har valt ut hir ir frite versatta frin fallet World-Wide Volksvagen (se
domen sidan 292) dir dessa anvindes for att bedoma om utévandet av domsritt var skiligt.
Jamfor ocksd Lindskoug 2004 s. 35, som utgdr frén en liknande dversittningen av kriterierna som
ingdr i skilighetsbedémningen. I World-Wide Volksmgen formulerades kriterierna enligt f6ljande:
the burden on the defendant, the forum State’s interest in adJudlcatmg the dispute, the plamtlff’ s
interest in obtaining convenient and effective relief, the interstate judicial system’s interest in
obtaining the most efficient resolution of controversies and the shared interest of the several states
in furthering fundamental substantive social policies.

Kriterierna i World-Wide Volksvagen anvindes ocksd i Ashai-fallet, s. 113. 1 fallet Burger King-
fallet s. 476 och 477 utgick domstolen frin nimnda kriterier men diskuterade ocksd betydelsen av
svarandens avsiktliga agerande samt eventuellt existerande konflikter mellan delstaternas lagar.
Geist framhaller i sin analys av hir akeuella jurisdiktionsproblem dessutom betydelsen av att det
existerar ett alternativt forum for det fall att domstolen dir tvisten anhingiggjorts anser sig
obehorig att ta upp malet till provning. Se vidare Geist BTLJ 2001 s. 1345 ff. Se dven Spang-
Hanssen 2001 s. 34 ff.

" Se exempelvis McDougal s. 57 f.

™ Se World-Wide Volkswagen-fallet s. 292. Jaimfor ocksi Asahi-fallet, 480 US 102 (1987), s.113.
*' Betriffande den forsta punkten kan fortydligandet goras att tvisten méste ha sitt ursprung i de
aktiviteter som svaranden avsiktligt riktat mot domstolsorten. Det férekommer i linje ddirmed att
den tvastegstest som kan hirledas ur International Shoe formuleras som ett test i tre steg ddr kravet
att tvisten madste ha sitt ursprung i de aktiviteter som svaranden avsikedligt riktat mot domstols-
orten utgdr det andra steget. Se vidare Weintraub s. 539 och Aiken s. 1337 .
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till vida att en stark anknytning till forumet innebir att prévningen av "zhe
reasonableness test” kan bli mindre omfattande.™

Som framgdr ovan ir kraven pa anknytning for general jurisdiction hogre
in de 4r vid tillimpningen av principen om specific jurisdiction.”” Om general
jurisdiction ir for handen kan séledes konstateras att det i de flesta fall ocksa
finns specific jurisdiction. Svarigheterna att dra grinser, inte minst i Internet-
relaterade fall, har frimst gillt situationer dér svaranden haft en mindre tydlig
anknytning till forumstaten och i dessa fall dr det nirmast specific jurisdiction
som kommer i friga.”” I detta arbete fokuseras dirfor fortsittningsvis i forsta
hand frigan om hur specific jurisdiction faststills 1 Internetrelaterade fall, med
utgingspunkt utifrin ovan redovisade anknytningstester.

7.4 Internetjurisdiktion i amerikansk praxis

7.4.1 Nigra exempel pé tidiga avgéranden

Frigan om domsritt betriffande talan i Internetrelaterade varumirkesmal har
varit uppe till provning vid ett flertal tllfillen i amerikanska domstolar. I
detta arbete ir inte ambitionen att redovisa alla dessa avgoranden.” Syftet ir
istillet att redovisa huvuddragen som utmejslats utifrin nigra centrala
avgoranden.

Fallet Inset Systems Inc. mot Instruction Set Inc.” var ett av de forsta dir
frigan om specific jurisdiction 1 Internetrelaterade fall provades i amerikansk
domstol. Inset Systems Inc. (Inset), med site i Connecticut, férde talan bland
annat om skadestidnd, infér domstol i Connecticut, mot foretaget Instruction
Set Inc. (ISI) med site i Massachusetts. Anledningen var att ISI hade erhallit
dominnamnsregistreringen inset.com och att Inset, som sedan mitten av 80-
talet var innehavare av varumirket INSET, ansig att anvindandet av
dominnamnet utgjorde ett varumirkesintring. ISI invinde att domstolen i

322

Detta framgir exempelvis av Burger King-fallet s. 475 och 476.

1 fallet ESAB Group Inc. mot Centricut Inc. 126 F.3d 617 uttalas pa sidan 623 i domen att: ”it
is now generally accepted that when the plaintiff's cause of action does not arise from the
defendant's contacts with the forum state so as to provide specific jurisdiction for the claim based
on the relationship among the defendant, the forum, and the litigation, general jurisdiction may
nevertheless be asserted over a defendant whose activities in the forum state have been continuous
and systematic. But the threshold level of minimum contacts to confer general jurisdiction is
signiticantly higher than for specific jurisdiction (min kursivering).” Hinvisningarna till praxis i
citatet 4r hir utelimnade.

2 Se Svantesson s. 298, som bekriftar att specific jurisdiction ir av storre intresse i
Internetrelaterade sammanhang. Jaimfor ocksd Lindskoug s. 35.

For en mer omfattande redovisning av amerikansk praxis inom detta omrade, diribland
varumirkesrelaterade tvister, se exempelvis Daftary/Rustad sirskilt s. 669 ff. och Spang-Hanssen
2001 s. 17 ff. Jamfor ocksd Akerman/Thunman JT 1997-98 s. 432, 461 ff.

* Se Inset Systems Inc. mot Instruction Set Inc. (cit. Inset), 937 F.Supp. 161 (1996).
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Connecticut inte var behorig, eftersom foretaget inte hade tillricklig
anknytning till domstolsstaten for att jurisdiktion skulle anses foreligga.

En central friga som domstolen i fallet provade var om ISI agerat pi ett
sddant sitt att kraven pd anknytning som kommer till uttryck bland annat i
tallec World-Wide Volkswagen var uppfyllda. Domstolen tog fasta pd att ISI
genom att marknadsfora sig pd Internet exponerat sig fér domstolsstatens
jurisdiktion. Till skillnad frin marknadstéring i TV och radio ir
marknadsforing pa Internet kontmuerhgt tillginglig f6r individer, inte bara i
Massachusetts, utan i alla stater.” Svaranden hade siledes sjilv exponerat sig
for den aktuella domstolens jurisdiktion. Nir det sedan gillde provningen
mot due process menade domstolen vidare att det begrﬁnsade avstdndet mellan
Connecticut och Massachusetts och domstolsstatens intresse av att prova talan
var argument for att utovandet av domsritt var motiverat.”” Fallet ir ett
exempel pd utdvandet av specific jurisdiction dir svarandens kontakt med
forumet uteslutande skett via kommunikation pd Internet. Domstolens
avgorande kan kritiseras pd flera punkter. Inte minst giller det synen pa
Internetmarknadsféring som, i domstolens tolkning, skulle ge upphov till
avsiktlig exponering, och dirmed specific jurisdiction, i samtliga stater med
tillgdng till Internet. I sin analys av domen framhaller Geist dessutom att
domstolen i /nser-fallet inte tar hinsyn till Internets speciella sirdrag samt att
ingen hinsyn tas till graden av aktivitet.”” Nagot som dirutover kan
uppmirksammas 4r den betydelse domstolen ligger vid det begrinsade
avstdndet mellan svarandens hemvistort och domstolsstaten i sin bedomning
av behorighetsfrigan.”

[ fallet CompuServe Inc. mot Patterson”" provades frigan om behorighet
gillande negativ faststillelse. Fallet rérde en person, Richard Patterson, med
hemvist i Houston, Texas. Patterson hade en avtalsrittslig 6verenskommelse,
ett Shareware Registration Agreement, med CompuServe i Ohio, som innebar
att han tllgingliggjorde vissa program genom CompuServes forsorg.
Patterson blev efter en tid varse att CompuServe marknadsférde produkeer
som till namn och innehill liknade de Patterson utbjéd. Han menade att
namnen pa hans produkter utgjorde inarbetade varumirken och att
CompuServe genom sitt agerande gjorde intring i hans varumirkesritter.
Patterson ville ha ersittning, trots att CompuServe indrade namnet pd de

7 Se Inset-fallet s. 164.

Se Inset-fallet s. 165.

" Se vidare Geist, BTL] s. 1361 f.

Hinsyn till svarandens oligenhet att stillas till svars infor domstol i frimmande land tas
ocksd i Asahi-fallet dir domstolen pé s. 114 konstatear att: “The unique burdens placed upon one
who must defend oneself in a foreign legal system should have significant weight in assessing the
reasonableness of stretching the long arm of personal jurisdiction over national borders.”. Jaimfor
ocksd Spang-Hanssen s. 76, som konstaterar att det dr ovanligt att detta argument ur Asahi-fallet
dberopas i Internetrelaterade fall.

*1 Se CompuServe Inc. mot Patterson (cit. CompuServe), 89 F.3d 1257 (1996).

[
he]
>
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aktuella produkterna. For att slippa problem anhingiggjorde dirfor
CompuServe, infor en domstol i Ohio, en faststillelsetalan om att dess
agerande inte utgjorde varumirkesintring.

I underinstansen avslogs CompuServes talan pd grund av bristande
behorighet. CompuServe overklagade dock och &verinstansen ansdg att
jurisdiktion foreldg. Domstolen utforde trestegstestet som redovisats ovan och
konstaterade att Patterson avsiktligt exponerat sig for statens jurisdiktion.
Faktorer som spelade in i ssammanhanget var att:

 Det fanns ett avtal mellan parterna och detta hade ingdtts i Ohio. I
avtalet fanns en lagvalsklausul som angav att avtalet skulle lyda under
Ohios lagar.’

. Pattersson hade vid upprepade tillfillen sint datorprogram till Ohio via
elektroniska linkar.™

« Patterson hade marknadsfért sina produkter via CompuServe i Ohio.™

« Det var Patterson som initierade tvisten genom sina pastienden om
varumirkesintringen.”

Vidare ansig domstolen att talan hade sin grund i Pattersons verksamhet i
Ohio och att utévandet av domsritt var forenligt med principen om due
process. 1 samband med att frigan om due process avgjordes konstaterade
domstolen att Patterson 1 detta fall inte kan ses som en konsument. Patterson
var en narmg31dkare och frigan om due process skulle avgoras med detta som
utgingspunkt.” Genom detta uttalande fokuserar domstolen pa svarandens
faktiska kommersiella aktiviteter i forumstaten. En avgorande faktor var
dessutom, som framgdr av ovan sagda, att det fanns annan fysisk anknytning
till forumstaten, bland annat ett avtal, som underlittade bedomningen av
specific jurisdiction.

[ fallet Mauritz Inc. mot CyberGold Inc.” var friga om behorigheten att
fatta beslut om ett interimistiskt férbud gillande varumirkesanvindning.
Mauritz, som var ett foretag med site i Missouri, pastod att CyberGold (CG),
med site 1 Kalifornien, gjorde intring i deras varumirken via Internet.
Mauritz stimde CG infér en domstol i Missouri, med begiran om ett
interimistiskt forbud mot anvindningen av de omtvistade varumirkena och
CG invinde att domstolen inte var behorig. Vid bedémningen av om
domsritt foreldg konstaterade domstolen att CG, genom att gora sin
Webbplats tillginglig for alla och envar som anvinder Internet, hade uppfyllt
kraven pi tillricklig anknytning.”™ CG hade emellertid ingen verksamhet p3

2 Se CompuServe-fallet s. 1260.

P Se CompuServe-fallet s. 1264f.

P Se CompuServe-fallet s. 1264.

- Se CompuServe-fallet s. 1266.

P Se CompuServe-fallet s. 1268.

*" Se Mauritz Inc. mot CyberGold Inc. (cit. Mauritz), 947 F. Supp. 1328 (1996).
** Se Mauritz-fallet s. 1333.
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sin webbplats. Den enda aktiviteten var att CG tog emot intresseanmilningar
for en framtida annonstjinst.

Mauritz-fallet  dr ytterligare ett exempel dir domsritten grundas
uteslutande pa det faktum att information finns tillginglig pa Internet. Den
enda kontakt som CG uppritthdllit med forumstaten var ett automatiskt svar
frin CG:s dator nir anvindare frin Missouri anmilt sitt intresse av att
prenumerera pd annonstjinsten. Det fanns inga avtal eller andra av Internet
oberoende anknytmngsfakta Domstolen i fallet hinvisar till /nses-fallet, som
till stora delar foljs.”” Samma kritik som anfordes ovan betriffande Znser kan
anforas ocksd betriffande detta avgorande.

7.4.2 Utvecklingen mot en mer nyanserad bedémning

Som framgdr av hittills sagda har domstolarna i USA haft en tendens att stilla
laga krav pd anknytning nir utévandet av specific jurisdiction motiverats i
Internetrelaterade fall. I de tidiga avgorandena kan en utveckling mot en
extensiv tillimpning av jurisdiktionsprinciperna skonjas. Ett annat vigval
gjordes emellertid i fallet Bensusan Resturant Corp. mot Kzng Parterna 1
fallet var Bensusan som drev jazzklubben THE BLUE NOTE i New York och
King som drev en lokal klubb med samma namn i Columbia, Missouri. King
hade en webbplats pa Internet dir han marknadsférde sin klubb och dessutom
salde biljetter till sina lokala evenemang. Han anvinde i detta sammanhang
ord och tecken som Bensusan pastod utgjorde intring i hans varumirkesritt.
samband med att Bensusan stimde King infér domstol i New York invinde
King att det inte foreldg domsritt. Domstolen gav i detta fall svaranden, King,
ritt och konstaterade att domsritt inte kunde motiveras. Bland annat ansig
domstolen att etablerandet av en webbplats pd en server i Missouri med
telefonnummer, dir bestillningar av konsertbiljetter kunde goras, inte var att
betrakta som ett erbjudande att silja varor i New York. Svaranden hade
saledes inte avsiktligt exponerat sig for domstolens jurisdiktion.

I sin bedomning konstaterade domstolen vidare att det krivdes flera steg
for att en New York-bo skulle komma at webbplatsen och utnyttja tjansterna
som eerods Bland annat krivdes att anvindaren kinde till adressen till
webbplatsen.” Vidare skulle det krivas att anvindaren tog sig till Missouri for
att himrta biljetterna och di skulle, enligt domstolen, intringet ske i Missouri

* Aven i andra fall har Inse-fallet anvints till stod for specific jurisdiction. Se exempelvis fallet

Heroes Inc. mot Heroes Found., 958 F.supp. 1 (DDC 1996), dir Inset diskuteras pa sidan 5 till
stod for att en webbsida ar tlllrackhg anknytning.

" Se Bensusan Resturant Corp. mot King (cit. Bensusan), 937 E.Supp. 295 (1990).

Se Bensusan-fallet s. 299. Det skall i sammanhanget konstateras att argumentet att den
aktuella webbplatsen var svar att hitta f6r en New York-bo framstir som mindre relevant idag nir
sokmotorer erbjuder bittre tjinster och anvindare i allmidnhet har hégre grad av Internetmognad
4n fallet var 1996.
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inte New York.” 1 fallet konstaterade domstolen att King inte gjort ndgot for
att avsiktligt exponera sig for New Yorks jurisdiktion. For att domsritt i New
York skall anses foreligga krivs enligt domstolen att King pd ndgot sitt
uppmuntrat anvindare frin New York att besoka hans webbplats, eller i i vart
fall att han pa nigot sitt exponerar sig for New Yorks jurisdiktion.” En
tillricklig anknytning uppnis siledes inte endast genom att géra en webbsida
tillginglig pa Internet. Domstolen hade mojligen kommit till ett annat slut
om King erbjudit sig att leverera varorna som sildes via webbplatsen till New
York. Bensusan 6verklagade sedermera avgorandet, men appellations-
domstolen fann inget skil till att indra underinstansens dom.””

Bensusan-fallet dr vikeigt av flera skil. Till att bérja med motiverar
domstolen sitt beslut utifrin en grundlig genomging av de i mélet aktuella
Internetrelaterade aktiviteterna. Geist framhéller att det handlar om ett fall
som, dven om det inte uttryckhgen dndrar Inser-fallet, ger grunderna f6r nya
bittre motiverade avgoranden.”

7.4.3 Zippo — och introduktionen av den glidande skalan

Under 1997 introducerades ett helt nytt sitt att avgéra om kraven pé
tillricklig anknytning var uppfyllda. Den nya modellen infordes av domstolen
i fallet Zzppo Mdnuﬁzcturmg Co. mot Zippo Dot Com Inc’” och dirmed
dndrade, dtminstone till viss del, den tidigare osikerheten om i vilken
utstrickning en webbplats skall utgora tillricklig anknytning i domsritts-
sammanhang. Fallet rorde det Pennsylvania-baserade foretaget Zippo
Manufacturing Co (ZMC) som bland annat tillverkar cigarettindare under
varumirket ZIPPO. ZMC stimde ett annat foretag Zippo Dot Com (ZDC),
med site i Kalifornien, f6r varumirkesintring och vilseledande av
kommersiellt ursprung. Grunden f6r tvisten var att ZDC hade registrerat
dominnamnen zippo.com, zippo.net och zipponews.com som anvindes for att
gora reklam f6r ZDC:s nyhetstjinst som anvindare kunde prenumerera pa.
ZMC menade att ZDC:s dominnamnsregistreringar utgjorde intring i
foretagets registrerade varumirke. Mailet anhingiggjordes vid en domstol i
Pennsylvania och ZDC invinde att denna domstol inte var behérig.

2 Se Bensusan-fallet s. 299.

" Se Bensusan-fallet s. 301.

" Se 126 F.3d 25 (1997).

* Se vidare Geist BTL] s. 1345 ff.

M Se Zippo Manufacturing Co. mot Zippo Dot Com Inc. (cit. Zippo), 952 E. Supp. 1119 (1997).
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I samband med att kraven pd tillricklig anknytning analyserades i fallet
introducerade domstolen ett test baserat pd graden av aktivitet som bedrivits
pa webbplatsen. Testet utgérs av en glidande skala dir det pa ena sidan finns
aktiva "doing business” webbsidor och pd den andra passiva webbsidor. Det
hela formuleras i domen pa f6ljande vis:

“Nevertheless, our review of the available cases and materials reveals that the likelihood that
personal jurisdiction can be constitutionally exercised is directly proportionate to the nature and
quality of commercial activity that an entity conducts over the Internet. This sliding scale is
consistent with well developed personal jurisdiction principles. At one end of the spectrum are
situations where a defendant clearly does business over the Internet. If the defendant enters into
contracts with residents of a foreign jurisdiction that involve the knowing and repeated
transmission of computer files over the Internet, personal jurisdiction is proper. Az the opposite
end are situations where a defendant has simply posted information on an Internet Web site
which is accessible to users in foreign jurisdictions. A passive Web site that does little more than
make information available to those who are interested in it is not grounds for the exercise
personal jurisdiction. The middle ground is occupied by interactive Web sites where a user can
exchange information with the host computer. In these cases, the exercise of jurisdiction is
determined by examining the level of interactivity and commercial nature of the exchange of

) ) . . o 3
information that occurs on the Web site (min kursivering).”

[ sin bedomning av var pa den glidande skalan ZDC befann sig slogs fast att
ZDC genom att silja prenumerationer till individer i Pennsylvania exponerat
sig for forumet. Vidare hade ZDC ingdtt avtal med Internetoperatorer i
Pennsylvania for att mojliggéra kommunikation med prenumeranterna dir.””
Om ZDC inte velat utsitta sig for risken att omfattas av Pennsylvanias
jurisdiktion kunde de ha vigrat att silja prenumerationer till personer i
Pennsylvania.”” Av det totala antalet prenumeranter var ungefir tvi procent
frin Pennsylvania men domstolen menade att det 4nda var ett tillrickligt méce
av aktivitet for att kraven pa tillricklig anknytning skulle vara uppfyllda.” En
avgorande anledning till bedémnin%en var att det fanns en mojlighet for ZDC
att styra vem man ingick avtal med.””

Zippo-fallet ir sedermera flitigt refererat och den glidande skalan som
introducerades i detta fall dterkommer i flera efterfoljande domar.™
Problemet med det s.k. "Zippo-testet” 4r emellertid att det mellan de bida
grupper aktiva och passiva webbplatser finns en grizon med webbsidor som ir
att betrakta som mer eller mindre interaktiva. 1 Zippo-fallet beddmdes den
aktuella sidan som aktiv och domstolen ansdgs behorig att ta upp den aktuella

7 Se Zippo-fallet s. 1124. Hinvisningarna till ridttspraxis i citatet dr utelimnade.

* Se Zippo-fallets. 1121.

' Se Zippo-fallet s. 1126.

" Se Zippo-fallet s. 1126.

P' Se Zippo-fallets. 1125.

P2 Se exempelvis Cybersell Inc. mot Cybersell Inc., 130 F.3d. 414 (1997) och Hasbro Inc. mot
Clue Computing Inc., 66 F. Supp 2d 117 (1999). For ytterligare exempel kan hinvisas till
Ostergaard s. 100 ff.
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tvisten till prévning. Det framgir emellertid inte klart vilken grad av
interaktivitet som krivs for att en webbsida skall kunna bedémas vara aktiv.
Hirvidlag ger Zippo-fallet och det sedermera etablerade Zippo-testet ingen
direkt vigledning.

7.4.4 Zippo-fallets betydelse och efterféljande praxis

Som redan nimnts har Zippo-fallet blivit flitigt refererat och dven om kritik
forekommer ir avgorandet fortfarande flitigt citerat. Som exempel pé fall dir
domstolarna dberopar Zippo-testet kan Cybersell Inc. mot Cybersell Inc.
nimnas.”” I detta fall, som bland annat handlade om en bedémning av
foretaget Cybersells webb-baserade verksamhet, kom domstolen fram till att
det rorde sig om verksamhet av passiv natur som inte kunde ligga till grund
for domsritt.”™ 1 ett annat avgorande, fallet GTE New Media Services mot
Ameritech Co;p.,355 anvindes Zippo-tester for att klargéra att svarandens
interaktiva  webbplats  (svaranden  tillhandahéll  en  Internetbaserad
uppslagningstjinst som kan liknas vid Gula Sidorna) var att betrakta som
tillrickligt interaktiv for att utévandet av specific jurisdiction skulle vara
motiverat.””

Det har emellertid ocksa férekommit fall dir det uppenbarats att Zippo-
testet inte kan anvindas utan ytterligare klargéranden. Ett i detta
sammanhang centralt avgérande dr domen 1 fallet Millennium Enterprises Inc.
mot Millennium Music LP.”" 1 detta fall kom domstolen fram till atr det
saknades tillricklig anknytning for att utévandet av specific jurisdiction skulle
vara motiverat. Domstolen utgick frin en grundlig genomging av den
Internet-praxis som fanns vid tidpunkten for avgorandet, diribland Zippo-
fallet. I samband med sin analys av Zippo-fallet konstaterade domstolen att
mellankategorin i Zippo-testet, de interaktiva webbplatserna som inte ir
uppenbart aktiva, inte enkelt kunde klassificeras. Betriffande dessa
webbplatser miste nigon form av tilligg goras for att Zippo-testet skall ge
adekvat resultat. I domen formuleras kritiken pé foljande sitt:

“On its face, the site would appear to suffice for personal jurisdiction under the middle category
in Zippo; the level of potential interactivity, while not necessarily high, is not insubstantial.
Further, the potential exchange of information can be commercial in nature. However, the court
finds that the middle interactive category of Internet contacts as described in Zippo needs further

* Se not 352 ovan.

P Se Cybersell-fallet s. 419. Se ocksd David Mink mot AAAA Development LLC, 190 F.3d 333
(1999) ddr domstolen pd liknande sitt kommer fram till att specific jurisdiction inte kan motiveras
eftersom svaranden webbplats kan klassificeras som passiv.

" Se GTE New Media Services mot Ameritech Corp. (cit. GTE), 44 F.Supp2d 315 (1999).

P Se GTE-fallet, s. 315 och 316.

®" Se Millennium Enterprises Inc. mot Millennium Music LP. (cit. Millennium), 33 F.Supp.2.d
907 (1999).
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refinement to include the fundamental requirement of personal jurisdiction: "deliberate action”
within the forum state in the form of transactions between the defendant and residents of the

forum or conduct of the defendant purposefully directed at residents of the forum state.”

Med betoningen pa svarandens avsikter (deliberate action) anknyter domstolen
till de resonemang som US Supreme Court presenterat i avgérandet Calder
mot Jones dir det framgir att specific jurisdiction kan vara motiverat om
svaranden medvetet agerat pd ett sidant site att skada/effeke uppkommit
forumstaten.” Med utgingspunkt i detta resonemang konstaterar domstolen i
Millennium-tfallet att forutsittningarna for specific jurisdiction inte Air
uppfyllda, eftersom svaranden inte medvetet agerat pd sddant sitt att skada
uppkommit i forumstaten. Domsritt kan inte grundas endast pd det faktum
att det finns en potentiell mojlighet att svaranden kan komma att ingd
kommersiella forbindelser med forumstaten.™ Med Millennium-fallet
dterknyts till tanken pa att det méste finnas ett krav pa avsiktlig effekt for att
utévandet av specific jurisdiction skall vara motiverat. Ett sddant synsitt gor det
utan tvivel enklare att bemistra mellankategorin i Zippo-fallet, genom att
provningen i storre utstrickning kommer att handla om en mitning av den
effekt som faktiskt uppkommit i forumstaten. Aven med ett sidant synsitt
foljer dock problem. Effekt dr dven det ett rekvisit som ir besvirligt att
hantera i Internetsammanhang. Som redan visats i avsnitt 6.3.3. tenderar
eftekten att bli global om den skadegsrande handlingen forliggs till Internet
och dirmed kan rekvisitet effekt pd samma sitt som rekvisitet aktivitet
medféra en utdkning av domstolarnas domsritt pad ett mer eller mindre
okontrollerbart sitt. Att utgd ifrn effekt innebir inte i sig att storre hinsyn
tas till Internets speciella karaktirsdrag #n vad som idr fallet om
utgdngspunkten dr den aktivitet som bedrivs pd webbplatsen. I sin analys av
forevarande problem framhiller Geist att ett bittre tillvigagingssitt skulle
vara att utgd ifrin en analys av svarandens avsiktiga upptridande och frigan
pa vilket sdtt svaranden medvetet riktat aktiviteter mot den aktuella
forumstaten.”

Ett annat fall som kan sigas innebira ett avste frin Zippo-doktrinen ir
ALS Scan Inc. mot Digital Service Consultants Inc.”” Fallet gillde en tvist om
upphovsrittsintring  didr kidranden (ALS Scam) valt att stimma den
Internetleverantsr som tillhandahéll serverutrymme f6r den webbplats dir de
pastatt intringsgorande bilderna lagts ut. Personen som ansvarade for den
aktuella webbplatsen, och som placerat bilderna dir, var siledes inte stilld till
svars. Eftersom Internetleverantéren hade hemvist i Georgia och kiranden

% Se Millennium-fallet s. 921.

" Se Calder-fallet s. 789 och 790.

" Se Millennium-fallet s. 923.

Se vidare Geist BTL] s. 1345 ff., som ocksa ger flera exempel pa avgoranden dir domstolen
fokuserat pd effektkriteriet.

**Se ALS Scan Inc. mot Digital Service Consultants Inc. (cit. ALS Scan), 293 F.3d 707 (2002).
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valde att anhingiggéra tvisten vid domstol i Colombia, Maryland, dir
kiranden hade sitt hemvist, uppkom frigan om svarandens Internetaktivitet
var av sidant slag att utévandet av specific jurisdiction var motiverat. Ocksd i
detta fall tar domstolen sin utgingspunkt i Zippo-fallet och den dir
introducerade glidande skalan. Domstolen i ALS Scan viljer emellertid att
uttalat avvika frin Zipp-testet:

“Thus, adopting and adapting the Zippo model, we conclude that a State may, consistent with
due process, exercise judicial power over a person outside of the State when that person (1)
directs electronic activity into the State, (2) with the manifested intent of engaging in business or
other interactions within the State, and (3) that activity creates, in a person within the State, a
potential cause of action cognizable in the State's courts.”

Med argument som liknar dem som anfordes i Millennium-tfallet fokuserar
domstolen i ALS Scan pa den effekten som svarandens medvetna agerande ger
upphov till: "[a]nalogously, under the standard we adopt and apply today,
specific jurisdiction in the Internet context may be based only on an out-of-
state person's Internet activity directed at Maryland and causmg injury that
gives rise to a potential claim cognizable in Maryland ? Aven i detta fall
hinvisar domstolen till Calder-fallet och dterigen konstateras att en person
som endast ligger ut passiv information pa en webbsida inte normalt sett (not
generally) kan stillas till svars vid en domstol under &beropande av specific
]urzsdzctzon Betriffande det senare konstaterandet viljer domstolen uttrycket

“does not generally include™ vilket kan tolkas som att ocksi en passiv
webbsida, i undantagsfall, kan komma att liggas till grund for specific
jurisdiction. 1 sin analys av fallet konstaterar Lindskoug att en sidan tolkning
kan ses som ett uttryck for en utdkad domsritt i férhéllande till Zippo-testet,
dir  passiva hemsidor undantagslost skall ~ betraktas som icke
domsrattsgrundande For egen del vill jag betona att det handlar om en
nyansering av rittstillimpningen. Det ir i och for sig sant att anvindningen
av effekekriteriet gor det mojlige att ocksd lata passiva webbsidor utgora grund
for domsritt, vilket innebir en utoknmg av domsritten i forhdllande till
Zippo-testet. A andra sidan kan kravet pd effeke innebira att webbsidor av
interaktiv karaktir i storre utstrickning inte anses domsrittsgrundande och
det innebir en inskrinkning av domsritten. Oavsett vilket synsitt som viljs
kan konstateras att bide rekvisitet effekt och rekvisitet aktivitet har en
allestides nirvarande karaktir som tenderar att ge domstolarna generdsa
mojligheter att utéva domsritt. P4 denna grund har bdda modellerna, som
nimns ovan, kritiserats av Geist som istillet foresprakar en anknytningsmodell

> Se ALS Scan-fallet s. 714.
* Se ALS Scan-fallet s. 714.
* " Se vidare Lindskoug 2004 s. 143 ff. som i forsta hand diskuterar ALS Scan-fallets betydelse for

domsritten i inomobligatoriska sammanhang.
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. ° . . 66 ° .
som tar sikte pd svarandens avsiktliga handlande.” Frigan om vilken modell
som bist loser Internetrelaterade jurisdiktionsproblem kommer att diskuteras

vidare, inklusive Geist presenterade modell, i den avslutande analysen i avsnitt
13.3.2 nedan.

7.5 Avslutande reflexioner

Som framgdr av det ovan sagda, dr det pd grund av bristande subject matter
jurisdiction inte sjilvklart att en immaterialrittstvist 6verhuvudtaget kan
provas av domstol i annat land 4n det dir skydd for den aktuella rittigheten
dberopas. I forhallande till ovan redovisade amerikanska avgéranden skall
tilliggas att detta argument har sin frimsta betydelse i internationellt
grinsoverskridande fall. Nir tvisten “bara” overskrider delstatsgrinser ir
diskussionen om subject matter jurisdcition mindre uttalad, om den alls
forekommer.

S& vitt avser dessa “delstatsgrinsoverskridande” fall kan sigas att de
amerikanska domstolarnas instillning i princip har varit att den o6kade
transaktionsintensiteten som Internet medfoér ocksd leder till ett behov for
domstolarna att kunna utoka sin domsritt. En ytterligare faktor som talat for
att domsritten skall kunna utokas dr ate det i USA anses vara forhillandevis
enkelt for svaranden att ta sig till ett annat forum in sitt hemvistforum. Det
foreligger med andra ord ingen storre risk att kravet pa “traditional notions of
fair play and substantial justice” skall fringds endast pd grund av att ett forum
som inte dr svarandens hemvistforum anses behérigt att prova en tvist med
anledning av en delstatsgrinsoverskridande varumirkestvist.™’

I USA har dirmed frigan i forsta hand varit hur redan existerande
modeller om tillricklig anknytning skall appliceras pd de nya problem som
Internet medfor. Diskussioner har forts, 1 vart fall sedan mitten av 1990-talet
och det har funnits tidiga foresprakare for att en domstol skall anses behorig
att prova tvister i anledning av intring via Internet utan ndgon ytterligare
anknytning 4dn den att en Internetrelaterad handling medfért nigon form av
effekt inom domstolsstaten.™

En annan stindpunkt som i princip helt ersatt den tidigare hallningen 4r
att det inte alls ir cillrickligt att géra informationen tillginglig pd en
webbplats for att uppna tillricklig anknytning pa ett sidant sitt att utévandet
av personal jurisdiction kan godtas. Istillet bor vigledning himtas frin teorier

** Se vidare Geist, BTL]J s. 1345 ff.

367 o . . . . . . . .
I detta sammanhang tal att uppmirksamma att sirskild hinsyn tas till svarandens situation i

de fall svaranden har hemvist i ett land utanfér USA:s grinser. Se exempelvis det tidigare nimnda

Euromarker-fallet dir domstolen pd sidan 839 uttalar f6ljande: "When a court is considering

haling a defendant from a foreign country into a United States courtroom to defend litigation, as

iés the case here, this [due process] analysis takes on particular importance.”

** Se exempelvis Inset- och Mauritzfallen.
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kring utévandet av personal jurisdiction betriffande talan om ersittning for
skador fororsakade av information som publicerats i andra (traditionella)
medier. I dessa fall 4r avsikten hos avsindaren avgérande. Om en aktor
medvetet riktar informationen till ett forum bér personen i friga omfattas av
dess jurisdiktion. Detsamma bor gilla nir en stor del av antalet
prenumeranter pd en Internettjdnst ir bosatta inom domstolsstaten. Vidare
bér information som tillgingliggjorts med avsikt att skada ocksé foranleda att
domsritt foreligger inom den ort dir skadan uppkom.™”

En tredje stindpunkt dr att utdvandet av specific jurisdiction vid talan i
anledning av Internetrelaterade problem maste ske med stor forsiktighet. Om
en extensiv tolkning av principen om specific jurisdiction tillats, kommer det
att leda t1ll att flera stater samtidigt har domsritt (s.k. konkurerande
behorigher).”” Argumentet har framforts att detta skulle kunna leda till ate
utvecklingen av Internet hindras. Anknytningstester dr inte anpassade efter
Internets grinslosa miljo och kan dirfor inte anvindas pa ett indamalsenligt
sitt. Trenden att tillimpa traditionella teorier om specific jurisdiction ir med
andra ord enligt foresprikarna for denna linje, illavarslande och maéste
stivjas.”" Istillet bor det ricka med att kunna utéva general jurisdiction dvs.
jurisdiktion beroende pé svarandens hemvist eller i 6vrigt starka anknytning
till forumet.

Mitt sammanfattande intryck, efter att ha foljt diskussionerna i USA (om
dn pd avstind) under de &r som jag har arbetat med denna avhandling ir att
de flesta rittstillimpare idag verkar vara 6verens om att tillimpningen av
anknytningsmodeller anpassade fo6r Internetrelaterade situationer ir en
framkomlig vig. Denna utveckling finner ocksd st6d i den praxis som i
kolvattnet efter Zippo-fallet blivit ndgot mer nyanserad. Det skall dock
understrykas att utvecklingen av principen om specific jurisdiction i Internet-
sammanhang, som framgir av de domar som avkunnats efter Zippo-fallet, ir
pagdende. Det finns dnnu inget avgorande frin Supreme Court som tagit upp
frigan om tillricklig anknytning i Internetrelaterade tvister till prévning och
foljaktligen finns ingen bestimd praxis. Problemet formulerades enligt
foljande av domstolen 1 ALS Scan-fallet:

”Until the due process concepts of personal jurisdiction are reconceived and rearticulated by the
Supreme Court in light of advances in technology, we must develop, under existing principles,
the more limited circumstances when it can be deemed that an out-of-state citizen, through
electronic contacts, has conceptually "entered" the State via the Internet for jurisdictional

372
purposes.”

7 Se exempelvis Perritz, VLLR 1996 s. 1, 19 ff.

7 Med uttrycket konkurrerande behorighet avses att flera domstolar samtidigt, exempelvis pa
grund av Internetbaserad verksamhet, har domsritt. 1 den engelsksprikiga litteraturen
forekommer det att uttrycket multiple jurisdiction anvinds for att beskriva samma fenomen.

' Se exempelvis Burk, VJLT p. 60 och 61.

7 Se ALS Scan-fallet s. 714.
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I vintan pd ett klargbrande uttalande frin Supreme Court fir den
underrittspraxis som finns anvindas som vigledning och avgsranden som
Zippo- och ALS scan-fallen kan framhallas som goda exempel pa den pigaende
rittsutvecklingen. Aven om det fortfarande idr si att Internets allestides
nirvarande karakeir gor det moéjligt att argumentera for domsrite vid
domstolar i snart sagt alla stater gir det att skonja en tydlig tendens till
dterhdllsamhet. Under senare ar fokuserar domstolar allt mer pd en analys av
vilken typ av aktiviteter som bedrivs pd den aktuella webbplatsen samt i vad
man dessa aktiviteter ger upphov till effekt i forumstaten. I detta sammanhang
ar det intressant och relevant att jimfora med utvecklingen i Sverige och
Europa. Den jimférelsen kommer i forsta hand att goras i den foljande
analysen av Bryssel-/Luganoreglerna.” Redan nu kan dock konstateras att det
framstdr som om de amerikanska domstolarna inte goér samma atskillnad
mellan skilda taleformer vid bedémningen av behorighetsfrigan som
domstolar gor vid tillimpningen av sdvdl Bryssel-/Luganoreglerna som
bestimmelserna i 10 kap. RB.

8 Bryssel- och Luganoreglerna

8.1 Inledande anmirkningar

Utgdngspunkten for den fortsatta framstillningen ir fiktiva exempel med
innehavarna av de i Sverige registrerade varumirkena NOIR, COMP och SELL.
Dessa varumirken exponeras pd skilda Internetrelaterade sitt och saken
(varumirkestvisterna) har, i de fall som behandlas, dessutom anknytning till
flera linder dn Sverige. De pastitt skadegérande handlingarna kan vara av
olika slag, det kan exempelvis réra sig om anvindning av dominnamn som ir
forvixlingsbara med redan existerande varumirken. Den gemensamma
nimnaren ir emellertid att den aktuella anvindningen leder till att det
uppkommer ett intresse for varumirkesinnehavarna att, infér svensk domstol,
anhingiggora en talan av sidant slag som presenteras i kapitel 4. Den
gemensamma frigan som aktualiseras i dessa situationer ir om den valda
svenska domstolen 4r behorig att ta upp den akeuella tvisten till provning.
Svaret pd den frigan maiste till att borja med delas upp i tvd delar,
eftersom skilda regler giller beroende pd var svaranden har sitt hemvist.
Uppdelningen sker dirfor dels i mal som riktas mot en utpekad anvindare
(svarande) hemmahorande i ett Bryssel-/Luganoland, dels i mal mot en
svarande med hemvist i ett land utanfor kretsen av Bryssel-/Luganolinder. I
detta kapitel behandlas domsritt 1 de fall svaranden har hemvist i ett

" Se vidare avsnitt 8.4.7, 8.8.4 och 13.3.2 nedan.
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Bryssel/Luganoland med foljd att Bryssel-/Luganoreglerna ir direke
tillimpliga. I nista kapitel (9) behandlas under rubriken “domsritt i ¢j
lagreglerade fall” situationer dir svaranden har hemvist utanfor kretsen av
Bryssel/Luganolinder och di aktualiseras rittegingsbalkens forumregler. Det
ror sig hir om situationer nir domsritt grundas pd analogier. I sammanhanget
skall dock sigas att ndgra av RB:s bestimmelser kommer att behandlas redan i
detta kapitel. Det forekommer nimligen att Bryssel-/Luganoreglerna hinvisar
till Bryssel-/Luganolindernas nationella lagstiftning. I forsta hand om giller
detta reglerna om hemvist i 10 kap. 1 § RB samt reglerna om interimistiska
dtgdrder i 15 kap. RB.

8.2 Aktuella Bryssel-/Luganoregler

Som redan nimnts, ir en viktg utgdngspunkt for detta arbete de
harmoniserade europeiska reglerna inom den internationella processrittens
omride. Tanken med harmoniseringen har varit att séka skapa ett enhetligt
system av regler med en hog grad av forutsebarhet. Ambitionen ir att det
enhetliga systemet skall omfatta sivil regler om domsritt samt erkinnande
och verkstillighet av domar som regler om lagval. 1 foreliggande arbete
behandlas regler om domsritt men for att dessa regler skall kunna forstds fulle
ut maste de ses i sitt vidare samanhang, dvs. tillsammans med 6vriga
internationellt privat- och processrittsliga bestimmelser. I forsta hand giller
behovet av samsyn reglerna om domsritt och reglerna om erkinnande och
verkstillighet av domar. Bide Bryssel- och Luganokonventionerna samt
Bryssel I-forordningen dr nimligen dubbla till sin natur och innehéller regler
om bidde domsritt och om erkinnande och verkstillighet av domar. Tanken
med denna dubbla konstruktion ir att det, dven om domsritt inte foreligger i
ett visst Bryssel-/Luganoland, skall vara méjligt att fi en dom, avkunnad i ett
annat Bryssel-/Luganoland, erkind och verkstilld i landet dir domsritt inte
foreldg. En naturlig konsekvens av generella regler om erkinnande och
verkstillighet dr att domsrittsreglerna inte behdver vara alltfor generésa mot
kdranden. En anledning till att internationell domsritt accepteras dr nimligen
att kdrandens intresse av att fi en verkstillbar dom skall tillvaratas och detta
intresse ter sig inte lika overhingande med ett system av regler som, med vissa
undantag,” garanterar verkstillighet och erkinnande av domar inom
privatrittens omrade i samtliga Bryssel-/Luganolinder.

i Reglerna om erkinnande och verkstillighet giller domar som faller inom Bryssel-

/Luganoreglernas materiella tillimpningsomride. Det materiella tillimpningsomridet anges i
Bryssel-/Luganoreglernas artikel I. Dir framkommer det att det ror sig om domar pé privatrittens
omride med undantag f6r bland annat arv, testamente, konkurs och ackord samt
skiljeférfaranden. Undantagen berdr emellertid inte de omriden som behandlas i detta arbete,
varfér det kan sigas att domar i varumirkestvister, avkunnade i ett Bryssel-/Luganoland, som
huvudregel kommer att erkiinnas och verkstillas i samtliga Bryssel-Luganolinder.
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Nir det giller domsritt inom det omridde som behandlas i detta arbete 4r
det framf6rallt nigra av Bryssel-/Luganoreglerna som bor lyftas fram. Forst
skall huvudregeln i artikel 2 nimnas, att talan skall provas i den stat dir
svaranden har sitt hemvist. Bryssel-/Luganoreglerna innehaller emellertid
ocks3 sirskilda behorighetsregler av fakultativ karakeir, som fir anvindas som
alternativ till huvudregeln. Det har ansetts motiverat att kdranden i vissa
situationer, nir saken har sirskilt stark anknytning till annat Bryssel-
/Luganoland in svarandens hemvistland, far vilja ett alternativt forum.”” Nir
det giller talan grundat pé ett Internetrelaterat varumirkesintring ir det
frimst regeln i artikel 5(3) om forum delicti, regeln i artikel 5(4) om
kumulation av enskilt ansprik med atal f6r brott, regeln i artikel 5(5) om
etableringstillets forum samt regeln i artikel 6(1) om konnexitet som ir av
intresse.

Dirutéver skall nimnas att vissa omriden bedémts vara s3 starkt knutna
till ett visst land att de exklusivt skall prévas av domstolar i det landet.”” Det
faktum att en tvist omfattas av nigon exklusiv domsrittsregel innebir att talan
inte fir vickas pd annan ort. De sirskilda behorighetsreglerna kan séledes inte
tillimpas 1 dessa fall och samma forhéllande giller betriffande huvudregeln
om svarandens hemvist. Om kiranden, trots detta, inda viljer att vicka talan
vid ett forum som skulle vara behorigt enligt ndgon av dessa regler, skall den
domstol dir talan vicks sjilvmant avvisa malet.”” For immaterialrittens del
finns en sidan exklusiv regel som bland annat giller talan om registrerade
varumirkesrittigheters giltighet. Regeln aterfinns i forordningens artikel 22(4)
samt i konventionernas artikel 16(4) och de ir av stort intresse for den
fortsatta framstillningen.”

En ytterligare behorighetsgrund med exklusiv karaktir dr den mojlighet
som Bryssel-/Luganoreglerna ger parterna att sjilva avtala om behorigt forum.
[ alla fall, utom nir avtalet strider mot nigon av de exklusiva forum-
bestimmelserna, skall sidana avtal respekteras. I detta arbete behandlas i och
for sig utomobligatoriska fall och dirmed aktualiseras inte frigor om avtalad
domsritt. Det kan dock, dven i utomobligatoriska fall, vara aktuellt att
analysera reglerna som giller prorogation efter tvistens uppkomst samt det
sirskilda forhallandet att svaranden utan att bestrida domstolens behorighet
instiller sig till provning. Regler om detta dterfinns i forordningens artiklar 23
och 24 samt i konventionernas artiklar 17 och 18.

Slutligen skall nimnas att Bryssel-/Luganoreglerna dirutover innehiller
ett sdrskilt stadgande om interimistiska dtgirder. Det aterfinns i forordningens
artikel 31 samt i konventionernas artikel 24. Det rér sig om regler som har

7 Se vidare Jenard s. 22 ff.

7 Se vidare Jenard s. 28 f. och 34 ff.

77 Att det ir si framgir av Bryssel I-forordningens artikel 25 samt Bryssel-/Luganokonvention-
ernas artikel 19.

7% Se sirskilt avsnitt 8.8 nedan.
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betydelse, inte minst i samband med prévning av tvister inom immaterial-
rittsomradet.””

8.3 Om begreppet hemvist och om hemvistforum -
artikel 2

8.3.1 Inledande anmirkningar

Som framgdr ovan, har det stor betydelse for svaren pd de internationellt
processrittsliga frigorna om svaranden har hemvist i eller utanfér Bryssel-
/Luganolinderna. Diskussionen om var en person har sitt hemvist ir relevant i
dtminstone tre avseenden. For det forsta mdste frigan losas om hemvist
dberopas som domsrittsgrund. For det andra dr faststillandet av svarandens
hemvist en forutsittning for att vissa av Bryssel-/Luganoreglernas 6vriga
domsrittsbestimmelser skall kunna tillimpas. Slutligen kan frigan aktualiseras
om svarandens hemvist i annat land 4n domstolslandet aberopas som ett
rittegingshinder. Regler om hemvist finns i sdvil Bryssel-/Luganoreglerna
som Rittegingsbalken (RB). Eftersom bestimmelserna i RB och Bryssel-
/Luganoreglerna nir det giller faststillandet av hemvist hinger samman
behandlas dessa regler i ett sammanhang nedan.

Bryssel-/Luganoreglerna - Artikel 2 (i utdrag)

Om inte annat foreskrivs i denna forordning, skall talan mot den som har hemvist i en
medlemsstat [konventionsstat] vickas vid domstol i den medlemsstaten [staten], oberoende av 1

vilken stat han har medborgarskap.380

10 kap. 1 § RB
(1 st.) Laga domstol i tvistemal i allménhet ir ritten i den ort, ddr svaranden har sitt hemvist.

(2 st.) Ar svaranden folkbokford i Sverige anses som hans hemvist den ort dir han var
folkbokférd den 1 november foregiende ar.

(3 st.) For bolag, forening eller annat samfund, stiftelse eller annan sidan inrittning gille som
hemvist den ort, dir styrelsen har sitt site eller, om site for styrelsen ej 4r bestimt eller styrelse ej
finnes, didr férvaltningen fores. Lag samma vare i friga om kommun eller annan sddan menighet.

(4 st.) Dodsbo sokes vid den ritt, dir den déde skolat svara.

" Det finns rikhaltigt med exempel pa fall av interimistiska dtgirder (provisoriske rittsskydd) pa

immaterialrittens omréde. Se exempelvis Westbergs utférliga analys av det provisoriska
rittsskyddet i tvistemdl, Westberg 2004 [-1V. Jimfor ocksd Norrgard 2002 och Andersson.

0 Artikel 2 har, férutom ordet konventionsstat, samma utformning i konventionerna och
forordningen. I det aktuella citatet har andra stycket utelimnats. Detta anger att det f6r den som
inte ir medborgare i det land dir vederborande har hemvist giller samma bestimmelser om
domstols behorighet som for landets egna medborgare.
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(5 st.) Den som icke #dger kint hemvist vare sig inom eller utom riket sékes dir han uppehéller
sig. Ar han svensk medborgare och uppehiller han sig utom riket eller ir hans uppehillsort
okind, sokes han dir han inom riket senast haft hemvist eller uppehallit sig.

Huvudregeln ir, som framgar ovan, att domsritt finns i de fall svaranden har
hemvist inom domstolsorten. Denna utgingspunkt ir en allmint erkind
princip och det framstir som osannolikt att en domstol, oavsett var i virlden,
skulle avvisa ett mal om svaranden har hemvist i den orten, om det inte finns
sirskilda skil for det. Dirmed kan hemvistforum sigas vara en domsritts-
grund som karanden i de flesta fall kan 3dberopa, si dven i samband med
varumirkestvister.”

Som antytts inledningsvis dr dock vissa frigor sd starke knutna till en
nations intressen att domsritten i dessa fall exklusive knutits till det landet.
Det tydligaste exemplet pd sidan exklusivitet dr mél som ror sakrite i fast
egendom. Dessa mdl skall exklusivt provas av domstolarna i det Bryssel-
/Luganoland dir fastigheten ir beligen.”™ P4 immaterialrittens omride giller,
som nimns ovan, motsvarande forhillande i samband med behandlingen av
frigor om ett registrerat varumirkes giltighet.”” Aven det fallet att parterna
avtalat om domstols behorighet vid annat in svarandens hemvistforum
innebir att artikel 2 inte kommer att vara tillimplig.”™ Hir skall emellertid
inte dessa specialfall utvecklas. Diremot skall uppmirksammas att det trots
huvudregeln, att domstol 4r behorig om svaranden har sitt hemvist inom
domstolsorten, finns frigor som inte kan prévas av en viss utpekad domstol,
dven om svaranden har sitt hemvist dir.

Sammantaget skall inda understrykas att artikel 2 4r huvudregeln, samt
att det didrmed maste undersokas vad som ligger i begreppet hemvist. Det ir,
som nimns ovan, relevant ocksa eftersom “hemvist i en konventionsstat” i de
flesta fall 4r en forutsattnmg for att Bryssel-/Luganoreglerna 6ver huvud taget
skall bli direkt tillimpliga.’

Att dberopa svarandens hemvist som domsrittsgrund innebir att en
direkt anknytning till en person (fysisk eller juridisk) miste visas. Nir det
giller Bryssel-/Luganoreglerna kan emellertid noteras att det inte finns nigon
autonom tolkning av begreppet hemvist sdvitt avser fysiska personer. Ett skil
till att det inte inf6rts ndgon autonom bestimning av begreppet hemvist lir ha
varit att det i samband med att Brysselkonventionen arbetades fram anségs att
en enhetlig regel om hemvist snarare horde hemma i harmoniserade materiella

* Palsson konstaterar exempelvis att artikel 2 ir tillimplig i alla typer av mal som avser

patentintring, Pdlsson, NIR 2001 s. 129, 131. Detsamma torde gilla betriffande mal som avser
Varumarkesmtrang

Se vidare Bryssel I-férordningens artikel 22(1) samt Bryssel-/Luganokonventionernas artikel
16(1). Se ocksa Jenard s. 34 {.
* Se vidare betriffande denna regel, avsnitt 8.8 nedan.
Se vidare betriffande prorogation, avsnitt 8.9 nedan.
- Se exempelvis Palsson 2002 s. 86 ff.

384
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regler in i en konvention.” Ett annat skil lir ha varit att skillnaderna nir det
giller de skilda Bryssel-/Luganolindernas interna uppfattning om vad som
skall anses utgora grund for hemvist 4r sd stora att det dnnu inte har ansetts
genomforbart att enas om en for Bryssel-/Luganoreglerna gemensam autonom
tolkmng 7 Istillet har problemet 16sts kollisionsrittsligt med anvisningar om
enligt vilket lands lag frigan skall avgoras.

8.3.2 Fysiska personers hemvist

Inledningsvis skall sigas att fysiska personer typiskt sett inte kan gora sig
skyldiga till varumirkesintring eftersom intringsbestimmelserna i VML, som
framgdr av kapitel 3, innehéller ett krav pa anvindning i niringsverksamhet.
En enskild niringsidkare kan emellertid gora sig skyldig dill ett
varumirkesintring och dessa behandlas inom den internationellt processritten
som fysiska personer.” Dirmed har frigan om fysiska personers hemvist sin
aktualitet ocksa for de fall som behandlas i detta arbete.

Av Bryssel-/Luganoreglerna framgir att frigan om en fysisk person har
sitt hemvist i domstolslandet skall avgéras med tillimpning av domstols-
landets interna regler.” For svenskt vidkommande innebir det att denna friga
i forsta hand avgors med tillimpning av 10 kap. 1 § RB. Den enda vigledning
som denna bestimmelse ger dr emellertid att en person anses ha sitt hemvist i
den ort dir han/hon ir folkbokf6rd. Kravet pé folkbokforing kan emellertid
inte anvindas som utgingspunke i domsrattssammanhang eftersom detta krav
enbart ir avsett att gilla for den interna forumfrigan.” Folkbokforing i
Sverige kan med andra ord endast ses som ett indicium pa att hemvist skall
anses finnas i Sverige, men det 4r varken et tillridckligt eller nédvindige krav
vid faststillandet av domsrittsgrundande hemvist.

Svaret pd frigan om hur hemvistbegreppet skall bestimmas i
internationella fall fir dirmed sokas pd annat hall. En naturlig startpunket ir

™ Se Dicey 2000 s. 285 och Jenard's. 15 f.
* Se Jenard s. 15 ff. och 57 och Schlosser s. 95 f¥.
*  Att regeln om fysiska personers hemvist giller ocksd for enskilda niringsidkare foljer av att
regeln som giller f6r bolag (1 § 3 st.) endast ir tillimplig pé juridiska personer, samt i vissa fall
rattssubjekt av delvis enskild och delvis offentlig natur, t.ex. universitet, akademier, hushallnings-
sillskap”. Se vidare NJA II 1943 s. 98.
™ Se vidare Bryssel I-férordningen artikel 59 samt Bryssel- och Luganokonventionernas artikel
52.
S8 har exempelvis svensk domstol funnit att ett mél kan tas upp till prévning trots att
svaranden inte ir folkbokford hir i riket. Se vidare NJA 1956 s. 1. Se ocksd Pdilsson 1989 s. 58.
Det kan i sammanhanget tilliggas att dven det omvinda forhéllandet kan intriffa, att
domsrattsgrundande hemvist saknas, trots att svaranden ir mantalsskriven i Sverige. S& var
exempelvis fallet i NJA 1980 s 340 som gillde en person som avflyttat frin Sverige men som vid
tidpunkten f6r stimningen fortfarande var mantalsskriven hir i landet. HD konstaterade att
forutsittningarna for behorighetsgrundande hemvist ¢j foreldg i detta fall. Malet togs dock upp
till prévning ind4, men péd annan grund.
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att underscka den praxis som finns pi omridet.” Viss Vagledmng kan ocksd
himtas ur andra regler dir begreppet hemvist forekommer.” Sammantaget
framkommer tv kriterier som fir anses vara grundliggande for bestimmandet
av om en fysisk person har hemvist i Sverige. Dels krivs (objektivt sett) att
personen i friga faktiskt har sin normala vistelseort hir i riket, dels krivs
(subjektivt sett) att personen har en faktisk avsikt att uppehalla sig hir (animus
remanendi). De bada kriterierna ger ytterligare information, men kan
knappast sigas vara helt klargorande. Det rér sig snarare om generella
utgé’mgspunkter som far tydliggoras i rittstillimpningen. I de fall som avgjorts
pa formogenhetsrattens omride har emellertid inte begreppet hemvist varit
foremal for nigon utforlig analys.”™ Mitt sammanfattande intryck, utifrin
hittillsvarande praxis, betriffande frigan om fy51ska personers hemv1st blir
dirmed att denna friga knappast givit upphov till nigra storre problem.”

8.3.3 Juridiska personers hemvist

Nir det giller juridiska personers hemvist 4r situationen ndgot mer
komplicerad. I Bryssel- och Luganokonventionerna anges att ett foretags eller
annan juridisk persons site skall anses vara dess hemvist. Begreppet site ir
emellertid inte autonomt definierat i konventionerna. Istillet anges att
domstolen vid besvarandet av denna friga skall tllimpa det egna landets
internationella privatrite.” I de fall svensk internationell privatritt pekar ut
svensk ritt som tillimplig kommer 10 kap. 1 § RB att bilda utgangspunkt
ocksd for bestimmandet var en juridisk persons site ir beliget.” Betriffande
juridiska personer stadgas i 1 § 3 st. att det avgérande ir var styrelsen har sitt
site eller, om styrelse inte finns, dir forvaltningen fores.

Nir det giller frigan om styrelsens site kan konstateras att det inte ir
helt klart om det dr det statut- eller stadgeenliga sitet som avses. Frigan
diskuteras ingdende av Dennemark som konstaterar att det i forsta hand maste
vara den plats som utpekas av bolagsordningen som avses. Att styrelsens
faktiska site finns i Sverige kan inte tillmitas ndgon sjilvstindig betydelse, i

1 Exempel p& avgoranden ges i Dennemark s. 69 ff.; Pilsson 2002 s. 87 ff. och Palsson 1989 s.
57 ft.

2 Se exempelvis 7 kap. 2 § IAL, 14 § IMF och 5 § 1 st. SEVL.

? Som exempel pa ett f’c')rmbgenhetsréittsligt fall dir behorigheten grundats pd svarandens
hemvist, utan att det funnits nigot behov av att nirmare precisera begreppet kan NJA 1974 s.
311 nimnas. Jimfor ocksd ovan nimnda NJA 1980 s. 340.

P Fér en utf6rlig presentation se Bogdan 2004 s. 117 f.; Dennemark s. 72 ff. och Péilsson 1989 s.
57 f. Jimfor dven Arnt Nielsen 1997 s. 153 ff. och Thues. 53 ff.

* Se vidare Bryssel- och Luganokonventionernas artikel 53.

Som redan nimnts har jag inte f6r avsikt att behandla lagvalsfrigor i detta arbete. Enkelt
uttryckt  kan dock sigas att huvudregeln i svensk ritt torde vara den si kallade
inkorporationsteorin. Denna innebir enkelt uttrycke ate juridiska personer, for vilkas uppkomst
registrering krivs, skall bedomas enligt registreringslandets lag. Se vidare Bogdan 2004 s. 156 .
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synnerhet inte nir det giller juridiska personer som statutenligt har sitt site
utomlands.™

Nir det giller frigan om hur rekvisitet dir forvaltningen fores skall tolkas
ir kommentarerna knapphindiga.”” Dennemark skriver, med vidare
hinvisning till Kallenberg, att den plats som avses méste vara den som “utgor
centrum for handhavandet av de intressen, av vilka den juridiska personen ir
birare”.” Att kommentarerna om detta uttryck ir kortfattade har sikert sin
forklaring. Dennemark nimner att det i princip inte ir mojligt for utlindska
juridiska personer att bedriva niring i Sverige utan art sitet anges.” Det ir
tvivelsutan ett forhéllande som giller f6r en majoritet av fall ocksa idag.

Problemet stills dock i delvis ny dager nir aktiviteter som bedrivs pa
Internet skall bedomas. I sidana situationer dr det ldngt ifrin otinkbart att
niringsverksamhet, utan vare sig skonjbart site eller uttalad styrelse, kan
bedrivas p& den svenska marknaden. I dessa fall kan det vara av intresse att
mer ingdende granska vad som limpligen bor liggas i begrepyet dir
forvaltningen fores, ndgot som behandlas vidare i avsnitt 8.3.7.3 nedan. o

Forst skall emellertid Bryssel I-férordningens sirskilda bestimmelse
undersokas. Till skillnad frin Bryssel-/Luganokonventionerna finns det
nimligen en uttrycklig reglering av juridiska personers hemvist i Bryssel I-
forordningen. Regeln ir inford i forordningens artikel 60 och hir talas om
orten for foretagets stadgeenliga site, huvudkontor eller huvudsakliga
verksamhet.

Bryssel I-férordningen - Artikel 60 (i utdrag)

1. Vid tillimpningen av denna f6rordning skall ett bolag eller annan juridisk person anses ha
hemvist i orten for dess: stadgeenliga site, eller huvudkontor, eller huvudsakliga verksamhet.

De olika kriterierna ir alternativa, vilket i praktiken medf6r att en association
kan ha hemvist i flera stater samtidigt. Det ricker med andra ord att nagot av
de nimnda kraven ir upffyllt for att hemvist i ett Bryssel-/Luganoland skall
N 02 o .. o .. .

anses vara for handen.”™ Nir det giller de bada forstnimnda kraven,
associationens stadgeenliga site samt dess huvudkontor, torde dessa inte ge
upphov tll ndgra sirskilda tolkningsproblem. En associations huvudsakliga
verksamhet kan emellertid vara svarare att faststilla.

*" Se vidare Dennemark s. 86 f.
1 forarbetena till RB nimns 6verhuvudtaget inte nigot om vad som skall liggas i begreppet
diir forvaltningen fores. Se vidare NJA 1943 11 s. 98.
*”"Se vidare Dennemark s. 89.
Se vidare Dennemark s. 89.
Det skall i sammanhanget understrykas att 10 kap. 1 § 3 st. RB bara ir relevant i de fall
Bryssel I-férordningen inte ir tillimplig, dvs. i forhéllande till Danmark och Luganolinderna.
2" Se vidare Palsson 2002 s. 88 ff. Jimfor dven Kropholler s. 496 ff.
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8.3.4 Nirmare om begreppet "huvudsaklig verksamhet”

For att ta reda pd vad som avses med begreppet huvudsaklig verksambet ir det,
i brist pd klargérande domstolsavgoranden, naturligt att vinda sig till
forarbetena. Av forordningen, och forslaget bakom forordningen, framgér
emellertid inte hur begreppet skall rtolkas.”” En utgingspunkt for
bedomningen och ett sitt att nirma sig problemet ir att den konstruktion
som valts for att faststilla juridiska personers hemvist medvetet anpassats efter
de kriterier som giller for juridiska personers etableringsfrihet i EG-fordragets
artikel 48. Denna méjlighet diskuteras timligen ingiende av Lindskoug.”
Han konstaterar att instillningen i doktrin 4r ndgot divergerande. I Tyskland
framstdr det som om det centrala dr var den ifrigavarande verksamhetens
primidra resurser finns lokaliserade medan engelsk doktrin framhaller
betydelsen av var verksamheten faktiske aktive bedrivs.”” Lindskoug
konstaterar vidare att den i och for sig rikhaltiga praxis som férekommer med
anledning av artikel 48 inte egentligen belyser vilka kriterier som skall vara
avgorande for hur begreppet huvudsaklig verksambet skall faststillas. Ritslaget
kan med andra ord sigas vara oklart pd denna punkt.

Lindskougs analys visar att det 4r svirt att fi ndgon vigledning avseende
hur begreppet huvudsaklig verksambet skall tolkas i férordningen, utifrin den
rittsutveckling som skett betriffande tillimpningen av artikel 48. Lindskoug
konstaterar dirutover att de knapphindiga kommentarerna om begreppet
huvudsaklig verksambetr har andra verksamheter for 6gonen in Internet-
relaterade (i Lindskougs fall e-handelsverksamhet). Lindskoug vicker dirfor
frigan om det alls dr korreke att tolka férordningens artikel 60(1) efter samma
mattstock som giller for artikel 48. Aven om jag i och for sig inte ser varfor
frinvaron av tolkningsdata betriffande EG-fordragets artikel 48 skulle
innebira att en samsyn inte skulle vara korreke, dr Lindskougs fortsatta analys
av problemet relevant och intressant. Han tar i forsta hand sikte pa reglernas
skilda indamal. Forordningens artikel 60(1) ir skapad i syfte att faststilla
svarandens (i detta fall en juridisk persons) hemvist som grund f6r domstols
behorighet. Lindskoug konstaterar i samband hirmed att detta kan "resultera i
nackdelen att foretaget dr skyldigt att svara vid domstol i den stat didr det mot
sin vilja anses ha sin huvudsakliga verksamhet”. Nir det giller fordragets
artikel 48 ir emellertid utgdngspunkten att den juridiska personen skall f3
fordelen av att omfattas av reglerna om etableringsfrihet.” Utifrin denna

 Jimfor KOM 1999 (348) slutlig, s. 23 f. dir det endast framgir att motivet bakom den nya
gemensamma bestimningen av juridiska personers domicil ir att det inte lingre skall vara
nddvindigt f6r medlemsstaterna ate tillgripa sin egen internationella privatritt for att faststilla
sitet for ett foretag eller annan juridisk person. Ndgra tolkningsdata ges for 6vrigt inte, annat dn
att det konstateras att rekvisiten i forordningen ir desamma som i EG-frdragets artikel 48.

" Se vidare Lindskoug 2004 s. 45f.

> Se vidare Lindskoug 2004 s. 46 med vidare hinvisningar i fotnot 141 och 143. Se ocksd
Kropholler 2002 s. 497 och Dicey 2003 s. 37.

% "Se Lindskoug 2004 s. 47.
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argumentation kan det konstateras att det inte 4r osannolikt att tva foretag i
identiska situationer argumenterar pa skilda sitt. Det ena vill ha hemvist i ett
sarskilt land for att uppnd fordelar, det andra argumenterar mot hemvist for
att domstol dirmed inte skall vara behorig. Trots de skilda indamélen menar
Lindskoug att det nog ind3 fir anses limpligt att tolka de bada
bestimmelserna enhetligt. Det finns som Lindskoug uttrycker det "ett klart
tilltalande drag i tanken pa att en juridisk persons etablering 4r baserad pa ett
objektivt grundlag...”. Lindskoug foresprikar dock, i vintan pd EG-
domstolens uttalande i saken, en forsiktig tillimpning av tolkningskriterierna i
artikel 48 vid bedomningen av begreppet huvudsaklig verksambet i Bryssel 1-
forordningen.” Slutsatsen ir logisk dven om det for mig framstir som 4n mer
uppenbart att det medvetna valet av 6verensstimmande kriterier mdste
uppfattas som en ambition att skapa samsyn. Det tal dessutom att uppmirk-
samma att det som Lindskoug beskriver som en eventuell nackdel, att ett
foretag kan bli skyldigt att stillas till svars infér domstol i det land dér den
huvudsakliga verksamheten anses vara forlagd, lika girna kan vara en fordel.
Det ir trots allt s att orten f6r den huvudsakliga verksamheten som grund for
domstolens behorighet, for svarandens del, innebir att mélet provas vid
domstol till vilken svaranden har stark anknytning. Vid en jimforelse med
andra domsrittsgrunder, exempelvis mojligheten att prova ett mél vid
domstol dir effekten av en skadegorande handling uppkommit, framstar det
som sannolikt att svaranden skulle f6redra att stillas till svars infor en domstol
vars behorighet grundas pd dennes hemvist. Den forsiktighet som Lindskoug
foresprakar ser jag med andra ord inte ndgot avgérande behov av. Hur man in
viljer att betrakta problemet kvarstdir dock det faktum att uttrycket
huvudsaklig verksambet in s linge ir ett begrepp som inte ir helt klarlagt.

8.3.5 Hur faststills svarandens hemvist i annat Bryssel-
/Luganoland

Ett behov av att ta stillning till svarandens hemvist uppstér, som nimns ovan,
ocksd i de fall domstolen skall motivera sin behorighet med stod av nigon av
Bryssel-/Luganoreglernas fakultativa forumbestimmelser. I denna situation
blir emellertid bedémningen i flera fall en annan 4n den ovan redovisade.
Utgdngspunkten sivitt avser fysiska personers hemvist dr att detta faststills
med tillimpning av domstolslandets egen lag. I de fall hemvist i annat Bryssel-
/Luganoland dberopas blir det emellertid detta lands lag som skall avgora om
hemvist fakriskt foreligger.” Hir fir med andra ord den svenska domstol, vid
vilken talan vickts, tillimpa utlindsk rdtt i samband med att grunderna for
domstolens behorighet skall utredas.

7 Se Lindskoug 2004 s. 47.
“% " Se vidare Palsson 2002 s. 88 och Dicey 2000 s. 286.
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Nir det giller faststillandet av juridiska personers hemvist i samband
med tillimpningen av Bryssel- och Luganokonventionerna giller, som nimns
ovan, att domstolen skall tillimpa det egna landets internationella privatritt.
Det spelar hirvidlag inte ndgon roll om den juridiska personen antas ha
hemvist i Sverige eller i nigot annat Bryssel-/Luganoland.

Savitt avser Bryssel I-forordningen ir dock hemvistbegreppet for
juridiska  personer forordningsdefinierat. Resonemangen ovan, om
faststillande av juridiska personers hemvist som grund fér domstolens
behorighet, har dirmed sin giltighet ocksa i denna situation.

8.3.6 Avsaknad av kint hemvist

8.3.6.1 Inledande anmirkning

Att faststilla var svaranden har sitt hemvist 4r siledes en forsta viktig uppgift
for den domstol som skall grunda sin behérighet pd Bryssel-/Luganoreglerna.
Med tanke pé Internets karakeir, inte minst tidigare nimnda mojligheter att
agera anonymt, ir det emellertid fullt mojligt att det kommer att uppstd
situationer nir svarandens hemvist inte gar att faststilla.

Som ett exempel frin varumirkesrittens omride kan mdjligheten att
ladda ner bilder av kinda logotyper till mobiltelefoner nimnas. Leverans kan i
dessa fall ske digitalt frin mer eller mindre anonyma webbsidor. Inte sillan ror
det sig om situationer dir siljaren medvetet agerat for att forbli anonym. Den
enda kopplingen till Sverige 4r med andra ord en webbplats. Det gir att
konstatera att forsiljning faktiskt sker i Sverige men ndgon styrelse eller annan
faktisk hemvist gir inte att lokalisera.

I dessa situationer instiller sig frigan om hur domstolen skall agera for
att komma f6rbi det faktum att hemvist i de flesta fall méste gi ate faststilla.
For att besvara frigan 4r det rimligt att hilla i minnet att domsrittsreglerna
finns till for att skapa forutsittningar fér en dndamailsenlig tvistlosning.
Maéijligheter finns dirfor att komma it anonyma personer. I sammanhanget
skall dock konstateras att juridiska personer i princip inte kan vara anonyma.
Uppfattningen 4r nimligen, som framkommer ovan, att det 4r det statutenliga
sitet som ir avgorande, och om det finns en stadga gir det rimligen ocksa att
lokalisera den juridiska personen.”” Det kan i och for sig tinkas att situationer
uppstdr dir juridiska personer medvetet viljer statutenliga siten i linder dir
de dr mer eller mindre odtkomliga for den svenska rittvisan. I dessa fall
handlar det emellertid inte om anonyma svarande, istillet fir det som sigs om
begreppet huvudsaklig verksamber samt rekvisitet dir forvaltningen fores anses
vigledande i sddana situationer. En helt annan sak ir att det kan vara svért, pd
grinsen till omdjligt, att avgéra om den som stdr bakom en Internetbaserad

%" Se vidare Dennemark s. 140 f.
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verksamhet ir en juridisk eller fysisk person. I viss min kan hjilp sékas i de
dominnamnsregister som skall finnas for respektive toppdoméin Det gar med
hjilp av dessa reglster att ta reda pd vem som stir bakom den aktuella
webbplatsens adress.”’ Det ir emellertid inte sjilvklart att denna information
klargor om det ror sig om en juridisk eller fysisk person och dessutom ir det
inte alltid webbplatsens innehavare som ir skadevillare.”

For att komma runt detta problem ir det rimligt att domstolen fir
betrakta en aktdér som medvetet valt att vara anonym som en fysisk person i
hemvisthinseende, dven om det rér sig om aktdrer som #gnar sig 4t
kommersiella aktiviteter. For fysiska personer finns nimligen regler som kan
vara vigledande och enskilda niringsidkare omfattas, som nimns ovan, av
begreppet fysisk person. Det stora flertalet "busar” i de exempel som anvinds
ovan ir sannolikt att rikna till denna grupp av personer, och féljaktligen
handlar det i det f6ljande om att utreda hur en anonym fysisk person skall
hanteras. Nir det giller fysiska personers hemvist hinvisas som bekant till de
svenska interna reglerna, och det blir dirmed RB som fir utgora
utgingspunkt for den fortsatta diskussionen.

8.3.6.2 Forum deprehensionis

[ 10 kap. 1 § 5 st. RB finns en specialregel om forum deprehensionis (eller
vagabondforum) for situationer nir svaranden saknar kint hemvist. I dessa fall
fir svaranden sokas vid den ort i Sverige dir denne uppehiller sig. Regeln
innehéller inte nigra krav pa uppehﬁllets varaktighet. Det anses dessutom fullt
mojligt ate tillimpa regeln i fall nir uppehédllet skett dll foljd av ett
tvingsingripande mot svaranden, exempelvis ett reseférbud eller anhallande.”
Regeln har samma sakliga tillimpningsomridde som den allminna regeln om
svarandens hemvistforum och det spelar inte nigon roll om tvisteféremalet
saknar anknytning till Sverlge Det skall dessutom sigas att regeln giller
oavsett kirandens nationalitet.””

En forutsittning for att bestimmelsen skall kunna tillimpas dr dock att
kint hemvist saknas. Betriffande frigan om svaranden har sitt hemvist i
Sverige fir den besvaras med tillimpning av svenska regler. Nir det giller
frigan om svaranden har hemvist utomlands fir detta, i enlighet med
resonemanget ovan (avsnitt 8.3.5), avgéras med tillimpning av lagen i det
land dir hemvist kan komma i friga.

Bestimmelsen i RB innehdller dessutom en specialregel om svenska
medborgare. Dessa fir, om de saknar kint hemvist samt uppehéller sig

4 . .
" Se vidare avsnitt 5.4 ovan.

I USA férekommer fall dir domstolarna tagit upp mal mot anonyma svarande. Se vidare
4Gezyt BTL]J s. 1348 med vidarehinvisningar i not 8.

" Se vidare Dennemark s. 140.

“* Se vidare Dennemarks. 137 f.
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utomlands eller i Gvrigt pa okind ort, s6kas vid domstol i den ort i Sverige dir
de senast uppehdll sig eller hade hemvist. Uttrycket att uppehéllsorten skall
vara okind anses omfatta dven de fall nir det 4r klart att svaranden finns i
Sverige men p3 okind ort.””

Sammanfattningsvis kan sigas att en svensk domstol dr behdorig att ta upp
ett mal riktat mot en fysisk person som saknar kint hemvist om vederborande
uppehdller sig i Sverige. Nir det giller svenska medborgare ricker det i vissa
fall att svaranden har uppehillit sig hir i riket. I ndgon man kan denna
forumregel anvindas till grund for domsrite i fall riktade mot svenska
medborgare men det stora flertalet av problemen i de grinséverskridande fall
som behandlas i detta arbete lir inte lgsas. I en situation nir en
intringsgorande handling 4r forlagd till Internet och intringsgéraren
medvetet agerar anonymt gir det rimligen inte att konstatera att svaranden
uppehéller sig i Sverige och dirmed kvarstdr problemet med hur en
rittighetsinnehavare kan finna en behorig domstol for att prova
intrdngskonflikter i dessa fall.

[ situationer, nir svarandens hemvist ir obekant, ir en oundviklig slutsats
att Bryssel-/Luganoreglerna inte kan bli direke tillimpliga. I de fall svaranden
dr en aktor som medvetet har agerat pd ett sdtt som gor det svart att bedoma
en domstols behorighet, skulle det i och for sig g att argumentera for att
domstolarna borde vara fria att tolka domsrittsreglerna extensivt. En extensiv
tolkning kan emellertid i dessa fall inte ske med direkt tillimpning av hir
aktuella regler, eftersom reglernas direkta tillimplighet foljer svarandens
hemvist. Istillet fir domstolarna anvinda sig av analogier med maojlighet att
vilja antingen RB eller Bryssel-/Luganoreglerna for att 16sa problemet. Att
gora extensiva analoga tolkningar ir i och for sig en 16sning som med ritta bor
kritiseras. I de fall det ror sig om medvetna forsok att obstruera kan det
emellertid, enligt min mening, vara motiverat att géra avsteg, ocksd frin
bestimda huvudregler. Under alla omstindigheter handlar det i dessa
situationer om problem som till stor del kan karaktiriseras som Internet-
relaterade.

8.3.7 Sirskilt om tillimpning i Internetrelaterade fall

8.3.7.1 Inledande anmirkning

Nir det giller de frigor som hemvistbegreppet vicker ger langt ifrdn alla
upphov till nigra sirskilda Internetrelaterade problem. De problem som
forekommer sammanhinger i foérsta hand med den, ovan behandlade,
anonymisering av aktorer och transaktioner som i vissa fall lir gora det svdrare

" Se vidare Dennemark s. 141 f.
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att faststilla var en viss aktor har sitt hemvist.”” Som framgér av redogérelsen
ovan, betriffande forum deprehensionis dr forhallandet att svarandens hemvist
kan vara okind inte en ny foreteelse. De lsningar som principen om
vagabondforum erbjuder 4r emellertid inte helt anpassade efter de
Internetrelaterade problemen. Framforallt 16ser denna princip inte domsritts-
fragor betriffande utlindska aktorer som bedriver medvetet anonym nirings-
verksamhet rikead till svenska képare, utan nigon fast anknytning till Sverige,
och utan att de uppehaller sig hir i landet. I dessa fall fir séledes 16sningar
sokas pd andra stillen. Savitt avser regeln om hemvistforum ir det framféralle
kriteriet i 10 kap. 1 § 3 st. RB om den ort dir juridiska personers forvaltning
fores samt begreppet huvudsaklig verksambet i Bryssel-/Luganoreglernas artikel
60(1) som skulle kunna erbjuda méjliga [6sningar.

8.3.7.2 Mer om begreppet "huvudsaklig verksamhet”

Frigan om hur begreppet huvudsaklig verksamhet skall tolkas och tillimpas i
samband med e-handel har analyserats ingiende av Lindskoug. Han utgir i
sin avhandling frin exemplet att ett foretag pd Irland bedriver verksamhet i
Sverige. Foretaget har sitt huvudkontor pa Irland men all verksamhet, att silja
mjukvara 6ver Internet, forlagd till en server i Sverige. Den friga som
Lindskoug soker besvara ir om det faktum att en stor del av foretagets
kommersiella transaktioner #r forlagda till svenske territorium kan anses
medfora att foretagets huvudsakliga verksamhet, samt dirmed ocksd dess
hemvist, kan anses vara beliget i Sverige.”* Det ror sig i fallet om ett foretag
som statutenligt har sitt site, och huvudkontor, pi Irland. S& som artikel 60 i
Bryssel [-férordningen dr utformad ges kiranden en potentiell mojlighet att
vilja mellan skilda, samtidigt behériga, forum och dirmed kan frigan pé vilka
grunder den huvudsakliga verksamheten kan anses bedriven i Sverige
aktualiseras.

I sin analys kommer Lindskoug fram till att det inte framstdr som
lampligt ate tillmita sé flyktiga anknytningsfaktorer som en server betydelse,
nir frigan om var en juridisk person har sin huvudsakliga verksamhet forlagd
skall besvaras. Det kan endast i undantagsfall f avgérande betydelse.”” Inte
heller det faktum att verksamheten bedrivs under en webbplats med svensk
adress kan tillmitas sjilvstindig betydelse, i samband med bedomningen av
vid vilken ort den huvudsakliga verksamheten bedrivs, eftersom ocksa detta ir
en flyktig anknytningsfaktor.”* Lindskougs slutsatser forefaller mig spontant
rimliga.

‘" Se vidare avsnitt 6.3.2. och 6.3.3 ovan.

“ Se vidare Lindskoug 2004 s. 45 ff.
‘7" Se vidare Lindskoug 2004 s. 47.
“* Se vidare Lindskoug 2004 s. 48 .
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Lindskoug utgir emellertid frin en synlig juridisk person. I fallet ror det
sig om ett irlindskt foretag med styrelse och huvudkontor och dirmed
besvaras inte frigan hur kriteriet huvudsaklig verksamhet skall tolkas i
situationer nir kint hemvist saknas. I dessa situationer 4r forutsittningarna
annorlunda och kanske skall ocksd bedomningen av kriteriet huvudsaklig
verksamhet dirmed nyanseras.

Lat oss dirfor istillet utgd ifrin foretaget SoftSell som agerar utifrin en
generell generisk toppdomin med verksamhet helt inriktad pd den svenska
marknaden. Foretaget marknadsfor plratkoplerad programvara tlll dekoder-
utrustning som endast kan anvindas pd den svenska marknaden.”” Dessvirre
ror det sig om pirattillverkad programvara, s& den aktuella anvindningen i
Sverige innebir intring i svenska immaterialritter, upphovsritter sivil som
varumirken. Den svenska rittighetsinnehavaren vill nu utreda mojligheterna
att anhingiggora en talan om forbud mot fortsatt marknadsféring i Sverige
och ir dirfor intresserad av att utreda forutsittningarna for svensk domsritt. |
fallet framgdr det emellertid inte var den akrtuella verksamheten bedrivs. Det
finns ingen synlig information om hemvist pd foretagets webbplats och i
dominnamnsregistret hinvisas man endast till en hotmailadress.” All
information ir uppladdad pa en server som tillfilligt 4r placerad i Sverige.
Frigan dr nu om det finns anledning att i detta fall géra en annan beddmning
av kriteriet /Juvudsa/elzzg verksambet in den som Lindskoug har gjort avseende
sitt irlindska foretag?”

Ett tydligt argument {or att kriterier huvudsaklig verksambet skall ges en
for de Internetrelaterade fallen nyanserad tolkning &r att ridtten till domstols-
provning ir allmint erkind. Reglerna om hemvist 4r dessutom, som nimns
ovan, avfattade pa ett sddant sitt att det inte skall vara mojligt ate “sakna”
hemvist.”” I det fall som behandlas hir har kiranden inte méjlighet att vilja
en domstol inom den ort som skulle pekas ut av huvudkontoret, alternativt
styrelsens stadgeenliga site. Bryssel-/Luganoreglerna innehéller i och for sig
andra domsrittsgrunder men det stora flertalet av dem forutsitter, som nimns
ovan, att svaranden har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland for att dessa regler

419

Ett liknande scenario dterfinns i Marknadsdomstolens avgérande MD 2000:19. Fallet
kommenteras i Bogdan, JT 2000-01 s. 621.

"1 sammanhanget skall uppmirksammas att informationsskyligheten i e-handelslagen innebir
att det kommer att bli enklare att sli fast var aktorer som tillhandahiller ”informationssamhillets
jdnster” har sitt hemvist. Det torde dock inte vara langsoke att anta att "piraten” i exemplet ovan
valt att inte beakta 8 § i e-handelslagen (eller for den delen artikel 5 i e-handelsdirektivet) vid
utformningen av sin webbplats.

®'" Det skall i sammanhanget understrykas att Lindskoug behandlar situationen att faktisk
forsiljning genomforts. I dessa fall 4r det mjligt att anvinda kdpeavtalet som utgdngspunke for
faststillandet av domsritten. Det skall dessutom sigas att det timligen enkelt gar att spira en
betalningsmottagare och dirigenom underldttas, i dessa fall, bedémningen av var tillhanda-
héllaren av informationssamhillets gjdnster har sitt hemvist. I de fall jag behandlar finns dnnu inga
koptransaktioner som kan liggas till grund f6r bedémningen.

“ Jamfor exempelvis Dicey 2000 s. 110, ddr det konstateras att "No person can be without
domicile”. Detsamma torde gilla f6r féretag och andra juridiska personer.
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skall bli direke tillimpliga. For att 6ver huvudtaget fi mojlighet att prova en
tvist med anledning av den aktuella verksamheten forefaller det dirfor rimligt
att, 1 detta perspektiv, ge kriteriet huvudsaklig verksambet en for kiranden mer
generds tolkning. En sidan tolkning ir sirskilt pakallad nir det 4r uppenbart
att det ror sig om en aktor som medvetet soker forhindra mojligheten till
provning i domstol.

I sammanhanget skall Bryssel-/Luganoreglernas artikel 4 uppmirk-
sammas. Av denna bestimmelse framgar att domstolens behérighet, i de fall
svaranden inte har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland, skall bestimmas i
enlighet med lagen i det land dir domstolen ir beligen. Om det kan
konstateras att SofiSe// inte har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland, dr med
andra ord inte artikel 60 direke tillimplig. Oklarheten om hur svarandens
hemvist skall bestimmas blir emellertid inte mindre om Bryssel-/Lugano-
lindernas egna lagar, i hir aktuella fall svensk lag, skall tillimpas. Skillnaden
blir att uttrycket déir forvaltningen fores kan tas som utgdngspunke istillet.

8.3.7.3 Sirskilt om begreppet "dir férvaltningen fores”

Nir det giller bestimmelsen i 10 kap. 1 § 3 st. RB skall forst poidngteras att
regeln bara blir relevant i forhallande till linder dir Bryssel I-férordningen
inte tillimpas, dvs. Danmark och Luganolinderna. Vidare skall sigas att
kriteriet dér forvaltningen fres inte dr nigon fakultativ domsrittsgrund. Det 4r
endast 1 situationer nir det inte gir att faststilla det statutenhga sitet, till
Sverige eller annat land, som denna reservméjlighet ges.”” Det handlar saledes
om en krets av mojliga situationer som #r betydligt snivare 4n den som
diskuterats ovan avseende begreppet huvudsaklig verksambet. Inte desto
mindre kan, som visas ovan, situationer uppstd nir det inte pd ndgot tydligt
sitt framgdr var verksamheten statutenligt skall anses vara domicilierad, dven
om teknisk utrustning i och for sig kan finnas pa svenskt territorium. I sidana
situationer kan det vara aktuellt att undersdka méjligheten att lagsoka ett
foretag som #gnar sig 4t potentiellt intringsgérande verksamhet i Sverige,
ndgot som skulle vara mdjligt om forvaltningen kan anses foras hir i riket. Av
forarbetena framgar emellertid inte vad som mer konkret skall liggas i
begreppet.”” Dennemark gor heller inte nigon utforlig analys dirav. ”

Bristen pa utférliga kommentarer hindrar emellertid inte, som jag ser
det, att regeln kan anvindas. Inte minst torde den slutsatsen vara berittigad
nir det 4r uppenbart att svaranden medvetet soker undandra sig en riteslig
provning. En spontan reflexion ir att sddana extensiva tolkningar aldrig

“ Se vidare Palsson 1989 s. 57 fF.

% Se vidare NJA II 1943 s. 98. Hir konstateras endast att ”[o]m site for styrelsen ej dr bestimt
eller om styrelse ¢j finnes, bor talan kunna vickas vid ritten i den ort, dir forvaltningen fores.”
Vad som nirmare menas dirmed forklaras inte.

“ Se vidare Dennemark s. 89.
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kommer att behovas. I de fall det kan tinkas att en kirande skulle vara
intresserad av att stimma en anonym svarande i Sverige mdste rimligen andra
anknytningsfaktorer foreligga, exempelvis att den anonyma personens
beteende ger upphov till skada hir i landet med fol)d att det skulle bli méjlige
att tillimpa bestimmelsen i 10 kap. 8 § RB analogt.” Det ir emellertid inte
klarlagt att de alternativa domsrittsgrunder som ges av 10 kap. RB ticker in
alla tinkbara situationer som kan uppstd. Det ir i dessa fall jag menar att en
domstol eventuellt kan anvinda en extensiv tolkning av begreppet dir
[forvaltningen fores, for att pd sd sitt komma runt problemet och skapa
forutsiteningar f6r domsritt i fall nir det 4r uppenbart motiverat.

8.3.8 Avslutande reflexioner

I detta avsnitt skall inte goras nigon samlad bedémning av Bryssel-
/Luganoreglernas tillimpningsomrdde. Redan nu kan dock konstateras att det
finns fordelar med att anvinda sig av svarandens hemvistforum. Det ir en
allmint accepterad huvudregel som har ett brett tillimpningsomride. En hel
del av de fakultativa domsrittsgrunder som behandlas i det f6ljande dr mer
begrinsade till sin natur. Att kiranden kan ha ett intresse av att kunna vilja
svarandens hemvist som domstolsort torde dirmed vara klarlagt. Det ir
dessutom uppenbart att svaranden, om denne maste stillas till svars, rimligen
inte kan ha nigot principiellt emot att den aktuella prévningen sker vid
dennes hemvistforum.

