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Sammanfattning

| dagens handel dar distansen mellan néringsidkare och konsumenter
standigt Okar och konkurrensen mellan naringsidkare blir alt hardare, spelar
varumarket en avgorande roll for foretagens 6verlevnad. Att slavakt om och
skydda sitt varumérke kan bli ett viktigt led i kriget om marknadsdelarna. En
genomtéankt strategi for exploatering & nodvandig liksom en standig
bevakning mot intrang. | och med Internets uppkomst anvands varumarken
aven i diverse nyaformer vilket medfor att varuméarkesinnehavaren numera
aven & tvungen att bevaka de nya varumarkesformerna. Férutom att ha de
traditionella varuméarkena under uppsikt maste innehavaren &ven hindra att
nagon annan anvander forvaxlingsbart domannamn samt hindra otill&ten
lankning och dolda metataggar till hans webbsida. Fragan & om
varumérkesinnehavaren har nagon faktisk mojlighet att hindra anvandningen
av dessa nya fenomen eftersom avsaknaden av regleringar gor att man &
hénvisad till de traditionella kénneteckensregleringarna.

Numera har domannamnsanvandningen i praktiken fatt stallningen av ett
foretags varumarke och lockar till sig kunder pa samma sétt, vilket har lett
till att det blivit av stor ekonomisk vikt for foretagen att inneha rétten till det
domannamn som motsvarar deras varuméarke. Domannamnets svaghet da det
ska jamforas juridiskt med varumarket &r att det till sin ursprungliga
funktion endast &r en del av en adress samt viss osékerhet rader om den kan
fungeraindividualiserande utan att ssmmankopplas med webbsidan. Trots
detta verkar det som att doménnamn kan jamstéllas juridiskt med ett
traditionel It varumarke om det uppvisar sarskiljningsformaga och anvands
som kannetecken for varor/tjanster och att de bada darmed ska kunna
jamstallas rent juridiskt. Slutsatsen av att varumérket och domannamnet kan
jamstéllas ar att rétten till ett varumarke &ven kan utstréckas till liknande
doménnamn. Dettainnebdr att varumérkesinnehavaren kan hindra
registreringen av ett forvaxlingsbart domannamn. Domannamnet och
varumérket & emellertid inte helt jamstallda vilket visar sig i att enbart
registreringen av det tidigare inte ger innehavaren ett kanneteckenréttsligt
skydd. Likheten mellan fenomenen har dock lett till att domannamn numera
kan registreras som ett varumérke eller som firma hos PRV och pasavis
skyddas av den nationella réttsordningen.

Det & klart att bade metataggar och lankar kan utgora kénnetecken men
fragan &r huruvida anvandningen av fenomenen kan téankas inkrékta pa
varumarkesratten och om det & mgjligt att tillampa
kanneteckensregleringarna pa fenomenen. Troligtvis torde bade

varumérkes agen och marknadsf6ringslagen kunnatillampas pa de bada
fenomenen om anvandningen kan komma att skada varumérkesinnehavaren.

Den territoriellt betingade varumérkesréttens tillkortakommande framtrader
tydligt vid gransbverskridande hantering 6ver Internet. Internets gransl Gshet
gor att varumarkesanvandningen finns overallt i varldens alla uppkopplade



datorer. Hur ska man da bedoma jurisdiktionen och lagvalet da
anvandningen finns Gverallt och ingenstans pa samma gang?

Att bygga domsrétt och lagval srétten enbart pa den omstandigheten att
varumarket finns pa Internet & inte att rekommendera eftersom detta dels
skulle innebéra en alltfor utstrackt jurisdiktion vilken skulle inkrékta pa
andra staters rétt, dels hindra framvéxten och expansionen av Internet. Alltsa
krévs nagon sorts anknytning till landet. De anknytningsfaktorer som &r
mest relevanta for att bestamma forum vid intrang i varumarkesrétter ar
svarandes hemvistforum och deliktforum. Mgjligtvis skulle &ven filialforum
kunna liknas vid en webbsida men eftersom dess tillamplighet inte har
provatsi praktiken ar ingenting sakert. Viss hjdlp att reglera fragorna kan fas
genom att anvanda de riktlinjer som utvecklats for att utréna specific
jurisdiction i amerikansk réttspraxis. For att minimum kontakt med
forumstaten ska foreligga ser man om svarande medvetet exponerat sig mot
forumstaten, om tvisten har sitt ursprung i handling som kan hanforastill
territoriet och om utévandet av jurisdiktionen &r skaligt. Eftersom
principernainte finnsi det svenska réttssystemet kan ingen direkt analogi
goras annu, men det &r inte omgjligt att principen kommer att kunna
tillmétas betydel se &ven utanfor amerikanskt territorium.