Problem kan emellertid uppstd nir det inte sjilvklart framgir var
svaranden har sitt hemvist. Enligt min mening kan det i dessa situationer
framstd som orimligt att en domstol skall "bakbindas” av det faktum att
svaranden undandrar sig en rittslig provning genom att medvetet halla sig
anonym. Om situationen ir sddan att svaranden inte gir att lokalisera, samt
att det 4r uppenbart att svarandens skadegorande handlingar, exempelvis
marknadsforing av pirattillverkade produkter, ar riktade mot det i Sverige
skyddade varumirket bor domstolen kunna ta upp saken till provning.
Problemet kan tyckas teoretiskt eftersom det, i dessa fall, i praktiken kommer
att finnas andra domsrittsgrunder dn svarandens hemvist som kan ge en
domstol i Sverige behorighet. Som nimns ovan, krivs emellertid att hemv1st
bestims, for att Bryssel-/Luganoreglerna skall bli direke tillimpliga.”” Jag
konstaterar dirfér ovan att det i vissa fall kan finnas anledning att tolka
Bryssel I-forordningens artikel 60 pa ett for kiranden generost sitt.

% Se mer om tillimpningen av 10 kap. 8 § RB i avsnitt 9.6 nedan.

Det skall i sammanhanget sdgas att det dr mOJhgt att tillimpa bestimmelserna i RB analogt i
de fall det visar sig att Bryssel-/Luganoreglerna inte kan tillimpas direkt. Som exempel kan
nimnas att 10 kap. 8 § RB ger behérighet att prova utomobligatoriska skadestdndstvister. Mer
tveksamt 4r om nimnda bestimmelse ocksd omfattar mojligheten att ta upp en férbudstalan till
provning (se vidare avsnitt 9.6.3 ovan). Nir det giller forbudstalan skulle med andra ord en
mdjlighet att dberopa Bryssel-/Luganoreglerna direkt vara att foredra.
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Att en Internetaktor riktar sig mot ett Bryssel-/Luganoland skulle, som
ett exempel péd en sidan generds tolkning, kunna liknas vid att verksamheten
huvudsakligen bedrivs i det landet till vilka verksamheten riktas. Motivet till
stod for en sddan tolkning skulle vara att all synlig verksamhet 4r riktad mot
marknader 1 Bryssel-/Luganolinder, samt att inget annat tyder péd att
svaranden skall anses ha hemvist ngon annanstans.

Genom att tillimpa ett sddant synsitt ges forutsittningar f6r domstolen
att komma forbi frigan om svarandens hemvist, badde i de fall svarandens
hemvist dberopas som domsrittsgrund och i de fall Bryssel I-forordningen i
ovrigt skall tllimpas direkt. De forumregler som behandlar frigan om
hemvist 4r dessutom avfattade pd sddant sitt ate det inte skall finnas nigra
situationer nir kint hemvist saknas. Om svaranden ger sig till kinna, vilket
givetvis 4r en mojlighet, kan annan information komma i dagen som visar att
frigan om hemvist skall losas pd annat sitt. Det forefaller dock rimligt att i
detta avseende ldta det vara upp till svaranden att forebringa bevis for att
hemvist skall faststillas pd annat sitt 4n vad domstolen med hinsyn till
existerande synliga faktorer kan gora.

I ett kirandeperspektiv idr detta till synes pragmatiska synsitt ett site att
komma vidare utifrin en situation som annars skulle kunna bakbinda
domstolen och i virsta fall leda till att kiranden stills utan mojlighet ate f3 sin
ritt provad.

I ett svarandeperspektiv kan en sidan tolkning av hemvistreglerna tyckas
dramatisk. Det dr dock rimligt att anta att parterna skall kunna f3 sin talan
provad och dirmed maste domstolen kunna komma forbi frigan om hemvist.
Att det dr rimligt, ocksd 1 ett svarandeperspektiv, understryks dock av det
faktum att svaranden, nir helst denne onskar, kan foreligga bevis for att
hemvist skall faststillas enligt andra kriterier in dem som domstolen utgdtt
frin enligt ovan.

Avslutningsvis  skall poingteras att eventuella problem med att
svarandens hemvist inte gir att faststilla sannolikt inte kommer att uppsta i
nigot storre antal fall. Inte minst torde kraven i e-handelsdirektivet pa
uppgiftslimnande f6r tjinsteleverantorer innebira att det i det stora flertalet
fall timligen enkelt kommer att vara méjligt att lokalisera svaranden.” Det ir
emellertid inte den stora majoriteten laglydiga tjdnsteleverantérer som star i
fokus hir. Problemet kan istillet hirledas till den grupp av aktérer som av det
ena eller andra skilet viljer att utforma sin affirsverksamhet pa ett sidant sitt
att det blir svart att faststilla verksamhetens hemvist. Trots att det rér sig om
en visentligt mindre grupp fororsakar den problem och nir dessa aktualiseras
handlar det om problem som sannolikt kan visa sig svarlosta.

I detta sammanhang 4r det nddvindigt att ocksi ta upp frigan om
erkinnande och verkstillighet. Det ter sig timligen utsikeslost att konstruera

' Se8§ e-handelslagen.
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en domsrittsgrund 1 situationer nir en dom, lit siga pd skadestind, inte
kommer att kunna erkinnas eller verkstillas i ett land dir svaranden finns och
sannolikt har sina tvivelaktigt ihopsamlade tillgingar. Detta dr ett tungt
vigande skil for att inte ta upp saken till prévning. Jag menar emellertid att
det kan finnas situationer dir kiranden kan ha nytta av ett avgérande, dven
om det inte omedelbart kan verkstillas. En anledning till detta 4r att en
avkunnad dom har ett virde som méjlig framtida exekutionstitel. Aven om
svaranden inte just vid tidpunkten for avgorandet har nigra tillgdngar som
kan ldggas till grund for en verkstillighetsdtgird, 4r det mojligt ate sd kan bli
fallet. Det dr dessutom mojligt att svaranden har tillgdngar i domstolslandet,
lat siga en server, som det kan vara av intresse for kiranden att komma ét,
alldeles oavsett var svaranden har sitt hemvist.

Allt sammantaget blir mitt sammanfattande intryck att svarandens
hemvist, som domsrittsgrund betraktat, miste anses vara ett for kiranden
timligen sikert val. Slutsatsen giller dven om det, som visas ovan, kan
forekomma tveksamheter nir det giller faststillandet av svarandens hemvist i
Internetrelaterade sammanhang och trots att det i vissa fall finns andra forum
som exklusivt har behorighet att prova vissa tvister, sd ror det sig om
undantagsfall. En helt annan sak 4r att kiranden medvetet kan vilja att vicka
talan pd annan ort in den dir svaranden har sitt hemvist. Som nimns ovan,
erbjuder Bryssel-/Luganoreglerna sidana valmajligheter.

8.4 Forum delicti — artikel 5(3)

8.4.1 Inledande anmirkningar

Flera av de for detta arbete relevanta fakultativa domsrittsgrunderna finns i
artikel 5, under rubriken sirskilda behorighetsregler. Den forsta av dess regler
som kommer att behandlas dr regeln i artikel 5(3) som giller domsritt i
samband med talan om utomobligatoriska ansprik.

Artikel 5(3) (i utdrag)

“Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat [konventionsstat] kan vickas i en annan

medlemsstat [konventionsstat] ... om talan avser skadestind utanfor avtalsforhillanden, vid

. .. . .. . . )’429
domstolen i den ort dir skadan intriffade eller kan intriffa. ..

Regeln innehéller, trots att den nog kan framstd som enkelt avfattad, en rad
begrepp som behéver klargoras. Till att borja med maiste regelns sakliga
tillimpningsomrade slds fast. Vad skall annorlunda uttrycke liggas i begreppet

? Den kursiverade texten anger det tilligg som finns i Bryssel I-férordningen. I 6vrigt ir texten i

konventionerna och forordningen likalydande, bortsett frin att ordet konventionsstat ersatts med
medlemsstat.
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skadestind utanfor avtalsforbillanden? Dirutover krivs klargéranden om vad
som nirmare menas med begreppet den ort dir skadan intriffade. Slutligen 4r
det av stort intresse att nirmare granska det tilligg som har gjorts i Bryssel I-
forordningen dvs. den avslutande sentensen eller kan intriffa.

8.4.2 Skadestind utanfor avtalsforhillanden

Tolkningen av begreppet skadestind utanfor kontrakisforhillanden har
varit foremal for provning av GD, som fastslagit att uttrycket skall tolkas
autonomt.”™ GD har dirutéver uttalat att grinsen for tillimpningen av artikel
5(3) utgdrs av artikel 5(1) som reglera inomobligatoriska forhéllanden. I
Kalfelis-fallet framgdr att skadestdndsskyldighet som inte dr att hinfora till
artikel 5(1) skall behandlas enligt artikel 5(3). Tanken ir att varken luckor
eller overlappmngar skall uppkomma vid tillimpningen av de bida
artiklarna.” Synsittet som GD ger uttryck for i Kalfelis-fallet bekriftas av
senare avgoranden, exempelvis i Henkel-fallet.™ 1 detta fall slir GD dterigen
fast att uttrycket skadestdnd utanfor avtalstorhillanden omfattar varje talan
som syftar till att gentemot svaranden gora gillande ett ansvar som inte 4r att
hinfora till ett avtal i den mening som avses i artikel 5.1.”” Vidare uttalar GD
att begreppet skada ir vittomfartande.” Det torde dirmed std klart atr ett
Varumarkesmtranjg omfattas av artikel 5(3), nigot som ocksd bekriftas i
nationell praxis.

Nir det giller tillimpningen av artikel 5(3) pa Varuméirkesintriing kan
det dirmed spontant uppfattas som om det inte foreligger ndgra storre grins-
dragningsproblem.” I hiindelse av prévning maste under alla omstindligheter

P Se exempelvis mal 189/87, Kalfelis mot Schrider, (cit. Kalfelis) p. 15 och 16. Se ocksd Palsson

2002s. 111 ff.

®' 1 Kalfelis-fallet, punkt 17, beskriver GD forhallandet melan artikel 5(3) och 5(1) pa foljande

sitt: "In order to ensure uniformity in all the Member States, it must be recognized that the

concept of 'matters relating to tort, delict and quasi-delict’ covers all actions which seek to

establish the liability of a defendant and which are not related to a 'contract’ within the meaning

of Article 5 (1)”. Se vidare Hertz s. 75 tt; Lindskoug 2004 s. 81 ff.; Newton s. 49 ft.; Pilsson 2002
s. 95 ff. och Dstergaard s. 131 ft.

& Se mél C-167/00, Verein fiir Konsumenteninformation mot Karl Heinz Henkel (cit. Henkel).

Fallet kommenteras av Bogdan i JT 2002-03 s. 410.

" Henkel-fallet p- 36.

' Henkel-fallet p. 42 med vidare hinvisning till mal 21/76, Bier mot Mines de Potasse d’Alsace

(c1t Bier). Se vidare betriffande detta avgorande avsnitt 8.4.4.1 nedan.

P At varumirkesintring omfattas av artikel 5(3) bekriftas exempelvis i det engelska fallet

Mealnlycke AB mot Proctor & Gamble Ldt, [1992] RPC 21. Se for vidare hinvisningar Fawcett-

/Torremans s. 150.

© T detta arbete bortses frin fall som giller tvister i anledning av licensavtal och andra

nyttjanderittsavtal om varumirken. I sidana fall handlar det, i hindelse av tvister, om frigor som

nirmast sorterar under artikel 5(1), men det ir mgjligt att sddana tvister kan omfatta ocksd

ansprdk som gir utanfér det omtvistade avtalet. Som nimns inledningsvis behandlas

problematiken kring tillimpningen av artikel 5(1) inte i foreliggande arbete. For en utforlig

presentation av artikel 5(1) se Hertz s. 85 ff.; Kropholler s. 124 ft.; Newton, s 43 ff. samt Pdilsson

2002 s. 95 ff. For specifika Internetrelaterade aspekter se Lindskoug 2004 s. 81 ff. och Ustergaard
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domstolen ta stillning till om tvisten handlar om ett sddant utomobligatoriskt
forhallande som gor ate artikel 5(3) 4r tillimplig. I linje med vad som anférs
ovan, avsnitt 6.2.2, kan man i dessa sammanhang tala om att saken,
intringsmalet, méste kvalificeras.

8.4.3 Kvalifikation av intringsmal

Bedémningen av ett varumirkesintring tar sin utgdngspunke i frigan om den
pastatt skadegbrande handlingen har mneburlt anvandmng av ett, med
kirandens, forvixlingsbart kinnetecken.”” Det kan i dessa sammanhang
argumenteras for att ett uttalande om en handlings forvixlingsbarhet
samtidigt dr ett uttalande som siger nigot om ett varumirkes skyddsomfing.
Det kan nimligen sigas att skyddsomfinget for ett varumirke definieras
utifrin vilken anvindning (av forvixlingsbara kinnetecken) som det kan
hindra (eller ger skydd mot). Det gir siledes att finna argument for att det,
som vid forsta paseendet framstdr som en ren skadestdndstalan, i sjilva verket
dr ett ansprdk som ir nira knutet till frigor om rittighetens skyddsomfing,
och dirmed dess giltighet. Som uppmirksammas ovan, skall mél som rér en
registrerad rittighet som huvudregel exkluswt provas av domstol inom den ort
dar rittigheten i friga 4r registrerad.” Det skall i ssmmanhanget understrykas
att exklusiviteten i forsta hand giller i de fall fragan om giltighet uppkommer
som ett sjilvstindigt yrkande. En domstol har i andra fall, som absolut huvud—
regel, méjlighet att prova frigan om rittighetens giltighet prejudiciellt.”

Talans karaktir fir under alla omstindigheter avgorande betydelse for
domsritten, inte minst pd grund av existensen av en exklusiv bestimmelse.
Det ir dirfor av central betydelse att sld fast om ett intringsmal skall anses
vara en ren skadestdndstalan eller en talan som ror en immaterialrites giltighet
eller bestdind. Uppgiften att kvalificera tvisten blir med andra ord
betydelsefull.

Nir det giller problemens behandling i detta avsnitt kommer dock
tvisterna att betraktas som firdigkvalificerade. I det f6ljande analyseras siledes
rena skadestindsmadl, eller snarare tvister som inte rér den registrerade

s. 131ff. For specifika aspekter om immaterialritt se Fawcett/Torremans s. 77 ff. och Strombolm s.

116 ff.

“7 Se vidare avsnitt 3.4 ovan.
Se vidare avsnitt 8.8 nedan.

Redan hir bér nimnas generaladvokatens forslag till dom i malet C-4/03, Gesellschaft fiir
Antiriebstechnik (GAT) mot Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs (cit. GAT). General-
advokaten foreslar att tillimpningsomridet for den exklusiva Bryssel-/Luganoregeln om
registrerade immaterialritter skall utvidgas pa ett sddant sitt att det kan forstds som om han
menar att ocksd en invindning om en rittighets giltighet skulle omfattas av reglerna. Det skulle i
sd fall kunna innebira komplikationer for mojligheterna att prejudiciellt ta stillning till sidana
invindningar. Forslaget kommer att kommenteras fortlopande, sirskilt i avsnitt 8.8.3.3 nedan.
Maojligheten att prejudiciellt ta stillning till en giltighetsinvindning kommenteras i avsnitt 8.8.3.6
nedan.
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rittighetens giltighet eller bestind annat 4n prejudiciellt. Behandlingen av maél
som ror registrerade immaterialrittes giltighet eller bestind aterkommer i
samband med analysen av de exklusiva reglerna i avsnitt 8.8 nedan.

8.4.4 Den ort dir skadan intriffade — handling eller effekt

8.4.4.1 Inledande anmirkningar

Avgorande for tillimpningen av artikel 5(3) i samband med en
skadestindstalan ir vidare hur begreppet den ort dir skadan intriffade skall
tolkas. Om bade den skadegérande handlingen foretagits och skadan
uppkommit pd samma ort uppstir inga problem. Det giller inte minst i
samband med immaterialrittsintring, eftersom det i dessa fall kan konstateras
att skada med nédvindighet intriffar dir rittigheten 4r skyddad. " Skadan
kan med andra ord vanligen lokaliseras till skyddslandet, som i sin tur ir,
dtminstone nir det giller registrerade immaterialritter, timligen enkelt att
faststilla. Virre dr det emellertid vid dlstansskador nir handlingen foretagits
pa en ort och skadan intriffat pa en annan.”

GD har vid ett flertal tllfillen tolkat begreppet den ort diir skadan
intriffade for att vicka klarhet i frigan om det ir handlmgsorten eller
effektorten som avses. Ett grundliggande avgorande ir Bier-fallet,” vilket
handlade om ett franskt gruvbolag (Potasse) som hade férorenat floden Rhen.
Fororeningen ledde till att en nederlindsk foretagare, Bier, som anvint vatten
frin floden Rhen som bevattning 1 sin handelstridgird ansig sig
skadedrabbad. Bier vickte talan om ersittning vid en domstol i Neder-
linderna och dirmed uppkom frigan om ocksi skadeorten kunde anses
omfattas av ordalydelsen i artikel 5(3). Frigan forelades GD som slog fast att
undantagsbestimmelserna i Bryssel /Luganoreglernas artlkel 5 motiveras av ett
sirskilt nira samband mellan tvisten och domstolsorten.”” Bide handlingen
och skadan kan enligt GD ha ett sidant samband med domstolsorten att
undantag frin huvudregeln i artikel 2 kan vara motiverat. Nir det giller
distansskador skall kiranden med andra ord kunna vilja om talan skall vickas
pa handlingsorten eller skadeorten.”

I senare praxis har tolkningen av begreppet preciserats ytterligare. Nir
skadeorten skall faststillas tas exempelvis hinsyn endast till dlrekta och
omedelbara skador, dvs. inte foljdskador och indirekta skador.”” Ertt annat
problem som GD har tagit stillning till 4r hur regeln skall tillimpas nir

“0" Se vidare Fawcett/ Torremans s. 152 ff.; Palsson NIR 2001 s. 129, 135 ff. och Wadlow s. 98 ff.
“'Se vidare Palsson NIR 2001 s. 129, 136 och Strombolm s. 71, 122 f.

“? Se mal 21/76, Bier mot Mines de Potasse d’Alsace (cit. Bier).

“0 Se Bier-fallet p. 11.

“ Se Bier-fallet p. 17-22.

“ Se mal C-220/88, Dumez France mot Hessische Landesbank och mal C-364/93, Marinari mot
Lloyd’s Bank.
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skadan har uppkommit pi flera orter. Frigan aktualiseras exempelvis vid
utgivning av en tidning med forolimpande artiklar. Handlingsorten
sammanfaller i normala fall med utgivningsorten medan skadeorten i princip
utgdrs av varje ort dir tidningen finns tillginglig. Att handlingsorten
respektive svarandens hemvistort dr limpliga fora for att behandla hela
skadestﬁndsfrﬁgan dr inte omdiskuterat men betriffande frigan om kiranden
pa varje enskild skadeort skall fi vicka talan som ror hela skadan fanns det
behov av klargsranden. GD har i Shevill-fallet prévar fragan.” Fallet
handlade om en person (Shevill) som blivit utsatt for drekrinkning i en
tidning med spridning i flera av EG:s medlemslinder. GD kom fram till att
kiranden fortfarande méste kunna vilja att vicka talan pd effektorten.
Domstol i denna ort dr bist limpad att bedoma de skador som uppkommit
dir.”” Av domen framkommer emellertid ocks4 att det vid respektive skadeort
endast dr mojlige att prova frigan om skadestind f6r den i domstolslandet
uppkomna skadan.” Endast svarandens hemv1stort samt handlingsorten ir
limpliga forum for att préva hela skadestindsfrigan.”

8.4.4.2 Sirskilt om varumirkesintring

P4 tal om immaterialrittsintring har argumentet framforts att det skulle vara
omdijligt att foreta en skadegorande handhng pa annan ort dn den dir den
ifrigavarande immaterialritten ir sky ddad Argumentet kan hirledas ur den
tidigare nimnda skyddslandspr1nc1pen Det m3 vara méijligt att ett sidant
kategoriskt uttalande har haft fog for sig, men det kan definitivt avskrivas som
ogrundat idag, nir Internetrelaterade intring ir dokumenterade faktum. Aven
om det bortses frin Internetrelaterade aspekter framstar uppfattmngen om
territorialitetsgrundsatsens inverkan pd hir aktuella frigor som omotlverat
lingtgdende, en slutsats som for 6vrige finner stdd hos Palsson.”™ Det kan
dock konstateras att handlingsortens forum har begrinsad sjilvstindig
betydelse for det stora flertalet intringsmal. Inte minst giller detta eftersom
handlingsortens forum vanligen sammanfaller med svarandens hemvistforum.
Att sd inte alleid ar fallet betriffande Internetrelaterade intring 4r nigot som
behandlas i avsnitt 8.4.7 nedan.

“S Se mal C-68/93, Shevill mot Presse Alliance SA (cit. Shevill).
“7 Se Shevill-fallet p. 30 och 31.
“ Se Shevill-fallet p. 33.
' Se Shevill-fallet p. 24 och 25. Se for vidare kommentarer Herzz s. 237 ff. och Palsson 2002 s.
114 ff.
“% Palsson redogor for denna uppfattnmg, utan att sjilv ansluta sig till den i NIR 2001 s. 129. Se
s. 136 med vidare hinvisningar 1 not 25.
Se vidare betriffande skyddslandsprincipen avsnitt 2.4.4.2.2. ovan.
“* Se vidare Palsson, NIR 2001 s. 129, 136.
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8.4.5 Sirskilt om uttrycket "eller kan intriffa”

8.4.5.1 Inledande anmirkningar

Det senare ledet i artikel 5(3), ...eller kan intriffa, utgor en dndring gentemot
konventionernas tidigare lydelse. Nyheten innebir att det tydliggors ate det idr
mojligt att anvinda artikel 5(3) for att vicka talan dven i fall nir konkret
skada inte uppkommit. Annorlunda uttrycke innebir det att talan i
forebyggande syfte, exempelvis en férbudstalan, numera uttryckligen omfattas
av artikel 5(3).”” Det kvarstir emellertid en del frigor att besvara betriffande
forordningens nya lydelse. Ett exempel pa friga dir ritesliget kan uppfattas
som oklart ir om en faststillelsetalan ocksd skall anses omfattas av den nya
lydelsen samt om det i s3 fall skall gilla bide negativ och positiv faststillelse-
talan. Nir det giller tvister inom varumirkesrittens omrade 4r det av intresse
att narmare analysera hur artikel 5(3) skall tillimpas pa forbudstalan savil som
faststillelsetalan.

8.4.5.2 Forbud

Frigan om en forbudstalan skall omfattas av artikel 5(3) var foéremal for
diskussion redan innan tlligget eller kan intriffa infordes genom
forordningen. Den tidigare tveksamheten rorde i forsta hand det faktum ate
det i samband med en forbudstalan kan vara si att en faktisk skada inte
uppkommit.454 En forbudstalan kan syfta till att férhindra att en pigdende
skadegérande handling skall fortsitta, men den kan ocksd syfta dill atc
forbjuda ett agerande som misstinks kunna leda till skada. Inte minst i det
senare fallet 4r det oklart om det gér att tala om att en skadegsrande handling
verkligen foretagits. Dessutom ir det tveklost sd att skador som dnnu inte
intriffat torde vara svarare att lokalisera till en bestimd plats dn skador som
kommit till konkret uttryck. Nir det giller ansprik i anledning av registrerade
immaterialritter bor emellertid skada savdl som risk for skada kunna
lokaliseras till den aktuella immaterialrittens skyddsland.”

Frigan om moijligheten att anvinda artikel 5(3) i forebyggande syfte har i
Flootek-fallet kommenterats av HD."” Tvisten gillde i och for sig mojligheten
att anvinda Luganokonventionen (som var tillimplig i det aktuella fallet) till
stod for en negativ faststillelsetalan men frigan om forbud kom att indireke
behandlas. Enligt HD var tolkningen att betrakta som 6ppen sivitt avser
mdjligheterna att anvinda artikel 5(3) som grund for en forbudstalan. Frigan
har dven diskuterats av GD, bland annat i det tidigare nimnda Henkel-fallet.

7 Se Kropholler s. 153; Palsson 2002 s. 116 £. och Palsson, NIR 2001 s. 129, 137 £.
4 Se exempelvis Hertz s. 276 ff. och Schlossers. 111.

» Se exempelvis Palsson, NIR 2001 s. 129, 137.

#% Se vidare NJA 2000 s. 273 (cit. Flootek).
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GD konstaterade i detta fall att regeln i Brysselkonventionens artikel 5(3)
(som var tillimplig i det aktuella fallet) bygger pd tanken att det finns ett
sirskilt nira samband mellan tvisten och domstol i den ort dir skada har
intriffat. Samma nirhet foreligger emellertid enligt GD 1 de fall talan syftar
till att forhindra ate skada skall uppkomma.”” Brysselkonventionens artikel
5(3) skall siledes tolkas s3 att dess tillimpning inte forutsitter att nigon skada
faktiskt har uppkommit.” Redan innan tilligget eller kan intriffa infordes
skulle siledes en forbudstalan i férebyggande syfte omfattas av artikel 5(3).
Med forordningen tydliggors detta forhéllande. Vad betriffar GD:s uttalande
i Henkel-fallet s& var forordningen, som framgir ovan, inte tillimplig.
Forordningstexten fanns emellertid tillginglig, s3 GD fick en méjlighet att
jimfora de skilda uttryck som artikel 5(3) givits. Med beaktande av detta
uttalar GD i Henkel-fallet att det inte fanns skil att tolka de tvd
bestimmelserna pa olika sitt och att kravet pd enhetlighet innebir att artikel
5(3) 1 Brysselkonventionen skall ges samma rickvidd som motsvarande
bestimmelse i (den vid tillfillet innu inte ikrafttridda) ft')rordningen.m

Med beaktande av att det numera ir klarlagt ate artikel 5(3) kan
anvindas i forebyggande syfte pd sitt som liknar regelns anvindning i
samband med en talan om skadestind kan det vara av intresse att analysera
om de forbehill som giller betriffande artikel 5(3) ocksd skall tillimpas nir
regeln anvinds for att motivera domstolens behérighet att ta upp en
forbudstalan tll provning. Som framkommer ovan innehéller artikel 5(3) tvé
domsrittsprinciper med olika rickvidd, effektortens samt  handlingsortens
behorighet. En skadestdndstalan som vicks vid handlingsortens forum kan
gilla dven skada som uppkommit i andra Bryssel-/Luganolidnder. Frigan blir
dirmed om en forbudstalan som vicks vid handlingsortens forum kan fi
samma extraterritoriella rickvidd och dirmed gilla f6rbud som riktar sig mot
aktiviteter som utfors i andra Bryssel-/Luganolinder 4n domstolslandet. Min
bedomning 4r att det rimligen maste vara sd. Det frimsta skilet hirfor dr, som
jag ser det, att det inte finns ndgon anledning att laborera med en sirskild
begrinsningsregel som endast giller forbudstalan, nir en sidan begrinsning
inte giller for 6vriga fall nir artikel 5(3) tillimpas till stod for domsrite pé
handlingsorten. Under alla omstindigheter torde det vara mdjligt att vicka en
forbudstalan som avser handlingar i flera Bryssel-/Luganolinder vid
svarandens hemvistforum, s& ett eventuellt argument som tar sin
utgdngspunkt i att extraterritoriella forbud overhuvudtaget inte borde
accepteras faller pd denna punkt oavsett hur artikel 5(3) tolkas.

“7 Se Henkel-fallet p. 46.
% Se Henkel-fallet p. 48.
% Se Henkel-fallet p- 49.
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8.4.5.3 Sirskilt om vitesforbud

[ samband med ett yrkande om férbud uppmanas domstolen ofta att férena
forbudet med ett vite. Som nimns ovan, finns i Bryssel-/Luganoreglerna ocksa
bestimmelser som giller erkinnande och verkstillighet av domar. Avsikten ir
inte att nirmare behandla dessa regler i detta arbete men det tdl 4ndd atc
uppmirksamma en regel av sirskilt intresse f6r immaterialritten. Det ror sig
om bestimmelsen i forordningens artikel 49 (artikel 43 i konventionerna)
som sirskilt reglerar under vilka forutsittningar en dom pd vite kan
verkstillas. Av bestimmelsen kan utldsas att en dom om vite som avkunnats i
ett Bryssel-/Luganoland bara ir verkstillbar i ett annat Bryssel-/Luganoland
om vitets belopp slutligt har faststillts i ursprungsstaten. Hir kan problem
uppkomma nir det giller vitesforbud inom immaterialritten, sdvil som pa
andra omrdden dir vitesférbud forekommer. I de fall vitet bestims lopande
torde det exempelvis vara svirt att fa ett sidant beslut verkstillt i annat land
in det land dir beslutet ir fattat.”” Ett annat problem, som uppmirksammas
av Schlosser, men som dessvirre inte analyseras vidare, ir frigan om vad som

giller betraffande viten som skall démas ut tll staten och inte tll den
skadehdande " Det kan nimligen ifrigasittas om ett sidant vite omfattas av
Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillimpningsomride, dvs. valda delar av
privatritten. Dessa frigor utreds inte vidare i detta arbete bortsett frin
konstaterandet att det idr viktigt att vitesbeloppet preciseras, om det over-
huvudtaget skall kunna verkstillas i annat land 4n ursprungslandet. Det skall
for ovrigt sigas att dven ett lpande vite fixeras nir kiranden, i samband med
en overtridelse av ett forbud, viljer att begira att en domstol skall ta stillning
till frigan om utdémande av vitet. En sddan begiran som avser en 6vertridelse
av ett forbud i Sverige torde i praktiken inte anhingiggoras vid domstol i
annat land 4n Sverige. Foljaktligen lir problemen med att l6pande viten inte
kan verkstillas i andra linder 4n de ursprungliga vara sma i praktiken.

Nagra verkstillighetsproblem av motsvarande slag finns inte nir det
giller domar om férbud och det kan avslutningsvis sigas att det numera inte
torde rida ndgot tvivel om att en talan om forbud kan foras med artikel 5(3)
som grund. Det faktum att en forbudstalan omfattas av artikel 5(3) innebir
emellertid inte nédvindigtvis att en faststillelsetalan ocksé skall gora det.

8.4.5.4 Faststillelsetalan

8.4.5.4.1 Inledande anmirkningar

Det kan inledningsvis konstateras att en forbudstalan pd flera punkeer ir
besliktad med en faststillelsetalan. S& har exempelvis GD i Tary-fallet

“ Se vidare exempelvis Palsson 2002 s. 263 f.
" Se vidare Schlossers. 132 p. 213(bb).
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konstaterat att en talan om faststillelse att en handling inte 4r skadegdrande
och en talan om skadestind pé grund av samma skadegérande handlande ir
att betrakta som samma sak i samband med att litispendensbestimmelserna i
Bryssel-/Luganoreglerna tillimpas.” Innan frigan om faststillelsetalan ocksa
skall anses omfattas av den nya lydelsen i artikel 5(3) besvaras, skall det
emellertid ocksa sdgas att en forbudstalan pd manga punketer skiljer sig frin en
faststillelsetalan, i synnerhet en negativ sidan. En forbudstalan initieras som
regel av rittighetsinnehavaren som vill forbjuda en péstitt intringsgorande,
eller misstinkt intringsgérande, handling. En forbudstalan syftar till atc
forpliktiga svaranden att agera, eller att avstd frin att agera, och kan, som
nimns ovan, utgora grund for en verkstillighetsdtgird. En faststillelsetalan
har en annan karakeir. Till att bérja med handlar det inte lingre om ett
avgorande som kan liggas till grund for en verkstillighetsatgird. Dessutom
har faststillelsetalan i flera fall en annan partsstillning. I synnerhet kan det
sigas betriffande en negativ faststillelsetalan, som vanligen initieras av den
formodade intringsgoraren, som i dessa fall fir iklida sig rollen som kidrande
istillet for svarande. Som exempel kan tas det ovan nimnda Floorek-fallet. 1
detta fall var det inte rittighetsinnehavaren som initierade processen. Det var
istillet den svenska aktéren som ville forsikra sig om att ett forfarande som
pagick i Sverige inte utgjorde intring i ett patent som var skyddat hir i landet.
Hir framtrider en avgérande skillnad mellan forbudstalan och negativ
faststillelsetalan. Nir det giller den positiva faststillelsen 4r den skillnaden
inte lika tydlig. I dessa fall dr det snarast rittighetsinnehavaren som initierar
processen och betriffande dessa mil 4r likheterna med en forbudstalan storre.

8.4.5.4.2 Negativ faststillelsetalan

Flootek-fallet gillde, som framgir ovan, en talan om negativ faststillelse.
Kiranden i mélet var intresserad av att svensk domstol skulle faststilla att en
viss teknik som kiranden utbjod till forsiljning i Sverige inte utgjorde intring
i en norsk innehavares svenska patent. Kirandens argumentation i Flootek-
fallet tog sin utgingspunke i det faktum att en talan som galler giltighet och
tillimpning av immaterialritter skall provas av domstol i skyddslandet.
Eftersom talan rér en teknik som skall prévas mot ett svenskt patent miste
siledes svensk domstol vara behorig att ta upp madlet till provning.
Domstolarna var emellertid av en annan uppfattning. I kirandens
argumentation ligger underforstitt ett antagande om att de frigor som ir
aktuella i malet skall prévas exklusivt av domstol i skyddslandet. Tingsritten
tar upp detta argument och konstaterar att det finns en exklusiv behérighet i
vissa fall, grundad pa artikel 16(4) i Luganokonventionen, men att exklusiv-
iteten endast omfattar frigor om giltighet. Nir det giller faststillelsemal finns

" Se mal C-406/92, Tatry mot Maciej Rataj (cit. Tatry), p. 42—44.
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inte ndgon uttrycklig behorighetsregel och konsekvensen blir, enligt
domstolen, att det inte rider ndgon exklusivitet avseende dessa mal.
Tingsrittens argumentation kring tillimpningen av artikel 16(4) diskuteras
inte i verinstanserna.”” Den friga som fortsittningsvis kom att behandlas var
istillet om artikel 5(3) kunde ge st6d for domsritt avseende den negativa
faststillelsetalan som mailet gillde.

HD konstaterar sdvitt avser denna frga att artikel 5(3), s som varande
ett undantag frin huvudregeln i artikel 2, skall tolkas restriktivt. Aven behovet
av en enhetlig rittstillimpning talar f6r att bestimmelsen skall tolkas i nira
anslutning till bestimmelsens ordalydelse. I konventionstexten talas om
domsritt inom orten dir skadan intriffade och en bokstavstrogen tolkning
leder dirmed ofrdnkomligen till slutsatsen att en talan i preventivt syfte inte
kan omfattas av bestimmelsens ordalydelse. Som nimns ovan menar HD att
det m3 vara en Oppen friga om forbudstalan omfattas men betriffande en
faststillelsetalan blev slutsatsen en annan. Den faststillelsetalan som milet
gillde ir, for att anvinda HD:s egna ord, ”...inte en talan som avser
skadestind och som vickts i den konventionsstat dir en skada intriffat.” HD
kom sdledes fram till att det inte var mojligt att tolka artikel 5(3) pa sddant
sitt att en negativ faststillelsetalan skulle omfattas.”” Det kan dirmed
konstateras att mycket talar for att faststillelsetalan, negativ och positiv, faller
utanfor artikel 5(3), i den lydelse stadgandet har i konventionerna.”

Frigan blir dirmed om samma synsitt kan appliceras pd den nya lydelsen
av bestimmelsen, s& som den kommer till uttryck i férordningen. Eftersom
konventionerna, som framgir av GD:s ovan refererade uttalande i Henkel-
fallet, skall tolkas i ljuset av forordningens lydelse blir dessutom det som sigs
betriffande denna ocksé relevant f6r den fortsatta tillimpningen av konven-
tionerna.

Som redan nimnts har GD slagit fast att syftet med artikel 5(3) ir att
skapa domsritt i situationer nir saken har sirskilt stark anknytning till
domstolsorten.” Med den nya lydelsen fir det dirutéver anses fastslaget att
det inte lingre forutsitts ndgon intriffad skada samt att artikel 5(3) ddrmed
kan anvindas i preventivt syfte.m Nigra sirskilda taleformer utesluts inte, det
viktiga dr att talan giller ett potentiellt skadevéllande a§erande samt att det
inte ror sig om en tvist som ir hinforlig till artikel 5(1)."" Utifran detta ir det
inte orimligt att argumentera for att alla taleformer som riktas mot ett
potentiellt skadevéllande agerande och som syftar till att pd ett eller annat site

o Tillimpningen av artikel 16(4) (férordningen artikel 22(4)) analyseras vidare i avsnitt 8.8

nedan.
““" Fallet kommenteras utforligt av Lundsteds, 11C 2001 s. 124. Se ocksd Pilsson, NIR 2001 s.
129, 138 f.
“>" Detta stods bland annat av Herzz s. 278 fF.
5 Se exempelvis tidigare nimnda Bier-fallet, p. 11.
i Nigot som bland annat framgir av ovan nimnda Henkel-fallet.

“ Se Henkel-fallet p. 46 och 48.
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hindra detsamma skulle omfattas av artikel 5(3). I detta perspektiv spelar det
inte nigon roll vilken taleform som viljs. En negativ faststillelse i linje med
den som fordes 1 Flootek-fallet skulle siledes omfattas av artikel 5(3). Det ror
sig om en talan som syftar till atc klarligga huruvida ett visst agerande
omfattas av ett immaterialritesligt skydd pd sidant sitt ate det kan anses
intrdngsgorande (i Flootek-fallet rérde det sig om utbjudandet till forsiljning
av en potentiellt intringsgérande teknik) och det 4r en utomobligatorisk talan
i s3 mirto att den inte omfattas av artikel 5(1).

Argument for att en negativ fastsillelsetalan skulle omfattas av artikel
5(3) finns siledes. Vid en jimf6relse med foérbudstalan kan dock konstateras
att de bada taleformerna uppenbarligen har skilda skyddssubjeke. En friga
som dirmed aktualiseras dr om artikel 5(3) verkligen ir tinke att tillgodose
bade dessa subjekts intressen av alternativa domsrittsgrunder. Om artikel 5(3)
oppnas for negativ faststillelsetalan dr nimligen risken att denna fakultativa
domsrittsgrund missbrukas av den pédstddda intrdngsgoraren. Nir denne fir
kinnedom om, exempelvis genom ett varningsbrev frin rittighetsinnehavaren,
att ett visst agerande har kommit att betraktas som ett potentiellt intring, blir
det strategiskt mojligt f6r den pastddde intringsgbraren att ta initiativet,
genom att anhingiggora en talan om negativ faststillelse vid domstol i ett
Bryssel-/Luganoland. Rﬁttighetsinnehavaren hindras dirmed frin att sjilv
initiera processen och tvingas 1stallet att uppsoka det forum som kiranden
(den pastidde intringsgdraren) valt.”” Det ir i och for sig inte ett nytt faktum
men med en extensw tolkmng av artikel 5(3) ges helt nya mojligheter till
sadana taktiska grepp.”” Det skall dessutom understrykas att artikel 5(3) giller
for alla utomobligatoriska tvister som omfattas av Bryssel- /Luganoreglernas
sakliga tillimpningsomrade, inte endast immaterialrittsliga tvister. En for-
dndring av artikelns tillimpningsomrdde med beaktande av de behov som
finns pd immaterialrittsomridet maste siledes alltid vigas mot eventuella
behov pa andra sakomraden.

Kanske 4r det ocksa just hir, i den extensiva tolkningen svaret ligger. Det
torde nimligen inte rida ndgot tvivel om att det mdste betraktas som en

46! . o [eo]° .. - . . . .
?  Att det ir si foljer av reglerna om litispendens i forordningen artikel 27 (konventionerna

artikel 21). Dessa hindrar en part frin att anhingiggora en talan om samma sak, mellan samma
parter, om det redan anhingiggjorts en tvist med denna karaktir infor domstol i annat Bryssel-
/Luganoland. Litispendensreglerna tillimpas dven i de fall den f6rst anlitade domstolen ir
uppenbart obehérig och det finns inget krav pd att prévningen av behorighetsfrigan vid denna
domstol skall ske inom viss tid. For att det skall bli mojlighet att ta upp tvisten till provning vid
annan domstol méste den domstol dir talan forst vicktes fatta ett beslut om att behorighet
saknas. Litispendensreglerna kan siledes medfora att rittighetsinnehavaren dverhuvudtaget inte
kan vicka talan i skyddslandet i de fall den potentiella intréngsgéraren redan vicke talan vid
domstol i annat land. Se vidare Bogdan, Ny Juridik 3:2004 s. 53 ff. och Lando 1997 s. 105 ff.
Behandhngen av litispendensreglerna &terkommer i avsnitt 8.8 nedan. Se foér en allmin
resentation Arnt Nielsen 1997 s. 214; Kropholler s. 336 ff. och Pilsson 2002 s. 213 ff.

" Bogdan ger i artikeln "Den italienska litispendenstorpeden” tydliga exempel pa hur Bryssel-
/Luganoreglerna om litispendens kan missbrukas for att fordréja en riteslig provning. Se vidare

Ny Juridik 3:2004 s. 53 ff. Jimfor ocksd Lando 1997 s. 105 ff.
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extensiv tolkning att lata artikel 5(3) omfatta negativ faststillelsetalan. Att
tolka undantagen — de sirskilda behorighetsreglerna — extensivt dr dessutom
nigot som GD uttryckligen motsatt sig.”" A andra sidan har GD i Henkel-
fallet valt att ge uttryck for en extensiv, eller i vart fall visentligen mindre
restriktiv, tolkning av nimnda artikel. Aven om det inte uttryckligen sigs i
domen, sd innebir den tolkning av konventionerna som GD foreslir i Henkel-
fallet, att det Oppnas for en extensiv tolkning som definitivt gir utdver
bestimmelsens ordalydelse. P4 denna 2glrund har bland annat Bogdan uttalat
sig kritiskt mot GD:s argumentation.””

Aven Hertz uttalar med viss bestimdhet att en negativ faststillelsetalan
inte kan omfattas av artikel 5(3). Hans uttalande giller i och for sig den
skrivning som &terfinns i konventionerna men argumenten torde 4nda vara
gingbara ocksd nir det giller forordningens nya lydelse. Hertz menar till att
borja med att en negativ faststillelsetalan i och for sig kan gilla
utomobligatoriskt ansvar i vissa fall.”” Han framhéller dock art det skulle vara
olimpligt att lita en potentiell skadevillare, exempelvis en tillverkare av
undermdliga produkter, vicka talan mot den skadedrabbade vid domstol
inom den ort dir tillverkningen skett och foljaktligen den potentiellt skade-
villande handlingen utforts. I flera fall skulle detta dessutom sammanfalla
med kidrandens hemvist och det framstr som olimpligt att ge kiranden en
sidan processuell fordel i dessa fall.”

Argumentet mot att artikel 5(3) skulle omfatta ocksd en negativ
faststillelsetalan dr dirmed att det dr en olimplig extensiv tolkning som
oppnar bestimmelsen for ett mojligt missbruk. Det kan i sammanhanget vara
av intresse att uppmirksamma att varumirkesférordningen har en domsritts-
regel som i stora drag liknar artikel 5(3).77 1 varumirkesférordningens forum
delicti-regel dr emellertid mojligheten att fora talan om att en handling inte
skall anses vara intringsgorande uttryckligen undantagen frin denna regels
tillimpningsomrade. Det handlar i och for sig om en regel som ir skriddar-
sydd for gemenskapsvarumirken, men jag ser det inte som otinkbart att GD
kan tillata sig att snegla pa denna regels utformning, i de fall tillimpningen av
artikel 5(3) i samband med en varumirkesrelaterad negativ faststillelsetalan
skall diskuteras. Hur tolkningen av artikel 5(3) slutligen kommer att utformas
ar under alla omstindigheter en friga vars svar fir anstd i vintan pd klar-

gorande praxis frin GD.

471

Se exempelvis tidigare nimnda Kalfelis-fallet, p. 19.

2 Se vidare Bogdan, JT 2002-03 s. 410 och 414 sirskilt not 17.

7 Se vidare Hertz s. 278.

7% Se vidare Hertz s. 279.

7’ Forordning 40/94, artikel 93(5). Se vidare avsnitt 11.3.4 nedan.
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8.4.5.4.3 Positiv faststillelsetalan

En annan friga dr om argumenten betriffande negativ faststillelsetalan ocksé
ir gillande nir positiv faststillelsetalan skall diskuteras. Ett argument som
mahinda forefaller naturligt 4r att en positiv faststillelsetalan omojligen kan
omfattas av artikel 5(3) om inte samtidigt den negativa varianten omfattas,
eftersom det skulle vara olimpligt att lita en och samma bestimmelse omfatta
vissa former av faststillelsetalan men inte andra. A andra sidan ir en positiv
faststillelsetalan i flera avseenden nirmare besliktad med en forbudstalan och
den kan i flera fall ge samma praktiska resultat som en forbudstalan. Att yrka
pa att fa faststille ate ete visst forfarande utgor intréng kan i praktiken vara ett
lika effektivt skyddsmedel som att yrka pa ett forbud riktat mot ett visst
agerande. Dirmed uppkommer frigan om inte denna taleform ocksd maste
omfattas av artikel 5(3). Nir bestimmelsen dndrades maste det ju ha funnit en
tanke bakom. Det ligger nira till hands att formoda att den tanken var att
oppna for preventiva skyddsformer, for att dirmed ge mojlighet att stimma i
bicken eller, annorlunda uttrycke, for att ge skadedrabbade en mojlighet att
agera innan allvarliga och ibland irreparabla skador uppkommer. Hir finns ett
starkt samhillsekonomiskt intresse av att agera pa ett tidigt stadium, for atc
minimera kostnaderna f6r alla inblandade. I detta perspektiv framstar det som
naturligt att ocksd lita en talan om positiv faststillelse omfattas av den nya
lydelsen av artikel 5(3). Som kommer att analyseras vidare i nirmast foljande
avsnitt, innehéller emellertid svaret pa frigan om faststillelsetalan omfattas av

artikel 5(3) fler bottnar.

8.4.5.4.4 Avslutande reflexioner betriffande faststillelsetalan

Som ndmns ovan, finns 4nnu inget avgérande frin GD betriffande tilligget
kan intriffa. Dessvirre ir kommentarerna om syftet med andrmgen 1 det
material som foregick forordningen dessutom timligen knapphindiga.”” Ett
uttalande om vad som rimligen kan liggas i begreppet eller kan intriffa blir
sdledes baserat pad mer eller mindre vilgrundade spekulationer. For egen del
anser jag det stillt utom rimligt tvivel att den nya lydelsen omfattar en
forbudstalan. For ett sidant uttalande finns stéd redan i GD: s avgoranden om
artikel 5(3) i den lydelse stadgandet har i konventionerna.”” Sivitt jag kan

476 . . . . . . . . .
"1 kommissionens forslag till forordning anges i kommentarerna att den nya lydelsen i artikel

5(3) syftar till att undanroja tolkningsproblem samt att tydliggora att det dr mojligt att fora talan i
skadeférebyggande syfte. 1 yttrandena till forslaget kommenteras dndringen verhuvudtaget inte.
Se vidare KOM 1999 0348 slutlig (kommissionens forslag till forordning), EGT C 376 E,
28/12/1999, s. 0001 (Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande) om "Forslag till ridets
forordning (EG) om domstols behérighet och om erkinnande och verkstillighet av domar pa
Privatrﬁttens omrade", EGT C 117, 26/04/2000, s. 0006—0011.

7 Se exempelvis tidigare nimnda fallet Henkel-fallet, p. 46-49.

143



Del III — Domsritten

bedoma ir dessutom doktrinen timligen samstimmig p4 denna punkt.” Nir
det giller faststillelsetalan finns det dessvirre inga auktoritativa avgéranden.
Kommentarerna betriffande faststallelsetalan i doktrin ir foljaktligen mindre
samstammlga och alls inte lika bestimda.”” Ett uttalande om faststillelsetalan,
positiv sd vil som negativ, kan med andra ord inte goras med négon storre
sikerhet. Konstateras kan emellertid att ett av de tyngsta argumenten mot att
en negativ faststillelsetalan skulle omfattas av den nya lydelsen i artikel 5(3)
faller bort nir det giller den positiva faststillelsetalan, nimligen det faktum att
taleformen kan missbrukas. En positiv faststillelsetalan 4r det nimligen som
regel rittighetsinnehavaren som initierar och det kan siledes konstateras att
den positiva faststillelsetalan i de flesta avseenden uppvisar storre likheter med
forbudstalan 4n den negativa fastsillelsen.

I jakten pd ett rimligt svar pd frigan om faststillelsetalan skall anses
omfattas av artikel 5(3) kan skilda utgingspunkter viljas. Det naturliga
forefaller dock vara att utgd ifrin bestimmelsens syfte. Det ir tvivelsutan s att
den nya lydelsen syftar till att klargora att ocksd en skadeférebyggande talan
omfattas. Om kiranden sdledes formulerar sin talan sd att det framgir att
syftet dr skadeforebyggande, borde denna talan omfattas av artikel 5(3). En
forbudstalan 4r sddan till sin natur men det kan ocksa gilla bade en positiv
och en negativ faststillelsetalan.

Problemet med denna praktlska och enkla hllning ir, som jag ser det,
ovan nimnda risk for missbruk.” Det 4r en risk som dessutom ter sig in mer
uppenbar pd andra omrdden in det immaterialritesliga, exempelvis ovan
nimnda fall av produktskador, och bestimmelsen i artikel 5(3) giller, som
nimns ovan, alla utomobligatoriska forpliktelser, inte endast de pd det
immaterialritesliga filtet. Det rider emellertid knappast nigon tveksamhet
kring det faktum att det finns en uppenbar risk for missbruk dven nir det
giller immaterialrittsliga tvister. I synnerhet giller det mojligheten att, som
potentiell skadevéllare, anvinda en negativ faststillelsetalan for att fa fordelen
av att ta initiativet i tvisten och vilja forum. Det skall dock inte glommas att
en negativ faststillelsetalan ocksd kan vara ett vil avvigt sdtt att méta ett
potentiellt problem. S& var exempelvis de ansprik som restes i Flootek-fallet,
savitt jag kan bedoma, synnerligen rimliga. I detta och liknande fall forefaller
det dessutom limpligt att en domstol inom den ort dir den omtvistade
immaterialritten ir registrerad skall fi mojlighet att prova, inte endast

7 Se exempelvis Dicey 2003 s. 92.; Kropholler s.153; Pertegds Sender s. 108 ff. och Pdlsson 2002
s. 116 f.

" Lundsteds, Pertegds Sender och Palsson synes exempelvis foresprika att artikel 5(3) bor kunna
anvindas ocksé i samband med negativ faststillelse. Se vidare Lundsteds, 11C 2001 s. 124, Pertegds
Sender s. 178 ff. och Palsson, NIR 2001 s. 129, 138 ff. Diremot framstdr Hertz och Kropholler
som mer tveksam till att s3 skulle vara fallet. Se Herzz s. 278 ff. och Kropholler s.153.

*" 1 sammanhanget kan nimnas att risken f6r missbruk synes vara det frimsta skilet till varfor
Hertz och Kropholler ir tveksam till en tolkning av artikel 5(3) som innebir att bestimmelsen
skulle omfatta negativ faststillelsetalan. Se Hertz s. 279 och Kropholler s.153.
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intrdngstvister, utan ocksa en faststillelsetalan. Jag sympatiserar ocksi med det
som referenten uttalar i Flootek-fallet:

"Mycket talar visserligen for att Flooteks talan bér fd tas upp i Sverige. Bland de starkare skilen ir
att Kaldnes (vittighetsinehavare och svarande i tvisten, min anmirkning) for sin del enligt
Luganokonventionen inte skulle kunna vicka vare sig fullgérelsetalan eller faststillelsetalan mot
Flootek annat 4n i Sverige... och att Flooteks talan (om negativ faststillelse min anmirkning) ju
till sin innebérd bara ir en spegelbild av en sidan talan frin Kaldnes. Det kan séledes fragas vilket
med rittsordningen lojalt intresse Kaldnes kan ha av att férhindra att Flooteks talan prévas i
Sverige.”

Maoijligheten att tolka artikel 5(3) pd sddant sitt att negativ faststillelsetalan
skulle omfattas har diskuterats av Lundstedt utifrin avgérandet i Flootek-fallet.
Till att borja med konstaterar hon att det syfte som ir styrande for artikel
5(3), att tvisten har ett nira samband med domstolsorten, ocksa passar for de
fall kiranden skulle vilja att yrka pd faststillelse istillet for skadestdnd. Det
skulle dessutom inte innebira att nigra nya domstolar blir behériga. Det blir
nimligen samma domstol som ir behorig att ta upp en skadestindstalan som
ocksd kommer att bli behérig att ta upp ett eventuellt faststillelsemal.™
Lundstedt undersoker dirutéver mojligheten att beakta immaterialrites-
tvisternas sirskilda karakedr nir artikel 5(3) skall tillimpas. Hon konstaterar
att GD wvalt att tolka andra undantagsregler med utgdngspunkt ifrdn fallets
karakeir.”™ I sina slutsatser konstaterar Lundstedt att det i vart fall inte skulle
std 1 strid mot Bryssel-/Luganoreglernas allminna mal att uppnd en autonom
och ritvis tillimpning, om artikel 5(3) gavs en tolkning som tog hinsyn till
de speciella omstindigheter som giller for immaterialritten.”” Lundstedt
argumenterar overtygande och jag héller till stora delar med henne, dven om
jag sist och slutligt vidhaller att det skulle kunna fi o6verskidliga effekter att
oppna artikel 5(3) for negativ faststillelsetalan. Det finns i och for sig inget
som hindrar GD frin att gora en tolkning som ir sé;)ecialanpassad for
immaterialritten men exempelvis inte for produktskador.” Jag dr emellertid
av den uppfattningen att sidana speciallosningar sillan blir lyckade.

Vad det handlar om i dessa fall 4r att den potentiella skadevallaren kan
sigas ha ett berittigat intresse av att fi sin talan provad i det land dir
rittigheterna skyddas, ett intresse som givetvis finns ocksd nir artikel 5(3)
anvinds vid skadestinds- och forbudstalan. Nir det giller negativ faststillelse-
talan 4r det emellertid, enligt min bedémning, bittre att tillvarata detta

*' Se Lundsteds, 11IC 2001 s. 124, 132.

* 4 har exempelvis hinsyn till svagare part (konsumenter) beaktats vid tolkningen av artikel

5(1) i médl C-133/81, Invel mot Schwab, p. 15 och 16. Se vidare Lundsteds, I1C 2001 s. 124, 134

och 135.

> Se Lundstedr, 11C 2001 s. 124, 140 och 141.

484 . . e " .
Jimfor i sammanhanget Fawcett/Torremans som presenterar argument f6r en tolkning av

artikel 5(3) som ir specialanpassad for intringstvister. Se vidare Fawcett/Torremans s. 168 f.
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intresse pd annat sitt 4n genom en extensiv tolkning av artikel 5(3). En sddan
mdjlighet, som diskuteras nedan i avsnitt 8.8, ir att nirmare granska Bryssel-
/Luganoreglernas exklusiva regel om registrerade immaterialritter. Det 4r, som
visas nedan, fullt mojligt att argumentera for att en talan som den i Flootek-
fallet borde ha provats i Sverige, dock inte med stod av artikel 5(3) utan
istillet med st6d av Bryssel-/Luganoreglernas exklusiva bestimmelser.

8.4.6 Internetrelaterade aspekter

8.4.6.1 Inledande anmirkningar

Som framgdr av ovan sagda ir artikel 5(3) en sirskild behorighetsregel med
flera bottnar. P4 en del punkter dr det dessutom oklart hur artikeln skall tolkas
och tillimpas. Helt klarlagt 4r emellertid att regeln innehéller tva fristiende
domsrittsgrunder. Det dr siledes mojligt att vicka talan bade pa
handlingsorten och pi effektorten. Den friga som behandlas i det f6ljande ir
hur dessa skilda domsrittsgrunder passar in i ett Internetrelaterat samman-
hang.

Tidigare har det i Sverige skyddade varumirket NOIR nimnts.
Varumirket anvinds i foljande hypotetiska exempel f6r choklad och kaffe som
siljs ocksd utanfor Sveriges grinser. Innehavaren av det i Sverige skyddade
varumirket har nu noterat att andra aktorer anvinder ordet "Noir” pd ett sitt
som den svenska rittighetsinnehavaren uppfattar som intringsgorande.
Frigan som skall analyseras i det foljande 4r pd vilka grunder det kan vara
mojligt for rictighetsinnehavaren att agera mot denna potentiellt intrings-
gorande anvindning genom att anhingiggora en utomobligatorisk talan infor
svensk domstol, exempelvis en talan om skadestind eller forbud grundad pa
det pistidda intringet.

En forsta uppgift blir att undersska var den skadegérande handlingen har
foretagits. Det kan exempelvis handla om att den potentiellt skadegdrande
informationen som laddades ner i Sverige har placerats pd Internet frin en
dator i Frankrike. En andra uppgift 4r att utreda om skada har uppkommit i
Sverige. Det kan exempelvis réra sig om att en anvindare i Sverige har
kommit 6ver information pd Internet, som av misstag uppfattas som
hirrérande frin rittighetsinnehavaren i Sverige.

Frigan som aktualiseras 4r om, och pi vilka grunder, en svensk domstol i
de fall som exemplifieras ovan ir behorig. Eftersom artikel 5(3) har tvd
oberoende domsrittsgrunder maste svaret pa frigan ges med beaktande av
dem bida. Det blir med andra ord relevant att undersoka var de skadegorande
handlingarna har foretagits samt var den skadliga effekten av dessa handlingar
har uppkommit.
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8.4.6.2 Begreppet “handling”

En diskussion om bestimmandet av handlingsort leder snabbt in pé
resonemang som liknar dem som anférs ovan, betriffande hemvist. En
Internetrelaterad handling kan pd samma sitt som en aktér vara mer eller
mindre anonym pd Internet. I detta sammanhang méste dessutom konstateras
att det kan vara oklart vad som, i ett varumirkesrittsligt perspektiv, skall vara
den skadegérande handlingen. Ar det handlingen, att ladda upp (uploading)
en skadegbrande text pd Internet, eller handlingen att ladda ner texten
(downloading) s& att skada uppkommer, som skall vara den skadegérande.
Svaret pa frigan ir helt avgorande for hur bestimmelsen i artikel 5(3) skall
tillimpas i dessa fall.””

I valet mellan handlingarna, att ladda upp eller ladda ner, finns argument
pd bida sidor. Fawcett/Torremans anfor, till stod for act det bor vara
handlingen att ladda upp information som skall betraktas som den skade-
gorande, att ett sddant synsitt ledet till att bara en plats utpekas. Om i stillet
handlingen att ladda ner information betraktas som den skadegbrande
kommer det att leda till att flera samtidiga platser kan komma i friga,
eftersom en skadegorande text kan laddas ner i praktiskt taget alla virldens
linder. Ett annat argument till st6d for orten for uppladdningen ir att regeln i
artikel 5(3), om denna handling betraktas som den relevanta, kommer att
fokusera pd svarandens agerande, nigot som kan sigas passa en regel som gir
ut pi att faststilla domsritt &ver nimnda svarande.™ Till stod for
uppfattningen att det istillet skall vara orten fo6r nerladdningen som skall
betraktas som den relevanta anfor Facett/Torremans bland annat att det ir
handlingen som utfors Eéi denna ort som avgorande for frigan om det
foreligger nigot intring.”

Hertz anfér i sammanhanget att det, i samband med att fortalande
information sinds via e-post, mdste vara platsen for utsindandet av
meddelandet som ir avgorande nir handlingsorten skall faststillas. Faktorer
som serverns placering kan inte fi spela ndgon roll i detta sammanhan
eftersom denna typ av teknisk utrustning mycket enkelt kan flyttas.”
Lindskoug ger i inomobligatoriska sammanhang uttryck it samma skeptiska
hallning i forhédllande till serverns placering som anknytningsfaktor

Inom upphovsritten ir bedomningen i dessa fall styrd av de ekonomiska férfoganden som en
upphovsritt omfattar. Med upphovsrittsliga termer dr handlingen att ligga ut information
nirmast att betrakta som ett tillgingliggérande och handlingen att ladda hem information
nirmast att betrakta som en exemplarframstillning. For en vidare presentation av upphovs-
rittsliga problem se Andersen s. 275 tt.; Lindberg/Westman 2001 s. 218 ff. och Riis s. 133 ff. Att
det gar att kategorisera Internetrelaterade handlingar upphovsrittsligt innebir dock inte att det
dirmed klargors vad som skall anses vara en intringsgorande handling i ett varumirkesritesligt
perspektiv.

Se vidare Fawcett/ Torremanss. 159 ff.
Se vidare Fawcett/ Torremans s. 160.
“ Se vidare Hertz s. 278.
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betraktad.” Problemet ir emellertid att den tekniska utrustningen,
dtminstone indireke, blir relevant nir det giller faststillandet av handlings-
orten, dven om man viljer att inte betrakta faktorer som serverns placering
som avgorande. Om den skadegorande handlingen 4r atc ladda upp
information pd Internet, dr det synnerligen enkelt for de illvillig skadegorare
att vilja fran vilken plats denna handling skall ske. Det gér att ladda upp
information pa Internet frin ett flygplan eller en bét, sd vil som frin varje
Internetcafé i virlden. P4 grund av de tekniska forhéllanden som réder ir det
sdledes omojligt att enkelt fixera handlingsorten till ett bestimt stille, dven om
man viljer att inte betrakta en servers placering som avgérande i sig.

I Valet mellan olika potentiella handlingar forefaller det emellertid
rimligt, 1 det stora flertalet fall, att betrakta handlmgen att ligga ut
1nformat10nen pa Internet som den skadegdrande.” Om detta resonemang
overfors pd exemplet NOIR skulle det innebdra att den skadegdrande
handlingen har féretagits i Frankrike, under forutsittning att skadevéllaren
verkligen befann sig dir i samband med att den potentiellt skadegorande
informationen lades ut pd Internet.

8.4.6.3 Begreppet “effekt”

Nista uppgift blir att utreda hur begreppet effeks skall bestimmas. Det dr pa
det hela taget enklare i detta fall. Effekt har uppstitt om en varumirkes-
innehavare pdstdr att ett varumirke lidit skada. Frigan om i vilken
utstrickning detta miste styrkas ir omdiskuterad men det torde under alla
omstindigheter std klart att kraven ir visentligen ldgre i férordningen, dir det
framgar att ndgon konkret skada inte méste forekoma.

Med beaktande av vad som sigs ovan, om handlingars globala effekt pa
Internet, framstdr det som om rittighetsinnehavaren har nira nog
obegrinsade mojligheter att hitta ett behérigt forum med stéd av artikel 5(3)
och det faktum att skadegorande effekt uppkommit inom domstolsorten.”
Problemet for kiranden i dessa fall 4r emellertid att sddana processer maste
begrinsas till att endast gilla den skada som uppkommit inom domstolsorten.
Ror det sig om ett varumirke som endast skyddas i Sverige kan det dock vara
fulle cillracklige.

Problemet blir istillet att det 4r svirt, pd grinsen tll omojligt, att
begrinsa spridningen av information pa Internet. Om all form av potentiellt
skadegérande informationsspridning pd Internet kan ge upphov till domsritt
enligt 5(3), skulle det kunna fi svarartade konsekvenser. Det forefaller med
andra ord rimligt att i nigon man diskutera begrinsningar av effeks-forumets

rickvidd.

489

Se exempelvis Lindskoug 2004 s. 48.
Samma slutsats redovisas av Fawcett/ Torremans s. 161.
Se vidare betriffande effekt pd Internet, avsnitt 6.3 ovan.
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Hertz diskuterar liknade problem om fortal, med utgingspunke i Shevz//-
fallet. Han konstaterar att den som publicerar information pd Internet
rimligen bor kunna stillas till svars infor domstolar pé effektorten, om inte
nédvindiga atgirder vidtagits for att begrinsa spridningen av informationen,
exempelvis genom kry!)tering eller genom att tillging till den aktuella sidan
beliggs med losenord.™ Tanken ir siledes att skadevillaren genom att sjily
vidta forsiktighetsdtgirder skall kunna undgd den formodade olidgenheten att
stillas till svar infor domstolar pé effektorten. Jag har i princip inte ndgot att
invinda mot Hertz resonemang. Ett varumirkesintring kan emellertid inte
utan vidare jimforas med fortal. I samband med fortal ligger det nira il
hands att anta att skadevéllaren rimligen bér kinna till att den information
som saken ror kan vara krinkande. S& mdste inte fallet vara nir det giller
varumirkesintring. Ett uppenbart exempel ir tidigare nimnda anvindning av
ordet "Noir” i Frankrike. Situationen ir med andra ord en annan, och dirmed
kan ytterligare preciseringar behovas. Hir 4r det enligt min mening av intresse
att nirmare underséka WIPO:s ovan nimnda rekommendation.”

8.4.6.4 WIPO om intringsgérande varumirkesanvindning

En av de grundliggande principerna som rekommendationen slar fast dr att
anvindningen av ett kinnetecken pd Internet kan avgrinsas till de linder dir
den specifika anvindningen har kommersiell effeks. Anvindning ir i sin tur
ett, Atminstone indirekt, rekvisit for att det skall vara tal om ett varumirkes-
intring. En intringsgérande handling och dirmed efterfljande skada ir i sin
tur en forutsittning for att forum delicti-regeln skall kunna tillimpas. Pa sa
sitt kan dokumentet, om det anvinds, ocksd fi betydelse for hur de
internationellt privat- och processrittsliga problemen skall losas. Viktigt att
notera ir emellertid att dokumentet inte har for avsikt att vara en
internationellt privat- och processrittslig reglering. Istillet syftar det till att dra
upp grinserna for varumirkens skyddsomfing pé Internet och dirmed skapa
forutsittningar f6r samexistens.

I artikel 2 klargors vad som skall anses utgora varumirkesanvindning i
ett land. Det dr hir begreppet kommersiell effekt i samband med
varumirkesanvindning pd Internet lanseras. For att avgéra vad som skall
konstituera kommersiell effekr finns en inte uttdmmande lista pd
“anknytningsfaktorer” i artikel 3 som i sammanhanget erbjuder intressant
lisning.

2 Se vidare Hertz s. 276 ff.

4 .
” Se avsnitt 2.4.5.2 ovan.
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Article 3 - Factors for Determining Commercial Effect in a Member State (i utdrag)

(1) [Factors] In determining whether use of a sign on the Internet has a commercial effect in a
Member State, the competent authority shall take into account all relevant circumstances.
Circumstances that may be relevant include, but are not limited to:

(a) circumstances indicating that the user of the sign is doing, or has undertaken significant plans
to do, business in the Member State in relation to goods or services which are identical or similar
to those for which the sign is used on the Internet.

(b) the level and character of commercial activity of the user in relation to the Member State,
including:

(c) the connection of an offer of goods or services on the Internet with the Member State,
including:

(i) whether the goods or services offered can be lawfully delivered in the Member State;

(ii) whether the prices are indicated in the official currency of the Member State.

(d) the connection of the manner of use of the sign on the Internet with the Member State,
including:

(i) whether the sign is used in conjunction with means of interactive contact which are accessible
to Internet users in the Member State;

(e) the relation of the use of the sign on the Internet with a right in that sign in the Member
State, including:

(i) whether the use is supported by that right;

(i) whether, where the right belongs to another, the use would take unfair advantage of, or
unjustifiably impair, the distinctive character or the reputation of the sign that is the subject of
that right.

Tanken bakom bestimmelsen i artikel 3 4r att flera mirken skall kunna
samexistera pd Internet, sd linge de undviker faktisk kommersiell inblandning
i varandras respektive skyddsland/linder.

For att underlitta samexistensen ytterligare lanseras ett s.k. notifierings-
forfarande. Om ndgon uppmirksammar att det sker en till synes olovlig
anvéindning av ett varumirke pd Internet gir det som huvudregel inte att
utdoma ndgra sanktioner innan den pastadda intringsgoraren fitt ett
meddelande om det pistidda i 1ntranget ” Direfter ges den péstddda intrings-
goraren en mojlighet att forsvara sitt anvindande.” Forhoppningen ir att
parterna under detta forfarande skall resonera sig fram till limpliga former for
samexistens, exempelvis genom disclaimers pad respektive varumirkes-
innehavares webbplatser. En annan tanke ir att de gemensamt skall anvinda
en portal (gateway) frin vilken linkar leder till respektive varumirkes-

“* " Se Joint Recommendation, artikel 9.

> Se Joint Recommendation, artikel 10.
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innehavares egna webbplatser.”” I detta sammanhang lanseras begreppet ond
tro som fir betydelse s till vida att anvindning som sker i ond tro kan
lagsokas utan nigon notifiering,””

Om WIPO:s rekommendation tillimpas pd exemplet med NOIR skulle
det timligen enkelt kunna konstateras att anvindningen av ordet "Noir” i
Frankrike sannolikt inte pd nigot sitt 4r rikead till Sverige. Det rér sig helt
enkelt om anvindning av ett vanligt franskt ord som rimligen maste fi fortga
utan risk for en eventuell stimning frin innehavaren av det likalydande
svenska varumirket. Om det & andra sidan skulle visa sig att en fransk aktor
anvinder kidnnetecknet NOIR som underlag for kommersiella aktiviteter i
Sverige blir bedomningen givetvis en annan och ett eventuellt intringsmal
skulle i ett sddant fall kunna tas upp till prévning i Sverige.

Som framgir ovan, ir det min uppfattning att WIPO:s rekommenda-
tioner, eller andra med motsvarande innehdll, kommer att f3 betydelse ocksa
for de frigor som behandlas i detta arbete, trots att rekommendationerna vare
sig d4r bindande eller internationellt processrittsliga. Till stod for denna
hallning kan anféras att det rér sig om rekommendationer som gemensamt
antagits av WIPO:s generalférsamling och staterna som ir medlemmar av
Parisunionen. Det torde dirmed vara mycket som talar fo6r att rekommenda-
tionerna kan komma att anvindas som vigledning nir nationella domstolar
skall hantera problem som hinger samman med varumirkesanvindning pé
Internet, dtminstone i de fall nationell bindande ritt inte ligger hinder i
vigen.”" Att de anvinds kan for ovrigt redan skénjas i europeisk praxis. I
tidigare nimnda franska avgorande frin ar 2003 tillimpade exempelvis
domstolen lagvalsprinciper som framstdir som inspirerade av WIPO:s
gemensamma rekommendation, med resultatet att avsteg §jordes frin de
lagvalsprinciper som tillimpats i tidigare franska avgéranden.”™ Ett ytterligare
argument till stod for att WIPO:s rekommendation med stor sannolikhet
kommer att vinna gehér dr att de principer som presenteras foreter stora
likheter med de principer som redan tillimpas av amerikanska domstolar.

8.4.7 En jimforelse med amerikanska l6sningar

Som framgir av kapitel 7 ovan, anvinder sig amerikanska domstolar av olika
anknytningstester nir frigan om specific personal jurisdiction skall avgoras.
Fortfarande dr Zippo-testet, som tar fasta pi om svarandens Internetaktivitet
dr passiv, interaktiv eller aktiv, en viktig utgdngspunke for faststillandet av

“%Se Joint Recommendation, artikel 14, med vidare kommentarer i forklarandesats 14(05).

Se Joint Recommendation, artikel 4.
Frigan om rekommendationernas betydelse diskuteras timligen ingdende i Kur, I1IC 2002 s.

497

46.
" Se det franska avgérandet SA BD Multimedia mot Joachim H., Tribunal de Grande Instance
de Paris, den 11 mars 2003. Jimfor ocksd Brokat-fallet som refereras i avsnitt 5.5.2.2 ovan.
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domsritt i Internetrelaterade fall.”” Dirutover finns avgoranden frin
amerikanska domstolar som fister storre betydelse vid om svaranden avsiktligt
riktat aktiviteter mot domstolsorten.”” Annu finns inget avgorande fran US
Supreme Court betriffande jurisdiktion i Internetrelaterade fall si frigan om
vilken modell som mer exakt kommer att bli styrande fir betraktas som
oppen. Konstateras kan dock att utvecklingen gir mot mer nyanserade
modeller for att faststilla den tillrickliga domsrittsgrundande anknytningen,
modeller som tar hinsyn till de speciella omstindigheter som rider pd
Internet.

Vid en jimforelse med GD:s tillimpning av artikel 5(3) framstdr det vid
forsta anblicken inte som om mycket dr likt. GD utgdr frin Bryssel-
/Luganoreglernas ordalydelse och bedémer enbart om det uppkommit effeke
pad domstolsorten eller om den skadegérande handlingen foretagits dir.
Nigon uttrycklig hinsyn till svarandens agerande i 6vrigt tas inte. Jimforelsen
haltar emellertid, eftersom GD innu inte avgjort nigra fall dir artikel 5(3)
tillimpats 1 en Internetrelaterad tvist. Det forekommer i och for sig att
Bryssel-/Luganolindernas nationella domstolar har funnit sig behériga i
Internetrelaterade tvister med stod av artikel 5(3) men ndgra forhandsbesked
om tolkning av bestimmelsen for dessa situationer har (dessvirre) dnnu inte
begirts. Konstateras kan dock att utvecklingen inom Europa ocksé gir mot en
mer nyanserad tillimpning av domsrittsreglerna, dir det Oppnas for
mojligheten att ta hinsyn till de speciella omstindigheter som rider pé
Internet. I de fall GD skulle fi en mojlighet att uttala sig om tillimpnings-
omridet for artikel 5(3) i ett Internetrelaterat fall 4r det, som jag ser det,
mycket som talar for att denna utveckling skulle beaktas. Jag ser det ddrutover
som troligt att GD skulle beakta WIPO:s arbete inom omridet, inte minst
ovan nimnda gemensamma rekommendation. Fér mig framstir det dirfor
som mer relevant att jimfora de amerikanska jurisdiktionsprinciperna for
Internetrelaterade fall med det som stadgas i WIPO:s rekommendation.
Denna jimforelse later sig goras eftersom det i bida fallen handlar om
tillimpning av bestimmelser f6r Internetrelaterade fall och det kan
konstateras att likheterna ir stora.

WIPO:s rekommendation bygger, enligt min bedémning, pa samma
grundstenar som de amerikanska anknytningstesterna. Aven om det, som
nimns ovan, innu ir oklart om effekeprincipen eller Zippo-testet eller bida
skall bli styrande for den amerikanska rittsutvecklingen, ser jag det som troligt
att bida modellerna kommer att 6verleva och tillimpas beroende pé
omstindigheterna i det enskilda fallet. En sddan utveckling skulle i si fall
harmonisera vil med WIPO:s rekommendation som med rekvisitet
kommersiell effekt tar hinsyn béde till effekt och aktivitet.

5 . .
®  Se vidare avsnitt 7.4.3 ovan.

5 . .
" Se vidare avsnitt 7.4.4 ovan.
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8.4.8 Avslutande reflexioner

Forum delicti dr ett alternativ till huvudregeln om svarandens hemvist vilket
ger kiranden flera mojligheter. Bestimmelsen i artikel 5(3) innehiller tva
skilda domsrittsgrunder och kan anvindas som stéd f6r domstols behérighet
bade pa den ort dir skadegorande effekt uppkommit och pd den ort dir den
skadegérande handlingen foretagits. Nir det giller frigan om regelns nirmare
tillimpning har GD i ett flertal fall uttalat sig om regelns mer exakta
tillimpningsomride. Det kvarstir emellertid frigor som dnnu 4r obesvarade.
Som sidan kan nimnas frigan om det ir mojligt att vicka en talan om
faststillelse vi forum delicti. Denna friga dr 6ppen och argumenten gir isir.
For egen del argumenterar jag for en 16sning dir vissa former av positiv
faststillelse skall omfattas av tillimpningsomriddet for artikel 5(3) medan
negativ faststillelse inte skall gora det. Denna 16sning har sin grund i en
jimforelse med tillimpningsomradet for Bryssel-/Luganoreglernas exklusiva
bestimmelse om registrerade immaterialritter och argumenten kommer dirfor
att utvecklas vidare i avsnitt 8.8.3 nedan.

Nir det giller frigan om hur bestimmelsen skall tillimpas i
Internetrelaterade fall kan argument anféras som liknar dem som behandlats
om faststillandet av svarandens hemvist. P4 samma sitt som det kan vara svart
att faststilla var en anonym aktér har sitt hemvist kan det vara svart att slé fast
var en skadegérande handling foretagits. Nir det giller frigan om var en
handling kan f3 effekt giller emellertid nirmast det motsatta férhéllandet for
Internetrelaterade handlingar. Dessa kan nimligen potentiellt fi effeke i alla
linder i virlden.”

[ ett kirandeperspektiv dr det en stor fordel att det finns en
domsrittsregel som enligt sin ordalydelse ger nist intill grinslosa mojligheter
att vicka talan. I ett svarandeperspektiv framstdr situationen diremot som
mindre angenim.

Det skall dessutom sigas att det knappast kan vara meningen att
domstolar i alla de hypotetiska situationer som kan uppsta nir effekt anvinds
som grund fér domsritt Verkhgen skall ta upp de tinkta mlen till provning,””
P4 ett eller annat sitt maste domstolen ges en mojlighet ate balansera de skilda

502 . .
Se vidare avsnitt 6.3 ovan.

Det finns i och f6r sig inget som hindrar en sddan tillimpning av artikel 5(3) i ljuset av GD:s
hittillsvarande praxis. Det handlar emellertid om en undantagsbestimmelse som rimligen inte kan
tolkas sd extensivt att den omfattar alla platser dir Internetrelaterad skada kan uppkomma. I
sammanhanget kan en jimforelse goras med GD:s tolkning av artikel 5(1) i fallet Besix SA mot
WABAG, mal C-256/00. Fallet avsig ett dtagande om att avstd frdn ett visst agerande utan
geografisk begréinsning som karaktiriserades av att det fanns ett stort antal platser dir
forpliktelsen (att avstd fran att agera) skulle uppfyllas I detta fall konstaterar GD att artikel 5(1)
inte kan tillimpas i situationer da det inte gir att bestimma en forplikeelses uppfyllelseort till en
viss bestimd plats. Aven om det ir tydligt att effeke-rekvisitet i artikel 5(3)inte maste bestimmas
till viss ort illustrerar Besix-fallet en restriktiv hélning till domsrittsgrunder utan geografiska
begrinsningar. I det avseendet kan fallet anvindas till stdd f6r en nyanserad tolkning av artikel
5(3) i Internetsammanhang,.

503
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intressen som finns. En sddan mdjlighet, som utreds vidare i avd. IV, ir att
kriva kommersiell effekt for att det skall rora sig om domsrittsgrundande
varumirkesanvindning.

8.5 Kumulation — artikel 5(4)

8.5.1 Inledande anmirkningar

Ett annat alternativ till huvudregeln i artikel 2 ges av artikel 5(4). Regeln
handlar om méijligheten att ta upp ett enskilt ansprik som hinfor sig till ett
brott (som ett uppsatligt eller grovt oaktsamt varumirkesintring kan vara) vid
domstol i den ort dir brottmalet dr anhingigt.

Artikel 5(4)

“Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat [konventionsstat] kan vickas i en annan
medlemsstat [konventionsstat] om talan avser enskilt ansprdk i anledning av brott, vid den

domstol dir brottmadlet dr anhingigt, i den min domstolen enligt sin lag dr behorig att prova
» 504

enskilda ansprik,

En forutsittning for att regeln skall kunna tllimpas idr, som framgir av
bestimmelsen, att domstolen, enligt sitt eget lands lag, 4r sakligt behorig att
prova det enskilda anspriket.”” Domstols behorighet savitt avser brottmilet
faller utanfér Bryssel-/Luganoreglernas tillimpningsomrade och far bedomas
nirmast utifrin domstolslandets egna internationellt straffrattshga principer.’
Som framgar av de inledande avgrinsningarna, finns inte ndgon ambition att i
detta arbete reda ut forutsittningarna for domsritten nir det galler
varumirkeslagens straffrittsliga bestimmelser.”” Det ir emellertid ind3 p4 sin
plats att uppmirksamma det faktum att en privatriteslig tvist kan omfattas av
den eventuellt forekommande straffritesliga domsritten, 1 den utstrickning
domstolslandets lag ger forutsittning for det. De svenska reglerna som
nirmast kommer i friga nir det giller beddmningen av om f6rutsittningar for
kumulation foreligger finns i 22 kap. RB.

Bestimmelserna i 22 kap. RB om enskilt ansprak i anledning av brott ir i
och for sig tillimpliga ocksé i de fall domstolen grundar sin internationella
behorighet avseende det enskilda anspriket pd andra Bryssel-/Luganoregler,

504 . ; . . . .
“  Artikel 5(4) har, forutom ordet konventionsstat, ssmma utformning i konventionerna och

forordningen.

* Se vidare Palsson 2002 s. 118.

*  For svenskt vidkommande finns regler om domstols behorighet i brottmal i forsta hand i 2
kap. BrB samt 19 kap. RB.

*7" Fér en vidare redogorelse om jurisdiktion i straffritesligt hinseende se Wong 2004. Bland
annat behandlar han ingiende (kap. 4) den i Internetsammanhang synnerligen intressanta frigan
om brottets lokalisering. Jimf6r ocksd Asp/Jareborg.
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exempelvis artikel 2 eller 5(3), vilket medfor att det skulle vara mojlige ate
tillimpa reglerna i 22 kap. RB ocksé betriffande tvister som vickts med dessa
behorighetsregler som grund. Artikel 5(4) idr emellertid ocksd tillimplig i fall
nir brottmailet handliggs av domstol som annars inte skulle vara behérig att ta
upp det enskilda anspriket, och dirmed fir artikel 5(4) i dessa sammanhang
en sjilvstindig betydelse. Pilsson ger exemplet att den domstol ddr brotemalet
anhingiggjorts grundar sin behorighet pd den &talades medborgarskap, en
anknytningsfaktor som mycket vil kan peka ut en annan ort dn den dir den
skadegérande handlingen foretogs, dir effekten av skadan uppkom eller dir
den 3talade har sitt hemvist. I detta fall skulle det enskilda anspriket kunna
kumuleras med 4&talet for brottet i enlighet med artikel 5(4), trots att
domstolen annars inte skulle vara behérig att prova en sidan talan.””

8.5.2 Enskilda ansprik

Reglerna i 22 kapitlet 4r generella till sin natur och omfattar ocksd enskilda
ansprik i anledning av varumirkesintring.”” En intressant friga i
sammanhanget dr hur begreppet est enskilt ansprik skall tolkas. I doktrin
betriffande RB ir den allminna utgdngspunkten att det 4r en skadestinds-
talan som avses.”’ Det torde dirmed st klart att ett ansprik pa skadestind
som reses i samband med ett brottmal som giller ett varumirkesintring kan
kumuleras med det redan anhingigjorda brottmalet. Andra former av ansprak
kan emellertid ocksd forekomma och i dessa fall framstar det inte som lika
sjalvklart att anspriken skall betraktas som enskilda i hir aktuelle
sammanhang.

I ovan nimnda kommentarer 4r noteringarna sparsamma nir det giller
frigan om var grinsen for vad som skall betraktas som ett enskilt ansprak
egentligen gir. Utgingspunkten 4r att det skall rora sig om ett ansprik av
privatrittslig natur. Ett exempel pd ansprik som inte ansets vara enskilt ir att
en mélsigande yrkar pa forverkande till det allminna.””

Forutom skadestindstalan omnimns i doktrinen ocksd talan om bittre
ritt till egendom och talan om utfiende av egendom.’”™ Det understryks
dessutom att det inte spelar nigon roll om det enskilda anspraket formuleras
som en fullgsrelsetalan eller som en faststillelsetalan.””

Jag har diremot inte funnit ndgra kommentarer om den aktuella
regleringen i RB som tar upp frigan om en forbudstalan kan vara ett enskilt

* Se vidare Palsson 2002 s. 118.
i Frigan ir, sdvitt jag har kunnat utréna, inte specifikt behandlad. Att det rér sig om en
%enerell reglering framgér emellertid klart av Ekelif 11's. 184 ff.
* Se exempelvis Boman, Sv]T 1967 s. 80, 80 ff.; Ekelof 11 s. 184 ff.; Fitger 22:3 ff. och Nordh s.
91 ff.
' Se vidare Fitger 22:5.
' Se vidare Fitger 22:5 och Nordh s. 96.
% Se vidare Fitger 22:5 och Nordh s. 94.
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ansprak. Det ror sig, nir det giller forbud inom varumirkesritten, om
ansprak som hirror frin rictighetsinnehavaren, riktade mot den potentielle
skadevillaren. Om en forbudstalan formuleras pa ett sddant sitt ror det sig,
som jag ser det, otvivelaktigt om ett privatrittsligt ansprdk. Dirmed skulle det
inte finnas ndgot hinder mot att betrakta en talan om forbud att anvinda ett
visst varumirke som ett enskilt ansprik. Med liknande argument skulle det
vara mojligt att argumentera for att en talan om bittre rite till ett varumirke
ar ett enskilt ansprak. Det ror sig hir om ett privatritesligt ansprék, inte sillan,
grundat pd avtal, som dirmed skulle kunna omfattas av reglerna om
kumulation. Dirmed skulle det vara mojligt att ligga samman inte bara en
skadestdndstalan utan ocksi en foérbudstalan eller en talan om bittre ritt med
ett redan anhingigt brottmal om omstindigheterna i 6vrigt gor ate artikel 5(4)
ar tillimplig. Diremot torde det vara mer tveksamt om det 4r mojligt att
betrakta en talan om ogiltighet eller en talan om registrerings upphivande
som ett enskilt ansprak. Tveksamheten forklaras bland annat av att det rér sig
om ansprdk som forutsitter ingrepp i de registrerade rittigheternas giltighet
och det kan betraktas som, i varje fall delvis, ett offentligrittsligt intresse.
Under alla omstindigheter torde det vara svért att motivera att en talan om
ogiltighet eller en talan om den registrerade rittighetens giltighet skulle rora
samma sak som de brottmal som kan foras med st6d i varumirkesritten.

8.5.3 Samma sak i kumulativt hinseende

For kumulation 4r det emellertid inte tillrickligt att det rér sig om ett enskilt
ansprak. Det skall dirutover rora sig om ett enskilt ansprik i anledning av ett
brott. Med detta begrepp menas enkelt uttrycke att det enskilda anspraket skall
rora samma sak och bygga pd mer eller mindre samma grunder som brott-
malet.””

Svérigheter med begreppets bestimning aktualiseras, inte minst, i
samband med grinsoverskridande varumirkesintring. Ett niraliggande
exempel dr ett varumirkesintring som ger skador i flera skilda linder dir
varumirket dr skyddat. Som framkommer av redogorelsen ovan, om artikel
5(3), kan de skilda skadorna som ett sddant intring ger upphov till provas av
domstol pa effektorten, men endast sdvitt avser den skada som uppkommit
inom den orten. Vill rittighetsinnehavaren, som ofta kan vara densamma trots
att det ror sig om skador pd skilda parallella nationella rittigheter, prova
samtliga skador tvingas denne att antingen prova sin talan vid svarandens
hemvistforum, eller vid domstol i den ort dir handlingen foretogs. Viljer
kiranden effektortens domstol krivs siledes en Europaturné innan samtliga
skador kan tas upp till prévning av domstol.

M Ate det dr s& framgdr av 22 kap.1 § RB. Se for generella kommentarer Ekelof 11 s. 184 ff.
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Lat siga att rittighetsinnehavaren istillet fir till stdnd en straffriteslig
provning av intrdnget; att dtal for ett grovt varumirkesintring i Sverige vicks.
Friga uppkommer di om det dr mgjligt att kumulera alla de enskilda ansprak
som rittighetsinnehavaren har i skilda linder och préva dessa i den domstol
ddr brottmalet 4r anhingiggjort. En utgdngspunkt torde vara att det, s linge
de skilda anspriken hinger samman pd sitt som avses i 22 kap. 1 § RB, bor
var mojligt.

Uttrycket 7 omlm’mng av brorr kommenteras i Fitger och analyseras
ingiende av Bohman.”” Av Fitgers kommentar framgir att milsiganden for
det enskilda anspraket kan dberopa fler eller firre rittsfakea Jamfort med
garmngsbeskrlvmngen ° Mitt bestimda 1ntryck ir dock att dessa madste kretsa
kring samma girning, nigot som finner stod i Bohmans analys.””

Vad betriffar tolkningen av nimnda uttryck anfér Bohman vidare att det
bor anses négot Vldare in uttrycket pd grund av brott som diskuterades i
forarbetena till RB.”™ I uttrycket i anlm’nmg av brotr ryms siledes ytterhgare
rittsfakta “vilka icke 1n a som moment i den patalade (brottsliga min
anmirkning) girningen”. Fol)akthgen kan man, for att fortsitta att citera
Bohman, ”...i och for sig tinka sig att det icke utgér nigot hinder for
kumulation, att malsiganden &beropar vissa omstindigheter, som icke ingé
som moment i den pitalade girningen”.”

Om resonemangen overfors till de ovan exemplifierade varumirkes-
intrdngen blir min slutsats foljande. All skada som uppkommit i fallet hirror
frin samma girning (handling). Under alla omstindigheter maste det vara s
om utgdngspunkten, i linje med tidigare anforda resonemang om artikel 5(3),
skall vara att den skadegérande handlingen ir den ursprungliga, exempelvis att
publicera intringsgorande information pd en webbsida. Ett enskilt ansprak
som reses 1 anledning av denna girning skulle dirmed kunna kumuleras med
ett anhingiggjort brottmdl, som ror samma girning. Det kan tyckas
laingtgiende men jag kan inte tolka de svenska reglerna pa annat sitt. Etc
argument som allmint lyfts fram i doktrinen som ett birande syfte bakom
regeln i 22 kap. 1 § RB ir att det finns starka processekonomiska skil bakom
kumulationsinstitutet. Det ir i de flesta fall bade effektivare och bllhgare att
handligga mdl, sprungna ur samma girning, i en gemensam process.” Jag
kan inte se varfor samma birande argument inte skulle ha sin giltighet ocksa
inom varumirkesrittens omrade.

" Se vidare Bohman, Sv]T 1967 s. 80, 81.

' Se vidare Fitger 22:5.

" Se vidare Bohman, Sv]T 1967 s. 80, 85.

% Se vidare NJA II 1943 s. 294.

" Se vidare Bohman Sv]T 1967 s. 80, 88; Annorlunda Ekel6f som i sammanhanget har framfort
att det inte finns ndgon anledning att skilja mellan uttrycken ”pé grund av” och ”1 anledning av”
savitt avser 22 kap. 1 § RB, Ekelof 11 s. 185.

" Se vidare Bohman, Sv]T 1967 s. 80, 89.

?' Se vidare Ekelif11 s. 184 ff. och Boman, Sv]T 1967 s. 80, 84.
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Det kan méihinda framstd som ingripande mot svaranden att i dessa fall
tvingas std till svars infér domstolar som annars inte skulle vara behoriga
enligt Bryssel-/Luganoreglerna. Det r6r sig dock om situationer dir det finns
en behorig domstol i vilken ett brottmal anhingiggjorts. Den tilltalade kan, i
hir akeuellt hinseende, knappast anses bli lidande av att ocksd tvingas agera
svarande i1 anledning av enskilda ansprik som tas upp i samma process.
Skadan, att stillas dll svars infér domstol i frimmande land, ir ju redan

skedd.

8.5.4 Internetrelaterade aspekter

Nir det giller tillimpningen av artikel 5(4) finns inte ndgra sirskilda
Internetrelaterade aspekter, bortsett frin det i och for sig intressanta
forhallandet att Internetrelaterade aspekter kan aktualiseras i samband med att
brottmélet anhingiggérs. Det rér sig i det sammanhanget om andra,
straffprocessrittsliga principer for behorighet, och de frigor som aktualiseras i
dessa sammanhang faller, som sagt, utanfér ramarna fér denna fram-
stillning.””

Viktigt dr emellertid att poidngtera att det just i samband med
Internetrelaterade intring kan rora sig om skador med effekt i ménga Bryssel-
/Luganolinder. En rittighetsinnehavare kan med andra ord stillas infor
situationen att det dr aktuellt att fora talan om skadestdnd i ett stort antal
Bryssel-/Luganolinder. I och for sig dr det i en sddan situation mojligt att
vicka talan om alla skada vid svarandens hemvistforum eller vid domstol
inom handlingsorten. Ett annat alternativ 4r emellertid, som visas ovan, att
kumulera de olika skadestindsprocesserna till domstol i den ort dir ett
brottmadl 4r anhingigt. Resonemanget ovan, om méijligheterna att kumulera
enskilda ansprék, torde dirfor vara relevant i Internetsammanhang, dven om
nagra sirskilda Internetrelaterade aspekter inte kan anliggas pa problemet.

8.6 Etableringsstillets forum — artikel 5(5)

8.6.1 Inledande anmirkningar

Ett yteerligare alternativ till huvudregeln ir att en svarande med en filial i
domstolslandet, vid tvist som hinfor sig till den verksamhet som bedrivs vid
detta etableringstillet, enligt artikel 5(5) kan stillas till svars infor domstol i
det land dir etableringstillet dr beliget.

5 .
* Se vidare not 507 ovan.
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Artikel 5(5)

“Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat [konventionsstat] kan vickas i en annan

medlemsstat [konventionsstat] i friga om tvist som hinfor sig till verksamheten vid en filial,

. . . .. .. .. » 523
agentur eller annan etablering, vid domstolen i den ort dir denna ir beligen,

Som framgdr av stadgandets lydelse 4r det i forsta hand tvd rekvisit som maéste
uppfyllas for att regeln skall vara tillimplig. Dels maste det rora sig om en
filial, agentur eller annan etablering, dels maste tvisten vara hinforlig till detta
emb/eringsstéz'lle Bada rekvisiten kan vara foremdl for skilda tolkningar, inte
minst eftersom det ror sig om ett omrdde dir det forekommer skillnader i
nationell rite.” Det dr dirfor av stor betydelse att GD fastslagit att
bestimmelsen skall tolkas autonomt, négot som framkommer bland annat av

Somafér—fallet

8.6.2 Filial, agentur eller annan etablering

GD uttalar i Somafer-fallet att med uttrycket filial, agentur eller annan
etablering avses bland annat “ett verksamhetscentrum som varaktigt
framtrider som representant for ett foretag till vilket det hor”.” Av domen
framkommer vidare att det aktuella verksamhetscentret skall kunna ingd
forbindelse for moderbolagets rikning.”” Som framgar krivs siledes ett visst
matt av sjilvstindighet och varaktighet. Begreppet kan avgrinsas bdde nedét,
mot verksamheter som inte kan anses uppfylla kraven eftersom de inte har en
tillricklig grad av varaktighet och u pdt, gentemot verksamheter som har
alltfor hog grad av sjilvstindighet.”™ Deltagande i en missa kan utgdra
exempel pd det forstnimnda och idr sdledes mte som regel tlllrackhgt
permanent for att artikel 5(5) skall bli tillimplig.”” Som exempel pa det

sistnamnda har GD uttalat att sjilvstindiga dterforsiljare som inte stir under

 Artikel 5(5) har en ny lydelse i forordningens svenska sprikversion. Den aktuella indringen ir

kursiverad ovan och kan i forsta hand ses som an anpassning av det svenska begreppet till de
begrepp som anvinds i de o6vriga sprikversionerna, “other establishment”, “sonstige
Niederlassung” etc. I konventionerna anvinds begreppet eller liknande”, en oversittning som
kritiserats bland annat av Palsson eftersom det uttrycket knappast kan sigas vara representativt. Se
Vldare Pilsson 1995 s. 97.

Se vidare Pailsson 2002 s. 120.

Se mal 33/78, Somafer mot Saar-Ferngas (cit. Somafer).

Detta framgir bland annat av Somafer-fallet, p. 12.

7 Se vidare Somafer-fallet, p. 12.

 Se vidare Palsson 2002 s. 120 f.

' Se vidare Pélsson 2002 s. 120 f. som ockss exemplifierar med deltagande i en utstillning eller
rena ordermottagningsstillen utan sjilvstindighet.

525
526
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moderbolagets ledning och kontroll inte omfattas av begreppet.” Vidare har
GD uttalat att handelsagenter i vissa fall inte omfattas av begreppet.”™

8.6.3 Anknytningen till etableringsstillet

Nir det giller rekvisitet att tvisten skall gi att hinfora till den verksamhets
som bedrivs pd det aktuella etableringsstillet, 4r ater fallet Somafer aktuellt. 1
fallet preciserar domstolen att artikel 5(5) omfattar tvister, sivil inom- som
utomobligatoriska, som ror rittigheter eller forpliktelser kopplade till
etableringsstillets egna forvaltning. Vidare anses att tvister i anledning av
forpliktelser, som etableringsstillet 4dragit sig i moderbolagets namn, omfattas
av stadgandet. Samma sak giller betriffande utomobligatoriska forpliktelser
som foljer av etableringsstillets verksamhet for moderbolagets rikning.™

Betriffande situationer nir verksamhetscentret ddragit sig forplikeelser i
moderbolagets namn har ett viktigt klargorande gjorts i Lloyd’s-fallet.” 1 detta
avgorande slir GD fast att de forpliktelser som avses inte méste uppfyllas i det
land dir etableringsstillet finns. Det frimst skilet hirfor ir atc artikel 5(5)
annars inte skulle ha ndgon sjilvstindig betydelse i forhéllande till artikel 5(1)
som stadgar att domsritt, betriffande inomobligatoriska tvister, foreligger dir
de forpliktelser som avtalen giller skall uppfyllas.

En grundliggande forutsittning for att artikel 5(5), i likhet med 6vriga
stadganden 1 artikel 5, 6ver huvudtaget skall kunna tillimpas dr dock att
svaranden, i dessa fall moderbolaget, har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland.

8.6.4 Internetrelaterade aspekter

8.6.4.1 Inledande synpunkter

I Internetrelaterade sammanhang dterkommer hir de diskussioner som redan
forts avseende hemvist. Till att borja med maste svarandens hemvist faststillas
for att artikel 5(5) skall bli direke tillimplig. Som visas ovan, ir det inte en
odelat enkel uppgift och enligt samma monster kan det, i Internetrelaterade
sammanhang, vara svdrt att faststilla var en filial, agentur eller annan
etablering ir beligen.”™ I detta sammanhang kan frigan om en webbplats pa
Internet, som utformas som en Internetetablering dir kommersiella transak-
tioner genomfo6rs, kan uppfylla kraven pd sjilvstindighet och varaktighet
diskuterats.

7 Se mal 14/76, de Bloss mot Bouyer, p. 18-23.

P Se vidare mal 139/80, Blanckaert ¢ Willems mot Trost, p- 12 och 13, dir GD konstaterade att
en handelsagent enligt tysk lag inte stod under huvudmannens ledning och kontroll pé ett sidant
sitt att artikel 5(5) var ullimplig.

72 Se vidare Somafer-fallet, p. 13. Se ocksd Péilsson 2002 s. 122.

:3 Se mal C-439/93 Lloyd’s Register of Shipping mot Campenon Bernard (cit. Lloyd’s), p. 20-22.

Se vidare avsnitt 8.3 ovan.
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I ett kirandeperspektiv kan tyckas att det visst borde gd att anvinda en
sddan Internetetablering som grund f6r domsritt. Detta giller i synnerhet som
svaranden i dessa grinslosa sammanhang mycket vil kan vilja att forligga
verksamhetens centrum till ett land som ger kiranden sma maijligheter att
agera vid svarandens hemvistforum. Fér den potentiella svarandes del framstir
det emellertid inte som lika sjilvklart att kdranden skall ges denna val-
mojlighet.

8.6.4.2 Kort om Internetetableringar

Frigan om en webbplats kan vara ett etableringsstille i si métto att den skulle
omfattas av artikel 5(5) har behandlats av Bogdan.535 Han anvinder sig av en
liknelse med obemannade bensinstationer i sin analys och menar att en
webbplats i flera avseenden kan ha lika permanenta attribut som en sidan
tankomat. Om den senare utgdr en etablering, vilket mycket talar f6r, borde
d3 inte ocksi webbplatsen gora det?™ Det kan konstateras att det tvivelsutan
finns rimliga argument for att en webbplats, savitt avser bedomningen av
behorighetsfrigan, borde kunna vara domsrittsgrundande. Det kan mycket
vil vara mojligt att ingd forbindelser via en webbsida. S& har exempelvis den
webbplats som Bogdan anvinder 1 sitt fingerade exempel programmerats pé
sddant site att den utan huvudkontorets medverkan kan sluta avtal med
potentiella kunder. En webbplats 4dr dessutom ett utmirke och flitigt anvint
sitt att skota support och l8pande uppdateringar. Bogdans slutsats ir siledes
att en webbplats under vissa forutsittningar kan uppfylla kraven pé etablering
i artikel 5(5).”” Slutsatsen forefaller, sivitt jag kan bedéma, rimlig. Det kan
tyckas riskabelt att pa detta sitt utvidga tillimpningsomradet for artikel 5(5),
eftersom det di kan misstinkas att foretag skulle forligga tvivelaktiv
verksamhet till webbplatser placerade utom rickhall fo6r svensk domsritt.
Denna oro ir emellertid ogrundad, eftersom Bryssel-/Luganoreglerna i hir
aktuellt hinseende ir fakultativa. Regeln i artikel 5(5) har séledes, som
Bogdan framhaller, till syfte att utvidga kirandens mojlighet att vilja forum.™

Problemet, och det sannolikt tyngsta argumentet mot att en webbplats
skulle kunna vara en etablering, ir istillet tidigare nimnda férhallande att det
idag inte finns nigra enkla medel att knyta en webbplats till en fast fysisk
punkt. En server ir enkel att flytta, en dominadress likasd. Bogdan resonerar
dven kring detta problem. Ett sitt att angripa problemet ir att utgd ifrin den

™ Se vidare Bogdan, Sv]T 1998 s. 825, s. 825 ff.

¥ Se vidare Bogdan, Sv]T 1998 s. 825, 833. Bogdan diskuterar i och for sig, i forsta hand,
denna liknelse i forhéllande till den svenska interna domsrittsregeln i 10 kap. 5 § RB. Dir talas
om fast driftstille och fi skulle, enligt Bogdans resonemang, férneka att en obemannad bensin-
mack skulle anses vara ett fast driftstille sdvitt avser denna regels tillimpningsomride. Jag ser
inget skil till varfor samma sak inte skulle kunna sigas betriffande tillimpningen av artikel 5(5).
7" Se vidare Bogdan, Sv]T 1998 s. 825, 834.

P Se vidare Bogdan, Sv]T 1998 s. 825, 834.
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toppdomin under vilken webbplatsens adress ir registrerad. Om en webbplats
ir registrerad under den svenska toppdominen .se indikerar det att
verksamheten som bedrivs dir ir forlagd till Sverige.”” Slutsatsen ir rimlig i de
fall det ror sig om en toppdomin dir domﬁnnamnsregistreringar ar
forbehallna aktorer som ir verksamma i det aktuella landet.”™ Virre ir det
emellertid betriffande domidnnamn som registreras under toppdominer utan
nimnda krav pa anknytning och utvecklingen, sedan Bogdan skrev sin artikel,
har tveklost gatt mot att alltfler toppdomainer, diribland den svenska, slippt
pid kravet pd nationell anknytning som en forutsittning for en
dominnamnsregistrering.

Det som under slutet av 1990-talet framstod som en rimlig utgdngspunke
for lokaliseringen av webbsidor forefaller siledes som en mindre sjilvklar
utgdngspunkt i dag. Fortfarande menar jag att en webbadress kan vara ett
indicium som pekar mot en viss lokalisering, men som regel kan
toppdominen under vilken webbplatsen ir registrerad inte ensam utgora
tillricklig anknytning.” Bogdan framhéller for 6vrigt sjilv att webbplatsens
lokalisering i vissa situationer mdiste bedémas ocksd utifrin sjilva webb-
platsens utformning.” I detta sammanhang kan exempelvis det sprik som
anvinds pa de aktuella webbsidorna tas med i bedomningen.

Till stod for en nyanserad tillimpning, dir en webbadress inte ensam kan
utgdra tillricklig anknytning, kan det vidare anforas att det, 1 ett
svarandeperspektiv, fir anses orimligt att en webbplats i alla sammanhang
skall kunna liggas till grund for domsritt i annat land 4n det dir svaranden
har sitt hemvist. Det r6r sig hidr om argument som uppvisar stora likheter med
dem som anférts ovan betriffande forum delicti och det faktum att det skulle
kunna fi orimliga konsekvenser foér en potentiell skadevéllare om det ir
tillrdcklige att ett potentiellt skadebringande material finns pd en webbsida,
for att domsrittsgrundande effeke skall anses vara for handen 1 alla virldens
linder.

Aven utan mojlighet att anvinda en webbplats pi Internet som
utgdngspunke, kan artikel 5(5) emellertid ge en rittighetsinnehavare viktiga
fakultativa domsrittsgrunder. Framforallt foljer det av att 5(5) ger en
mdjlighet att prova all skada som kan hinf6ras till aktiviteter som bedrivits vid
den etablering som domsritten grundas pa.

" Bogdan, Sv]T 1998 s. 825, 827 f.

*vid tidpunkten f6r Bogdans artikel var en av férutsittningarna for att registrera en .se domin
att sokanden hade en svensk foretagsregistrering.

T det svenska systemet finns exempelvis inte lingre nigot krav p3 svensk foretagsregistrering
for att en .se domin skall kunna registreras. Det ir siledes mojligt for akeorer utan egentlig
anknytning tll Sverige att registrera ett domidnnamn under toppdominen .se. Se vidare
hitp:/fwww.nic-se.seldomaner/infonyaregler.shtml (senast besokt 2005-02-15).

27 Se vidare Lindskoug 2004 s. 90 ff., som utf6rligt resonerar kring hir aktuella problem.

" Bogdan, SvJT 1998 s. 825, 834.
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8.6.4.3 Ett sammanfattande exempel

Lét sidga att det tidigare nimnda foretaget SoftSell ir etablerat i Sydeuropa
Foretaget siljer mjukvara, diribland datorspelet SELL, som siljs i
Skandinavien. Dessvirre innehas rittigheterna till namnet SELL pd de skandi-
naviska marknaderna av en svensk aktor. SoftSells agerade i Skandinavien ir
sdledes att betrakta som ett potentiellt varumirkesintring. Den svenska
rittighetsinnehavaren vill med anledning av det intriffade agera ritesligt och
undersoker dirfor mojliga forum for ett intrdngsmal. Till att borja med kan
konstateras att det finns en mojlighet att stimma SoffSe// vid foretagets
hemvistforum och dir prova all skada som uppkommit pd grund av den
skadegérande handlingen. St6d f6r sddan domsritt kan fis antingen av artikel
2 eller artikel 5(3), i det senare fallet om utgdngspunkten #r att den
skadegérande handlingen foretagits vid svarandens hemvist. Med stod av
artikel 5(3) kan rittighetsinnehavaren dirutéver stimma svaranden pa
respektive effektort, for att dir prova den skada som uppkommit i respektive
land.

Om vi diremot tinker oss att SoftSe/l har en filial i Danmark, med ansvar
for Skandinavien, kan nya mojligheter 6ppnas. Lat siga att den danska filialen
skoter all hantering av skandinaviska kunder. Mjukvaran levereras i och for sig
frin moderbolagets server men alla bestillningar, reklamationer och support
sker genom den danska filialens forsorg. I detta fall r6r det sig om en
(Internet)etablering i den mening som begreppet har i artikel 5(5). Friga
uppkommer di om det aktuella varumirkesintringet kan anses hirrora frén
verksamhet som bedrivs vid denna etablering. Som framgar av Somafer-fallet,
kan utomobligatoriska ansprik omfattas, om de féljer av den verksamhet som
etableringstillet foretagit f6r moderbolagets rikning. I ett fall som det ovan
skisserade 4r det, som jag ser det, fullt mojligt att betrakta de aktuella utom-
obligatoriska anspriken som hirrérande frin etableringstillets verksamhet.
Den danska filialen skéter all kontakt med de skandinaviska kunderna och
eventuella forbindelser, exempelvis kopeavtal, ingds fér moderbolagets
rikning. Att skota forsiljning, support och reklamationer 4r verksamhet som
den danska filialen utfér for moderbolagets rikning och dirmed borde ett
utomobligatoriskt ansprik, riktat mot moderbolaget, som féljer av verksamhet
som moderbolagets filial bedrivit, ocksd kunna vickas vid domstol i den ort
dir filialen 4r etablerad.

Den svenska rittighetsinnehavaren fir dirmed en ytterligare méjlighet,
namligen att vicka talan i Danmark. Vid f6rsta pdseendet kan detta mahinda
framstd som en liten vinst. Den avgorande fordelen dr dock att rittighets-
innehavaren 1 detta fall kan préva all skada som uppkommit pé grund av den
vid filialen bedrivna verksamheten. Nagon skandinavisk turné behévs inte, e
heller ett besok vid moderbolagets sydeuropeiska hemvist.
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8.7 Konnexitet — artikel 6

8.7.1 Inledande anmirkningar

En annan regel som kan ge en svensk domstol behorighet att préva ett
grinsoverskridande intringsmal dr Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1). Det
handlar hir om en majlighet att samla mél mot flera svarande vid domstol dir
nigon av dem har sitt hemvist.

Artikel 6 (i utdrag)

Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat [konventionsstat] kan dven vickas 7 foljande

fll:

1) Om han ir en av flera svarande, vid domstol dir nigon av svarandena har hemvist, forutsatt art
det finns ett tillrickligt nira samband mellan kiromdlen for atr en gemensam handliggning och dom
skall vara pékallad for att undvika att oforenliga domar meddelas som en foljd av att kiromdlen
provas i olika réittegingar. ...

3) Vid genkiromal som grundar sig pi samma avtal eller omstindigheter som huvudkiromalet,
vid den domstol dir huvudkiromélet dr anhingigt.544

Som framgir av bestimmelsen ir en grundférutsittning f6r sammanliggning
att kdromdalen har ett nira samband med varandra. Regeln har sin
motsvarighet i de flesta nationella processordningar och dr motiverad av
processekonomiska si vil som effektivitetsskil. Nir kiromdlen har ett nira
samband finns det dessutom ett starke intresse av att undvika motstridiga
domar.”” Som en spegling av reglerna i artikel 6 finns dirfor ocksa
bestimmelser om litispendens och konnexitet som reglerar i vilka situationer
en domstol skall (om litispendens forehgger) eller kan (i de fall mélen ir
konnexa)™” vilandeforklara eller avvisa mél som har ett nira samband med
andra pdgdende processer. Det handlar i dessa fall snarast om uppfyllandet av
den negativa funktionen att hindra att liknande mal handléiggs vid skilda
Bryssel /Luganolinders domstolar. Regeln i artikel 6(1) har i sm tur snarare en
positiv funktion genom att den mdjliggor sammanlaggmng * Mojligheten att
avvisa eller vilandeférklara mil giller dock inte domstol pa den ort dir talan
forst vicktes och det giller endast under forutsittning att sambandet mellan
kiromdlen #dr si starke att en gemensam handliggning, for att undvika
oférenliga domar, ir pakallad.

* Artikel 6(1) har ny lydelse i férordningen. Det aktuella till:igget ir kursiverat i utdraget ovan

och féljer av praxis som utvecklats med utgdngspunkt i den lydelse som bestimmelsen har i
konventionerna. Som exempel pi praxis kan ater avgorandet i Kalfelis-fallet nimnas. Se sirskilt
domen, p. 6-13.

* Se vidare Pélsson 2002 s. 129 fF.

' Se nirmare forordningens artikel 27 (konventionerna artikel 21).

Se nirmare forordningens artikel 28 (konventionerna artikel 22).

¥ Se vidare Palsson 2002 s. 130.

547
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En annan forutsittning for atc artikel 6(1) skall kunna tllimpas ir att
den domstol till vilken de 6vriga kiromdlen sammanliggs, grundar sin
behorighet pd att en av de svarande har sitt hemvist dir. I detta sammanhang
dterkommer tldlgare namnda Internetrelaterade problem om faststillandet av
svarandens hemvist.”” En annan friga ir om samtliga svarande miste ha
hemvist i ett Bryssel-/Luganoland. Pélsson ir i detta sammanhang av asikten
att det 4r sd. I de fall ndgon av de svarande har sitt hemvist 1 annat 4n ett
Bryssel-/Luganoland, fir behorlgheten betriffande den svaranden grundas pd
forumlandets egna interna regler.”” Den motsatta uppfattningen forekommer
emellertid ocks3.”

For egen del ir jag bojd att hélla med Pélsson. Det framstar f6r mig som
uppenbart, att kravet pd hemvist, rimligen maste gilla alla svarande. I de fall
nigon av dem har hemvist i annat 4n ett Bryssel-/Luganoland, kan inte
Bryssel-/Luganoreglerna bli direke tillimpliga i forhdllande till denna
svarande. Dirmed far situationen behandlas som ett icke lagreglerat fall, med
foljd att domsritten betriffande denna svarande kan hirledas analogivis. Om
svenska interna regler eller Bryssel-/Luganoreglerna skall tillimpas analogt i
dessa situationer idr en friga som kommer att behandlas vidare i avsnitt 9.2
nedan.

Nir det giller bestimmandet av hemvist hinvisas till det som sigs ovan i
avsnitt 8.3. Nir det giller diskussionen om vilka kiromél som har samband
utvecklas denna friga nedan.

8.7.2 Kiromail som har samband

Inledningsvis skall uppmirksammas att konventionernas lydelse inte tar upp
nigot krav pd nira samband mellan kiromélen. Det fortydligandet har
kommit forst genom forordningen. Den nya lydelsen féljer emellertid helt av
GD:s praxis sdvitt avser tolkmng av konventionerna, nigot som bland annat
framgar av Kalfelis-fallet.”” Hir framtrider ocksa kravet att artlkel 6, savil som
ovriga sirskilda behorighetsregler, skall tolkas restriktive.” Frigan om
huruvida kiromélen har samband har dirutéver diskuterats av GD i Tazry-
fallet i samband med tolkningen av artikel 22 (om konnexitet) i konven-
tionerna.”” Som nimns ovan, har denna regel ett syfte som ir sammanlinkat
med artikel 6(1). GD konstaterar i 7Tazry-fallet att syftet bakom regeln ir att
forbittra samordningen av det rittsliga skyddet i gemenskapen, samt att

549 . .
Se vidare avsnitt 8.3 ovan.

¥ Se vidare Palsson 2002 s. 132.

P Se Palsson 2002 s. 132 med vidare hinvisningar.

™ Se Kalfelis-fallet p. 13.

> Se Kalfelis-fallet p. 19.

P Se mal C-406/92, Tatry mot Maciej Rataj (c1t Tatry). 1 fallet behandlas ocksd frigan om
tolkningen av bestimmelsen om htlspendens i konventionernas artikel 21. I forordnmgen
dterfinns motsvarande bestimmelse i artikel 27 och regeln om konnexa mal &terfinns i artikel 28.
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motverka motsigelsefulla domar, dven om de skilda domarnas verkstillighet i
aktuella Bryssel-/Luganolinder i och for sig inte ir utesluten.”

Dirutover finns det en rad nationella avgoranden som galler tolkningen
av konventionerna, bland annat nigra svenska.”™ HD har p3 tal om kiro-
maélens samband vid tillimpningen av artikel 6(1) uttalat att kiromalen skall
grunda sig pd visentligen samma sakférhdllanden samt att de ritsliga
grunderna skall ha ett nira samband, f6r att sammanliggning skall komma i
friga.”” En friga som i detta sammanhang ir intressant att utreda p3
immaterialrittens omrdde ir om mal om parallella likalydande varumirkes-
rittigheter kan anses ha ett samband som motiverar sammanliggning i

enlighet med artikel 6(1).

8.7.3 Mal som giller parallella rittigheter

8.7.3.1 Inledande anmirkningar

Antag att foretaget SoftSel/ genom sina sjilvstindiga aterforsiljare,
marknadsfor och siljer ett datorspel som gor intring i parallella likalydande
nationella varumirkesrittigheter som innehas av det svenska foretaget
SpelaMera. Det uppkommer 1 fallet skada i samtliga linder dir SpelaMera har
varumirkesskydd och det rér sig om skilda sjilvstindiga dterforsiljare som
fororsakar skadan i respektive linder. SpelaMera ir intresserade av att agera
rittslige och vill dirfor undersdka méjligheten ate ligga samman kiromalen
mot samtliga inblandade till domstol i Sverige dir en av terforsiljarna har sitt
hemvist. Spontant framstdr det mihinda som om detta ir en situation med
kiromal som har nira samband. Ett problem ir emellertid att det ror sig om
skilda nationella rattlgheter och dirmed kan det ifrigasittas om det handlar
om samma sak.” Fawcett/Torremans presenterar i detta sammanhang tvi
skilda synsitt, det gamla och det bittre (7he Old Fashioned View och The
Better View). Betriffande det “gamla” sittet att betrakta frigan, om maél
rorande parallella nationell rittigheter handlar om samma sak, konstaterar
Fawcett/Torremans att det utifrin argumentet att immaterialritter dr strike
territoriella kan hivdas att det ror sig om olika saker. Om en svensk
rittighetsinnehavare har registrerat parallella (likalydande) varumirken i
Norge, Sverige och Danmark skulle det i hindelse av ett intring pd samtliga
marknader dir varumirket ir skyddat, som en foljd av rittigheternas

™ Se Tatry-fallet p. 55 och 58.

¥ Se exempelvis NJA 2001 s. 386; NJA 1999 s. 660 och RH 2001:81. Nigra avgoranden
betriffande tolkningen av den nya lydelsen som artikel 6(1) givits i forordningen har dnnu inte
avkunnats.

®” Se vidare NJA 2001 s. 386.

¥ For exempel pd nationell praxis dir frigan diskuteras hinvisas till avsnitt 7.2.2.2. Se ocksa
Pilsson, NIR 2001 s. 129, 132f. med vidare hinvisningar till praxis pd patentrittens omride.
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territoriella  natur, handla om tre skilda intringsmil.”” Enligt
Fawcett/Torremans 4r det i sammanganget bittre att betrakta de skilda
nationella rittigheterna som samma sak. Argument till st6d for detta synsitt
ar att parallella immaterialritter har samma huvudsakliga innehall och
foljaktligen kommer en prévning av ett grinsoverskridande intring att ha
samma huvudsakliga innehall. Som ett ytterligare argument till st6d for denna
uppfattning dberopas GD:s praxis betriffande tolkningen av EG-fordragets
artikel 28 och 30 (tidigare 30 och 36).”” GD har vid ett flertal tillfillen i
samband med tolkningen av dessa artiklar fastslagit att en immaterialritts
huvudsakliga innehdll (specific subject matter) ir ritten att for forsta gingen
omsitta immaterialriteslige  skyddade produkter pd den gemensamma
marknaden.” Nir vil en produkt satts i omsittning pd den gemensamma
marknaden ir det immaterialrittsliga skyddet som giller den produkten (det
exemplaret av varan) konsumerat. Det spelar i detta sammanhang ingen roll
om det finns parallella nationella rittigheter, konsumtionen giller for hela
gemenskapen och de olika parallella rittigheterna ses i detta sammanhang som
samma sak.””

Frigan, om kidromal rorande parallella rittigheter har ett tillrickligt nira
samband for att en sammanliggning skall kunna komma i friga har varit
foremal for provning i domstol. I ett avgérande frin Svea hovritt diskuterades
mojligheten att anvinda artikel 6(1) i Luganokonventionen som grund for
behorigher att ligga samman kiromal mot svarande i Sverige och Danmark.”
Det rorde sig i fallet om en tvist betriffande ett EPC-patent designerat for
Osterrike, Belgien, Schweiz, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien,
Lichtenstein, Nederlinderna och Sverige. Grund f6r domsritt forelag i Sverige
baserat pd att en av de svarande vid tidpunkten for stimningen hade hemvist
hir i landet. Vidare foreldg domsritt baserad pa artikel 5(3) for den skada som
uppkommit hir i landet med avseende pd det svenska patentet. Utifrin dessa
forutsiteningar diskuterades mojligheten att ligga samman kiromélen mot de
skilda svarandena for att dirmed fi mojlighet att pd ett bride prova all
intriffad skada, dvs. dven skada som uppstitt i andra linder pd grund av
intring i parallella rittigheter i dessa linder. Hovritten diskuterade denna
friga, bland annat med utgdngspunkt i ovan nimnda avgéranden frin GD,
och kom till slutsatsen att det fanns ett tillrickligt samband mellan de skilda
kidromalen for att en samanliggning skulle kunna ske. Hovrittens beslut blev
att mélet visades ater till tingsritten for fortsatt handliggning med uppmaning
att tingsritten var behorig enligt artikel 6(1) att prova talan ocksd i de delar

> Se vidare Fawcett/ Torremanss. 135 f.

Se vidare Fawcett/ Torremanss. 136 f.

Se exempelvis Centrafarm BV mot Sterling Drug, mal 15/74, p. 14. Se vidare betriffande
immaterialrittens forhallande till reglerna om fri rorlighet f6r varor Craig/De Biirca s. 1089 ff.
Jéimfér ocksd Bently/Sherman s. 929 tf. och Cornish/Llewelyn s. 723 ft.

“ Se vidare Fawcett/ Torremans s. 137.

* Se vidare RH 2001:81.
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som tingsritten tidigare avvisat. Vad tingsritten avvisade var mojligheten att
prova annat dn den skada som uppkommit i Sverige pd grund av
patentintringet. Konsckvensen av hovrittens avgdrande blir oundvikligen att
det foreligger behorighet att ocksd préva skador som uppkommit i andra
linder, samt dirmed indirekt att sambandet mellan mal om parallella
rittigheter, som grundas pd samma intringsgérande handling, ir tillricklige
starke for att sammanliggning i enlighet med artikel 6(1) skulle kunna ske.
Det ir, som jag ser det, den oundvikliga konsekvensen av hovrittens dom,
dven om denna tolkning inte uttryckligen framgir av domskilen, och det
ddrfor fir hillas for osikert om konsekvenserna verkligen var avsiktliga.
Pélsson har i detta sammanhang resonerat kring frigan om mdjligheten
att tillimpa artikel 6(1) i forhéllande till mal mot flera svarande nir det giller
intring 1 Europeiska patent beviljade i skilda linder. Pélsson slutsats i
sammanhanget ir att endast det faktum att malen ror parallella patent som
meddelats med st6d av den Europeiska patentkonventionen inte torde
medféra att mélen har ett tllrdckligt ndra samband f6r sammanliggning.
Palsson anfor att det dirutéver nog mdste “krivas att intringen har skett i
samrdd och samverkan mellan svarandena samt att intrﬁngsféremﬁlet dvs. den
produkt eller det forfarande som pastds gora intring i kirandens patent, dr

64
identiska”.”

8.7.3.2 Nagra exempel frin utlindsk praxis

Som nimns i kapitel 7 ovan, har frigan om sammanliggning av mal rérande
parallella likalydande nationella immaterialritter varit féremal f6r provning i
nationell domstol. En engelsk domstol har exempelvis i Pearce-fallet provat
ett mdl mot en nederlindsk svarande, om intring i en nederlindsk
upphovsritt.”” 1 Coin Controls-fallet provades liknande frigor om patent. Hir
valde domstolen dock att inte acceptera en sammanliggning, utan avvisade
istillet malet i de delar som rérde de utlindska rittigheterna med
motiveringen att dessa exklusivt skulle provas i rittigheternas skyddsland. e
Installmngen i Coin Controls-fallet har sedermera bekriftats i Fort Dodge-
fallet.””” Frin Nederlinderna kan andra exempel himtas. Dir har domstolar
accepterat sammanliggning av kiromal riktade mot flera olika foretag i en

*** Se vidare Palsson NIR 2001 s. 129, 133.

" Pearce mot Ove Arup Partnership Ltd. and Others (cit. Pearce), [1997] 2 WLR 779. Fallet
kommenteras ingdende av Fawcett/Torremans s. 192 ff.

¢ Conin Controls Ldt. mot Suzo International (UK) Ltd and Others, (cit. Conin Controls), [1997]
3 All ER 45. Fallet kommenteras ingiende av Fawcett/Torremans s. 204 ff. Jimfor ocksd av
Pélsson, NIR 2001 s. 129, 133.

" Se Fort Dodge Animal Helth Ltd. and Others mot Akzo Nobel NV and Another (cit. Fort
Dodge), [1998] ESR 222 CA. Fallet kommenteras ingdende i Fawcett/ Torremans s. 200 f.
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koncern, under férutsittning att det sammanslagna malet provas vid domstol
: . : .
inom den ort dir moderbolaget har sitt hemvist.”

8.7.3.3 Sirskilt om talan om bittre ritt och talan om ogiltighet

I diskussionen kring frigan om vilka mal som har tillrickligt nira samband for
att en sammanliggning skall komma i friga bor skillnader i taleformer
uppmirksammas. Med liknande argument som anférts ovan betriffande
kumulation, kan det nimligen ifrigasittas om talan om bittre ritt och talan
om ogiltighet 4r av sidant slag att de har ett tillrickligt nira samband med en
redan pigiende intringstvist rorande ett parallellt likalydande varumirke. I
Coin Controls-fallet och Fort Dodge-fallet handlade det om sammanliggning
av intringsmil och 4ndd kom de engelska domstolarna fram dll atc
sammanliggning inte kunde ske eftersom provningen av de utlindska
rittigheterna exklusivt var forbehéllna skyddslindernas domstolar. En sddan
strikt tillimpning av sammanliggningsbestimmelserna kan utan tvekan
kritiseras, inte minst eftersom det framstir som tveksamt om en invindning
om ett varumirkes giltighet i ett intrangsmal skall ges sé stor betydelse att hela
milet omfattas av de exklusiva bestimmelsernas tillimpningsomrade.
Argumentet, att frigor som exklusivt skall provas av domstol i skyddslandet
inte kan sammanliggas med mél som provas av annan domstol, kan
emellertid inte forbises. Mojligheten att sammanligga mal inom immaterial-
rittens omrdde styrs dirmed i dessa fall, dtminstone indireke, av
tillimpningsomridet for de exklusiva bestimmelserna i férordningens artikel
22(4) (konventionerna artikel 16(4)). Hir kan konstateras att en talan om
bittre rite till ett registrerat varumirke kan vara av sidant slag att den inte
omfattas av de exklusiva bestimmelsernas tillimpningsomride och foljaktligen
kan en sidan talan, om omstindigheterna i 6vrigt tilliter det, sammanliggas
med mal som provas av annan domstol in skyddslandets. Nir det giller talan
om ogiltighet giller det motsatta forhéllandet. Det ror sig i detta fall om en
talan som uttryckligen riktar sig mot rittighetens giltighet och féljaktligen
handlar det om frigor som bara kan provas av domstol i den omtvistade
rittighetens skyddsland. Diskussionen om tillimpningsomridet for de
exklusiva bestimmelserna aterkommer f6r 6vrigt i avsnitt 8.8. nedan.

8.7.3.4 Avslutande reflexioner

Det kan avslutningsvis konstateras att rittsldget dr oklart nidr det giller
tillimpningen av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1) i fall som giller
parallella immaterialritter. Att problemen varit féremdl for behandling i
nationella domstolar indrar inte det faktum att det inte finns nigra

% Se vidare Pertegds Senders. 31, 86, 99 ff.
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avgoranden frin GD inom detta omride. Det dr dirfor svért att forutse hur
GD kommer att agera den dag frigan kommer upp till provning. Frimst
beror osikerheten pd att de nationella avgorandena pd omridet, som framgdr
ovan, till viss del 4r motséigelsefulla

For egen del pladerar jag 1 det foljande (avsnitt 8.8.3) for en 16sning som
tar utgdngspunkt i om mdlet giller den omtvistade rittigheten eller ett
potentiellt intringsgorande agerande. Med detta som utgingspunkt ir det
mdjligt att goéra en uppdelning av varumirkestvisterna pd ett sddant sitt att
klarhet skapas betriffande frigan om vilka mal som faller under de exklusiva
bestimmelsernas tillimpningsomride. Som visas ovan, styrs mojligheterna att
sammanligea mal inom varumirkesrittens omrdde tll stora dela av
tolkningen av de exklusiva bestimmelserna och foljaktligen medfor et klart
avgrinsat tillimpningsomride for de exklusiva bestimmelserna ocksé att det
tydliggors 1 vilken utstrickning mal inom varumirkesrittens omride kan
sammanliggas.

8.7.4 Genkiromal

Aven artikel 6(3) ir relevant for de fall som behandlas i detta arbete. Av denna
bestimmelse framgar att ett genkiromal som grundar sig pd samma avtal eller
omstindighet fir vickas vid den domstol dir huvudkiromalet dr anhingigt. |
likhet med artikel 6(1) giller artikel 6(3) endast for genkiromal som sirskilt
yrkats och som dirmed syftar tll att en sirskild dom skall meddelas.
Svarandens invindningar och de forutsattmngar under vilka invindningar kan
ske bestims enligt de nationella rittsreglerna.” Till skillnad mot vad som
giller betriffande artikel 6(1), som ir tillimplig endast om nigon av de
svarande har hemvist inom domstolsorten, giller artikel 6(3) oavsett frin
vilken Bryssel-/Luganoregel domstolens behorighet betriffande huvud-
kiromélet kan hirledas.””

Avgorande for om artikel 6(3) kan tillimpas dr uttrycket samma avtal
eller omstindigher. Nir det giller de problem som behandlas i detta arbete, kan
det forsta ledet, som giller inomobligatoriska tvister, limnas dirhin. Istillet
blir det relevant att utreda vad som utgdr samma omstindighet. 1
sammanhanget har det pdtalats att uttrycket i Bryssel-/Luganoreglerna
formulerats snivare 4n nirmast motsvarande uttryck i svensk intern ritt.”
Pilsson menar dock att det i praktiken inte torde vara nigon storre skillnad.”
Det ror sig under alla omstindigheter om ett foérhéllandevis stringt krav pa

*? Se mal C-341/93, Danvern Production A/S mot Schubfabriken Otterbeck GmbH & Co., p. 13
och 16.

7% Se vidare Palsson 2002 s. 135 f.

7' Se bland annat Palson 2002 s. 136, som exemplifierar med 14 kap. 3 § RB dir uttrycket
samma sak eller sak som har gemenskap med huvudkiromdletr anvinds, dessutom med tilligget

fom’mn som kan gé i avrikning.
™ Se vidare Pélsson 2002 s. 136.
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samband och det har anférts att kraven nir det giller artikel 6(3) 4r stringare
in de skulle vara i samband med tillémgningen av reglerna om konnexitet i
artikel 28 (konventionerna artikel 22).”” Oavsett vilket, torde det vara klart
att de genkiromal som kan tinkas resas i anledning av ett immaterialritts-
intrdng till 6vervigande del kommer att rora samma omstindigheter,
nimligen den intringsgérande handlingen och/eller rittighetens skydds-
omfing. Det naturliga genkdromadlet i en intringstvist 4r en invindning att
rittigheten inte ir giltig, eller att ett visst agerande faller utanfor rittighetens
skyddsomfang. Eftersom huvudkiromdlet handlar om samma rittighet och
samma handlingar méste det roéra sig om fall som anknyter till samma
omstindigheter. Hir borde det med andra ord inte vara nigra domsritts-
problem. Problematiskt blir det emellertid 4nd3, i de fall genkdromalet giller
den registrerade rittighetens giltighet eller omfattning, nigot som tydligt
illustreras i tidigare nimnda brittiska avgéranden. S valde exempelvis, som
nimns ovan, den brittiska domstolen i Coin Controls-fallet att avvisa maélet i
de delar som rérde de utlindska rittigheterna, nir svarandena kom med
invindningar om dessa rittigheters giltighet.”” Motivet for beslutet var att
fragor om giltighet exklusivt skall provas av domstol i rittighetens skyddsland.
[ fallet valde den engelska domstolen att behandla invindningar om giltighet
pd ett sidant sdtt att dessa triffas av Bryssel-/Luganoreglernas exklusiva
bestimmelser.”” Domen har, inte minst av denna anledning, kritiserats hirt.””
Utan att foregripa presentationen av de exklusiva reglerna i avsnitt 8.8 nedan,
kan redan nu sigas att en rimligare l6sning skulle ha varit att den engelska
domstolen wvalt att antingen ldta intringsmdlet vila i vintan pd atc
giltighetsfrigan provades i rittigheternas skyddsland, eller att préva dessa
sporsmdl prejudiciellt for att dirmed kunna fullfélja provningen av intrings-
malet.

Oavsett vilken 16sning som viljs kan andd konstateras att det i dessa fall
kan uppstd en konflikt med Bryssel-/Luganoreglernas exklusiva bestimmelser
om registrerade immaterialritter. I de fall de exklusiva reglerna ir tillimpliga
blir en sammanliggning omoijlig.

Dirutover skall poingteras att det inte endast dr de exklusiva reglerna
som kan bryta igenom artikel 6. Det giller ocksd parternas méjligheter att
avtala om behérigt forum.””

" Se vidare Fawcett/Torremans s. 212. Jimfor ocksi Dicey 2000 s. 364.

7% Se not 566 ovan.

7 Se Coin Controls-fallet s. 677.

70 Se exempelvis Fawcett/Torremans s. 204 ff.; Pilsson, NIR 2001 s. 129, 133. Se ocksd Wadlow
s. 176 ff.

77 Det skall understrykas att avtal om domstols behorighet (prorogationsavtal) ir sillsynta i de
fall av utomobligatoriska tvister som behandlas i detta arbete. Det finns emellertid en méjlighet
att sddana avtal sluts efter tvistens uppkomst. Se vidare betriffande denna friga avsnitt 8.9 nedan.
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8.7.5 Sirskilt om sammanliggning av mal gillande utlindska
varumirken

En annan friga som kort skall uppmirksammas ir de utlindska rittigheternas
betydelse i samband med sammanliggning av mal. Som nimns ovan, kan en
uppdelningen av mdl i sidana som ror en potentiellt intringsgorande
handling och sddana som rér rittigheten, underlitta bedomningen av frigan
om vilka mil som kan sammanliggas. Med denna argumentation som
utgdngspunkt skulle det vara mojligt att ligga samman mél om parallella
nationella rittigheter om dessa handlar om den intringsgorande handlingen
och inte rittigheten som sddan. Konsekvensen blir att de mél som omfattas av
de exklusiva bestimmelsernas tillimpningsomride (i linje med vad sigs i
avsnitt 8.8.3 nedan) inte kommer att kunna sammanliggas med en redan
initierad process 1 Sverige. Hir skall understrykas att de mal som ddrmed inte
kommer att kunna sammanliggas med den i Sverige initierade processen ir de
mal som ror utlindska rittigheter.

Som illustration kan f6ljande hypotetiska exempel anvindas. Utgings-
punkten dr den utlindska innehavaren av varumirket COMP som ir registrerat
i flera linder, diribland Sverige. Utga vidare frin att foretaget SoftSell genom
sina sjilvstindiga aterforsiljare, marknadsfor och siljer produkter under
varumirken som ir forvixlingsbara med COMP. Det uppkommer i fallet skada
i samtliga linder dir COMP ir skyddat. Varumirkesinnehavaren ir intresserad
av att agera rittsligt och vill ddrfor undersoka méjligheten att ligga samman
kiromdlen mot samtliga inblandade till domstol i Sverige, dir en av
dterforsiljarna har sitt hemvist. I denna situation rér mélen parallella
varumirkesrittigheter och frigan om sammanliggning avgors av om madlen
har ett tillrickligt nidra samband. Ett sdédant samband kan finnas men i de fall
det handlar om frigor som faller under de exklusiva bestimmelsernas
tillimpningsomride omdjliggérs en sammanliggning. I de delar malet giller
rittigheter som skyddas i utlandet (i andra linder 4n domstolslandet) ir en
sammanliggning med andra ord inte mojlig.

Avslutningsvis skall understrykas att det dven betriffande utlindska
rittigheter torde vara mojligt att sammanligga mal nir eventuellt exklusiva
fragor uppkommer som invindningar och inte som sirskilda yrkanden.””

8.7.6 Internetrelaterade aspekter

Att det kan uppkomma problem pid grund av att en talan om ett pastitt
intrdng kan komma att gilla flera parallella nationella rittigheter ir, som
antyds ovan, inte minst aktuellt i Internetrelaterade sammanhang. I dessa
situationer kan mdjligheten att anvinda artikel 6(1) och (3) for att forenkla

7 Ockss frigan om mojligheten att prova en annars exklusiv friga pejudiciellt behandlas vidare i

avsnitt 8.8.3 nedan.
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handliggningen vara av stort intresse. Nir det giller tillimpningen av artikel 6
i ovrigt finns det inte ndgra sirskilda Internetrelaterade svérigheter att
uppmirksamma, annat in de som redan behandlats betriffande 6vriga
domsrittsgrunder. S& kan exempelvis problem som sammanhinger med
faststillandet av svarandens hemvist aktualiseras hir liksom problem vid
faststillandet av handlings- och effektort. 7

8.8 En exklusiv regel for registrerade immaterialritter

8.8.1 Inledande anmirkningar

Som nimns ovan, finns en speciell bestimmelse i Bryssel-/Luganoreglerna om
domsritt som giller registrerade immaterialritter, diribland varumirken.”
Regeln dterfinns i forordningens artikel 22(4) och 1 artikel 16(4) i

konventionerna och har f6ljande gemensamma lydelse:

Forordningen artikel 22(4) och konventionerna artikel 16(4) (i utdrag)
Féljande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behésrighet:

4) Om talan avser registrering eller giltighet av patent, varumirken, ménster och liknande
rittigheter for vilka krivs deposition eller registrering, domstolarna i den medlemsstat
[konventionsstat] dir deposition eller registrering har begirts eller har dgt rum eller, pa grund av

bestimmelserna i en gemenskapsrittsakt eller en internationell konvention, anses ha dgt rum.

Regeln ir exklusiv och har dirmed derogationsverkan. Den hindrar med
andra ord provning vid annan domstol in den som exklusivt utpekas av
regeln. Exklusiviteten markeras ytterligare i artikel 25 dir det anges att en
domstol sjilvmant skall avvisa mdl som omfattas av reglerna om exklusiv
jurisdiktion, 1 de fall dessa regler pekar ut domstol i annat Bryssel-
/Luganoland in det dir talan vickts.” De exklusiva reglerna giller dessutom
oavsett svarandens hemvist. Enligt regelns ordalydelse giller exklusiviteten
emellertid endast frigor som ror det omtvistade varumirkets registrering eller
giltighet. Vid forsta paseendet kan det dirfér tyckas irrelevant att behandla
den i samband med att méjliga domsrittsgrunder fér talan i andra mél in
sddana som uttryckligen ror registrering eller giltighet skall utredas,

77 Se vidare avsnitt 8.3 och 8.4.6 ovan.

Domsritt i samband med mal om oregistrerade inarbetade varumirken behandlas i kapitel 10
nedan.

' Artikeln har samma lydelse i forordningen och konventionerna (bortsett frin urtrycket
medlems-/konventionsstat). I forordningen finns emellertid ett andra stycke i artikel 22(4) som ir
nytt. Det nya andra stycket giller exklusiv behérighet vid talan om giltighet eller registrering av
europeiska patent och aterges inte hir.

™ Atr det dr si framgir av artikel 25 i forordningen och artikel 19 i konventionerna. Det
framgdr vidare av praxis, exempelvis Duijnstee-fallet p. 8. Se ocksd Jenard s. 34.
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exempelvis 1 samband med provningen av ett intringsmal. Dessvirre ir
behandlingen emellertid inte irrelevant. Dessvirre, eftersom tillimpningen pé
mainga sitt hade varit enklare om det varit mojligt att bortse frin
konsekvenserna av denna bestimmelse i alla de fall som inte uttryckligen
handlar om registreringen av ett varumirke eller dess giltighet. S& 4r nu inte
fallet och forklaringen ligger diri att en talan avseende ett varumirkesintring i
det stora flertalet fall kommer in pé frigor som har att géra med varumirkets
skyddsomfing. Som konstateras i avsnitt 3.4, ir ett uttalande om en viss
kinneteckensanvindning ir forvixlingsbar samtidigt ett uttalande om det
omtvistade varumirkets skyddsomfing och dirmed ett uttalande om skyddets
rickvidd. Det kan dirfér argumenteras for att dessa mél beror varumirkens
giltighet och att dessa foljaktligen skall omfattas av exklusiviteten i artikel
22(4) och 16(4). Problemet har i skilda sammanhang varit féremil for en
omfattande debatt.” Nedan kommer stort utrymme 4gnas it att nirmare
analysera exklusivitetens grinser men forst skall de exklusiva reglernas tinkta
tillimpningsomride kort beskrivas.

Att det 6ver huvudtaget finns en regel som giller registrerade
immaterialritter sammanhinger med att beviljandet av sidana rittigheter
innefattar utévandet av nationell suverinitet.” Det kan dessutom sigas att det
i fall som har ett nira samband med registreringen av immaterialritter dr
praktiskt att lita en domstol pd registreringsorten préva talan. I Duijnstee-
fallet uttalade GD att domstolar i registreringslandet, pd grund av sin nirhet
till tvisteforemalet, 4r mest léimik)ade att prova tvister som sammanhinger med
den aktuella immaterialritten.” Det skall dirutover sigas att GD i flera fall
understrukit att en utgdngspunkt f6r tolkningen ir att de exklusiva reglerna ir
att dessa, i likhet med de flesta andra Bryssel-/Luganoregler skall tolkas
autonomt.”™ Att denna uppfattning giller ocksd betriffande artikel 22(4)
bekriftas av GD i Duijnstee-fallet.”” En autonom tolkning skapar forutse-

- Se exempelvis Fawcett/Torremans s. 203 ff.; Ulmer s. 16 och Wadlow s. 194 ff.

* Se vidare Jenard s. 36.

* Se vidare Duijnstee-fallet, p. 22. Att det skall finnas ett nira samband mellan tvisten och den
behoriga domstolen ir ett argument som GD &terkommit till vid tolkningen av andra
bestimmelser i forordningen och konventionerna. S& har exempelvis GD uttalat i domskilens p.
15 i mélet C-169/02, Kronhofer mot Maier m.fl. att artikel 5(3) bygger pd tanken att det
foreligger ett nira samband mellan tvisten och andra domstolar 4n de i svarandens hemvistland.
Intresset av en god rittsskipning och ett dndamaélsenligt forfarande motiverar domstolens
behorighet i dessa fall. I generaladvokatens forslag till dom i GA7-fallet betraktas principen om
att domsritt kan skapas av ett nira samband mellan domstolen och tvisten som en allmin
utgdngspunke for tolkningen av Bryssel-/Luganoreglerna (Brysselkonventionen i fallet). Se
forslagets p. 25.

* For exempel pé praxis som slar fast att artikel 22 skall tolkas autonomt kan hinvisas till mal
C-518/99, Gailard mot Chekili (cit. Gailard), sirskilt p.13 samt mal C-261/90, Reichert mot
Dresdner Bank (cit. Reichert), p. 8. Bida dessa avgoranden giller tolkningen av artikel 16(1) i
konventionerna. Artikeln motsvaras av 22(1) i férordningen.

7 Se Duijnstee-fallet, p. 19.
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barhet vilket ir ett av Bryssel-/Luganoreglernas frimsta mil.”™ Samtidigt som
artikel 22(4) skall tolkas autonomt med beaktande av det nira samband som
finns mellan en immaterialrittstvist och domstolar i den omtvistade
immaterialrittens skyddsland har det fastslagits av GD att artikel 22(4), i
likhet med andra undantagsregler, skall tolkas restriktivt.””’

8.8.2 Nirmare om vad som ror ett varumirkes giltighet

8.8.2.1 Inledande anmirkningar

Avgorande for hur den exklusiva regeln skall tillimpas blir hur uttrycket talan
som avser registrering eller giltighet skall bestimmas. I det ovan nimnda
Duijnstee-fallet diskuteras denna friga (bland andra) i forhdllande till en
patentrittighet. Det rorde sig i fallet om en tvist mellan en arbetsgivare och en
anstilld uppfinnare (arbetstagaren) avseende ritten till ett patent. GD slog fast
att Brysselkonventionens artikel 16(4), som 3beropas i fallet, skulle tolkas
autonomt. Nir det giller uttrycket mdal som ror registrering eller giltighet av
patent uttalade GD att det inte omfattade tvister av det slag som det var friga
om, mellan arbetstagare och arbetsgivare, nir deras respektive rite till det
aktuella patentet handlar om en tolkning av anstillningsavtalet. Vidare
framgir det av domskilen att artikel 16(4) skall tolkas restriktivt i ljuset av
konventionens syfte.”” Som exempel pi mil som omfattas av regelns
exklusivitet ndimner GD sddana som ror ett patents giltighet eller bestdnd,
samt mdl som ror rittighetens utstrickning i tiden. Det uttalas vidare, med
hianvisning till Jenard-rapporten, att rena intrdngsmal inte skall omfattas av
artikel 16(4).””

Fallet skapar onekligen viss klarhet nir det giller de exklusiva reglernas
tillimpningsomridde. Det méste emellertid konstateras att Duijnstee-fallet
giller ritten, grundad pa ett anstillningsavtal, till ett patent. Det rér sig med
andra ord inte om nigot intringsmal eller nigot mal om registrering eller
giltighet. I och for sig uttalar Jenard helt kort att intringsmal inte omfattas av
de exklusiva reglernas tillimpningsomride, ndgot som understryks i Duijnstee-
fallet.”” Fragan ir emellertid inte explicit provad av GD och det kan dirmed
anses ovisst hur regeln skall anvindas, exempelvis i samband med en talan om
forbud eller skadestaind. An tydligare ir svirigheterna i samband med

- Argumentet om forutsebarhet understryks i Brysselforordningens ingresspunke 11.

Att artikel 16(4) i konventionerna skall tolkas restriktive framgir av Duijnstee-fallet, p. 23.
Det samma torde gilla dven forordningens artikel 22(4). Att det samma giller for artikel 16(1)
framgdr bland annat av Gailard-fallet p. 14.

" Se vidare Duijnstee-fallet, p. 23.

¥ Se vidare Duijnstee-fallet, p. 23. Se ocksa Jenard s. 36.

¥ Se vidare Jenard s. 36. Se ocksi Duijnstee-fallet, p. 23 och 24 dir GD tar fasta pa Jenards
uttalande betriffande tillimpningsomriddet for de exklusiva bestimmelserna i artikel 16(4)
(forordningen artikel 22(4)).
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faststillelsetalan.” P3 den ena sidan kan det argumenteras for att inga
intringsmal skall omfattas av artiklarna 22(4) och 16(4), p& den andra kan det
argumenteras for att alla intringsmadl pé ett eller annat sitt sammanhinger
med den registrerade immaterialrittens giltighet och dirmed oundvikligen
faller under de exklusiva bestimmelsernas tillimpningsomrade. Lit oss prova
argumenten.

8.8.2.2 Den exklusiva behorigheten omfattar intringsmal?

En tinkbar méjlighet 4r att artiklarna 22(4) och 16(4) skall tillimpas dven i
samband med prévningen av intrdngsmal, eftersom en provning av ett intring
oundvikligen innebdr att frigor om rittighetens skyddsomfing madste
behandlas och dirmed har dessa mil ett nira samband med frigor om en
immaterialritts glltlghet och omfattning.”™ Om artiklarna om exklusiv
domsritt tolkas s, dr det en losning som skulle ge en klar och timligen
littillimpad regel. Med en klar och enkel regel skapas forutsebarhet, nagot
som dr efterstravansvirt. Hir kan dock konstateras att kiranden, om regeln
ges denna vidstrickta tolkning, beskirs frin alla mojliga fakultativa
domsrittsgrunder. Inte ens svarandens hemvist skulle i dessa fall vara ett
alternativ. En sddan tolkning framstir som oméijlig, inte minst pa grund av att
de exklusiva reglerna, enligt GD:s fasta praxis skall tolkas restriktive. I sitt
forslag till dom 1 GAT-fallet yttrar generaladvokaten att: “det skulle strida mot
konventionslagstiftarens uttryckliga val att lata alla mél om patent och andra
industriella 1mmater1alratt1gheter omfattas av artikel 16(4) i Bryssel—
konventionen.”” Aven om Jag inte helt héller med generaladvokaten i
dennes, enligt min mening, ndgot kategoriska yttrande (det har exempelvis
aldrig varit tal om att inarbetade industriella immaterialrittigheter skall
omfattas av de exklusiva bestimmelserna) kan konstateras att GD:s fasta
praxis tyder pd att det aldrig kan vara friga om att lita den exkluswa
behongheten omfatta alla 1ntrangsmal som ror registrerade immaterialritter.”
Kan inte alla fall omfattas miste en grins dras upp och dirmed minskar
argumentet om forutsebarheten i styrka.

Det skall dirutover konstateras att en extensiv tolkning av de exklusiva
bestimmelserna skulle frinta kiranden mdjlighet att dberopa nigon av de
fakultativa domsrittsgrunderna i ett intringsmal, nidgot kiranden knappast
gynnas av. Inte heller svaranden torde vara betjint av att alla fall méste provas

T sammanhanget skall uppmarksammas att frigan om artikel 16(4) omfattar en negativ

faststillelsetalan avseende ett patents giltighet i skrivande stund ir foremal for bedomnmg av GD.
An s& linge finns endast ett forslag till dom. Se generaladvokatens forslag till dom i GAT-fallet.
Forslaget kommenteras 16pande i detta kapitel, sirskilt i avsnitt 8.8.3.3 nedan.

4 Maoijligheten att lata de exklusiva behorighetsreglerna omfatta alla intringsmal diskuteras av
Wadlow s. 195 ft.

0 Se forslaget till dom i GAT-fallet, p. 38.

0 Se exempelvis Duidjnstee-fallet, p. 23.

176



Del III — Domsritten

vid domstol inom den ort dir varumirket dr registrerat. I de fall som
behandlas hir, de grinsoverskridande fallen, dr det nimligen fullt tinkbart att
svaranden, den pdstidde intringsgoraren, har hemvist pd annan ort 4n den dir
skydd for det omtvistade varumirket dberopas.

Slutligen skall sigas att det, om exklusiviteten i artiklarna 22(4) och
16(4) ges en vidstricke tolkning, gor det visentligt mycket svirare att ligga
samman mal. Dirmed skulle det ovan anférda resonemanget om artikel 6(1)
inte lingre vara fullt ut relevant. Aven detta talar for en nyanserad tillimpning
av artikel 22(4) och 16(4). Det finns samhillsekonomiska intressen till stod
for sammanliggning, som i vissa fall torde vara storre in rittighets-
innehavarens intresse av att alla intringsmal som ror ett registrerat varumirke
skall avgoras pa registreringsorten.

8.8.2.3 Om kravet att domstolen sjilvmant skall forklara sig obehorig

I detta ssmmanhang kan det vara pa sin plats att ater stifta bekantskap med
tidigare nimnda Bryssel-/Luganoregel i forordningens artikel 25 (konvention-
erna artikel 19), om att en domstol sjilvmant skall avvisa mal som
anhingiggors i strid mot de exklusiva bestimmelserna.

Forordningen artikel 25 och konventionerna artikel 19

Om talan som vicks vid en domstol i en medlemsstat [konventionsstat] giller en tvist som
huvudsakligen ror en friga som en domstol i en annan medlemsstat [konventionsstat] 4r exklusivt
behorig att prova enligt artikel 22 [artikel 16 i konventionerna], skall domstolen sjilvmant

forklara sig obehérig.597

Dessa regler kan sigas utgora en spegling av reglerna om exklusiv behorighet.
Av reglerna framgdr att den domstol, dir det anhingiggors ett mél som
egentligen skulle provas av annan domstol med exklusiv behérighet, sjalvmant
skall forklara sig obehorig.™ Det forhillandet att en domstol bedomer att ett
mal har denna karakeir innebir samtidigt ett uttalande om den exklusiva
behorighetens omfattning. Det skall dock understrykas att artikel 25
(konventionernas artikel 19) inte 4r en behorighetsregel och foljakeligen ir
tolkningen av artikel 25 (konventionernas artikel 19) inte avgorande for
tolkningen av de exklusiva behérighetsreglerna.” Det skulle dirmed gi att
argumentera for att den restriktiva tolkning som giller for artikel 22
(konventionerna artikel 16) inte noédvindigtvis maste gilla for artikel 25
(konventionerna artikel 19). Det finns dock ett samband mellan de aktuella

7 Artikeln har, férutom de inom hakparenteser patalade skillnaderna, samma lydelse i

forordningen och konventionerna.
” Se vidare Palsson 2002 s. 208 och 209.
?  Porhallandet mellan artikel 19 och 16(4) i Brysselforordningen diskuteras av general-

advokaten i forslaget till dom i GAT7-fallet p. 34.

177



Del III — Domsritten

reglerna och dirfor 4r det av intresse att undersoka hur nimnda artiklar
tillimpats.

Vid tolkningen av artikel 25 (konventionerna artikel 19) har det visat sig
att en central friga dr hur uttrycket, att det skall gilla en tvist som
huvudsakligen rijr en friga som faller under annan domstols exklusiva
behdrighet, skall tolkas. I tolkningen av detta begrepp doljer sig néimligen
folj dfragan om en friga om rittighets giltighet som uppkommer i en
1ntrangskonﬂ1kt kan anses vara av sidan betydelse att malet huvudsakligen ror
giltighetsfrigan. Jenard uttalar i detta sammanhang att uttrycket Auvud-
sakligen ror (principally concerned) medfor att en domstol inte maste avvisa ett
mal, om en exklusiv fraga uppkommer som en underordnad friga (preliminary
or incidental matter).”” Med utgingspunke i Jenards uttalande kan konstateras
att en domstol knappast kan anses skyldig att avvisa mal dir frigor som annars
omfattas av. artikel 22 (konventionerna artikel 16) uppkommer som en
invindning.”

Nir det giller immaterialritestvister, har problemet varit foremal bland
annat for behandling i det tidigare nimnda Coin Controls-fallet. Tvisten gillde
intrdng 1 tre parallella Europeiska patent (Spanien, Storbritannien och
Tyskland) * Eftersom patentens giltighet sattes i friga, valde domstolen att
avvisa mélet i de delar som det rérde utlindska patent (dvs. méilen om de
spanska och tyska patenten). Domstolen konstaterade att det inte fanns nigon
behorighet att prova giltighetsfrigan och dirmed inte heller intringsfrigan
avseende de utlindska rittigheterna. Motivet var att ett patentintrdng dr sd
nira sammanbundet med frigan om rittighetens giltighet att det méste anses
huvudsakligen rora giltighetsfrigan. Denna héllning har sedermera bekriftats
av den engelska appellationsdomstolen 1 Fort Dodge-fallet dir domstolen
konstaterade, i linje med utgingen i Coin Controls-fallet, att de enda
domstolar som var behoriga att bedoma om intrdng i ett brittiskt patent skett
var de engelska patentdomstolarna [ detta senare fall valde emellertid
domstolen att avvakta med sitt beslut. Istillet hinskots frigan om tolkningen
av artikel 16(4) (i Brysselkonventionen som gillde vid tlllfallet) till GD, dar
den dessvirre aldrig blev féremadl for provning, eftersom parterna forlikees.””
Nigot klargérande avgdrande frin GD finns saledes inte nir det giller
tolkningen av artikel 16(4) i hir aktuella hinseenden.”

" Se vidare Jenard s. 38 f.

“' Det skall dock sigas att ocksd denna uppfattning varit foremadl f6r debatt, inte minst i tidigare
nimnda brittiska avgéranden (avsnitt 8.7.3.2 ovan). Diskussionen dterkommer i avsnitt 8.8.3.6
nedan.

®?" Se not 566 ovan. Se ocksi Fawcett/ Torremans s. 204 fF.

Se not 567 ovan. Se ocksa Fawcett/ Torremans s. 206 ft.

Se Pertegds Sender s. 60 med vidare hinvisning i not 162.

Som redan nimnts finns férhoppningar om att GD i GA7-fallet kommer att fortydliga hur
artikel 16(4) i Brysselkonventionen skall tolkas, bland anat avseende faststillelsetalan.
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Det kan med andra ord diskuteras hur de exklusiva bestimmelserna skall
tolkas och i det sammanhanget kan en utgdngspunkt vara de brittiska
domstolarnas hillning. Avgorandena ir emellertid héirt kritiserade. Nir det
giller uttalandet att ett intringsmail 4r s oundvikligen sammanbundet med
giltighetsfrigan att det huvudsakligen rér denna, har Fawcett/Torremans
uttalat att: “The Dictionary meaning of principally is mainly. A claim for
infringement to which validity is raised as a defence is mainly concerned with
infringement or, perhaps more accurately, equally concerned with both
infringement and validity. It is certainly not mainly concerned with
validity.”*”

Fawcett/Torremans anfor for ovrigt en ling rad argument mot
domsluten i Coin Controls-fallet och Fort Dodge-fallet. Det enligt min mening
starkaste argumentet 4r att den tolkning som de brittiska domarna ger uttryck
at innebir att en ny typ av exklusiv beh('jrighet skapas, nimligen den exklusiva
behdrigheten att prova intringsmal i rittighetens skyddsland, nagot som gir
stick i stiv med den etablerade tolkningen av artikel 5(3).”” Savitt giller
kommentarerna i brittisk doktrin, kan dessutom siga att dven Wadlow ir
starkt kritisk till de ovan refererade avgorandena.” Aven avgoranden frin
andra Bryssel-/Luganolinder indikerar att andra lsningar 4r mojliga. S& har
exempelvis nederlindska domstolar ansett det mojligt att prova intringsmal
om utlindska rittigheter.”

Med beaktande av ovan sagda kan konstateras, att mycket talar for att en
domstol inte skall anses skyldig att avvisa ett mil som rér registrerade
immaterialritter bara pd den grunden att en exklusiv friga uppkommer som
en invindning. P4 annat sitt kan inte bestimmelserna i forordningens artikel
25 (konventionerna artikel 19) tolkas. Om resonemanget 6verflyttas till de
exklusiva bestimmelserna blir slutsatsen att tolkningen av forordningens
artikel 25 (konventionernas artikel 19) indikerar att ett intringsmadl inte alltid
faller under den exklusiva behorigheten, endast pd den grunden att ett
intrdngsmal skulle vara oskiljaktigt sammankopplat med frigan om den
omtvistade rittighetens giltighet. Svaret pd frigan hur den exklusiva behérig-
hetsregeln skall tolkas, kan i detta perspektlv inte vara att denna regel i alla
situationer skall omfarta intringsmal.”"”

% Se vidare Fawcett/ Torremans s. 203.

Se vidare Fawcett/ Torremans s. 207.

“* Se vidare Wadlow s. 174 ff.

" Fte exempel dr det nederlindska malet Akzo Nobel mot Webster dir domstolen konstaterade
att det dr fulle méjligt att prova ett intringsmal om ett utlindske patent. I fallet var domstolens
behorighet grundad péd Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1). Fallet refereras ingdende av Wadlow
s. 35 ff. Se tor andra exempel pd nederlindska avgéranden Wadlow s. 14 ff.

Wadlow redovisar en liknande slutsats (s. 195 ff.) de engelska domarna till trots.
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8.8.2.4 Den exklusiva behorigheten omfattar aldrig intringsmal?

Ett annat sitt att losa problemet med hur de exklusiva bestimmelserna skall
tolkas dr att helt stinga de exklusiva reglerna fér andra mal 4n de som
uttryckligen ror en rittighets giltighet, dvs. mal dir friga om registrering eller
giltighet utgdér huvudyrkande. Det framstdr mahinda som naturligt och det
skulle tvivelsutan passa med kravet pd att de exklusiva behorighetsreglerna
skall tolkas restriktivt. Dessutom skulle en sidan tolkmng inte uttryckhgen
motsigas av de korta kommentarerna i forarbetena.”’ En friga instiller sig
dock. I artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)) stir det att den exklusiva
domsritten giller frigor om registrering och giltighet. En talan om
registrerings upphivande omfattas dirmed av regelns ordalydelse. Tanken
maste emellertid ha varit att nigot mer skall omfattas, annars borde det
rimligen ha rickt med att ange att regeln skulle gilla registrering. Hirvidlag
forefaller dessutom de skilda sprékversionerna vara verens. I den engelska
texten talas om registration or validity och i den tyska om Eintragung oder die
Giiltigkeit. | Duijnstee-fallet nimner dessutom GD att frigor om en reglstrerad
immaterialritts utstrickning i tiden torde omfattas av regelns lydelse, nigot
som indikerar att frigor om det 1mmater1alrattshga skyddets omfattning ocksa
kan falla under regelns tlllampmngsomrade Det har dessutom i andra
sammanhang framforts argument mot att den restrlktlva tolkningen av
undantagsbestimmelser skall fi alltfor generell verkan.”” Dirutéver kan en
strikt tolkning av artikel 22(4) (konventionernas artikel 16(4)) inbjuda till
oonskade processtaktiska mojligheter. Kiranden kan vid en strikt tolkning av
bestimmelsen i artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)) paverka valet av
behorigt forum genom att dndra utformningen av sin talan. En faststillelse-
talan rérande den intringsgorande handlingen skulle vid en strikt tolkning
kunna vickas vid domstol dir svaranden har sitt hemvist medan en talan om
en registrerad immaterialrites giltighet skulle hinskjutas till domstol i
rittighetens skyddsland. Det kan argumenteras for att en sidan valfrihet for
kiranden strider mot det tldlgare omnamnda kravet pd att behorighets-
reglerna skall ge férutsebara resultat.”

"' Se exempelvis Jenard s. 36 och Schlossers. 123.
" Se Duijnstee-fallet p. 24.
I forslaget tll avgorande i mil C-96/00, Rudolf Gabriel mot kommissionen yttrar
generaladvokat Jacobs att en restriktiv tolkning av undantagsbestimmelser (i fallet artikel 13 i
Brysselkonventionen) inte bor omfatta alla undantag generelle. Istillet skall undantags-
bestimmelserna tolkas pd sddant sitt att de ges en egen mening i ljuset av bestimmelsens lydelse
och syfte samt det rittsliga samanhang i vilket bestimmelsen ingir. Se forslagets punkt 46. Se
ocksd Lundsteds, 11C 2001 s. 124, 133 ff., som lyfter fram méjligheten att anvinda en tolkning
som tar hinsyn till specifika skyddsintressen i samband med analysen av tillimpningsomréidet for
artlkel 5(3).

Som exempel kan nimnas att generaladvokaten i GA7-fallet anvinder argumentet om
forutsebarhet till st6d for att de exklusiva reglerna inte skal tolkas pd sddant sitt att de endast
omfattar situationer nir huvudyrkandet i malet rér en friga om ett patent ir giltigt eller inte. Se

vidare forslagets p. 39 och 40.
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Det ir sdledes mycket som talar f6r att de exklusiva bestimmelserna inte
giller endast rena mal om hivning av en registrering, utan ocksd andra mal
dar giltigheten av den aktuella immaterialritten kan komma att prévas. Aven i
det fall en restriktiv hillning viljs som utgingspunkt for tolkningen av de
exklusiva reglerna, kan grinsdragningsproblem siledes inte helt undvikas.
Foljaktligen miste, oavsett om en restriktiv eller extensiv tolkning viljs, frigan
stillas om var grinsen for exklusiviteten skall dras.

8.8.3 Exklusivitetens grinser

8.8.3.1 Inledande synpunkter

Utgdngspunkten for ett svar pd frigan om var grinsen for tillimpningen av
artikel 22(4) (konventionernas artikel 16(4)) skall dras bor tas i foljande kinda
fakta: att ett “rent” intringsmal i utomobligatoriska fall inte omfattas av
regelns lydelse samt att en "ren” talan om ett varumirkes giltighet omfattas.
Ett sdtt att ndrma sig problemet 4r att jimfora med det som tidigare sagts
om tillimpningen av artikel 5(3). GD har vid ett flertal tlllfallen fastslagit att
Bryssel-/Luganoreglerna skall tolkas i sitt ssmmanhang.”” Si har exempelvis
tolkmngen av artikel 5(3) skett i ljuset av artikel 5(1), bland annat for att alla
situationer skall tickas av de bida artiklarnas tillimpningsomride.”’ Aven om
det inte finns samma naturliga samband mellan artikel 5(3) och 22(4) kan det
vara limpligt att hélla artikel 5(3) i minnet nir diskussioner férs om var
grinsen for tillimpningen av artikel 22(4) skall gi. En utgingspunkt skulle i
detta sammanhang vara att dela upp mél i sddana som rér handlingar och
sidana som ror rittigheter.”” Detta synsitt kommer att utvecklas nedan i
ljuset av hypotesen att regeln i 5(3) och bestimmelserna om exklusiv

 Se exempelvis Bier-fallet p. 20.

1 Se exempelvis Kalfelis-fallet p. 17 och 18.

7 Utifran ett brittiskt perspektiv diskuterar Wadlow problematiken uppdelad pad mél med effeke
inter partes och mal med effekt 77 rem. 1 det forsta fallet handlar den nirmast om att avgérandet
sker prejudiciellt, med bindande verkan endast mellan parterna. I det senare fallet avses nirmast
mal som ror rittigheten, dir rittigheten dr objektet for wvisten. Se vidare Wadlow s. 194, 195,
202-210. Hir kan det dessutom finnas anledning att uppmirksamma att ett liknande synsitt
anvinds inom konkurrensritten. Nir forhdllandet mellan konkurrensregler och immaterial-
rittigheter skall beskrivas fists betydelse vid om det ror sig om frigor om wtivande av en
immateriell ratmghet eller frigor om rittighetens existens. Begreppsparet wutovandel existens
dterkommer i flera avgéranden frin GD, exempelvis i mél 15/74, Centrafarm BV mot Sterling
Drug, p. 16-20 samt mal 102/77, Hoffmmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebs-
gesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH., p. 7-10. Se vidare betriffande EG:s konkurrens-
regler och dessas forhéllande till immaterialrﬁtten, Craig/DeBiirca s. 1088 ff. Jimfor ocksd
Cornish/Llewelyn s. 753 ff. 1 detta arbete utreds inte denna friga vidare. Jag vill dock girna
understryka att det knappast kan ses som en nackdel att tolkningen av de gemenskapsrittsakter
som analyseras i foreliggande avsnitt (lis forordningen artikel 22(4) och konventionerna artikel
16(4)) tar sin utgdngspunkt i ett redan etablerat synsitt. Detta dven om tolkningen av de
materiella konkurrensreglerna givetvis pa intet sitt dr styrande for tolkningen av Bryssel-
/Luganoreglerna.
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behorighet rimligen inte bor omfatta samma situationer. En 6verlappning av
nimnda slag ir f6r 6vrigt omdoijlig, eftersom de exklusiva reglerna i sidana fall
tar 6ver. Foljakeligen kan artikel 5(3) inte omfatta sddant som skall provas i
enlighet med de exklusiva bestimmelserna. Det skall i detta sammanhang
understrykas att det i och for sig inte maste vara s att behorighet i de fall som
hir behandlas méste kunna grundas med st6d av antigen 5(3) eller artikel
22(4) (konventionerna artikel 16(4)). Kiranden har i de fall som inte omfattas
av de exklusiva bestimmelserna ocksd méjlighet att exempelvis vinda sig till
domstol dir svaranden har sitt hemvist. I den foljande analysen, som syftar till
att dra upp grinsen for tillimpningen av artikel 22(4) (konventionerna artikel
16(4)), dr det emellertid i forsta hand artikel 5(3) som anvinds som
avgransningsyta.

8.8.3.2 Mal som ror en rittighet eller en handling

Ett intringsmil gillande skadestind eller forbud rér den intringsgorande
handlingen. Pi grund av denna handling vill rittighetsinnehavaren att
domstolen skall besluta om ersittning som motsvarar den uppkomna skadan,
eller att ett forbud att fortsitta utféra den aktuella handlingen skall utfirdas. I
dessa situationer ror det sig om mal som faller under artikel 5(3).”" Aven om
det i och for sig inte dr uteslutet att flera domsrittsgrunder kan existera
samtidigt forefaller det indé rimligt att artikel 22(4) (konventionerna artikel
16(4)) inte skall omfatta dessa situationer. Mal som giller faststillelse att en
rittighet existerar eller inte existerar ror 4 andra sidan rittigheten och skulle
sdledes naturligt falla under artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)).
Diremellan finns mél som ror faststillelse av om en handling ir intrdngs-
gorande. Det kan rora sig om sivil positiv som negativ faststillelse. Rent
spontant kan det sikert framstd som om dessa mal ror “handlingen” och
dirmed skulle de i analogi med det ovan sagda falla under artikel 5(3) och
foljaktligen inte triffas av de exklusiva reglerna. Som jag ser det dr det i
samband med dessa mal som eventuella tolkningsproblem kan uppkomma.
Problemet kan illustreras med foljande exempel. Foretaget SoftSe// vill agera pa
den svenska marknaden men kan inte anvinda varumirket SELL, som innehas
av SpelaMera i Sverige. Istillet vill man nu lansera varumirket CELL i de
linder dir SpelaMera har varumirkesrittigheter till SELL. SoftSe// inser dock
att det foreligger vissa likheter mellan namnen och viljer dirfér, innan en
eventuell lansering, att anhingiggora en faststillelsetalan i Sverige. SoftSel/ vill
att den svenska domstolen skall sla fast att en anvindning av varumirket CELL
inte utgor intrdng i varumirket SELL. Det ror sig i sammanhanget om en
negativ faststillelsetalan, avsedd att mojliggéra en kommande planerad
handling. P4 den andra sidan idr det fullt tinkbart att SpelaMera kan vara

618 . .
Se vidare avsnitt 8.4 ovan.
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intresserat av att faststilla att en anvindning av varumirket CELL kan komma
att utgdra ett intrang i skyddet f6r varumirket SELL. I detta fall ror det sig om
en positiv faststillelse riktad mot den potentiellt intringsgorande handlingen.
Om ovan nimnda (spontana) slutsats appliceras pa exemplen, skulle resultatet
bli att bida tvisterna faller utanfor tllimpningsomridet for Bryssel-
/Luganoreglernas exklusiva bestimmelser, eftersom det i bida fallen kan
uppfattas som mail som ror den intringsgorande handlingen. Istillet skulle
artikel 5(3) vara mojlig ate tillimpa och det skulle innebira att dven SoftSells
negativa faststillelsetalan skulle omfattas av denna bestimmelse. I avsnitt
8.4.5.4 ovan, konstateras emellertid att artikel 5(3) inte bér omfatta en
negativ faststillelsetalan och med det som utgingspunkt fir losningen sokas
pa annat hall.

Som anforts ovan, i samband med behandlingen av Flootek-fallet,”” ir de
tvd mélen i exemplet i flera avseenden speglingar av varandra. Skillnaden stir
nirmast att finna i vem som anhingigeor talan. En negativ faststillelse att en
handling inte utgér intring stiller domstolen infér ett problem som ir snarlike
provningen som sker i samband med den positiva faststillelsen att en handling
faktiskt 4r intrdngsgrundande. Skillnaden 4r att det 4r den potentielle skade-
véllaren som ir kiranden i1 det forsta fallet och rittighetsinnehavaren (som den
potentielle skadelidande) i det andra. Det kan sikert vara frestande att lita
dessa mal, som uppvisar sd stora likheter, falla under samma bestimmelse.
Eftersom det skulle innebira att artikel 5(3) 6ppnas for negativ faststillelse
vore det emellertid inte limpligt och folJakthgen skall grinsen for de exklusiva
bestimmelsernas tillimpningsomride inte dras pd ett sidant sitt. Ett
alternativ ir istillet att ta utgdngspunkt for en limplig grinsdragning i den
skillnad som finns betriffande vem som initierar processen.

Nir den potentiella skadevillaren initierar en process, oavsett om det ror
sig om en negativ faststillelse att rittigheten inte ir giltig, eller faststillelse att
ett forfarande inte utgor intrng, ror det sig om mal som riktas mot rittighets-
innehavaren. Av denna anledning kan det sigas att malen ror rictigheten. P4
samma sitt kan faststillelsemal som 1n1tleras av rittighetsinnehavare sigas rora
en pagiende eller formodad handhng Om detta synsitt anlaggs blir
resultatet att de faststillelsemdl som initieras av den formodade intrings-
goraren skulle triffas av de exklusiva reglerna och foljaktligen exklusivt provas
i rittighetens skyddsland. M3l som initieras av rittighetsinnehavaren kan &
andra sidan, om kiranden viljer att gora det, prévas med stéd av andra
domsrittsregler, exempelvis artikel 5(3), under férutsittning att denna
bestimmelse i enlighet med vad som tidigare sagts visar sig tillimplig.

% Se avsnitt 8.4.5.2 ovan med vidare hinvisning i not 456.

Jimfor Pertegds Sender som menar att en negativ faststillelsetalan, oavsett det faktum att
talan giller frigan om att en handling inte ir intringsgorande, sakligt sett "undoubtedly relates to
tort.”. Se vidare Pertegds Senders. 179.
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Om resonemanget 6verfors pd Flootek-fallet skulle resultatet ha blivit att
svensk domstol varit behorig. Dock inte med stéd av artikel 5(3), utan istillet
med stéd av de exklusiva reglerna och det faktum att malet, trots att det ir
formulerat som en talan om faststillelse att en handling inte utgér intring,
kan sdgas rora den omtvistade rittighetens giltighet.

Ovan redovisade synsitt 4r enligt min mening en framkomlig vig. Det
skall dterigen understrykas att det inte mdste vara sd att artikel 5(3) och 22(4)
ticker in alla situationer som kan aktualiseras i samband med ett intrdngsmal.
Det finns andra domsrittsgrunder, och skulle de exklusiva reglerna inte anses
tillimpliga finns, som nimns ovan, huvudregeln i artikel 2 om svarandens
hemvistforum att ta till. Nir det giller mal som rér immaterialritter framstir
det emellertid som rimligt att tillse att dven mél som ror negativ faststillelse
kan prévas vid domstol inom den ort dir rittigheten 4r skyddad, i synnerhet
som dessa mal initieras av den potentiella skadevéllaren. Som jag ser det stods
detta resonemang av den, enligt min mening, orimliga utgingen i Flootek-
fallet, dir en tvist betriffande frigan om en viss teknik {61l inom ramen for ett
svenskt patents skyddsomfing inte kunde provas i Sverige, eftersom det rorde
sig om en negativ faststillelsetalan som inte omfattades av artikel 5(3) och
eftersom svaranden i fallet hade hemvist i annat land 4n Sverige. HD:s
resonemang om att det inte skulle ha varit en bra l6sning att lta artikel 5(3)
omfatta ocksd negativ faststillelsetalan framstdr som rimligt. Diremot borde
det, enligt min mening, vara mojligt att tillimpa den exklusiva bestimmelsen
i artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)) dven i ett fall som Flootek.

Foljaktligen skall grinsen for de exklusiva reglerna dras pd sddant sitt att
mal som r6r den omtvistade rittigheten som sidan, dir talan angriper sjilva
rittigheten, skall omfattas av reglernas tillimpningsomrade.

8.8.3.3 Sirskilt om den foreslagna utgdngen i GAT-fallet

I detta sammanhang finns det anledning att dterkomma till generaladvokatens
forslag till dom i det tidigare nimnda GA7-fallet.”" Parterna i tvisten ir
konkurrenter pi omridet f6r motorfordonsteknik och maélet giller frigor om
patentintring och om faststillelse av att en patentritt inte dr giltig. Kidranden i
tvisten, GAT, limnade ett anbud pi leverans av mekaniska "torsionsdimpare”
till Ford-Werke AG i Kéln. Svaranden hivdade att kiranden genom sitt
agerande gjorde sig skyldig till intring i, bland andra, dennes franska patent.
Kiranden vickte som en foljd av det talan i Diisseldorf och yrkade att det
skulle faststillas att svaranden inte hade nigra rittigheter pd grundval av de
franska patenten. Kiranden gjorde dessutom gillande att de aktuella patenten
saknade verkan eller i vart fall inte var giltiga. Landgericht Diisseldorf ansdg

' Se mal C-4/03, Gesellschaft fiir Antiriebstechnik (GAT) mot Lamellen und Kupplungsbau
Beteiligungs (cit. GAT).
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sig behorig att prova tvisten bide vad avsdg intringet och frigan om patentets
giltighet. Domstolen kom i sin provning fram till atc de aktuella patenten var
giltiga och ogillade dirfor kirandens talan. Kiranden overklagade domen till
Oberlandesgericht Diisseldorf som i sin tur valde att hinskjuta frigan om
tolkningen av Brysselkonventionens artikel 16(4) till GD. Den friga som GD
nu har att ta stillning till formulerades enligt f6ljande: om den exklusiva
behorigheten endast giller for det fall en talan (med verkan mot envar) om
ogiltigforklaring av ett patent har vickts eller om den idven giller i ett
forfarande om patentintring nir en av parterna har vicke talan om huruvida
patentet ir giltigt eller huruvida patentet saknar verkan.”™” T sin analys av
problematiken utgar generaladvokat Geelhoed fran tre skilda hypoteser:

« Hypotes 1: artikel 16(4) [forordningen artikel 22(4)] i4r endast
tillimplig om huvudyrkandet i malet avser fragan huruvida ett patent ir
giltigt eller inte.

« Hypotes 2: frigor om ett patents giltighet och om patentintring kan i
praxis inte skiljas a4t och artikel 16(4) [férordningen artikel 22(4)] ir
sdledes dven tillimplig i mal om patentintring.