For lagvalets del anvéndslagen i det land dér skadan intréffade. | det
nuvarande |aget rader dock osakerhet om huruvida bade handlingsorten- och
skadeortens lag kan tillampas. Problemet &r att den skadegdrande
handlingen inte alltid kan lokaliseras i Internet sammanhang samt att det ar
osakert huruvida endast handlingsorten ska vara avgorande vid
distansskador. Det har diskuterats om man har skulle kunna anvénda sig av
effektprincipen, som gor en marknadsforingsatgard dtkomlig enligt MFL
eller om sandarlandsprincipen i stéllet skulle vara den adekvata |Gsningen.
Andraténkbara anknytningsfaktorer férutom handlingsorten & den
individualiserade metoden som i stéllet ser till vilket land tvisten har
narmast anknytning. Eftersom den internationella asikten &r att varumarken
endast skyddasi det land dér ratten uppkommit, kravs alltsa att
anvandningen av varuméarket kan hanforas till skyddslandet.

Anvandningen av ett varumarke kan, enligt VmL, hanféras till svenskt
territorium om varan tillhandahalls/avses att tillhandahallas hér.

Det synes som den regerande asikten &r att en immateriell réttighet ar
tillhandahallen har d& den laddas ned i mottagarens dator, medan kravet pa
avsett tillhandahdllande &r att ndgon sorts interaktivitet mellan parterna har
agt rum.

Slutligen bér podngteras att nationella domar sdllan tillerkanns réttsverkan
eller kan verkstédllas utanfor EES-omradet, vilket medfor att en nationell
domi ett varumarkesrattsligt mal med anknytning till utlandet, kan vara
betydel sel 6s. Osakerheten om mdjligheten av erkdnnande och verkstéllande
ar darmed ett starkt incitament fér en gemensam global reglering av
varumarkesrétten.



Forord

Ett stort tack till min handledare, Michael Bogdan och till Marten for all
hj&lp med min dator.

Lund, 2 mars 2001

YlvaMattsson
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1 Inledning

1.1 Syfte

| en hard konkurrenssituation & en produkts namn, symbol och design
manga ganger en avgorande faktor for framgang. Starka varumérken & utan
tvekan nykelfaktorer paen marknad i standig férandring dar produkter med
liknande egenskaper konkurerar om konsumenterna. Det & darmed inte
konstigt att varumarkets ekonomiska varde ar stort. Det globala nétverkets
expanderande har lett till en helt ny kommersiell marknad dar foretagen pa
nytt maste sl sig fram bland konkurrenter genom att sbka inpranta sitt
varumarke hos potentiella kunder. Varumarkets anvandningsomrade har
darmed erhdllit en narmast explosionsartad utvidgning. | och med intagandet
av det globala natverket uppstar emellertid en del varumérkesréttsiga
problem dels huruvida de nya formerna av varumérken som uppkommit kan
jamstéllas med de traditionella varumarkesratterna, dels frégan hur man ska
|6sa problemet med jurisdiktion och lagval dver det gransl6sa mediet. Syftet
med avhandlingen &r att redogora for dessa problem.

1.2 Problem och disposition

Uppsatsen ska framst behandla varuméarkesréttsliga problem nér varumérken
anvands Over de nationella granserna. Speciellt kommer anvandningen pa
Internet att belysas.

Frégor som kommer att tas upp i detta samhang &r bland annat

« vad som enligt de traditionellareglerna &r att anse som varumarken,

« vad som kan utgora varumarke pa Internet, samt

 om &ven dessa former av varumarke kan goraintrang i de traditionella
varuméarkesrétterna

Dareglerna om varumérken &r territoriellt begrénsade &r det dven av intresse
att soka besvara

» mgjligheten till skydd utanfor ursprungslandet,

« forutsdttningarna for svensk domsrétt och svensk lag samt

* huruvida alternativa domsréttsgrunder och lagvalsgrunder existerar.