« Hypotes 3: endast den domstol som anges i artikel 16(4) 4r behorig att
prova frigan huruvida ett patent idr giltige eller inte eller i
forekommande fall om det saknar verkan. Andra frigor om patent
omfattas inte av artikel 16(4) [forordningen artikel 22(4)]. o

Generaladvokaten forkastar de tvd forsta hypoteserna med argument som
liknar dem som behandlas ovan, i analysen av frigan om den exklusiva
behorigheten omfattar intring eller inte. Han foresprikar siledes hypotes 3.
Avgoérande for valet av hypotes 3 ir att de registrerade immaterialritterna 4r
nira kopplade dll det land som beviljat skyddet och foljakdligen dr det i
overensstimmelse med nirhetskriteriet att lita domstolar i skyddslandet prova
fragor som rér registrerade immarterialritter som beviljats i det landet.”” 1
bedomningen av om en tvist faller inom ramen fér den exklusiva
bestimmelsens tillimpningsomride framhaller generaladvokaten vidare att det
ar syftet med malet som skall vara avgérande och inte kirandens formulering
av huvudyrkandet.”” Utifrin dessa argument slir generaladvokaten, med
hinvisning till Duz]nstee—fallet fast att rena intrdngsmadl inte omfattas av den
exklusiva bestimmelsen.” S& langt har jag inga problem att sympatisera med
generaladvokatens argumentation, som till stor del resulterar i samma slutsats
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Se forslaget till avgorande i GAT-fallet p. 2.

- Se forslaget till avgorande i GAT-fallet p. 36.
4 Se forslaget till avgorande i GA7-fallet p. 41.
% Se forslaget till avgorande i GA7-fallet p. 42.
2 Se forslaget till avgorande i GAT-fallet p. 43.
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som den i foregiende avsnitt presenterade. Som jag ser det, ir general-
advokatens avslutande argumentation diremot inte lika logisk.

Fér, som det uttrycks i forslagets punkt 45, fullstandlghetens skull
anknyter generaladvokaten till domen i Ganmer-fallet.”” Detta avgorande
gillde frigan om tolkningen av litispendensregel i Brysselkonventionens
artikel 21 (férordningen artikel 27) i samband med en kvittningsinvindning
som framforts utom ritta. GD uttalade i detta samanhang att: "artikel 21 i
konventionen skall tolkas si, att det vid provningen av huruvida talan i tvéd
skilda mil, i vilka parterna 4r desamma men som vickts vid domstolar i skilda
konventionsstater, rér samma sak endast skall tas hinsyn tll de olika
kirandenas respektive yrkanden men inte till en svarandes grunder for
bestridande hirav.”™ Argumenten i Gantner-faller ir tydliga och de
identifieras av generaladvokaten i GA7-fallet som konstaterar att: *[m]ed en
annan 16sning skulle det beroende av innehdllet i svaromdlet — som
nddvindigtvis forst inges under forfarandets ging — kunna goras dndringar i
behorighetsfordelningen. Dirtill kommer att om svarandens grunder for
bestridande av kiromélet beaktades skulle svaranden ges mOJhghet att handla i
ond tro och dirmed hindra ett redan anhingigt forfarande.””

Utifran dessa konstateranden drar generaladvokaten f6ljande, enligt min
mening mirkliga slutsats: ”[sJom jag ser det medfor domen i mélet Gantner
Electronic inte att artikel 16.4 inte skall tillimpas om svaranden bestrider ett
patents giltighet under ett intringsférfarande. I Brysselkonventionen
foreskrivs tillrickliga mekanismer for att uppritthilla et limpligt ritesskydd.
Den domstol som skall bedoma intringet kan 6verlimna malet i dess helhet,
den kan vilandeférklara malet till dess att en domstol i en annan medlemsstat
som dr behérig enligt artikel 16.4 har avgjort om patentet ir giltigt eller inte
eller sjilv prova invindningen for det fall svaranden handlar i ond tro (min
kursivering).”” Jag kan i och for sig hilla med om att GD:s tolkning av
litispendensbestimmelserna inte har nigon omedelbar betydelse for
tillimpningsomréidet betriffande de exklusiva bestimmelserna. Det dr dock sa
att det finns en stark koppling mellan behorighetsreglerna och reglerna om
litispendens och foljaktligen fir det betydelse f6r den praktiska tillimpningen
av reglerna om GD uttryckligen slar fast att bestridanden som inte utgér egna
yrkanden inte beaktas i samband med litispendensprovningen.

Att det finns en sidan koppling skulle, som jag ser det, motivera att GD:s
uttalanden om litispendensregeln med viss forsiktighet kan beaktas vid
tolkningen av de exklusiva reglerna. En sidan systematisk tolkning leder dock
till ett resultat som dr motsatt den slutsats generaladvokaten drar. Att
domstolarna inte skall beakta svarandens bestridanden vid beddmningen av
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Se mal C-111/01, Gantner mot Basch (cit. Gantner).
Se vidare Gantner-fallet p. 32.

% Se forslaget till avgorande i GA7-fallet p 45.

0 Se forslaget till avgorande i GAT-fallet p. 46.

628

186



Del III — Domsritten

om det foreligger litispendens innebir, enligt min bestimda uppfattning, inte
att de exklusiva bestimmelserna skall tillimpas i dessa situationer, som
generaladvokaten foresprakar. Snarare miste en systematisk tolkning resultera
i att svarandens eventuella bestridanden inte heller fir betydelse for
behérighetsfrﬁgan vid tillimpningen av de exklusiva bestimmelserna. Jag kan
inte tolka Gﬂntner—fallet och dess eventuella paverkan pa de exklusiva reglerna
pa annat sitt.*

Det skall dessutom framhéllas att det inte helt klart framgir vad
generaladvokaten avser nir han i forslagets punkt 46 siger att den domstol
som skall bedoma intringet kan &verlimna malet i dess helhet”. Om
utgingspunkten ir att domstolen dr behorig att préva intrdnget och frigan
giller om ett bestridande av ett patents giltighet ocksd kan tas upp till
provning, framstdr det som diskutabelt om ett avvisande av mojligheten att ta
upp giltighetsfragan till provning ocksd ger domstolen frihet att skilja hela
milet frin sig. En sidana majlighet ate diskretiondre vilja att inte ta upp ett
mal till provning som domstolen annars skulle vara behorig att préva har inte
ndgot uttryckligt stod i Bryssel-/ Luganoreglerna

Aven betriffande generaladvokatens sista yttrande i punkt 46 finns
anledning till viss eftertanke. Generaladvokaten menar att domstolen har
mdjlighet att sjilv prova invindningen (om ett patents giltighet) i det fall
svaranden handlar i ond tro. Det dr svirt att med sikerhet bedéma vad
generaladvokaten syftar pA med detta korta uttalande. En tolkning ir att en
domstol, som egentligen inte dr behorig att prova en giltighetsinvindning,
kan gora det 4ndd om det visar sig att svarandens invindning ir medvetet
ogrundad och egentligen bara har tll syfte att stora processen. En sidan
tolkning stimmer med generaladvokatens yttrande att syftet med malet skall
vara avgorande och inte formuleringen av yrkandena. For egen del ser jag
girna att det skulle finnas ett sidant utrymme fér domstolarna att i begrinsad
omfattning diskretionidrt sortera bort ogrundade invindningar. Det ir
emellertid, som jag ser det, ett kontroversiellt forhallningssitt som i s fall
mdste motiveras, nigot som inte gors i forslaget. Det skall ocksd sigas att
generaladvokatens tidigare yttranden talar for en strikt héllning nir det giller
tolkningen av artikel 16(4) och féljaktligen mot den flexiblare hallningen som
antyds med hinvisningen till “ond tro”.

Efter diskussionen kring Gantmer-fallet viljer generaladvokaten att ge ett
forslag till avgorande i linje med ovan nimnda hypotes 3. Forslaget till
avgorande gir ut pd att Brysselkonventionens artikel 16(4) (férordningen

6. . . " . . W .
' En spontan reaktion vid forsta genomlidsningen av generaladvokatens forslag till dom var att

det kommit med ett extra “inte” i den svenska oversittningen. S& ir dock inte fallet. I den tyska
oversittningen av forslagets punkt 46 (originalspriket ir nederlindska) dr formuleringen "Das
Urteil Gantner Eletronic fithrt meiner Meinung nach nicht dazu, dass Artikel 16 Nummer 4
nicht anzuwenden ist, wenn der Beklagte die Giiltigkeit eines Patents im Rahmen eines
Verletzungsverfahrens bestreitet.“.

Se vidare avsnitt 6.2.4 ovan.
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artikel 22(4)) skall vara “tillimplig om svaranden i ett forfarande om
faststillelse av patentintring, eller kiranden i ett forfarande om faststillelse av
att patentintring inte skett, gor gillande att patentet dr ogiltigt respektive
saknar verkan.””

Sammanfattningsvis kan sigas att eventuella problem med general-
advokatens forslag till dom, som jag ser det, framforallt kan koncentreras till
frigan om vilka giltighetsinvindningar som tllimpningsomridet for
konventionernas artikel 16(4) (och férordningens artikel 22(4)) skall omfatta.
Annorlunda uttrycke dr frigan om de exklusiva behorighetsreglerna skall
omfatta giltighetsinvindningar som formuleras som sjilvstindiga yrkanden,
eller om de exklusiva bestimmelserna ocksa skall tillimpas pd giltighets-
invindningar i allminhet. Svaret pd frigan har stor betydelse ocksd for
tillimpningen av andra Bryssel-/Luganoregler, inte minst tidigare nimnda
bestimmelse i artikel 6(1) om sammanliggning av mal. Svar far anstd tills GD
avkunnar dom under viren 2005. Det skall i detta sammanhang sigas att det
inte dr sikert att GD viljer att ens ta upp diskussionen om Gantner-fallets
betydelse, eftersom denna diskussion egentligen inte har betydelse for svaret
pa den nationella domstolens friga. Det dr dirutdver relevant att notera att
frigan om hur ett mil om faststillelse att en handling inte 4r intring skall
hanteras inte ir foremal for provning i GA7-fallet. I detta arbete kommer
tolkningen av artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)) att diskuteras
vidare nedan. I samband dirmed &terkommer diskussionen rérande upp-
delningen av mal i sddana som ror den skadegorande handlingen och sddana
som ror rittigheten.

8.8.3.4 Om kvalifikation av intringstvister

En naturlig konsekvens av uppdelningen av mal i sidana som r6r handling
eller réittighet dr dels att domstolen maste tolka de aktuella domsrittsreglerna
pa ett sddant sitt att de ir tillimpliga pd mal som ror handlingar respektive
rittigheter, dels att tvisterna maste kvalificeras pa sidant sitt att det tydliggors
att de giller de intringsgorande handlingarna eller de omtvistade réittigheterna.

Savitt avser tolkningen av artikel 5(3) har redan konstaterats att
uttrycket, att saken skall gilla utomobligatoriskt skadestind, utgdr regelns
referensled. Detta uttryck har vid flera tillfillen varit foremal for GD:s
tolkning. Det kan, som framgdr ovan, konstateras att en skadeforebyggande
talan omfattas av regeln och dirmed kan det sigas att begreppet utom-
obligatorisk skada ocksd omfattar risk for skada. I denna del behévs emellertid
ett tilligg om tolkningen av regeln skall verensstimma med det som sigs
ovan, betriffande exklusivitetens grinser. Ett sidant tilligg skulle for
immaterialrittens del kunna vara att regeln omfattar risk for skada i de fall

% Se forslaget till avgorande i GA7-fallet p. 48.
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talan huvudsakligen riktas mot den potentiellt skadegérande handlingen och
inte rittigheten, dvs. foremalet for den potentiella skadan. Med en sidan
tolkning kan en positiv faststillelsetalan omfattas av regelns lydelse medan en
negativ faststillelsetalan, som har till syfte att faststilla att en handling inte 4r
skadevillande, skulle falla utanfor regelns tillimpningsomride. Ett sidant
synsitt passar som jag ser det immaterialritten vil. En ytterligare forutsittning
ar emellertid att det ocksd passar i andra situationer eftersom artikel 5(3) ir
avsedd att tillimpas inte endast i samband med immaterialritesliga tvister.
Savitt jag kan beddma, torde den foreslagna tolkningen emellertid inte
fororsaka nigra problem inom andra sakomraden.

Nir det giller den exklusiva bestimmelsen i artikel 22(4) (konvention-
erna artikel 16(4)), utgors referensledet av uttrycket att saken skall gilla
registrering eller giltighet. Nir det giller detta uttryck finns det firre
avgoranden frin GD. Tolkningen blir i detta avseende mer spekulativ. And3
ser jag det som rimligt att referensledet, i linje med det ovan sagda, kan tolkas
pa ett sidant sitt att det omfattar situationer dir rittigheten som sidan ir det
centrala 1 malet. Siledes skulle artiklarna 22(4) och 16(4) omfatta mal dir
objektet, den registrerade immaterialritten, stir i centrum, oavsett om maélet i
ovrigt uttryckligen giller registrering eller giltighet. Med en sidan tolkning
skulle en negativ faststillelsetalan, om att en handling inte utgér intring, falla
under bestimmelsens tillimpningsomride. Vid forsta pdseendet forefaller
detta kanske som en olimplig extensiv tolkning av en exklusiv regel, som
dessutom enligt GDs praxis skall tolkas restriktivt. I dessa fall handlar det
emellertid om en bestimmelse som ir anpassad till immaterialritter och det
ror sig om situationer dir det dr den potentielle skadevéllaren som vicker
talan. Som anfors ovan, dr det dirmed oundvikligen si att rittigheten ir
"svarande” 1 dessa fall. Nir rittigheten stills till svars blir en oundviklig
konsekvens att dess giltighet i en eller annan form sitts i friga. Foljaktligen
handlar det inte, enligt min mening, om en extensiv tolkning. Det ror sin
snarare om ett nddvindigt fortydligande.

Om de exklusiva bestimmelserna tolkas enligt ovan blir nista steg i
bedomningen att kvalificera tvisterna pd sidant sitt att de faller under ndgon
av ovan behandlade reglers uttolkade tillimpningsomride. En sidan
kvalifikation later sig géras och avgorande for om tvisten giller handling eller
rittighet blir partsstillningen. En talan som initieras av den potentiella
skadevillaren och riktas mot rittighetens innehavare skall kvalificeras som en
tvist som ror rittigheten medan en tvist som initieras av rittighetens
innehavare typiskt sett kommer att kunna kvalificeras som en tvist som ror
den potentiellt skadevallande handlingen.

Avslutningsvis skall sigas att det aldrig helt kan undvikas att frigor som
ror “handlingar” och “rittigheter” blandas. Ett exempel pa en situation av
sddant slag uppstar, som antyds i tidigare avsnitt, i samband med genkiromal.
Om en intringsfriga uppkommer i ett mal som prévas under den exklusiva
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bestimmelsen uppstar i och for sig sillan nigra problem. I dessa fall utspelas
tvisten i rittighetens skyddsland och domstolar i detta land ir som regel ocksd
behorlga att prova en intringstalan med artikel 5(3) som grund, dtminstone
savitt avser skada som uppkommit i domstolslandet.”” Virre dr det om en
friga om rittighetens giltighet uppkommer som ett genkiromal i ett intrings-
mal. Det kan hinda, och hinder, alldeles oavsett hur tvisten inledningsvis
kvalificerats. I dessa fall 4r det fullt mojlige att tinka sig att tvisten provas av
en domstol i annat land 4n skyddslandet. Konstateras kan att domstolen i ett
sddant fall inte skulle vara behorig att préva frigan om giltighet om den
frigan utgjort huvudyrkandet i malet. I sidana fall finns ett krav péd avvisning
till forman for domstol i skyddslandet som ir exklusivt behorig. Frigan som
dirmed miste utredas blir om samma restriktiva hillning skall gilla ocksa for
genkiromal.

Som exempel kan nimnas att innehavaren av det i Tyskland registrerade
varumirket SCHWARTZ anhingiggor ett intringsmdl vid svensk domstol om
ett pastitt intring som begdtts av den i Sverige domicilierade svaranden.
Svensk domstol idr behérig eftersom svaranden har hemvist hir i landet.
Svaranden invinder emellertid att den aktuella rittigheten inte ir giltg,
eftersom “Schwartz” 4r en generisk term som inte kan varumirkesskyddas.
Om svaranden dessutom viljer att formulera invindningen som ett
genkiromal hjilper kreativ kvalifikation féga. Det ror sig om ett tydligt
intringsmal samt ett genkiromdl som dr direkt riktat mot rittighetens
giltighet. I det forsta fallet kan svensk domstols behorighet grundas pé
svarandens hemvist, i det andra skulle den svenska domstolen, om detta varit
huvudkiromil, direkt ha avvisat mailet till formin for domstol i
registreringslandet. Det kan mdhinda framstd som ett olésligt problem men
det finns mojligheter att kringgd svarigheterna. Domstolen kan exempelvis
vilandeforklara intringsmélet och hinskjuta frigan om rittighetens giltighet
till provning i skyddslandet (registreringslandet). Slutligen skall det for
tydlighets skull upprepas att domstolen, i de fall frigan om giltighet
uppkommer som en invindning och inte som ett sirskilt genkaromal
rimligen miste kunna vilja att préva frigan om giltighet prejudiciellt.””

8.8.3.5 Autt vilandeforklara mal i vintan pé provning i behorigt forum

Att lata mélet vila i vintan pa att frigan om varumirkets giltighet provas i
skyddslandet ir et tillvigagingssitt som inte pd nigot sitt hindras av Bryssel-

" Se ovan avsnitt 8.4 betriffande tillimpningen av artikel 5(3).

Frigan om férhallandet mellan genkiromal och invindningar diskuteras av GD i mal C-
341/93, Danvern Production A/S mot Schubfabriken Otterbeck GmbH & Co. Dir konstaterar GD
att Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(3) (om genkiromadl) endast ir tillimplig pd sddana ansprak
som syftar till ett separat avgorande eller uttalande. Artikel 6(3) ir inte tllimplig pd rena
invindningar “It does not apply to situations where a defendant raises, as a pure defence, a claim
which he allegedly has against the Plaintiff”. Se vidare domskilen p. 18.
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/Luganoreglerna. Problemet med 16sningen i4r snarast att en vilandeférklaring
sinkar processen. Sirskilt allvarligt blir det i fall som giller pagiende skada,
ddr det 4r av storsta intresse att snabbt {3 ett beslut till stind. Om huvudregeln
ar vilandeforklaring, skulle det emellertid kunna uppmuntra pastddda
skadevillare att, mer eller mindre grundlést, ifrigasitta rittighetens giltighet.
Genom ett sddant agerande skulle svaranden fi en respit, som beroende pa
provningen av giltighetsfrigan i rittighetens skyddsland, i vissa fall sikert
skulle utstrickas till flera 4r.”° Av flera skil, inte minst samhillsekonomiska,
skulle en sidan situation vara olycklig. Palsson kommer till en liknande
slutsats och menar att en restriktiv héllning all vilandeférklaring ir
motiverad.”” Han konstaterar dock att det, i de fall nir frigan om rittighetens
giltighet redan idr foremal for provning i skyddslandet, 4r rimligt att vilja
vilandeforklaring med hinvisning till att en sidan 16sning mojliggérs av
Bryssel-/Luganoreglerna om konnexa kiromal.”” P4 liknande grunder kan en
vilandeforklaring vara motiverad ocksd i de fall nir talan om giltighet vicks i
skyddslandet efter det att intringsmdlet pabérjats, dven om reglerna om
konnexa kiromal i dessa fall inte lingre idr direke tillimpliga. Pailsson
konstaterar vidare att en vilandeforklaring kan framstd som rimlig i de fall
fragan om giltighet inte fir prévas prejudiciellt i rittighetens skyddsland.”” S&
kriver exempelvis svensk lag (patentlagen 61 § 2 st.) att mal om patents
giltighet provas i en sirskild dom och dirfér kan en friga om ett svenske
patents giltighet inte provas prejudiciellt i Sverige.”” Nigon motsvarande
svensk regel om varumirken finns emellertid inte och f6ljaktligen faller detta
argument inom varumirkesrittens omréde. Pédlssons sammanfattande slutsats
ar dock, som sagts, eventuella argument for Vilandeférklaring till trots, att det
finns skil att inta en restriktiv hallning till vilandeforklaring.” Om domstolen
viljer att inte vilandeforklara maélet blir det nirmaste alternativet att ta
stillning till ogiltighetsinvindningen prejudiciellt.

8.8.3.6 At prejudiciellt prova frigan om rittighetens giltighet

Som nimns ovan, handlar den prejudiciella provningen om att domstolen kan
avskilja en del av mélet och prova denna del prejudiciellt, for det aktuella
malets rikning. Bryssel-/Luganoreglerna ger inga nirmare anvisningar om

" Se vidare Bogdan, Ny Juridik, 3:2004 s. 53 ff. Jimfor ocksd Lando 1997 s. 105 ff.

%7 Se vidare Palsson, NIR 2001 s. 129, 134 f.

o8 Se forordningen artikel 28 (konventionerna artikel 22). Palsson understryker i detta
sammanhang att reglerna om litispendens i forordningen artikel 27 (konventionerna artikel 21)
knappast ir tillimpliga, eftersom en ogiltighetstalan och en intringstalan inte utgér samma sak.
Se Palsson, NIR 2001 s. 129, 134 med vidare hinvisning i fotnot 21.

6 Se vidare Pdlsson, NIR 2001 s. 129, 134.

“" Aven Wadlow synes dela denna uppfattning. Han ir verhuvudraget skeptiskt inseilld till
mdjligheten att prova talan som rér giltighet, in rem, i annat land 4n rittighetens skyddsland. Se
vidare Wadlow s. 209 f.

' Se vidare Palsson, NIR 2001 s. 129, 134 f.
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vilka frigor som pa detta sitt fa tas upp till provning. Det finns med andra
ord inget direkt stod i Bryssel-/Luganoreglerna for domstolens mojlighet att
prova en friga om en immaterialrittighets giltighet prejudiciellt. Samtldlgt
finns inte heller nigot som motsiger att en sidan méjlighet existerar.”” Istillet
fir mojligheten till prejudiciell prévning vara att betrakta som ett allmant
accepterat tillvigagingssitt inom den internationella processritten.”
Applicerat pd de problem som behandlas i detta arbete kan det argumenteras
for att eventuella frigor om giltighet, som uppkommer som invindningar i
intrdngstvister, kan avgoras prejudiciellt. Det som sigs om den aktuella
rittighetens giltighet blir 1 ett sddant fall inte bindande for framtida mal, utan
fir endast betydelse i det aktuella mélet, med effekt mellan parterna (inter
partes). Dirmed blir det mojligt ate avgoéra den huvudsakliga tvisten utan
avbrott.”’

I Wadlows ingdende analys av tillimpningsomridet for de exklusiva
behorighetsreglerna foresprakar han en liknande 16sning. Han menar att det
ar rimligt att en domstol utan hinder av de exklusiva reglerna skall ha
”jurisili%ion over infringements and over invalidity as a defence inter
partes”.

I sammanhanget 4r det dirutdver virt att notera att Bryssel-
/Luganoreglernas bestimmelser om erkinnande och verkstillighet i och for sig
skulle hindra ett erkinnande av en dom som avkunnats i strid mot reglerna
om exklusiv behorighet. Ett sddant fall skulle vara om annan domstol 4n den i
skyddslandet avgjort en friga som rér en rittighets giltighet. Det beskrivna
forhdllandert giller emellertid endast i de fall frigan om rittighetens giltighet
dr en av huvudfrigorna i milet. En sidan situation uppkommer om giltighets-
frigan uppkommer i ett genkiromal. Att ett varumirkes giltighet provas
prejudiciellt i de fall invindningen om rittighetens giltighet inte formuleras
som ett sirskilt yrkande hmdrar emellertid inte erkdnnande och verkstillighet
betriffande avgérandet i 6vrigt.”

I valet mellan att vilandeforklara ett mal, i vintan pa att frigan om
giltighet provas vid domstol 1 skyddslandet, eller att préva frigan om giltighet
prejudiciellt stiller jag mig positiv till det senare alternativet. Det viktiga i
detta sammanhang 4r emellertid inte att vilja endera l3sningen. Snarare
handlar det om att tydliggéra att bada l6sningarna 4r mojliga, samt att det,
inte minst i hindelse av ett uppenbart missbruk, ir fullt méjligt for domstolen
att ta upp, exempelvis en invindning som ror rittighetens giltighet,

64 o » . . ” ° . . .. oy .
* Palsson konstaterar att l6sningen, att i dessa fall prova frigan om en immaterialritts giltighet

prejudiciellt, "alldeles otvetydigt” idr forenlig med Bryssel-/Luganoreglerna. Pdlsson NIR 2001 s.
129, 135.

** Se exempelvis Bogdan 2004 s. 128 och 129. Jimfor ocksa Arndt Nielsen 1997 s. 40 ff. och
Thue s. 186.

** Se vidare Kur, EIPR 2002 s. 175 ff.

" Se vidare Wadlow s. 194, 202 ff.

¢ Se vidare Palsson, NIR 2001 s. 129, 135.
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prejudiciellt.”” Dirmed kan forhoppningsvis ogrundade invindningar
undvikas och missbruk av méjligheten till vilandeforklaring kan undvikas.

8.8.3.7 Det diskretionira utrymmet att helt skilja mélet frin sig

Som framgir ovan, kan forslaget till dom i GA7-fallet tolkas si att
generaladvokaten i punkt 46 menar att det skulle vara méjligt f6r en domstol
att skilja ett intrdngsmal helt ifrin sig i de fall en friga om rittighetens
giltighet uppkommer, om det rér sig om en giltighetsfriga som exklusivt skall
provas av domstol i annat Bryssel-/Luganoland. Det skulle i sd fall vara
ytterligare en valmdjlighet f6r den domstol dir dessa problem aktualiseras. Jag
stiller mig inte helt avvisande till forslaget men vill understryka att det inte
finns nigot stod 1 Bryssel-/Luganoreglerna for en sidan diskretionir
tillimpning. Tvirtom ir bade Bryssel-/Luganoreglerna och GD tydliga nir
det giller frigan om reglernas bestimmande karaktir. Som noteras i avsnitt
6.2.4, torde dirfér domstolarnas utrymme att helt skilja mal ifrdn sig, som de
annars ir behorig att prova, vara synnerligen begrinsat.

8.8.4 En komparativ kommentar

Som nimns i avsnitt 7.2 ovan, ir synen pd immaterialrittens exklusivitet en
annan inom common-law-systemen in den ovan presenterade gemenskaps-
rittsliga. Historiske har common-law-domstolar skilt mal som ror utlindska
immaterialritter ifrin sig redan genom ett konterade att det saknas saklig
behorighet (subject matter jurisdiction) att prova dessa mail annat 4n vid
domstol i rittighetens skyddsland. Det finns med andra ord skillnader i
forhallningssitt, nigot som tydligt kommer wll uttryck i de brittiska
domstolarnas hantering av dessa frigor. Nir det giller mél dir Bryssel-
/Luganoreglerna ir direke tillimpliga behandlas, i enlighet med ovan sagda,
registrerade immaterialritter med exklusivitet. I fall som giller immaterial-
ritter dir skydd i annat dn ett Bryssel-/Luganoland dberopas ir det emellertid
mycket som tyder pa att dven oregistrerade immaterialritter skulle omfattas av
den exklusiva behandlingen. Det innebir, i sé fall, att upphovsrittigheter sivil
som olika former av inarbetade rittigheter kan komma att omfattas av den
exklusivitet som uttrycks i Mocambique-regeln.” Nir det giller de fall av
utomobligatoriska varumirkestvister som behandlas i detta arbete torde
emellertid skillnaderna vara sma. Det handlar huvudsakligen om tvister dir
registrerade immaterialritter 4r inblandade och foljaktligen far common-law-
domstolarnas eventuellt exklusiva behandling av, i annat 4n ett Bryssel-
/Luganoland inarbetande rittigheter, marginell praktisk betydelse. Samman-

64 . . . . o .
" Kanske ir det denna typ av situationer som generaladvokaten i GA7-fallet asyftar med sin

hinvisning till ond tro. Se vidare avsnitt 8.8.3.3 ovan.
®  Se vidare avsnitt 7.2.2.2 ovan.
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taget kan dirmed sigas att Mogambique-regeln inte egentligen ger uttryck for
nigot annat in det som kommer tll uttryck i Bryssel-/Luganoreglerna.
Snarare kan det sigas att foreliggande common-law-praxis forstirker intrycket
av att mil som ror registrerade immaterialritter skall provas av domstolar

inom skyddslandet.

8.8.5 Avslutande reflexioner

Det skall i sammanhanget understrykas att tolkningen av artikel 22(4)
(konventionerna artikel 16(4)) ir oklar. Tillimpningsomréadet for de exklusiva
bestimmelserna 4r i och for sig under prévning av GD men avgorandet i
GATfallet lir inte rita ut alla frigetecken som kan foérknippas med de
aktuella reglerna. Bland annat lir inte frigan, om hur en negativ
faststillelsetalan om att en handling inte ir intringsgorande skall hanteras, blir
foremal for ndgot klargérande i GA7-fallet. Som visas ovan, kan dock en stor
del av den oklarhet som rider betriffande de exklusiva reglernas tillimpnings-
omride botas om de aktuella immaterialrittstvisterna kvalificeras till ate gilla
antingen den intringsgérande handlingen eller den omtvistade rittigheten.
Det skall dock understrykas att ett sddant klargérande av reglernas tillimp-
ningsomride inte ir bekymmersfritt.

En utvidgning av de exklusiva reglerna innebir med nodvindighet att
tillimpningsomrddet for andra behorighetsregler inskrinks. Om en
faststillelsetalan om att en handling inte 4r intringsgérande omfattas av de
exklusiva bestimmelserna innebir det exempelvis att en sidan negativ
faststillelsetalan inte kan tas upp vid annat forum an det som utpekas av de
exklusiva bestimmelserna. Exempelvis blir det ddrmed omdjligt att lata artikel
2 eller artikel 5(3) omfatta en sddan talan. Vid en jimforelse med situationen
att artikel 5(3) istillet skulle omfattat negativ faststillelsetalan av nimnda slag
kan konstateras att kirande i det fallet fir en valméjlighet. Med en utvidgning
av exklusiviteten avskirs kiranden istillet frin sivil alla fakultativa
domsrittsgrunder som frin mojligheten att stimma vid svarandens hemvist-
forum. For kiranden kan detta givetvis vara en nackdel, men i de fall
kiranden vill anvinda mojligheten att vicka en negativ faststillelsetalan om en
potentiellt skadegorande handling torde det i det stora flertalet fall vara i
rittighetens skyddsland en sidan talan naturligt f6rs. Jag kan sdledes inte se att
den begrinsning av valmojligheter som en utvidgning av de exklusiva
bestimmelserna medfor kommer att innebdra nigon reell forsimring av
kdrandens position. Eventuella negativa konsekvenser uppvigs dessutom, som
jag ser det, av den fordel som ligger i att mal som rér rittigheten samlas till
rittighetens skyddsland.

Ett annat argument mot att utoka tillimpningsomréadet for artikel 22(4)
ir att det dirmed kan skapas nya mojligheter att obstruera den ritesliga
provningen av ett intring. Genom att gora invindningar betriffande rittig-
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hetens giltighet kan svaranden framtvinga en vilandeforklaring av ett
intringsmal och dirmed forsena processen avsevirt. I detta fall handlar det om
ett problem som ir svirare att avfirda, dven om jag i och for sig inte kan se,
att en utvidgning av tillﬁmpningsomridet for de exklusiva reglerna i praktiken
skulle ge en illvillig svarande nigra nya mojligheter. Daremot 4r det av storsta
vikt att klargbra att en invindning som ror en rittighets giltighet inte skall
behandlas som ett sjilvstindigt yrkande vid tillimpningen av Bryssel-
/Luganoreglernas bestimmelser om exklusiv behérighet. Det skall med andra
ord poingteras att den for intringsmalet behoriga nationella domstolen méste
kunna prova en invindning om giltighet prejudiciellt. Om GD skulle komma
till ett annat slut, ser jag det som en olycklig rittsutveckling, som med storsta
sannolikhet kommer att leda till att handliggningen av hir aktuella mail
forsviras, med foljd att nya mojligheter skapas att “torpedera” intrings-
processer.

8.8.6 Internetrelaterade aspekter

Som redan konstaterats, betriffande flera av de tidigare behandlade
domsrattsgrunderna, ir de Internetrelaterade problemen till stor del
gemensamma.”” Aven nir det giller tillimpningen av de exklusiva
bestimmelserna aktualiseras lokaliseringsproblem av skilda slag. Dirutéver
skall sigas att problemet att avgora om en immaterialriceslig tvist dr ate
betrakta som en “ren” skadestindstalan eller som en talan om giltighet, inte
blir mindre aktuell nir de Internetrelaterade aspekterna tas med i
bedomningen. Med tanke pa att flera traditionellt starka anknytningsfaktorer
har en tendens att forsvagas i samband med att ett pastitt intrdng skett genom
anvindning av Internet, kan det sikert framstd som frestande att lata en regel
som den i forordningens artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)) fa ett
storre inflytande 6ver domsritten. Var ett omtvistat varumirke dr registrerat
gar alltid att sld fast och foljaktligen borde det, inom den orten, finnas en
behorig domstol for alla frigor som sammanhinger med det aktuella
varumirket, dtminstone i de fall nir inga andra domsrittsgrunder stdr att
finna. S4 skulle det exempelvis i de fall en svarande som agerar anonymt, men
riktar sig till Bryssel-/Luganolinderna vara mojligt att argumentera for att de
exklusiva reglerna skulle omfatta alla mél som ror ett i ett Bryssel-/Luganoland
registrerat varumirke, exempelvis ocksa ett rent intrdngsmal. Jag ir emellertid
av den uppfattmngen att eventuella extensiva tolkningar mot anonyma
svaranden fir géras inom ramen for andra Bryssel-/Luganoregler.”” Det
forefaller med andra ord inte limpligt att utstricka tillimpningen av de
exklusiva bestimmelserna ytterligare med syfte att [6sa ocksa problem av detta

slag.

Se exempelvis avsnitt 8.4.6 ovan.

650 . .
Se vidare avsnitt 8.3.7 ovan.
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8.9 Om prorogation

8.9.1 Inledande anmirkningar

Inom den internationella privatritten framstir det som naturligt att parter kan
avtala om vilka domstolar som skall prova tvister med anledning av avtalet.
Sddana avtal brukar kallas prorogationsavtal och ir allmint accepterade. I de
utomobligatoriska fall som behandlas i detta arbete finns emellertid inte nigra
avtal. Dirmed blir frigan om prorogation mindre intressant. Det finns
emellertid tva situationer som fortfarande kan vara aktuella att behandla dven
for utomobligatoriska fall. Den ena 4r att parterna efter tvistens uppkomst
avtalar om behorig domstol, en maojlighet som kommer dll uteryck i
forordningens artikel 23 (konventionerna artikel 17). Den andra ir att
svaranden utan att bestrida domstolens kompetens gér i svaromal infér den
domstol dir kiranden anhingiggjort tvisten (s.k. tyst prorogation). I detta
senare fall handlar det om en mojlighet som kommer dll uttryck i
forordningens artikel 24 (konventionernas artikel 18). Bida formerna av
prorogation accepteras och kan dirmed fa betydelse ocksa i de fall som giller
utomobligatoriska varumirkestvister.

Nir det giller det férst nimnda fallet, att parterna efter tvistens
uppkomst avtalar om behorigt forum, skall inledningsvis sigas att det rér sig
om en sillsynt foreteelse i samband med prévningen av utomobligatoriska
varumirkestvister. Diskussionen kring avtalad prorogation kommer dirfor
inte att fordjupas hir.”’ Det skall dock konstateras att regeln ir tillimplig om
nigon av parterna (inte nodvindigtvis svaranden) har hemvist i en
medlemsstat. Det skall dessutom sigas att en domstol som utpekats i ett
prorogationsavtal fir en exklusiv behorighet som endast kan brytas av reglerna
i artikel 22 (konventionernas artikel 16). Finns det ett prorogationsavtal si
faller siledes bade de fakultativa domsrittsgrunderna och huvudregeln om
domsritt vid svarandens hemvist.

Vidare ir det virt att uppmirksamma att det skall rora sig om en tvist av
internationell karaktir. Ett annat sitt att uttrycka det 4r att tvisten skall vara
grinsoverskridande. Nir det giller tvistens anknytning till domstolsorten kan
det ocksd nimnas att det rider delade meningar om en domstol ir skyldig att
ta upp en tvist till prévning i det fallet den, forutom prorogationsavtalet, helt
saknar anknytning till domstolsorten.”™ Aterigen akrualiseras frigan om
utrymmet for en diskretiondr provning av domsrittsfrigan. Diskussionen i
denna del utvecklas under egen rubrik nedan.

65 . . . ", . . . .
" For en vidare presentation av forordningens artikel 23 och konventionernas artikel 17

hinvisas till Kropholler s. 269 ff. och Palsson 2002 s. 180 ff.
% Se vidare Pdlsson 2002 s. 184 ff.
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8.9.2 Tyst prorogation

Att svaranden instiller sig till provning utan att bestrida domstolens
kompetens dr mer sannolikt vid provning av utomobligatoriska varumirkes-
tvister. Aven 1 denna situation innebidr agerandet att domstolen, som
huvudregel, blir behérig. Samma forhéllanden skall fo6r 6vrigt gilla som for
tillimpningen av artikel 23 (konventionerna artikel 17). Det skall rora sig om
en grinsdverskridande tvist och ndgon av parterna bér rimligen ha sitt hemvist
i ett Bryssel-/Luganoland. Det senare kravet dr emellertid omdiskuterat.
Artikel 24 (konventionerna artikel 18) innehéller nimligen, till skillnad fran
artikel 23 (konventionerna artikel 17), inte ndgon uttrycklig begrinsning
grundad pé parternas hemvist.

Férordningen artikel 24 och konventionerna artikel 18

Utover den behérighet som en domstol i en medlemsstat [konventionsstat] har enligt andra
bestimmelser i denna forordning [konvention], ir domstolen behorig om svaranden gir i
svaromdl infor denna. Detta giller dock inte om svaranden gick i svaromdl [endast] for att

bestrida domstolens behérighet eller om en annan domstol har exklusiv behorighet enligt artikel
. . 653
22 [konventionerna artikel 16].

Palsson redogor for tre skilda sitt att betrakea detta forhillande. For det
forsta dr det mojligt att argumentera for att reglerna om tyst prorogation skall
vara tillimpliga oberoende av parternas hemvist, dvs. utan ndgot krav pi
hemvist i ett Bryssel-/Luganoland. For det andra och mer sannolike, skall
huvudregeln i artikel 4 gilla ocksd betriffande tyst prorogation, dvs. att
svaranden skall ha hemvist i ett Bryssel-/Luganoland. Slutligen forekommer
argument for att reglerna om tyst prorogation skall tolkas i ljuset av 6vriga
prorogationsregler, dvs. att samma krav skall stillas nir det giller tyst
prorogation som for tillimpningen av artikel 23 (konventionerna artikel 17),
med f6ljd att det ricker att nigon av parterna har hemvist i en medlemsstat.””
Att inte kriva att nigondera parten har hemvist i en medlemsstat ir, som jag
ser det, orimligt, en slutsats som finner stdd hos Pilsson som konstaterar att
det rimligen méste vara nigot av de tvd sista tolkningsalternativen som skall
gilla for bestimmelserna om tyst prorogation. I sammanhanget understryker
emellertid Palsson att frigan, om vilket tolkningsalternativ som skall viljas, dr
av begrinsat praktiskt intresse. Anledningen till detta 4r att om Bryssel-
/Luganoreglerna inte kan tllimpas, pd grund av att ett visst
tolkningsalternativ viljs, blir f6ljden att motsvarande autonoma domsritts-

65 o * . . . (.. .
? Savite avser denna artikel kan noteras att ordet "endast” tagits bort i forordningens lydelse.

Det ror sig om ett fortydligande som f6ljer av praxis. Det ricker siledes att parterna bestrider
domstolens kompetens. Det faktum att svaranden ocksd som andrahandsinvindning viljer att gd i
svaromdl indrar inte pd den saken. For &vrigt finns som tidigare skillnader betriffande
%Izviindningen av orden medlemsstat/konventionsstat.

Se vidare Pailsson 2002 s. 205 f.
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regler fir tillimpas istillet. Det ror sig hir om regler som uppvisar stora
likheter med Bryssel-/Luganoreglerna, med f6ljd att de oftast ger samma
resultat.”

Nir det giller tyst prorogation skall dirutover uppmirksammas att denna
regel har ett vidare tillimpningsomride in regeln om avtalad prorogation.
Avtalad prorogation giller exempelvis varken i anstillnings- eller konsument-
avtal.” Samma begrinsning giller inte regeln om tyst prorogation, som
begrinsas endast av de exklusiva reglerna i forordningens artikel 22
(konventionerna artikel 16). Nir det giller immaterialrittsevister dr det
emellertid i forsta hand de exklusiva reglerna som kan ge upphov till problem,
sd ndgon egentlig utvidgning av regelns tillimpningsomrade kan man inte tala
om i hir aktuella fall.

Slutligen skall nimnas att reglerna om tyst prorogation ocksé tillimpas
pa genkiromal. Det kan medféra att en domstol som annars inte skulle vara
behorig att prova genkiromalet kan bli det om gensvaranden gir i svaromal
avseende det aktuella yrkandet. Aterigen skall det dock tilliggas att de
exklusiva reglerna begrinsar denna mojlighet.

8.9.3 Avsaknad av ytterligare anknytning

Som framgdr ovan, dr det mojligt att i avtal 6verenskomma om domstols
behorighet. I konstaterandet att det skall rora sig om en dverenskommelse
ligger indirekt en balansering av partsintresset. Det finns dérfor, nir det giller
tillimpningen av reglerna om prorogation, ingen anledning fér domstolen att
gora ytterligare avvigningar. Parternas fria val av domstol i en privatrittslig
tvist bér med andra ord inte ifrgasittas. Diremot kan frigan om tillricklig
anknytning diskuteras. Om inte ndgon av parterna har nigon anknytning till
Sverige, kan en svensk domstol mahinda kinna sig manad att avvisa malet,
trots att parterna kommit 6verens om att det skall provas hir i landet.

I detta samanhang skall understrykas att det inte krivs nigon ytterligare
anknytning for att en domstol skall vara behorig vid tillimpningen av Bryssel-
/Luganoreglernas bestimmelser om prorogation. I de fall GD har tolkat
nimnda bestimmelser har det inte heller stillts nigot krav pd yteerligare
anknytning.”” Om det verhuvudraget finns ett utrymme for en domstol att
diskretionirt vilja att inte ta upp ett mal till provning, i de fall behorigheten

655 . . . . . . . . . .
Nir det giller behandlingen av de interna reglerna om prorogation hinvisas vidare till avsnitt

9.8 nedan.

% Se vidare Palsson 2002 s. 187 ff., 206. I sammanhanget kan noteras att forordningens
bestimmelser gor det méjligt att avtala om domstols behorighet efter tvistens uppkomst ocksa i
konsument och anstillningsrelaterade tvister. 1 praktiken torde dirfor skillnaden i
tillimpningsomridet mellan reglerna om avtalad och tyst prorogation vara smi. Se vidare
artiklarna 17 och 21 i férordningen. Jimfor ocksd med artikel 15 i konventionerna.

7 Se exempelvis de i avsnitt 6.2.4 nimnda mélen 56/79, Zegler mot Salinitri och C-159/97,
Castelletti mot Trumpy.
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grundas direkt pé Bryssel-/Luganoreglerna, miste denna mdojlighet med andra
ord betraktas som synnerligen begrinsad.

I den man det finns en diskretionir prévningsritt giller denna séledes i
forsta hand for de fall behérigheten motiveras med stod av analogier. Viktigt
dr 1 detta sammanhang att understryka att det, i de fall domstolen viljer att
avvisa ett mil pd grund av bristande anknytning, madste finnas ett annat
behorigt forum som framstdr som mer limpat att ta upp tvisten till prévning.
Det skall dessutom avslutn1ngsv1s understrykas att parterna inte genom avtal
kan bryta exklusiviteten i artikel 22 (artikel 16 i konventionerna). Aven hir
paverkas siledes moijligheten att respektera partsviljan indirekt av vilken
tolkning domstolen ger artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)).

8.9.4 Internetrelaterade aspekter

Vid tillimpningen om reglerna om prorogation aktualiseras inga specifika
Internetrelaterade problem. I likhet med tidigare sagda kan dock konstateras
att de dvergripande problemen som giller lokalisering av handlingar och av-
grinsning av effeke kan aktualiseras ocksd vid tillimpningen av bestimm-
elserna om prorogation.”

8.10 Om interimistiska atgirder

8.10.1 Inledande anmirkningar

Som framgar 1nledn1ngsv1s dr det vanligt att kiranden framfor yrkanden om
interimistiska atgirder i mal om 1mmater1alrattsmtrang Det ir dirfor, inte
minst inom detta omride, av sirskilt intresse att undersoka under vilka
forutsittningar en svensk domstol dr behorig att ta upp sidana ansprik till
provning. En mojlighet dr att grunda domsritt i dessa fall pd Bryssel-
/Luganoreglernas sirskilda bestimmelse om interimistiska atgirder.

Férordningen artikel 31 och konventionerna artikel 24

Interimistiska atgirder, ddribland sikerhetsitgirder, som kan vidtas enligt lagen i en medlemsstat
[konventionsstat], fir begiras hos domstolarna i den staten, dven om domstol i en annan
medlemsstat [konventionsstat] ir behérig att préva mdlet i sak enligt denna forordning

. 660
[konvention].

%% Se vidare betriffande dessa generella Internetrelaterade problem avsnitt 8.3.7 och 8.4.6 ovan.

“ Se exempelvis Westberg 2004-11 s. 58.
“" Artikeln har samma lydelse i forordningen och konventionerna (bortsett frin uttrycket
medlems-/konventionsstat).
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Bestimmelsen ovan idr emellertid i forsta hand att betrakta som en
kompletteringsregel. Huvudregeln betriffande yrkanden om interimistiska
dtgirder, i den mén de faller inom ramen for Bryssel-/Luganoreglerna sakliga
tillimpningsomréide, 4r nimligen att sidana fir tas upp till Prévning vid den
domstol som ir behorig att prova huvudyrkandet.” Den speciella
bestimmelsen i forordningens artikel 31 (konventionernas artikel 24) siger
ddrfor narmast att det dessutom 4r mojligt att ta upp ansprak pa interimistiska
dtgirder dll provning, dven vid domstolar i andra medlemsstater, om
dtgirderna i friga kan vidtas enligt lagen i den medlemsstaten. Frigan om i
vilken utstrickning interimistiska atgirder fir prévas av en svensk domstol
regleras dirfor av svenska interna regler, ett omride som i forsta hand
behandlas i avsnitt 9.10 nedan. Hir kan dock finnas anledning att uppehilla
sig helt kort kring hur den aktuella problematiken behandlats av GD.

8.10.2 Beslut baserade pd domstolens generella behorighet

Nir ett yrkande om interimistiska atgirder framstills vid den domstol som ir
behorig betriffande det huvudsakliga mélet, fir domsritt grundas pa nigon av
Bryssel-/Luganoreglernas 6vriga domsrittsregler och inga sirskilda forbehall
giller betriffande de interimistiska yrkandena.” En forutsittning 4r dock att
den begirda dtgirden dr av sddant slag att den har stod i domstolslandets
nationella lag. Det skall ddrutéver understrykas att ett prorogationsavtal kan
medféra att det inte finns ndgon domsritt for interimistiska dtgirder, pé
samma sitt som ett sidant avtal kan fi derogationsverkan sdvitt avser
mdjligheten att prova malet i sak. I Van Uden-fallet konstaterade GD att ett
skiljedomsavtal som hindrar att en tvist kan provas vid domstol 1 enlighet med
artikel 5(1) ocksd innebir att den domstol som annars skulle varit behorig
enligt 5(1) inte heller ar behorig (pd denna grund) att besluta om
interimistiska dtgirder.””

8.10.3 Interimistiska beslut nir det huvudsakliga malet provas i
annat land

8.10.3.1 Inledande anmirkningar

Vid sidan av den allminna principen om behorighet avseende interimistiska
beslut finns ovan nimnda bestimmelse i artikel 31 (konventionerna artikel
24) som gor det mojligt att anséka om provisoriske rittsskydd vid en domstol

" Betriffande Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillimpningsomride hinvisas till nimnda reglers

artikel 1. Se ocksd not 32 ovan.

** Se mal C-391/95, Van Uden mot Deco-Line (cit. Van Uden), p. 19 och 22. Se ocksd mal C-
99/96, Mietz mot Intership Yachting, p. 40 och 41.

“ Se Van Uden-fallet p. 24.
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i ett Bryssel-/Luganoland, 4dven om denna domstol inte 4r behorig avseende
tvistens huvudsakliga yrkanden. Syftet bakom denna regel ir i forsta hand att
kiranden skall fi en mojlighet att ansdka om interimistiska dtgirder i en
niraliggande domstol.”” Utgingspunkten ir iven betriffande regeln i
forordningens artikel 31 (konventionerna artikel 24) att det méste réra sig om
en atgird som faller under Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillimpnings-
omride. Det méste dessutom finnas "en faktisk anknytning mellan foremalet
for de begirda &tgirderna och den territoriella behérigheten hos den
konventionsstat [det Bryssel-/Luganoland] dir den domstol vid vilken
ansokan har ingetts ir beligen.”™ Dirutover har regeln specificerats
ytterligare av GD.™

8.10.3.2 Atgirder som provisoriskt ger kiranden ritt

I Reichert-fallet slog GD fast att det skall rora sig om atgirder som syftar till
att bevara ett rittsforhallande eller faktiske tillstind, med ambition att
dirigenom garantera domsverkstilligheten.”” Det kan siledes ifrigasittas om
dtgirder som leder till att kiranden omedelbart kommer i dtnjutande av den
ritt som ir foremdl f6r provning i det huvudsakliga maélet, kan tas upp till
provning med stéd av artikel 31 (konventionerna artikel 24).

Frigan behandlas ingdende av Palsson som konstaterar att bestimm-
elserna om interimistiska dtgirder i Bryssel-/Luganoreglerna huvudsakligen
giller sddana sikerhetsitgirder “som syftar till att bevara szatus quo och
dirigenom trygga verkstilligheten av den blivande domen i malet.”* T detta
perspektiv framstdr det som osannolike att interimistiska dtgirder som
forsitter kiranden i en bittre position kan yrkas vid domstol vars behérighet
grundas péd forordningens artikel 31 (konventionerna artikel 24). Frigan om
en interimistisk (provisorisk) betalning utgér en interimistisk atgird i den
mening som avses i artikel 24 Brysselkonventionen (férordningen artikel 31)
har behandlats i det tidigare nimnda Van Uden-fallet. GD konstaterade i
detta fall ate: ”[f]oljaktligen utgor inte en provisorisk betalning sisom
motprestation i enlighet med ett avtal en interimistisk atgird i den mening
som avses 1 artikel 24, med mindre 4n att dterbetalning till svaranden av det
beviljade beloppet sikerstills for det fall sokandens talan i sak ogillas, och den
dtgird som begirs endast avser viss bestimd egendom som tillhér svaranden
och som befinner sig eller kommer att befinna sig inom det territoriella
behorighetsomridet for den domstol vid vilken ansskan har ingetts.”™

% Se mal 125/79, Denilauler mot Couchet Freves, p. 15 och 16.

" Se Van Uden-fallet p. 48.

" Se exempelvis fallet C-261/90, Reichert mot Dresdner Bank (cit. Reichert), p. 34-36.
%7 Se Reichert-fallet, p. 34. Se ocksd Pilsson, Sv]T 1996 s. 385, 397 £.

" Se Palsson, SV]T 1996 s. 385, 398.

" Se Van Uden-fallet p. 47.
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Uttalandet 6ppnar for mojligheten att ocksd atgirder som forsitter kiranden i
en bittre position kan omfattas av artikel 31 (konventionerna artikel 24).
Samtidigt understryker GD 1 Van Uden-fallet att tillimpningen av artikel 31
(konventionerna artikel 24) inte fir ske pd ett sidant sitt att det innebir ett
kringgdende av Bryssel-/Luganoreglernas évriga behorighetsregler.””

Trots GD:s forsiktiga 6ppnande for en vidare tolkning av reglerna i
forordningens artikel 31 (konventionerna artikel 24) i Van Uden-fallet skall
avslutningsvis understrykas att interimistiska dtgirder som forsitter kiranden i
en bittre position som utgdngspunkt endast kan framstillas i samband med

provningen av det huvudsakliga mélet, i enlighet med vad som sagts i avsnitt
8.10.2 ovan.

8.10.4 Sirskilt om varumirkestvister

Nir det giller interimistiska yrkanden i varumirkesrelaterade tvister kan
konstateras att det timligen ofta ror sig om dtgirder som syftar till att forsitta
kidranden i en bittre position. Som exempel kan nimnas, att ett interimistiskt
beslut om férbud mycket vil kan innebira att kiranden kommer i dtnjutande
av sin ritt, i all synnerhet i de fall ocksd det huvudsakliga yrkandet ir
formulerat som en forbudstalan. Foljaktligen kan det diskuteras om det ir
mojligt att framstilla sddana yrkanden vid andra domstolar 4n dem som ir
behoriga att prova huvudmalet.

Lat sdga att SoftSel/ stims for varumirkesintrdng vid sitt sydeuropeiska
hemvistforum, trots omfattande egendom i Sverige. I detta fall torde det std
klart att kiranden med stod av artikel 31 (konventionerna artikel 24) infor
svensk domstol kan anséka om kvarstad avseende egendom som finns i
Sverige. En annan friga ir om samma svenska domstol ocksd kan ta upp ett
yrkande om interimistiskt forbud. Hirvidlag gir det inte att uttala sig lika
sikert, eftersom ett interimistiskt forbud mycket vil kan leda till att kiranden,
provisoriskt, kommer i dtnjutande av den ritt som ir féremal for provning i
huvudmadlet, niamligen att forhindra fortsatt skadegérande anvindning av
rittighetsinnehavarens varumirke.

8.10.5 Sirskilt om torpedproblem

En i sammanhanget intressant friga ir hur de exklusiva reglerna som
behandlats i avsnitt 8.8 ovan, paverkar mojligheterna att framstilla
interimistiska  yrkanden. Rent allmint hindrar inte de exklusiva
bestimmelserna kiranden frin att framstilla interimistiska yrkanden och
dirmed kan mdjligheten att fi till stind skilda former av interimistiska beslut

7 Se Van Uden-fallet p. 46.
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lyftas fram som ett sitt att mildra de “torpedproblem” som omnimnts i
avsnitt 8.8.3.5 ovan.

Lat sdga att SoftSell stimmer en svensk aktor infér dennes hemvistforum i
Sverige. Tvisten giller intring pd den danska marknaden, dir SoftSells innehar
det (i Danmark) registrerade varumirket SELL. Huvudmalet provas i Sverige
och svaranden invinder i ett sirskilt yrkande att det danska varumirket ar
ogiltigt och skall upphivas. Den svenska domstolen viljer att vilandeférklara
det huvudsakliga malet och hinskjuter frigan om det danska varumirkets
giltighet till de exklusivt behoriga danska domstolarna. I denna situation ir
det relevant att undersska om SoftSel/ trots att huvudmalet vilandeférklarats
inda kan framstilla interimistiska yrkanden. Svaret pd den frigan ir, sd vitt
jag kan bedoma, jakande. I Van Uden-fallet konstaterade i och for sig GD att
ett skiljeavtal som innebir att domstol 4r forhindrad att ta upp ett mal «ill
provning ocksd innebir att den domstol som annars skulle vara behorig inte
heller kan ta upp ett interimistisk yrkande till provning.”” I analogi med detta
kan konstateras att det, i de fall de exklusiva reglerna forhindrar att huvud-
maélet kan tas upp till prévning, sannolikt ocksd innebir att inte heller med
huvudmdlet sammanhingande interimistiska yrkanden kan provas av den
dirmed obehoriga domstolen. Diremot torde det fortfarande vara mojligt att
ta upp ett interimistiskt yrkande med stod av artikel 31 (konventionerna
artikel 24) men for det krivs, som behandlats ovan, att ett huvudmal inleds i
annat Bryssel-/Luganoland.

I hir akeuellt exempel dr emellertid den svenska domstolen behorig
betriffande huvudmalet. Detta har bara vilandeforklarats i vintan pa att
frigan om varumirkets giltighet skall avgoras. Jag kan dirfor inte se att den
svenska domstolen skulle vara férhindrad att ta upp ett interimistiske yrkande
som syftar till att sikerstilla domsverkstillighet avseende det huvudsakliga
malet. Foljaktligen kan SoftSel/ yrka pd interimistiska tgirder i Sverige, dir
huvudmalet dr anhingigt. Det torde dirutéver vara mojligt att vid detta
forum yrka pa atgirder som forsitter kiranden i en bittre position, exempelvis
ett interimistiskt forbud att fortsitta med de intringsgorande aktiviteterna.
Eventuella interimistiska beslut som avkunnats i Sverige kan sedan verkstillas
i Danmark med st6d av Bryssel-/Luganoreglerna om erkinnande och
verkstillighet och f6ljaktligen kan de for kiranden negativa effekterna av att
huvudmaélet "torpederats” mildras nigot. Det torde dirutdver inte foreligga
nigra hinder mot att SoftSell med stod av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 31
(konventionerna artikel 24) i Danmark yrkar pd interimistiska dtgirder som

har stéd i dansk lag.

' Se Van Uden-fallet p. 24.
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8.10.6 Internetrelaterade aspekter

Vid tillimpningen av reglerna om interimistiska dtgirder aktualiseras, i likhet
med vad som giller for en rad andra regler, inte ndgra specifika Internet-
relaterade problem. Som tidigare kan dock sigas, att de dvergripande problem
som giller lokalisering av handlingar och avgrinsning av effekt, kan
aktualiseras ocksd vid tillimpningen av bestimmelserna om interimistiska
stgirder.””

9 Domsritt i e lagreglerade fall

9.1 Inledande anmirkningar

9.1.1 Aktuella forumregler i rittegingsbalken

Som framgir ovan, idr Bryssel-/Luganoreglerna som huvudregel direke
tillimpliga endast om svaranden har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland. Om sé
inte 4r fallet finns det i princip inga direkt tillimpliga regler om domsritt péd
privatrittens omrdde. En svensk domstol fir i dessa fall grunda sin behorighet
med stéd av analogier. Traditionellt har analogier gjorts frin de allminna
forumreglerna i 10 kap. RB och dirfor blir det naturligt att analysera dessa
regler.”” For de problem som behandlas i detta arbete, rér det sig nirmast om
huvudregeln i 1 § om svarandens hemvistforum, regeln 1 5 § om etablerings-
stillets forum samt regeln i 8 § och forum delicti. Dirutover dr det akeuellt att
ta upp regeln i 14 § om kiromal mot flera svaranden och genkiromal. Det ror
sig 1 dessa fall om regler som i stor utstrickning har sina motsvarigheter i
Bryssel-/Luganoreglerna.

Dessutom skall nimnas att det finns en, for detta arbete relevant,
forumbestimmelse i RB som helt saknar motsvarighet i Bryssel-/Lugano-
reglerna, nimligen regeln om formagenhetsforum i 10 kap. 3 §. Bestimmelsen
ar uppdelad i tvd forumregler. Av 3 § 1 st. forsta meningen kan regeln om
allméint formogenhetsforum utlisas och av andra meningen kan principen om
egendomsforum utlisas.

Savitt avser Bryssel-/Luganoreglerna om  interimistiska  dgirder,
kumulation samt den exklusiva regeln om registrerade immaterialyitter skall
sigas att det inom dessa omriden saknas uttalade forumregler i den svenska
interna lagstiftningen. I flera fall finns det i och for sig bestimmelser,
exempelvis nir det giller interimistiska tgirder, men det fir anses vara en

% Se vidare betriffande dessa generella Internetrelaterade problem avsnitt 8.3.7 och 8.4.6 ovan.

Det gér att argumentera for att man idag i strre utstrickning bor gora analogier frin Bryssel-
/Luganoreglerna istillet. Frigan diskuteras vidare i avsnitt 9.2 nedan.
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oppen friga huruvida dessa kan anvindas som domsrittsregler. Inom de
omriden dir det helt saknas reglering, s& som exempelvis ir fallet betriffande
den exklusiva behandlingen av reglstrerade immaterialritter, kommer
frinvaron av regler snarare in reglerna i sig att diskuteras nedan.”” Nir det
giller frigan om kumulation behandlas aktuella regler i 22 kap. RB i avsnitt
8.5 ovan.

9.1.2 Utgangspunkter for behandlingen i detta kapitel

Utgdngspunkten for behandlingen av domsrittsproblematiken i detta kapitel
blir foretaget Comp Inc. med hemvist i USA. Forutsittningarna ir de samma
som tidigare, med den skillnaden att Bryssel-/Luganoreglerna med hinsyn till
svarandens hemvist inte lingre ir direke tillimpliga. Som konstateras ovan, fir
domsritt i dessa fall grundas pd analogier. I sammanhanget skall uppmairk-
sammas att det stir en svensk domstol fritt att gora analogierna antingen frin
RB eller frin Bryssel-/Luganoreglerna. Oavsett vilket regelsystem som viljs for
analogin handlar det om regler som uppvisar stora likheter. Den foljande
analysen av de interna svenska reglerna tar dirfor sin utgdngspunkt i det som
redan sagts betriffande motsvarande Bryssel-/Luganoregler. Det dr i forsta
hand i de fall skillnader férekommer som analysen kommer att fordjupas.

Nir det giller de sirskilda Internetrelaterade aspekterna kan sigas att de
till stora delar 4r gemensamma med dem som identifierats i kapitel 8 ovan.
Nigon behandling av dessa problem under sirskilda rubriker sker dérfor inte i
detta kapitel. Diremot finns det omriden dir specifika Internetrelaterade
problem forekommer, exempelvis i samband med tillimpningen av ovan
nimnda bestimmelse om formogenhetsforum och i dessa fall kommer en
fordjupad analys att genomforas ocksa i forevarande kapitel.

9.2 Domsritt grundad pé analogier

Innan behandlingen av bestimmelserna i RB inleds dr det emellertid aktuellt
att forst utveckla resonemanget kring frigan om domsritt grundad pé
analogier. Domsritt i de fall svaranden inte har hemvist i ett Bryssel-
/Luganoland fir, som framgir ovan, motiveras genom analogier. En
grundliggande uppfattmng ir i dessa sammanhang att analogier alltid skall
goras med fors1kt1ghet Om en domstol, trots att dess behorighet inte kan
grundas pd ndgon direke tlllamphg regel, beslutar sig for att det kan vara
motiverat att prova talan maste beslutet siledes fattas med insikt om att det

7* Redan hir skall nimnas att de exklusiva Bryssel-/Luganoreglerna som giller registrerade

immaterialritter giller oavsett svarandens hemvist. Det kan som en foljd dirav konstateras att det
bara dr i undantagsfall som det dr korrekt att tala om frinvaro av en regel som giller for
registrerade immaterialritter. Se vidare avsnitt 9.9. nedan.

> Se exempelvis Bogdan 2004 s. 114.
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ror sig om situationer som inte varit tinkta att utan vidare komma under en
svensk domstols granskning.

De forsiktiga analogier det handlar om har historiskt sett gjorts utifrdn
forumreglerna i 10 kap. RB och det férekommer en timligen rikhaltig praxis
pa omridet.”” En friga som dock akrtualiseras, nir Bryssel /Luganoreglerna
etablerats, 4r om analogier skall goras med utgingspunkt i 10 kap. RB (som
brukligt varit) eller med utgdngspunke i Bryssel-/Luganoreglerna.

De principer som kommer till uttryck i Bryssel- /Luganoreglerna har en
bred forankring och speglar en internationellt vedertagen praxis.”” Det
framstdr dirfor, enligt min mening, som limpligt att utgd ifrin Bryssel-
/Luganoreglernas forumregler dven i de situationer nir svaranden inte har
hemvist i en stat som gdr Bryssel-/Luganoreglerna direke tillimpliga.
Anledningen till det idr, som jag ser det, att det finns storre mojlighet att den
frimmande staten erkinner den svenska domstolens behérighet, om behorig-
heten grundas pd analogier frin Bryssel-/Luganoreglernas internationellt
vedertagna principer, 4n om behorigheten grundas pi analogier frin den
svenska rittegdngsbalkens regler.

Diremot rider det delade meningar om existensen av det etablerade
Bryssel-/Luganosystemet ocksd skall innebidra en inskrinkning i forhallandet
till vad som giller betriffande den svenska domsritt som grundas pd analogier
frin 10 kap. RB. En utgingspunke ir att Bryssel-/Luganoreglerna inte
uttryckligen hindrar en svensk domstol frin att grunda sin behérighet pa
generdsare interna svenska regler i de fall Bryssel-/Luganoreglerna inte ir
direkt tillimpliga. I sammanhanget har Bogdan anfort att “en analogisk
tillimpning [av Bryssel-/Luganoreglerna min anmdrkning] torde vara mindre
limplig om den leder till en inskrinkning av den svenska domsritten,
eftersom Bryssel- och Luganoreglernas domsrittsinskrinkningar 4r rimliga
endast om de kombineras med Bryssel- och Luganoreglerna om erkidnnande
och verkstillighet av domstolsavgoranden .”" En annan stindpunkt, som
Palsson ger uttryck for, dr att den "smittoeffekt” pd de autonoma svenska
domsrittsreglerna som HD, 1 fallet NJA 1994 s. 81, konstaterat att Bryssel-
/Luganoreglerna bor ges ocksé borde innebidra en att extensiva svenska
domsrittsregler tolkas mer restriktive.”” For egen del menar jag att en viss

676 " e 1 o . o . o (e . . . o
* Se for en utforlig genomging av svensk praxis angdende domsritt i formogenhetsritesliga mal

Bogdan 2004 s. 112 ff.; Dennemark och Pilsson 1989. Se ocksd Pélssons dterkommande
ritesfallsoversikeer i SvJT.

77 I NJA 1994 s. 81 slog domstolen fast att Luganokonventionen fir anses “ge uttryck for vad
som numera ir internationellt vedertagna principer i friga om kompetenskonflikter mellan
domstolar i olika linder”. Sverige hade inte tillerice Brysselkonventionen vid tiden for avgorandet
och Brysselférordningen hade inte tritt i kraft. Jag ser emellertid inte ndgon anledning att anta att
uttalandet inte skulle gilla ocksé betriffande nuvarande reglering. Se ocksd AD 1995 nr. 120.

7 Se Bogdan 2004 s. 114, hinvisningarna i citatet dr hir utelimnade.

" Se Palsson, SVJT 2001 s. 770, 796. Jimfor ocksi NJA 2001 s. 800 dir HD pi tal om
anvindningen av 10 kap. 4 § RB konstaterar att ”[b]estimmelsen har som domstolarna anfort
tillimpats restriktivt i ritespraxis. For en restriktiv tillimpning talar ocksd det foérhallandet att
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restriktivitet nog ir motiverad men dirmed inte sagt att svensk domstol skulle
vara forhindrad att tillimpa reglerna i RB analogt som domsrittsregler. Sedan
Bryssel-/Luganoreglerna blev gillande i Sverige skall ddrutdver sigas act HD
har fortsatt att tillim a 4§ 10 kap. RB i fall dir Bryssel-/Luganoreglerna inte
ir direke tillimpliga.” HD anses sig med andra ord inte forhindrad att géra
analogier till stod f6r domsritt frin de interna forumreglerna i 10 kap. RB.
Nir det giller ovan nimnda bestimmelse om formogenhetsforum i 3 §
10 kap. RB kan konstateras att det i detta fall rér sig om en regel som saknar
motsvarighet 1 Bryssel-/Luganoreglerna. Regeln om allmint formégenhets-
forum som kommer tll uttryck i 1:a meningen &r till och med, i Bryssel—
/Luganoreglernas artikel 3, uttryckligen anglven som ett exempel pd en
forumregel som det inte ir tilldtet att anvinda.” En anledning till detta ir att
ett av syftena bakom Bryssel-/Luganoreglerna ir att skydda svarande,
hemmahérande i ett Bryssel-/Luganoland, frin exorbitanta fora."” 1 syfte att
uppnd det mdlet innehaller Bryssel-/Luganoreglerna inte endast regler om
jurisdiktion, utan ocksi bestimmelser om erkinnande och verkstillighet av
domar. I ett harmoniserat system dir de stater som lyder under Bryssel-
/Luganoreglerna erkinner varandras domar finns, som nimns ovan, inte
lingre nigot legitimt behov av alltfor langtgdende, exorbltanta, fora avseende
svaranden hemmahorande i ndgot Bryssel- /Luganoland Nir svaranden
saknar hemvist i ett Bryssel-/Luganoland ir emellertid situationen en annan.
Det finns i dessa situationer inte lingre nigon direkt koppling mellan
domstolens behorighet och frigan om erkinnande och verkstillighet av dess
domar och séledes ir detta inte lingre ett argument for att 10 kap. 3 § RB inte
skulle kunna tillimpas. Det finns med andra ord inte nigon anledning att en
svensk domstol avstdr frin att anse sig behérig om ett amerikanske foretag
(eller annan part utan hemvist i ett Bryssel-/Luganoland) har tillgdngar i
Sverige, endast pd den runden att domstolen skulle vara obehérig enligt
Bryssel-/Luganoreglerna.”™ Om den mer restriktiva hillningen i Bryssel-

Luganokonventionen, som fir anses ge uttryck for vad som numera ir internationellt vedertagna
principer i friga om kompetenskonﬂikter mellan domstolar i olika linder, inte godtar domsritt pa
grund av kontrakesforum.” Det skall dock konstateras att HD i det aktuella fallet inda viljer att
tlllampa 4§ 10 kap. RB analogt si som domsrittsregel.
* " Se ovan nimnda fall NJA 2001 s. 800.

I forordningen ir upprikningen av otillitna domsrittsregler flyttad till bilaga 1 med
hanv1sn1ng frin artikel 3.

** Med ett exorbitant forum avses regler om behérighet grundade pa forhillanden som inte
forutsitter att vare sig svaranden eller tvisteforemdlet har nigon betydande anknytning till
domstolslandet. I Bryssel-/Luganoreglernas artikel 3 finns en rad sidana bestimmelser
uppriknade som inte fir tillimpas mot en person med hemvist i ett Bryssel-/Luganoland (i
Brysselforordningen ir upprikningen flyttad till bilaga 1). Nimnas bér att domsrite i de fall
Bryssel-/Luganoreglerna dr tillimpliga alltid mdste ha direke st6d i dessa. En upprikning av
otillitna domsritesgrunder forefaller i detta sammanhang 6verflodig efter som det dnda saknas
direke stdd i Bryssel-/Luganoreglerna f6r dessa forumregler.
> Se vidare Pilsson 1995 s. 23 f.
** Se vidare Bogdan 2004 s. 113. Se ocksa Strombolm 2001 s. 100 ff.
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/Luganoreglerna tilldts fi inflytande 6ver mojligheten att gora analogier frin
RB:s forumregler, skulle en sidan mdojlighet inte ges. Enligt min mening
skulle det emellertid vara att ge Bryssel-/Luganoreglerna for stort inflytande
om dessa regler i alla situationer skulle diskvalificera analogier frin RB som
ger ett resultat som inte f6ljer Bryssel-/Luganoreglernas systematik. Inte minst
frinvaron av en koppling till regler om erkinnande och verkstillighet kan
motivera anvindning av behorighetsregler som har ett vidare tillimpnings-
omrade 4n Bryssel-/Luganoreglerna.

Min sammanfattande slutsats blir dirmed att Bryssel-/Luganoreglerna
bor tillimpas analogt i de fall de ger samma resultat som de interna nationella
reglerna ger. I de fall autonoma nationella domsrittsregler 4r mer generdsa
avseende domsritten in Bryssel-/Luganoreglerna kan det bli aktuellt atc
faststilla domstolens behérighet med analogier frin dessa dven om analogierna
i dessa fall bor goras med in storre forsiktighet. Slutligen skall sigas att
situationen att Bryssel-/Luganoreglerna dr mer vidstrickta 4n RB:s
forumregler (eller att Bryssel-/Luganoreglerna har ett tillimpningsomride som
inte sammanfaller men nirmast motsvarande bestimmelse i RB) ocksi
forekommer.” T dessa fall torde det inte foreligga nigot hinder mot att en
svensk domstol viljer att gora forsiktiga analogier dven frin dessa mer
generosa regler.

Under alla omstindigheter utévar Bryssel-/Luganoreglerna ett stort
inflytande 6ver behorighetsfrigan, ocksd i de fall nir det handlar om
analogier. Den f6ljande genomgingen av de interna forumbestimmelserna
kommer dirfor ate héllas timligen kort, nigot som for 6vrigt ocksd kan
motiveras av att det 1 de flesta fall, som nimns ovan, finns en motsvarande,

redan behandlad, Bryssel-/Luganoregel.

9.3 Hemvistforum —10 kap. 1 § RB

Maoijligheten att vicka talan vid svarandens hemvistforum ir redan behandlad i
foregdende kapitel. Skillnaden hir ir att frigorna som behandlas i detta avsnitt
giller fall dir svaranden har hemvist i ett land utanfér kretsen av Bryssel-
/Luganolinder. Att svaranden inte har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland
innebir med nédvindighet att nigon hemvist i Sverige inte heller kan komma
i friga. Skulle hemvist i Sverige férekomma innebir det for 6vrige att Bryssel-
/Luganoreglerna blir direke tillimpliga. Eftersom 10 kap. 1 § RB endast ir

" Som exempel pa en mer vidstricke regel kan nimnas att Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3),

som visas i avsnitt 8.4 ovan, giller ocksa talan i forebyggande syfte. Det framstar som tveksamt
om den interna forumregeln 1 10 kap. 8 § RB har samma vidstrickea tillimpningsomride (se
vidare avsnitt 9.6 nedan). Som exempel pd en Bryssel-/Luganoregel som har et tillimpnings-
omride som inte sammanfaller med motsvarande bestimmelse i RB kan nimnas artikel 5(1) som
ger domsritt inom den ort dir en avtalad forpliktelse skall uppfyllas. Nirmast motsvarande
bestimmelse i RB ir regeln i 10 kap. 4 § som anger att domsritt foreligger inom den ort dir
kontraktet ingicks.
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tillimplig 1 situationer nir det argumenteras for att svaranden har sitt hemvist
i Sverige blir den logiska konsekvensen att bestimmelsen spelat ut sin roll som
sjalvstindig domsrittsregel inom Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tlllamp—
ningsomride, dit de problem som behandlas i detta arbete kan hinforas.”

Regeln har emellertid en fortsatt indirekt betydelse, eftersom den, i vissa
fall, utgor utgingspunkt for faststillandet av fysiska personers hemvist i
enlighet med Bryssel-/Luganoreglernas artikel 2. Det skall dirutéver sigas att
10 kap. 1 § RB innehiller bestimmelser som det inte finns nigon direkt
motsvarighet till i Bryssel-/Luganoreglerna, exempelvis regeln om vagabond-
forum som behandlas i avsnitt 8.3.6 ovan.

9.4 Formogenhetsforum —10 kap. 3 § RB

9.4.1 Inledande anmirkningar

Som nimns ovan, ir ett i sammanhanget centralt stadgande i 10 kap. 3 § RB.
Bestimmelsen innehéller tva skilda domsrittsregler som tar fasta pd egendom
som tillhér svaranden och som saknar motsvarighet i Bryssel-/Luganoreglerna.

10 kap. 3 § 1 st. RB

Den som icke idger kint hemvist inom riket m3 i tvist om betalningsskyldighet sokas dir honom
tillhorig egendom finnes. Rér tvisten 16s egendom, mé han sékas dir egendomen finnes.

I forsta meningen av bestimmelsen kan den generella regeln om allmint
formdgenhetsforum utlisas. I andra meningen dterfinns en regel som benimns
forum rei sitae (egendomsforum), dvs. att talan som rér egendom kan provas
vid domstol inom den ort dir egendomen ir beligen. De bada reglerna har
skilda tllimpningsomriden, exempelvis gir det att fora talan om annat 4n
betalningsskyldighet vid forum rei sitae och dirmed kan reglerna &tminstone
till viss del sigas komplettera varandra. En gemensam forutsittning for att
nigon av de bdda forumreglerna skall kunna tillimpas ir emellertid, som
framgdr av bestimmelsen, att svaranden saknar kint hemvist i Sverige. Det ror
sig sdledes i detta fall om domsrittsgrunder som 4r komplementira, inte
alternativa, i forhallande till huvudregeln i 1 § om allmint forum vid
svarandens hemvist. I kravet pd att svaranden skall sakna hemvist i Sverige kan
ocksd utlisas att de bdda forumreglerna i 10 kap. 3 § 1 st. RB har tlllkommlt
med beaktande av att de skall kunna anvindas som domsrittsregler.”
Foljaktligen handlar det om forumregler med ett uttalat syfte att losa
domsrittsproblem.

¢ Betriffande Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillimpningsomride hinvisas till artikel 1 i

nimnda regler. Se vidare not 32 ovan.

*7 Se vidare NJA II 1943 s. 99.
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9.4.2 Allmint formogenhetsforum

9.4.2.1 Tvist om betalningsskyldighet

Allmint formégenhetsforum giller tvist som ror betalningsskyldighet. Av
varumirkesrittens skilda taleformer ir det dirmed i forsta hand en
skadestdndstalan som kan foras med denna regel som grund. Det skall i detta
sammanhang sigas att diskussioner férekommit om regeln ocksd skulle vara
tillimplig i andra fall, exempelvis i samband med en faststillelsetalan.” Det
exempel som lyfts fram som tinkbart ir faststillelse av betalningsskyldighet.
Vad diskussionen egentligen ror sig om i dessa sammanhang 4r om regeln om
allmint formogenhetsforum giller endast svarandens betalningsskyldighet
eller om det kan tinkas att ocksd kidrandens betalningsskyldighet kan bli
foremal for prévning. I detta senare fall skulle det handla om en negativ
faststillelse att betalningsskyldighet inte foreligger. Utan att dterge hela den
debatt som forevarit, kan sammanfattningsvis konstateras att det tveklost 4r sa
att regeln om allmant formégenhetsforum  tar  sikte pd  svarandens
betalningsskyldighet.”” Det finns emellertid inte nigot i bestammelsens
ordalydelse som antyder att det endast 4r dessa situationer som avses.”” Frigan
om iven en negativ faststillelsetalan skulle kunna omfattas av bestimmelsen
om allmint férmégenhetsforum fir siledes betraktas som oppen. Intrycket
forstarks dessutom av att praxis till viss del kan sigas vara motstridig pa denna
punkt " Det skall dock tilliggas att det under alla omstindigheter handlar om
situationer — en negativ faststillelse av betalningsskyldighet — som knappast
aktualiseras i de fall som behandlas i detta arbete. Utgéngspunkten nir det
giller allmint formogenhetsforum 4r att det skall réra sig om betalnings-
skyldighet och d& aktualiseras frimst en talan om skadestdnd samt méjligen en
faststillelsetalan om att en handling ir skadestdndsgrundande.

* Se vidare Bogdan 2004 s. 1205 Dennemark s. 149 ff. och Pélsson 1989 s. 62 f.

% Se vidare Dennemark s. 152.

* " Se vidare Bomgren s. 64 ff. och Dennemark s. 151.

“' 1 fallet NJA 1966 s. 453 ansig sig domstolarna behériga att prova en talan om faststillelse av
kirandens ritt att begrinsa sin ansvarighet. Frigan om domstols behérighet kom emellertid aldrig
upp till prévning i HD, s virdet av avgorandet fir anses begrinsat sdvitt avser tillimpningen av
10 kap. 3 § RB, dven om det praktiska resultatet av domen tvivelsutan ir att andra taleformer in
skadestdndstalan kan omfattas av 10 kap. 3 § RB. I fallet NJA 1994 C 48 kom HD fram till att
10 kap. 3 § RB inte kunde anvindas i ett fall som rérde talan om sikerhetsdtgirder enligt 15 kap.
3 § RB, eftersom det handlade om en talan om &terintride i ett samarbetsavtal och inte en tvist
om betalningsskyldighet. Hir ir siledes bedomningen av tillimpningsomridet f6r regeln om
allmint féormégenhetsforum mer strike. I detta senare fall, som i och for sig dr ett notisfall,
uttalade sig HD explicit om 10 kap. 3 § RB och dess tillimpningsomride, ndgot som talar for att
en strikt tolkning rimligen fir anses vara huvudregel.
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9.4.2.2 Egendom som har ett formdgenhetsvirde

En talan om betalningsskyldighet enligt ovan fir anhingiggoras vid domstol i
den ort dir svaranden har egendom. Hir avses enhgt forarbetena egendom av
vad slag som helst som har formogenhetsvarde Om egendomen har
formdgenhetsvirde blir siledes domstolen behorig enligt bestimmelsen,
oavsett om tvisten har nigot direkt samband med egendomen i friga. Tanken
bakom regeln ir att tillgodose behovet av en effektiv och snabb doms-
verkstillighet genom att talan kan vickas i ett land dir det finns
exekutionsmojligheter.”” Uttalandena i forarbetena, att regeln omfattar
egendom av vad slag som helst som har formdégenhetsvirde, indikerar ett
mycket vidstricke tillimpningsomride. Det handlar enkelt uttryckt om att
faststilla ett formogenhetsvirde och nir det giller domsrattsbedommngen ir
det i princip betydelselost om virdet dr hogt eller lagt " Ett sitt att faststilla
formoégenhetsviardet dr att undersdka om egendomen ir utmitningsbar. I
doktrinen har konstaterats att egendom som ir utmitningsbar, i det stora
flertalet fall, kan ligga till grund f6r domsritt enligt regeln om allmint
formdgenhetsforum. Det har emellertid ocksd konstaterats att det kan finnas
situationer nir det kan vara intressant att fi en dom, iven om den
ifrigavarande egendomen inte ir utmatmngsbar bland annat eftersom en
exekutionstitel har ett framtida virde.”” Med hinsyn till att formogenhets-
forum ir ett exorbitant forum forordar dock Dennemark att endast utmit-
ningsbar egendom kan ges domsrittsgrundande egenskaper Dennemark
uttalar vidare att det framstir som rimligt att man kan kriva att virdet av den
domsrattsgrundande egendomen “icke ir sd obetydligt att det nirmar sig det
fiktivas grins > 7

En viktig skillnad har emellertid intritt sedan Dennemark genomférde
sin  analys av regelns tillimpningsomrade. Numera finns Bryssel-
/Luganoreglerna om erkinnande och Verkstalhghet Som konstateras ovan,
innebir dessa regler att en svensk dom, utan omprovmng i sak, skall erkinnas
och verkstillas i samtliga Bryssel- /Luganolinder.” Det innebir att en svensk
dom pé skadestind kan vara intressant dven i de fall den egendom som

2 Se vidare NJA II 1943 s. 99.
% Se vidare Dennemark s. 145 ff.
®* Se vidare Dennemark s. 158 ff. och Pélsson 1989 s. 67 ff. Se ocks3 fallen N]A 1969 s. 179 och
NJA 1969 C 421 dir domsritt, i mal som gillde "miljonvirden”, grundas pa svarandens i Sverige
befintliga tlllgodohavande om 1500 SEK. Fallen refereras 1ngaende av Soderlund s. 213.
" Hir 4syftas situationer dir svaranden i ett senare skede kan tinkas fora in egendom till landet,
vilken kan bli foremdl for utmitning. I en sidan situation kan en exekutionstitel frin ett tidigare
avgjort mél fi betydelse och dirmed vara virdefull for kiranden. Se vidare Dennemark s. 154.
" Se vidare Dennemark s. 158.
Se vidare Dennemark s. 160.
Se forordningen kapitel IIT samt konventionerna avdelning III.

Se for en vidare presentation och analys av Bryssel-/Luganoreglerna om erkinnande och
verkstillighet, Arnt Nielsen 1997 s. 313 ft.; Kropholler s. 365 ff.; Philip s. 107 ff. och Pdlsson 2002
s. 229 ff.
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domstolens behorighet grundades pé ir av ringa virde, eftersom domen kan
anvindas som underlag for en exekutiv atgird ocksi i andra Bryssel-
/Luganolinder dir egendom av storre virde kan finnas.”

Med beaktande av att det ror sig om situationer dir den svenska
domstolens behorighet grundas pd en analog tillimpning av en bestimmelse
som i forsta hand 4r avsedd att anvindas for att losa den interna forumfragor
kan emellertid viss forsiktighet vara pd sin plats. Som Dennemark mycket
riktigt noterar dr det dessutom s3 att regeln om allmint formogenhetsforum ir
en bestimmelse av exorbitant karaktir. Dirfor borde det som utgingspunke
fortfarande vara rimligt att kriva att den egendom som domsritten grundas pé
ir utmitningsbar, samt att egendomens virde inte 4r obetydligt.

9.4.2.3 Vad for slags egendom?

En annan friga ir vilka egendomsslag som skall beaktas vid tillimpningen av
regeln om allmint formogenhetsforum. Aterigen kan konstateras att regeln
har ett vidstricke tlllampnmgsomrade Sévil 16s som fast egendom beaktas och
egendomsbegreppet i3 § har dessutom ansetts omfatta bide immaterialritter
och nyttjanderitter.” En gemensam forutsattmng for att egendomen skall
anses behorighetsgrundande ir dock att det gir att lokalisera den till Sverige.™
Vad betriffar nyttjanderitter maste den egendom som nyttjanderitten giller
finnas 1 Sverige for att ocksa nyttjanderitten skall anses gora det.

Lokaliseringsfrigan skall bedémas enligt lagen i domstolslandet (Zex fbrz)
och har for svenskt vidkommande sillan stillt till med nigra problem.”
Oftast handlar det om egendom som pd ett eller annat sitc har fysisk
anknytning till landet, exempelvis losore eller fast egendom. Foér svenske
vidkommande har dessutom en sarsk1ld regel avseende lokalisering av
fordringar tagits med i 10 kap. 3 § 2 st.” Regeln om egendomsforum har
ocks3 ansetts galla for egendom som tillfalligt befinner sig i Sverige (s.k.
tran31tgods)

Frigan om vad som skall anses gilla som domsrittsgrundande egendom
har i ndgra fall provats av HD. Bland annat har HD konstaterat att egendom
for privat bruk som svaranden medfort under sin tillfilliga vistelse i Sverige

70 Lindskoug diskuterar ingiende frigan om kravet pd utmitningsbarhet samt frigan om en

exekutionstitels framtida virde, se Lindskoug 2004 s. 68 ff.

" Se vidare Dennemark s. 163.

Se vidare Dennemark s. 162.

" Se vidare Dennemark s.171 ff.

" Det sirskilda problemet som giller betriffande lokalisering av domidnnamn diskuteras vidare i
avsnitt 9.4.6 nedan.

" T detta arbete behandlas inte fordringar. I korthet kan dock sigas att dessa anses finnas dir
handlingen 4r om det rér sig om 16pande skuldebrev och dir gildeniren har sin hemvist i andra
fall. For vidare kommentarer kring detta stadgande se Dennemark s. 165 ff. och Lindskoug 2004 s.
65 ff.

% Se vidare Dennemark s. 173.
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inte ir behorighetsgrundande.”” Dirutéver har HD konstaterat att ”[e]n
begrinsning som mdste anses pakallad giller det fall att sdsom behorighets-
grundande egendom 4beropas en svaranden tillkommande fordran hos
kiranden pa ersittning for rittegingskostnader, vilken fordran uppkommit
nir i tdigare ré’i,gggeging vicke talan om samma sak avvisats eller eljest limnats
utan prévning,.

9.4.2.4 Sirskilt om HD:s avgorande i RGP Dental-fallet

[ ssmmanhanget dr det av intresse att nirmare granska HD:s avgérande i RGP
dental-fallet.”” Fallet gillde frigan om svensk domstol i en tvist rorande
betalningsansprak ar behorig med st6d av 10 kap. 3 § 1 st. 1 p. RB i de fall
svaranden iger aktier i ett svenskt bolag. I fallet konstaterar HD att det
traditionellt har ansetts att den som inte har hemvist i Sverige, men innehar
negotiabla aktiebrev i ett svenskt bolag, har forum dir aktiebrevet befinner sig.
Att det ir s3 foljer av den sirskilda lokaliseringsregeln i 10 kap. 3 § 2 st. RB
som slar fast att en handling vars foreteende utgor villkor f6r betalning anses
finnas ddr handlingen ir. Situationen kompliceras emellertid nir det giller
andra fordringar dn presentationspapper och situationen 4r numera sidan att
aktiebrev sillan forekommer. I stillet registreras innehav av aktier pa sirskilda
konton. Av 3 § 2 st. 2 p. RB framgir att annan fordran (dn presentations-
papper) anses finnas dir gildeniren har sitt hemvist och frigan som HD
dirmed fick att besvara var, enkelt uttryckt, om och hur dessa papperslosa
tillgdngar kunde lokaliseras med stod av denna bestimmelse, i synnerhet om
en papperslos aktie kan betraktas som befintlig dir kontoforing sker och
dndringar i registreringen kan genomf6ras med sakriteslig verkan.

HD konstaterar att bestimmelsen om allmint formdgenhetsforum skall
tillimpas restriktive. Vidare slir HD fast att all egendom med formogenhets-
virde inte nodvindigtvis skall beaktas vid bestimmelsens tillimpning. Utifrin
dessa konstateranden kommer HD fram till att det inte framstdr som limpligt
att regeln om allmint férmoégenhetsforum skall omfatta ocksd papperslosa
aktier. Den diskuterade mojligheten att betrakta aktien som befintlig dir

707

Se vidare NJA 1981 s. 386. Det rorde sig i fallet om en amerikansk medborgare som tillfilligt
vistades i Sodertilje. Han medforde egendom bestdende av reskassa, nddigt handbagage och viss
mitutrustning. Domstolarna konstaterade i fallet att egendom avsedd for gildenidrens privata
bruk, som tillfilligt inforts till Sverige, inte kan anses behorighetsgrundande.

"™ Se vidare NJA 1966 s. 450. Fallet gillde ett yrkande p4 betalning dir kiranden hade hemvist i
Géteborg och svaranden i Kopenhamn. Talan avvisades i forsta vindan pa grund av bristande
behorighet varvid svaranden tillerkindes en fordran pé rittegdngskostnader. En fordran pé en i
Sverige hemmahérande gildenir anses normalt behorighetsgrundande varfor talan vicktes pd nytt
med denna som grund. Domstolarna var emellertid 6verens om att en sddan fordran, oavsett
syftet med den tidigare rittegingen, inte var behorighetsgrundande. Bland annat konstaterade
radhusritten att en sddan verkan av ett kostnadsbeslut, som meddelats i samband med avvisning
av parts talan, skulle std i uppenbar strid mot lagens anda och mening,.

" Se HD:s avgorande i mal nr. O 1918-03 av den 30 december 2004.
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kontoforing sker skulle nimligen leda mycket lingt. Allmint férmdégenhets-
forum skulle med en sidan tillimpning av bestimmelsen uppsta i Sverige s&
snart en aktie 4r registrerad i ett svenskt kontobaserat system eller registrerad
hos en svensk forvaltare. HD konstaterar att ”[t]anken att en sd ingripande
forindring skulle ha uppstétt till foljd av det kontobaserade systemet synes
over huvudtaget inte ha berorts i forarbetena till den svenska lagstiftningen
som reglerar detta system”. Det bor dérfor vara en uppgift for lagstiftaren att
avgora vilka konsekvenser det kontobaserade systemet skall £ f6r den svenska
domsritten och féljaktligen ir det inte akeuellt att tillimpa bestimmelsen om
allmint formogenhetsforum pa en papperslos aktie 1 ett svenskt bolag, dven
om denna aktie finns registrerad pa ett konto i Sverige.

Avgorande ir intressant i forst hand eftersom domen kan uppfattas som
ett avsteg frin den tdigare gillande principen om att all utmitningsbar
egendom skall kunna liggas till grund for domsritt med stéd av regeln om
allmint formogenhetsforum. I denna del kan avgorandet kritiseras eftersom
fordringsigare kan bli lidande av att viss i Sverige utmitningsbar egendom
utesluts frdn bestimmelsens tillimpningsomride och dirmed blir odtkomlig
for borgenirerna. Bogdan exemplifierar problemet med en svensk kirande
som har en legitim fordran mot ett amerikanske bolag, vars egendom i
huvudsak bestir av papperslosa aktier i ett svenskt bolag.”” Frigan ir hur
denna svenska kirande skall komma &t egendomen som finns last i aktierna.
Det torde inte ridda nigon tvekan om att kontobaserade aktier ir
utmitningsbara i Sverige och att de ddrmed borde uppfylla tidigare gillande
krav pd egendom som skall beaktas vid tillimpningen av bestimmelsen om
allmint formogenhetsforum.”’ Kontobaserade aktier kan siledes utmitas i
Sverige men en amerikansk dom kan inte liggas till grund for exekutiva
dtgirder hir i landet. En férutsittning for utmitning dr dirfor ace kiranden
fir mojlighet att prova sin talan i Sverige och i detta sammanhang 4r HD:s
stillningstagande nir det giller papperslosa aktier mindre lyckat.”” Det skall
for att citera Bogdan ”inte vara mojligt for utanfor Bryssel/Luganoomradet
hemmahérande gildenirer att placera sina tillgingar utanfor fordringsigarnas
rickhdll genom att kopa exempelvis papperslosa aktier i svenska
aktiebolag.”.”” Bogdan konstaterar avslutningsvis att argumentet att det bor
vara en uppgift for lagstiftaren att ta stillning till bestimmelsens tillimpnings-
omride betriffande papperslosa aktier lika girna kunde ha dberopats till stod
for uppfattningen att sidana aktier i avvaktan pd lagstiftning beaktas vid

regelns tillimpning.”.”

" Se vidare Bogdan 2005.

M Se exempelvis Bogdan 2004 s. 141 ff.

Det kan i och for sig tinkas att kidranden kan finna en behérig domstol i ett Bryssel-
/Luganoland vars avgérande i sin tur kan liggas till grund for en exekutiv dtgird i Sverige.

P Se vidare Bogdan 2005 s. 6.

7 Se vidare Bogdan 2005 s. 7.
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Eventuell kritik tll trots 4r HD:s avgérande betydelsefullt f6r den
framtida tillimpningen av bestimmelsen om allmint férmégenhetsforum. En
vidare analys av avgérandet genomférs nedan, i samband med behandlingen
av frigan om dominnamn kan utgéra domsrittsgrundande egendom.”™

9.4.2.5 Avslutande reflexioner

Sammanfattningsvis  kan  konstateras  att  regeln  om  allmint
formdgenhetsforum har ett vidstricke tillimpningsomride i samband med
tvister som ror betalningsskyldighet, s& snart egendom med formogenhets-
virde kan lokaliseras till Sverige. Det torde emellertid krivas att den
behorighetsgrundande egendomen ir utmitningsbar samt att den inte ir for
gildenirens privata bruk under dennas tillfilliga vistelse i landet. Dirutéver
kan tilliggas att regeln om allmint formogenhetsforum inte omfattar
situationer dir kiranden genom sitt aégerande medverkat till skapandet av den
behorighetsgrundande egendomen.™ Slutligen skall sigas att HD i RGP
Dental-fallet slar fast att all egendom med formogenhetsvirde inte skall
beaktas vid tillimpningen av regeln om allmint formogenhetsforum.
Dessutom framstir det som om HD i detta fall introducerar en ny
forutsittning, nimligen att nigon tolkning av bestimmelsen om allmint
formdgenhetsforum som kan fa vidstrickta konsekvenser inte kan komma i
friga utan stod frin lagstiftaren.

Nir det giller varumirken kan konstateras att de som huvudregel ir
egendom av sidant slag att de kan omfattas av reglerna om formogenhets-
forum.”” Det torde dessutom vara timligen enkelt att sl fast att ett registrerat
varumirke kan lokaliseras till registreringslandet.718 Mer tveksamt ir det
mihinda om detta ocksd giller betriffande oregistrerade varumirken,
eftersom det dr svdrare att lokalisera ett oregistrerat varumirke 4n ett
registrerat.719 En helt annan (Internetrelaterad) friga ir i detta sammanhang
om ett domidnnamn ir egendom av sddant slag att de triffas av regeln om
allmint formoégenhetsforum.

" Se sirskilt avsnitt 9.4.4.2 nedan.

Ett exempel pa en sidan situation ges i tidigare nimnda ritesfall NJA 1966 s. 450. Se vidare
fotnot 707 ovan. Frigan diskuteras ocksd av Dennemark s. 168.

"1 vart fall torde denna slutsats vara befogad nir det giller registrerade varumirken allt sedan
1995, nir reglerna om pantsittning av registrerade varumirken infordes i 34 och 34 a—j §§ VML.
Jéimfér ocksa prop. 1995/96:26 s. 30 ff.

" Se vidare avsnitt 3.2 ovan.

Se vidare kapitel 10 nedan.
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.e . . 2
9.4.3 Dominnamns egendomsrittsliga status”™

9.4.3.1 En inledande klassificering

Som framgir av genomgingen i kapitel 5, hade dominnamn frin bérjan en
utpriglat teknisk funktion. De fanns till f6r att underlitta kommunikationen
och betraktades i forsta hand som adresser. I takt med att Internet
kommersialiserats under mitten och senare delen av 1990-talet har
dominnamn emellertid i allt storre utstrickning kommit att betraktas som
overlatbara tillgdngar. En synlig konsekvens av det dr att marknaden for
dominnamn har utvecklats kraftigt de senaste dren. En del slagkraftiga
dominnamn har silts till ansenliga belopp och dominnamnsmarknaden ir,
trots senare ars tillbakaging inom IT-sektorn, fortfarande vid liv.”

Vad ir det dd som siljs? Svaret pd frigan kan ges mycket enkelt: Ett
dominnamn. Det dr emellertid svirare att, i rittsliga termer, klassificera
objektet for transaktionen. Ar det (dominnamnet) att betrakta som egendom?
Kan egendomen i si fall 6verlitas med sakrittsligt bindande verkan? Ar det
friga om nyttjanderitt eller ror det sig om idganderite? Kan domidnnamnet
sittas i pant och kan det goras till foremal for processuella sikerhetsitgirder?”
Frigorna blir snabbt minga och flera av dem later sig svarligen besvaras. En
del av dem tangeras i det foljande, men den primira uppgiften i detta arbete
dr att utreda om dominnamnet ir egendom av sidant slag att det kan utgora
grund for domsritt i Sverige.

Som nimns ovan, rdder det delade meningar om hur dominnamn skall
klassificeras. Det gir att argumentera for att dominnamnet blott och bart ir
en adress utan annat virde dn att det identifierar datorer som anslutits till
Internet. Det gir emellertid ocksi att finna goda argument for att
dominnamn skall betraktas som skyddsvirda och overldtbara varumirken
med egendomslik karaktir. Ett forsta tydligt argument som pekar pd att
dominnamn ir av sidant slag dr det sjilvklara faktum ate det fakeiske finns en
marknad dir dominnamn kops och siljs.”” Majligheten att faktiskt omsitta
dominnamn giller frimst de namn som registrerats under toppdominen .com
men idven betriffande dominnamn under den svenska toppdominen .se bérjar

™ Detta avsnitt bygger till stora delar pd min artikel, Kan dominnamn utgéra domsritts-

%rundande egendom, publicerad i NIR 2002 s. 357.

' Handel med dominnamn, generiska sdvil som nationella, bedrivs bland annat pd féljande
webbplats hzep:/fwww.greatdomains.com/ (senast besskt 2005-02-15).

Sévite giller frigan om mojligheten att pantsitta domdnnamn hinvisas till Christensen m.Al.,

RETTID 2002 s. 168.
™ Jimfor Christensen m.fl.,, RETTID 2002 s. 168, 169 f. som konstaterar att ett dominnamn
kan overldtas och att de oavsett utformning kan ha ett ekonomiske virde. Konstaterandet gors
betriffande dominnamn registrerade under den danska toppdominen .d% men det samma torde
gilla for domidnnamn registrerade under den svenska toppdominen .se.
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en marknad att etableras.” Det ricker emellertid inte med att dominnamn
siljs for att det skall betraktas som varumirken och dirmed egendom. For att
ett domidnnamn skall jimstillas med ett varumirke maste det rimligen ha ett
varumirkes funktioner.

Ett varumirke karaktiriseras av att det utgor en forbindelselink mellan
ett foretag och dess kundkrets. Ett varumirkes centrala funktioner ir alltsd av
marknadsstyrande karaktir. Koktvedgaard/Levin talar om att ett varumirke
har funktion av att vara ursprungsangivande och individualiserande. Kunder
antar att en mirke vara har ett visst ursprung samt vet att ett visst mirke star
for en viss typ av efterfrigade varor. Dirutdver har ett varumirke en
garantifunktion, sétillvida att kunder vet (eller i vart fall antar) att en vara med
ett visst varumirke stir for en viss kvalitet.””

Frigan om ett dominnamn kan ha dessa funktioner har behandlats i
svensk och internationell doktrin. Numera rider viss samstimmighet kring
slutsatsen att ett dominnamn mycket vil kan ha dessa funktioner, inte minst
om det speglar ett existerande varumirke och blir skyddsvirt pa grund av ett
bakomliggande rittsforhillande.” Det 4r emellertid inte givet att det krivs ett
bakomliggande rittsforhillande f6r att dominnamnet skall anta varumirkes-
liknande former. Det finns flera exempel pd domidnnamn som, utan koppling
till existerande immaterialritter, senare registrerats eller inarbetats som
varumirken.” Slutsatsen blir dirmed att det inte ir orimlige att, i vissa
situationer, betrakta ett dominnamn som ett varumirke och varumirken i sin
tur betraktas som egendom. Om man konstaterar att ett domdnnamn kan ha
karaktir av varumirke och dirmed riknas som egendom, blir nista friga om
det gir att forfoga 6ver ett dominnamn pd samma sitt som det gir att forfoga
over ett varumirke. Annorlunda uttryckt kan man friga sig vad ritten till ett
registrerat domidnnamn omfattar i friga om igande och/eller ritt till andra
former av nyttjanden.

724 . . . . . . .
Nir det giller domdnnamn som registrerats under toppdominen .com kan exempelvis nimnas

dominnamnet bussiness.com som sildes f6r 10 miljoner dollar. Se vidare Brand News nr 5/00 s.
30. For exempel pd handel med .se-dominer se:
http:/fwww.nyteknik.selpublditArkiv.asp?art_id=1008479 (senast besokt 2005-02-15).

7 Se vidare Koktvedgaard/Levin s. 367 {.

7 Se exempelvis Heveus, NIR 1997 s. 197. Heveus talar om att domidnnamnen har erhéllit
formédgan att fungera som varumirken. Se ocksd Pawlo, NIR 1998 s. 146. Pawlo ger flera exempel
pd dominnamn som erhéllit kinneteckensrittslig status. Han menar dessutom att det framstir
som sannolikt att de kinneteckensrittsliga funktionerna hos dominnamn kan komma att
forstirkas framover pd grund av den tekniska utvecklingen. Jimfor ocksd Lundberg s. 66 ft.
Lundberg menar att dominnamn visst kan ha kinneteckensrittsliga funktioner. Han anser dock
att eventuella problem i forsta hand bér betraktas som marknadsrittsliga. For exempel frin
internationell doktrin hinvisas till Daftary,/Rustad s. 75 ft., Blumenfeld m fl. s. 55 ff., samt Burk,
RMDJLT 1995 s. 1 fF.

" Ett ofta anvint exempel dr den amerikanska e-handelsplatsen amazon.com som till stora delar
byggt sitt varumirke genom anvindning av dominnamnet. Ett annat mindre kint exempel ir
teatern.nu i Malmé som till stor del forlitar sig till sin webbplats och sitt dominnamn for att nd ut
till potentiella besokare. For fler exempel hinvisas till Persson.
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Ett varumirke tillfaller den behoriga innehavaren med 4dganderitt och ger
denne ritt att, inom givna ramar, fritt forfoga 6ver kinnetecknet. Ramarna
ges av lagstiftaren i form av en rad lagstadgade begrinsningar. Som exempel
kan nimnas att kinnetecknet maste vara sirskiljande for att ges skydd. Visar
det sig att ett varumirke forlorar sin sirskiljningsformaga, kan ocksa ritten till
kidnnetecknet forsvinna. En annan begrinsning ir tidigare nimnda faktum att
innehavaren av ett varumirke inte kan gora detta gallande utanfor det lands
grinser dir kinnetecknet registrerats eller inarbetats.”” Det ir dessutom s3 att
en innchavare miste gora s.k. verkligt bruk av sitt varumirke for att inte
riskera att detta avregistreras, varvid forfoganderitten av forklarliga skil
upphor.” Trots nimnda begrinsningar innebir forfoganderitten till ett
varumirke att det bide kan overlitas och pantsittas. Det ir dessutom fulle
mojligt att gora registrerade varumirken till féremal for utmatnmg Nagot
motsvarande regelverk finns inte betriffande dominnamn, si lsningen pé
frigan om det gir att dga ett dominnamn fir sokas pd annat hall.

9.4.3.2 Problemets behandling i praxis och i lag

Frigan huruvida dominnamn kan utgora egendom och pé vilka sitt
innehavaren i s3 fall har ritt att forfoga 6ver det har, mig veterligen, 4nnu inte
behandlats av ndgon svensk domstol. Det finns emellertid exempel frin
amerikansk praxis dir domannamns egendomsstatus varit foremal for
bedommng Lockheed-fallet™ rorde en talan om att registreringsenheten™ for
.com-registret. Network Solutions Inc., NSI, (numera Verisign), skulle gora
sig skyldiga till medhyjilp till varumirkesintring (contributory infringement),
eftersom de vigrade att upphiva ett antal domidnnamn som kiranden pastod
utgjorde intring i dennes varumirken. Istillet for att stimma de olika
dominnamnsinnehavarna valde kiranden att stimma igaren tll registret,
NSI. Domstolen kom emellertid fram till att det inte kunde réra sig om
medhjilp tll varumirkesintring. For att conmtributory infringement skall
foreligga, maste svaranden tillhandahélla en produkt (eller tjinst) med vetskap

% Ett undantag frén denna princip giller for gemenskapsvarumirken som kan goras gillande i

samtliga EU-linder. Se vidare kap. 11 nedan.

» Fér en mer utforlig redogorelse for kidnneteckensrittens grinser hinvisas till
Koktvedgaard/Levin kap. 5. Se sirskilt om anvindningstvinget i svensk varumirkesritt, Levin
1990 s. 41 ff. och Pawlo, NIR 1998 s. 4. Jaimfor ocksa kap. 3 ovan.

7 Att det ir si framgir nirmast motsatsvis ur 34 § 5 st. VM dir inarbetade (men inte
registrerade) varumirken dr undantagna frin utmitning.

" Se Lockheed Martin Corporation mot Network Solutions Inc. (cit. Lockheed), 194 F.3d. 980
(1999).

" Den aktér som ansvarar for dominnamnsregistreringen under en toppdomin har jag valt att
kalla registreringsenhet. De aktorer som tar emot och administrerar domannamnsreglstrermgar
kallas registreringskontor. Motsvarande termer i den engelsksprakiga litteraturen dr nirmast registry
(for registreringsenheten) samt registrars (for registreringskontoren). Det dr i sammanhanget
vanligt att registreringsenheterna ocksa agerar registreringskontor.
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om att denna anvinds pi ett sitt som innebir varumirkesintring.
Domstolen kom dirfor att diskutera om NSI tillhandahsll ndgon siddan
produkt och kunde timligen enkelt konstatera att s inte var fallet. Det NSI
gjorde var att tillhandahalla en tjinst (DNS-tjidnsten att dversitta domidnnamn
frin och till IP-nummer) som i sin tur inte kunde ligga till grund for en talan
om contributory infringement. 1 detta perspektiv kunde med andra ord domin-
namn inte betraktas som egendom av sidant slag att det var att jimstilla med
en produkt.

I Umbro-fallet™ kom domstolen fram till att kiranden (foretaget
Umbro) hade ritt till det omtvistade dominnamnet wmbro.com och att
svaranden som registrerat detta 1 otillborligt syfte skulle gd med pa att namnet
avregistrerades till formén for Umbro. Domstolen kom dessutom fram till att
svaranden skulle ersitta Umbro for dess kostnader i samband med
rittegingen. Svaranden hade emellertid inte nigon finansiell mojlighet att
ersitta Umbro, varfor domstolen, for att mojliggéra denna ersittning,
beslutade att belidgga svarandens 6vriga domidnnamn med kvarstad. Domen
overklagades och upphivdes men dverinstansen gjorde detta med motivet att
ett beslut om kvarstad maste ha ett uttryckligt st6d i lag, inte med motivet att
dominnamn skulle sakna egenskaper som gér dem utmitningsbara. Tvirtom
diskuterades i 6verinstansen mojligheterna att domiannamn mycket vil skulle
kunna ha egendomslika egenskaper. Bland annat talar dverinstansen om att
ett dominnamn ir en form av immateriell privat egendom.” Ett dominnamn
ger innehavaren en pd avtal grundad rdtt att under viss tid anvinda det
aktuella dominnamnet. Denna ridtt dr emellertid s3 oupploslige
sammankopplad med de tjinster som NSI (Verisign) och andra registrerings-
enheter bedriver, att en domidnnamnsregistrering inte blir ett limpligt objekt
for utmitning. Istillet bor ett avtal om en dominnamnsregistrering jimstillas
med det avtal ett satellit-TV-bolag har med sina kunder.”™

Kremen-fallet”™ gillde ritten till dominnamnet sex.com. Den tidigare
innehavaren, Kremen, blev av med sin registrering pd grund av ett forfalskat
brev som tillsindes NSI av Cohen. I detta brev framgick att Kremen
godkinde en 6verflyttning av dominnamnet frin Kremen till Cohen. Kremen
hivdade att NSI miste ha haft kinnedom om att brevet var en forfalskning
samt att man dirmed gjort sig skyldiga till medhjilp till forskingring av
Kremens egendom (dvs. domidnnamnet sex.com). Domstolen kom fram till att
NSI inte gjort sig skyldig till medhjilp till forskingring, eftersom dominnamn
inte 4r egendom av sidant slag att den kan forskingras. Dominnamn ir

" Ses. 960 i domen frin underinstansen, 985 F.Supp. 949 (1997).

7Y Network Soulutions Inc. mot Umbro International Inc. (cit. Umbro), Supreme Court of
Virginia, 529 S.E.2d. 80 (2000).

™ Se Umbro-fallet s. 769.

7 Se Umbro-fallet s. 770 och 771.

""" Se Gary Kremmen mot Stephen Michael Cohen (cit. Kremmen), 99 F.Sup.2d. 1168 (2000).
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nimligen immateriella och immateriell egendom som inte kan kopplas till
nigot fysiskt dokument kunde enligt kalifornisk ritt inte vara foremal for
forskingring,™

Fallen ovan indikerar att ett dominnamn inte kan betraktas som
materiell egendom samt att det inte finns stod for att beligga dominnamn
med kvarstad. Det finns emellertid inte nigot i de amerikanska rittsfallen,
som analyserar domidnnamns egendomsstatus, som tyder pd att det inte skulle
vara mojligt att betrakta domidnnamn som immateriella tillgingar. Tvirt om
ar det si att det i flera fall antyds att dominnamn 4r ndgon form av
immateriell tillgdng.

Betriffande lagstiftning har redan nimnts att det inte finns ndgon svensk
reglering som giller specifikt for domidnnamn. I Sverige dr det enda exemplet
som jag har funnit, dir frigan om dominnamns egendomsstatus diskuteras,
en skrivelse frin Riksskatteverket dir ett koép av dominnamn, i
momshinseende, jimstills med overlatelse eller upplatelse av upphovsritter,
patentritter, licensrittigheter och varumirkesrittigheter.” Det finns
emellertid andra exempel utanfor Sveriges grinser. Ett sddant har jag himtat
frin den amerikanska varumirkesritten. Dominnamn har nimligen,
dtminstone wll viss del, givits egendomslika egenskaper i amerikansk
lagstiftning som i hir aktuellt hinseende inforts som ett tilligg till den
amerikanska varumirkeslagen.

Anticybersquatting Consumer Protection Act (i utdrag)

”(2)(A) The owner of a mark may file an in rem civil action against a domain name in the
judicial district in which the domain name registrar, domain name registry, or other domain
name authority that registered or assigned the domain name is located if -- the court finds that
the owner -- is not able to obtain in personam jurisdiction over a person who would have been a
defendant in a civil action under paragraph (1)

(O) In an in rem action under this paragraph, a domain name shall be deemed to have its situs in
the judicial district in which —

- the domain name registrar, registry, or other domain name authority that registered or assigned
the domain name is located; or

- documents sufficient to establish control and authority regarding the disposition of the
registration and use of the domain name are deposited with the court.

(D)(i) The remedies in an in rem action under this paragraph shall be limited to a court order for

the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the
740
owner of the mark.“

7 Se Kremmen-fallet s. 1174.

™ Se vidare RSV:s skrivelse 000303, dnr. 2327-00/120.

™ Se vidare Anticybersquatting Consumer Protection Act, frin den 29 november 1999. Tillginglig
pa: hetp:/fwww.gigalaw.com/librarylanticybersquattingact-1999-11-29-p1.html (senast besske 2005-
02-15).
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Regeln behandlar s.k. dominnamnsstolder och dirmed sammanhingande
problem. Av citatet ovan framgar att, regeln ger mojlighet att vicka talan som
giller domidnnamn in rem, sdsom varande egendom, inom den ort dir
dominnamnet anses finnas. Forutsittningen ir att det visat sig omdjligt att
lokalisera svaranden, dvs. personen som ir innehavare av det omtvistade
dominnamnet. Domidnnamnet anses enligt stadgandet bland annat finnas
inom den ort dir det registrerats (dir registreringskontoret ir beliget) eller dir
den som ansvarar for det aktuella domannamnsregistret (registreringsenheten)
har sitt hemvist. Kdranden fir dirmed en timligen vidstrickt mojlighet att
vilja var, inom ndgon av dessa orter, talan skall vickas. Det skall dock sigas
att behorigheten vid det genom bestimmelsen utpekade forumet idr begrinsad
till de administrativa atgirderna att antingen avregistrera domiannamnet eller
flytta 6ver det tll kiranden (innehavaren av det skyddade varumirke som
dominnamnet péstds gora intrdng i).

Det samlade intrycket av domstolarnas och lagstiftarnas instillning till
dominnamn blir dirmed nigot motsigelsefullt. I en del fall 4r det tydligt att
dominnamn betraktas som egendom och i andra fall konstateras tvirtom att
sd inte kan vara fallet. Mojligheten att klassificera dominnamn forsvaras
ytterligare av de forhéllandevis oklara regler som giller betriffande
dominnamnssystemets uppbyggnad och administration, en oklarhet som
paverkar den centrala frigan om iganderitt till dominnamn.

9.4.3.3 Svérigheter grundade pd dominnamnssystemets uppbyggnad
och administration

Som visas ovan, fir dominnamnet sitt funktionella virde frimst genom dess
numeriska utformning — IP-adressen — som gor att kommunikationen
fungerar. Det storsta marknadsmissiga virdet fir emellertid dominnamnet
genom dess alfabetiska utformning, helt enkelt genom att det utformats som
ett kinnetecken. Att dominnamn har dessa dubbla funktioner forsvirar
bedomningen av dganderittsfrigan. Uppdelat pd de olika funktionerna skulle
frigan emellertid vara forhallandevis enkelt att besvara. Betriffande den
numeriska adressen framstir det som sannolikt att dganderitt inte dr aktuelle
och nir det giller den alfabetiska utformningen av dominnamnet —
kinnetecknet — ir forhillandet snarast det motsatta.

Problemet ir att bida funktionerna behovs for att dominnamnet skall f3
sitt fulla virde. I och for sig fungerar den numeriska adressen (till skillnad frin
den alfabetiska) sjilvstindigt. En nummerserie pd ett antal siffror har
emellertid ett hogst begrinsat marknadsmissigt virde. Det avgorande blir
alltsd om det gir att argumentera for att en innehavare av ett domidnnamn kan
anses vara igare till domidnnamnet i dess helhet. Jag ser det som tveksamt. I
forsta hand forklaras det av att det knappast gir att dga de numeriska
adresserna, som snarare skall behandlas som ett telefonnummer in som ett
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kinnetecken. Telefonnummer kan inte 4gas, de utgor en del av den nationella
nummerplanen och kan, om teleoperatéren finner s, indras utan samrtycke
frin innehavaren, exempelvis genom att en ytterligare siffra liggs till redan
befintliga telefonnummer. P4 samma sitt 4r det fullt mojligt ate en IP-adress, i
takt med den tekniska utvecklin}gen, kommer att idndras, helt utan
dominnamnsinnehavarnas samtycke.”

Ett annat argument som talar mot att det gir att 4ga ett domidnnamn 4r
nira sammankopplat med ansvarsforhillandena rérande registreringen av
dominnamn. Dominnamn registreras av privata aktorer som sjilva fattar
beslut om vilka regler som skall gilla for dominnamnsregistrering under de
olika toppdominerna. Varje toppdomin har med andra ord ett eget regelverk
och dessa ser mycket olika ut. I vissa system krivs ett bakomliggande ritts-
forhallande for att en dominnamnsregistrering skall beviljas, medan andra
system har helt fri registrering. Med en fri registrering ar det fullt mojligt ate
registrera domidnnamn som frin borjan innebir intring i annans skyddade
varumirke. Att i det sammanhanget tala om 4ganderitt for intringsgoraren
forefaller orimligt.

Det 6vergripande ansvaret for domidnnamnsfrigor och dirmed sjilva
namntilldelningen &vilar, som nimns i kapitel 5 ovan, i férsta hand det
privatritesliga organet ICANN. Detta organ fattar bland annat beslut om vem
som skall ansvara for registreringen av dominnamn under de olika
toppdominerna. I ansvaret for administrationen av en toppdomin ligger,
forutom att fatta beslut om reglerna som skall gilla f6r den toppdominen,
ocksd att garantera sikerheten i den del av dominnamnshierarkin som en
toppdomin och de dominnamn som registrerats under den utgor. Att det
forhaller sig s hinger samman med hur kommunikationen fungerar. Som
framgdr ovan, ror det sig inte om ndgon rak kommunikation. Ett meddelande
mellanlandar pa varje nivd i dominnamnshierarkin. Poingen med detta ir att
de olika inblandade servrarna inte behéver ha mer information in vad som
krivs for att de skall kunna skicka en friga vidare. Det innebir att de olika
servrarna inte behdver hantera orimligt stora informationsmingder, nigot
som idr av avgorande betydelse for snabbheten i kommunikationen. Det
innebir emellertid ocksd att kommunikationen blir beroende av att sikerheten
och funktionaliteten garanteras av alla de registreringsenheter som ansvarar for
respektive toppdominerna. Ofta krivs stora materiella och tidsmissiga
insatser for att bygga upp en funktionell dominnamnshantering. For att
kommunikationen skall fungera friktionsfritct miste det exempelvis finnas en

" De kommunikationsprotokoll (IP) som anvinds fér Internetkommunikation utvecklas

kontinuerligt. Under senare ar har IP version 6 lanserats och i samband med att denna nya
standard inférs dndras (uppgraderas) tidigare IP-nummer utan krav pd samtycke frin anvindare
av gamla IP-nummer.
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sokbar domannamnsdatabas med korrekt information om samtliga diri
registrerade domzinnamn.”

Delegeringen av ansvaret for de skilda toppdomﬁnerna har skett
forhallandevis 1nformellt genom dren och i flera fall har "ritten” delegerats till
prlvatpersoner ’ Tanken har frin bérjan varit att de nationella topp-
dominerna i forsta hand skall anvindas av medborgarna i det land som de
representerar.”” Under det sista irtiondets snabba tekniska utveckling har
emellertid flera (ofta mindre) linder missat chansen att {3 delegeringen av det
egna landets toppdomin. Som en f6ljd av det har det visat sig att fler av de
personer som pekats ut som ansvariga for olika nationella toppdomﬁner inte
haft ndgon koppling till det land som toppdomanen speglar ndgot som Ar ett
irriterande faktum for en del linder. I nagra fall har irritationen medfort att
linderna i friga begirt att ICANN miste redelegera ansvaret for den
nationella toppdominen till nigon aktor med koppling tll det aktuella
landet. En redelegering innebidr enkelt uttryckt att informationen i
rotnamnservrarna indras s att dominnamnsfrigor hinvisas till servrar som
stdr under den nya administratérens kontroll (och dirmed inte lingre de
servar som den tidigare administratren kontrollerar).

Ett sddant fall gillde toppdominen .pn som i4r knutet till 6riket Pitcarn
Island (mellan Nya Zeeland och Sydamerika). Ritten att registrera domin-
namn under denna toppdomin delegerades i forsta vindan till en privatperson
vid namn Tom Christian, utan nimnvird anknytning till landet. Regeringen i
oriket Pitcarn Island ansokte om redelegering av toppdomﬁnen och lyckades
sedermera, efter en del skriftvixling, fa ansyaret for den "egna” toppdominen
overflyttat till en akeér som de sjilva valt.”” Nir ansvaret for en toppdomin
flyttas (redelegeras) respekteras i de flesta fall de dominnamn som finns
registrerade under den aktuella toppdominen. Det finns dock inget
uttrycklige krav pd att si skall ske, varfor det 1 sammanhanget 4r fullt mojlige
att domidnnamn som finns registrerade under en toppdomin kopplas bort
frin ovriga delar av Internet nir ansvaret redelegeras. Det hela kompliceras
dessutom av att den som bygger upp ett dominnamnsregister sannolikt kan

2 . . . )
" Fdr en mer ingdende redogorelse se kapitel 5 ovan.

S& skedde exempelvis i Sverige dir Bjorn Eriksen 1983 fick “behérigheten” att ta emot
dominnamnsregistreringar under den svenska toppdominen .se. I Sverige och i flera andra linder
har sedermera "behérigheten” att administrera den nationella toppdominen 6verforts till nigon
form av stiftelse eller annat privatrittsligt organ.

7 Are det dr s3 framgdr bland annat av det policydokument, RFC 1591, som antagits och
erkinns, bland annat av ICANN, hep://wwuw.isi.edu/in-notes/rfc1591.1xt (senast besske 2005-02-
15).

745

743

Ett exempel pd en sidan delegering ir toppdominen .zu for det lilla 6riket Niue som
administreras av den amerikanska medborgaren Bill Semic.

™ Se vidare "IANA Report on Request for Redelegation of the .pn Top-Level Domain”,
hitp:/fwww.iana.org/reports/pn-report-11feb00. htm (senast besske 2005-02-15).
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Sberopa ett upphovsritslige databasskydd till registret.”” Det kan didrmed bli
svart att tvinga innehavaren av ett sddant register att 6verldta databasen till en
ny administrator. | en sddan situation ir parterna hinvisade till den tidigare
administratérens goda vilja.

Det faktum att domidnnamnet som objekt vilar pd si ostabil grund
innebir att det blir svért att tala om idganderitt. Den férfoganderitt som en
dominnamnsregistrering kan medféra maste siledes vara av annat slag och
den som i sammanhanget ligger nirmast till hands ir nyttjanderitten.

9.4.3.4 Om nyttjanderitt till domidnnamn

Om ritten till ett domdnnamn definieras som en nyttjanderite, blir det pa
flera punkter enklare att finna fungerande [6sningar. En nyttjanderitt dr ett pa
avtalsritslig grund baserat forhéllande som ger nyttjanderittsinnehavaren rite
att anvinda upplatarens egendom for viss tid och pd avtalade villkor. En
registrering av ett dominnamn har flera likheter med ett hyresavtal,
exempelvis sker upplételsen pd viss tid. Nir det giller registreringar av .se-
dominnamn krivs, precis som for de flesta 6vriga toppdominer, att en
drsavgift (hyra) betalas in tll den som ansvarar for dominnamnsregistret
(registreringsenheten) for den aktuella toppdominen for att inte avtalet om
nyttjanderitt skall upphivas. Det finns i sammanhanget inga garantier for att
rittigheten skall bestd efter hyrestidens utging. Normalt sett forlings
registreringen av dominnamnet automatiskt om drsavgiften betalas in, men de
flesta registreringsenheter i virlden forbehdller sig ritten att overflytta
dominnamnet till annan som kan visa bittre ritt till namnet.” I en sidan
situation har det i flera fall konstaterats att registreringsenheten inte har nigot

ansvar for eventuell skada som den tidigare innehavaren av dominnamnet
lider.”

747

Se allmint om skyddet f6r databaser Lindberg/Westman s. 234 ff. For en diskussion kring det
likartade danska skyddet se Andersen s. 403 ff.

" Se exempelvis punkterna 8 och 9 i VeriSigns (registreringsenheten for .com, .net och .org)
”Service Agreement” som bada utgor langtgdende friskrivningar frin eventuellt ansvar i samband
med att ett domdnnamn fororsakar skada pa kinnetecken. Avtalet finns tillgingligt pa:
hitp:/fwww.networksolutions.com/en_US/legal/static-service-agreement.jhtml (senast besoke 2005-
02-15). Liknande friskrivningar finns om toppdominen .se i NIC-SE:s allminna villkor 10 §.
NIC-SE ir ett heldgt dotterbolag till Stiftelsen Internet Infrastruktur som ir registreringsenhet for
toppdominen .se. Se vidare hup:/fwww.nic-se.se/domaner/allmanna_villkor.shtml (senast besokt
2005-02-15).

1 det tidigare refererade Lockheed-fallet konstaterade domstolen att NSI (registreringsenheten)
inte kunde goras ansvarig f6r varumirkesintring endast pd den grunden att de tillhandahéll
dominnamn som var intringsgérande. NSI tillhandahéll endast en "domidnnamnstjinst” som
inte kunde utgora grund for ett varumirkesintrang. Jamfor ocksa tidigare refererade avsnitt ur den
amerikanska varumirkeslagen, dir det framgdr att ett registreringskontor inte kan hallas ansvarigt
for ett domidnnamn som utgor varumirkesintring annat in om registreringen gérs i ond tro
”[t]he domain name registrar or registry or other domain name authority shall not be liable for
injunctive or monetary relief under this paragraph except in the case of bad faith ...”. En helt
annan sak ir att den nya innehavaren till det omtvistade domidnnamnet mycket vil kan ha ett
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Inte desto mindre har innehavaren av ett domidnnamn en ritt att utnyttja
namnet, dtminstone under registreringens loptid. Dessutom framstir det som
sannolikt att en tidigare innehavare har nigon form av fortur till fortsate
registrering. I de fall dominnamns egendomsstatus diskuteras #r det
dessutom, om ndgot, ett pd avtal grundat rittsforhillande man konstaterat att
dominnamnsinnehavaren har.

9.4.3.5 Avslutande reflexioner

Avslutningsvis kan konstateras att det rdder osikerhet om pa vilket sitt
dominnamn skall hanteras ritesligt. Enligt min mening dr det emellertid
tydligt att dominnamn utgér egendom av nigot slag. Slutsatsen har site stéd i
ovan redovisade material, inte minst det faktum att dominnamn faktiske siljs.
[ och for sig dr en forsiljning endast ett indicium pa att foremélet for
transaktionen verkligen ir egendom. Att en hyresritt siljs "svart” innebir
exempelvis inte att hyresritten dirigenom blir att anse som egendom. I de fall
objeke siljs, trots att de inte far siljas, haller med andra ord inte presumtionen
att det som kan siljas utgor egendom. Jag bedomer emellertid att
dominnamnsmarknaden ir legitim och att det faktiskt fir anses tillatet att
omsitta dominnamn. Som en foljd av det kan konstateras att dessa
transaktioner avseende kop av dominnamn mdste bokforas och deklareras och
steget dérifrdn 4r inte ldngt till att roster hojs for att domidnnamn skall kunna
belanas. I samband med att ett foéretag med en dominnamnsportfolj gir i
konkurs méste dessutom dessa "varor” hanteras pa nigot sitt. Det sannolika
forefaller i detta sammanhang vara att dominnamnen siljs till gagn for
konkursboets borgenirer som en del av rorelsen.” Nir si sker blir det
omdijligt att inte virdera dessa tillgdngar péd ett eller annat sitt. Man kan
dirmed friga sig om oOverlitbara tillgingar med ett (legitime)
formogenhetsvirde kan finnas utan att nimnda tillgdngar samtidigt utgor
egendom.

Det faktum att det inte finns ndgon fri dispositionsrite till ett
dominnamn torde i och for sig innebira att det inte dr mojligt att dga ett
dominnamn. Det r6r sig snarare om en exklusiv ritt att nytgja den
ifrigavarande egendomen. I detta fall skulle det enligt ovan anférda
resonemang nirmast rora sig om en nyttjanderite till ett kdnnetecken. En
niraliggande liknelse blir d4 att se registreringen av ett dominnamn som en

ansvar gentemot den tidigare innehavaren om det skulle visa sig att dverflyttningen skett pa
felaktiga grunder. Nimnas bor ocksd att flera av de tjidnster som NSI tidigare utfért numera
overtagits av VeriSign.

7 Nir foretaget Wine.com kdptes av VirtualVineyard Inc. f6r 3,3 millioner dollar under hésten
1999 uppskattade siljaren att 70 % av kopeskillingen avsdg det silda foretagets domdnnamn
wine.com. Se vidare Rony.
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varumirkeslicens. Det bakomliggande rittsforhéllandet 4r dirmed ate likna
vid en varumirkesrittighet och avtalet giller nyttjande inte dganderitt.

9.4.4 Dominnamn och allmint férmijgenhetsforum751

9.4.4.1 Inledande anmirkningar

Diskussionen har hittills rore kravet pd att egendom skall ha ett formogenhets-
virde. Som nimns inledningsvis, 4r det en av grundférutséittningarna for att
regeln om allmint formogenhetsforum skall kunna tillimpas.” En annan
forutsittning, som snarast givits i doktrinen, dr att formogenhetsvirdet skall
vara realiserbart, nigot som vanligen uttrycks genom ett krav pd artt
egendomen i friga skall kunna utmitas. Kravet dr rimligt med tanke pé
regelns syfte att skapa forutsittningar f6r domsverkstillighet grundad pa
svarandens 1 riket befintliga egendom. Som redan antytts, 4r detta krav inte
lingre lika aktuellt.”™ Jag anser emellertid att det fortfarande ir en rimlig
utgdngspunkt och, oavsett vilket, dr det av intresse att underséka huruvida
den egendom som skall ligga till grund f6r domsritten ir realiserbar. En
analys av den frigan kan, om inte annat, ge ytterligare information om
dominnamns status. Att dominnamn kan ha ett formogenhetsvirde ir, enligt
min mening, klarlagt. Den avgorande frigan blir dirmed om dessa tillgingar
kan utmitas eller i vart fall om de kan realiseras.

I det tidigare nimnda Umbro-fallet kom domstolen fram till att
dominnamn inte var egendom av sidant slag att de kunde beliggas med
kvarstad. Ett av argumenten for detta var att dtgirden saknade stod i lag,
nigot som enligt domstolen skulle vara en férutsittning for kvarstadsinstitutet
i den aktuella amerikanska delstaten. En utgingspunke kan dirmed bli om det
finns lagstéd for att hantera dominnamn som egendom i Sverige och om si
inte 4r fallet om det verkligen krivs.

Som framkommer ovan, tenderar jag att likna ett innehav av ett
dominnamn vid ett innehav av en nyttjanderitt till ett varumirke. Att det gir
att utmita registrerade varumirken framkommer indirekt av 34 § 5 st
VML.” Dir sigs emellertid inget om vad som giller betriffande nyttjande-
ritter till varumirken. Inom varumirkesrittens omridde ir den typiska
nyttjanderitten ett licensavtal och frigan blir di om ett sidant licensavtal kan

s . . o . . . ..
ot Detta avsnitt bygger till stora delar pd min artikel, Kan dominnamn utgora

domsrittsgrundande egendom, publicerad i NIR 2002 s. 357.

7% 1 forarbetena talas om “egendom av vad slag som helst av formégenhetsvirde”. Se vidare NJA
II 1943 s. 99.

& Anledningen skulle nirmast vara det ovan behandlade faktum att domsverkstillighet numera
dr garanterad i samtliga Bryssel-/Luganolinder.

7" Se vidare Koktvedgaard/Levin s. 387 f. och Millguist s. 60 f.
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ligga till grund for domsritt enligt regeln om allmint formogenhetsforum.”
Dennemark diskuterar i och for sig inte denna typ av nyttjanderitt specifikt.
Han ger emellertid, som nimns ovan, uttryck for att bide nyttjanderitter och
immaterialritter kan utgéra domsrittsgrundande egendom. Det avgérande ir
mdjligheten att realisera den ifrigavarande egendomen, nigot som leder 6ver
till frigan om vad som utgor realiserbar egendom eller, annorlunda uttrycke,
vad som krivs for att egendom skall kunna utmiitas.

Forutsittningarna for utmitning ges i utsdkningsbalken (UB). De
generella krav som stills pd egendom for att den skall vara utmitningsbar ir
att den skall #llbira gildendiren, att egendomen skall kunna dverlitas samt att
egendomen skall ha ett formigenbetsvirde. Den utmitta egendomens virde
skall dessutom 6verstiga kostnaderna for forrittningen. Annars dr atgirden
inte forsvarlig.”

Kravet att egendomen skall tillhéra gildeniren framkommer direke av
bade 17 kap. 4 § UB och 10 kap. 3 § RB.”” Overfort pa exemplet som ir
foremal for behandling hir, giller det siledes att kunna konstatera att den
nyssnimnda nyttjanderitten till dominnamnet fakeiske tillhor gildeniren.
Rent praktiskt torde det ricka att kunna konstatera att det 4r gildeniren som
stdr som administrativ kontakt i dominnamnsregistret. Som nimns ovan,
finns en dominnamnsserver for varje toppdomin dir det skall finnas
uppgifter om innehavare till samtliga diri registrerade dominnamn. I de fall
denna information ir korrekt och uppdaterad skulle det med andra ord vara
forhallandevis enkelt att utreda vem som fir nyttja det aktuella
dominnamnet. Svdrigheter kan emellertid uppkomma om kontakt-
informationen i dominnamnsdatabasen 4r missvisande eller helt felaktig. D3
krivs ett samarbete med den aktuella registreringsenheten for att domin-
namnets ritta innehavare skall kunna faststillas. De flesta registreringsenheter
kriver emellertid att innehavaren av ett dominnamn uppger aktuell
information. Det mdste finnas en kontaktadress, ofta en e-post-adress, som
skall bevakas. I sammanhanget kan nimnas att ICANN under senare &r
kommit med hairda forhillningsregler avseende kontaktinformationen i
dominnamnsdatabaserna.” Visar det sig att den information som finns dir ir
felaktig, 4r det i de flesta fall ett tillrickligt skal cill att avregistrera
dominnamnet. I en sidan situation kan det diskuteras om dominnamnet kan
presumeras tillhora gildeniren, om det visar sig att de angivna
kontaktpersonerna inte svarar. Som jag ser det framstir det som rimligt, i

G| sammanhanget kan nimnas att det torde vara fullt méjligt att domstol inom den ort dir det

omtvistade avtalet undertecknades (kontraktsorten) dr behorig i enlighet med 10 kap. 4 § RB
under forutsittning att denna ort ir belidgen i Sverige. Domsritt grundad pé 4 § forutsitter dock
att talan ror det omtvistade avtalet och det kan knappast sigas om exempelvis ett utom-
obligatoriskt varumirkesintring.

7% Se vidare Gregows. 101 f.

77 Se vidare Gregow s. 134 ft.

7% Se vidare www.icann.org (senast besokt 2005-02-15).
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detta sammanhang, att ligga ansvaret f6r informationen i DNS-databasen pé
innehavaren av dominnamnet. Om inte annat framgir av omstindigheterna
bor med andra ord den som stir angiven som innehavare i dessa register
kunna presumeras vara innehavare.

Sammanfattningsvis torde det siledes vara mojligt att faststilla vem som
faktiskt har nyttjanderitten till ett dominnamn, &tminstone i de fall
gildeniren ir registrerad innehavare till domidnnamnet. Det skulle emellertid
vara nira nog omdijligt att fastsl att en gildenir 4r dgare till ett dominnamn.
Det foljer av att rittigheterna bakom dominnamn, som redovisas ovan, ir
mycket oklart specificerade.

Dominnamnet miste dessutom vara mojligt att Gverlita.”” Att det ir
mojligt visas av att det faktiskt gors. Flera registreringsenheter har dessutom
klausuler i sina avtal med dominnamnsinnehavarna dir det konstateras att
man accepterar Sverlitelser.”” Problemet ir emellertid att det fortfarande
forekommer stora skillnader mellan de olika toppdominernas dominnamns-
system. Det méste dessutom uppmirksammas att det ir langt ifrin sjilvklart
att de privatrittsliga registreringsenheterna rittar sig efter ett svenskt beslut
om utmitning, nigot som ir en forutsittning for att 6verldtelsen skall kunna
genomforas. Det kan dirfor konstateras att det inledningsvis kommer att
forekomma skillnader i “6verlitbarhet” mellan dominnamn registrerade
under de skilda toppdominerna. ICANN har i och for sig vidtagit atgirder
som innebir en viss harmonisering mellan de olika toppdominernas domin-
namnssystem. I minga dominnamnssystem finns exempelvis en lyhordhet for
problem dir dominnamn kommer i konflikt med varumirken. Om det visar
sig att dominnamnet utgdr ett intring i ett tidigare registrerat varumirke
flyttas ofta domidnnamnet 6ver till varumirkesinnehavaren. Det idr emellertid,
i dessa fall, ett forhdllande som grundar sig pa en konflikt med ett varumiirke.
En sidan direkt koppling till ett varumirke kan mycket vil saknas i samband
med en utmitning. Det kan i dessa situationer istillet rora sig om ett krav pé
betalning som inte har nigot samband med dominnamnet, annat 4n att det
anses utgdra utmitningsbar egendom och dirfér tas i ansprak. Det faktum att
registreringsenheter erkinner domstolsavgorande gillande varumirkesintring
innebidr inte att de utan vidare ocksd kommer att erkinna avgéranden om
utmitning eller andra liknande tgirder, nigot som med storsta tydlighet visas
i Umbro-fallet. Liknande resonemang har i andra sammanhang forts i
samband med expropriation.”

759

ff.
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For en vidare diskussion kring kravet pé att egendomen skall kunna éverlatas se Gregow s. 96
Se exempelvis de svenska villkoren for registrering av .se dominer. Tillginglig pa:

hitp:/fwww.nic-se.seldomaner/allmanna_villkor.shtml (senast besokt 2005-02-15).
""" Se vidare Bogdan 1975 5. 71 ff.
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Dominnamnet skall dessutom ha ett formogenhetsvirde.” Det har
redan konstaterats att det kan vara sd men dirmed ir det inte sjilvklart ace alla
dominnamn faktiskt har det. Skillnaderna 4r hirvidlag mycket stora beroende
pd namnets utformning samt vilken toppdomin det registrerats under. En
viktig faktor i bedomningen ir om dominnamnet ir generiskr eller
anvindarspecifikt. Som exempel kan nimnas det tidigare exemplet med
business.com vars forsiljningspris till stor del forklaras av att det rérde sig om
en allmingiltig generisk term som forvintades ge en god exponering och
dirmed wvar attraktiv att anvinda. Samma sak giller inte for ett
anvindarspecifikt domidnnamn som exempelvis jur.lu.se. Virderingen av
dominnamn fir avgoras fran fall dill fall och i samband dirmed skall dessutom
beaktas att virdet pd dominnamnet, for att dtgirden (utmitningen) skall vara
forsvarlig, miste 6verstiga kostnaderna for forrittningen (3 kap. 4 § UB). En
konsekvens av detta ir att endast ett mindre antal dominnamn kommer att f3
ett uppskattat sjilvstindigt virde som gér en utmitning motiverad. P&
motsvarande sitt kommer dirmed kretsen av dominnamn som kan
forekomma som domsrittsgrundande egendom att bli forhéllandevis sniv.
Dessutom skall nimnas att det finns speciella undantag frin utmitning om
fysiska personer, de s.k. beneficiereglerna. Aven om ett dominnamn
knappast kan anses vara ett beneficium kan konstateras att skyddet mot
utmitning ir ndgot hogre for fysiska personer in vad det ir for juridiska
personer.

Det dr emellertid inte orimligt att anta att nigra dominnamn torde
omfattas av regeln om allmint formégenhetsforum. Ett ytterligare argument
till stod for detta dr att regeln om foérmdgenhetsforum tillkommit for ate
skydda borgenirer mot att gildenirer undandrar sig betalningsansvar genom
att exempelvis flytta sin egendom till ett land i vilket betalningsanspriket inte
erkinns. I linje ddrmed framstar det som mindre limpligt att inte klassificera
dominnamn som utmitningsbara. Risken ir nimligen att dominnamn
didrmed blir ett alternativt sitt for gildenirer att gora tillgdngar odtkomliga for
borgenirer, nigot som knappast kan anses vare sig tillridligt eller forenligt
med dominnamnens funktion som Internetadress.

9.4.4.2 En jaimforelse med HD:s avgorande i RGP Dental-fallet

Som framgir ovan, kan det konstateras att HD i RGP Dental-fallet valt en
forsiktig tolkning av bestimmelsen om allmint férmoégenhetsforum. En
tolkning som diskvalificerar papperslosa aktier som domsrittsgrundande
egendom, trots att dessa papperslgsa aktier bdde har férmégenhetsvirde och
genom registrering dr tydligt lokaliserade till Sverige. Ett centralt motiv

?Se allmint om kravet pa férmdgenhetsvirde i samband med utmitning Gregow s. 101 f.

® Se vidare Gregows. 111 ff.
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bakom HD:s avgérande synes vara att en tolkning av bestimmelsen om
allmint formégenhetsforum, som kan f3 allefr lingtgdende konsekvenser bor
diskuteras av lagstiftaren forst, innan HD 1 sin ridtestillimpning ger regeln
detta vidstrickta tillimpningsomrdde. Samma motiv kan utan tvivel anvindas
som ett argument mot att betrakta dominnamn som domsrittsgrundande
egendom. Innan négra slutsatser kan dras, sdvitt avser angérandets betydelse
for frigan om dominnamns domsrittsgrundande status, maste emellertid
HD:s argumentation granskas nirmare.

HD motiverar sitt stillningstagande dels med att bestimmelsen om
allmint formogenhetsforum skall tillimpas restriktivt, dels med att det skulle
innebdra vidstrickea tillimpningsmdjligheter om bestimmelsen tolkades pé
ett sidant sdtt att ocksd papperslosa aktier i svenska bolag skulle beaktas vid
tillimpningen av bestimmelsen. Nir det giller konstaterandet att en restriktiv
tolkning giller for tillimpningen av bestimmelsen om allmint formogenhets-
forum som domsrittsregel finns inte mycket att siga. Det dr, som HD
konstaterar, en allmin uppfattning och jag ser inget skil att argumentera
diremot. Betriffande konstaterandet att den i RGP Dental-fallet diskuterade
tolkningen av bestimmelsen skulle fi alltfor vidstrickea foljder finns
emellertid anledning att férdjupa analysen. Som nimns ovan, kan detta
stillningstagande kritiseras eftersom det innebir att tillgdngar dirmed kan
goras odtkomliga for sivil svenska som utlindska fordringsigare. Aven om det
bortses frin denna kritik kan emellertid konstateras att HD:s uttalanden
betriffande aktier inte utan vidare kan 6verforas till frigan om dominnamn
skall betraktas som domsrittsgrundande egendom.

Det torde vara klart att aktier har ett formogenhetsvirde samt att det av
den anledningen kan argumenteras for att dessa skall anses domsritts-
grundande, om de kan lokaliseras till Sverige. Det torde emellertid ocksé vara
klart att aktier 4r egendom som omsitts i stor omfattning och att
aktietransaktioner inte sillan dger rum utan ndgon nirmare tanke pd i vilket
land de bolag som aktierna kan kopplas till har sitt hemvist. Aktien 4r i det
stora flertalet fall ett anonymt medel for investeringen och innehavet ir inte
sillan temporirt. Utifrdn dessa allminna karaktirsdrag forefaller HD:s
argumentation rimlig. Det férekommer en omfattande aktiechandel &ver
grinser, mycket tack vare forbittrad teknik och kontobaserade system for
registrering av aktietransaktioner. Det kan i detta sammanhang framstd som
omotiverat att denna teknikutveckling skall resultera i att samtliga kéopare,
flera av dem sikert omedvetna om att de foretar transaktioner i svenska bolag,
genom aktieforvirvet skall omfattas av svensk domsritt. Utan att hir fordjupa
analysen kring frigan om betydelsen av HD:s avgérande for den finansiella
ritten, kan konstateras att dominnamnsmarknaden har helt andra
karaktirsdrag.

Ett dominnamn har ett annat anvindningsomrdde 4n en akde. Till att
borja med dr det stora flertalet domidnnamnsregistreringar inte investeringar
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av samma slag som ett aktieforvirv. Marknaden f6r dominnamn har
dessutom inte tillnirmelsevis samma omfattning och kan dirutéver inte
karaktiriseras som 6ppen pd samma sitt som aktiemarknaden. Som nimns
ovan, finns generiska och anvindarspecifika dominnamn. I synnerhet de
sistnimnda dr mer eller mindre l3sta for en viss grupp anvindare. Bland dessa
kan i detta sammanhang sirskilt dominnamn som idr kopplade till
varumirken (eller andra kinnetecken) nimnas. Dessa kinneteckensspecifika
dominnamn ir i princip foérbehdllna innehavaren av det mot dominnamnet
korresponderande kidnnetecknet. Det forekommer i och for sig att det finns
flera samtidiga behoriga innehavare av likalydande kinnetecken, som alla kan
gora rittmitigt ansprak pa det korresponderade dominnamnet och i dessa fall
finns givetvis en marknad, dven om den ir synnerligen begrinsad vid en
jimforelse med aktiemarknaden. Marknaden for de generiska dominnamnen
har fler likheter med den 6ppna aktiemarknaden. Hir framtrider emellertid
ytterligare en skillnad, nimligen den att domidnnamn 4r unika och dirmed
bara finns i ett exemplar medan det finns otaliga aktier av likalydande slag.
Dirutover kan sigas att domidnnamn vanligen inforskaffas i syfte att pa ett
eller annat sitt etablera sig pd en marknad. Det faktum att dominnamn i
flera fall dessutom kan vara investeringar 4r i detta sammanhang av
underordnad betydelse. En aktie dr 4 andra sidan huvudsakligen en
investering, endast i undantagsfall handlar det om forvirv av si stora poster att
det kan vara tal om ett aktivt dgande i ett bolag och dirmed en konkret
etablering p& den marknad dir bolaget har sitt hemvist.

Allt sammantaget kan konstateras att HD:s slutsats i RGP Dental-fallet
forefaller korrekt, i det att det skulle fi vittgdende konsekvenser om
bestimmelsen om allmint formogenhetsforum oppnades for papperslosa
aktier, genom att det skulle vara svért att forutse vilka som skulle beréras av en
sddan tolkning. En annan sak ir att det kan 1fragasattas om det ir korreke att
ta sidan hinsyn vid tolkningen av bestimmelsen.”” Oavsett vilket kan inda
konstateras att argumentet om tolkningens vittgdende konsekvenser inte har
samma styrka nir det giller domidnnamn. Som konstateras ovan, ir kretsen av
mdjliga dominnamn som skulle kunna ha domsrittsgrundande egenskaper
snév. Det handlar om ett fital generiska och kinneteckensspecifika domiin-
namn och konsekvensen av att vissa dominnamn beaktas vid tillimpningen
av bestimmelsen om allmint formdgenhetsforum kan inte betraktas som
vittgdende.

En annan framtridande skillnad sammanhinger med kretsen av
potentiella svarande. Nir det giller aktichandel finns ett snart sagt obegrinsat
utbud av potentiella kopare och dirmed 4r den krets som kan komma i friga
for en utékad domsritt, som HD konstaterar, vidstrickt. Nir det giller
handel med och registrering av domiannamn handlar det om en jimforelsevis

764

Se vidare Bogdan 2005 s. 57 for en kritisk analys av avgorandet.
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begrinsad grupp aktorer. Med beaktande av vilka dominnamn som kan
komma i friga f6r domsritt kan denna krets begrinsas ytterligare, till aktdrer
som medvetet riktar sig mot den svenska marknaden (eller, i fall av domin-
namnsstolder, mot en svensk kidnneteckensinnehavare) genom ett forvirv av
ett strategiskt domidnnamn och det 4dr denna begrinsade krets av aktorer som
kan blir féremal for en utékad svensk domsritt.

Den frimsta skillnaden i domsrittshinseende mellan dominnamn och
papperslosa aktier dr emellertid att det forstnimnda egendomsslaget
(dominnamn) sammanhinger med potentiella Internetrelaterade domsritts-
problem. Syftet med att lita bestimmelserna om allmint férmogenhetsforum
omfatta ocksi vissa dominnamn skulle, Atminstone delvis, vara att bota
potentiella Internetrelaterade svirigheter nir det giller att hitta en behorig
domstol f6r provning av varumirkesrelaterade (eller andra) tvister. Det ir
siledes i de Internetrelaterade fallen som en domsritt grundad péd ett
dominnamn i forsta hand kommer i friga. Samma begrinsning kan inte goras
gillande betriffande ett forvirv av aktier och det 4r ytterligare ett skl till
varfor konsekvenserna av att lita dominnamn omfattas av tillimpnings-
omridet for bestimmelsen om allmint férmogenhetsforum inte torde
medféra nigon omfattande utokning av den svenska domsritten.

Som jag ser det innebir HD:s avgorande en markering av att
bestimmelsen om allmint férmdgenhetsforum skall tolkas restriktivt och att
det dirfor inte dr limpligt att tolka bestimmelsen pad ett sitt som fir
laingtgiende konsekvenser utan stod av lagstiftaren (genom lag eller
kommentar i forarbeten). Jag kan diremot inte se att HD:s avgorande har
nigot direkt betydelse for bedomningen av om dominnamn kan ha
domsrittsgrundande egenskaper. Det foljer av att en utdkning av
tillimpningsomridet for bestimmelsen om allmint férmégenhetsforum till
att ocksd omfatta vissa domidnnamn inte fir langtgiende konsekvenser och en
sidan tolkning av bestimmelsen skulle, som jag ser det, kunna goras utan

hinder av RGP Dental-fallet.

9.4.4.3 Avslutande reflexioner

Mitt sammanfattande intryck 4r att dominnamn kan bli féremdl for
utmitning.”” Ertt sidant beslut fir fattas utifrin omstindigheterna i det
enskilda fallet och det kan konstateras att det krivs ett foérhallandevis hogt
formdgenhetsvirde for att det skall vara aktuellt. Inte desto mindre talar
mycket f6r att en utmitning av ett dominnamn skulle vara mojlig,
dtminstone nir det kan visas att det ifrigavarande dominnamnet har ett

formodgenhetsvirde samt att det gir att 6verldta. Det framstar siledes i detta

" En liknande slutsats presenteras av Christensen m.fl. Se vidare RETTID 2002 s. 168, 179 £.
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perspektiv som sannolikt att dominnamn i vissa fall kan utgora
domsrittsgrundande egendom enligt regeln om allmint férmégenhetsforum.

Jag har, som en kontrast till detta, redan nimnt att en domstol, bland
annat pd grund av det allminna férmdégenhetsforumets exorbitanta karaktir,
bor vara forsiktig i tillimpningen av bestimmelsen om allmint formégenhets-
forum. Denna uppfattning forstirks genom HD:s avgérande i RGP Dental-
fallet. T det perspektivet kan det sikert framstd som mirkligt att samridige
forespraka att dominnamn skulle omfattas av regeln. Det borde emellertid
inte finnas nigot motsatsforhillande hirvidlag. Forsiktigheten vid tillimp-
ningen av 10 kap. 3 § RB som domsrittsregel 4r motiverad rent generellt. Nir
det giller dominnamn kan de i vissa fall kvalificeras som egendom och i s fall
skall de jimstillas med annan egendom. Min poing ir att det inte framstar
som motiverat att sirbehandla dominnamn, pd sddant sitt som HD nu valt
att exempelvis sirbehandla papperslosa aktier. Dominnamnen skall helt
enkelt, i de fall det 4r motiverat, behandlas som annan egendom, med samma
forsiktighet som 1 6vrigt skall gilla nir regeln om allmint formogenhetsforum
skall tillimpas.

Om slutsatsen 4dr att dominnamn kan bli foremdl for utmitning,
aktualiseras med ndédvindighet frigan om hur och var si skall kunna ske.
Denna friga sammanhinger med frigan om egendomens (dvs.
dominnamnens) lokalisering, nigot som behandlas vidare nedan (avsnitt
9.4.6). Det r6r sig i sammanhanget om frigor som ir intressanta, inte bara for
regeln om allmint formogenhetsforum, utan ocksi for regeln om forum rei
sitae.

.. o . 66
9.4.5 Dominnamn och forum rei sitae’

9.4.5.1 Inledande anmirkningar

Regeln om forum rei sitae giller delvis andra situationer 4in de som omfattas av
regeln om allmint formogenhetsforum. Bedémningen av om egendomen ir
domsrittsgrundande dr dessutom i manga avseenden enklare nir det giller
tillimpningen av denna regel. Det frimsta skilet hirfor dr att det vid tillimp-
ningen av regeln om forum rei sitae inte mdste visas att egendomen ir
utmitningsbar eller att den har ett férmbgenhetsvérde.767 Kravet ir istillet att
talan skall rora den aktuella egendomen samt att denna kan lokaliseras till
Sverige. Hir finns siledes forutsittningar att vicka talan om annat in
betalningsskyldighet. Det kan exempelvis réra sig om ett férbud att anvinda

ett visst dominnamn eller en tvist om dgande- eller nyttjanderitt.

66 . . ° . . . .
’ Detta avsnitt bygger till stora delar pd min artikel, Kan dominnamn utgora

domsrittsgrundande egendom, publicerad i NIR 2002 s. 357.
7 Se vidare Dennemark s. 182 f.
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Forumbestimmelsen miste, med tanke pa dess vida syfte, anses tillimplig
betriffande varumirken. Nir det giller varumirken kan det, som framgir av
avsnitt 3.3, diskuteras om de verkligen befinner sig i ett sirskilt land eller om
de idr universella. For nirvarande fir det emellertid anses std klart att ett
varumirke skall betraktas som befintligt i registreringslandet och samma sak
giller betriffande firma. Ror saken ett varumirke som registrerats i Sverige
torde med andra ord svensk domstol vara behérig, 4ven om svaranden saknar
hemvist hir.”” I sammanhanget skall understrykas att det dirmed inte ir sagt
att det handlar om ndgon exklusiv domsritt. Kidranden ges med andra ord ett
timligen sikert val, men kan om alternativ finns, vilja annan behorig domstol

for att dir 3 sina ansprik provade.

9.4.5.2 Dominnamn som domsrittsgrundande egendom

Sévitt avser domidnnamn kan i analogi med principerna for varumirken
konstateras att det bor gi att grunda domsritt pd dominnamn som
registrerats 1 Sverige. Svarare blir bedomningen betriffande dominnamn som
registrerats i andra delar av virlden. Problemet ir att dessa domidnnamn i flera
fall faktiske anvinds i Sverige, ndgot som inte ir fallet i samma utstrickning
betriffande varumirken som registrerats utomlands. Ett varumirke registreras
i varje land for sig och har en nationellt begrinsad giltighet. Samma upp-
delning omajliggors betriffande domidnnamn pa grund av det tekniska kravet
att alla namn madste vara (globalt) unika f6r att kommunikationen skall
fungera. Utan att foregripa behandlingen i nista avsnitt, kan konstateras att
diskussionen om vilka dominnamn som skall vara foremal for ett svenskt
rittsskipningsintresse rimligen maste foras med delvis andra argument 4n de
varumirkesritesliga.

Mitt sammanfattande intryck ir, trots eventuella lokaliseringsproblem,
att mycket talar for att domidnnamn bér anses uppfylla de krav som stills pa
ett objeke for att det skall kunna vara domsrittsgrundande egendom, ocksé
vid tillimpning av forum rei sitae-regeln. Siledes skulle det vara mojligt att
fora talan om ett domidnnamn, exempelvis en talan om bittre ritt eller en
talan om avregistrering, med stod av denna regel. En viktig friga kvarstir
dock, nimligen frigan om var dominnamnet (egendomen) ir beldget, en
friga vars svar har betydelse for savil forum rei sitae-regeln som regeln om
allmiént formogenhetsforum.

7 Se vidare Bogdan, NIR 1980 s. 272 f.
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9.4.6 Frigan om dominnamns lokalisering™®

Dominnamn ir, som nimns ovan, globala och dirmed skulle det vara méjligt
att argumentera for att de finns overallt, i alla virldens linder. En annan
standpunkt ir att de kan anses finnas enbart dir de registrerats. Act lita
registreringsorten vara avgorande i detta sammanhang dr dock vanskligt. Som
exempel kan nimnas dominnamn registrerade under toppdominen .7z# under
vilken det finns ett stort antal svenska aktdrer registrerade (exempelvis den
svenska pensionsmyndigheten, pension.nu). Om dominnamn ir egendom
enligt 10 kap. 3 § 1 st. forsta och andra meningen RB, skulle da dessa .7u-
dominer inte vara att betrakta som egendom i Sverige, nir dessa bestimmelser
skall tillimpas, i de fall det dr svenska foretag som har registrerat domin-
namnen samt bedriver verksamhet som ir kopplad till dem? Frigan liter sig
inte besvaras med ett enkelt ja eller nej.

Till att bérja med kan konstateras att en naturlig utgingspunke skulle
vara att anvinda toppdominen som indikation pd anknytning till ett bestimt
land. Som redan behandlats ovan, ir detta emellertid inte ndgon bra
l6sning.”” Frimst beror det p3 att flera toppdominer saknar naturlig nationell
anknytning. Det giller bide de generiska toppdominerna och en ling rad
nationella, exempelvis .72z, som anvinds pd ett generiske sdtt. Ett annat sitt att
losa lokaliseringsfrdgan skulle vara att utgd ifrin den ort dir domin-
namnsregistret finns. Det ror sig i detta fall om en mer konkret anknytning,
men inte heller registerorten bér vara ensamt utslagsgivande nir frigan om ett
dominnamn skall anses lokaliserat till Sverige avgors. Med beaktande av de
speciella omstindigheter som giller betriffande dominnamn, bér hinsyn tas
till hur det anvinds samt var dess innehavare idr verksam. Som framggr av det
ovan sagda, ansvarar nimligen i flera fall privatrdcesliga aktorer for
registreringen av dominnamn. I exemplet med .7# dominer ir det inte
ogruppen Niue (som ir det land till vilket toppdominen .nu egentligen hor)
som ansvarar for registreringen, utan en privatrittslig aktor med hemvist i
USA.”" Konsekvensen skulle, om registreringsorten anvinds som enda
avgorande anknytningsmoment, i detta fall bli att alla dominnamn som
registrerats under toppdominen .7z skall anses finnas i USA. Om #garen till
registret viljer att flytta detta till ett annat land — ndgot som redan intriffat
bland annat betriffande tidigare berérda exempel med toppdominen .pn —
flyttas ddrmed all egendom, dvs. samtliga registrerade dominnamn och
dirmed 4ndras forutsittningarna for domsritten. Att lata lokaliseringen av
dominnamn och dirmed i dessa fall domsritten vara beroende av en si
tillfillig anknytning kan knappast vara rimligt.

6 . . ° . . . .
e Detta avsnitt bygger till stora delar pd min artikel, Kan dominnamn utgora

domsrittsgrundande egendom, publicerad i NIR 2002 s. 357.
7 Se vidare avsnitt i avsnitt 8.3.7 ovan.
Liknande férhallande giller betriffande en ling rad andra toppdominer exempelvis .cx

(Christmas Island), .zv (Tuvalu) m.fl.

771
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I det tidigare nimnda (avsnitt 9.4.3.2) tilligget till den amerikanska
varumirkeslagen 6ppnas f6r mojligheten att lata kiranden leda i bevis att det
inom domstolens jurisdiktion finns kontroll 6ver ett visst dominnamn,
oberoende av under vilken toppdomin det registrerats. Det sigs emellertid
inte ndgot om vilken typ av kontroll det ror sig om. Dir talas dessutom om
att registreringsorten, savil som registerorten skall vara domsrittsgrundande.

Ett annat sidtt att se pd det 4r att forsoka bedéma till vilken marknad
dominnamnet ir riktat. I detta sammanhang kan savil amerikanska idéer om
minimum contact som WIPO: s rekommendation om varumirkesanvindning
pa Internet ge viss Vaglednmg ” Ror det sig om ett dominnamn som anvinds
av aktorer som riktar sig till den svenska marknaden, dir svenska anvinds som
sprak pa webbplatsen samt dir enda méojliga valuta f6r kop ir svenska kronor,
skulle det vara indikatorer pd att domidnnamnet, oberoende av under vilken
toppdomin det dr registrerat, dr att anse som egendom belidgen i Sverige.
Situationen kompliceras emellertid av att det inte ricker att domidnnamnet
anvinds i Sverige. Reglerna i 10 kap. 3 § RB har, som nimns ovan, det
praktiska syftet att garantera domsverkstillighet. Den aktuella egendomen
maste dirfor rent faktiske goras dtkomlig. Liknande principer kommer till
uttryck 1 samband med insolvensbedomning vid konkurser. 1 dessa
situationer, som i och for sig dr annorlunda jimfort med de situationer dé
frigan giller domsritt grundad pd en immaterialritt eller ett domdnnamn, har
det 1 svensk praxis fastslagits att det avilar konkursgildeniren att styrka att
tillgdngar utanfor Sveriges grinser dr disponibla for gildandet av de skulder
som ligger till grund for ansékan om konkurs, om tillgdngarna skall fa
betydelse vid insolvensbedémningen.”

Att lata frigan, om ett dominnamn kan goras dtkomligt for svensk
jurisdiktion, avgéras av innehavarens (svarandens) goda vilja dr emellertid
med storsta sannolikhet inte ett framgingsrecept. Istillet borde det ga att stilla
ett krav pd kiranden att foreligga bevis om att den domsrittsgrundande
egendomen kan lokaliseras till Sverige. Ett sddant krav kan kidranden uppfylla,
exempelvis genom att avkriva besked frin den registreringsenhet som ansvarar
for den toppdomin under vilken det aktuella dominnamnet ir registrerat, om
en svensk dom som ror det aktuella dominnamnet kommer att efterlevas. I
detta sammanhang skall dter poidngteras att de flesta registreringsenheter har
avtalsklausuler i sina registreringsavtal med dominnamnsinnehavarna, vilka i
flera fall fastslar att ett domstolsavgorande om ett domannamn vilket lyder
under det akrtuella avtalet, kommer att respekteras.”” Det boér siledes vara

72 Se vidare betriffande doktrinen om minimum contact kapitel 7 ovan, sirskilt avsnitt 7.3 och

7.4, och de diri gjorda hinvisningarna. Se betriffande WIPO:s rekommendation avsnitten 2.4.5
och 8.4.6.4 ovan.

"7 Se vidare RH 1989:44. Jimfor ocksi Bogdan, SvJT 1981 s. 500.

74 S dr exempelvis klausul 16 i "Allminna villkor vid registrering av dominnamn” som giller
for toppdominen .se avfattade enligt f6ljande: ”Avregistrering eller verféring av dominnamn kan
ske pd begiran av enskild som féreter en lagakraftvunnen dom eller beslut med rittskraft i
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mojligt for kiranden att, genom férevisande av ett registreringsavtal eller
annan dokumentation betriffande registreringsenhetens hallning i frigan,
presentera bevis pé att den aktuella registreringsenheten kommer att ritta sig
efter den svenska domstolens beslut.

9.4.7 Avslutande reflexioner

Nir det giller den inledningsvis stillda frigan, om dominnamn kan tinkas
utgdra domsrittsgrundande egendom, kan sammanfattningsvis konstateras att
det tvivelsutan finns ett formogenhetsvirde kopplat till domidnnamn. I vissa
fall 4r detta stort, i andra fall 4r det visentligt ligre, i ndgra fall sikert
forsumbart. Det faktum att virdet pd domidnnamn varierar avsevirt innebir
emellertid inte ndgot problem vid tillimpningen av 10 kap. 3 § RB. Det
spelar nimligen ingen egentlig roll vilket virde den aktuella egendomen har,
dven om det i och for sig kan sigas att egendom som har alltfér obetydligt
virde inte kan vara domsrittsgrundande. Det krivs inte heller att den aktuella
egendomen tillhor svaranden med 4ganderitt. Det ricker att svaranden kan
forfoga 6ver dominnamnet med nyttjanderitt for att reglerna om
formdgenhetsforum skall kunna tillimpas. Det rekvisit som verkligen stiller
till problem blir dirmed kravet pd att egendomen skall kunna lokaliseras till
Sverige (domstolsorten).

Som framgir ovan, dr det inte helt enkelt att finna ndgra klara och
tydliga principer for lokalisering av dominnamn. Ett alternativ 4r att helt
enkelt diskvalificera detta “flyktiga” egendomsslag frin de aktuella
forumreglernas omfattning. Det skulle emellertid vara olyckligt, inte minst
eftersom stora virden di undandras svensk domsritt. Dirigenom skapas
forutsiteningar for aktdrer att med forhallandevis enkla medel délja annars
utmitningsbara tillgdngar genom att investera i attraktiva dominnamn. Jag
foresprakar dirfor ett synsitt dir dominnamn kan utgéra domsritts-
grundande egendom pd samma sitt som det kan anses att domidnnamn i vissa
fall maste kunna vara féremal for utmitning. Diremot ser jag inte att denna
uppfattning mdste manifesteras i lag pd motsvarande sitt som gjorts i USA,
ddr det 1 lag uttryckligen stadgas att domannamn ger domsritt samt dir det
bestims hur lokaliseringsfragan skall 16sas.”” Det borde nimligen vara fullt
mojligt f6r domstolarna ate 16sa dessa fragor i ritestillimpningen. Det skall
dock samtidigt sigas att HD:s uttalande 1 RGP dental-fallet, om att det bor
vara en uppgift for lagstiftaren att ta stillning till frigan huruvida regeln om

Sverige, varav det framgir att avregistrering eller Sverforing skall ske. Avregistrering eller
overforing utfors 1 dessa fall omedelbart av NIC-SE.” Se vidare Aup:/fwww.nic-
se.seldomaner/allmanna_villkor.shtml (senast besokt 2005-02-15).
775

I den amerikanska lagen ges mojlighet att grunda domsritt f6r en talan om ett dominnamn
om “documents sufficient to establish control and authority regarding the disposition of the
registration and use of the domain name are deposited with the court.” Se vidare avsnitt 9.4.3.2
ovan.
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allmint formogenhetsforum skall tillimpas pd papperslosa aktier, talar for att
forindringar pd detta omride bist genomfors genom en lagstiftningsdtgird.
Det idr emellertid tveksamt om HD:s uttalande kan tolkas si generellt att det
skall ses som ett allmint krav att lagstiftaren bor ta initiativ till f6rindringar i
tillimpningsomridet for regeln om allmint formdgenhetsforum. Det skulle i
s fall vara en olycklig utveckling som kan férsvira mojligheterna att anpassa
rittstillimpningen efter de behov som skapas av de snabba forindringarna
inom I'T-omrédet.

Avslutningsvis  skall understrykas att bade regeln om allmint
formégenhetsforum och den om forum rei sitae kan anvindas i andra
situationer 4n de dominnamnsrelaterade. Det idr foljaktdigen mojlige ate
anvinda ett varumirke eller annan egendom som grund for en talan om
betalningsskyldighet enligt regeln om allmint f6rmégenhetsforum och i de
fall saken ror ett varumirke kan en talan som rér detta tas upp till provning i
Sverige med stéd av regeln om forum rei sitae, om varumirket kan lokaliseras
till domstolsorten. Det dr emellertid frimst anvindningen av dominnamn
som kan betraktas som problematisk och f6ljaktligen har behandlingen av
detta specifika problem givits ett stort utrymme ovan. Vad betriffar den
likaledes svérlosta frigan, om hur inarbetade varumirken skall lokaliseras,
hinvisas till i kapitel 10 nedan.

9.5 Etableringstillets forum —10 kap. 5 § RB

9.5.1 Inledande anmirkningar
I 10 kap. 5 § RB finns ett stadgande som, i likhet med Bryssel-/Lugano-

reglernas artikel 5(5), tar sikte pd méjligheten att vickas talan dir svaranden
har ett fast driftstille, under forutsittning att tvisten uppkommit omedelbart
pd grund av den rorelsen. Regeln i RB anses vara tillimplig ocksd nir
utlindska rittssubjeke bedriver verksamhet hir i landet och har med andra ord
betydelse ocksd som domsrittsregel.” Det skall dessutom sigas att
bestimmelsen 1 10 kap. 5 § RB ir fakultativ i férhallande till huvudregeln i 10
kap. 1 § RB. Hir ror det sig siledes inte om ndgon komplementir regel som
kan tillimpas endast nir svaranden saknar hemvist i Sverige.

10 kap. 5 S RB

Den som idkar jordbruk, gruv- eller fabriksdrift, hantverk, handel eller annan dylik rorelse med
fast driftstille ma i tvist, som uppkommit omedelbart pd grund av den rérelsen, sokas dir
driftstillet ir.

7% Se vidare NJA II 1943 s. 101. Se ocksi Bogdan 2004 s. 122; Dennemark s. 196 f. och Péilsson
1989 s. 80.
7" Se vidare Dennemark s. 196 och Péilsson 1989 s. 79.
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Som synes ir rekvisiten i detta stadgande snarlika, men inte identiska, med
motsvarande rekvisit i Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(5). Det kan dirfor
finnas anledning att kommentera detta nigot, 4ven om det til syvende og sidst
inte ror sig om ndgra avgorande skillnader i praktiken.

P4 motsvarande sitc som giller betriffande artikel 5(5) i Bryssel-
/Luganoreglerna kan bestimmelsen i 10 kap. 5 § RB sigas std pa tvd ben. Dels
krivs det att det ror sig om ett fast driftstille, dels maste tvisten ha uppkommit
omedelbart pd grund av den rirvelsen. Motsvarande rekvisit i artikel 5(5) ir
filial, agentur eller annan etablering samt att det skall réra sig om en tvist som
hinfor sig till verksambeten. Den foljande diskussionen koncentreras kring
dessa bada rekvisit, s som de uttrycks i 10 kap. 5 § RB.

9.5.2 Rekvisitet “fast driftstille”

Begreppet fast driftstille kan uppfattas som besliktat med reglerna som giller
domsritt vid forum dir svaranden har sitt hemvist. Trots att det ror sig om
skilda regler kan dirfor en jimforelse med bestimmelserna om hemvist utgora
utgingspunkt for en vidare diskussion om hur etableringsbegreppet skall
uppfattas vid tillimpningen av 5 §. Spontant kan tyckas att kraven pa
etableringen borde kunna stillas nigot ligre sdvitt avser bestimmelsen i 10
kap. 5 § RB, jimfort med de krav som kan stillas pd hemvist (i detta fall
huvudkontorets) for tillimpning av huvudregeln i 1 § 10 kap. RB. Till st6d
for ett sddant synsitt kan anféras att regeln i 10 kap. 5 § RB syftar till att ge
kidranden alternativ till att vicka talan vid svarandens hemvistforum. Oavsett
om det 4r pd det viset, skall under alla omstindigheter understrykas att det
som tidigare sagts betriffande faststillandet av hemvist vid tillimpningen av
10 kap. 1 § RB inte har ndgon omedelbar relevans for faststillandet av om ett
etableringsstille existerar i enlighet med 10 kap. 5 § RB. Etableringsstillets
domicil faststills siledes enligt delvis andra principer, dven om de tidigare
Internetrelaterade problemen som giller faststillandet av hemvist till stora
delar torde vara samma vid faststillandet av det fasta driftstillets
lokalisering.””

I sin kommentar till 10 kap. 5 § RB jimfér Dennemark med den
reglering som finns inom skatteritten nir han skall bestimma vad som ligger i
begreppet fast driftstille.”” Inom skatteritten ir detta ett kint begrepp som ir
timligen vil definierat.”™ Det finns emellertid inget som hindrar att den
internationella processritten, i hir aktuellt hinseende, laborerar med en egen
definition.”™

778 . .
Se vidare avsnitt 8.3.7 ovan.

" Se vidare Dennemark s. 196 f.

" For en diskussion kring skatterittens anvindning av begreppet fast drifistille se exempelvis
Berthou, Skattenytt nr. 11 2002.

" Se NJA 1992 s. 3 som gillde tillimpningen av 10 kap. 5 § RB. I detta fall hade svaranden,

enligt vad som framgir ur referatet, i skatterittsligt hinseende inte nagot fast drifistille i Sverige.
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Det skall dessutom nimnas att utlindska juridiska och fysiska personers i
Sverige bedrivna niringsverksamhet dr understilld sirskild reglering. I lagen
om utlindska filialer anges under vilka former niringsverksamhet kan bedrivas
i Sverige av utlindska niringsidkare samt utomlands bosatta svenska eller
utlindska medborgare.”™ Lagen omfattar enligt kommentarerna all
verksamhet av ekonomisk natur som bedrivs yrkesmissigt.”” Som huvudregel
giller att verksamheten skall vara registrerad for att fi bedrivas.™ Vid
bedomningen av om den i Sverige bedrivna verksamheten lyder under svensk
lag skall dessutom den aktuella verksamheten betraktas som ett svenske
rittssubjekt. Samma forhéllande giller vid bedémningen av om den utlindska
filialen ir skyldig att svara infor svensk domstol i ett rittsforhéllande som
foljer av verksamhet som bedrivits vid den svenska etableringen.™ Lagen om
utlindska filialer torde innebira att det blir ldttare att faststilla huruvida en
fast etablering foreligger. Det ror sig emellertid inte om nigon internationellt
privat- och processrittslig  reglering.  Foljaktligen maste under alla
omstindigheter domsritt grundas med stéd i 10 kap. 5 § RB, eller nigon
annan tillimplig domsrittsregel.

Det ir siledes fortfarande relevant att diskutera grinserna for tillimp-
ningen av 10 kap. 5 § RB. Dennemark framhiller i detta sammanhang att de
uppriknade "associationsformerna” i bestimmelsen inte ir uttdmmande samt
att det framstdr som osikert var grinsen gir for vilka verksamheter som
bestimmelsen skall omfatta.™

HD har vid ett begrinsat antal tillfillen haft anledning att prova 10 kap.
5 § RB.”Y Nigon nirmare klarhet kring frigan om vad som ir den
internationellt processrittsliga definitionen av begreppet fast drifistille kan
emellertid inte utldsas av dessa avgéranden. En forklaring till det r ate de
avgoranden dir 5 § diskuteras, i forsta hand har fokuserat pé bestimmelsens

Det hindrade emellertid inte domstolarna frin att tillimpa 10 kap. 5 § RB och foljaktligen
betrakta svarandens “nirvaro” i Sverige som ett fast driftstille i ett internationellt processrittsligt
hinseende. Frigan om skillnader i definitioner av begreppet fast drifistille behandlas emellertid
inte av HD (eller av underinstanserna). Nagra slutsatser savitt giller denna friga kan siledes inte
dras, dven om fallet torde ge ett visst stod fo6r uppfattningen att skillnader faktiske kan
forekomma. Det i och for sig intressanta och forskningsmissigt relevanta problemet om likheter
och skillnader mellan internationell skatteritt och internationell privat- och processritt utvecklas
inte vidare hir.

" Se 1§, Lag (1992:160) om utlindska filialer m.m.

™ Se vidare prop. 1991/92:88 s. 21.

7 Se lagens 15 .

- Se lagens 4 §.

Se vidare Dennemarks. 197.

Se exempelvis det tidigare nimnda avgorandet NJA 1992 s. 3. Se ocksd AD 1981 nr 24 samt
RH 1982:120 (som i och for sig inte giller bestimmelsens tillimpning som domsrittsregel).
Jamfor ocksd NJA 2004 s. 624 dir talan vicktes i Sverige pd grund av att svaranden (Sony) hade
en filial hir i landet. Det skall dock uppmirksammas att frigan om domsritt inte diskuterades i

fallet.

786
787
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"andra ben”, dvs. kravet att tvisten skall ha uppkommit omedelbart pi grund
av den, vid det fasta driftstillet bedrivna, rorelsen.

9.5.3 Rekvisitet "omedelbart pd grund av”

I samband med tolkningen av “omedelbarhetsrekvisitet” har en av de mer
omdiskuterade frigorna varit huruvida etableringsstillet mdaste ha en
sjalvstindig ritt att ingd forbindelser for moderbolagets rikning,™

Nir det giller tolkningen av 10 kap. 5 § RB ir det, som alltid, viktigt att
se bestimmelsen i sitt sammanhang. Hir miste didrfor upplysas om
bestimmelsen i 10 kap. 4 § RB som enkelt uttryckt ger domsritt vid den ort
dir ett omtvistat kontrakt har ingﬁtts.m Om reglerna i 10 kap. 4 och 5 §§ RB
ses tillsammans kan siledes konstateras att 5 § skulle fi en marginell
sjdlvstindig betydelse om ett krav skulle stillas pa att avtal skall ingds genom
filialens forsorg, dir denna agerar i moderbolagets namn. I dessa fall blir
nimligen normalt ocksd 4 § tillimplig. Att stilla ett sidant krav kan med
andra ord rimligen inte 6verensstimma med regelns syfte.””

Skall nigot sigas fir det dirmed bli att det inte finns ndgot krav pi
sjilvstindig behorighet att sluta avtal men ate aktdren i friga, utét sett, skall
framstd som representant for moderbolaget.”