For att kunna besvara fragestallningarna kommer den forsta delen av
uppsatsen att ta upp de svenska, internationella och europeiska regelverken
om varuméarkesrétt. Sedan kommer varumarkesréttens omfattning att
belysas. Foljande kapitel kommer att ta upp de olika nyaformer av
varumarkesanvandning som uppstar i cyberspace. Framstéllningen 6vergar
darefter till att soka faststallajurisdiktion, lagval och verkstéllande vid
varumarkesréttsligaintrang utfordai natverk.



1.3 Avgransning och metod

Uppsatsen kommer att behandla varumérkets uppkomst och omfattning i ett
internationel It perspektiv. Tyngdpunkten i uppsatsen kommer att ligga pa
intrdng i varumarkesrétten enligt svensk varuméarkeslag men till viss del
kommer aven firma- och marknadsrétten att berdras. Jag kommer att
begransa denna behandling till de fall da dessaintrang sker genom
anvandandet av Internet. Framstallningen inskranks éven till den del av
Internet som omfattas av www, World Wide Web da det framst &r i dessa
som varumarkesintrang i icke- avtalsreglerade forhallanden sker.

Uppgifter om varumérkesl agen, marknadsforingslagen och firmalagen har
jag framst fatt genom deras forarbeten. Jag har sedan forsokt applicera dessa
pa varuméarkesanvandningen pa Internet. Till min hjalp har jag haft artiklar
ur NIR, SvJT och JT. Jag har é&en tagit del av artiklar i nyhetstidningar
upplagda pa Internet sa som Dagens industri, Computersweden och Ny
teknik. Mycket information har jag &ven samlat in fran myndigheters och
andra universitets hemsidor.



2 Varumarkesratt

2.1 Inledning

Immateriarétten & en sarskild typ av de privatréttsliga aganderétterna.
Skillnaden &r att immaterialratten inte representerar fysiska réttigheter.
Ensamrétten till en immaterialrétt ar inte en rétt till ett bestamt objekt, utan
en rétt till en prototyp eller en rétt till férvaxlingsbara efterbildningar. Fastén
varumérket endast & en symbol intar den en central roll i dagens handel och
kan vara oerhort betydelsefull for ett foretags framgang eftersom det
fungerar som férbindelselank mellan néringsidkares produktutbud eller
tjansteutbud och hans kundkrets.

Varumarkets sérskiljande och individualiserande funktion gor att
varumarket bidrar till samhallsekonomisk effektivitet som inte bara

gynnar foretagen utan aven konsumenterna. ™ Med hjdlp av varuméarket
erhdller konsumenten information om produkternas kvalitet, budskap och
egenskaper. Det majliggor en jamforelse mellan konkurrerande produkter sa
att konsumenten far mdjligheten att vélja den billigaste och effektivaste
varan. For féretagen och andra sidan bidrar varumarket till att varan urskiljs
ur havet av liknande produkter pa marknaden, vilket & en forutsattning for
att genereravinst fran forsaljningen. Ett bevis pa varuméarkets varde for
foretagen ar att dessa kontinuerligt genomfoér vissa varumarkesvarderingar
for att kartlagga varumérkets goodwill. Vardet av ett goodwill & den
tillgang varumérket utgor i form av framtida forsaljningsintakter.

Varumérkesrétten & en del av k&nneteckensrétten. Inom kénneteckensrétten
regleras aven andra kommersiella kénnetecken som fyller en
varumérkesliknande funktion. 1 VmL behandlasi princip endast de egentliga
varumérkena, medan de 6vriga kdnnetecknen reglerasi sinaegna
bestdmmel ser. Eftersom de olika kdnnetecknens funktioner ofta
sammanfaller kan lagarnai vissafall erbjudakorsvis skydd, tex. firmarétten
och varumérkesréatten. De kénneteckensréttsligalagarna har i sin tur ett ndra
samband med regler mot otillborlig konkurrens da bada syftar till att skapa
sund konkurrens. Genom att kénneteckensrétten fungerar som
individualiseringsmedel fyller derﬁ)éde en konkurrensbeframjande och
konkurrensbegransande funktion.~Medan kanneteckenslagstiftningen
framst &r inriktad pa fragor om réttigheternas uppkomst, innehdll och
rackvidd, reglerar konkurrensreglerna ensamrétternas kommersiella
utnyttjande. De bada regel verken fungerar darmed ofta kompl etterande.
Detta kapitel kommer framst att behandla varumérkesratten, men kommer
dven att snudda vid relevanta delar av bade firma- och marknadsrétten.