Det kan séledes konstateras att det inte uppstillts ndgot krav pd att det
mdste rora sig om en tvist grundad pd avtal som det fasta driftstillet ingdte for
moderbolagets rikning vid tillimpningen av 10 kap. 5 § RB. Denna slutsats
ar viktig, inte minst eftersom det understryker att ocksd andra ritts-
forhallanden kan provas vid etableringsstillets forum. Ett utomobligatoriske
ansprdk som kan hinféras till verksamheten torde dirmed omfattas av
bestimmelsens tillimpningsomride liksom en faststillelsetalan, positiv savil
som negativ.”

7o Frigan diskuteras ingdende av Dennemark s. 197ft.; Se ocksd Bomgren s. 68 f. och Pilsson

1989 . 80 f.

™ Kontraktsforum behandlas for ovrigt inte i detta arbete. For vidare kommentarer angiende
detta stadgande se Bogdan 2004 s. 121 ff.; Dennemark s. 186 ff.; Lindskoug 2004 s. 70 ff. och
Pilsson 1989 s. 76 ft.

" Dennemark framhiller (s 201) exempelvis att det skulle vara orimligt att kriva att driftstillet
miste 4dga en sjilvstindig “avslutningsritt” med avseende pa just det avtal tvisten giller. Se,
ddremot, Bomgren s. 68, som foresprakar en restriktivare hallning.

"' Detta synsitt finner stod bland annat i det tidigare nimnda avgorandet NJA 1992 s. 3 dir
HD vid bedémningen av om den aktuella tvisten uppkommit omedelbart pd grund av den rorelse
som bedrivs vid det fasta driftstillet beaktade bland annat att trycksaker anvindes dir sivil
moderbolagets som det aktuella svenska kontorets adresser angavs.

7 Se vidare Dennemark s. 202.

241



Del III — Domsritten

9.5.4 Avslutande reflexioner

Som framgdr ir likheterna mellan 10 kap. 5 § RB och Bryssel-
/Luganoreglernas artikel 5(5) stora. Samma resonemang om Internetrelaterade
aktiviteter, som fordes i avsnitt 8.6.4 ovan, kan siledes anforas ocksi hir. Virt
att uppmirksamma idr dock att kravet pa sjilvstindighet kan stillas hogre vad
giller Bryssel /Luganoreglernas artikel 5(5). Nir det giller dessa regler finns
nimligen inte ndgon motsvarighet till den svenska principen om
kontraktsforum i 10 kap. 4 § RB. Istillet talas det i Bryssel-/Luganoreglerna
om domsritt vid domstol inom den ort dir en avtalad forpliktelse skall
uppfyllas och uppfyllelseorten ir i internationella sammanhang inte sillan en
annan in kontraktsorten. Dirmed kan artikel 5(5) sagas ha en s;alvstandlg
betydelse dven om ett stringare krav pa behorighet att ingdr avtal stills.”

Nir det giller tillimpning i hir aktuella fall spelar dock denna distink-
tion mindre roll. Savitt avser utomobligatoriska ansprik framstdr det som om
bestimmelserna i Bryssel-/Luganoreglerna och RB i princip har identiska
anvindningsomraden.

9.6 Forum delicti — 10 kap. 8 § RB

9.6.1 Inledande anmirkningar

Nir det giller kirandens mojlighet att vicka talan i anledning av en
skadegérande handling finns dven i detta fall en bestimmelse i RB som har sin
motsvarighet i Bryssel-/Luganoreglerna. Det rér sig om 10 kap. 8 § RB som
nirmast motsvaras av artikel 5(3). Bestimmelsen i 8 § har ansetts vara
tillimplig som domsrittsregel oberoende av svarandens hemvist.””

10 kap. 8 § RB

Talan i anledning av skadegorande handling mé vickas vid ritten i den ort, dir handlingen
foretogs eller skadan uppkom. Féretogs handlingen eller uppkom skadan & orter under skilda
domstolar, m4 talan vickas vid envar av dem.

Med utgingspunke i regelns lydelse dr det viktigt att notera att uttrycket zalan
i anledning av indikerar att det ir moijligt att fora talan, inte endast mot
skadevillaren, utan ocksd mot tredje man, exempelvis en forsikringsgivare,
som kan anses ansvarig for skadan, ett férhallande som f6r 6vrigt 4r detsamma
betriffande Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3).””

Nir det giller regelns utformning i 6vrigt kan konstateras att rekvisiten,
vid en jimforelse med motsvarande bestimmelse i Bryssel-/Luganoreglerna,

" Se vidare presentationen av artikel 5(5) i avsnitt 8.6 ovan.

? Se vidare Dennemark s. 191 ff. och Palsson 1989 s. 82 f.
™ Se vidare Dennemark s. 191 £.; Palsson 1989 s. 82 och Pilsson 2002 s. 113.
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skiljer sig 4t ndgot. Savitt avser forum delicti-bestimmelsen 1 Bryssel-
/Luganoreglerna och i RB synes det emellertid i huvudsak inte vara nigon
praktisk skillnad.” De bida bestimmelserna har mer eller mindre identiska
syften och avser bdda att skapa domsritt f6r domstolar inom de orter dir
skadegérande handlingar foretagits, eller dir effekt av sidana handlingar
uppkommit. I bdda fallen kan domsritt i sidana situationer motiveras med att
domstolarna inom dessa orter har en nira anknytning till tvisten. Skillnaden
mellan de bida reglerna ligger frimst diri atcc RB 10:8 uttryckligen anger, det
som endast framgir av GD:s praxis nir det giller Bryssel-/Luganoreglernas
artikel 5(3), att domstolar bade pé effektorten och handlingsorten i4r behériga.

Det finns emellertid ocksd andra skillnader. En uppenbar sddan ir att det
i 10 kap. 8 § RB inte finns ett tilligg om dnnu ¢j intriffade skador. En annan
skillnad #r Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3) wvarit foremal for GD:s
provning vid ett flertal tillfillen. Négot motsvarande prévning har inte skett
betriffande anvindningen av 8 § som domsrittsregel.”” I sammanhanget
vicks dirfor frigor om det kan vara antagligt att samma fortydliganden som
gjorts betriffande artikel 5(3), ocksd skulle goras betriffande tillimpnings-
omridet for 10 kap. 8 § RB, i de fall saken blev foremal f6r prévning i svensk
domstol. Foérutom frigan om talan i preventivt syfte kan nimnas de
tydliggéranden som GD gjort betriffande omfattningen av effektortens
behorighet nir det giller tillimpningen av artikel 5(3).

9.6.2 Omfattningen av effektortens behorighet

I de fd fall som HD avgjort, dir domsritt grundats pd 10 kap. 8 § RB, har
inte frigan om effektortens behorighet varit foremal for ndgon mer ingdende
diskussion. Jag menar att det ind& fir anses sannolike att 8 §, om regeln
analogt anvinds som domsrittsregel, kommer att ges en forsiktig tolkning. Att
lita regeln omfatta skada som uppkommit i flera linder framstdr i det
sammanhanget inte som troligt. Det framstdr som mer sannolike att en svensk
domstol skulle tolka regeln pa sitt som Sverensstimmer med GD:s tolkning
av artikel 5(3) i Shevill-fallet. Siledes skulle 10 kap. 8 § RB utgora grund
endast for domsritt betriffande den effekt som uppkommit i Sverige. Enligt
samma resonemang, och i likhet med GD:s uttalande i fallen Marinari och
Dumez, tyder mycket pd att f6ljdskador och indirekta skador inte heller skulle
kunna prévas vid nimnda forum.™

¢ Palsson kommer till en liknande slutsats, se vidare Pdlsson 2002 s. 111. Jamfor i 6vrigt med

vad som siigs ovan om Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3) i avsnitt 8.4.

"7 Det ir mig veterligen endast i tv4 fall som forhillanden motsvarande de som anges i 10 kap. 8
§ RB bedémts av HD. Se NJA 1932 s. 267 och NJA 1964 C 924, som bdda kommenteras av
Pilsson 1989 s. 82. Inget av fallen kan emellertid sigas ge ndgon tolkningsdata for hir aktuella
groblem.

® Se vidare avsnitt 8.4.4.1 ovan med vidare hinvisning i not 445.
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9.6.3 Talan i forebyggande syfte

Nir det giller mojligheten att anvinda 10 kap. 8 § RB i forebyggande syfte ir
det enligt min uppfattning inte lika sjilvklart att finna dvertygande argument
for att HD skulle folja GD:s tolkning av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3)
med hinsyn tagen till den nuvarande lydelsen i foérordningen. Anledningen
till detta 4r att analogier skall goras med forsiktighet. Att lita 8 § omfatta
exempelvis en forbudstalan skulle vara ett tydligt uttryck fo6r en extensiv
tolkning av bestimmelsen. En sidan tolkning later sig rimligen inte goras i
samband med ett analogislut. Nir det giller 10 kap. 8 § RB finns inte heller
det stdd, i forarbeten och doktrin, f6r en tillimpning i férebyggande syfte som
finns betriffande artikel 5(3). Det skulle siledes vara olimpligt om HD valde
att tolka 10 kap. 8 § RB pd ett sidant sitt att talan i férebyggande syfte skulle
omfattas, nir bestimmelsen avvinds som domsrattsregel Losningen, f6r den
som vill hitta stéd for en talan i forebyggande syfte, stdr istillet att finna i en
argumentation som tar utgdngspunkt i en mdjlig analogi frin Bryssel-
/Luganoreglerna. Dir Bryssel-/Luganoreglerna har ett vidare tillimpnings-
omride 4n motsvarande regler i 10 kap. RB, ir det, som jag ser det, bittre att
domsritten grundas pa analogi frin Bryssel-/Luganoreglerna, 4n att den finner
sitt stod 1 en extensiv analog tolkning av reglerna i RB. Att denna losning ir
att foredra fir ytterligare st6d av det faktum att artikel 5(3), i jimforelse med
10 kap. 8 § RB, i hogre grad ir firdigtolkad. HD skulle dirmed undslippa
tolkningsuppdraget att ge 8 § ett tillimpningsomride som motsvarar GD:s
tolkning av artikel 5(3) och samtidigt kan intresset av att skapa forutsittningar
for preventiva taleformer tillgodoses.

9.6.4 Avslutande reflexioner

Som framgir ovan, uppvisar 10 kap. 8 § RB stora likheter med den
niraliggande bestimmelsen 1 Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3). Nir det
giller 8 § kan emellertid slds fast att tillimpningsomridet framstir som
snivare. Min slutsats blir dirmed att det generellt sett dr bittre att gora
analogier frin Bryssel-/Luganoreglerna i de fall alternativet annars skulle vara
att analogt tillimpa 8 §. Min avslutande konklusion blir dirmed att 10 kap. 8
§ RB har spelat ut sin roll som domsrittsregel for det stora flertalet fall dir en
tillimpning av bestimmelsen kan komma ifriga. Det skall i och for sig
understrykas att svenska domstolar pa inget sitt ir férhindrade att anvinda
forum delicti-regeln i RB analogt som domsrittsregel och det finns situationer,
exempelvis nir svaranden saknar kint hemvist, dir det kan vara aktuellt att
utgd frin RB:s bestimmelse vid faststillandet av domstolens behorighet.
Ocksd i dessa situationer 4r det emellertid mojligt (och enligt min mening
bittre) att gora analogierna frin Bryssel-/Luganoreglerna i stillet.
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9.7 Om genkiromal och om gemensamt forum for flera
svarande

9.7.1 Inledande anmirkningar

Rittegingsbalken innehaller ocksé bestimmelser som giller genkiromadl samt
mdjligheten att kumulera sammanhingande (konnexa) mél vid ett gemensamt
forum. Reglerna om detta finns i forsta hand i 10 kap. 14 § RB.”

10 kap. 14 § RB (i utdrag)

(1 st.) Kdromal mot flera svarande ma vickas vid den ritt, dir ndgon av dem enligt vad forut i
detta kapitel dr stadgat har att svara, om det sker samtidigt och kiromilen stodja sig pad
visentligen samma grund. Ar saken sidan, att endast en dom kan givas mot alla, som hava del i
saken, m3 talan ock vickas vid den ritt, dir ndgon av dem har att svara.

(2 st.) Genkiromal upptages av den ritt, som upptagit huvudkiromalet.. S

[ bestimmelsen doljer sig flera skilda forumregler. I 1 st. forsta mening
framgdr att kidromdl mot flera svarande kan sammanliggas om kiromailen
stodjer sig pd wvdsentligen samma grund. Denna regel motsvaras nirmast av
Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1). Forsta styckets andra mening innehaller
ddrutéver en regel om mal med nddvindig processgemenskap. Som exempel pa
sidana mil kan nimnas sidana som ror samigande.”” Denna regel saknar
direkt motsvarighet i Bryssel-/Luganoreglerna. Regeln i artikel 6(1) har i och
for sig preciserats i forordningens nya lydelse och det finns numera ett
uttryckligt krav pd sakligt samband mellan de kirom&l som skall samman-
liggas. Det finns dock inte nigon sjilvstindig bestimmelse om mal med
nddvindig processgemenskap och foljaktligen skulle det, i de fall som kan
karaktiriseras som sddana, finnas ett utrymme for skilda tillimpningsomraden
mellan regeln i 10 kap. 14 § 1 st. RB och artikel 6(1) i Bryssel-/Lugano-
reglerna. Som exempel pd fall dir denna skillnad kan fi betydelse inom
varumirkesrittens omrdde kan nimnas mal om iganderitt till ett varumirke
eller mal om utnyttjande grundat pa licens. Det torde emellertid inte finnas
nigot som hindrar att dessa frigor skulle kunna omfattas av antingen de
exklusiva reglerna i Bryssel-/Luganokonventionen eller regeln i artikel 6(1).
Det framstdr med andra ord inte som om regeln om sammanliggning av maél
med nodvindig processgemenskap har ndgon sjilvstindig betydelse for de
problem som behandlas i detta arbete.

Generellt kan siledes sigas att 10 kap. 14 § RB innehaller principer for
faststillande av domstols behorighet som uppvisar stora likheter med

™ For en allmin presentation av regeln se Dennemark s. 220 ff. och Pdilsson 1989 s. 92 ff.

I citatet dr bestimmelsens 3 st. utelimnat. Det ror sig om en hinvisning till reglerna om
forening av mal och tredje mans deltagande i rittegéngen i 14 kap. RB.

' Se for fler exempel Ekelof 11 s. 188 ff.
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motsvarande Bryssel-/Luganoregler. En viktig skillnad skall dock poingteras.
Nir det giller tillimpningen av 10 kap. 14 § 1 st. RB har det framf6rts starka
argument mot att overhuvudtaget anvinda detta stadgande som
domsrittsregel.”” Det ir med andra ord tveksamt vilken betydelse regeln har i
dessa hinseenden.

9.7.2 En forsiktig diskretionir tillimpning

Dennemark har ingdende analyserat mojligheten att anvinda 10 kap. 14 § 1
st. RB som domsrittsregel. Han kommer fram till att utgdngspunkten maste
vara att en svarande, for att omfattas av regeln i 14 § 1 st., skall kunna sokas i
Sverige SJalvstandlgt med grund i ndgon av forumbestammelserna i 10 kap. 1-
13 §§ RB.?” Det ir med andra ord som huvudregel inte mojligt att tlllampa
14 § 1 st. 10 kap. RB mot en utomlands domicilierad svarande om domsritt i
ovrigt inte skulle existera hir i landet. Dennemark menar dock att det i vissa
fall borde ga att anvinda regeln som domsrittsregel, om starka skil talar for
att de processekonomiska vinsterna dverviger oldgenheten for svaranden En
olagenhet som enhgt samma forfattare fir anses vara betydande.”” Dennemark
ger inga exempel pd situationer dir det skulle vara rimligt att tillimpa 10 kap.
14 § 1 st. RB. Diremot understryker han att regeln i 14 § 1 st. aldrig fir
anvindas i dolt syfte att skapa domsritt for ett kiromal mot en svarande, bara
pa den grunden att det genom den i Sverige inledda processen, blir méjligt att
samla ocksd andra mal mot andra svaranden vid den aktuella svenska
domstolen.”” Dennemark ir dessutom av den uppfattningen att det miste
anses rimligt att kriva att det kiromdl som behérigen inletts vid domstol i
Sverige inte 4r i underordnad position i forhéllande till de kiromal som skall
sammanliggas dirmed.” Utrymmet att anvinda 10 kap. 14 § 1 st. RB som
domsrittsregel 4r med andra ord begrinsat och anvandandet skall ske efter en
diskretiondr provning med ledning av omstindigheterna i det enskilda fallet
Denna forsiktiga, diskretionira, hillning har sedermera bekriftats av prax15

9.7.3 Sirskilt om genkiromal

[ 10 kap. 14 § 2 st. RB finns en regel om forum for genkiromal som nirmast
motsvaras av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(3). Nir det giller detta
stadgande finns inte samma tveksamhet betriffande bestimmelsens mojliga

2 Se vidare Dennemark s. 220 ff.; Pélsson 2002 s. 130 och Pdlsson 1989 s. 92 f.

* " Se vidare Dennemark s. 221 och Palsson 1989 s. 92.

" Se vidare Dennemark s. 225 f.

" Se vidare Dennemark s. 225 f.

% Se vidare Dennemark s. 225 f.

* Se NJA 1986 s. 729, dir domstolarna i och for sig anvinder 10 kap. 14 § RB for ate ligga
samman kdromal mot svaranden utan hemvist i Sverige, men dir domstolarna, sirskilt HovR,
tydligt markerar att sddan tillimpning maste ske med forsiktighet.
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anvindning som domsrittsregel.”” Det skall i sammanhanget understrykas att
en forutsittning for att ett genkdromadl skall kunna provas ir att domstolen ir
behorig betriffande huvudkiromaélet. Om det visar sig att behorigheten sé vite
avser huvudyrkandet faller, faller ocksd mojligheten att prova genkiromalet
med 10 kap. 14 § 2 st. RB som grund.”” Det skall dirutover understrykas att
ett genkdromal dessutom inte fir tas upp till prévning om det skulle réra sig
om ett mal som &ver huvud taget inte fir prévas av svensk domstol. Hir kan
dter reglerna om exklusiv jurisdiktion nimnas. Som exempel pa fall dir svensk
domstol inte skulle vara behorig tar Dennemark, i detta sammanhang, upp en
invindning om ett utlindskt varumirkes giltighet.”"”

Slutligen skall sigas att HD, nir bestimmelsen anvints som domsritts-
regel, uttalat att det “foreligger goda skil att vid avgérande av friga om svensk
domsritt begrinsa den analogiska tillimpningen till sddana genkiromal som
avser samma sak som huvudkiromalet eller som har gemenskap med detta.”™”
Det kan med andra ord konstateras att HD valt att kriva konnexitet vid
tillimpningen av bestimmelsen om genkiromal, trots att ett sddant krav inte

uttryckligt framgér av 10 kap. 14 § 2 st. RB.

9.7.4 Avslutande reflexioner

Sammanfattningsvis kan konstateras att det, som utgéngspunkt, dnnu en gang
handlar om bestimmelser i RB som uppvisar stora likheter med motsvarande
Bryssel-/Luganoregler.  Skall en jimférelse goras méste emellertid
bestimmelserna i RB anses ha ett snivare tillimpningsomride in mot-
svarigheterna i Bryssel-/Luganoreglerna. En sddan slutsats motiveras i forsta
hand av att det, som nimns ovan, rider osikerhet kring frigan om 10 kap. 14
§ 1 st. RB 6ver huvudtaget kan anvindas som sjilvstindig domsrittsregel.
Aven i detta fall kan det sikert forefalla frestande att, i linje med det ovan
sagda betriffande 10 kap. 8 § RB, utnyttja mojligheten att tillimpa Bryssel-
/Luganoreglerna analogt istillet. Nir det giller frigan om sammanliggning av
mal dr jag emellertid tveksam till en sddan losning. I fall nir domsritt grundas
med stod 1 analogier, 4r det viktigt att hinsyn tas till svarandens oldgenhet att
tvingas understilla sig svensk domsritt. I synnerhet giller det fall dir det i
ovrigt finns svag anknytning till Sverige. Att Bryssel-/Luganoreglernas
bestimmelse om forum delicti bér anvindas analogt istillet for den snivare
interna svenska bestimmelsen i 10 kap. 8 § RB kan motiveras med att det i
dessa fall finns en naturlig anknytning till Sverige, i form av handling eller
effekt. Nir det giller sammanliggning av mal saknas i de flesta fall sidana

** Se vidare Dennemark s. 226 och 227.

* Se vidare Pilsson 1989 s. 94, med vidare hinvisning till RH 1981:7.

%9 Se vidare Dennemark s. 228. Frigan om exklusiv domsritt i dessa fall diskuteras vidare i
avsnitt 9.9 nedan.

"' Se NJA 1989 s. 36, hinvisningarna i citatet ir hir utelimnade.
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naturliga anknytningspunkter. Mitt sammanfattande intryck 4r med andra
ord att den forsiktiga diskretionira provning som foresprakats och tillimpats,
ocksd bor gilla f6r de fall som behandlas i detta arbete.

9.8 Om prorogation

9.8.1 Inledande anmirkningar

Aven i RB erkiinns parternas mojlighet att avtala om domstols behorighet. Att
sddana prorogationsavtal ir tillitna framgir av 10 kap. 16 § RB. Av samma
skil som anférts betriffande férordningens artikel 23 (konventionernas 17)
kommer emellertid diskussionen kring sddana avtal inte att utvecklas i detta
arbete eftersom det i de tvister som hir behandlas normalt sett inte finns nigra
avtal.”” Ocksg i RB finns emellertid en bestammelse om tyst prorogation som
anses majlig att anvinda som domsrittsregel.”” Stadgandet motsvaras i
princip av forordningens artikel 24 och konventionernas artikel 18. Det ir
den tysta prorogationen som kommer att behandlas i det foljande.

10 kap. 18 § RB (i utdrag)

Ar ritten av annan grund dn i 17 eller 17 a § sigs obehorig att upptaga tvist, som dir vickes, skall
tvisten dock anses vickt vid ritt domstol, om ej svaranden i ritt tid gjort invindning om

domstolens behorighet eller uteblivit frin forsta instillelsen eller, di forberedelsen dr skriftlig,
.. ) o 814
underlitit att inkomma med svaroma4l. ..

Inledningsvis maste tillimpningsomridet for 10 kap. 18 § RB avgrinsas mot
de i bestimmelsen nimnda 17 och 17 a2 §S. Dessa 1nnehaller en upprikning
av fall som en domstol inte 4r behorig att ta upp, s.k. tvingande
processhinder. Som exempel kan nimnas talan om fast egendom som
exkluswt skall tas upp till provning vid domstol i den ort dir fastigheten ir
belagen 1 detta arbete kommer emellertid inte granserna for 17 och 17 a §§
att utredas.”’ Dessa paragrafer innehiller dock inga bestimmelser som pi

** Betriffande Bryssel-/Luganoreglerna om prorogation, se avsnitt 8.9 ovan.

Dennemark och Palsson noterar att uttrycket #ysz prorogation ir nigot missvisande. Behorighet
intrider nimligen oavsett om svaranden verkligen velat underkasta sig domstolens jurisdiktion.
Bestimmelsen har med andra ord inte ndgot med partsviljan att gora. Se vidare Dennemark s. 297
och Pilsson 1989 s. 105. Jag viljer, av samma skil som Pélsson, ”for enkelhets skull”, att inda
anvinda uttrycket.

" 1 citatet 4r 18 § andra hilft utelimnat. Det ror sig enkelt uttryckt om ett konstaterande att
kdrandens uppglfter om de omstindigheter som ligger till grund f6r domstolens behorighet skall
tas for goda, 1 de fall svaranden uteblir.

" Vidare kan noteras att 17 a § 10 kap. RB anger att det finns sirskilda bestimmelser om
hinder mot ritteging i lag (1999:116) om skiljeforfarande, som skall beaktas endast efter
invindning av en part.

" For en ingdende analys av bestimmelserna hinvisas till Dennemark s. 230 ff. och Pilsson 1989

s. 94 ff.
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nigot patagligt sitt paverkar mojligheterna att lita 18 § omfatta de fall som
behandla hir. Det skall dock uppmirksammas att grinsdragningsproblem kan
aktualiseras i samband med provning av varumirkens giltighet, ett omride
som behandlas vidare i avsnitt 9.9 nedan.

9.8.2 Tyst prorogation

9.8.2.1 Inledande anmirkningar

Frigan om 10 kap. 18 § RB fir anvindas som domsrittsregel skall, enligt
Dennemark, besvaras med ledning av allminna internationellt processrittsliga
grundsatser. Enligt nimnda forfattare 4r det ”...en allmint vedertagen
internationellt processrittslig grundsats, att svarandens forbehallslsa ingdende
i svaromal i princip grundar jurisdiktionskompetens ocksa i sddana fall nir
tvisten ej skulle ha kunnat upptagas till provning jimlike i domstolslandet
eljest gillande jurisdiktionsprinciper.””” Regeln om tyst prorogation kan med
andra ord anvindas som domsrittsregel och den kan ge en svensk domstol
behorighet att ta upp tvister med internationell anknytning, som domstolen
annars inte skulle vara behorig att prova. Dirutover skall sigas att frigan om
det dr ett medvetet val frin svarandens sida att inte invinda mot domstolens
kompetens inte har nigon betydelse f6r mojligheten att tillimpa regeln om
tyst prorogation. Att en sidan, for kiranden till synes generds regel finns,
motiveras i forsta hand av att det ddrmed blir mojligt att undvika s.k. negativa
kompetenskonflikter (dvs. att ingen domstol, i ndgot land, blir behérig att ta
upp ett mal till provning).”” Dirutover finns processekonomiska motiv, men
de gor sig frimst gillande nir 18 § anvinds som intern forumregel. Nir det
giller losandet av den interna forumfrigan framstir det som logiskt att det
kan vara processekonomiskt att lita processen avslutas dir den inletts, istillet
for att avvisa malet och hinvisa parterna till annan svensk domstol.”” I
internationella fall, nir 10 kap. 18 § RB anvinds som domsrittsregel, blir
situationen nirmast den motsatta. Hir skulle ett argument for en sniv
tillimpning av 18 § vara att det, fo6r svenskt vidkommande, ur process-
ekonomisk synvinkel skulle vara fel att prova mal som inte har annan
anknytning till Sverige 4n ett prorogationsavtal. Nir 18 § anvinds som
domsrittsregel dr det med andra ord frimst syftet att undvika negativa
kompetenskonflikter som bor goras gillande. Enligt min mening maste de
forbehdll som finns for regelns anvindning som intern forumregel gilla, i
dtminstone samma utstrickning, nir regeln anvinds som domsrittsregel.

*7" Se vidare Dennemark s. 299.
" Se vidare Dennemark s. 299. Att risken for negativa kompetenskonflikter ir ett argument som
kan anvindas till stéd for en extensiv tolkning av de svenska domsrittsreglerna framgir bland
annat av fallet NJA 1985 s. 832.
*Y" Se vidare Dennemark s. 300.
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9.8.2.2 En forsiktig diskretionir tillimpning

Sévitt avser de forbehdll som regeln i 10 kap. 18 § RB ir behiftad med, dr det
till att borja med viktigt att uppmirksamma tidigare nimnda tvingande
processhinder. Om ndgot sddant fall 4r f6r handen, spelar det faktum att
svaranden gér i svaromdl utan att framstilla kompetensinvindning, ingen roll.
Domstolen skall préva dessa frigor ex officio och avvisa mél av denna
karaktir.”” Vidare anfor Dennemark att det framstir som rimligt att kriva att
parterna, enligt domstolslandets lag, har forfoganderitr till det objekt som ir
omtvistat. Slutligen har det framf6rts i doktrinen att det 4r rimligt att stilla
krav pd ndgon ytterligare anknytning till domstolslandet. Om all annan saklig
anknytning till domstolslandet saknas, skall med andra ord en domstol inte
vara tvingad att ta upp ett mél till préovning, endast pad den grunden att
svaranden inte framstillt nigon kompetensinvindning.”’ Hir skall i
tydlighetens namn tilliggas att en forutsittning foér att en domstol
diskretionirt skall kunna avvisa mél i dessa fall 4r att parterna kan fa sin talan
provad av behérig domstol i annat land. Ett sidant krav foljer, om inte annat,
av behovet att undvika negativa kompetenskonflikter.

9.8.3 Avslutande reflexioner

Nir det giller mojligheten att anvinda bestimmelsen om tyst prorogation i de
fall som behandlas i detta arbete kan inledningsvis sigas att likheterna med
vad som sagts betriffande forordningens artikel 24 (konventionernas artikel
18) ir stora. Det skall emellertid ocksd sigas att kommentarerna kring 10 kap.
18 § RB tydligare framhiller att en domstol kan kriva nigon ytterligare
anknytning. En annan, for mitt arbete relevant reflexion, ir att &sikten
framforts, betriffande tillimpningen av 18 §, att parterna skall ha ritt atc
forfoga over det omtvistade objektet for att regeln skall bli tillimplig. I en tvist
om dominnamn ir just detta en friga som kan stilla till problem. Som
behandlas ovan, avseende tillimpningen av 10 kap. 3 § RB, ir frigan om vem
som har ritt att forfoga Over ett dominnamn knappast slutlige 16st. I
dominnamnsrelaterade situationer kan siledes problem av samma art som
behandlats betriffande 3 § aktualiseras ocksd vid tillimpningen av 18 §.

Med beaktande av det ovan sagda, ges intryck av atc 10 kap. 18 § RB
skulle ha ett snivare tillimpningsomride 4n motsvarande Bryssel-
/Luganoregler och foljaktligen skulle dessa regler kunna tillimpas analogt
istillet. Nir det giller frigan om tillimpningen av bestimmelsen om tyst
prorogation ir, av skil som liknar de som anférs ovan betriffande 14 §,
emellertid knappast motiverat att med stod av analogier frin Bryssel-
/Luganoreglerna utvidga svensk domsritt.

* Se vidare Dennemark s. 301.

! Se vidare Bogdan 2004 s. 126 och Dennemark s. 301. Se ocksa fallet AD 1997 nr. 27.
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9.9 Ingen specialregel for immaterialritten

9.9.1 Inledande anmirkningar

Som nimns ovan, skall mal som r6r ett varumirkes registrering eller giltighet
enligt Bryssel /Luganoreglerna exklusive  provas av  domstol inom
registreringsorten.”” Nigon motsvarande regel finns inte i RB men Bryssel-
/Luganoreglernas exklusiva bestimmelse om registrerade immaterialritter
giller & andra sidan rittigheter som ir registrerade i ett Bryssel-/Luganoland
oavsett svarandens hemvist, s nigot framtridande behov av en intern svensk
specialregel for immaterialritten finns inte. Det kan dock tinkas att fragor,
som ror immaterialrittigheter registrerade i andra dn Bryssel-/Luganolinder,
kan bli foremal for prévning i svensk domstol. For dessa fall 4r det av intresse
att nirmare undersoka frigan om vilka principer f6r svensk domsritt som
tillimpas av svenska domstolar i mal som giller registrerade immaterialritter.

Trots att en uttrycklig intern svensk specialregel for immaterialrite
saknas, torde det indi vara sd att principen om skyddslandets domstolars
exklusiva behorighet for frigor om registrerade immaterialritters giltighet
utgdr utgdngspunkt for hur domsritesfrigor skall 16sas, dven i de fall Bryssel-
/Luganoreglerna inte 4r direke tillimpliga. Annorlunda uttrycke 4r det en
allmint utbredd uppfattning att en svensk domstol ir behorig att prova frigor
om registrering och giltighet s vitt avser svenska varumirken och motsatsvis
obehérig betraffande mal som ror ett utlindskt varumirkes giltighet eller
registrering.”” Dirmed inte sagt att det ir klart var grinsen for exklusiviteten
skall dras. Detta problem kan diskuteras enligt samma monster som
presenteras 1 avsnitt 8.8.3 ovan. Hirvidlag 4r jag i princip av den
uppfattningen att det som sagts betriffande Bryssel-/Luganoreglernas artikel
22(4) (konventionerna artikel 16(4)) kan tas som utgingspunkt ocksd for
bedomningen av svensk domstols behorighet att préova mal om utlindska
varumirken i de fall Bryssel/Luganoreglerna inte ir direke tillimpliga. Frigan
om exklusivitetens grinser utvecklas dirfor inte vidare hir. Diremot finns det
anledning att oversiktligt redovisa de svenska domstolarnas héllning nir det
giller provningen av mal om varumirken. Merparten av de avgéranden som
HD haft anledning att ta upp till provning har emellertid gillt svenska
varumirken. Som nimns ovan, kan svensk domstols behérighet betriffande
svenska varumirken numera direke hirledas ur Bryssel-/Luganoreglerna. Jag
viljer inda att kort redogora f6r de avgéranden som finns, inte minst eftersom
en sidan genomging ger stod for synsittet att viss exklusivitet finns sdvitt
avser varumirken, trots frinvaron av ett uttryckligt stadgande.

822 .
Se avsnitt 8.8 ovan.

2 Se exempelvis Bogdan, NIR 1980 s. 269, 273; Dennemark s. 114 ff. och Pdilsson 1989 s. 113
ff.
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9.9.2 Problemets behandling i praxis

Det faktum att frigan rér upphivande av en svensk Varumﬁrkesregistrering
har av HD ansetts ricka for att svensk domstol skall vara behorig 1 ett mal dir
1ngen annan domsrittsgrundande anknytning fanns.” " Diremot har i ildre
praxis ansetts att ett forbud mot anvindning av kidnnetecken som innebir
intrdng 1 en svensk varumirkesrittighet, inte kan tas upp tll provning i
Sverige enbart pd den grunden att forbudet avser att skydda ett svenskt
varumiirke.”” Fallet har kritiserats, enligt min menlng med ritta, "ty var skall
(for att citera Palsson) varumirkeshavaren vinda sig, om 1nte till svenska
domstolar, med en forbudstalan som avser svenskt territorium?”.**

Det skall dirutover sigas att det i doktrinen framforts synpunkten att
ocksd frigan om faststillelse av en rattlghets bestind anses omfattas av
skyddslandets exklusiva behorighet.”” Uppfattningen stimmer vil overens
med mitt ovan anférda resonemang om tillimpningen av Bryssel-
/Luganoreglernas motsvarande artiklar. Faststillelse om en rittighets bestand
giller tvivelsutan rittighetens giltighet och bor dirfér omfattas av den
exklusiva behorigheten. Pélsson anfor i detta sammanhang att det kan tinkas
uppstd sirskilda problem i samband med faststillelsetalan. I dessa fall finns
nﬁmligen inte ndgot reservforum, som fallet 4r betriffande talan om
registrerings hivande och f6ljaktligen kan ovisshet uppkomma betriffande
vilken svensk domstol som skall ta upp ett mal om faststillelse till prévning, **
Problemet har inte aktualiserats i svensk praxis. Mycket torde emellertid tala
for att detta inte skulle medfora ndgra problem i de fall en provning verkligen
kom till stdnd. I andra sammanhang har HD nimligen accepterat ate svensk
domsritt foreligger, utan att nigon sarskild svensk domstol ir utpekad

En svérighet i dessa sammanhang ir att det fortfarande, i svensk 1ntern
ritt, kan anses oklart hur varumirkesrittigheter skall lokaliseras.”” Om
varumirken pa ett tydligt sitt kunde lokaliseras till Sverige skulle nimligen
regeln om egendomsforum i 10 kap. 3 § RB medféra att en behérig domstol
alltid fanns i fall som ror dessa, dven om det da inte skulle réra sig om nigon
exklusiv bestimmelse. Ett ytterligare skil till att jag inte ser att frinvaron av

824

Se NJA 1987 s. 22 som gillde upphivande av en svensk varumirkesregistrering.

> Se fallet NJA 1936 s. 278.

% Se vidare Palsson 1989 s. 115.

7 Se vidare Bogdan, NIR 1980 s. 269, 275 och Dennemark s. 130.

52 Regeln om reservforum aterfinns i 26 § 2 st. VML. Det stadgas dir att Stockholms tingsritt
ir behorigt forum om innehavaren av det varumirke som talan om hivning giller inte har
hemvist i Sverige. Se vidare Pdlsson 1989 s. 114.

*” Se NJA 1980 s. 188 dir fraga var om prorogation till vederbérande domstol i Sverige kunde
anses giltig. HD anférde att “det 4r i princip inte uteslutet, att en giltig prorogation tll svensk
domstol kan innebira valritt for kiranden mellan alla sakligt behoriga svenska underritter.” 1
fallet hade svaranden sitt hemvist i den ort dir saken anhingiggjordes, nigot som sikert
paverkade HD:s stillningstagande. Det gir f6ljaktligen inte att helt 6verfora resonemanget till ett
varumirkesmal som ror faststillelsetalan.

™" Se vidare Péilsson 1989 s. 113. Jamfor ocksd Bogdan 1984, s 130 ff.
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ett reservforum for faststillelsemal ir ett reellt problem ir att det, enligt min
mening, ir klarlagt att registrerade varumirken méste kunna lokaliseras till
registreringslandet.” Foljaktligen ger regeln om egendomsforum saklig
behorighet savitt avser en talan riktad mot ett svenskt varumirke men nigon
motsvarande domsritt foreligger inte betriffande utlindska varumirken.

9.9.3 Avslutande reflexioner

Vid en sammanfattande bedémning av frigan om exklusiv behorighet
betriffande varumirken mdste forst sigas att ritesliget inte dr helt klarlagt
savitt avser exklusivitetens grinser. Att frigor om varumirkesrittigheters
giltighet omfattas av exklusiviteten 4r en sak, men det innebir inte
nodvindigtvis att ocksd frigor som ror ett varumirkes skyddsomfing skall
omfattas av nimnda princip. Oklarheterna pa denna punkt 4r problematiska
av flera skal. Till att borja med kan det konstateras att de frigor som betraktas
som exklusiva vid tillimpningen av Bryssel-/Luganoreglerna inte automatiske
kan betraktas som exklusiva i en situation nir sidana regler saknas. Aven om
det i och for sig bor gd att anlidgga samma synsitt nir frigor om exklusivitet
diskuteras i "icke lagreglerade fall” som det i avsnitt 8.8 tidigare redovisade, s&
dr situationen in mer osiker vid en eventuell analog tillimpning. Denna
osikerhet fir i sin tur konsekvenser inom andra omriden, exempelvis nir det
giller mojligheten att avtala om domstols behérighet samt nir det giller
mojligheten att ligga samman mal. Rent allmint 4r jag dock av den
uppfattningen att det ocksd i de fall nir exklusivitetens konsekvenser for andra
domsrittsregler skall utredas dr limpligt att soka vigledning i hur
motsvarande problem l8ses vid tillimpningen av Bryssel-/Luganoreglerna. Det
fraimsta skilet hirfor 4r act det skulle vara hogst olampligt att uppritthélla tvé
skilda synsitt vid behandlingen av dessa grinsoverskridande problem.

Med utgdngspunkt i det som sigs ovan, betriffande exklusivitetens
grinser, kan konstateras att domsritt betriffande mal om svenska registrerade
varumirken direkt kan hirledas ur Bryssel-/Luganoreglerna. Situationen
betriffande utlindska varumirken ir den motsatta. Nir det giller denna
grupp av varumirken ir utgingspunkten att nigon svensk domsritt inte kan
motiveras sdvitt avser en talan som giller det utlindska varumirkets giltighet
eller registrering. I sammanhanget skall understrykas att det sagda giller for de
fall di frigan om det utlindska varumirkets giltighet eller registrering ir
formulerad som ett sjilvstindigt yrkande i mélet. I de fall frigor om
registrering och giltighet uppkommer som en prejudiciell friga torde en
svensk domstol, i likhet med vad som sigs i avsnitt 8.3.3 ovan, vara
oférhindrad att prova saken.

For yteerligare argument till stéd f6r antagandet hinvisas till Bogdan, NIR 1980 s. 269, 272.
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9.10 En kommentar om interimistiska dtgirder

9.10.1 Inledande anmirkningar

En allmin utgdngspunkt idr, som nimns ovan, att ett interimistiskt beslut far
fattas endast om verkstilligheten av en kommande dom avseende mélets
huvudyrkande hotas. Interimistiska beslut kan séledes aktualiseras enbart i
samband med skilda former av yrkande pd fullgérelse, i hir aktuella fall
nirmast forbud eller skadestind.”™ Bestimmelser som reglerar maojligheterna
att i dessa sammanhang framfora yrkanden om sikerhetsitgirder, diribland
interimistiska sddana, finns bdde i 15 kap. RB och i de olika immaterial-
rittsliga speciallagarna.

Ett interimistiskt yrkande framstills, i enlighet med 15 kap. 5 § RB, vid
den domstol dir den redan inledda rittegingen ir anhingig. Samma
forhallande giller oavsett om tvisten har internationell anknytning. Om
domstolen i fall med internationell anknytning har ansett sig behérig att
prova huvudyrkandet, med st6d av 10 kap. RB eller nigon annan regel,
foreligger sdledes ocksd behorighet att ta upp ett interimistiskt yrkande till
provning.”” I de fall yrkandet om interimistiska itgirder framstills, innan
rittegdngen 1 det huvudsakliga mélet inletts, fir frigan om domstolens
behorighet, savite giller framstillan om provisoriskt rittsskydd, avgoras direke
med tillimpning av aktuella domsrittsregler, vanligen 10 kap. RB. ** Det
sagda mdste gilla dven interimistiska atgirder som kan verkstillas i Sverige.
Mer omdiskuterat dr huruvida samma sak kan sigas betriffande interimistiska
dtgirder som forutsitter verkstillighet utomlands.

9.10.2 Atgirder som forutsitter verkstillighet utomlands

Historiskt sett har frigan om det dr mojligt f6r svensk domstol att besluta om
interimistiska atgirder, exempelvis ett f6rbud mot att utféra viss handling som
forutsitter verkstillighet utomlands, besvarats nekande.”” Anledningen till att
sd dr fallet 4r att det, innan Bryssel-/Luganoreglerna blev gillande i Sverige,
knappast var troligt att nigon sidan verkstillighet skulle komma i friga.
Situationen ir nu, som redan behandlats, en annan. Alla avgoranden,
inklusive interimistiska beslut, som faller inom ramen f6r Bryssel-/Lugano-
reglernas sakliga tillimpningsomride erkinns, och skall verkstillas, i samtliga
linder dir dessa regler giller.” Argumentet att de interimistiska besluten inte

“2 Se Westberg, SVJT 1990 s. 161. Se ocksa avsnitt 4.4 och 8.10 ovan.
" Se vidare Pélsson, SvJT 1996 s. 385.
Se vidare Pdlsson, Sv]T 1996 s. 385, 388.
> Se vidare Pélsson, Sv]T 1996 s. 385, 390, med vidare hinvisningar i not 8.
836 . . . .
Fér en presentation av Bryssel-/Luganoreglernas bestimmelser om erkinnande och verk-
stillighet hinvisas allmint till Arnt Nielsen 1997 s. 313 ff.; Kropholler s. 365 ff. och Pélsson 2001
s. 229 ff.
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skulle kunna verkstillas utanfor Sveriges grinser framstir siledes som
ogrundat idag. Det torde dirfor vara sd att en behérig svensk domstol kan
besluta om interimistiska dtgirder med extraterritoriell verkan.”” Foljaktligen
framstar det betriffande de interimistiska dtgirderna, for att citera Pélsson,
som “svart att forstd varfor man frén svensk sida skulle ligga hinder i vigen
genom att laborera med en 7sjilvbegrinsning” av beslutet till dtgirder som
kan verkstillas i Sverige”.”” En helt annan friga ir om det dessutom ir méjligt
att ta upp ett mal om interimistiska yrkanden i fall nir det huvudsakliga malet

provas utomlands.

9.10.3 Interimistiska beslut i Sverige nir det huvudsakliga malet
provas utomlands

Som beskrivs ovan, dr det mojligt att, med stdd av Bryssel-/Luganoreglernas
artikel 31 (konventionerna artikel 24), ta upp ett yrkande om interimistiska
dtgirder, dven nir mdlet 1 Gvrigt dr foremdl for provning i annat Bryssel-
/Luganoland.”™ Nigon motsvarande regel finns dock inte i RB. Det torde
dnda vara sd att en utlindsk rittegdng inte utgor ett hinder for provning av ett
interimistiskt yrkande i Sverige. Det ror sig nimligen inte om konkurrerande,
utan snarare kompletterande, mal.*’ Slutsatsen blir dirfor att det, trots
frinvaron av en speciell bestimmelse, ir mojligt att ta upp interimistiska
yrkanden i svensk domstol under omstindigheter liknande dem som giller
betriffande tillimpningen av artikel 31 (konventionerna artikel 24).

En grundforutsittning maste vara att domstolen, pd sedvanligt sitt, skall
kunna motivera sin behérighet. En annan forutsittning, som ges av praxis, ir
att det utlindska avgorandet, till vilket den i Sverige beggéirda interimistiska
stgirden ir kopplad, méste kunna verkstillas hir i landet.”™ En rimlig slutsats
blir dirmed att det inte forefaller troligt att svensk domstol kommer att
utnyttja mojligheten, att besluta om interimistiska dtgirder, i fall nir det
huvudsakliga malet provas i ett land utanfor Bryssel-/Luganoreglernas
tillimpningsomrdde. I dessa fall kommer nimligen den utlindska domen
knappast att kunna verkstillas i Sverige.” Det skall dessutom sigas att det nir
det huvudsakliga malet provas 1 ett Bryssel-/Luganoland med storsta
sannolikhet ir s3 att artikel 31 i forordningen (24 i konventionerna) ir direkt

tillimpliga.

%7 Se vidare Palsson, NIR 2001 s. 129, 140 f.
% Se vidare Pélsson, Sv]T 1996 s. 385, 391.
" Se vidare avsnitt 8.10.3 ovan.

“ Se vidare Pélsson, SV]T 1996 s. 385, 392 fF.
“' Se vidare NJA 1983 s. 814.

** " Se vidare Péilsson, Sv]T 1996 s. 385, 393 f.
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9.10.4 Sdrskile  betriffande  interimistiska  tgirder om
varumirken

Betriffande provisoriskt rittsskydd inom varumirkesrittens omride finns,
som nimns i kapitel 4 ovan, sirskilda bestimmelser i VML. Rent allmint
tydliggor dessa regler att interimistiska atgirder ir mojliga, ocksi inom
varumirkesrittens omrade. I princip innebir emellertid inte de specialregler
som aterfinns i VML att forutsittningarna for interimistiska atgirder dndras.
Det ir fortfarande i huvudsak de allminna forutsittningarna i 15 kap. RB
som giller ocksd nir reglerna i VML tillimpas. I vart fall torde det inte
foreligga nédgra for den 1nternat10nella processritten relevanta skillnader
mellan reglernas tillimpningsomride.*”

9.10.5 Avslutande reflexioner

Till att borja med skall understrykas att Bryssel-/Luganoreglerna gor det
mojligt ate verkstilla interimistiska beslut i andra Bryssel-/Luganolidnder. Det
dr dessutom sd att reglerna om verkstillighet och erkinnande av domar giller
oberoende av svarandens hemvist. Som exempel kan nimnas att ett svenskt
interimistiskt beslut mot en amerikansk svarande som huvudregel kan
verkstillas 1 samtliga Bryssel-/Luganolinder, under forutsittning att beslutet
faller inom ramen for Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillimpningsomride.”

Som redan tidigare nimnts, dr detta forhillande betydelsefullt och kan
sannolikt medféra att en del av de problem som finns betriffande

“torpederade” intringsprocesser kan mildras.*”

Det skall i detta sammanhang tilliggas att Bryssel-/Luganoreglerna kan
vara direke tillimpliga dven i situationer nir svaranden inte har hemvist i ett
Bryssel-/Luganoland. Ett sidant exempel kan vara att talan mot en svarande
med hemvist i ndgot land i Asien har inletts i Tyskland grundad p& Bryssel-
/Luganoreglernas exklusiva bestimmelser. I detta fall blir férordningens artikel
31 (och konventionernas artikel 24) tllimpliga och f6ljaktligen kan ett
interimistiskt forfarande inledas i Sverige med dessa bestimmelser som grund.

* Den identifierbara skillnad som finns mellan reglerna i de immaterialrittsliga speciallagarna

och de som dterfinns i 15 kap. RB ir nirmast att kraven som giller kirandens stillande av
sikerhet kan uppfattas som nigot ligre i de immaterialrittsliga speciallagarna, exempelvis i 37 a §
3 st. VML, idn vad de dr i 15 kap. 6 § RB. I praktiken torde dock skillnaderna vara férsumbara
och under alla omriden handlar det om materiellrittsliga skillnader som knappas paverkar
domsritten.

* " Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillimpningsomride framgar av dessa reglers artikel 1. Se
vidare not 32 ovan.

> Se avsnitt 8.10.5 ovan.
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I de fall svaranden inte har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland, fir
domstolen prova sin behorighet analogivis. Resultatet blir dock likartat.
Behorighet att besluta om interimistiska dtgirder, riktade mot en svarande
utan hemvist i ett Bryssel-/Luganoland, finns nir domstolen ir behorig att
prova den egentliga talan under i1 stort sett samma forutsittningar som
beskrivits 1 avsnitt 8.10.

10 Domsritt och inarbetade varumirken

10.1 Inledande anmirkningar

Behandlingen av domsrittsproblemen i foregdende kapitel (8 och 9) har gille
domsrattsfragor relaterade till registrerade varumirken. Som beskrivits, i
avsnitt 3.2.2 ovan, kan emellertid skydd for ett varumirke uppkomma i
Sverige dven genom inarbetning. Detta kapitel fokuserar pd frigan om
domsritt i samband med tvister om inarbetade varumirken. Behandlingen tar
sin utgdngspunkt i det som sagts tidigare om registrerade varumirken och
frigan som 1 forsta hand kommer att analyseras ir om de oregistrerade
varumirkena skall behandlas annorlunda och i s3 fall pa vad sitt.

Ett forsta problem betriffande inarbetade rittigheter 4r, som nimns
ovan, att dessa rittigheter inte lika naturligt later sig avgrinsas till ett visst
territorium. Nedan foljer didrfér en utveckling av resonemanget kring de
inarbetade rittigheternas territorialitet. Dirutéver krivs sirskilda over-
viganden nir det giller frigan om den exklusiva behérigheten, som enligt
ordalydelsen i Bryssel I-férordningens artikel 22(4) och konventionernas
artikel 16(4) giller endast registrerade ritigheter. I detta sammanhang
aktualiseras frigan om det bor finnas andra, f6r de oregistrerade rittigheterna
specifika, domsrittsregler. Avslutningsvis sammanfattas helt kort situationen
avseende domsritt om varumirkestvister inom de oregistrerade rittigheternas
omride.

Som en allmin utgingspunke for den foljande behandlingen skall
ddrutover sigas att behandlingen omfattar samtliga svarande, oberoende av
hemvist. Néigon uppdelning i fall dir Bryssel-/Luganoreglerna ir direke
tillimpliga och fall dir nigra direke tillimpliga domsrittsregler inte finns sker
sdledes inte i detta kapitel.
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10.2 Nirmare om inarbetade rittigheters lokalisering

10.2.1 Inledande anmirkningar

Ett forsta problem, nir skydd for en inarbetad rittighet dberopas, ir att det
miste visas att skyddet existerar. Det finns i dessa fall inte nigot
registreringsbevis att foreligga domstolen och darmed blir uppgiften att
beligga skyddets existens visentligen mer komphcerad

I detta arbete idr avsikten inte att i detalj utreda forutsiteningarna for
inarbetning. Helt kort skall dock sigas att inarbetning enligt 2 § VML
foreligger ”...om det [kidnnetecknet] hir i landet inom en betydande del av
den krets till vilket det riktar sig ar kint som beteckning f6r de varor som
tillhandahills under kinnetecknet.” I denna bestimmelse ryms flera rekvisit
som behover klargoras. Med uttrycket Adr i landet menas, till att borja med,
inte nédvindigtvis att inarbetning méste ha skett i hela landet Det ricker att
inarbetning skett i en del av landet, exempelvis i Lund.”” Det talas i
bestimmelsen ocksd om den krets till vilket varumirket riktar sig. Denna krets
brukar benimnas omsittningskretsen och kan bestd av bide aktorer i
grossistledet och de slutliga koparna. Med uttrycket att varumirket skall vara
kidnt inom en betydande del av denna omsittningskrets kan i princip endast
konstateras att betydelsen av detta begrepp varierar beroende pé
omstindigheterna i det enskilda fallet. Rent allmint giller att det inte méste
handla om en majoritet 6verstigande hilften av omsittningskretsen. Normalt
torde det ricka med att en tredjedel av omsattmngskretsen identifierar det
aktuella kinnetecknet som ett varumirke.” Ett avgorande forhillande for
frigan om inarbetning foreligger 4r att inte fler u})pfattar kidnnetecknet som
en beskrivande beteckning in som ett varumirke.”

Med beaktande av ovan sagda idr det, forenklat uttrycke, upp till
rittighetsinnehavaren att vertyga domstolen om att ett varumirkesskydd
existerar. Vanligen anvinds i dessa sammanhang skilda former av
marknadsundersékningar. Ett problem betriffande behdrighetsfrigan ir att
det 1 de fall behorigheten skall grundas pd existensen av ett inarbetat
varumirke méste genomforas en timligen grundlig genomgéng av fallet, redan
i samband med att domstolen skall avgora sin behérighet.

10.2.2 En kort komparativ utblick

Ett problem, som ocksé forsvirar en harmoniserad domsrittsbedomning inom
detta omréde, ir att reglerna betriffande de inarbetade rittigheternas stillning

% Se vidare Bernitz m.Al. s. 195 ff. och Koktvedgaard/Levin s. 364 ft.

""" Se vidare SOU 2001:26 s. 221. Jimfor. ocksi SOU 1958:10 s. 221 f.
“ Se vidare Bernitz m.Al. s. 196 f. och Koktvedgaard/Levin s. 365 f.

* Se vidare SOU 2001:26 s. 221.

'
~

258



Del III — Domsritten

i Europa ir synnerligen divergerande.”” Med utgingspunkt i kretsen av
Bryssel/Luganolinder kan konstateras att ndgra (diribland Frankrike och
Beneluxlinderna) inte ger ndgot utrymme i sina varumirkesrittsliga lagar for
oregistrerade rﬁttigheter.gﬂ De skandinaviska linderna, 4 andra sidan, har
regler som liknar de svenska.”” Diremellan finns Linder, exempelvis
Storbritannien och Tyskland som erkinner oregistrerade rittigheter, men dir
det indd foreligger timligen stora skillnader jimfort med de svenska
reglerna.”” Det kan siledes konstateras att en genom inarbetning forvirvad
ensamritt till ett varumirke ir en nordisk specialitet som saknar direke
motsvarighet i 6vriga Europa. Diremot har anvindning, och det faktum att
ett kidnnetecken idr vilkint, betydelse for bedémningen av en rittighets
skyddsomfing i samtliga linder som anslutit sig till PK. Det 4r dessutom
vanligt att ett oregistrerat, men vilkint, kinnetecken utggt')r hinder mot
registrering av ett dirmed forvixlingsbart yngre kinnetecken.”

Med beaktande av ovan presenterade skillnader i materiell ritt, kan
konstateras att det inom detta omrdde ir svirt att komma Gverens om
gemensamma regler som tillgodoser malet nir det giller den europeiska
internationella privat- och processritten, nimligen att finna principer som
giller i samtliga Bryssel-/Luganolinder.

10.2.3 Sammanfattande om inarbetade varumirkens lokalisering

Som framgir av ovan ir uppgiften att lokalisera ett inarbetat varumirke
behiftat med atminstone tvd svérigheter. Dels dr det rent allmint svart att
avgora de inarbetade varumirkenas territoriella rickvidd, dels 4r skillnaderna i
nationell ritt stora pd omrddet. Dessa forsvirande omstindigheter madste
emellertid inte betraktas som nigot avgorande problem. Losningen pé
lokaliseringsfrigan 4r nimligen, i teorin, enkel. P34 samma sitt som det i
hindelse av en tvist blir upp tll parterna att visa vilken territoriell
utstrickning ett inarbetat varumirke har, maste det rimligen vara upp till
parterna att, i domsrittshinseende, visa att det omtvistade varumirket ir
lokaliserat till det territorium dir skydd &beropas. En annan sak ir att det i
praktiken kan vara férenat med svarigheter att leda detta i bevis.

For domstolen uppkommer frigan om enligt vilket lands lag skyddets
omfattning och lokalisering skall faststillas. I detta arbete ir, som nimns
ovan, avsikten inte att utreda lagvalsproblematiken. Det kan dnda vara pé sin

850

Se, Information Brochure of the Office for Harmonization in the Internal Marketr "National Law
Relating to the Community Trade Mark”, 2 uppl., 2002 s 49 ff., fér en 6versiktlig presentation
av de oregistrerade rittigheternas stillning i Bryssel-/Luganolinderna.

851 Se vidare SOU 2001:26s. 229.

®2 Se vidare betriffande situationen i Danmark, Koktvedgaard/Wallberg s. 50 ff. och betriffande
situationen i Norge, Lassen, s. 196 ff.

¥ Se vidare SOU 2001:26 s. 230.

®* Se vidare SOU 2001:26 s. 228 ff.
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plats att konstatera att frigan om en rittighets existens som huvudregel skall
avgoras enligt lagen i det land dir skydd &beropas.” For svenskt
vidkommande innebir det att en friga om inarbetat skydd foreligger i Sverige
skall prévas mot svensk ritt, nirmast 2 § VML.

10.3 Internetrelaterade aspekter

En helt annan friga dr pd vilket sitt anvindningen av Internet paverkar
bestimmandet av var och hur ett varumirke kan anses inarbetat. Inte heller
denna friga kommer att behandlas i detalj i detta arbete, eftersom det i forsta
hand handlar om materiellrittsliga avvigningar. Avgorandet av frigan om ett
varumirken ir inarbetat eller inte har emellertid betydelse ocksd for den
internationella processritten och dirfér ir en kort kommentar motiverad
ocksd betriffande frigor inom detta omréde. Problemet kan illustreras enligt
foljande. I Lund finns den berdmda "Knaken”, en smakrik korv med stark
inarbetning pa den lokala charkuterimarknaden. Alldeles oavsett det faktum
att namnet ir ett registrerat varumirke kan konstateras att ordet KNAKE med
all sannolikhet ir att betrakta som ett lokalt inarbetat varumirke i Lund med
omnejd. For exemplets rikning ir utgdngspunkten att det handlar endast om
ett inarbetat skydd. En ytterligare forutsittning dr att "Knaken” marknadsfors
pa Internet och att det 4r mojligt att bestilla "Knakar” frin webbsidan med
leverans, bland annat till Képenhamn. Hur péverkar detta det inarbetade
varumirkets territorialitet?

Liknande frigor har diskuterats betriffande Internetrelaterade aktiviteters
paverkan pa common-law tmdemarks, som ir den amerikanska motsvarigheten
till inarbetade varumirken.” En tanke som i dessa sammanhang presenterats
ir att innehavaren av ett common-law varumirke bor kunna anvinda samma
kriterier som anvinds for att faststilla personal jurisdiction, nir den territoriella
omfattningen av ett common-law varumirke skall bestimmas.’ " Kan
innehavaren av ett varumirke som 4r inarbetat i en delstat visa att det genom
anvindning p& Internet, i form av faktisk forsiljning, annonsering,
prenumerationer och andra liknande kommersiella kontakter, ocksa idr kint i

55 . . .. . . . . . . ..
® At skyddslandsprincipen har en stark stillning som lagvalsprincip inom immaterialrittens

omréide framgar exempelvis av att det dr denna princip som f6reslas bli huvudregel for losandet av
lagvalsproblem i samband med immaterialrittsintring i den foreslagna Rom II-férordningen. Se
vidare betriffande forslaget till Rom II-férordning Arnt Nielsen, RETTID 2002 s. 154-167. Se
dven artikel 8 i, forslag till Europaparlamentets och Rédets forordning om tillimplig lag for
utomobhgatorlska forplikeelser (Rom I1), KOM/2003/0427 slutlig.

% Ett common-law varumiirke ir inte helt jimforbart med ett inarbetat svenskt varumirke men
likheterna ir, som jag ser det, tillrickligt stora for att en jimforande diskussion skall vara av
intresse.

7 Se vidare kapitel 7 ovan.
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andra delstater, skulle det siledes vara méjligt att utstricka det inarbetade
skyddet till att ocksa gilla dessa delstater.”™

Overfort pa svenska (europeiska) forhillanden, skulle resonemanget
innebira att en innehavare av ett inarbetat varumirke mycket vil kan anvinda
Internet for att utstricka det inarbetade skyddet. Dock méste samma krav
stillas, som i 6vrigt giller, betriffande tillimpningen av 2 § VML, ocksi for
inarbetning avseende de nya territoriella omriddena. I detta sammanhang kan
tidigare nimnda rekommendation frin WIPO och de diri forda
diskussionerna om kommersiell effekt mycket vil anvindas som rikemirke.™
Slutsatsen skulle d4drmed bli att anvindning av ett varumirke som ger upphov
till kommersiell effekt p& en marknad kan liggas till grund f6r bedomningen
av sdvil frigan om inarbetning som frigan om domstolens behorighet. For
ovrigt skall konstateras att anvindning av ett varumirke pa Internet redan lir
beaktas i samband med att ett inarbetat varumirkes skyddsomfing skall
bestimmas.

For att dterknyta till det inledande, hypotetiska, exemplet kan konstateras
att det dr fullt mojligt att kinnetecknet KNAKE genom de Internetaktiviteter
som forekommer kan inarbetas som varumirke ocksi pd andra orter,
ddribland orter utan f6r Sveriges grinser. Nir det giller frigan om inarbetning
kan ske i Kopenhamn skall dock sigas att detta maste avgoras utifrin danska
regler om inarbetat skydd.

For det fortsatta arbetets rikning kommer utgingspunkten vara att
domstolen redan konstaterat att det finns en inarbetad rittighet. Frigan som
dirmed skall utredas 4r om det gir att lokalisera rittigheten till Sverige samt
om domstolen dirmed ir behorig att prova en tvist som uppkommit
betriffande detta varumirke.

10.4 Inarbetade varumirken som domsrittsgrundande
egendom

Maoijligheten att lokalisera ett inarbetat varumirke 4r av stor betydelse for flera
av de tidigare behandlade domsrittsreglerna. Mest uppenbart framstdr
behovet av en tydlig lokalisering vid tillimpningen av 10 kap. 3 § RB. Som
redan behandlats ovan (avsnitt 9.4.6) handlar det vid denna bestimmelsens
tillimpning om att géra egendomen som skall ligga till grund f6r domsritten
tillginglig for den aktuella domstolen. Det skall med andra ord vara méjligt
att kontrollera den ifrigavarande egendomen pa sidant sitt att en eventuell
exekutiv dtgird kan verkstillas. I detta sammanhang finns det dter anledning
att uppmirksamma 34 § 5 st. VML, dir det uttryckligen framgir att en
inarbetad varumirkesritt inte fir tas i mit. Diremot skall en inarbetad ritt,

% Se vidare Berlandi s. 105 ff.
% Se vidare avsnitt 2.4.5 och 8.4.6.4 ovan.
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enligt samma bestimmelse, ingd i ett eventuellt konkursbo om innehavarens
egendom avtrids till konkurs. Utifrin detta stadgande blir den rimliga
slutsatsen att en inarbetad varumirkesrittighet inte kan ligga till grund for
domsritt. Mot detta talar att det enligt 32 § VML 4r mojligt att Sverlita ett
inarbetat varumirke. Det handlar i kort sammanfattning om egendom som
kan siljas men inte utmitas. Detta skulle eventuellt kunna vara ett argument
for att ocksd inarbetade varumirken skulle kunna betraktas som domsritts-
grundande egendom. Som redan antytts i behandlingen ovan (avsnitt 9.4) ir
jag dock av den dsikten att domsrittsregeln 1 10 kap. 3 § RB skall tolkas med
forsiktighet. Jag ser didrfor ingen anledning att lita denna bestimmelse
omfatta egendom som inte kan ldggas till grund for en exekutiv dtgird. I min
pladering for att dominnamn skall kunna vara domsrittsgrundande egendom
ingdr ocksd en analys dir jag kommer fram till att domdnnamn nog borde gi
att utmita, dtminstone i de fall dominnamnen representerar stora virden. Nir
det giller inarbetade varumirken finns det, som framgar ovan, ett uttryckligt
forbud mot utmitning och siledes faller detta egendomsslag, enligt min
mening, utanfér tillimpningsomridet for 10 kap. 3 § RB. Att de inarbetade
rittigheterna i de flesta fall representerar stérre virden in domidnnamn 4r ett
forhallande som i detta sammanhang saknar betydelse. Det skall dock sigas att
det som regel finns ett registrerat varumirke, eller en registrerad firma,
kopplat till eventuella inarbetade rittigheter. I de fall ett registrerat varumirke
utmits eller 6verlits torde det i praktiken innebira att ocksi eventuella
sammanhingande inarbetade rittigheter foljer med i verldtelsen. I de fall det
inarbetade varumirket saknar en koppling till nigon registrerad rittighet (som
kan utmitas) torde det vara en indikation pa att det ror sig om ett varumirke
som 1 sammanhanget representerar ett mindre virde. De praktiska
konsekvenserna av att inarbetade varumirken inte kan liggas till grund for
domsritt 4r ddrfor rimligen begrinsade.

10.5 Inarbetning och exklusiv behorighet

10.5.1 Inledande anmirkningar

Ett centralt problem nir det giller domsritt i samband med inarbetade
rittigheter 4r forhillandet att de inarbetade rittigheterna inte uttryckligen
omfattas av reglerna om exklusiv behérighet.

Dessvirre kan konstateras att kommentarerna till Bryssel-/Lugano-
reglerna inte sirskilt tar upp denna friga. Det rimliga svaret pd frigan om
varfor bestimmelserna giller endast registrerade rittigheter stir sannolikt att
finna 1 forhillandet att registreringen som sidan riknas som en
offentligrittslig verksamhet som andra linder 4n registreringslandet knappast
kan besluta om. Denna starka koppling saknas nir det giller inarbetade
rittigheter. En ytterligare anledning till att de inarbetade rittigheterna inte
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behandlats 4r sannolikt de tidigare nimnda stora nationella skillnaderna inom
detta omride.

Frigan dr dock om det faktum att de oregistrerade rittigheterna inte
nimns i de exklusiva behorighetsreglerna ocksd skall innebira att domstolar i
andra linder, 4n de dir en inarbetad rittighet ir skyddad, skall vara behoriga
att ta upp frigor som giller denna rittighets giltighet. A ena sidan gir det att
hivda att det méste vara sd, eftersom Bryssel-/Luganoreglerna om de tolkas
enligt ordalydelsen inte siger nigot annat. A andra sidan finns birande
argument for att inarbetade rittigheters giltighet och omfattning, pd samma
sitt som giller for registrerade, bist provas i de linder dir de 4r skyddade.

Problemet kan exemplifieras enligt foljande. Lat siga att varumirket
NOIR i detta exempel ir inarbetat, men inte registrerat i Sverige och 6vriga
Skandinavien. Ligg dirtill att en person med hemvist i Frankrike agerar pa
den svenska marknaden péd ett sitt som innebidr intring i det svenska
inarbetade varumirket. I sammanhanget uppkommer skada ocksa betriffande
den svenska innehavarens rittigheter i de 6vriga skandinaviska linderna. Den
svenska innehavaren viljer att vicka talan i Frankrike, dir svaranden har sitt
hemvist och dir den skadegérande handlingen foretagits, eftersom det didrmed
blir mojligt att prova all skada som uppkommit. I detta fall aktualiseras frigan
om den franska domstolen ir behorig att ta upp ett genkiromdl om
rittighetens giltighet.

10.5.2 Exklusiviteten omfattar inte inarbetade rittigheter?

Om utgéngspunkten ir att exklusiviteten inte omfattar inarbetade rittigheter
innebir det att det stdr behoriga domstolar fritt att prova frigor om dessa
varumirkens giltighet, utan hinder av de begrinsningar som f6ljer av de
exklusiva reglerna. Overfort pi exemplet ovan, skulle det innebira att den
franska domstolen kan ta upp ett genkiromal om det svenska inarbetade
varumirkets giltighet till provning. P& motsvarande sitt skulle en svensk
domstol inte hindras av de exklusiva bestimmelserna om en friga rérande en
utlindsk inarbetad rittighet blev foremal f6r provning.

For en sidan [3sning talar argumenten om den restriktiva tolkningen av
de exklusiva reglerna. Aven om inarbetade rittigheter inte kommenterats i
forarbetena till Bryssel-/Luganoreglerna kan de knappast ha varit obekanta.
Foljaktligen kan det pastds att det faktum att inarbetade rittigheter inte finns
med i det exklusiva stadgandet méste innebira att tanken varit att dessa inte
skall behandlas med exklusivitet. Det skall dessutom sigas att Bryssel-
/Luganoreglerna som slar fast att de nationella domstolarna i vissa fall
sjalvmant skall avvisa ett mal om annan domstol ir exklusivt behorig knappast
blir tillimpliga bara pa grund av att ett mél handlar om inarbetade rittigheter.
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10.5.3 Exklusiviteten omfattar inarbetade rittigheter?

Ett annat sitt att angripa frigan, om de inarbetade rittigheterna skall omfattas
av de exklusiva reglerna, dr att jimstilla de inarbetade rittigheterna med
registrerade. Foljden av detta skulle vara att de exklusiva reglerna, i detta fall
extensivt tolkade, hindrar att den franska domstolen tar upp genkiromalet till
provning. P4 samma sitt skulle den franska domstolen, aterigen med stod av
en extensiv tolkning, vara skyldig att avvisa genkiromadlet, eftersom svensk
domstol dé skulle vara exklusivt behorig att préva frigan om den inarbetade
rittighetens giltighet. Ett sddant angreppssitt kan sikert forefalla tilltalande i
ett rittighetsinnehavarperspektiv. Det idr dessutom otvivelaktigt sd att
domstolar i skyddslandet torde vara bittre limpade att préva frigor om ett
inarbetat varumirkes giltighet 4n domstolar i andra linder. Argumentet, att
varumirken ir starkt knutna till skyddslandet, som ligger bakom det exklusiva
stadgandet ir giltiga betriffande registrerade sivil som inarbetade varu-
mirken. I detta perspektiv dr det svirt att se varfor de inarbetade varumirken
skall missgynnas. I ett storre perspektiv blir bilden emellertid en annan. Att
det finns inarbetade rittigheter 4r delvis motiverat av att vissa kidnnetecken
inte har nigon ursprunglig sirskiljningsformiga. Det har emellertid ansetts
motiverat att ocksd kinnetecken utan registrering skall kunna skyddas, om de
anvinds pa sddant sitt att de associeras med en viss vara eller tjinst. Om de
annorlunda uttryckt inarbetats som kinnetecken for den aktuella varan eller
jansten. Nir ett inarbetat skydd uppkommit innebir det emellertid att det
blir méjligt att ocksa registrera det aktuella mirket. Som exempel kan nimnas
att ett kinnetecken som “kaviar” inte kan registreras for varugruppen kaviar,
eftersom det inte ir sirskiljande. Efter inarbetning av KALLES KAVIAR har det
emellertid blivic mojligt att ocksd registrera detta kinnetecken som ett
varumirke.” I linje d4rmed kan det inarbetade skyddet ses som ett skydd for
innehavaren i vintan pa att registrering skall bli mojlig.

I detta perspektiv framstir det inte som motiverat att ge det inarbetade
skyddet samma status som det registrerade. Istillet fir uppmaningen bli att
den som agerar internationellt limpligen bor efterstriva att i sd stor
utstrickning som méjligt tillse att varumirken som anvinds ocksa registreras.
Givetvis kan det uppstd situationer, efter det att inarbetning kunnat
konstateras men innan en registrering genomforts, dir frigor som i exemplet
ovan kan bli foremal for diskussion. Jag kan emellertid inte se att det skulle
rora sig om annat in sillsynta undantagsfall och for sillsynta undantagsfall
framstdr det inte som motiverat att i strid med praxis tolka de exklusiva
reglerna extensivt.

Den franska domstolen kan sdledes inte betraktas som skyldig att avvisa
genkiromalet. Att domstolen 4 andra sidan sjilvmant kan vilja att gora det

860

Se vidare betriffande forvirvad sirskiljningstérmaga Koktvedgaard/Levin s. 364 ff. och Nordell
2004 s. 532 ff.
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och att detta mihinda ir en praktisk och limplig l6sning 4r en annan sak.
Aterigen skall uppmirksammas att utrymmet for en diskretionir
provningsritt inom ramen for Bryssel-/Luganoreglernas tillimpningsomride
ir begrinsat och i princip endast giller i samband med tillimpningen av
reglerna om konnexitet, d4ven om det i hir aktuellt fall, enligt min mening,
borde finnas ett sidant utrymme.

10.6 Avslutande reflexioner

Till att borja med kan konstateras att de flesta domsrittsregler som behandlats
ovan ir oberoende av objektet for tvisten (i hir aktuella fall varumirket). S&
kan exempelvis regler om svarandens hemvist och intriffad skada anvindas
oberoende av om det ror sig om ett inarbetat eller registrerat skydd.
Svérigheterna giller istillet de inarbetade rittigheternas territorialitet.
Skyddsomfinget for de inarbetade rittigheterna fir som utgéngspunke
faststillas enligt samma principer som de registrerade men det ir ett
oundvikligt faktum att frinvaron av en registrering gor uppgiften att avgrinsa
och bevisa rittighetens existens svdrare att 16sa 1 praktiken. I detta
sammanhang kan tvivelsutan Internet spela en roll, men framférallt som ett
instrument for inarbetning. Inarbetning kan med andra ord ske med hjilp av
Internet. Dirutover skall konstateras att de inarbetade rittigheterna rimligen
inte kan jimstillas med registrerade rittigheter sdvitt avser frigan om
tillimpningen av de exklusiva behérighetsreglerna. Det skulle enligt min
mening vara en extensiv tolkning av regler som uttryckligen skall tolkas
restriktivt, som inte stir i proportion till vinsterna som skulle uppnas dirmed.

Avslutningsvis skall betonas att det inte framstdr som sannolikt att
eventuella domsrittsproblem som giller inarbetade rittigheter skulle ge
upphov till ndgra avsevirda praktiska problem. I takt med att aktdrer blir alle
mer ggfgilnsbverskridande, blir ocksd behovet av tydligt definierade rittigheter
storre.”” Av de aktorer som agerar grinsoverskridande dr det siledes fi som
inte “backar upp” sina inarbetade rittigheter med registreringar. Den
utvecklingen kan i sin tur ses som ytterligare ett argument till st6d for atc
inarbetade rittigheter inte behover behandlas med exklusivitet. Jag 4r med
andra ord av den uppfattningen att de oligenheter som rittighetsinnehavare
kan dsamkas pd grund av att en inarbetad rittighets giltighet kan bli foremal
for domstolsprévning i annat land #n rittighetens skyddsland inte ir
ooverkomliga. En annan sak ir att utvecklingen av gemenskapsrittigheter
inom EU ocksd medfér en utveckling mot fler oregistrerade rittigheter. Nir
formgivningsforordningen tridde i kraft introducerade exempelvis ett
oregistrerat (inarbetat) skydd f6r monster. Inom detta omréde kan det finnas
anledning att anta att rittighetsinnehavare i storre utstrickning kommer att

! Se vidare Koktvedgaard/Levin s. 359.
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ndja sig med inarbetat skydd och kanske kommer dirmed utvecklingen att
framtvinga nya 6verviganden nir det giller den internationella processrittsliga
behandlingen av oregistrerade rittigheter. Det framstdr emellertid inte som
om behovet av en sidan 6versyn ir omedelbart (eller ens nira) forestdende.

11 Domsritt och gemenskapsvarumirken

11.1 Inledande anmirkningar

Som nimns ovan, finns férutom mdjligheten att registrera ett varumirke
nationellt dven mojligheten att registrera varukinnetecken som samtidigt
giller i samtliga EU-linder. Stéd for detta finns sedan 1994 i forordningen
om gemenskapsvarumirken (varumirkesforordningen).” En ny varumirkes-
ritt har med andra ord etablerats som giller parallellt med de nationella
systemen. For att administrera detta nya varumirkessystem har en sirskild
varumirkesmyndighet inrittats.  Myndigheten gir under benimningen
OHIM™ och har site i Spanien (Alicante). Férutom hanteringen av
gemenskapsvarumirken har OHIM dven till uppgift att hantera frigor som
rér gemenskapsformgivning.™

Med ett gemenskapsvarumirke fir siledes innehavaren en omedelbar
ensamritt till det aktuella kinnetecknet i samtliga EU-linder (fortsittningsvis
kallade medlemsstater eftersom denna benimning anvinds i varumirkes-
forordningen). Av gemenskapsvarumirkets grinsoverskridande natur foljer att
konflikter med tidigare gillande nationella varumirkesrittigheter kan uppsta.
Att det finns en sidan risk var inte obekant nir varumirkesférordningen
arbetades fram. For att minska antalet potentiella konflikter ger
varumirkesforordningen dirfor ett visst utrymme for samexistens mellan
gemenskapsvarumirken och nationella varumirken.”” I forsta hand har
emellertid problem betriffande konflikter med ildre nationella varumirkes-
ritter losts genom krav pd kontroll i samband med registrering. For

862

Ridets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirken. Férordningen tridde i kraft i
mars 1994 men har i praktiken fungerat forst frin och med den 1 januari 1996, nir ansékningar
om registrering av gemenskapsvarumirken bérjade tas emot. Se vidare Bernitz m.fl. s. 227 f. och
Koktvedgaard/Levm s. 342 ff. Se dven Wadlow s. 213 ff. och 243 ff. Se ocksi avsnitt 2.4.3.3 ovan.
' OHIM stir for "Office for Harmonisation for the Internal Market (Trade Marks and
Designs)”, se vidare www.ohim.eu.int (senast besokt 2005-02-16).

i Mo;hgheten att registrera gemenskapsformgivning foljer av Ridets férordning (EG) nr
6/2002 om gemenskapsformgwmng (formgivningsférordningen). Formgivningsférordningen
bygger pa samma principer som varumirkesforordningen. Nir det giller de frigor om domstols
behorighet som behandlas i detta arbete ir reglerlngen till 6vervigande del identisk.

0 Se varumirkesforordningen artikel 107 som 1 viss utstrickning tilliter samexistens mellan
gemenskapsvarumirken och ildre lokala varumirkesrittigheter.
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varumirkesférordningens del har detta kommit tll uttryck i artikel 8, dir
innehavaren av den ildre nationella rittigheten ges en méjlighet att invinda
mot en gemenskapsvarumirkesregistrering. P4 motsvarande sitt har det
inforts regler i medlemsstaternas nationella lagstiftning, som slir fast att en
dldre gemenskapsvarumirkesregistrering kan utgora ett hinder mot en
nationell registrering.””

Aven om férhallandet till nationella varumirkesrittigheter till viss del
klargjorts, finns situationer dir problem kan uppstd. Inte minst giller det
frigor om domsritt i samband med tvister om parallella rittigheter. Forutom
de, for gemenskapsvarumirkena specifika problemen, finns #ven andra
generella domsrittsproblem. Det rér sig, enkelt uttryckt, om samma problem
som aktualiseras i samband med potentiellt intringsgérande anvindning av
nationella rittigheter.

De domstolar som har tll uppgift att ta hand om potentiella
intrdngskonflikter kallas domstolar for gemenskapsvarumirken och ir sirskile
utsedda av medlemsstaterna, i enlighet med varumirkesforordningen.”’ I
Sverige idr Stockholms tingsritt utsedd till domstol f6r gemenskaps-
varumirken i forsta instans.”” Den nationella lagstiftningen, avseende talan i
varumirkesmdl, avgor under vilka villkor det 4r mgjligt ate fullfolja talan i
andra instans.”” For svenskt vidkommande innebir det att Svea hovritt 4r
den domstol som prévar mal om gemenskapsvarumirken i andra instans.””

For att tydliggora i vilka situationer frigor om domsritt kan uppkomma
kommer i det foljande utgingspunkt att tas ifrén fingerade exempel som ror
gemenskapsvarumirket MODE. Varumirket anvinds for ett Internetbaserat
dataspel och innehavaren av det aktuella varumirket kan glidjas &t lysande
forsiljningsframgangar. I kolvattnet av dessa kan dessvirre ocksi en rad
potentiella intring konstateras. Frigan som kommer att analyseras i detta
arbete 4r under vilka forutsittningar tvister om detta gemenskapsvarumirke
kan provas vid svensk domstol. Till att bérja med ir det av intresse att utreda
forutsittningarna for att anhingiggora en intringstalan. Det kan dirutéver
uppkomma frigor om gemenskapsvarumirkets forhéllande till existerande
nationella rittigheter. Dessutom ir det tinkbart att ndgon av de potentiella
intrdngsgorarna ir intresserad av att fora talan om ogiltighet, exempelvis
under dberopande av att "Mode” inte ir ett tillridckligt sirpriglat uttryck for
att kraven pd sirskiljningsformaga skall vara uppfyllda.

“ Se for svenskt vidkommande 14 § 9 p. VML. Jimfor ocksi med motsvarande regel pa

firmarittens omrade, 10 § 8 p. FL.

" Se varumirkesférordningen artikel 91(1).

" Se VML 67 §.

" Se varumirkesférordningen artikel 101(2).

7 Se Koktvedgaard/Levin s. 346. Se ocksd Information Brochure of the Office for Harmonization in
the Internal Market, s. 123 ff., for uppgifter om domstolar f6r gemenskapsvarumirken i samtliga
medlemsstater (inklusive Sverige).
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Som bekant 4r det normalt Bryssel-/Luganoreglerna som skall tillimpas
nir frigor om domsritt pd privatrittens omrdde uppkommer. Dessa regler
utesluter emellertid inte anvindandet av domsritts- och verkstillighetsregler
som kommer till uttryck i bestimmelser frin gemenskapernas institutioner.
Varumirkesfoérordningen, dir det i avdelning X finns regler bland annat om
internationellt processrittsliga frigor, ir ett exempel pa en sidan gemenskaps-
ritesake.””

Reglerna i varumirkesforordningens avdelning X (artikel 90-104) inleds
med ett allmint stadgande i artikel 90(1), om att Bryssel-/Luganoreglerna
skall tillimpas ocksd nir det giller gemenskapsvarumirken. I samma artikel
sigs emellertid ocksd att s& inte idr fallet om annat framgir av
varumirkesférordningen. Det finns i sammanhanget en rad omraden som ir
specialreglerade i varumirkesforordningen och nir det giller dessa omraden
kommer dirfér dessa regler att gilla fore Bryssel-/Luganoreglerna. I korthet
kan sigas att det i varumirkesférordningen finns sirskilda domsrittsregler om
varumirkesintring och giltighet samt regler om genkiromdl, interimistiska
dtgirder, konnexa mal och litispendens. Dessutom finns sirskilda regler for de
fall som gir under benimningen andra tvister om gemenskapsvarumdrken. 1 det
foljande kommer nimnda omriden att analyseras vart for sig. Innan dess skall
emellertid helt kort forhillandet mellan Bryssel-/Luganoreglerna och
varumirkesférordningen behandlas.

11.2 Forhallandet mellan Bryssel-/Luganoreglerna och
varumirkesférordningen

11.2.1 Inledande anmirkningar

Forst skall klargoras att det av Bryssel I-forordningens artikel 68 framgar att
alla tidigare hinvisningar i gemenskapsrittsakter till Brysselkonventionen skall
gilla s& som hinvisningar till férordningen, i den mén férordningen ersitter
Brysselkonventionens bestimmelser medlemsstaterna emellan. Om  friga
uppkommer betriffande en svarande med hemvist i Frankrike (dir numera
Bryssel I-forordningen giller) skall siledes alla hinvisningar till konventionen
i detta fall ersittas med hinvisningar till forordningen.””

Som nimns ovan, ir huvudregeln enligt varumirkesférordningens artikel
90(1) att Bryssel-/Luganoreglerna skall gilla i de fall varumirkesférordningen
inte siger annat. Vad detta egentligen innebir specificeras i artikel 90(2) dir

"' Att Bryssel-/Luganoreglerna ger utrymmer for internationellt privat- och processrittsliga

bestimmelser som kommer till uttryck i andra gemenskapsrittsakter framgir av férordningens
artikel 67 och Brysselkonventionens artikel 57. Fér Luganokonventionens del framgir det av
Erotokoll nr. 3.

”  Det enda fall nir hinvisningarna till konventionen fir std kvar ir i forhillande till svarande
med hemvist i Danmark. Se vidare avsnitt 2.4.3.1 ovan.
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det framgdr att vissa av Bryssel-/Luganoreglerna inte skall tillimpas i samband
med mal som ror intréng i eller giltigheten av ett gemenskapsvarumirke.

De Bryssel-/Luganoregler som inte fir tillimpas pd grund av reglerna i
varumirkesférordningen har, som kommer att visas nedan, sina
motsvarigheter i varumirkesforordningen. Som framgir av artikel 90(2) ir
emellertid huvuddelen av Bryssel-/Luganoreglerna inte undantagna (se vidare
avsnitt 11.3.5.1 nedan). Dessa bestimmelser kan med andra ord tillimpas
ocksd i samband med gemenskapsvarumirken, om 6vriga omstindigheter
tilliter det. Forutom de domsrittsgrunder som kommer tll uttryck i
varumirkesforordningen finns det siledes en “6verskjutande” domsritt for
provning av mal som ror gemenskapsvarumarken som kan hirledas direkt
fran Bryssel-/Luganoreglerna.”

Artikel 90(2) giller dessutom endast fall som omfattas av varumirkes-
forordningens artikel 92. Utan att foregripa presentationen nedan kan redan
nu sigas att Bryssel-/Luganoreglerna dirmed kan tillimpas i dess helhet, nir
det giller de 6vriga fall som inte omfattas av artikel 92.

Varumirkesfoérordningens artikel 90(2) ¢ klargér dirutover att Bryssel-
/Luganoreglernas bestimmelser om domsritt kan tillimpas direket i fall om
gemenskapsvarumirken, 4ven om svaranden inte har hemvist i ett Bryssel-
/ Luganoland under forutsittning att svaranden istillet har en etablering i ett
sidant land.”

11.2.2 Anvindningen av begreppen hemvist och etablering

Begreppen hemvist och etablering anvinds &dterkommande i varumirkes-
forordningen. Det finns dock inga bestimmelser som klargér begreppen. En
rimlig utgdngspunkt for faststillande av dessa begrepps betydelse torde vara
att undersoka vilken definition begreppen ges i andra internationellt privat-
och processrittsliga regler med ursprung i gemenskapen. Bland dessa intar
Bryssel /Luganoreglerna en framtridande roll och det dr dirfor rimligt ate
utgd ifrdn dessa regler nir begreppens betydelse i varumirkesforordningen
analyseras.”” Vad som anfGrs ovan, i avsnitt 8.3 och 8.6, 4r dirmed relevant
ocksa hir.

Inledningsvis kan konstateras att mycket talar f6r att begreppet hemvist
skall ges samma inneb6rd i varumirkesférordningen som i Bryssel-
/Luganoreglerna. Wadlow anfor, i forsta hand med exempel frin
patentomradet dir begreppet anvindas pd motsvarande sitt i patentkonven-

873 Fawcett/Torremans anvinder uttrycket Residual Jurisdiction nir de beskriver detta

forhallande. Se vidare Fawcett/Torremans s. 326 och 328.

¥ 1 varumirkesfrordningen hinvisas till Brysselkonventionens avdelning IT (dvs. artiklarna 2—
24). I férordningen motsvaras detta av kapitel 2 (dvs. artiklarna 2-31).

"> Att Bryssel-/Luganoreglerna ir en rimligt utgingspunkt for bedémningen bekriftas av
doktrin. Se exempelvis Fawcett/Torremans s. 322 f. och Wadlow s. 282 ff. Jamfor ocksd Norrgdrd,
NIR 1998 s. 455, 457 ff.
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tionen frin 1975,”° att det finns en tydlig avsike att begreppet hemvist skall
bestimmas i enlighet med Bryssel-/Luganoreglerna vid tillimpningen av sivil
patentkonventionen som varumirkesforordningen.”

Nir det giller begreppet ezablering ir situationen delvis en annan, mycket
beroende pa att begreppet anvinds pa skilda sitt i varumirkesférordningen
och 1 Bryssel-/Luganoreglerna. Det gir dirfor inte utan vidare att overfora
GD:s uttalanden om tolkningen av artikel 5(5) till varumirkesférordningen.
Det skall dessutom nimnas att artikel 5(5), till skillnad frin artiklarna om
hemvist i  Bryssel-/ Luganoreglerna878, enligt  artkel  90(2) i
Varumarkesforordmngen inte skall tillimpas i det flertalet fall som omfattas av
artikel 92.”” Doktrinen ir indi timligen enstimmig i det att Bryssel-
/Luganoreglerna bor tas som (forsiktig) utgangspunkt for bestimmandet av
varumirkesforordningens etableringsbegrepp.”™ Flera viktiga skillnader maste
dock uppmirksammas och det skall sigas att bilden av hur begreppet skall
bestimmas for varumirkesforordningens del inte 4r enstimmig,.

Innan begreppet analyseras vidare vill jag emellertid forst uppmirk-
samma att det i den svenska sprakversionen forekommande uttrycket

"driftstille” kan ifrigasittas.”’ Uttrycket leder tanken till 10 kap. 5 § RB, men
det skulle vara missvisande att ta vigledning i denna bestimmelse, nir det
giller tolkningen av en gemenskapsrittsakt som varumirkesférordningen. I
den engelska sprikversionen anvinds establishment och 1 den tyska
Niederlassung. 1 bada fallen rér det sig om uttryck som bittre 6versitts med
etablering eller filial. En anvindning av uttrycket ezablering skulle, enligt min
mening, pd ett mer korrekt sitt beskriva vad som avses i varumirkes-
forordningen och dirutéver tydliggora att en koppling till 10 kap. 5 § RB
saknas. Uttrycket etablering stimmer dessutom bittre Gverens med den
svenska versionen av Bryssel I-forordningens artikel 5(5), en &verens-
stimmelse som redan finns nir det giller de engelska och tyska sprik-
versionerna. Jag anvinder dirfor genomgiende begreppet etablering istillet for
drifistiille, dven om driftstille fortfarande anvinds i de citat frin
varumirkesférordningen som foljer nedan.

Etableringsbegreppet har analyserats ingdende av Wadlow. Inledningsvis
konstaterar han att de ursprungliga intentionerna inte varit att ge
etableringsbegreppet samma innebord som Bryssel-/Luganoreglernas artikel

6 . . .. . . . .
¥¢ Wadlow hinvisar hir till det utkast till konvention om gemenskapspatent som togs fram i

Luxemburg 1975. 1 denna konvention har artikel 14 samma lydelse som varumirkes-
forordningens artikel 93 (som behandlas vidare i avsnitt 11.3.2 nedan). Se vidare Wadlow s. 278
ff.

7 Se Wadlow s. 282.

® " Artiklarna 59 och 60 i forordningen och artiklarna 52 och 53 i konventionerna

Se vidare avsnitt 11.3.1 nedan.

" Fawcett/ Torremans s. 322 f. och Wadlow s. 283 ff.

Samma, enligt min mening, olimpliga begrepp anvinds f6r 6vrigt ocksd i den nyare form-
givningsforordningen.
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5(5)." Snarare skall begreppet ses i ljuset av artikel 3 i Pariskonventionen.””
En anledning till varfér Bryssel-/Luganoreglerna inte 4r den givna
utgdngspunkten ir att begreppet etablering, nir det giller dessa regler, givits
en sniv tolkning, delvis pd grund av att artikel 5(5) 4r ett alternativ till
huvudregeln om svarandens hemvist i artikel 2. S& idr inte fallet i
varumirkesférordningen, dir etablering har sin frimsta betydelse i situationer
nir svaranden inte har hemvist i en medlemsstat. Nir det giller anvindningen
av etablering som domsrittsgrund i varumirkesforordningen finns dessutom
inget krav pd att tvisten skall ha uppkommit pd grund av verksamhet som
bedrivits vid den aktuella etableringen, som fallet 4r nir det giller Bryssel-
/Luganoreglernas artikel 5(5)."

Wadlows (forsiktiga) slutsats ér att etableringsbegreppet, om nigot, bor
anses vidare i varumirkesforordningen 4n vad fallet 4r betriffande etablerings-
begreppet i Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(5)."”

Wadlows slutsats forefaller rimlig. Jag vill dock girna framhilla atc
begreppet etablering, iven om det till viss del maste definieras sjilvstindigt i
varumirkesférordningen (och andra motsvarande regleringar pa immaterial-
rittens omrade), inte rimligen kan ges en betydelse som ir helt skild frin
Bryssel-/Luganoreglernas. For det dr kopplingen mellan de aktuella regel-
verken alltfor stark.

Sammanfattningsvis kan siledes sigas att det torde vara klarlagt att
begreppet hemuvist skall ges samma innebérd i varumirkesférordningen som i
Bryssel-/Luganoreglerna. Vad betriffar begreppet ezablering ir det snarare sd
att detta skall bestimmas i ljuset av Bryssel-/Luganoreglerna, men att
anvindningen av begreppet 4r ndgot vidare i varumirkesforordningen.

11.3 Behorighet i friga om intrdng och giltighet

11.3.1 Inledande anmirkningar

Den stora gruppen av mél som ror gemenskapsvarumirken samlas i
varumirkesférordningen under rubriken "behérighet i friga om intring och
giltighet”. 1 de fall sidana mal kommer upp till prévning dr det domstolarna
for gemenskapsvarumirken, som medlemsstaterna utsett, som har exklusiv

behorighet.

582 Se Wadlow s. 284. Aven i detra fall hinvisar Wadlow ¢ill kommentarer om
Patentkonventionen.
** Artikel 3 i Pariskonventionen gdr ut pd att personer som tillhor” ett land utanfor
unionslinderna, men som har verkliga industri- eller handelstéretag inom nigot unionslands
8oginréide” skall likstillas med dem som "tillhor” ett unionsland.

Se vidare Wadlow s. 285.
5 Se vidare Wadlow s. 286.
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Artikel 92 - Behorighet i friga om intring och giltighet (i utdrag)
Domstolarna for gemenskapsvarumirken skall ha exklusiv behorighet i friga om

a) talan om intring och om sidan talan ir tilliten enligt nationell lag talan om forsok eller
forberedelse till intring i ritten till gemenskapsvarumirken,

b) faststillelsetalan om att det inte foreligger ndgot intring, om sddan talan ir tilliten enligt
nationell lag,

d) genkiromil om upphivande eller ogiltighetstérklaring av ett gemenskapsvarumirke enligt

artikel 96.%°

Som framgir omfattar bestimmelsen en rad skilda situationer. Till att bérja
med kan konstateras att bide intringstalan och negativ faststillelse att
skadegérande intring ej dr for handen omfattas av bestimmelsen. Dessutom
omfattar den exklusiva behorigheten genkiromil om upphivande eller
ogiltighetsforklaring.

Ett viktigt inledande konstaterande ir att frigor om ett gemenskaps-
varumirkes giltighet, till skillnad frin vad som ovan sagts betriffande
nationella varumirken, i princip endast kan vickas som ett eget mal, eller eget
yrkande (i form av ett genkiromail). Mojligheten att i 6vrigt ta upp frigor om
upphivande av ett gemenskapsvarumirke eller frigor om dess giltighet, som
en invindning i ett pigiende mil ir ytterst begrinsad.” Istillet ir det som
huvudregel si att domstolarna for gemenskapsvarumirke skall presumera att
det omtvistade varumirket ir giltigt nir ett mél om ett gemenskapsvarumirke
kommer upp till prévning.™

Artikel 92 ger, som framkommer ovan, information om den exklusiva
behorighetens omfattning. Négra klargéranden nir det giller grunderna for
densamma ges emellertid inte.

11.3.2 Domsritt pa grund av hemvist eller etablering

11.3.2.1 Inledande anmirkningar

Svaren pd frigor om grunderna for domsritt, i de fall som omfattas av artikel
92, ges i forsta hand av artikel 93. Inledningsvis kan konstateras att en
utgangspunkt f6r domsritt 4r begreppen hemvist och etablering. Svarandens
hemvist idr, som redovisats ovan, dven en utgingspunkt for tillimpning av

6 . o . . o . e e . . .
5 I citatet dterges inte punkt ¢ som innehdller en vidare hinvisning tll varumirkes-

forordningens artikel 9(3) andra meningen. Det ror sig enkelt uttryckt om behérighet att prova
frigor om utbetalning av skilig ersittning for mirkesanvindning som sker efter det att ansékan
om ett gemenskapsvarumirke offentliggjorts.

*7 I sammanhanget kan tydliggoras att en friga om hivning av ett nationellt varumirke inte
heller kan prévas prejudiciellt.

*** Se vidare avsnitt 11.5.2 nedan.
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Bryssel-/Luganoreglerna, men en viktig skillnad nir det giller tillimpningen
av varumirkesforordningens bestimmelser dr att artikel 93, forutom
svarandens hemvist, i tur och ordning tar upp kirandens hemvist och slutligen
OHIM:s site som mojliga domsrittsgrunder. En annan genomgiende skillnad
ar att etablering anvinds som ett komplement till hemvist.

11.3.2.2 Svarandens hemvist eller etablering

Varumirkesfoérordningens artikel 93(1) dr den bestimmelse som nirmast kan
liknas vid Bryssel-/Luganoreglernas artikel 2.

Artikel 93(1) - Internationell behorighet

1. Om inte annat foljer av bestimmelserna i denna forordning eller av de bestimmelser i
verkstillighetskonventionen [Brysselkonventionen] som enligt artikel 90 skall tillimpas, skall
sidan talan som avses i artikel 92 vickas vid domstol i den medlemsstat dir svaranden har sitt
hemvist eller, om han inte har hemvist i nigon medlemsstat, i den medlemsstat i vilken han har
ett driftstille.

Svarandens hemvist 4r siledes en méjlig domsrittsgrund, men mer intressant i
sammanhanget 4r anvindningen av begreppet etablering som komplement.
Hir fir nimligen kiranden en mojlighet att hitta behoriga domstolar som kan
fi timligen lingtgdende konsekvenser for en potentiell skadevallare.
Inledningsvis anvindes gemenskapsvarumirket MODE som exempel. Lit siga
att ett foretag som har sitt hemvist i Australien gor sig skyldigt till intring i
detta gemenskapsvarumirke. I de fall innehavaren av varumirket MODE viljer
att ga till svensk domstol kan séledes inte svarandens hemvist anvindas som
behorighetsgrund. Om den australiensiske svaranden har en etablering i
Sverige skulle det emellertid vara mojligt att prova det aktuella intrdnget hir i
landet, oberoende av om det 4r pd grund av verksamhet som bedrivs vid
etableringen som intringet uppkommit. Det krav som finns betriffande
artikel 5(5) i Bryssel-/Luganoreglerna om ett samband mellan den aktuella
tvisten och den verksamhet som bedrivs vid etableringen saknas, som nimnts
ovan, nir det giller denna domsrittsgrund i varumirkesforordningen.™

Diremot ir det inte mojligt att anvinda etableringen som domsritts-
grund i de fall svaranden faktiskt har hemvist i en medlemsstat. Det spelar i
det sammanhanget ingen roll om tvisten faktiske kan hirledas till det aktuella
etableringsstillet.”” Har svaranden i exemplet ovan hemvist i Frankrike
(istllet for i Australien) kan sledes etableringen i Sverige inte lingre utgéra
grund fo6r domsritt, dven om intringet helt kan hirledas till verksamhet som
bedrivits dir.

* " Se betriffande artikel 5(5) avsnitt 8.6 ovan.

" Se vidare Fawcett/ Torremans s. 323 f.
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11.3.2.3 Kidrandens hemvist eller etablering

Om svaranden saknar hemvist, och heller inte har nigon etablering, i en
medlemsstat ges ytterligare komplementira domsrittsgrunder av artikel 93(2).

Artikel 93(2) - Internationell behorighet

2. Om svaranden varken har hemvist eller driftstille i ndgon medlemsstat skall sddan talan vickas
vid domstol i den medlemsstat i vilken kdranden har sitt hemvist eller, om denne saknar hemvist
i ndgon medlemsstat, i den medlemsstat i vilken han har ett driftstille.

I denna bestimmelse 4r det, som komplement till svarandens hemvist, istillet
kdrandens hemvist som blir en méjlig domsrittsgrund. Regeln i artikel 93(2)
uppvisar i stort sett samma monster som den i artikel 93(1). Aven hir ir
sdledes ett komplement, nir kiranden inte har hemvist i en medlemsstat, att
istillet anvinda kirandens, i en medlemsstat befintliga, etablering som
domsrittsgrund. Med denna regel som grund kan dirmed innehavare av ett
gemenskapsvarumirke som har sitt hemvist i Sverige stimma en kinesisk
svarande for ett intring i det aktuella gemenskapsvarumirket utan nigon
ytterligare anknytning till domstolsorten. Att ta kirandens hemvist som
utgdngspunkt for bedomningen av en domstols behérighet 4r utan tvivel
diskutabelt. I andra situationer skulle en sidan domsrittsgrund sikerligen
ocksi betraktas som exorbitant.”” Som kommer att visas nedan, finns det
emellertid timligen starka skil for att domsrittsgrunderna i friga skall vara
motiverade.

11.3.2.4 OHIM:s site

Varumirkesfoérordningens bestimmelser om domsritt dr heltickande s till
vida att det alltid finns en behérig domstol i nigon medlemsstat. I sista hand
anges namligen i artikel 93(3) att OHIM:s site dr en mojlig domsrittsgrund.

Artikel 93(3) - Internationell behorighet

3. Om varken svaranden eller kiranden har hemvist eller driftstille i nigon medlemsstat skall
talan vickas vid domstol i den medlemsstat dir byrin har sitt site.

De fall som kan vara aktuella hir fir med andra ord provas i Spanien och det
ror sig om situationer dir det som regel inte finns ndgon anknytning till
domstolslandet i 6vrigt. En innehavare av ett gemenskapsvarumirke med
hemvist i Japan kan séledes anhingiggora en talan i Spanien mot en svarande
med hemvist i Australien, utan nigon annan anknytning till domstolslandet

¥ Det kan exempelvis konstateras att svaranden med hemvist i ett Bryssel-/Luganoland ir

skyddade mot domsritt grundad pd kirandens hemvist, ndgot som framgir av Bryssel-/Lugano-

reglernas artikel 3. Se ocksd Wadlow s. 272 ft.
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4n att saken ror ett gemenskapsvarumirke. Det kan tvivelsutan uppfattas som
laingtgiende, men det skall i sammanhanget understrykas att det rér sig om ett
alternativ i sista hand.

Till forsvar for mojligheten att prova talan med stod av artikel 93(2 och
3) kan dirutdver sigas att det handlar om mél som rér gemenskaps-
varumirken. I samband med prévning av sidana mal kan konstateras att det
alltid finns en anknytning till Gemenskapen. Med tanke pa att foremélet for
tvisten ir ett varumirke, ett objekt som i andra situationer behandlas med
exklusiv behorighet for domstolar i skyddslandet, kan det dessutom sigas att
anknytningen ir timligen stark.”” Det torde dirutéver vara si, att
domstolarna f6r gemenskapsvarumirken under alla omstindigheter dr bittre
limpade att préva mél om gemenskapsvarumirken som avses i artikel 92, dn
vad domstolar i andra linder, exempelvis Australien i exemplet ovan, skulle
vara. | detta perspektiv framstir enligt min mening de, spontant exorbitanta
domsrittsgrunderna, som vil motiverade.

11.3.3 Domsritt pa grund av prorogation

Artikel 93(1-3) idr heltickande genom att dessa bestimmelser garanterar att
det alltid finns en domstol i ett medlemsland som har behorighet att prova en
talan som ror ett gemenskapsvarumirke. Det idr tll och med si att
formuleringen i artikel 93(3), att talan (i sista hand) skall provas dir OHIM
har sitt site, ger intrycket att bestimmelserna ir tvingande. S3 4r emellertid
inte fallet. Anvindningen av ordet “skall” fir i sammanhanget istillet
uppfattas som en markering att det endast ir domstolar for gemenskaps-
varumirken som kan komma i friga. Dirmed kan ytterligare alternativ tinkas,
exempelvis att parterna i enlighet med artikel 93(4) avtalar om domstols

behorighet.

Artikel 93(4) - Internationell behsrighet
4. Trots bestimmelserna i punkterna 1- 3 skall

a) artikel 17 1 verkstillighetskonventionen [Brysselkonventionen] tillimpas [artikel 23 i
forordningen], om parterna ir éverens om att en annan domstol f6r gemenskapsvarumirken skall

ha behérighet,

b) artikel 18 i den konventionen tillimpas [artikel 24 i forordningen], om svaranden upptrider
vid en annan domstol f6r gemenskapsvarumirken.

Utgdngspunkten ir i dessa fall Bryssel-/Luganoreglerna om prorogation. En
domstol som utpekats i enlighet med nimnda regler har en behorighet som ir
exklusiv i forhallande till de domstolar som annars skulle vara behériga enligt

¥ Se vidare avsnitt 8.8 ovan, betriffande tillimpningen av de exklusiva bestimmelserna i Bryssel

[-forordningens artikel 22(4) och konventionernas artikel 16(4).
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artikel 93(1-3). En forutsittning for att ett avtal om domstols behorighet skall
vara giltigt 4r i dessa fall, i enlighet med vad som tidigare sagts betriffande
Bryssel-/Luganoreglerna om prorogation, att dtminstone en av parterna har
hemvist 1 ett Bryssel-/Luganoland.

Dirutéver omnimns, 1 artikel 93(4) b, Bryssel-/Luganoreglernas
bestimmelse om tyst prorogation. Silunda blir en domstol behorig om
svaranden gir i svaromdl vid denna, under forutsittning att detta inte sker
enbart i syfte att bestrida domstolens behérighet.

Ett generellt krav dr i samtliga fall som ticks av artikel 93(4) att det
enbart ir domstolar for gemenskapsvarumirken (utsedda i enlighet med
varumirkesférordningen artikel 91) som kan komma i friga for en
prorogation.”” Nir det giller tillimpningen av Bryssel-/Luganoreglerna
hinvisas 1 6vrigt till presentationen av dessa i avsnitt 8.9 ovan.

11.3.4 Domsritt pa orten for intringet

11.3.4.1 Inledande anmirkningar

En ytterligare mojlighet for kiranden ir att vilja en domstol som enligt artikel
93(5) kan motivera sin behorighet med att den intringsgérande handlingen
foretagits i domstolslandet.

Artikel 93(5) - Internationell behorighet (i utdrag)

5. Sddan talan som avses i artikel 92, med undantag av faststillelsetalan om att det inte f6religger

nagot intring i ett gemenskapsvarumirke, fir dven vickas vid domstol i den medlemsstat i vilken
s o .. A T 894
intring redan forekommer eller i vilken det finns risk for intrdng, ...

Bestimmelsen i artikel 93(5) tar sikte p& intringet och mojliggor
domstolsprovning inom den ort dir ett intrdng sker eller riskerar att intriffa.
Regeln motsvaras nirmast av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3) som
analyserats ingiende ovan.”” Det finns dock skillnader mellan de bida
reglerna. Till att borja med 4r negativ faststillelsetalan, att ndgot intring inte
foreligger, uttryckligen undantagen fran tillimpningsomridet for artikel
93(5). Samma begrinsning bor enligt min mening gilla ocksd Bryssel-
/Luganoreglerna men det framgdr, som diskuteras ovan, inte uttryckligen av
artikel 5(3).%

En annan uppenbar skillnad mellan artikel 93(5) och Bryssel-
/Luganoreglernas artikel 5(3) ir att det i den forst nimnda talas om platsen

892 Se vidare Wadlow s. 274 f.
8 . o . . . . . . . . . .
* 1 citatet iterges inte hinvisningen till varumirkesforordningens artikel 9(3) andra meningen.
Jéimfér vidare not 886 ovan.
95 . .
Se vidare avsnitt 8.4 ovan.

6 . .
" Se vidare avsnitt 8.4.6.3 ovan.
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dar intring

forekommer, medan det i den senare talas om den ort dir skadan
intriffade.””

11.3.4.2 Om effekt och handling

Nir det giller tolkning av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3) har det redan
visats att uttrycket déir skadan intriffade omfattar bdde handlingsorten och
effektorten. En i sammanhanget intressant friga ir om detta kan sigas ocksé
om uttrycket dér intrang forekommer. En rimlig tolkning skulle i och for sig
vara att varumirkesforordningens regel ges samma omfattning som dess
motsvarighet i Bryssel-/Luganoreglerna, med f6ljd att uttrycket dir intring
forekommer bide skulle omfatta platsen for den intringsgérande handlingen
och platsen for effekten av detta handlande. En sidan slutsats maste emellertid
ses 1 ljuset av en annan av varumirkesférordningens regler, nimligen regeln 1
artikel 94(2) som slar fast att ”[e]n domstol for gemenskapsvarumirken vars
behorighet grundar sig pa artikel 93(5) endast 4r behorig i friga om
handlingar som begatts, eller som det finns risk for, inom den medlemsstats
territorium i vilken denna domstol ir belidgen.” Det kan dirmed konstateras
att uppdelningen pd handling och effekt inte fir samma betydelse nir det
giller tillimpningen av artikel 93(5), eftersom det indd bara dr handlingar
som foretagits inom effektorten som kan prévas med denna artikel som
rund.
5 Fawcett/Torremans diskuterar denna territoriella begrinsning bland
annat med utgingspunke i generaladvokatens yttrande i Shevill-fallet.”” De
kommer fram till att 94(2) innebidr en strikt territoriell avgrinsning av
tillimpningsomradet for artikel 93(5) och konstaterar att det finns en risk for
fragmentisering av intringsmilen i de fall handlingar utféres i skilda
medlemsstater. Varje handling fir di prévas i den medlemsstat dir den
utférdes, om artikel 93(5) skall anvindas som domsrittsregel. Om samtliga
handlingar skall provas i ett och samma mal fir ett forum viljas med stod av
nigon av bestimmelserna i artikel 93(1-4)."” S& langt 4r jag helt 6verens med
Fawcett/Torremans. De diskuterar emellertid inte frigan om samma
territoriella begrinsning ocksd skall anliggas betriffande effekten av en
intringsgérande handling,”” Det kan rimligen forklaras med att det, i de allra

Y7 Se vidare Wadlow s. 271. Jamfér ocksi Norrgird, NIR 1998 s. 460 f.

*®  Generaladvokaten Darmon ger i sitt forslag till dom, punkterna 87 och 88, i Shevill-fallet
uttryck for att viss anpassning efter territorialitetskriterier kan vara motiverad. Argument for detta
himtas bland annat frin artikel 69(2) i patentkonventionen som helt motsvarar artikel 94(2) i
varumirkesforordningen. Se ocksd Fawcett/Torremans s. 328 med vidare hinvisning i not 31.

" Se vidare Fawcett/Torremanss. 327 f.

Inte heller Wadlow diskuterar detta. Wadlow ir for 6vrigt av samma uppfattning som
Fawcett/Torremans i det att han menar ate artikel 93(5) ir strike territoriellt avgrinsad, Wadlow s.
287.
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flesta fall, 4r si att handlingen foretas pi samma ort som den dir effekten av
intringet uppkommer. For mig dr det emellertid inte sjilvklart pa det viset.

Lat siga att SoftSel/ via sina sjilvstindiga dterforsiljare begir intring i
gemenskapsvarumirket MODE. En av dessa aterforsiljare finns i Sverige och
dirmed skulle det vara mojligt att anhingiggéra en talan hir i landet
betriffande de handlingar som begatts i Sverige med artikel 93(5) som grund.
Om det visar sig att aterforsiljaren i Sverige agerat i hela Skandinavien ir det,
som jag ser det, inte orimligt att prova all skada som uppkommit (i skilda
linder) pd grund av den i Sverige foretagna handlingen med st6d av artikel
93(5). Som exempel kan nimnas att det i samband med ett intring som
bestitt i marknadsforing frin Sverige, framstdr som rimligt att betrakta de
handlingar som utforts i Sverige som effektbringande i alla de linder i vilka
marknadsforing skett.

Om utgdngspunkten ir att det dr mojligt att skilja mellan handling och
effekt 1 samband med ett varumirkesintring, vilket jag menar att det 4r i en
del Internetrelaterade fall, blir en nddvindig konsekvens att det inte blir
mdjligt att anvinda effekten av en handling som domsrittsgrund. Motivet for
slutsatsen kan tydliggoras enligt foljande. I exemplet ovan skulle det vara
mojligt ate préva talan i Sverige avseende effekt som uppkommit i Danmark,
eftersom den intringsgorande handlingen foretagits i Sverige. Det skulle
didremot inte vara mojligt att prova talan i Danmark, med stod av artikel
93(5), trots att intring foreligger dir, detta eftersom artikel 94(2) omojliggor
provning av annat in de handlingar som foretagits i domstolslandet och den
intringsgorande handlingen i detta fall foretogs i Sverige.

Sammantaget blir ddrmed min konklusion att artikel 93(5) maste tolkas
pa ett sddant sitt att den territoriella begrinsningen i artikel 94(2) far dill foljd
att det bara ir domstol pd handlingsorten som kan komma i friga. Det
framstdr nimligen som olimpligt att lata viss effekt vara domsrittsgrundande
men inte annan. Siledes méste artikel 93(5) ges en annan tolkning 4n Bryssel-

/Luganoreglernas artikel 5(3).

11.3.4.3 Sirskilt om faststillelsetalan

Till skillnad fran artikel 5(3) i Bryssel-/Luganoreglerna ir talan om faststillelse
att det inte foreligger ndgot intring uttryckligen undantagen frin
behorighetsomriddet fo6r varumirkesforordningens forum delicti-regel. Det
innebir att en sidan negativ faststillelsetalan endast kan tas upp till prévning
vid domstol vars behorighet grundas pé 6vriga bestimmelser i artikel 92. At
forum delicti inte omfattar behorighet att prova en talan om negativ
faststillelse stimmer vil med den tolkning av Bryssel-/Luganoreglernas artikel
5(3) som presenteras ovan.” En annan friga ir i vad min det uttryckliga

" Se vidare avsnitt 8.4.5.4 ovan.
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stadgandet i varumirkesforordningen péverkar mojligheten att ta upp en talan
om positiv faststillelse vid forum delicti. En rimlig utgdngspunke kan tas i
regelns lydelse. Om negativ, men inte positiv, faststillelse dr uteryckligen
undantaget frin bestimmelsens tillimpningsomride torde det innebira att en
positiv faststillelse kan upptas till prévning vid nimnda forum, givetvis under
forutsitening att omstindigheterna i dvrigt 4r sidana att regeln kan tillimpas.

11.3.5 Domsritt grundad pa Bryssel-/Luganoreglerna

11.3.5.1 Inledande anmirkningar

Som redan pétalats innehdller varumirkesforordningen en hinvisning till
Bryssel-/Luganoreglerna i artikel 90. Hir sdgs att Bryssel-/Luganoreglerna
skall tillimpas om inte annat framgdr av varumirkesférordningen. I artikel
90(2) specificeras forhillandet till Bryssel-/Luganoreglerna ytterligare genom
att de av Bryssel-/Luganoreglernas bestimmelser som inte skall tillimpas pé
mal som avses i artikel 92 uttryckligen anges.

Artikel 90(2) - Tillimpning av verkstillighetskonventionen (i utdrag)
2. Vad avser mél i friga om talan och genkidromal som avses i artikel 92

a) skall artiklarna 2, 4, 5.1, 5.3 [dessutom 5.4] 5.5 och artikel 24 [artikel 31 i férordningen] i
verkstillighetskonventionen [Brysselkonventionen] inte tillimpas,
b) skall artiklarna 17 och 18 i denna konvention [artikel 23 och 24 i forordningen] tillimpas

med de begrinsningar som f6ljer av artikel 93.4 i denna férordning,g()

Inledningsvis skall markeras att Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(4) ocksa
skall vara med bland undantagen i artikel 90(2), dven om det av nigon
anledning inte framgdr av den svenska texten. Att det skall vara si framgér
ddremot av dvriga sprikversioner, exempelvis de engelska och tyska. Felet har
for Gvrigt rittats till i formgivningsforordningen.™

Som framgir av artikel 90(2) finns det ett antal Bryssel- /Luganoregler
som inte 4 undantagna. De Bryssel-/Luganoregler som &r av intresse for
grinsoverskridande tvister om nationella varumirken har redan behandlats i
kapitel 8. Bland de dir behandlade domsrittsreglerna skall i1 detta
sammanhang sirskilt Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6 nimnas. Eftersom
denna regel inte dr med i upprikningen i artikel 90(2) blir slutsatsen att det ir
mojligt ate tillimpa denna bestimmelse ocksd betriffande mil som ror
gemenskapsvarumarken " For en fordjupad presentation av artikel 6 hinvisas
till avsnitt 8.7. Hir gors endast ndgra korta kommentarer om tillimpningen

" 1 citatet har punkt 2 ¢, som i vissa avseende jimstiller hemvist med etablering, utelimnats.

Se formgivningsférordningens artikel 79(3).
" Se Fawcett/Torremans s. 326 och Wadlow s. 273.
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av bestimmelsen i samband med prévningen av mal som giller gemenskaps-
varumirken.

11.3.5.2 M3l mot flera svarande

Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1) ger méjlighet att samla mil mot flera
svarande vid domstol i det Bryssel-/Luganoland dir en av dessa har sitt
hemvist. 1 fallet ovan om SoftSells intringsgérande anvindning kan saledes
mal riktade mot de olika sjilvstindiga aterforsiljarna samlas vid en domstol
for gemenskapsvarumirke dir nigon av dem har sitt hemvist, med stod av
Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1).

En annan friga ir om samma mojlighet foreligger om den aktuella
domstolen for gemenskapsvarumirke grundar sin behorighet pd det
forhallandet att svaranden har en etablering i domstolslandet. Skulle det
exempelvis vara mojligt att samla mal vid domstolen fo6r gemenskaps-
varumirken i Sverige i de fall domsritten grundas pa svarandens hir i landet
etablerade forsiljningskontor? Som nimns ovan, jimstiller varumirkes-
forordningen till viss del uttrycken hemvist och etablering. I det samman-
hanget skulle det inte vara orimligt att lita Bryssel-/Luganoreglernas artikel
6(1) gilla for samtliga de fall som avses i varumirkesforordningens artikel
93(1), dven om det tvivelsutan skulle innebira en extensiv tillimpning av
Bryssel-/Luganoregeln. Slutsatsen finner visst stdd i doktrinen, dven om
ritesliget pi denna punkt miste betraktas som osikert.””

Diremot torde det vara helt klart att de domsrittsgrunder som avses i
varumirkesférordningens artikel 93(2-3), dvs. kidrandens hemvist eller
etablering samt OHIM:s site, inte kan utgéra grund f6r en sammanliggning
av mil med st6d av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1).” Forklaringen till
att det 4r sd ligger diri att Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1), som nimns
ovan, utgdr frin att svaranden har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland och i de
fall domsritt grundas pd de komplementira reglerna i artikel 93(2-3) i
varumirkesforordningen kan svaranden, om dessa regler skall vara tillimpliga,
inte ha nigon hemvist i ett sddant land. Det skulle, enligt min mening, vara
alltfor lingtgdende att ldta regeln om sammanliggning ocksd omfatta sidana

fall.

11.3.6 Domsrittens omfattning

I samband med behandlingen av artikel 93(5) ovan, nimndes att behérighets-
omridet for denna bestimmelse 4r begrinsat till handlingar som begatts, eller
som det finns risk for, inom den medlemsstats territorium 1 vilken domstolen

" Se vidare Wadlow s. 273.
" Se vidare Wadlow s. 273 med vidare hinvisning i not 99.
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ar beldgen. For tydlighets skull skall sigas att behorighetsomradet f6r 6vriga
domsrittsregler i artikel 93 inte dr begrinsat pd samma sitt, nigot som

framgar av artikel 94(1).

Artikel 94(1) - Behérighetsomrade (i utdrag)

1. En domstol f6r gemenskapsvarumirken vars behorighet grundar sig pa artikel 93.1, 93.2, 93.3
eller 93.4 ir behorig i friga om

- intring som redan forekommer, eller som det finns risk for, inom en medlemsstats
.. w7
territorium,

Aven i detta fall inbjuder den svenska texten till missuppfattningar. Det ror
sig om formuleringen inom en medlemsstats territorium. Med detta uttryck
avses intrdng inte bara inom en enda eller en viss medlemsstat utan snarare
intrdng inom ndgon (vilken som) medlemsstat dir intringet skett, eller riskerar
att ske. Att det 4r péd det viset framgir tydligt av de andra sprikversionerna, i
den engelska acts of znﬁzngement committed or threatened within the territo

any of the Member States, i den tyska die in einem jeden Mitgliedstant.”
formgivningsforordningen skall for ovrigt sigas att oklarheten ritats dill. I
denna senare rittsakt anvands i motsvarande bestimmelse uttrycket inom
ndgon medlemsstats territorium.”

Det ir séledes mojligt for en svensk domstol, som grundar sin behorighet
pa ndgon av reglerna i artikel 93(1-4), att prova intringsgérande handlingar
som utforts i andra medlemsstater. I fallet med anvindningen av gemenskaps-
varumirket MODE skulle det med andra ord vara mojligt att préva alla
handlingar som utf6rts i samtliga medlemsstater, om svaranden exempelvis
instiller sig till prévning i enlighet med reglerna om tyst prorogation.

Nir det giller de domsrittsgrunder som kan hirledas frin Bryssel-
/Luganoreglerna sigs inget i artikel 94. Det naturliga blir i dessa fall att
omfattningen av reglernas tillimpningsomride ir densamma som giller
betriffande tillimpningen av dessa regler i allminhet.”

11.4 Interimistiska dtgirder och sikerhetsdtgirder

Av artikel 90(2) framgdr vidare att Bryssel-/Luganoreglernas bestimmelse om
interimistiska dtgirder inte skall tillimpas i fall som omfattas av artikel 92.
Istillet dterfinns en bestimmelse i varumirkesférordningens artikel 99. Det
ror sig som om en bestimmelse som uppvisar stora likheter med Bryssel-

"1 citatet ir hinvisningen till varumirkesforordningens artikel 9(3) utelimnad. Se vidare not

885 ovan.
" Se vidare Fawcett/ Torremanss. 327.
Se formgivningsférordningens artikel 83(2).
Maoijligheten att anvinda Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6 i fall av grinsoverskridande
varumirkesintring har behandlas i avsnitt 8.7 ovan.
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/Luganoreglernas bestimmelse om interimistiska tgirder. Nir det giller
domstolarnas méjlighet att besluta om interimistiska atgirder hinvisas det i
artikel 99 till nationell lag. En kirande som yrkar pé ett interimistiskt beslut
avseende ett gemenskapsvarumirke skall enligt bestimmelsen ha samma
mdjligheter till detta som denne skulle ha haft om talan, vickt infér samma
domstol, gillt ett nationellt varumirke.”’ Foljaktligen ir det mailigt, om
svenska nationella regler tilliter det, att besluta om interimistiska dtgirder i
svensk domstol betrﬁffande SoftSells intringsgérande handlingar, dven om
annan domstol ir behorig nir det giller huvudmalet. Vad som anforts
tidigare, 1 avsnitt 8.10 och 9.10, betriffande mojlighet for en kirande att
begira interimistiska 4tgirder i samband med intring i nationella
kidnnetecken, dr for Svrigt relevant ocksd vad betriffar mojligheten att yrka pa
sddana atgirder infér domstol i Sverige med avseende pa ett gemenskaps-
varumirke.

Vid en jimforelse med Bryssel-/Luganoreglerna ir det virt ate
uppmirksamma att artikel 99(1) inte endast giller domstolar f6r gemenskaps-
varumirken, utan alla domstolar i en medlemsstat som ir behorige enligt
nationella forumregler. Skillnader i forhillande till Bryssel-/Luganoreglerna ir
i 6vrigt smd och kan i forsta hand hirledas till artikel 99(2). Hir framgir det
under vilka omstindigheter domstolar har behorighet att fatta besluta om
interimistiska dtgirder med extraterritoriell verkan. En sddan mojlighet ges
enbart 1 de fall domstolens behorighet grundas pd nigon av bestimmelserna i
artikel 93(1-4). Motsvarande bestimmelse finns inte i1 Bryssel-/Lugano-
reglerna.

Att fortydligandet gjorts nir det giller tillimpningen av varumirkes-
forordningen har sin grund i bestimmelsen i artikel 94(1), som behandlas
ovan. Eftersom behorighet att prova ett mal som giller handlingar som utf6rts
i flera medlemsstater bara finns, om denna domstol grundar sin behérighet pa
ndgon av bestimmelserna i artikel 93(1-4), idr det logiskt att behérigheten att
besluta om interimistiska &tgirder med grinsoverskridande verkan f6ljer
samma monster. Om domstolen 4r behérig pd annan grund, exempelvis med
stod av artikel 93(5), kan endast handlingar som utférts i den medlemsstaten
provas och foljakdligen kan ndgra beslut om 1nter1mlstlska dtgirder avseende
handlingar utférda i andra medlemsstater inte heller fattas.”

Dirutéver skall nimnas att Fawcett/Torremans bestimt konstaterar att
den extraterritoriella effekten endast omfattar medlemsstaternas territorium.
Slutsatsen skulle dirmed vara att en svensk domstol inte skulle kunna besluta
om interimistiska atgarder som. har sin grund i en intrdngsgorande handling
som utforts exempelvis i USA.”” Jag kan emellertid inte se att det finns fog for
en sd kategorisk slutsats. Att det skulle vara aktuellt att besluta om interim-

" Se vidare Fawcett/ Torremanss. 339 f.

Se vidare Fawcett/ Torremans s. 340 f.
Se vidare Fawcett/ Torremans s. 341.
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istiska dtgirder mot en potentiell intringsgérare i USA 4r mahinda ett
osannolikt scenario. Som behandlas ovan, torde en allmin férutsittning for
att ett interimistiskt beslut skall vara aktuellt att det finns realistiska
moijligheter att verkstilla beslutet i friga. Nagon skulle dirfor sikert sidga att
det, eftersom man inte kan rikna med verkstillighet i USA, inte ir
meningsfullt att besluta om interimistiska dtgirder riktad mot en svarande
med hemvist dir. Jag dr emellertid av en delvis annan uppfattning. Ett
interimistiskt beslut mot en svarande i USA torde nimligen kunna verkstillas
i alla Bryssel-/Luganolinder. I det fall den amerikanska svaranden foretar
handlingar i USA, som innebir intring i Sverige, kan det, s& vitt jag kan
bedoma, vara aktuellt att fattat beslut om ett interimistiskt vitesforbud hir i
landet, i vart fall om svaranden i det aktuella fallet har utmitningsbara
egendomar i ndgot Bryssel-/Luganoland dir ett senare beslut om utdémande
av vitet skulle kunna verkstillas. I sammanhanget skall tilliggas att vitet, i
enlighet med ovan sagda, maste fixeras for att verkstillighet i enlighet med
Bryssel-/Luganoreglerna skall komma i friga.””

11.5 Genkiromal om upphivande eller ogiltighet

11.5.1 Inledande anmirkningar

Ett viktigt klargérande i varumirkesforordningen idr bestimmelsen i artikel
95(1). Denna regel slar fast att en invindning om ett gemenskapsvarumirkes
giltighet endast fir tas upp som ett genkiromal.”” Huvudregeln ir annars att
domstolen skall presumera att gemenskapsvarumirket ir giltigt.

Artikel 95(1) - Giltighetspresumtion/Invindningar (i utdrag)

1. Domstolarna for gemenskapsvarumirken skall anse ett gemenskapsvarumirke vara giltigt, om
inte dess giltighet bestrids av svaranden genom ett genkiromdl om upphivande eller om
ogiltighetsforklaring.

Om genkiromal handlar bestimmelsen i artikel 96, av vilken det framgar att
ett genkiromdl om upphivande eller ogiltigforklaring av ett gemenskaps-
varumirke skall grunda sig pd varumirkesférordningens regler. Nir denna
bestimmelse lises tillsammans med artikel 92(d) kan konstateras att det ir
domstolarna for gemenskapsvarumirken som har exklusiv behorighet ocksa i
friga om genkiromdl om giltighet eller upphivande. En stor fordel med
denna ordning ir att dessa domstolar dirmed oundvikligen kommer att
kunna vara behoriga, bdde vad avser en intrdngstalan och ett i samma mal

4 . .
" Se vidare avsnitt 8.4.3.5 ovan.

Frigor om ogiltighet prévas annars efter ansékan till OHIM i enlighet med artiklarna 50-56 i
varumirkesforordningen.
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aktualiserat genkiromal om gemenskapsvarumirkets giltighet. De problem
som i skilda sammanhang kan forekomma i samband med frigan huruvida ett
intringsmal mdste delas nir frigor om giltighet uppkommer i detsamma, ir
siledes losta nir det giller tillimpningen av varumirkesforordningen.”
Fawcett/Torremans konstaterar att detta dr en vilkommen innovation som
dessutom mdste anses gilla oavsett ur vilken domsréittsreg,el (i varumirkes-
forordningen) som domstolen hirleder sin behorighet.”” Aven i det fall
domsritten grundas pa Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1) torde det saledes
vara klart att ocksi ett genkdromadl om giltighet kan tas upp till prévning,.

En konsekvens av reglernas utformning dr emellertid att domstolarna for
gemenskapsvarumirken dirmed, i princip, fir obegrinsade maojligheter att
besluta om upphivande av gemenskapsvarumirkesregistreringar i samband
med provningen av genkiromal. Dessa fir nimligen tas upp till prévning
oavsett vilken grund f6r upphivande eller ogiltighet som &beropas. I detta
sammanhang har Fawcett/Torremans anfort att det kanske skulle ha varit
bittre om OHIM ensamt varit behorig att besluta om upphivande av
gemenskapsvarumirkesregistreringar med effeke i samtliga medlemslinder.”

Dessvirre dr Fawcett/Torremans argumentation betriffande denna friga
timligen kortfattad. Om utgdngspunkten 4r att det 4r en fordel att gen-
kiromal om giltighet kan tas upp till provning i ett intringsmal, framstdr det
for mig som logiskt att samma forhillande giller oavsett vilka grunder som
dberopas till stod for genkiromalet. Enligt min mening skulle det medfora
svarigheter, att lita domstolarnas behérighet att prova genkiromil om
gemenskapsvarumirkets giltighet, bli beroende av pd vilka grunder
genkiromalet rests. For mig framstdr det siledes som en oundviklig
konsekvens av varumirkesférordningens regler, att de domstolar som ir
behoriga maste kunna prova genkiromal om rittighetens giltighet generellt.
Alternativet vore att dessa frigor 6verhuvudtaget inte skulle fd provas annat 4n
av OHIM. D4 skulle & andra sidan foljden bli att intrAngsmal, dir frigor om
giltighet vicks, miste delas. Aven om jag kan se att det skulle finnas fordelar
med att frigor som ror gemenskapsvarumirkens giltighet provas enhetligt av
OHIM, ir det oundvikligen sa att dessa fragor far liggas ut pé flera domstolar,
om ambitionen skall vara att undvika en fragmentisering av intringsmal. Det
skall i sammanhanget uppmirksammas att den domstol i vilken intringsmalet
ar anhingiggjort, enligt artikel 96(7), kan vilja att vilandeforklara malet och
forelidgga svaranden att ansoka hos OHIM om upphivande eller ogiltighets-
forklaring av det omtvistade gemenskapsvarumirket.

Dessutom skall tilldggas att det sist och slutligt 4r GD som har att tolka
bestimmelserna i varumirkesférordningen. Dels dr det, enligt varumirkes-

7'® " Se vidare avsnitt 8.8 ovan betriffande hanteringen av mal dir frigor om giltighet upp-

kommer.
" Se vidare Fawcett/ Torremans s. 332.

' Se vidare Fawcett/ Torremanss. 332
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forordningens artikel 63, mojligt att som part 6verklaga beslut som fattats av
OHIM:s overklagandenimnd direke till GD, dels dr det enligt allminna
gemenskapsrittsliga grundsatser s att forhandsbesked frin GD far begiras i
de fall oklarhet ridder om tolkningen av en gemenskapsrittsakt. Nigon
overhingande risk for bestdende olikheter i den nationella tillimpningen av
forordningen torde siledes inte var for handen.””

11.5.2 Behorighet att prova giltighetsinvindningar

Frigor om giltighet och upphivande om gemenskapsvarumirken skall sdledes
provas som ett eget ml eller som ett genkdromal. En konsekvens av denna
bestimmelse dr att domstolarna for gemenskapsvarumirken dirmed torde
vara forhindrade att, exempelvis i ett intringsmadl, ta upp frigor om giltighet
prejudicielle. S3 4r ocksd huvudregeln enligt ovan refererade artikel 95(1).
Artikel 95 innehéller emellertid ytterligare bestimmelser. Forst klargors i
artikel 95(2) att ett gemenskapsvarumirkes giltighet aldrig fir bestridas i en
faststillelsetalan om att det inte foreligger ndgot intring. Direfter ges i artikel
95(3) vissa mojligheter att indé ta upp invindningar om giltighet.

Svaranden fir enligt nimnda bestimmelse gora invindningar mot ett
gemenskapsvarumirke, om invindningen har sin grund i antingen att det om-
tvistade gemenskapsvarumirket dr ogiltigt pd grund av bristande anvindning,
eller att gemenskapsvarumirket ir ogiltigt eftersom svaranden har en ildre
rittighet som dirmed skall gi fore. Inga andra ogiltighetsgrunder fir bli
foremal for provning i samband med invindning i enlighet med artikel 95. En
konsekvens av bestimmelsen i artikel 95 torde vara att det i de ddri utpekade
fallen 4r mojligt att prejudiciellt préva invindningen. Diremot skulle det, for
att dterknyta till det inledande exemplet MODE, inte vara méjligt att ta upp en
invindning om att gemenskapsvarumirket ir ogiltigt pd grund av bristande
sarskiljningsférmaga.

11.6 Domsritt 1 samband med andra tvister

I varumirkesforordningen, artiklarna 102 och 103, finns bestimmelser som
giller andra tvister 4n de som omfattas av artikel 92. Tillimpningsomridet for
artiklarna 102 och 103 bestims annorlunda uttryckt utifrin omfattningen av
artikel 92. De tvister som kan komma i friga blir dirmed exempelvis sddana
som ror ett gemenskapsvarumirkes uppkomst samt tvister om dganderitten
till det aktuella gemenskapsvarumirket. Dirutéver skall nimnas att ocksé
tvister av inomobligatorisk karaktir, exempelvis tvister i anledning av ett
licensavtal, riknas som sidana som omfattas av artiklarna 102 och 103.””

919 . .
Se vidare avsnitt 2.4.3.2 ovan.

" Se vidare Fawcett/ Torremanss. 320 f.
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Som nimns ovan kommer behorigheten vad betriffar dessa “andra”
tvister till stor del att direkt grundas pa Bryssel-/Luganoreglerna. Artikel 90(1)
uttrycker att Bryssel-/Luganoreglerna skall tillimpas, om inte annat sigs, och
betriffande dessa andra tvister sigs inte annat. Nagra speciella bestimmelser,
som de betriffande intringsmal i artikel 92, finns inte och f6ljaktligen maste
utgdngspunkten vara att Bryssel-/Luganoreglerna bor kunna tillimpas 1 sin
helhet. Nir det giller mojligheten att prova hir akeuella mal kan dirmed
konstateras att det som sagts betriffande tillimpningen av Bryssel-
/Luganoreglerna i kapitel 8 som huvudregel har relevans ocksd for dessa
situationer. Det kan emellertid ifrigasittas om detta skall gilla dven de
exklusiva bestimmelserna i Bryssel [-férordningens artikel 22(4) (konvention-
erna artikel 16(4)). Det skulle onekligen medféra problem att tillimpa dessa
regler, som giller registrerade nationella varumirken, pé grinsoverskridande
rittigheter. Fawcett/Torremans uttrycker samma skepsis med orden ”[t]he
argument against its application in the case of supra national rights is that,
when it comes to such rights, the Community would have to be a contracting
State to the Brussels Convention, which it clearly is not”.”

Bestimmelsen i artikel 102(1) innehéller dirutéver en anvisning om den
lokala behérigheten. Det sigs i bestimmelsen att det 4r den domstol, som
skulle ha haft geografisk och materiell behorighet i friga om talan om
nationella varumirken, som ocksi skall vara behorig betriffande dessa andra
tvister om gemenskapsvarumirken. Om nigon lokalt behorig domstol inte
finns erbjuds i artikel 102(2) en méjlighet att prova den akeuella tvisten vid
domstol i den medlemsstat dir OHIM har sitt site. Gemensamt for samtliga
tvister som amfattas av artikel 102 4r att gemenskapsvarumirket i dessa fall,
enligt artikel 103, skall presumeras vara giltigt.

11.7 Om konnexitet

I varumirkesférordningen finns dérutover sirskilda regler for konnexa mal. I
artikel 100(1) ges domstolarna for gemenskapsvarumirken en méjlighet att
vilandeforklara mdl om det visar sig att ett mdl betriffande det aktuella
gemenskapsvarumirket redan ir foremal for prévning i annan domstol, eller
om en ansékan om upphivande har limnats in till OHIM. OHIM, 3 sin
sida, skall i enlighet med artikel 100(2), forklara en ansokan om upphivande
eller ogiltighetsférklaring vilande, om det inte finns sirskilda skil att fortsitta
forfarandet, i de fall ett gemenskapsvarumirkes giltighet dr foremal for
provning pé grund av ett genkiromdl vid annan domstol for gemenskaps-
varumirken. En forutsittning dr emellertid att det pigiende malet i
domstolen f6r gemenskapsvarumirken inte vilandeférklarats pd begiran av
ndgon av parterna. I denna speciella situation ir OHIM skyldig att dteruppta

' Se vidare Fawcett/Torremanss. 321.
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den vilandeforklarade ansokan. Slutligen skall sigas att den domstol for
gemenskapsvarumirken, som beslutar att vilandeforklara ett mél, fir forordna
om interimistiska atgirder i enlighet med artikel 100(3) under den tid som
malet ir vilande.™

11.8 Om forhallandet mellan mil om nationella
varumirken och mil om gemenskapsvarumirken

11.8.1 Inledande anmirkningar

Som antyds ovan, 4r det inte ovanligt att den som anséker om en
gemenskapsvarumirkesregistrering redan har korresponderande nationella
varumirkesrittigheter av dldre datum i en eller flera medlemsstater. I méotet
mellan nationella varumirken och gemenskapsvarumirken kan konflikter
uppstd. Det kan exempelvis tinkas att parallella intringsprocesser fors
betriffande bdde ett gemenskapsvarumirke och ett eller flera korrespon-
derande nationella varumirken. For att hantera dessa situationer finns en
sirskild bestimmelse 1 varumirkesforordningens artikel 105 som giller
litispendens och konnexa mal.

11.8.2 Litispendens och konnexa mal

For att artikel 105(1) skall vara tillimplig giller som utgingspunke att det
skall rora sig om “en talan om intring mellan samma parter om samma sak”
som vicks vid "domstolar i skilda medlemsstater, i det ena fallet p& grundval
av ett gemenskapsvarumirke och i det andra pd grundval av ett nationellt
varumirke”. I en situation nir det inte handlar om samma parter eller samma
sak kan artikel 105(1) foljaktligen inte tillimpas. I det avseendet liknar artikel
105 Brysselférordningens artikel 27 (konventionernas artikel 21).

I de fall artikel 105(1) 4r tllimplig skall ”[d]Jen domstol som inte
anhingiggjorts forst, ... pd eget initiativ forklara sig sakna behdorighet till
forman for den domstol, vid vilken talan forst har vickts, om varumirkena i
friga dr identiska och giller for identiska varor eller tjinster (min
kursivering).””” Dirutover sigs att den domstol, som skall forklara sig sakna
behorighet, fir vilandeforklara malet om den forst anhingigjorda domstolens
behorighet bestrids.” Samma majlighet att vilandeforklara ett senare
anhingiggjort mal ges i de fall de berérda varumirkena 4r identiska men giller

 Se vidare Fawcett/ Torremans s. 334.

 Se artikel 105(1) a.

" Fawecett/Torremans framhaller att det skulle ha varit bittre om domstolarna, som skall avvisa
mal enligt artikel 105(1) a, varit tvingade att vilandeforklara mélet i vintan pa att domsritt i den
forst valda domstolen etableras. Se vidare Fawcett/ Torremans s. 337.
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for varor eller tjinster av [iknande slag, liksom om de berérda varumirkena
liknar Varandra och giller for varor eller tjanster som ir identiska eller av
liknande slag.”

Vidare framgar det av artikel 105(2) att ”[d]en domstol, vid vilken en
talan om intring i ett gemenskapsvarumirke anhéingiggjorts, skall (min
kursivering) avvisa talan, om en domstol har slutgiltigt avgjort ett mal mellan
samma parter, om samma sak avseende ett identiskt nationellt varumirke som
giller for identiska varor eller tjanster.” Detsamma giller enligt artikel 105(3)
om det dr omvinda forhallanden, dvs. att en talan om ett gemenskaps-
varumirke redan slutligt avgjorts. I detta fall 4r det dock den senare vickta
talan om det nationella varumirket som skall avvisas. Artikel 105(2 och 3) har
sin nirmaste motsvarighet 1 Bryssel I-forordningens artikel 28
(konventionernas artikel 22). Det skall dock uppmirksammas att
varumirkesférordningen dven i dessa fall, som ror liknande mal, kriver att det
skall vara mél mellan samma parter och att malet skall rora samma sak. S&
laingtgdende ir inte Bryssel-/Luganoreglernas bestimmelser, som mer allmint

giller kiromal som har samband.”

Slutligen framgir det av artikel 105(4) att ndgon skyldighet att avvisa
eller vilandeforklara ett mal i enlighet med artikel 105(1-3) inte foreligger nir
det giller beslut om interimistiska atgirder eller sikerhetsdtgirder.

Regleringen 1 artikel 105 framstdr som timligen heltickande. Det skall
dock sigas att det fortfarande kan uppkomma tolkningsproblem nir det giller
uttrycket samma sak. Inte minst sammanhinger detta med forhéllandet atc
varumirkesrelaterade tvister kan komma att provas i skilda typer av mal. En
friga som ir av stort intresse, men som faller utanfér ramarna foér denna
framstillning, 4r exempelvis om en marknadsrittslig talan om forbud att
anvinda ett varumirke, med st6d av marknadsforingslagens férbudsregler, dr
samma sak som en mtrangstalan om ett korresponderande gemenskaps-
varumirke.”” Utan att g djupare in pi den problematiken hir kan
konstateras att det rimligen inte kan vara si. St6d for pastiendet kan himtas
bland annat i det forhdllandet att det inte foreligger nigon litispendens nir
1ntrangsprocesser och marknadsrittsliga processer om nationella varumirken

pagir parallellt.””

” Se artikel 105(1) b.

¢ Se vidare Fawcett/Torremans s. 337 f. For en ingiende analys av hir aktuella Bryssel-
/Luganoregler se Palsson 2002 s. 213 ff. Se ocksd avsnitt 8.7 ovan.

| sammanhanget kan uppmirksammas att det dessutom kan uppkomma problem i samband
med grinsdragningen mellan offentligritt och privatritt vid behandling av marknadsrittsliga
fragor. Jimfoér Hellner som ingdende diskuterar liknande problem inom konkurrensritten, se
vidare Hellners. 90 ff.

” Se vidare Bernitz m.fl. s. 253 f.
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11.8.3 Litispendens och Bryssel-/Luganoreglerna

Det skall i detta sammanhang sigas att Bryssel-/Luganoreglerna om litis-
pendens och sammanhingande mél inte tillhor de uttryckliga undantagen i
varumirkesférordningens artikel 90(2). Foljaktligen dr det méjlige att tillimpa
forordningens artiklar 27 och 28 (konventionerna artiklarna 21 och 22) ocksa
betriffande médl om gemenskapsvarumirken. Inte minst kan detta vara
aktuellt i de fall nir kiromailen har samband i enlighet med forordningens
artikel 28 (konventionernas artikel 22) men dir det inte rér samma parter
eller samma sak pd sitt som gor varumirkesférordningens artikel 105(2 och 3)
tillimplig.

I detta ssmmanhang reser Fawcett/Torremans frigan om domstolarna for
gemenskapsvarumirke har en diskretionir provningsritt. Forfattarna
konstaterar med tvekan att det, i ett brittiskt perspektiv, kan vara s3 att de
brittiska principerna om forum non conveniens, som fastslagits i praxis,
eventuellt skulle kunna utvidgas till att ocksi omfatta fall som ror
gemenskapsvarumirken.” Det skulle i si fall gilla mojligheten att avvisa ett
mal. Fawcett/Torremans ser det inte som troligt att ett fall kommer att kunna
vilandeforklaras med stod av denna doktrin. En anledning till den restriktiva
hallningen till en diskretiondr provningsritt dr att det alltid finns en stark
anknytning till Gemenskapen i de fall talan ror ett gemenskapsvarumirke.™
Overfort pa svenska forhillanden kan tvi konstateranden goras. Dels kan
sigas att doktrinen om forum non conveniens inte har en lika stark stillning
hir i landet, dels kan sigas att det avslutande argumentet om gemenskaps-
varumirkets koppling till Gemenskapen madste anses lika giltigt i Sverige.
Sammantaget blir min slutats att den diskretionira provningsritt som svensk
domstol eventuellt kan anses ha i dessa fall maste vara synnerligen begrinsad.

11.9 Avslutande reflexioner

Sammanfattningsvis kan sigas att varumirkesférordningens domsrittsregler
har det 6vergripande syftet att se till att det alltid finns nigon behérig domstol
for gemenskapsvarumirken i nigon av medlemsstaterna som kan ta upp ett
mal om ett gemenskapsvarumairke till provning. Det sjilvklara argumentet till
stod for denna, till synes extraterritoriella hallning, 4r helt enkelt atc
gemenskapsvarumirken har en stark anknytning till Gemenskapen och
didrmed bist prévas av domstolarna for gemenskapsvarumairke.
Varumirkesforordningen ir sdledes tillimplig dven om svaranden inte
har hemvist inom gemenskapen. Om domsritt inte kan faststillas pd annat
sitt 4r dessutom alltid domstol i den ort dir OHIM har sitt site behorig att

" Se Fawcett/Torremans s. 335, med vidare hinvisningar till fallet 7n Re Harrods (Buenos Aires)

Ltd., [1992] Ch. 72.
" Se Fawcett/ Torremans s. 335 f.
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prova tvister som ror gemenskapsvarumirken. Forordningen ger dirmed
innehavare av gemenskapsvarumirken flera mojligheter att hitta behoriga
domstolar i de skilda medlemsstaterna, ndgot som framstir som
dndamailsenligt dtminstone for rittighetshavaren. Att talan i sista hand alltid
kan vickas i Spanien (dir OHIM f{6r nirvarande ir domicilierat) framstir
sannolikt inte som lika dndamalsenligt f6r en anvindare med hemvist utanfor
gemenskapen (ldt siga i USA) som utan vetskap dirom, via Internet, gjort
intrdng i ett gemenskapsvarumirke. Hiri ligger ett problem som jag betraktar
som gemensamt for all anvindning av varumirken pa Internet. Det som sigs
ovan, om en mdjlig anvindning av WIPO:s rekommendationer och kravet pa
kommersiell effekt f6r att en handling skall kunna vara intringsgrundande,
torde dirmed ha sin giltighet ocksd nir det giller anvindning av gemenskaps-
varumirken.

En annan konsekvens av de (f6r kiranden) generdsa domsrittsreglerna ar
att de oppnar for forum shopping. Vinsterna av detta fir dock anses sma i
sammanhanget eftersom det oavsett kirandens val av domstolsort kommer att
vara samma materiella regler som tillimpas pd tvisten, dvs. varumirkes-
forordningen. ™

Sist och slutligt skall ocksd sigas att analysen av domsrittsfrigorna om
gemenskapsvarumirken i flera fall forsviras av den bitvis bristfilliga svenska
oversittningen. Det skulle dirfor vara 6nskvirt att de oklarheter som nu finns
i varumirkesférordningen rittas till genom en ny officiell 6versittning.

?' Se vidare betriffande forum shopping i samband med mil om gemenskapsvarumirken

Fawcett/ Torremans s. 330 f. och Wadlow s. 312 ff.
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12 Sammanfattning

12.1 Inledande anmirkningar

Som nimns inledningsvis, dr syftet med detta arbete att presentera en
helhetsbild som tydliggér grinserna for svensk domstols behorighet att prova
grinsoverskridande privatrittsliga varumirkestvister, sirskilt sidana som ir
Internetrelaterade. Behandlingen omfattar svenska registrerade och inarbetade
varumirken samt utlindska varumirken och gemenskapsvarumirken. Den
sammanfattande bild som ges i detta kapitel, av svensk domstols behorighet
pd nimnda omride, kommer att f6lja en mer konfliktorienterad struktur in
den som valts for presentationen i kapitel 8-11. I dessa kapitel var utgings-
punkten de domsrittsregler som kan f6rvintas bli tillimpliga vid prévning av
grinsoverskridande varumirkestvister. I detta kapitel dr utgingspunkten de
“rittsliga instrument” som nimns inledningsvis. Motivet bakom det
strukturella skiftet 4r dels att fi en mojlighet att genomlysa omridet ur en
annan synvinkel, dels att ge en samlad bild av de domsrittsgrunder som kan
vara aktuella for respektive taleform.

En annan utgdngspunkt 4r att presentationen i detta kapitel syftar till att
ge en bild av gillande ritt, dvs. en tolkning av hur ritestillimpningen ser ut
idag utan att nigra nya synsitt appliceras. I denna presentation ligger ocksa
uppgiften att tydligt markera de omriden dir rittsliget kan bedémas vara
osikert. Den vidare framitblickande analysen av problemen inom dessa
“osikra” omraden foljer i nistkommande kapitel.

De sammanfattande slutsatserna i detta kapitel inordnas under tvd
huvudrubriker. Mal som ror intrangsgorande handlingar och mdl som rir
réttigheten. Under respektive rubrik redogors i tur och ordning f6r domsritten
betriffande de skilda rittsliga instrumenten som behandlas. Bland méil som
ror handlingar kommer skadestind, forbud och vissa typer av faststillelse atc
nimnas. Bland mal som ror rittigheten kommer ogiltighetstalan, talan om
bittre ritt samt dterstdende typer av faststillelse (dvs. de typer av
faststillelsetalan som inte nimns under den forsta rubriken) att nimnas.
Under respektive rubrik behandlas “rena” mal, dvs. mil som bara giller
exempelvis skadestind eller f6rbud. De problem som uppkommer nir mélen
blandas pd si sitt att flera taleformer aktualiseras samtidigt, kommer att
behandlas sirskilt i avsnitt 12.5 nedan.

Presentationen i detta kapitel kommer att blottligga en del problem dir
rittsliget bedoms vara osikert. Det rér sig till att borja med om problem som
sammanhinger med den exklusiva behandlingen av registrerade varumirken,
med andra ord problem som foljer av varumdrkens karaktirsdrag. Dirutover
identifieras problem som f6ljer av det faktum att Internet och handlingar som
foretas i detta nit inte naturligt kan avgrinsas till ett territorium, dvs. problem
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som foljer av Internets karaktirsdrag. Dessa kvarstiende problem kommer i
forst hand att analyseras i kapitel 13 nedan.

Som gemensam utgingspunkt for den fortsatta behandlingen anvinds
exemplet med foretaget SoftSe/l som nimns ovan. Foretaget har, férutom en
gemenskapsvarumirkesregistrering, skilda nationella registrerade rittigheter
till varumirket SELL. I det foljande kommer att utredas under vilka forut-
sittningar SoftSel/ kan anhingiggora en talan med anledning av nigon av
foretagets varumirkesrittigheter.

12.2 Mal som rér intringsgérande handlingar

12.2.1 Skadestind

Huvudregel bdde enligt RB och enligt Bryssel-/Luganoreglerna ir att domsritt
foreligger vid svarandens hemvistforum. Det torde dirmed inte rida nigon
tvekan om att ett mil som giller skadestind med anledning av ett
varumirkesintring kan tas ,upp till prévning vid domstolar i den ort dir
svaranden har sitt hemvist.” Om Sof#Se// vill anhiingiggdra en skadestinds-
talan vid svensk domstol och intringsgoraren har sitt hemvist i Sverige, dr det
sdledes inga problem att motivera svensk domstols behorighet.

Svensk domstol kan emellertid vara behorig att ta upp ett skadestindsmal
dven 1 andra situationer. Om tvisten giller ett varumirkesintring av utom-
obligatorisk karaktir 4r svensk domstol behorig att ta upp ett skadestindsmal
om den skadegdrande handhngen foretagits eller den skadegorande effekten
uppkommit hir i landet.”” Om tvisten giller skador som uppkommit i flera
linder omfattar dock effektortens behorighet endast den skada som
uppkommit i domstolslandet.”” Om kiranden vill att domstolen skall prova
skador som uppkommit i flera linder kan talan anhingiggoras vid en domstol
som ir behorig enligt huvudregeln om svarandens hemvist eller vid handlings-
ortens forum.

Forutom nimnda domsrittsgrunder kan en skadestindstalan tas upp till
provning vid det forum som Jr behorigt att prova ett med skadestdindsmadlet
sammanhangande brottm3l.” Om den skadegrande handlingen har sitt
ursprung i verksamhet som bedrivs vid en filial eller annan etablering som stir
under svarandens (moderbolagets) kontroll, finns det dven mojligheter for
kdranden att vilja att vicka talan vid domstol i den ort dir denna etablering ir

" Problem kan dock uppkomma i Internetrelaterade sammanhang nir det giller att lokalisera

svaranden. Se vidare avsnitt 6.3 och 8.3.7 ovan.
*? Se vidare avsnitt 8.4 och 9.6 ovan.
Att det dr s3 framgir av praxis gillande Bryssel-/Luganoreglerna men skulle hogst sannolike
ocksé gilla vid tillimpningen av 10 kap. 8 § RB, om dessa regler skulle komma att tillimpas. Se
vidare avsnitt 8.4.4 och 9.6.2 ovan.
935 . .

Se vidare avsnitt 8.5 ovan.

934
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domicilierad.” En skadestindstalan kan dirutover tas upp till provning av
domstol i de fall svaranden utan att bestrida domstolens behérighet ingar i
svaromal.”” Slutligen skall sigas att en svensk domstol, i de fall behorigheten
grundas pa analogier (och svaranden siledes inte har hemvist i ett Bryssel-
/Luganoland), har mojlighet att ta upp ett mal som rér skadestind om det i
Sverige finns egendom som tillhor svaranden.” Grund for sidan domsritt
finns 1 10 kap. 3 § RB och trots att denna bestimmelse om allmdint
formaogenhetsforum kan uppfattas som exorbitant torde det inte rida nigot
tvivel om att regeln kan komma att tillimpas som domsrittsregel.
Bestimmelsen om allmint f6rmogenhetsforum medfér ate svensk domstol fir
en vidstrickt behorighet i samband med tvister som giller betalningsansprak.
Det skall dock sigas att denna domsrittsregel inte ér tillimplig pd andra typer
av mdl 4n sidana som giller betalningsansprak. Foljaktligen kan inte en
forbudstalan tas upp tll prévning vid domstol med stdd av denna
bestimmelse. Mer osikert torde det vara om bestimmelsen om allmint
férméggggnhetsforum skall omfatta en talan om faststillelse av betalnings-
ansvar.

Nir det giller frigan om svensk domstols behorighet att ta upp en
skadestindstalan roérande ett varumirkesintring tll prévning i de fall
svaranden har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland, uppstdr problem i forsta
hand nir det giller beddmningen av skador som uppkommit i flera linder. I
dessa situationer ir det, som nimns ovan, inte mgjligt att prova en talan som
avser samtliga skador (i skilda Bryssel-/Luganolinder) vid effektortens forum.
Att prova all skada som en handling férorsakar i skilda linder skulle diremot
vara mojligt att gora vid handlingsortens forum samt vid svarandens
hemvistforum. Kiranden kan ocksé vilja att anhingiggora ett mal gillande
skador som uppkommit i flera linder vid domstol i den ort dir svaranden har
en etablering, under férutséittning att den skadegorande handlingen kan
hirledas till detta etableringsstille.”” En prévning av mal som giller skador
som uppkommit i skilda linder torde vara genomférbar, dven i de fall
domsritt grundas pd de regler som gor det mojligt att kumulera en
skadestindstalan med etc dirtill sammanhingande brottmal.”" 1 detta
sammanhang skall uppmirksammas att en allmin utgdngspunke ir atc
konnexa mil kan sammanliggas vid den domstol dir talan forst vickres.”
Ocksd i dessa fall kan det vara mojligt att prova mél som giller skadestind for
skador som uppkommit i flera linder.

6 . .
% Se vidare avsnitt 8.6 och 9.5 ovan.

Se vidare avsnitt 8.9 och 9.8 ovan.

Se vidare avsnitt 9.4 ovan.

Se vidare avsnitt 9.4.2 ovan.

Se vidare avsnitt 8.6.3 och 9.5.3 ovan.
Se vidare avsnitt 8.5 ovan.

Se vidare avsnitt 8.7 och 9.7 ovan.

937
938
939
940
941
942
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De domsrittsregler som beskrivs ovan kan som huvudregel tillimpas
ocksé i de fall tvisten giller skadestind pé grund av ett intréng i ett oregistrerat
cller utlindskt varumirke. Nér det giller de oregistrerade rittigheterna kan
allmint sigas att det kan uppkomma sirskilda problem i samband med dessa
rittigheters lokalisering och territoriella avgransnmg ’ Bortsett frin sidana
generella problem torde det inte uppkomma nigra for de oregistrerade
rittigheterna specifika domsrittsproblem i samband med mail som giller
provning av en skadestindstalan p& grund av intring. Nir det giller
mojligheten att préva en talan om ett utlindskt varumirke vid domstol i
Sverige skall uppmirksammas att reglerna som giller kumulation av ett
skadestindsmal med ett redan anhingigt brottmal knappast aktualiseras. Det
framstdr nimligen som osannolikt att en brottmdlstalan som giller ett
utlindskt varumirke skulle anhingiggéras i Sverige.

Om skadestdndstvisten giller ett gemenskapsvarumﬁrke avgors
domstolens behorlghet utifrin de domsrittsprinciper som finns i varumirkes-
forordningen.”” Denna forordning innehiller bide specifika domsrittsregler
och en allmin hinvisning till Bryssel-/Luganoreglerna. Sammantaget ger
varumirkesférordningen kiranden en rad kompletterande domsrittsregler att
utgd ifrdn, nir behorigt forum for en tvist som giller ett intring 1 ett
gemenskapsvarumirke skall viljas. Om Sof£Sell vill anhiingiggdra en intrings-
talan som giller ett gemenskapsvarumirke i Sverige dr huvudregeln att en
sidan talan kan vickas vid svarandens hemvistforum.”” Om svaranden har
hemvist i Sverige kan siledes SoffSell vicka talan hir i landet. Som
kompletterande domsrittsgrunder anvisar varumirkesférordningen sedan, i
tur och ordning, hemvistet for svarandens etablering, kirandens hemuvist,
hemvistet for karandens ctablering samt slutligen reglstrerlngsmyndlghetens
(OHIM:s) site.”” Om det visar sig att svaranden inte har hemvist i Sverige
(eller i ndgot annat EU/EES-land dir varumirkesforordningen giller) far
saledes SofiSell anhingiggora sin tvist vid domstol i det land dir svaranden har
ett etableringsstille. Finns inte ndgot sddant giller kirandens hemvist foljt av
kirandens eventuella etableringsstille samt OHIM:s site. Det tal att
understryka att det rér sig om kompletterande domsrittsgrunder som siledes
inte far viljas fakultativt. Alternativa mojligheter ges emellertid. Kdranden kan
i vissa fall vilja att anhingiggora ett skadestindsmil som rér ett
gemenskapsvarumirke vid domstol i den ort dir den skadegbrande
handlingen f6retagits samt vid domstol i den ort dir svaranden gir i svaromal,
utan att bestrida domstolens behérighet.”” For tvister som rér gemenskaps-

943 . .
Se vidare avsnitt 10.2 ovan.

Se vidare kapitel 11 ovan.

Se vidare avsnitt 11.3.2.2 ovan.

" Se vidare avsnitt 11.3.2.3 och 11.3.2.4 ovan.
7" Se vidare avsnitt 11.3.3 och 11.3.4 ovan.

944
945
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varumirke giller generellt att det bara #r sirskilt utsedda domstolar for
gemenskapsvarumirken som 4r behdriga att ta upp dessa mal till provning,”

Avslutningsvis skall poingteras att problemen som rér blandade mal,
exempelvis nir en friga om giltighet uppkommer i ett intringsmal, behandlas
under egen rubrik nedan.

12.2.2 Forbud

Maoijligheterna for SoftSell att anhingiggora en foérbudstalan 4r i stort sett
desamma som giller betriffande en skadestindstalan. P4 tvd punkter finns
dock anledning att vara sirskilt uppmirksam. For det forsta har det inte varit
hele klarlagt huruvida de sirskilda domsrittsreglerna som  giller for
utomobligatoriska tvister skall omfatta en forbudstalan. Numera torde det
emellertid inte rida nigra tveksamheter pi denna punkt.”” En domstol ir
sdledes behorig att ta upp ocksd en férbudstalan, om domstolen ir beligen
inom den ort dir skadegérande effekt uppkommit eller dir den skadegorande
handlingen utf6rts. Behorigheten torde dessutom omfatta dven en talan om
forbud som avser en handling som inte resulterat i nigon konkret skada.
Bestimmelsen om forum delicti kan med andra ord anvindas i preventivt
syfte, dtminstone nir Bryssel-/Luganoreglerna tillimpas. Mer osikert dr det
om detta ocksd kan sigas betriffande forum delicti-regeln i 10 kap. 8 § RB.
Det kan dock konstateras att mycket talar f6r att denna bestimmelse spelat ut
sin roll som domsrittsregel och att det 4r bittre att gora eventuella analogier
till stod for domsritt frin Bryssel /Luganoreglernas artikel 5(3) istillet, nir
behorigheten skall baseras pad antingen den skadegérande handlingen eller
denna handlings effekt.”

Dirutover finns det, for det andra, anledning att uppmirksamma reglerna
om kumulation. Nir det giller méjligheterna att kumulera privatrittsliga mal
med redan anhingigjorda brottmdl dr ett avgorande rekvisit att den
privatrittsliga tvisten skall avse ett enskilt ansprik.”’ I detta sammanhang
uppkommer frigan om ett forbud att fortsitta med (eller paborja) en
intringsgorande handling 4r att betrakta som _ett enskilt ansprik. Frigan
besvaras varken av doktrinen eller av praxis.”” Det framstir dock som troligt
att ocksd dessa mal kan betraktas som enskilda ansprék, vid tillimpningen av
reglerna om kumulation och dirmed skulle ett mal om forbud kunna
sammanliggas med ett redan anhingigt brottmal.

Nir det giller frigan om domstolens behérighet ocksd kan omfatta
mojligheten att besluta om forbud som avser handlingar i andra Bryssel-

948 . .
Se vidare avsnitt 11.1 ovan.

Se vidare avsnitt 8.4.5 och 9.6.3 ovan.
Se vidare avsnitt 9.6.4 ovan.

Se vidare avsnitt 8.5 ovan.

Se vidare avsnitt 8.5.2 ovan.

949
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/Luganolinder 4n domstolslandet, giller rimligen samma forbehall som f6r en
skadestindstalan. Om talan vicks pd handlingsorten (vilket torde vara det
logiska valet for en forbudstalan) borde det siledes vara mojligt ate lita
forbudet omfatta all effekt som uppstite pé grund av den aktuella
handlingen.”™ 1 de fall talan anhiingiggors vid domstol i den ort dir effekt
uppkommit (eller f6rvintas uppkomma) kan déremot, nir forum delicti-regeln
tillimpas pd skadestindsmil, bara den effekt som uppkommit inom
domstolsorten liggas tll grund f6r provningen. En férbudstalan kan
emellertid knappast avse effekt och siledes fir regeln ett delvis annat
tillimpningsomrdde i samband med forbudstalan. I dessa sammanhang kan
det vara av intresse att undersdka om behorigheten for effektortens domstol
omfattar méjligheten att prova mal som rér handlingar som forvintas fi effeke
inom domstolsorten. Mycket tyder pd att sd ir fallet, nir det giller potentiellt
skadegérande handlingar som forvintas bli utférda i Sverige. Om SoftSel/ far
kinnedom om att en potentiell intringsgérare, med hemvist i Tyskland, dir
forbereder en lansering av intringsgérande produkter pd den svenska
marknaden, borde det dirmed vara méjligt f6r SoftSell att vid svensk domstol
anhingiggora en forbudstalan riktad mot de potentiellt intringsgorande
aktiviteterna som forvintas ske i Sverige, exempelvis en planeras lansering av
den aktuella produkten pa den svenska marknaden. I analogi med ovan sagda
torde det diremot inte vara mojligt for en svensk domstol, som grundar sin
behorighet pd potentiell effeke, att ta _upp ett mal som giller de potentiellt
skadegorande handlingar i Tyskland.” Fér att en svensk domstol skall vara
behorig i ett fall som det exemplifierade maste med andra ord talan utformas
pa sddant sitt att den riktas mot férmodade handlingar, féretagna i Sverige. I
detta sammanhang ar det virt att uppmﬁrksamma att sirskilda problem
uppkommer i samband med avgrinsningen av handlingar som forslagits pé
Internet.””

Dirutover skall sirskilt uppmirksammas att problem kan uppkomma i
de fall ett vite kopplas till forbudet. Det handlar i och for sig inte om nigot
domsrittsproblem, utan snarare om problem som kan uppkomma i samband
med erkinnande och verkstillighet av vitet. I Bryssel-/Luganoreglerna anses
nimligen inte viten som inte ir slutligt bestimda som verkstillbara i andra
linder. Det kan siledes bli problematiskt for SoftSell om foretaget har
framgdng med sin férbudstalan och domstolen fattar beslut om att koppla ett
I6pande vite till forbudet. I de fall kiranden inte efterkommer forbudet och
SoftSell viljer att lita domstolen fatta beslut om utdémande av vitet, miste
detta fixeras for att ett sddant beslut skall kunna Verkstallas i andra Bryssel-
/Luganolinder 4n det dir det ursprungliga beslutet fattades.”

5 . .
> Se vidare avsnitt 8.4.5 ovan.

Se vidare avsnitt 8.4.5.2 ovan och kapitel 13 nedan.
Se vidare avsnitt 6.3.3 ovan. Problemet behandlas vidare i avsnitt 13.3 nedan.
Se vidare avsnitt 8.4.5.3 ovan.
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Nir det giller oregistrerade och utlindska rittigheter finns inget sirskilt
att tilldgga, forutom det som sigs ovan, betriffande skadestdnds- och forbuds-
talan. Nir det giller gemenskapsrittigheter provas en forbudstalan enlige
samma principer som giller for en skadestindstalan.

Avslutningsvis skall ocksd hir sigas att sirskilda problem kan uppkomma
i samband med blandade mail (se vidare avsnitt 12.5 nedan).

12.2.3 Faststillelse

Den form av faststillelsetalan som kommer att behandlas hir ir faststillelse av
att en handling 4r intringsgérande och for denna taleform giller i stort sett
samma domsrittsprinciper som redovisas ovan betriffande skadestindstalan.
P4 en punkt finns emellertid en avgorande skillnad. Nir det giller faststillelse-
talan 4r det nidmligen fortfarande oklart i v11ken utstrickning reglerna om
Sforum delicti kan anvindas till stod for domsritt.” Mycket talar, i och for sig,
for att domstol i bide handlings- och effektorten borde vara behérig att prova
mal som syftar tll atc faststilla att en handling i4r intr@ngsgorande.
Forklaringen ir att en positiv faststillelsetalan uppvisar stora likheter med en
forbudstalan och kan ge ett praktiskt resultat som néra nog helt motsvarar det
resultat som kan uppnis med en forbudstalan.” Det rér sig emellertid om ett
omride dir rdtesliget fir betraktas som osikert och dirfor kommer
resonemangen pa denna punke att utvecklas vidare i nistkommande kapitel.

Nir det giller oregistrerade och utlindska rittigheter finns inga sirskilda
problem att uppmirksamma annat in de som redan patalats ovan i detta
kapitel.

Betriffande gemenskapsrittigheter finns det diremot anledning att fista
uppmirksamheten p& det sirskilda fortydligande som gjorts betriffande
faststillelsetalan om att det inte foreligger ndgot intring. En sddan talan fir
bara tas upp tll provning av de exklusivt utpekade domstolarna for
gemenskapsvarumarken Behorigheten grundas i dessa fall enligt samma
principer, som redogérs for ovan, betriffande exempelvis skadestindstalan.” I
den sirskilda forum delicti-regeln i varumirkesférordningen ir dock méjlig-
heten att anhingiggéra en negativ faststallelsetalan vid det genom regeln
utpekade forumert uttryckligen undantaget.” Det 4r med andra ord helt klart
att en negativ faststillelsetalan, som giller friga om att det inte foreligger
ndgot intrdng i ett gemenskapsvarumirke, inte fir vickas vid forum delicti.
Hur detta uttryckliga stadgande skall tolkas i forhillande till mojligheterna ate
vicka talan om positiv faststillelse vid nimnda forum 4r mer oklart. Det
forefaller dock rimligt att anta att det faktum att negativ, men inte positiv,

5 . .
” Se vidare avsnitt 8.4.5.4 ovan.

Se vidare avsnitt 8.4.5.4.3 ovan.
Se vidare avsnitt 11.3 ovan.
Se vidare avsnitt 11.3.4 ovan.
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aststillelse uttrycklicen undantagits, talar for att regeln om forum delicti 1
faststillelse uttrycklig dantagits, talar for att regel delict
varumirkesférordningen omfattar en talan om faststillelse av att intring
. . 6. e e e 11 . o " .
foreligger.”" Nir det giller det nirmare tillimpningsomradet for varumirkes-
orordningens forum delicti-regel skall ocksa sigas att denna bestimmelse, se
forordning delicti-regel skall ock gas att d best | dd
i ljuset av varumirkesforordningens dvriga regler, bara torde ge behérighet at
. 62
handlingsortens domstolar.”

12.3 Mal som ror rittigheten

12.3.1 Inledande anmirkningar

[ detta avsnitt behandlas mdl som roér en rictighets giltighet, dvs.
ogiltighetstalan eller talan om upphivande samt dirutdver vissa typer av
faststillelsetalan. Utgdngspunkten for behandlingen ir dter SoftSe// men i de
fall som behandlas hir ir foretaget svarande. Kirande ir istillet den anvindare
som vill agera mot SoftSells varumirken, antingen genom att féra talan om
ogiltighet eller genom att fora talan om att ett visst handlande inte omfattas av
skyddsomfanget f6r varumirket SELL.

12.3.2 Ogiltighetstalan eller talan om upphivande

Nir det giller mal om registrerade rittigheters ogiltighet rider exklusiv
domsritt for domstolar i de linder dir rictigheten 4r skyddad (dvs.
registrerad).”” Med det sagt stir det klart att ogiltighetstalan riktad mot
svenska registrerade varumirken endast kan tas upp till provning av domstol i
Sverige samt att ogiltighetstalan rérande utlindska registrerade varumirken
inte kan tas upp till provning hir i landet.

Nir det 4géiller oregistrerade varumirken finns ingen motsvarande
exklusiv regel.””” Det kan i och for sig argumenteras for att ocks oregistrerade
rittigheter bor behandlas med exklusivitet och att det dirmed inte skulle vara
mdjligt att prova fragor om dessa rittigheters giltighet i andra linder 4n de dir
skydd dberopas. Det ror sig om en friga som, mig veterligen, inte har varit
foremal f6r domstolsprovning. Den slutsats som kan dras, utifrdn det som sigs
ovan, dr emellertid att de exklusiva forumbestimmelserna knappast kan
tillimpas ocks3 betriffande oregistrerade rittigheter.”” Foljaktligen ir det fullt
mojligt att en domstol kan vara behérig att ta upp mal som rér dessa
rittigheters giltighet tll prévning med stod av andra domsrittsregler,

"' Se vidare avsnitt 11.3.4.3 ovan.

Se vidare avsnitt 11.3.4.2 ovan.
Se vidare avsnitt 8.8 och 9.9 ovan.
Se vidare kapitel 10 ovan.

Se vidare avsnitt 10 ovan.
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exempelvis regeln om domsritt vid svarandens hemvistforum.™ Reglerna om
forum delicti aktualiseras knappast, eftersom det varken handlar om nigon
skada eller nigot skadegorande handlande.”” Att betrakta en ogiltig
inarbetning som en potentiell skada skulle vara att tolka reglerna om forum
delicti alltfor extensivt. Inte heller reglerna om kumulation lir aktuahseras i
dessa fall, eftersom en ogiltighetstalan knappas kan omfattas av dessa regler.”
Diremot skulle reglerna om tyst prorogatmn kunna tillimpas i ett mil som
ror ett oregistrerat varumirkes giltighet.”” Det skall dock understrykas att de
svirigheter som kan uppkomma i samband en eventuell prévning av ett
oregistrerat varumirkes giltighet, i annat land 4n skyddslandet, inte ldr utgora
ndgot storre problem i praktiken. Det torde nimligen inte rdda nigon tvekan
om att de varumirken som det tvistas om vanligen ir registrerade.

Nir det giller talan om ett gemenskapsvarumirkes giltighet skall dter
uppmirksammas att varumirkesforordningens regler blir tillimpliga. Samma
domstolar som nimns ovan, dvs. domstolarna f6r gemenskapsvarumirken, dr
exklusivt behoriga ocksd nir det giller talan om ogiltighet eller upphivande av
ett gemenskapsvarumarke Foljaktligen giller samma forutsattmngar for
domsritt i dessa fall som for talan om skadestind eller forbud.”” Det finns
ddrutover sirskilda bestimmelser i varumirkesférordningen som giller
giltighetsinvindningar och genkiromal. Dessa regler klargor att domstolarna
for gemenskapsvarumirken ir exkluSWt behoriga att prova frigor om giltighet
savite giller gemenskapsvarumarken

Avslutningsvis skall dter understrykas att problem kan uppkomma i
samband med prévning av blandade maél ocksd betriffande en talan om
ogiltighet. Inte sillan 4r det en invindning om ogiltighet som ligger till grund
for problemen.

12.3.3 Faststillelsetalan

Faststillelsetalan 4r en taleform som “splittrats” till fol; d av uppdelningen 1
mal som ror rittigheter och mal som ror handhngar Skilda former av
faststillelsemal hamnar nimligen, med den uppdelning som goérs ovan, i
skilda kategorier. Ovan presenteras positiv faststillelsetalan som en taleform
som ror den skadegorande handlingen. Till mél som ror rittigheten riknas
didremot negativ faststillelsetalan. Det ror sig i dessa fall om mél som initieras
av den potentiella intréngsgoraren och siledes handlar det om mal som ir
riktade mot innehavaren av varumirket. Annorlunda uttrycke dr varumirket,

966 . .
Se vidare avsnitt 8.3 ovan.

Se vidare avsnitt 8.4 ovan.

Se vidare avsnitt 8.5.2 ovan.

Se vidare avsnitt 8.9 och 9.8 ovan.
Se vidare kapitel 11 ovan.

Se vidare avsnitt 11.5 ovan.

Se vidare avsnitt 8.8.3.2 ovan.
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den omtvistade immaterialritten, "svarande” i dessa fall. Som exempel pd mil
som triffas av denna definition kan nimnas en faststillelsetalan att en
handling inte utgér intring samt en faststillelsetalan om att en rittighet inte
ar giltig eller inte omfattar ett visst handlande. Som beskrivs ovan, ir ritsliget
oklart avseende den internationellt processrittsliga behandlingen av dessa
taleformer.” Mycket tyder pd att en del fraigor kommer att besvaras nir GD
fattar beslut i det ovan nimnda GAT-fallet. Aven om GD skulle fatta ett
beslut som helt 6verrensstimmer med generaladvokatens forslag till dom, kan
det emellertid inte sigas att alla frigetecken ritas ut.”” Eftersom det primirt
ror sig om ett omride dir det inte finns en fast praxis kommer resonemanget
pa denna punkt att utvecklas i nista kapitel Hir kan dock sidgas att mycket
talar for att ovan nimnda former av negativ faststallelse skall omfattas av de
exklusiva bestimmelsernas tillimpningsomride.”” En sidan l6sning
overrensstimmer med generaladvokatens forslag till dom i GAT7-fallet och
med de slutsatser som kan dras av den i detta arbete genomf6rda analysen av
problemet.””

12.4 Ovriga mal

12.4.1 Inledande anmirkningar

Det kan konstateras att de flesta av de rittsliga instrument, som nimns i
inledningen, kan inrymmas under nigon av rubrikerna: mal som ror handling
eller mal som ror rittigher. Alla varumirkestvister kan emellertid inte
karaktiriseras enligt detta monster. Ett sddant exempel ir talan om bittre riit.
Under rubriken dvriga mdl kommer denna taleform att behandlas och
dessutom de internationellt processrittsliga forutsittningarna att yrka om
beslut avseende interimistiska dtgiirder.