1L evin, Wessman s23.
2 Bernitz m.fl. s 225.



2.2 Regleringar

2.2.1 Inledning

Immaterialratten ar internationell i den meningen att dess anvandning inte
kanner nagra geografiska granser. Rétten ar inte knuten till ett fysiskt
forema som kan lokaliserastill en viss plats, &ven om sjdva ensamrétten &
knuten till ett visst lands territorium. | och med industrialiseringen fanns inte
langre de geografiska granserna som tidigare mer eller mindre existerat
varmed behov att utarbeta internationellt skydd for immaterial rétter
uppkom. Allt sedan de forsta konventionernas uppkomst pa den senare delen
av 1800- talet har varuméarkesrétten blivit alltmer integrerad. Den forsta
stora konventionen pa Einré’\det ar Pariskonventionen som lade grunden for
dagens varumarkesrétt.

Numera regleras immateriarétten, forutom nationellt, bade genom sa gott
som vérldsomfattande konventioner samt genom europei skt samarbete.
Varumérkesréttens territoriella begransning innebér att ensamrétten endast
skyddasi det land dar den uppkommit. For att skydda sitt kannetecken
utanfor de nationella granserna krévs darmed att kannetecknet registrerasi
varje land for sig. 1996 Oppnades tva olika majligheter att genom en enda
registrering skydda sitt varumarke i ett flertal 1&nder. De internationella
system som trédde i kraft var Madridprotokollet och direktivet om EG-
varumérket.

De centrala EG-réttsliga bestdmmel serna om varumarkesrétt finnsi direktiv
89/104/EEG och forordning nr EEG 40/94. Pa det internationella planet &
det ur varumarkesrattslig synpunkt framst Pariskonventionen och
Madridprotokollet som &r av storst intresse.

2.2.2 EG-rattsligaregleringar

Romfordraget konstituerar den europeiska gemenskapen. Malet med
unionen var och &r fortfarande att uppna en ekonomisk integration mellan
landerna genom att upprétta en gemensam marknad dér bland annat varor
ska kunnaréras fritt mellan landerna. Artiklarna 28 och 29 ( f.d. art 30 och
34) i foredraget forbjuder siledes s.k. kvantitativa handel srestriktioner
mellan medlemsl&nderna.

Ett sarpraglat omrade ar de immateriellaréttigheterna. Enligt art 295 (f.d. art
222) omfattas inte medlemsstaternas regler om aganderétt av férdraget. Art
30 EG (f.d. 36) i ndmndalag, inrymmer darmed ett uttryckligt undantag for
nationellaregler som skyddar industriell och kommersiell aganderétt. Trots
tanken att immaterialrétten ska vara en nationell angelégenhet har det varit
nodvandigt arﬁltill viss del regleraimmaterialratten genom utfardande av
sekundarrétt. = Dessa europei ska varumarkesregleringar utesluter emellertid
inte anvandningen av medlemslandernas varumérkeslagar, varmed nationel It

3 Johansson s 3.
4 Palsson, Quitzov s 166.



och europeiskt skydd sdledes finns att tillga parallellt och det finns darmed
dubbla skyddsmdjligheter.