12.4.2 Talan om bittre ritt

De tvister som forekommer hir kan illustreras enligt foljande. SellSoft var
tidigare ett foretag inom den koncern dir SoftSe/l ir moderbolag. Efter
strukturella férindringar inom koncernen har Se/lSoft ”avknoppats” och blivit
en fristiende enhet. I samband med det strukturella skiftet diskuterades inte
rittigheterna till varumirket SELL och nu gor bade SellSoft och SoftSell ansprak
pa de aktuella ritigheterna. Det rér sig hir om problem som vanligen regleras
i avtal. I hindelse av tvist kommer det siledes, i det stora flertalet fall, att
handla om avtalstolkning och dirmed ett omrdde som inte behandlas i detta

973 . .
Se vidare avsnitt 8.8.3 ovan.

Se vidare avsnitt 8.8.3.3 ovan.
Se vidare avsnitt 8.8.2—8.8.5 ovan.
Se vidare avsnitt 8.8.5 ovan.

974
975
976

302



Del IV — Sammanfattning och slutsatser

arbete. I de fall avtal saknas kan emellertid en friga om bittre rite dll ett
varumirke uppkomma i en utomobligatorisk tvist.

Som redovisas ovan har GD i Duijnstee-fallet tagit stillning till fragan om
bittre rdte till ett patent i en tvist mellan en arbetstagare och arbetsglvare 71
detta fall konstaterade GD att de exklusiva bestimmelserna inte var
tillimpliga och att tvisten sildes fick losas av domstol som var behérig med
stod av ndgon annan domsrittsregel. GD:s uttalande i fallet 4r en indikation
pd att en talan om bittre ritc inte kan kvalificeras som ett mil som ror
rittigheten. Det ir inte rittigheten som ir ifrigasatt, utan istillet 4r frigan om
vem som dger ritten. Att frigor om bittre ritt inte kan karaktiriseras som
exklusiva innebdr att 6vriga domsrittsregler kan komma att tillimpas.
Svarandens hemvistforum skulle exempelvis kunna vara behdrigt att uppta en
talan om bittre ritt och dessutom torde reglerna om prorogation kunna ge
stod for domsritt i dessa fall.”” Diremot kan knappast reglerna om forum
delicti aktualiseras 1 ett fall som ror bittre ritt, eftersom det inte handlar om
nigon skadegorande handling. Dock kan bestimmelserna om kumulation och
sammanliggning av mal aktualiseras. Till viss del torde det emellertid vara
osikert om ett ansprik pd bittre ritt till ett varumiirke 4r atc betrakta som
enskilt, i den mening som avses i Bryssel-/Luganoreglerna artikel 5(4).””

Diremot bor ett mal om bittre rite till ett varumirke ha tillrickligt nira
samband med en intrdngstvist for att det skall kunna bli tal om samman-
liggning enligt bestimmelsen i Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1), under
forutsittning ate tvisten giller samma varumirke samt att den utspelas mellan
samma parter.” Avslutningsvis skall poingteras att det, nir tvisten tar sin
utgdngspunke i ett avtal, ocksd kan aktuahseras bestimmelser om domsritt
betriffande inomobligatoriska forpliktelser.”

Eftersom en talan om bittre ritt till ett varumirke rimligen inte omfattas
av de exklusiva bestimmelserna giller vad som i 6vrigt sigs i detta avsnitt
ocksd betriffande sdvil inarbetade som utlindska varumirken.

Nir det giller gemenskapsvarumirken finns sirskilda bestammelser 1
Varumarkesforordmngen som giller domsritt i samband med andra tvister.”
Som 7annan tvist” riknas en talan om 4ganderitt tll ett gemenskaps-
varumirke och foljaktligen ocksa en talan om bittre rite. Nir detta giller de
mal som i varumirkesférordningen kategoriseras som “andra tvister” hinvisas
allmint ll Bryssel-/Luganoreglerna. Domsritt betriffande mal om bittre rite
till ett gemenskapsvarumirke ges dirfor direkt med st6d av Bryssel-

977 . .
Se vidare avsnitt 8.8 ovan.

7% Se vidare avsnitt 8.3, 8.9, 9.3 och 9.8 ovan.
7" Se vidare avsnitt 8.5.2 ovan.
Se vidare avsnitt 8.7.2 och 9.7 ovan.

For en vidare presentation av domsritt betriffande inomobligatoriska forplikeelser se
exempelvis Arnt Nielsen 1997; Bogdan 2004, Dennemark, Hertz; Lindskoug 2004; Pdlsson 1989
och Ustergaard.

982 .
Se vidare avsnitt 11.6 ovan.

980
981

303



Del IV — Sammanfattning och slutsatser

/Luganoreglerna och féljaktligen giller i dessa fall samma forutsittningar for
domsritt som presenteras ovan betriffande talan om bittre ritt till nationella
varumirken.

12.4.3 Interimistiska dtgirder

[ detta avsnitt behandlas forutsittningarna for svensk domstol att prova
yrkanden om interimistiska beslut. Utgdngspunkten for presentationen tas i
foljande exempel. SoftSell har noterat att ”pirattillverkade” produkter med
varumirket SELL forekommer i Sverige och pa andra europeiska marknader.
SoftSell lyckas identifiera tillverkaren av de intringsgérande kopiorna och
stimmer vederbérande infér vid dennes tyska hemvistforum. For ate fi ett
omedelbart stopp pd de pédgdende intringen viljer emellertid SoftSel/ att
dessutom yrka pd interimistiskt beslut om férbud och kvarstad i de linder,
ddribland Sverige, dir intringet pdgir. Huruvida svensk domstol dr behérig
att prova nimnda yrkanden redovisas nedan.

Nir det giller interimistiska dtgirder kan generellt sidgas att dessa endast
kan tas upp till provning om de syftar till ate sikerstilla verkstilligheten av en
framtida dom. Det interimistiska yrkandet méste med andra ord kunna
kopplas till en pagiende tvist. Svensk domstol ir, enkelt uttrycke, behorig att
ta upp ett interimistiskt yrkande om négon av foljande forutsittningar ir for
handen. Om huvudmalet behérighen dr uppraget vid den domstol dir det
interimistiska yrkandet framfors omfattar domstolens behérighet normalt sett
ocksi det interimistiska yrkandet.”” Nir det interimistiska yrkandet
anhingiggors vid annan domstol (i exemplet vid domstol i Sverige) dn den dir
huvudmadlet anhingiggjorts (i exemplet vid domstol i Tyskland), 4r den
domstol dir det interimistiska yrkandet skall prévas behérig att ta upp detta
till provmng om den yrkade atgirden ir tilldten enligt domstolslandets interna
ritt.”” Det spelar i sammanhanget ingen roll om huvudmalet galler ett
registrerat eller inarbetat varumirke. Aven i de fall huvudmalet giller intring i
ett utlindskt varumirke dr det, enligt samma ménster som presenteras ovan,
mojligt att yrka pd interimistiska dtgirder i annat land 4n det dir huvudmalet
provas, under forutsittning ate stod for dtgirden finns i domstolslandets lag
och att dtgirden syftar till att garantera verkstilligheten av den kommande
domen i huvudmilet.

I sammanhanget ir det viktigt att understryka att interimistiska dtgirder
inte hindras av att en rittighets giltighet exklusivt skall provas i annat land.
Det kan dirfor sigas att de interimistiska dtgirderna till viss del uppviger de
problem med fordrojda processer som kan uppkomma 1 immaterialritts-
tvister.”” I en situation nir intringsmilet dnnu inte tagits upp till prévning

Se vidare avsnitt 8.10.2 och 9.10 ovan.
% Se vidare avsnitt 8.10.3 och 9.10.3 ovan.
Se vidare avsnitt 8.10.5 ovan.
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kan de potentiella svarande nimligen, i syfte att foérhindra en kommande
provning av det pastddda intringet, anhingiggora en talan om ogiltighet.
Bryssel-/Luganoreglernas bestimmelser om /itispendens kan dd medfora att
det, under den tid frigan om giltighet prévas i annan domstol, inte blir
mojligt att préva intringsprocessen. Det torde emellertid fortfarande vara
mojligt att yrka pd interimistiska dtgirder i vintan pd prévningen av det
kommande intringsmélet och detta 4r nigot som delvis uppviger de
olidgenheter som en utdragen, “torpederad”, process kan medfora.

Behdrigheten att ta upp interimistiska yrkanden i samband med tv1ster
om gemenskapsvarumirken regleras  sirskilt i varumirkesforordningen.”
Reglerna uppvisar stora likheter med dem som tillimpas betriffande
nationella varumirken. Den frimsta skillnaden 4r att interimistiska dtgirder
betriffande gemenskapsvarumirken endast fir upptas till provning i de
utpekade domstolarna f6r gemenskapsvarumirken.

12.5 Blandade mil

Som antyds ovan, kan det uppkomma sirskilda problem i samband med att
skilda taleformer blandas. Som exempel kan nimnas att svaranden i ett
genkiromal fister domstolens uppmirksamhet pd andra frigor 4n de som
omfattas av kirandens ursprungliga yrkanden. I samband med immaterial-
rittstvister dr det typiska exemplet att svaranden, i ett intringsmal, genmaler
att den omtvistade rittigheten ir ogiltig. Problemen med blandade mal ir att
de 7ritesliga instrument” som dirmed aktualiseras kan vara att hinfora till
olika domsrittsregler. En domstol kan med andra ord vara behorig att ta upp
en viss typ av mal, men inte andra. Det handlar i detta sammanhang om
problem som inte 4r unika for immaterialritten, men samtidigt 4r problemen,
pd grund av att vissa frigor som ror reglstrerade varumirken lyder under
exklusiv behorighet, sirskilt framtridande inom immaterialrittens omride.”
Problem med blandade mél uppkommer nimligen frimst nir det i en
pagdende process aktualiseras frigor som exklusivt lyder under en annan
domstols kompetens, 4n den dir det huvudsakliga méilet anhingiggjorts.
Generellt kan sigas att en domstol som inte dr behorig att préova samtliga
delar av en tvist kan vilja att agera pa tre skilda sicte. For det forsta kan
domstolen vilja att vilandeférklara det huvudsakliga maélet och avskilja de
delar av tvisten som inte omfattas av domstolens behérighet f6r provning vid
domstol som ir behorlg " Ett annat tillvigagingssitt ir att prejudiciellt prova
de frigor som inte omfattas av domstolens behérighet, med fol d att den
huvudsakliga tvisten kan slutforas utan nigon vilandeforklaring.” Slutligen

986 . .
Se vidare avsnitt 11.4 ovan.

Se vidare avsnitt 8.8 och 9.9 ovan.
Se vidare avsnitt 8.8.3.5 ovan.
Se vidare avsnitt 8.8.3.6 ovan.
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har det framf6rts argument till stod for att en domstol, som i och for sig dr
behorig att prova vissa delar av ett mal, diskretionirt kan vilja att skilja detta
helt ifran si% och hinvisa parterna till domstol vars behorighet skulle omfatta
hela tvisten.”

Frigan om hur blandade mél skall hanteras ir betydelsefull i flera
avseenden. Enkelt uttryckt hinger frigan samman med grinsdragningen
betriffande tillimpningsomradet f6r de exklusiva bestimmelserna och denna
grinsdragning har direkt betydelse for tillimpningen av ett flertal andra
domsrittsregler, exempelvis reglerna om sammanliggning av konnexa mal.
Det r6r sig om ett omride dir ritesldget 4r oklart, bland annat betriffande
frigan om i vilken min en invindning om rittighetens giltighet under en
pagdende intringsprocess skall medféra att domstolen ocksa blir forhindrar att
prova intringsmalet. Aterigen kan hinvisas till generaladvokatens forslag till
dom 1 GAT-fallet och en férhoppning om att ritesldget 1 ndgon mén kommer
att klarliggas av. GD.” Under alla omstindigheter handlar det om en
grinsdragning pi ett delvis outforskat omride och dirfor utvecklas diskussion
om detta problem i nista kapitel. Redan nu kan dock sigas att de exklusiva
bestimmelserna rimligen kan tillimpas endast pd uttryckliga yrkanden,
exempelvis genkidromal, men att det inte finns ndgon mojlighet att, med stod i
Bryssel-/Luganoreglerna, hindra en domstol att ta upp en invindning, ett
bestridande om en rittighets giltighet, prejudiciellt.

12.6 Sirskilt om tillimpningen i Internetrelaterade fall

Som framgir av den inledande problembeskrivningen, fokuseras sirskilt pa
Internetrelaterade problem i detta arbete. Nir jag nu kan sammanfatta mina
slutsatser betriffande Internet och den paverkan som detta grinslgsa fenomen
utdvar pa omridet for grinsoverskridande varumirkestvister kan konstateras
att det, 1 det stora flertalet fall, inte uppkommer négra problem. Det mesta av
det som sigs ovan, ir sdledes giltigt oberoende av om intringet skett genom
en handling som ir forlagd till Internet. Négra problem kan dock identifieras
och de problem som finns dr av 6vergripande natur och kan dirfor fa
konsekvenser for det stora flertalet Internetrelaterade varumirkestvister.
Enkelt uttrycke handlar frigorna om avgrinsning av en handlings effekt i en
grinslds virld samt lokaliseringen av aktorer och handlingar pd en digital,
delvis anonym, spelplan. Bida omridena kommer att behandlas i nista
kapitel. Hir vill jag dock markera att problemen trots att de dr dvergripande
och generella, knappast kan betraktas som olosliga. Den absoluta majoriteten
av Internetrelaterade varumirkestvister kommer med andra ord att kunna

" Det skall i sammanhanget sigas att det rider stor osikerhet kring frigan om detta ir ett

mdjlige tillvigagingssitt i de fall Bryssel-/Luganoreglerna ir direke tillimpliga. Se vidare avsnitt
8.8.3.7 ovan.
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Se vidare avsnitt 8.8.3.3 ovan.
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hanteras med befintliga domsrittsregler. I nigra fall kommer det emellertid att
krivas nyanseringar som anpassas efter de speciella férhallanden som rader pé
det grinslgsa nitet. I forsta hand handlar det i dessa fall, som utvecklas vidare
nedan, om att skapa forutsittningar for ett rimligt och balanserat utévande av
domsritt.

En annan friga, som behandlas ingiende ovan, ir frigan om i vilken
utstrickning ett dominnamn kan vara domsrittsgrundande egendom. I
analysen av nimnda friga kommer jag fram till att dominnamn i vissa fall kan
vara egendom av sidant slag att de kan utgéra grund f6r domsritt vid
tillimpningen av den speciella regeln i 10 kap. 3 § RB.”

13 Slutsatser

13.1 Inledande anmirkningar

Som framgir ovan, finns det vissa kvarstdende internationellt processrittsliga
problem nir det giller mojligheterna for svensk domstol att prova
grinsoverskridande Internetrelaterade varumirkestvister. Det finns i samman-
hanget béde problem som sammanhinger med grinséverskridande
varumirkestvister generellt och problem som specifikt kan kallas Internet-
relaterade.

Betriffande den forsta gruppen ar huvuddelen av de kvarstiende frigorna
kopplade till den nirmare avgrinsningen av tillimpningsomridet for de
exklusiva bestimmelserna. Detta 4r ett centralt problemomride, med
konsekvenser for flera av de domsrittsprinciper som analyserats. Dirutover
finns mindre centrala problem. Som sidant kan frigan om vad som skall anses
vara ett enskilt ansprak i samband med kumulation nimnas. Det rér sig om
ett intressant sporsmadl men samtidigt en friga med begrinsat praktiske
intresse. I min analys av problemet konstateras att ett férbud att fortsitta med
en skadegérande handling bor kunna betraktas som ett enskilt ansprik,
medan en talan om ogiltighet eller upphivande knappast kan betraktas som
ett sidant. Eventuell osikerhet om vilka ansprdk som omfattas av
kumulationsinstitutet koncentreras till frigan om en talan om bittre rite till
ett varumirke idr ett enskilt ansprik i den mening som avses i reglerna om
kumulation. Min bedémning ir att det nog kan vara sd. Det ror sig emellertid
om en delfriga som knappast har nigon avgorande praktisk betydelse och
dirfor kommer denna friga inte att behandlas vidare i detta kapitel.”

”? Se vidare avsnitt 9.4.3-9.4.6 ovan.

993 . .
Se vidare avsnitt 8.5 ovan.
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Ett annat mindre centralt problem ir frigan om i vilken utstrickning
vitesforbud kan komma att omfattas av bestimmelserna om erkinnande och
verkstillighet, med hinsyn till kravet pd att viten, for att omfattas av dessa
regler, miste vara fixerat. I detta fall har frigan stort praktiske intresse. I
praktiken bestims emellertid dven ett l6pande vite till ett fixerat belopp, nir
kdranden viljer att lta en behorig domstol besluta om utdémande av vite pé
grund av att férbudet vertritts. Det torde dirmed std klart att dven ett
l6pande vite vanligen kommer att fixeras pa ett sddant sitt att beslutet om
utdomande av vitet kommer att kunna erkinnas och verkstillas i andra
Bryssel-/Luganolinder.” Kvar stir endast frigan om domstol i annat land in
det ursprungliga kan vara behorig att fatta beslut om utdomandet av ett vite
som inte fixerats. Nir det giller denna senare friga framstdr det som osikert
pa vilka grunder ett vitestérbud som avkunnat av utlindsk domstol kan tas
upp till bedémning av en domstol Sverige. Denna senare friga forefaller mig
dock vara av begrinsat praktiskt intresse. Det kan i och for sig tinkas att en
utlindsk domstol, vars behorighet grundas pa svarandens hemvist i det landet,
beslutar om ett forbud som har extraterritoriell verkan. Det kan ocksé tinkas
att ett [opande vite kopplas till férbudet. Jag kan emellertid inte se att ett
sddant vite, lopande eller ¢j, skulle kunna fi extraterritoriell verkan. Det ror
sig om en offentligriteslig sanktion som utlindsk domstol rimligen bara kan
besluta om for handlingar som utforts i det landet. Om kiranden vill att ocksé
forbuden avseende eventuella handlingar 1 Sverige skall kopplas till viten torde
den rimliga l8sningen vara att kiranden 1 dessa fall fir anséka om
interimistiska vitesforbud (eller andra motsvarande édtgirder som har stod i det
aktuella landets interna lagstiftning) 1 de linder, diribland Sverige, dir sidana
dtgirder dr efterfrigade. Att ett fixerat vitesbelopp som utdémts av domstol
kan verkstillas i andra Bryssel-/Luganolinder in domstolslandet dr en sak,
men det finns inte, enligt min mening, nigot stéd for att en domstol dirmed
ocksd kan besluta om viten som avser handlingar som utfors i andra linder 4dn
domstolslandet.

Férutom ovan nimnda varumirkesrelaterade problemen finns
kvarstdende Internetrelaterade problem. Det handlar i dessa fall om problem
av oOvergripande natur. Som nimns ovan, sammanhinger problemen med
svirigheterna att avgrinsa handlingar och handlingars effekt pa Internet.
Dessa problem leder till svarigheter, frimst i samband med tillimpningen av
domsrittsregler som utgdr frin skadegorande handlingar och/eller effekten av
sddana handlingar. En konsekvens av Internets grinslgsa natur 4r nimligen att
effekt kan uppkomma i alla virldens (Internetanslutna) linder.” Mycket talar
for att det inte dr rimligt att domstolar i alla dessa linder skall kunna vara
behoriga att préva ett mal som ror en pastddd skada med stéd av endast en

4 . .
”* " Se vidare avsnitt 8.4.5.3 ovan.

995 . .
Se vidare avsnitt 6.3.3 ovan.
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pastaddd effekt som uppkommit pd grund av en handlande som férlagts till
Internet. Det behovs i vissa fall ytterligare anknytning, for att domstolen skall
vara behorig i sddana situationer.

I det foljande presenteras mina samlade slutsatser betriffande ovan
identifierade kvarstiende problem. Forst analyseras problem som samman-
hinger med immaterialyittens karaktirsdrag och som ir generella for
grinsoverskridande varumirkestvister. Under denna rubrik sorterar i férsta
hand problem som féljer av den oklarhet som fortfarande rader betriffande
grinserna for tillimpningen av de exklusiva reglerna om behérighet for
domstolar i skyddslandet, att prova frigor om registrerade varumirkens
giltigchet. Direfter behandlas de Internetrelaterade problemen. Hir ligger fokus
pd frigan om hur domsrittsrelaterade problem, som foljer av Internets
grinslosa natur, skall 16sas.

13.2 Varumirkesrelaterade problem

13.2.1 Vari ligger problemen?

Problemet, betriffande den rddande osikerheten om den nirmare
tolkningen av Bryssel-/Luganoreglerna om exklusiv behorighet f6r domstolar i
rittigheternas skyddsland att préva frigor om registrerade immaterialritters
giltighet, behandlas ingdende i avsnitt 8.8 ovan och kommer inte presenteras
vidare hir. Istillet néjer jag mig med att konstatera att de oklarheter som
rader i forsta hand giller tvé frigor. For det forsta, ir det fortsatt oklart vilka
typer av mal som de exklusiva reglerna egentligen omfattar. An s3 linge finns
endast ett avgorande, Duijnstee-faller, dir GD tolkar den exklusiva
bestimmelsen i konventionernas artikel 16(4) (férordningen artikel 22(4)).””
Genom detta avgorande skapas klarhet om att de exklusiva bestimmelserna
skall tolkas restriktivt men i 6vrigt giller Duijnstee-fallet en pa avtal grundad
tvist om bittre ritt till ett patent och ger dirfor begrinsad information om
den nirmare preciseringen av bestimmelsernas tillimpningsomride. Reglerna
i konventionens artikel 16(4) (forordningens artikel 22(4)) 4r nu f6r andra
gingen foremdl for GD:s granskning, i det ovan nimnda GAT7-fallet. Det
finns dirmed en forhoppning om att viss klarhet kommer att skapas. Utifrin
generaladvokatens forslag till dom kan emellertid konstateras att alla
fragetecken knappast kommer att ritas ut. Det kan exempelvis konstateras att
frigan om de exklusiva bestimmelserna omfattar en talan om faststillelse att
en handling inte 4r ett intring knappast kommer att besvaras, eftersom GA7-
fallet inte handlar om en sidan talan. Dirutover aktualiseras, for det andra,
frigan om 1 vilken utstrickning de exklusiva bestimmelserna skall omfatta
invindningar som inte utgér sjilvstindiga yrkanden. Att klarhet skapas ocksa

996 . .
Se vidare avsnitt 8.8.2 ovan.
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pd denna punkt dr av storsta betydelse, inte minst for de nationella
domstolarnas mojlighet att, i samband med ett intringsmal, prejudiciellt
prova en invindning om den omtvistade rittighetens giltighet. I det foljande
kommer analysen att fokuseras pd dessa tva frigor.

Svaren pd de hir stillda frigorna fir betydelse inte bara f6r den nirmare
tillimpningen av de exklusiva bestimmelserna, utan ocksa f6r andra Bryssel-
/Luganoregler. Som exempel kan nimnas att det, nir det giller immaterial-
ritter som ir skyddade i skilda linder, kan vara svért att faststilla under vilka
férutséttningar mal kan liggas samman. Det finns i dessa situationer ett krav
pd att malen skall réra samma sak och det kan dlskuteras om mil om
parallella nationella varumirkesrittigheter ror samma sak.” I de fall en tvist
ror en friga som exklusivt skall provas av en viss domstol, eller av utpekade
domstolar inom ett visst land, 4r det inte mojligt att ligga samman detta mél
med mal som provas av annan domstol dn den exklusivt utpekade (om det
inte 4r till den exklusivt utpekade domstolen sammanliggningen sker). Det
finns med andra ord en direkt koppling mellan tillimpningsomridet f6r de
exklusiva bestimmelserna och reglerna om sammanliggning. Om de exklusiva
reglernas tillimpningsomrade utvidgas leder det med nédvindighet till att ett
firre antal tvister kommer att kunna sammanliggas. P3 liknande sitt, om 4n
inte lika tydlig, finns det en koppling mellan de exklusiva reglerna och
reglerna om forum delicti. Om de exklusiva reglerna skulle tolkas s& att en
faststillelsetalan om att en handling inte 4r intringsgérande omfattas av dessa
bestimmelsers tillimpningsomrdde, kan reglerna om forum delicti av
forklarliga skil inte omfatta denna typ av mél. Enligt samma monster
paverkas tillimpningsomridet f6r de flesta domsrittsreglerna, men i den
foljande analysen ir det i forsta hand mot reglerna om sammanliggning av
mal och reglerna om forum delicti som jaimférelser kommer att goras.

13.2.2 T4nkbara l6sningar

13.2.2.1 Losning pa vadd?

Innan tinkbara l6sningar presenteras ir det rimligt att ndgot fundera kring
frigan om vilket problem det dr som skall 1sas. Utifrin det som sigs ovan,
kan konstateras att det finns ett behov av klargorande nir det giller
tolkningen av de exklusiva bestimmelsernas tillimpningsomride. Ett sddant
allmint konstaterade ger dock inte nigon vigledning nir det giller den mer
konkreta preciseringen av vari behovet av klargorande ligger. Mer konkret kan
ddrfor sigas att en rittighetsinnehavare har ett behov av att kunna skydda sina
rittigheter genom anvindning av de olika rittsliga instrument som
varumirkesritten stiller till forfogande. For att skyddet praktiske skall kunna

997 . .
Se vidare avsnitt 8.7.3 ovan.
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eftektueras méste det klargoras under vilka omstindigheter en domstol ir
behorig att prova ett ansprdk grundat pd ndgot av nimnda instrument. I en
situation dir detta inte stdr klart 4r inte skyddet for rittigheterna effektivt och
det 4r en sidan situation som skapats pd grund av den ridande osikerheten
kring frigan om tillimpningsomridet for de exklusiva reglerna. Tydligast
kommer denna osikerhet till uttryck nir det giller talan om faststillelse att en
handling inte 4r intringsgorande eller att en rittighet inte omfattar ett visst
agerande. En mer konkret precisering av det behov som den efterfrigade
losningen skall tillgodose blir dirfor att det behover klargbras under vilka
domsrittsregler de olika taleformerna hér hemma. Med ett sidant klargérande
fir rittighetsinnehavaren besked om var en talan kan anhingiggoras och
ddrmed blir ocksa skyddet effektivare.

Ett klargérande av var de olika taleformerna hér hemma innebir dock
inte att dessa med nédvindighet méste omfattas av den exklusiva behorig-
heten. Tvirtom ir det fullt mojligt att istillet argumentera f6r en mer flexibel
eller vidstrickt tolkning av andra domsrittsregler. Nedan inleds dirfor
analysen av de exklusiva bestimmelsernas tillimpningsomrdde med en
jimforelse mot reglerna om forum delicti. Innan dess finns dock anledning att
understryka att det, om inga andra domsrittsregler ir tillimpliga, som
huvudregel dr mojligt att anhingiggéra en talan vid domstol inom den ort dir
svaranden har sitt hemvist. Det skulle av den anledningen vara missvisande att
utgd ifrdn att ndgon ytterligare fakultativ eller exklusiv domsrittsregel maste
vara for handen nir det giller en viss typ av tvister. Inom det
varumirkesrittsliga omridet har det emellertid visat sig att det kan vara
forenat med stora nackdelar att uteslutande vara hinvisad tll svarandens
hemvistforum. Ofta finns det, annorlunda uttrycke, ett legitimt intresse av att
tvister som roér immaterialritter kan prévas av domstol i andra linder in
svarandens hemvistland.” Det finns siledes anledning att undersoka
alternativen sirskilt noga inom detta omrade.

13.2.2.2 Avgrinsningen mot reglerna om forum delicti

Ett problem som ir sirskilt tydligt inom immaterialrittsomradet dr, som
framgir ovan, frigan om vilken eller vilka domsrittregler en negativ
faststillelsetalan skall sortera under.”” Det ir i detta ssmmanhang mailigt att
argumentera for att reglerna om forum delicti skall kunna anvindas i syfte att
tillskapa domsritt i dessa fall. Denna méijlighet, att utvidga tillimpnings-
omridet for Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3) pd sddant sitt att ocksd en
negativ faststillelsetalan kan omfattas, har diskuterats ingiende av Lund-

”® " Som forklaring till varfér immaterialritter i vissa avseende sirbehandlas kan hinvisas till

diskussionen om skyddslandsprincipens betydelse i avsnitt 2.4.4.2 ovan.
" Se vidare avsnitt 8.4.5.4 och 8.8.3 ovan.
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1000 o o1 . .. 0 :
stedt.” Hon noterar att GD emellandt viljer att gora idndamailsenliga

tolkningar och att dven undantagen (exempelvis de sirskilda, fakultativa,
behorighetsreglerna) ibland tolkas med hinsyn tagen till sirskilda skydds-
intressen. Ett sddant skyddsintresse kan vara réttighetsinnehavarens intresse av
att kunna préva en negativ faststillelsetalan pa handhngsorten (som i det stora
flertalet fall sammanfaller med rittighetens skyddsland).”” I detta perspektiv
kan det framstd som rimligt, att utvidga tillimpningsomridet for artikel 5(3)
till att ocksd gilla negativ faststillelsetalan. Ett ytterligare argument till st6d
for en sidan tolkning dr att GD har givit uttryck for att artlkel 5(3) skall
omfatta en talan som gir ut pi att forhindra att skada uppkommer.”

Dirutover kan sigas att artikel 5(3) har den férdelen att bestimmelsen ir
fakultativ och ger kiranden en valmgjlighet. Den domsritt som skapas genom
en tillimpning av artikel 5(3) 4r med andra ord inte exklusivt tvingande och
hindrar dirmed inte att ocksd andra domsrittsgrunder kan komma i fraga. Att
kiranden ges en valméjlighet kan emellertid ocksd uppfattas som en nackdel.
Nir det giller negativ faststillelsetalan i immaterialrittssammanhang dr det
oftast den potentiella intringsgoraren som anhingigegor talan. En maijlighet
att vilja mellan flera behoriga domstolar dr siledes nigot som i dessa fall
kommer att gynna den potentiella skadevéllaren och det kan ifrigasittas om
syftet bakom den fakultativa domsrittsregeln i artikel 5(3) omfattar detta
intresse.

Det skall dessutom sigas att tillimpningsomridet for artikel 5(3) 4r
generellt. Dirmed omfattas utomobligatoriska ansprdk som reses i andra
sammanhang 4n immaterialritesliga. En eventuell utvidgning av tillimpnings-
omradet for artikel 5(3) maste dirfor ses i ljuset av de konsekvenser som kan
uppkomma pé andra rittsomraden. I sin analys av problemet tar Hertz upp
frigan om produktansvar och konstaterar att det skulle vara mirkligt ate lita
den potentiella skadevallaren i dessa fall, dvs. tillverkaren av en potentiellt
skadegorande produke, fa fordelen av att kunna vicka en negativ faststillelse-
talan pa handlmgsorten

Det gir, 1 och for sig, att argumentera for att det inom ramen for artikel
5(3) skulle finnas utrymme for att sirbehandla vissa typer av utom-
obligatoriska ansprik. Vid en samlad bedomning framstdr det emellertid,
enligt min mening, som bittre om eventuella speciallésningar for immaterial-
ritten hanteras inom de foér immaterialritten skriddarsydda reglerna i
forordningens artikel 22(4) (konventionernas artikel 16(4)).

" Se vidare Lundsteds, 11IC 2001 s. 124, 124 ff.

1001 S& var exempelvis fallet i det ovan behandlade avgérandet i Flootek-fallet. Se vidare
betriffande detta fall och problematiken i 6vrigt avsnitt 8.4 ovan.

2 Se exempelvis Henkel-fallet som refereras bland annat i avsnitt 8.4.5.4 ovan.

"% Se vidare avsnitt 8.4.5.4.2 ovan.
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13.2.2.3 Ml som ror rittighet och mal som r6r handling

Frigan om hur forordningens artikel 22(4) (konventionernas artikel 16(4))
skall tolkas och tillimpas analyseras ingdende ovan. I samband dirmed
presenteras en modell som kan tas som utgangspunkt nir reglernas
tlllampmngsomrade skall granskas.”””” Det ror sig inte om nigon ny teori eller
nigot kontroversiellt synsitt, utan snarare om en problemhanteringsmodell
som kan anvindas for att underlitta analysen av de exklusiva bestimmelsernas
tillimpningsomrdde. Genom att dela upp varumirkestvister i sdédana som ror
den intringsgorande handlingen och sidana som ror rittigheten (dvs.
varumirket) dr det mojligt att nd fram till losningar som pa ett indamalsenligt
sitt definierar grinsen for den exklusiva behorigheten. De mal som ror
rittigheten skall exklusivt provas i rittighetens skyddsland medan sidana som
ror handlingar kan provas ocksa av domstolar i andra linder, utan hinder av
de exklusiva bestimmelserna.””” Med utgingspunkt ifrin detta synsitt kan de
olika varumirkestvisterna kvalificeras som sidana som rér en mtrangsgorande
handling eller sidana som ror den omtvistade rittigheten.”” Om synsittet
appliceras pd en negativ faststillelsetalan kommer sdvil en talan om att en
handling inte ir intringsgérande som en talan om att en rittighet inte
omfattar ett visst agerande att falla under de exklusiva domsrittsreglernas
tillimpningsomrdde. Den gjorda kvalifikationen férklaras av att det i béda
fallen handlar om tvister dir den potentiella skadevéllaren ir kirande och
rittighetsinnehavaren svarande. [ dessa situationer 4r det, annorlunda
uttrycke, rittigheten som stér till svars och didrmed kommer, som visas ovan,
oundvikligen tvisten att gilla ritighetens omfing och existens.

Modellen ir emellertid inte fri frin invindningar. Inte minst kan
konstateras att en precisering av de exklusiva reglernas tillimpningsomride, i
enlighet med ovan sagda, leder till att kiranden avskirs frin mojligheten att
vilja fakultativa forum, i de fall som kommer att omfattas av den exklusiva
behorigheten. Det kan hivdas att den foreslagna preciseringen av
tillimpningsomridet f6r de exklusiva reglerna innebidr att reglerna ges en
extensiv tolkning som strider mot den allminna uppfattningen att undantags-
bestimmelserna i Bryssel-/Luganoreglerna skall tolkas restriktive. Enligt min
mening dr emellertid den foreslagna tolkningen av de exklusiva
bestimmelsernas tillimpningsomride inte extensiv. Det ror sig endast om en
tolkning som preciserar tillimpningsomridet f6r nimnda regler och som
sddan en tolkning som inte motsigs av GD:s praxis om att de exklusiva
reglerna skall tolkas restriktive.""”

1004 . .
Se vidare avsnitt 8.8 ovan.

Se vidare avsnitt 8.8.3.2 ovan.
Se vidare avsnitt 8.8.3.4 ovan.
Se vidare avsnitt 8.8.5 ovan.
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13.2.2.4 GAT-modellen

Vilken 18sning som viljs blir i sista hand upp till GD att avgora. Av storsta
intresse ir i sammanhanget den kommande domen i GAT7-fallet.”” Hir
kommer GD att £ en utmirkt méjlighet att klargora tillimpningsomradet for
de exklusiva behorighetsreglerna pa flera punkter. Som det ser ut nu stimmer
generaladvokatens forslag till dom vil 6verens med det synsitt som redovisas
ovan. Utifrdn hypotesen att det endast 4r den domstol som anges i Bryssel-
konventionens artikel 16(4) som ir behérig att prova frégan huruvida ett
patent ir giltigt eller inte eller i forekommande fall om det saknar verkan,
foreslir generaladvokaten att bestimmelsen i artikel 16(4) skall vara
“tillimplig om svaranden i ett forfarande om faststillelse av patentintring,
eller kiranden i ett forfarande om faststillelse av att patentintring inte skett,
gor gillande att patentet ir ogiltigt respektive saknar verkan.”""”

De invindningar som diskuteras ror den omtvistade rittigheten och skall
dirfor ocksd vid en tillimpning av forra avsnittets 16sningsmodell omfattas av
den exklusiva behorigheten. S& lingt finns inga skil att invinda mot general-
advokatens forslag. I forslaget diskuteras emellertid ocksa i vilken utstrickning
invindningar som inte yrkas sjilvstindigt skall omfattas av tillimpnings-
omradet for artikel 16(4). Jag har for egen del lite svédrt att f6lja general-
advokatens kortfattade argumentation nir det giller denna friga. Ingen tvekan
rader dock om att generaladvokaten ger intryck av att mena att ocksd sddana
invindningar skall omfattas av den exklusiva behérigheten som &vilar
skyddslandets domstolar. En sidan tolkning skulle innebira att en domstol
som ir behorig att prova en intringstvist, inte under nigra omstindigheter
skulle kunna préva en invindning om en utlindsk rittighets giltighet
prejudiciellt. Om jag tolkat generaladvokaten ritt pid denna punkt, kan
konstateras att min uppfattning ir diametralt motsatt. Det finns over-
huvudtaget inte ndgot stod for uppfattningen att de exklusiva bestimmelserna
skulle hindra de nationella domstolarna fran att prova annars exklusiva frigor
prejudiciellt.”” Om GD skulle vilja en sidan 16sning skulle det strida mot
domstolens egen tolkning av en rad andra bestimmelser. "' Dessutom skulle
den foreslagna tolkningen motverka en av de stora fordelarna med att
precisera tillimpningsomradet f6r de exklusiva bestimmelserna, nimligen att
minska risken for obstruerande processuell taktik.

1008 . .
Se vidare avsnitt 8.8.3.3 ovan.

" Se GAT-fallet, p 36 och 48. Fallet refereras ingdende i avsnitt 8.8.3.3 ovan.

1% Se vidare avsnitt 8.8.3.6 ovan.

Betriffande tveksamheten till en mojlig diskretionir prévningsritt inom ramen f6r Bryssel-
/Luganoreglernas tillimpningsomrade hinvisas till avsnitt 2.4.3.2 ovan.

1011

314



Del IV — Sammanfattning och slutsatser

13.2.2.5 Problem med missbruk av domsritt

[ ett intrdngsmal kan det vara taktiskt for svaranden att f6rdréja processen.
Ibland kan dessa taktiska finter gi si lingt att hela processen “torpederas”.””
Sddana méjligheter ges det utrymme f6r i Bryssel-/Luganoreglerna, inte minst
genom bestimmelserna om /litispendens. En potentiell skadevillare kan
anhingiggora en talan vid viss domstol, med vetskap om att litispendens-
reglerna dirmed kan medfora att rittighetsinnehavaren hindras frin ate sjilv
anhingiggéra en talan som rér samma sak. Problemet kan illustreras med
foljande exempel. Foretaget SoftSell har noterat att en sydeuropeisk aktor
bedriver intringsgorande aktiviteter p& marknader dir SoftSel/ har
rittigheterna till varumirket SELL. SoftSe// agerar inledningsvis med att
tillsinda den potentiella skadevéllaren ett varningsbrev dir det framgir att
SoftSell kommer att anhingiggora en intrdngstalan, om inte de potentiellt
skadevillande aktiviteterna upphér. I detta lige kan den sydeuropeiska
aktoren agera genom att sjilv anhiingiggéra en talan om negativ faststillelse
och sedan dberopa litispendens i de fall SofiSell viljer att stimma for intring.
Om den potentiella skadevillaren viljer att anhingiggéra sin talan i ett land
dir handliggningstiderna ir langa kan processen forsenas avsevirt.””

Med beaktande av de problem som finns med dessa “torpederade”
processer dr en precisering av tillimpningsomridet for de exklusiva
bestimmelserna av stor betydelse. Om de exklusiva behorighetsreglerna tolkas
pa ett sddant sitt att de omfattar ocksé en faststillelsetalan om att en handling
inte dr skadegorande eller att en rittighet inte omfattar en viss aktivitet,
minskar mdjligheterna att anvinda sig av denna taleform for att torpedera
intringsprocesser. Om alla mal som ror rittigheterna omfattas av den
exklusiva behorigheten, innebir det emellertid att den potentiella skade-
véllaren kan fi andra mojligheter att stéra processen. I en intringsprocess som
provas i annat land in rittighetens skyddsland kan nimligen den potentielle
skadevillaren regelmissigt invinda att den omtvistade rittigheten inte ir
giltig. I ett sddant fall kan det argumenteras for att den domstol dir
intringsprocessen ir anhingig méste avvisas mélet for ate detta exklusivt skall
understillas domstol i rittighetens skyddsland. Om tvisten avser intring i
likalydande parallella nationella varumirken riskerar tillimpningen av de
exklusiva reglerna att leda till att intringsmélen kommer att splittras. Det ir
en oundviklig nackdel med den precisering av tillimpningsomridet for de
exklusiva reglerna som foreslas ovan. Enligt min mening 6verviger emellertid
fordelarna nackdelarna och risken for en splittring av intringsmaélen ir nigot
som fir tas pa kopet. I detta sammanhang idr det emellertid av utomordentligt
stor betydelse att den exklusiva behorigheten inskrinks till att endast gilla

Se vidare avsnitt 8.8.5 och 8.10.5 ovan.
Den potentiella skadevéllaren kan f6r dvrigt uppnd samma effekt genom att anhingiggéra en
talan i linder dir det uppenbart saknas domsritt. Se vidare Bogdan, Ny Juridik 3:2004, s. 53 ff.
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uttryckliga invindningar, svarandens genkidromal, och inte alla invindningar,
inklusive rena bestridanden, som generaladvokaten i GA7-fallet synes foresla.
Om de exklusiva bestimmelserna skulle vara tillimpliga ocksé i samband med
bestridanden riskerar det att leda till ett missbruk av reglerna och det 6ppnar
for nya mojligheter att "torpedera” intringsmal.

13.2.2.6 En samlad bedomning

Nir det giller de varumirkesrelaterade problem som behandlats ovan, kan
konstateras att mycket handlar om den nirmare preciseringen av
tillimpningsomridet f6r de exklusiva bestimmelserna. Enligt den bedémning
som gors ovan, krivs det klargérande p& dtminstone tvd punkter. Dels maste
det tydliggoras vilka taleformer som omfattas av de exklusiva reglernas
tillimpningsomrdde, dels maste det klargoras i vilken utstrackmng
invindningar om en rittighets giltichet omfattas av nimnda regler. Enligt min
bedomning bor det vara sd att en talan om faststillelse att en handling inte
utgdr intrdng samt en talan om faststillelse att en rittighet inte ir giltig eller
inte omfattar ett visst agerande omfattas av de exklusiva reglernas
tillimpningsomréde. Det maste dessutom vara sd att en invindning om ett
omtvistat varumirkes giltighet, som inte yrkas sirskilt, inte kan omfattas av de
exklusiva behorighetsreglerna. Dirmed torde det vara mojligt for en domstol i
annat land in rittighetens skyddsland att ta upp en sidan giltighetsfraga till
prejudiciell provning.

13.3 Internetrelaterade problem

13.3.1 Inledande anmirkning

Som nimns inledningsvis, har en utgingspunkt f6r detta arbete varit tesen, att
Internet, och den grinséverskridande kommunikation Internet méjliggor,
medfor att rittsregler och principer som anpassats efter en konkret, fysisk och
territoriellt avgrinsad miljo, blir svara att tillimpa pd ett andamalsenligt sitt.
Efter en genomging av forutsittningarna foér domsritt i samband med
provning av Internetrelaterade grinsoverskridande varumirkestvister kan
konstateras att tesen inte kan verifieras generellt. Det finns dock problem-
omridden dir forutsigelsen stimmer och problemen pd dessa omriden ir
generella tll sin natur. Det handlar om problem med att handlingar och
aktorer kan vara svira att lokalisera i Internetmilj. Dirutéver kan problem
uppkomma till f6ljd av att handlingar och dirmed dven den effekt som en
handling kan ge upphov till, inte kan avgrinsas till ett bestimt territorium.
Eftersom det 4r svirt att, pd Internet, avgrinsa en handlings effekter blir en
foljd att effekt kan uppkomma i alla linder med tillging till Internet. Nir
effekten av en skadegérande handling dessutom ir en av de domsrittsgrunder
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som har stod i forum delicti-regeln blir det i dessa fall mojligt att argumentera
for att det skall finnas domsritt i samtliga linder med tillging till Internet.
Mycket tyder dock pa att en sddan tolkning av reglerna om forum delicti méste
betraktas som alltfor extensiv. Det skulle innebira att en orimlig (potentiell)
borda ldggs pé den potentiella skadevillaren, om regeln om effektortens forum
ges ett tillimpningsomride som omfattar all Internetrelaterad effekt. Om
potentiell effekt inte 4r tillrickligt for att effektortens forum skall vara
behorigt, uppkommer frigan om vad som skall vara zllricklig domsriitss-
grundande anknytning 1 dessa Internetrelaterade sammanhang. Ambitionen
miste vara att finna en balans mellan kidrandens och den pastddde
intringsgorarens intressen. Nir avgrinsningen av handlingar och dess effekter
diskuteras nedan, ir det nimnda intresseavvigning som star i fokus.

13.3.2 Tillricklig ~ domsrittsgrundande anknytning i
Internetrelaterade fall?

13.3.2.1 Inledande anmirkning

En grundliggande tanke bakom det harmoniserade europeiska regelverket om
domstols behorighet, dr att forutsebarhet skall skapas betriffande frigan om
vilken domstol som ir behéri att prova en tvist som har territoriell
anknytning till Gemenskapen.””” Dessa kriterier kan tas som utgdngspunkt
for en diskussion om tillimpningen av Bryssel-/Luganoreglerna i Internet-
relaterade sammanhang. Som konstateras ovan, innebir nimligen en
forbehdllslos applicering av kriteriet om effekt som domsrittsgrundande
anknytning att det, for den potentiella skadevéllaren, blir svirt att forutse var
domsritt kan uppkomma. Om redan handlingen, att ligga ut information pé
Internet, anses vara potentiellt skadegérande kan det dirutover sigas att det ir
tveksamt om kravet pd territoriell anknytning dirmed ir uppfyllt i alla de
situationer som kan aktualiseras.

Problemen illustreras tydligt i det inledningsvis nimnda Brokat-fallet.
Svaranden hade i detta fall anvint ett eget varumirke, péi den egna webb-
platsen, men stilldes ind3 till svars, eftersom denna i Tyskland legitima
verksamhet var potentlell skadegorande i Frankrike."”” Att tlllampa reglerna
om forum delicti pa ett sadant stt ger or1ml1ga konsekvenser, dirom torde de
flesta vara Gverens idag.”” Effekt kan siledes inte forbehillslost anvindas som
behorighetsgrundande kriterium och dirfor krivs en analys av frigan om pé
vilket sitt effektortens behorighet skall avgrinsas. Det behovs, enkelt uttrycke,
nigon form av tilliggskriterium for att forum delicti-regeln skall ge ett

Se exempelvis Brysselférordningen ingresspunkt 8 och 11
Se vidare avsnitt 1.1 och 5.5.2.2 ovan.
Se vidare avsnitt 8.4.8 ovan.
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dndamilsenligt resultat i vissa Internetrelaterade fall. I jakten pd limpliga
tilliggskriterier blir det av intresse att underséka olika anknytningsmodeller.

13.3.2.2 Anknytning pé grund av effeke, aktivitet eller handling

Rittsutvecklingen i USA ir en naturlig utgngspunkt for en diskussion kring
olika anknytningstester. Som visas ovan, har de anknytningstester som
tillimpats i USA genomgitt en anpassning efter de sirskilda forhillanden som
rider i Internetrelaterade sammanhang.”” Det har emellertid ocksa visat sig
att det dr svart att konstruera en modell som helt passar f6r de Internet-
relaterade fallen. Ett centralt avgbrande dr Zippo-fallet vari presenteras en
modell som tar sin utgingspunkt i de aktivitet som bedrivs pi en webbsida. Ar
sidan aktiv, eller i hog grad interaktiv, kan aktiviteten som forekommer pé
webbplatsen ligga till grund for domstolsbehorighet, medan g)assivt utlagd
information inte ir tillricklig domsrittsgrundande anknytning.”"* Zippo-fallet
har kritiserat av flera skil, inte minst eftersom det krivs ytterligare kriterier for
att avgora vilken grad av interaktivitet som skall krivas for att en webbsida
skall kunna betraktas som aktiv i domsrittshinseende.””

I sin kritiska granskning av Zippo-fallet foreslar Geist att utgdngspunkten
istillet maste vara ett test (@ targeting test) som utgdr ifrin om svaranden
medvetet riktat aktiviteter mot domstolsorten.”” Testet 4r uppbyggt kring tre
kriterier som skall vara teknikneutrala och allmingiltiga och syftet med testet
dr att skapa forutsebarhet nir det giller frigan om faststillandet av domsritt i
Internetrelaterade fall.””" Geist understryker dessutom att den domstol som
utpekas som behorig enligt nimnda test inte skall ha exklusiv, utan endast
fakultativ, behorighet.'”” Forekomsten av ett avtal ir det forsta kriteriet 1 det
test som foreslds.~ Direfter diskuterar Geist det andra kriteriet, som utgors
av mojligheten att med tekniska hjilpmedel rikta aktiviteter pa ett sidant sitt
att vissa jurisdiktioner kan undvikas."” Han menar inte att akedrer skall
tvingas att anvinda olika tekniska applikationer for att styra den Internet-
relaterade verksamheten, utan istillet att tillgingen till allt béttre teknik f6r att
avgrinsa Internetaktiviteter ligger 6ver bevisbordan pa den aktdr som hivdar
att domsritt foreligger eller péstdr att si inte dr fallet. Geist understryker
vidare att kriteriet 4r teknikneutralt sd till vida att en domstol som anvinder
detta kriterium inte dr férhindrad att ta hinsyn till den tekniska utvecklingen

Y Se vidare kapitel 7 ovan, sirskilt avsnitt 7.4.

Se vidare avsnitt 7.4.3 ovan.

Se vidare avsnitt 7.4.4 ovan.

% Se Geist BTJL, 2001 s. 1380 ff.

' Se Geist BTJL, 2001 s. 1384 f.

2 Se Geist BTJL, 2001 s. 1386.

2 Se Geist BTJL, 2001 s. 1386 ff.

%% Se Geist BTJL, 2001 s. 1393 ft.; Spang Hansen 2004 och Svantesson. Se ocksd avsnitt 6.3.4

ovan.
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inom omridet.”” Som ett slutligt, tredje kriterium lyfter Geist fram parternas
vetskap om den aktuella Internetaktivitetens geografiska lokahsermg
(territoriella spridning).”” Detta kriterium lir ha sin st6rsta betydelse i utom-
obligatoriska fall och har anvints av amerikanska domstolar i andra in
Internetrelaterade sammanhang.””” I kort summering innehiller det test som
Geist foreslar de tre kriterierna, avtal, teknik och vetskap (contract, technology
and implied knowledge) som vart och ett skall hjilpa domstolarna att avgéra
om en aktivitet dr riktad mot domstolens jurisdiktion pé ett sidant sitt att det
ar friga om tillricklig domsrittsgrundande anknytning.

Liknande tankar A4terkommer 1 WIPO:s rekommendation om
Varumirkesanvﬁndning pd Internet. Som behandlas ovan, tar denna
rekommendauon sin utgangspunkt i frigan om det foreligger kommersiell
effekt.”” Begreppet utgir i och for sig ifrin effekt, men tilligget kommersiell
gor det mojligt att ta hinsyn till andra omstindigheter. I rekommendationens
artikel 3 finns en inte uttdmmande upprikning 6ver faktorer som kan fi
betydelse vid bedémningen av om viss varumirkesanvindning har givit
upphov till kommersiell effekr pa en viss utpekad marknad. Faktorer som
nimns ir exempelvis siljférberedande tgirder, sprik pd webbsidan, faktisk
forsiljning och erbjudanden om att leverera. Det framstdr som klart ate det 4r
mdjligt att inrymma de kriterier som Geist valt att lyfta farm under rubriken
kommersiell effekt, inte minst eftersom rekommendationen poingterar att
bedomningen maste ske fran fall till fall och att domstolen kan anvinda andra
kriterier 4n de som nidmns i upprikningen i rekommendationens artikel 3.
Det skall dock tilliggas att rekommendationen inte uttryckligen lyfter fram
anvindarens avsikter som ett avgérande kriterium. Att ocksd detta kriterium
kan inrymmas i WIPO modellen foljer emellertid naturligt av att flera av de
kriterier som nimns utgdr frin anvindarens avsikter och dirmed snarare kan
ses som exempel pa hur sidana avsikter kan ta sig uttryck. Ett erbjudande om
att leverera varor till en viss utpekad marknad ir exempelvis ett tydligt uttryck
for siljarens avsike att bedriva handel med aktorer pa leveransorten.

Min samlade bedémning ger vid handen att nigon form av tilliggs-
kriterium madste anvindas for att faststilla vad som skall utgora tillricklig
domsrittsgrundande anknytning i Internetrelaterade sammanhang. Detta
kriterium bér kiinnetecknas av flexibilitet och teknikneutralitet. S3 linge dessa
grundliggande krav uppfylls dr det inte avgorande om kriteriet utformas som
ett krav pd medvetet riktade handlingar eller ett krav pd kommersiell effekt. Det
kan konstateras att Geist presenterat en modell som ir allmingiltig och
dirmed applicerbar i alla Internetrelaterade sammanhang medan WIPO:s
rekommendation ir skriddarsydd for varumirkesanvindning pa Internet. I

"2 Se Geist BTJL, 2001 s. 1401.
126 Se Geist BTJL, 2001 s. 1402.
7 Se exempelvis Calder-fallet som behandlas i avsnitt 7.3.4 ovan.

1% Se vidare avsnitt 8.4.6.4 ovan.
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det sammanhanget 4r det naturligt att kriterierna i rekommendationen bittre
stimmer med de forhillanden som rider i varumirkesrittsliga sammanhang.
Under alla omstindigheter och oberoende av vilket kriterium som viljs, 4r det
min bestimda uppfattning att det behovs ett tilliggskriterium, samt att detta
skall ta sin utgdngspunkt i svarandens aktiva och medvetna handlande.
Annorlunda uttryckt behovs det, som jag ser det, ett subjektivt rekvisit i den
internationella processritten, for att det skall vara mojligt att finna en
balanserad 6sning pd domsrittsfrigorna i vissa Internetrelaterade fall.

13.3.2.3 Det medvetna handlandet

Forslaget att inféra ett krav pd medvetet handlande f6r att bestimmelsen om
forum delicti skall vara tillimplig innebir en kursindring som inte ir helt
friktionsfri. Inférandet av ett subjektive rekvisit i den internationella
processritten innebir oundvikligen att bedomningen av domsrittsfrégan blir
mer subjektiv. Som en f6ljd dirav, kommer en mer omfattande och ingdende
granskning av sakomstindigheter krivas i samband med att domstolen tar
stillning till behorighetsfrigan. Allt detta talar mot inférandet av ett krav pa
att domsrittsgrundande handlingar skall vara medvetna. Det finns emellertid
ocksd, som presenteras ovan, argument till stéd for en mer flexibel héillning.1029
Jag dr av den uppfattningen att fordelarna med en sidan flexibilitet sist och
slutlig 6verviger de nackdelar som eventuellt kan bli f6ljden.

Att det i vissa situationer krivs en storre flexibilitet torde under alla
omstindigheter std klart. Denna slutsats kan i forsta hand motiveras med att
samhillsutvecklingen 4r betjint av att forutsittningar skapas for smidiga och
nyanserade 18sningar pa frigor om vilka domstolar som 4r behériga att prova
Internetrelaterade tvister. Det ir, annorlunda uttrycke, av stort intresse for
utvecklandet av Internet som en kommersiell marknadsplats, att tvister utan
“tillricklig anknytning” inte skall kunna provas av domstol. Argument till
stod for denna hallning kan ocksd himtas ur de allminna formuleringarna om
syftet bakom Bryssel-/Luganoreglerna, dir det framhills att nigon form av
territoriell anknytning bér vara en forutsittning for domsritt. En omedveten
effekt av ett Internetrelaterat handlande kan, enligt min mening, inte ge den
nddvindiga territoriella anknytning som krivas f6r domsritt.

13.3.2.4 Behov av nya regler?

En annan friga ir pd vilket sitt det foreslagna tilliggskriteriet skall inforlivas i
den svenska internationella processritten. Hir kan det argumenteras for att
nya regler borde inforas. Jag dr emellertid av en motsatt stindpunkt. Den
internationella privat- och processritten ir redan bekant med det faktum att

1029 . .
Se vidare avsnitt 8.4.6 ovan.
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nya férhallanden maste vivas in i de férhallandevis fa regler och principer som
finns. Idén om tillricklig domsrittsgrundande anknytning idr redan vil
forankrad inom den internationella processritten och argument som bygger
pa dessa idéer diskuteras (om i4n indirekt) i alla sammanhang nir en doms-
rittsregel skall bedomas. Det nya med det tilliggskriterium som foreslds ovan
ar dirfor, om nigot, att det ger en bild av hur en vil beprovad idé skall
anvindas pa ett nytt omride. Jag dr i detta sammanhang 6vertygad om att
domstolarna dr kapabla att hantera dessa frigor inom ramen for befintliga
regler. Nigra nya bestimmelser behéver med andra ord inte inféras pa grund
av de sirskilda Internetrelaterade problem som identifierats i detta arbete.

13.3.2.5 Arenor for problemlgsning

Det kan emellertid diskuteras om det verkligen dr den internationella
processritten som skall hantera de problem som Internet medfor, nir det
giller svirigheterna att avgrinsa handlingars effekt. Det dr nimligen mojligt
att argumentera for att hinsyn till den potentielle skadevéllarens intressen
bittre beaktas i den materiella ritten, 4n i den internationella processritten.
Det skulle i detta perspektiv vara mojligt att ta hinsyn till avsikten med ett
Internetrelaterat handlande vid bedémningen av vad som materiellt sett skall
utgdra ett varumirkesintring. En sidan l8sning kan exempelvis uppnis
genom att ett oavsiktligt anvindande av ett kinnetecken pd Internet inte
bedéms vara intringsgorande vid tillimpningen av 4 § VML. Alternativet att
motsvarande hinsyn tas vid domsrittsbedomningen, med f6ljd att ett
oavsiktligt handlande leder till att malet avvisas pid grund av bristande
behorighet, skulle enligt foresprikarna for detta synsitt vara simre.'”” Hir
finns aterigen argument pd biada sidor. Bland annat kan det sdgas att ett
argument mot att avvisa mél, pd grund av att handlandet ir oavsiktligt, 4r att
ett sidant forhallningssitt kan resultera i att negativa kompetenskonflikter
uppstdr, dvs. att parterna inte kan fi sin talan provad vid domstol
overhuvudtaget. Hir blir resonemang som forts tidigare om den diskretionira
provningsritten av domsrittsfrigan relevanta.””’ I samband med diskussionen
ovan, om domstolarnas mojlighet att diskretionirt skilja ett mal ifrén sig pé
grund av bristande anknytning, konstateras att en sddan mdijlighet, i de fall
den Sverhuvudtaget existerar, bara kan utnyttjas om det klart framgir att
parterna har mojlighet att fi sin talan prévad vid annat forum. Samma
forbehdll bor gilla dven for en domstols méjlighet att avvisa ett mél pa grund
av att en Internetrelaterad handling omedvetet fororsakat potentiellt skade-

gorande effeke.

90 Se exempelvis Bettinger/Thum, 11C 2000 s. 163, 175 ff.
W Se exempelvis avsnitt 6.2.4 ovan.
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Det kan ocksd argumenteras for att hinsyn till skadevillarens intressen
bittre beaktas i den internationella privatritten, i samband med att lagvals-
frigan avgors. I detta perspektiv skulle kriteriet om medvetet handlande
kunna resultera i att en svarande som omedvetet fororsakat skada pd en viss
utpekad marknad, fir férdelen av att handlingsortens lag skall tillimpas, i en
situation di ett intringsmal anhingiggors vid domstol i den ort dir effekten
av den skadegérande handlingen uppkommit. Overfort pi exemplet med
Brokat-fallet skulle den franska domstolen, om Brokat inte varit medveten om
den effekt som uppkommit i Frankrike, vara hinvisad till att avgora tvisten
med tillimpning av tysk lag.

Det kan siledes konstateras att det langtifrin ir sjilvklart att den
nddvindiga anpassningen for Internetrelaterade fall skall géras inom ramen
for den internationella processritten. Mitt sammanfattande intryck 4r andd att
det (i vissa fall) redan i samband med domsrittsbedémningen 4r motiverat att
ta hinsyn till vilka avsikter den pastidde intringsgoraren har haft. Det frimsta
skilet hirfor torde vara att det annars kan uppstd en situation dir reglerna om
forum delicti kan komma att missbrukas. I detta fall handlar det emellertid
inte om ett tillskapande av nya mojligheter, for potentiella intringsgorare, att
“"torpedera” processer. Det handlar istillet om att det finns en risk att
rittighetsinnehavarna kan komma att anvinda méjligheten, att vicka talan vid
domstol som 4r behorig pd grund av pastddda Internetrelaterade effekeer, pé
ett sddant sdtt att Internetanvindarnas intresse &sidositts. Inte sillan dr
anvindaren (den pédstidde intringsgoraren) i dessa Internetrelaterade fall i en
ekonomiskt underordnad position jimfort med rittighetsinnehavaren. Nir en
sddan Internetanvindare stills infor risken att tvingas in i en process kan det,
dven om det uppenbart saknas grund for talan i ett materiellritesligt
hinseende, leda till att anvindaren viljer att upphéra med aktiviteter som alls
inte skulle vara olagliga vid en egentlig rittslig prévning. I sammanhanget
skall understrykas att det ror sig om fall med speciell karakeir samt att det
madste finnas en mojlighet for rittighetsinnehavaren att istillet vicka talan vid
annat forum, exempelvis dir den skadegorande aktiviteten foretagits eller dir
svaranden har sitt hemvist. Det skall dirutover understrykas att rittighets-
innehavaren fortfarande har kvar méjligheten att vinda sig till domstol i den
ort dir effekt uppkommit om den ifrigavarande effekten har sitt ursprung i en
medvetet riktad handling.
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Avslutningsvis skall poingteras att de nodvindiga anpassningarna av
Bryssel-/Luganoreglernas forum delicti-regeln maste goras av GD. Det torde
varken vara moijligt, eller tillrddigt, att Bryssel-/Luganolindernas nationella
domstolar pé egen hand anpassar tillimpningsomradet for nimnda regler efter
de behov som Internet aktualiserar. Annorlunda uttryckt kan inte det
subjektiva rekvisitet anvindas av de nationella domstolarna for att dessa
godtyckligt skall kunna skilja mal ifrdn sig. Det krivs att ett sddant initiativ tas
av GD och att Internetanpassningen sker genom en preciserad tolkning av
bestimmelsen i Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3), dir det 6ppnas for
moijligheten att hinsyn, i Internetrelaterade fall, kan tas tll svarandens
avsikter med sitt agerande.

13.4 Slutord

Det 6vergripande syftet med detta arbete har varit att analysera och beskriva
svenska domstolars behorighet att prova Internetrelaterade varumirkestvister
av grinsoverskridande karaktir. Betriffande detta 6vergripande mal kan
konstateras att ritesldget till stor del 4r klarlagt. P4 grund av de karaktirsdrag
som de grinsoverskridande Internetrelaterade varumirkestvisterna har upp-
kommer emellertid problem i vissa fall. Det handlar bide om problem som
sammanhinger med varumirkenas sirskilda karaktirsdrag och problem som
kan kallas Internetrelaterade. Nir det giller de problem som kan forknippas
med varumirkens karaktirsdrag kan dessa koncentreras till frigan om den
nirmare preciseringen av tillimpningsomridet for reglerna som ger
skyddslandets domstolar ritt att exklusive prova frigor om registrerade
immaterialritters giltighet. De Internetrelaterade problemen kan koncentreras
till frigan om vilka konsekvenserna ir, for domsrittsbedomningen, att
handlingar och handlingars effekt inte naturligt kan avgrinsas i ett dppet
nitverk som Internet.

[ den analys av problemen som presenteras i detta arbete foresls
l6sningar bdde vad avser de varumirkesrittsliga och de Internetrelaterade
problemen. Avslutningsvis méste dock konstateras att klarhet nir det giller
frigor om domstols behérighet inte automatiskt innebir att uppgiften att
hantera Internetrelaterade varumirkestvister blir problemfri. Det kvarstir
fragor om vilken materiell lag som skall tillimpas pd tvisten och dessutom kan
det uppkomma problem i samband med erkinnande och verkstillighet av ett
avgorande i en grinsdverskridande varumirkestvist. Perritt konstaterade redan
1998, pid tal om de di aktualiserade Internetrelaterade jurisdiktions-
problemen, att "the real problem is turning a judgement supported by
jurisdiction into a meaningful economic relief”."”” T praktiken kan med andra
ord konstateras att klarhet nir det giller frigor om domstolbehorighet har ett

%2 Se Perritt, INTLAW 1998 s. 1121, 1123.
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begrinsat sjilvstindigt virde om det inte samtidigt klargérs vilka
lagvalsprinciper som skall tillimpas pd en eventuell tvist samt under vilka
omstindigheter en formodad dom kan verkstillas pa ett meningsfullt sitt.

I detta arbete har viss klarhet skapats betriffande frigor om under vilka
omstindigheter en svensk domstol dr behérig att ta upp Internetrelaterade
varumirkestvister till provning. Att det kvarstir problem som har stor praktisk
betydelse nir det giller frigor om lagval samt verkstillighet och erkinnande av
domar ir en indikation pd att det finns utrymme f6r (och behov av) ytterligare
forskning inom dessa omraden.
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14 Summary

14.1 Part One — Introductory remarks (chapter 1-2)

The general aim of this doctoral thesis is to analyse under what circumstances
a Swedish court might adjudicate a cross-border trademark infringement case.
Due to the recent technological developments (e.g. Internet) an underlying
aim is to specifically identify so called Internet-related problems when it
comes to ascertaining jurisdiction in cross-border cases.

The study adopts a Swedish court perspective. The question raised, put
simply, is whether the holder of a trademark could enforce the trademark
right against a foreign defendant in a cross-border infringement case. The
underlying question is if (and to what extent) foreign, as well as national,
trademark infringements can be adjudicated in a Swedish court. The study is
primarily concerned with registered national trademarks but Community
Trademarks and unregistered trademarks are covered as well. The study
begins with an analysis of the existing rules of private international law. It
then proceeds with an examination of the relevant rules for ascertaining
jurisdiction in cross-border cases. When the legal grounds for jurisdiction in a
traditional (un-plugged) environment have been analysed the discussion then
focuses on Internet-related problems.

The following general conclusions were reached after analysing the
questions raised. Firstly, the Internet-related problems in the area of cross-
border trademark infringements are not as serious as first imagined. However,
there are some problems of a general nature. These problems are related to the
fact that actions and effect are not easy to demarcate on the Internet. As a
consequence, jurisdictional rules based upon such grounds are difficult to
adopt. In regards to this problem the study concludes that there is a need to
amend the jurisdictional rules as they exist today.

Secondly, the existing rules on exclusive jurisdiction when it comes to
questions about registered intellectual property rights are in need of
clarification. One of the main questions is whether or not a negative
declaratory judgement could be regarded as concerned with the validity of a
disputed intellectual property right. Another important question is whether or
not questions about validity, raised as a defence during an infringement
proceeding, should handled as exclusive questions, or if it is possible to try
such questions preliminarily. In this regard it was concluded that an action
for a negative declaratory judgement might be regarded as a case covered by
the applicability of the exclusive rules. It was also concluded that questions of
validity, raised as a defence, might be tried by courts preliminarily, without
conflicting with the exclusive rules on jurisdiction.
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The outline of the doctoral thesis is as follows. In the first two chapters
(part one) the subject of the study is presented along with the material used.
In chapters 3 to 6 (part two) the background is presented and the problems
are defined. In chapters 7 to 11 (part three) the question of jurisdiction is
analysed, first on a European level (chapter 8) after which the national
Swedish principles are discussed (chapter 9 regarding registered rights and
chapter 10 regarding unregistered rights). Finally jurisdiction regarding
Community trademarks is discussed (chapter 11). The thesis is completed
with a summary and a concluding analysis (chapter 12 and 13).

14.2 Part Two — Background and survey of problems
(chapters 3—06)

The problems discussed in the thesis can be divided into three groups. Firstly,
problems related to the specific characteristics of intellectual property rights,
such as the fact that trademarks are national and that it is possible to register
trademarks, identical in wording, in different product/service groups. The
territorially limited protection makes it possible for different holders to
register identical (in wording) trademarks in different countries; in fact the
nature of trademark law makes it possible for different legal holders to coexist
in the same country.

The coexistence of trademarks is made possible, among other things, by
the fact that one can separate similar marks in a “physical” store. Using
trademarks in the global Internet alters the situation and (secondly) raises
questions regarding Internet-related problems. To begin with the Internet is a
borderless environment. If you put information on the web it is, as a principle
rule, possible to see that information from each and every connected
computer, independent of where in the world that computer might be
situated. A consequence of this is that all legal holders of similar trademarks
are competing on the same market (in the same cyberspace), with few
possibilities to limit the individual use to one single market. The situation
gives rise to new, or at least awakening, questions that have not been of
immediate importance in the pre-Internet society.

One such question of immediate importance is to what extent the use of
a trademark on the Internet, placed there in one country, can constitute
infringement in another country. Another question regards the problems that
are connected to the question of where the infringing act took place. Another
emerging problem that the Internet brings forward is the fact that it might be
very difficult to find the potential infringer in the anonymous environment
that is the Internet. This is problematic from several different aspects. To
begin with the possibility of determining where the defendant is domiciled is
a prerequisite for the applicability of a large number of private international
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law rules. Furthermore, the fact that it might seem that an infringer can
escape justice by staying anonymous erodes the morality and tends to trigger
the development of an increasing number of cross-border infringements. This
development puts (#hirdly) the questions and problems regarding jurisdiction
in focus. Jurisdictional rules are mainly based upon physical connecting
factors like the domicile of the defendant, the establishment or the existence
of an injurious action. Such connecting factors are influenced by the above
mentioned characteristics of intellectual property rights and the Internet. In
this melting pot between territoriality and globalization, material and
immaterial, lays the focus of this thesis.

14.3 Part Three - Jurisdiction (chapter 7-11)
14.3.1 Introductory remarks

As mentioned above, the questions regarding jurisdiction in cross-border cases
must be answered in the light of traditional private international law rules.

From a Swedish point of view, the answers must furthermore be divided

into two parts since the answers depend on whether or not the defendant is
domiciled in a Brussels or Lugano State (e.g. a country where the Brussels or
Lugano Convention or the Brussels I-Regulation are applicable) or in a
country outside this area.
In a situation where the defendant is domiciled in a Brussels or Lugano State,
jurisdiction must be based on the rules set forth in the Brussels or Lugano
Conventions or the Brussels I-Regulation (hereinafter referred to as the
Regulation and Conventions, respectively).

With regard to disputes where the defendant is domiciled outside the

Brussels/Lugano area there is no directly applicable law in support of
jurisdiction in cross-border infringement cases. Instead jurisdiction has
traditionally been based on carefully-made analogies with the Swedish Code
of Judicial Procedure concerning proper national venue (hereinafter referred
to as the Procedural Code). As far as analogies are concerned it should be
noted that it is, of course, possible for a Swedish court to apply analogously
the Regulation/Conventions rules as well as the national procedural code, in a
case where the Regulation/Conventions rules do not apply directly.
The rules on jurisdiction applicable to intellectual property infringement
proceedings in cross-border cases are those that are generally applicable in
other civil law proceedings, for example rules of jurisdiction based on the
domicile of the defendant and rules based on the place where the harmful
event occurred.

Furthermore, the Regulation and the Conventions contain one specific
rule regarding registered intellectual property rights. This rule sets forth that
proceedings concerned with the registration or validity of patents, trademarks,
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design or other similar registered rights fall within the exclusive jurisdiction of
a court in the State where the right is registered. This puts the question
whether or not an infringement dispute can be separated from cases covered
by the exclusive jurisdiction in the above-mentioned rule into focus.

14.3.2 Regulation/Conventions Rules (chapter 8)

The general rule is that persons domiciled in a Brussels/Lugano State shall,
whatever their nationality, be sued in their State of domicile. From a Swedish
court’s point of view this rule is, in a cross-border infringement case, mainly
relevant in situations when the defendant, domiciled in Sweden, infringes a
foreign trademark. For example, a Swedish company markets a product
infringing a trademark registered in Denmark. Pursuant to Article 2, the
Swedish company may be sued in Sweden. However, as regards infringements
of Swedish rights, Article 2 is of limited relevance as a basis for jurisdiction in
cross-border cases. It is of course possible that the defendant is domiciled in
Sweden even though the infringing action (depending on how it is to be
defined) takes place in another country. However, this must be regarded as an
exceptional case. In any case there is another reason to discuss the principal
rule in Article 2, in as much as national rights are concerned. The reason for
this is that domicile in a Brussels/Lugano State is a prerequisite for the
applicability of most of the Regulation/Conventions rules in the first place.

The study concludes that the applicability of Article 2 can be quite
problematic when determining the domicile of the defendant, at least in some
Internet-related cases. It is, to put it simply, easy to perform cross-border
transactions using the Internet and the digital environment makes it possible
to act anonymously. However the Internet and the digital framework bring
new possibilities to track defendants as well. In this situation it is relevant to
discuss different technical means of geographic identification. The study
concludes that there are both problems and possibilities in this area of law
that will most certainly require courts and practitioners to acquire knowledge
about the technical characteristics of the Internet.

When a decision has been taken as to whether the Regulation-
/Conventions can be applied due to the domicile of the defendant, Article 2 is
of course a possible ground for jurisdiction. The purpose of Article 2 is to
provide a suitable forum for the defendant, as it is generally more difficult to
defend oneself in the courts of a foreign country. Still there are situations
when there is a close connection between the dispute and a court other than
one in the country of the domicile of the defendant. In such situations it is
justified to give the plaintiff additional opportunities as regards jurisdiction.

Consequently there are a limited number of exceptions giving the
plaintiff such choices. It is important to note that those exceptions are
exceptions and as such they shall be interpreted narrowly. The exceptions that
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may be used as bases of jurisdiction in proceedings concerning the cross-
border infringement of a trademark right are mainly Article 5(3), Article 5(4),
Article 5(5) and Article 6(1). It should be noted that there are other rules in
the Regulation/Convention which might be applicable to cross-border cases as
well. An example of such a rule is a Swedish court’s ability to base its
jurisdiction on the fact that the defendant enters an appearance before the
court other than to contest the court’s jurisdiction. This variation of
prorogation is treated in the thesis as well as the special provisions regarding
provisional measures in Article 31 of the Regulation (Article 24 Conventions).
Last but not least the rules on exclusive jurisdiction applicable in cases
regarding the registration or validity of intellectual property rights are
analysed in the thesis as well.

Article 5(3) provides for jurisdiction in the place where the harmful event
occurred for matters relating to tort, delict or quasi-delict. Due to this rule,
and the way it is interpreted by the European Court of Justice (ECJ), it is
possible to find a competent court both at the place where the damage
occurred as well as the place of the event giving rise to it. As mentioned above,
trademark rights are territorial. In line with this it might be argued that
damages could only occur in the country of protection. It is disputed whether
this implies that the event giving rise to the damages must take place in that
same country. A crucial consideration is how the expression “the place where
the harmful event occurred” is to be interpreted, as regards cross-border
intellectual property infringements. This question has not been settled by the
EC]J even though some guidance can be found in the ECJ-case law.

In conclusion it can be said that Article 5(3) makes cross-border
jurisdiction possible both regarding national and foreign trademark rights.
Following the interpretation applied by the ECJ regarding the Article it is
obvious that jurisdiction can be found both at the place where damage
occurred and at the place of the event giving rise to it. However, as regards
Article 5(3), the ECJ has stated that the possibility of trying multiple damages
is limited to the damages that arose in the country where damage occurred, in
cases where this effect is the basis for jurisdiction.

In the discussion about whether or not an infringement case regarding a
foreign trademark can be tried by a court in a country different from the
protecting country the exclusive rules in the Regulation/Conventions must be
remembered. A crucial consideration in an infringement case regarding a
foreign right would therefore be whether the validity of that registered
intellectual property rights plays a principal role in the dispute. When it
comes to adjudicating intellectual property disputes the applicability of Article
5(3) is, at least to some extent, influenced by the interpretation of the
exclusive rules on jurisdiction (which will be discussed below).

Furthermore it must be noted that the question about infringements of
intellectual property rights in the context of Article 5(3) has not been tried by
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the ECJ. Due to the global nature of the Internet, and the fact that
advertising on the Internet (and other forms of Internet-related dissemination
of information) can not be demarcated to one single market easily, obvious
problems arise. It could be argued that effect, and consequently effect based
jurisdiction, could appear in every connected country. It is recommended not
to make such an extensive interpretation of Article 5(3).

The problem might be solved differently. To begin with the ECJ can
choose to treat the cross-border infringement cases separately from traditional
(national) infringement cases by giving Article 5(3) different interpretations
depending on the specific nature of the case. This could of course solve (or at
least diminish) the problem, but it would lead to a quite complex situation,
which compromises foreseeability.

Another way to attack the problem is to examine the concept of
infringement. If an infringement can only be considered to occur in a specific
market where the infringing action has commercial effect, the number of
potential jurisdictions arising from Article 5(3) would be limited. A
recommendation in line with this has been adopted by WIPO in its Joint
Recommendation concerning the use of trademarks on the Internet. It might
be noted that much of the ideas presented in the WIPO recommendation are
similar to the jurisdictional principles used by US courts to assert jurisdiction
in Internet related infringement cases. The fact that the idea of commercial
effect (or minimum contact due to an active webpage or a deliberate market
approach) are discussed and applied is important. The paper concludes that
this development makes it credible to suggest that it is time for the ECJ (and
for the national Swedish courts) to apply this line of thinking in some
Internet related cross-border infringement cases, namely those where
jurisdiction is to be based on effects resulting from the posting of information
on a webpage with no intention of directing the information to the market
where the injurious effects occurred.

If commercial effect is made a requisite for an action to be regarded as
infringing a trademark in a specific market it will be possible for courts to
decline jurisdiction due to Article 5(3). To give the courts this possibility
might be the most favourable solution to the above stated problem. However,
the initiative must come from the ECJ. There is probably no room within the
framework of the Regulation/Conventions rules for national courts to decline
jurisdiction based on Article 5(3) on a discretionary basis. However, there is
nothing preventing the national courts from doing so in situations when the
Regulation/Conventions rules are not directly applicable.

Finally, it might be discussed in detail what the new wording of Article
5(3) in the regulation (the added phrase “or may occur”) means as far as
applicability concerns. The paper concludes that it is beyond doubt that a case
concerning an injunction might be tried under the jurisdictional heads of
Article 5(3) even in a situation where only the effect is impending. This gives
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rise to the question of whether this means that a declaratory action would be
possible to adjudicate as well. To answer this question a model has been used
which divides trademark cases in two groups; one with cases regarding the
injurious action, the other with cases concerning the intellectual property
right. Cases belonging to the first group are, put simply, possible to adjudicate
based on Article 5(3). On the other hand, cases concerning the intellectual
property right are to be treated under the rules on exclusive jurisdiction.
When analysing the question about declaratory judgement it is argued that a
negative declaratory judgement, in most cases concerning trademarks, is to be
regarded as a case concerning the intellectual property right and therefore a
case that is not to be handled by a court whose jurisdiction is based solely
upon Article 5(3). The reason is that a negative declaratory judgement, for
instance a case regarding the fact that an action is not to be regarded as
injurious, is initiated by the potential infringer and directed to the holder of
the trademark. The holder of the intellectual property right can be regarded as
the defendant in such a situation which implies that the case concerns the
right itself.

Another possible ground for jurisdiction is Article 5(4) of the
Regulation/Conventions. If a civil claim for damages is based on an act giving
rise to criminal proceedings this Article may provide for Swedish jurisdiction
over the civil proceedings, if the Swedish court is seized with the criminal
proceeding. When the infringement of an intellectual property right can be
regarded as a crime which can give rise to criminal proceedings it is possible
that a civil claim for damages can tried or an injunction can be sought in a
Swedish court based on Article 5(4).

A question that might be raised regarding Article 5(4) is whether or not a
claim for injunction could be regarded as an action within the frames of this
Article. Another question is to what extent a claim for injunction based on the
infringement of a trademark in one Member State could be regarded as based
on the same act as a criminal proceeding in another Member State, regarding
the infringement of a corresponding trademark right in that country. The
study concludes that an injunction might be regarded as a claim based on the
same action that gave raise to the criminal proceedings.

One additional alternative possibility to find a competent court in cross-
border cases is given by Article 5(5), which states that a person domiciled in a
Member State may be sued in the courts for the place in which the branch,
agency or other establishment is situated as regards a dispute arising out of the
operations of this specific branch, agency or establishment. There are two
prerequisites for this rule to be applicable. It must be a dispute arising from an
establishment and it must be an establishment within the meaning of Article
505).

As regards the majority of cross-border infringement cases it would only
be possible to apply Article 5(5) in situations where the infringing act (and/or
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the damage) can be shown to have occurred at the place of the establishment.
In this situation there would definitely exist jurisdiction based upon Article
5(3) as well. However, as regards Article 5(3), the ECJ has stated (as
mentioned above) that the possibility of trying multiple damages is limited to
the damages that arose in the country of injurious effect, in cases where this
effect is the basis for jurisdiction. Such limitation has not been applied in the
interpretation of Article 5(5). In other words there might be a possibility to
find jurisdiction in cases of multiple damages due to Article 5(5) which would
not be possible due to the current interpretation of Article 5(3).

In regards to Internet-related situations there has been some discussion
concerning whether the fact that the infringing action took place on a
webpage could mean that Article 5(5) is applicable. The study concludes that
a webpage and Internet-related activities can be important factors in reaching
a conclusion regarding whether or not jurisdiction is at hand. However, the
mere fact that a webpage exists is not enough to assert jurisdiction under
Article 5(5). The problem is that it is hard, if not impossible, to find a
reasonable way to locate a webpage. The problems are of a similar nature to
those regarding the determination of domicile in Internet-related cases.

Article 6(1) in the Regulation/Conventions may, furthermore, provide
courts with cross-border jurisdiction. This Article concerns situations with
multiple defendants and the possibility of hearing and determining cases
together in a court for the place where any of the defendants is domiciled. A
prerequisite is that “the claims are so closely connected that it is expedient to
hear and determine them together to avoid the risk of irreconcilable
judgments resulting from separate proceedings.” The fact that this rule may
provide for cross-border jurisdiction is confirmed by Swedish case law (see
NJA 2001 s. 386; NJA 1999 s. 660 and RH 2001:81).

As regards intellectual property rights it is unclear however whether or
not Article 6(1) could be applied in situations where the claims, directed
towards various defendants, are based upon different but parallel intellectual
property rights. In this context it could also, similar to the discussion about
Article 5(4) above, be questioned if a claim for injunction can be closely
connected to a tort claim. Another important question is to what extent it is
possible to use Article 6(1) in situations when a question of validity is raised
in an infringement case. This question relates, as mentioned above, to the
applicability of the rules on exclusive jurisdiction.

As noted above, the Regulation/Conventions rules may permit a Swedish
court to exercise jurisdiction over proceedings concerning the infringement of
intellectual property rights in cross-border cases. Still it might be argued that
the exclusive rule regarding registered intellectual property rights in Article
22(4) in the regulation (Article 16(4) in the conventions) prevent such
jurisdiction. The exclusive rules state that questions about registration or
validity can only be tried by courts in the country were the disputed right is
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registered. A crucial question regarding the applicability of the exclusive rules
in cross-border cases appears in situations where the registration or validity of
a foreign intellectual property right is questioned in connection with an
infringement dispute — something that, more or less, can be the case in almost
all infringement cases regarding intellectual property rights. As regards
trademark cases it can be argued that an infringement claim is so closely
intertwined with the question of validity that the infringement proceedings
may be said to be “principally concerned” with the right’s validity. In such
case, it is unclear whether a court is required to decline jurisdiction. Some
aspects regarding this are to be discussed by the ECJ in the forthcoming
decision in the GAT-case (C-04/03).

The study concludes, as mentioned above, that the problems might be
solved by analysing the character of the case. In cases where the intellectual
property right is the “defendant”, for instance the above mentioned negative
declaratory judgement, the exclusive rules are to be applied. Still there are
cases which will not easily be categorized. Examples of such cases can arise if,
for instance, a counterclaim for revocation is invoked or if a separate
revocation proceeding is brought before the court.

In those situations it is unclear whether the court should stay the
infringement proceedings or if the court should treat the issue of the validity
of the foreign intellectual property right as an incidental question or if it is
possible for the court to choose either of the proposed solutions.

As regards the first option, this solution would result in a Swedish court
staying the infringement proceedings and ordering the defendant to challenge
the validity of the right in question before a court in the State where the right
is protected. This solution means that the infringement proceeding can still be
tried by the Swedish court. Unfortunately this option delays the proceeding.
Furthermore there is a risk that the defendant will use this option in bad faith,
contesting the rights validity with the sole purpose of delaying the proceeding.

The second option would be to exercise jurisdiction over the
infringement dispute treating the issue of the validity of the foreign
intellectual property right as an incidental question. In such a case any finding
made by a court concerning a foreign intellectual property right’s validity
would only have effect in the actual proceedings. It would not be binding in
any future proceeding where the same issue arises. The study concludes that
both options are eligible in situations when the question of validity is raised
only as a defence.

14.3.3 National Rules (chapter 9)

As noted above, the rules in the Regulation/Conventions are only applicable
in situations where the defendant is domiciled in a Brussels/Lugano State. In
other cases jurisdiction must be based on analogies. As stated above the
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national rules on proper venue in the Procedural Code have traditionally been
applied analogously. Still it is possible to make those analogies from the
Regulation/Conventions as well. However, in most cases the result would be
the same, since the rules in the Procedural Code that might be applicable in a
cross-border infringement case are similar to those of the Regulation-
/Conventions. There is one important exception though, the rule on debt
obligation in the first sentence of chapter 10 section 3.

The rule on debt obligation states that a plaintiff may bring an action
concerning debt obligations at the place where property belonging to the
defendant is located. According to this rule it is possible to find a competent
court in Sweden in cross-border cases even though neither the defendant nor
the plaintiff is domiciled in Sweden and neither the infringing act nor the
direct damage occurred in Sweden. It is enough that property belonging to
the defendant is located in Sweden.

Even though this rule on jurisdiction is not recognised within the
framework of the Regulation/Conventions, another Brussels/Lugano State is
obligated to enforce a Swedish judgment based on this exorbitant rule,
provided the judgment itself is within the scope of the Regulation-
/Conventions.

As regards Internet-related aspects, the question regarding whether or not
a domain name is property in the meaning of the above stated section of the
Procedural Code is analysed in the thesis. The prerequisites for an asset to be
regarded as property are, put simply, that the asset in question must have a
monetary value. It does not necessarily mean that the potential value must
cover the entire amount demanded by the plaintiff, but a majority of legal
scholars agree that the value must cover, at least to some extent, the possible
legal costs. The value should furthermore be realizable in a way within reach
of the court from a Swedish enforcement perspective.

As regards the first prerequisite it is not far-reaching to consider a
domain name as property, as domain names unquestionably can have a value.
It is possible to trade domain names as shown by the fact that there exists a
market for domain name trading. Still, the value of the domain name must,
reasonably, be higher than the simple cost for the registration. This can of
course be the case with regard to domain names like business.com but would
not be the case regarding most of the private and institutional domain names.
Besides the question of domain name value there is one further prerequisite to
fulfil before it is possible to assert jurisdiction under the rule on debt
obligation. It must be shown that it is possible to realize the potential value of
a domain name, which means that it must be possible to locate the property
in question. Localization is, as already discussed, a common problem to most
Internet activities. Nevertheless, the study proceeds on the basis that a domain
name can qualify as property for the application of the above mentioned rule
in the Procedural Code in situations when it is possible to locate the domain
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name to Sweden. Localization means in these circumstances that the property
can be seized by the Swedish enforcement service in accordance by a Swedish
court order.

Even if the discussion whether or not domain names can be covered by
the wording of Section 3 are left aside, it is of course possible, according to
this rule, to assert jurisdiction if the defendant has other kind of property in
Sweden, for instance a Swedish trademark. As already mentioned, the rule is,
with few exceptions, generous to the plaintiff.

14.3.4 Miscellaneous (chapter10-11)

In chapter 10 the questions about jurisdiction regarding unregistered
trademarks are discussed. The concept of an unregistered trademark right,
similar to the registered right, is, more or less, a unique Scandinavian
phenomenon. However, the problems are not that unique. With the
exception of the exclusive rules, the applicability of the
Regulation/Conventions rules are not effected by the fact that the disputed
trademark is unregistered. However it shall be noted that problems can arise
regarding the question of determining the territoriality of unregistered
trademarks. Those problems are likely to appear in discussions about other
unregistered intellectual property rights as well

Furthermore, jurisdiction as regards Community Trademarks is dealt
with in the thesis (chapter 11). The starting point for the discussion about
jurisdiction in situations regarding trademarks is the Community Trademark
Regulation (Regulation 40/94). In several situations the Regulation-
/Conventions rules are still important though. In this respect the study
concludes that there are no immediate problems specifically related to the
special rules in the Community Trademark Regulation. Still similar problems,
as discussed above, might appear when it comes to applying the Community
Trademark Regulation as well.
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