2.2.2.1 Dir 89/104/EEG om tillnarmning av medlemsstaternas
varumarkeslagar

Syftet med uppréattandet av harmoniseringsdirektivet var att underlatta det
fria varuutbudet eftersom det hindrades av medlemsdndernas skiftande
bestdmmelser pa omrédet. Syftet var inte att helt harmonisera
med|emsstaternas varumarkeslagar, utan endast harmonisera de
bestémmelﬁr som pa ett mer direkt sett kunde motverka den fria
marknaden.* Eftersom det rorde sig om implementering av ett direktiv var
det fritt for varje land att véljaimplementeringssétt. Den svenska
varumarkes agstiftningen ansags till storsta delen forenlig med direktivet,
men vissa andringar och tillagg var anda nodvandiga for att anpassa Iagen.EI
Bland annat s utvidgades tolkningen av begreppet " varumarke” till att galla
alatecken som kan aterges grafiskt och som &ger sérskiljningsformaga,
skyddet for kénda varumérken utdkas, regional konsumtion inom EES
faststélldes samt att ett strangare anvandningstvang togsin.

2.2.2.2 Forordning nr EEG 40/94 om gemenskapsvarumarken
Genom férordningen om gemenskapsvarumérken erhdlls en enhetlig
varumérkesrétt for hela EU-territoriet. Tanken med systemet &r inte att EG-
varumérket ska eliminera mojligheten till nationella registreringar, utan att
det skafungera som ett underléttande komplement fér foretag som &r i
behov av internationellt gangbara varumérken. Forordningen sattesi
praktisk anvandning 1996 och systemet blev en omedelbar succé.

Ratten till gemenskapsmérket uppstar genom att registreringsansokan
inldmnas antingen till den centrala varumérkesmyndigheten OHIM, Office
of Harmonisation for the Internal Market, som & belégen i Alicante eller till
en nationell myndighet. | Sverige & det PRV, patent och registreringsverket,
som tar emot ansobkningarna for att sedan vidarebefordra dessatill OHIM.
OHIM gor endast en ex officio granskning om de absoluta
registreringshindren ar forhanden, vilket gor att det & upp till den sdkande
galv att setill att ingarelativa registreringshi ndehf('jreligger samt i dessafall
gbraen invandning till varumérkesmyndigheten. “Forordningen &r ett Gppet
system, villﬁ gor det mojligt for andra an EU-subjekt att erhdllaett EG-
varumarke.

> Johansson s 25-26.

® Se narmare om Sveriges implementering i Prop.1992/93:48.

" Reglerna kan hittas pA OHIMs hemsida

http://www.oami .eu.int/en/aspects/reg/reg4094.htn#Heading3.

8 Personer hemmahorande i PK- eller WTO-land & behériga att forvarva EG-varumérke.
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Fordelarna med EG-varumarket &r dels att man genom en enda ansokan/
registrering far skydd i alla EU-lander, dels att reglernaom anvéindartvé’lngEI
& uppfyllda sa snart market anvandsi ett land. Nackdelen med systemet &r
att méarket maste vararegistreringsbart i alla EU-landerna. Man far altsdinte
skydd i EU minus nagot land, det blir allt eller inget.

Vid registreringen géller konventionsprioritet. | det fall att tvist uppstar vid
registreringen av ett gemenskapsvarumarke, innebar konventionsprioritet att
en nationell anstkan som gjorts inom sex manader har foretrade framfor en
senare ansbkan oberoende om denna ansokan géller ett
gemenskapsvarumarke eller ett nationellt marke."“Intrang patalasi de skilda
landernavid nationell domstol och enligt nationell lag, art 14. | férordningen
har man sokt begransa antalet domstolar som ar behdriga att avgoratvister
om gemenskapsvarumarken till ett minimum. | Sverige ar det till exempel
endast Stockholms tingsrétt som ar behorigt forum.~~Huvudregeln ar att
talan om intrang ska forasi den stat dar svarande har sin hemvist eller sitt
driftstélle. Finns inte dessainom EU-omradet &r det i stallet kérandes
hemvist eller driftstalle som blir avgorande for forumvalet.

2.2.3 Internationellaregleringar

Det finns fem viktigainternationella 6verenskommel ser som influerar
varumérkesréatten. Bland dessa fem &r Pariskonventionen och
Madridsystemet de viktigaste och dessa kommer att behandlasi de senare
avsnitten. De andratre regleringarna & TRIPs avtalet, TLT och Nizza-
Overenskommel sen.

TRIPs-avtaet, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, bygger
till storsta delen pa PK, men administrerasinom WTO. En stor mangd
lander har tilltrétt avtalet, daribland Sverige som ratificerade avtalet 1994.
Syfet med TLTs, Trademark Law Treaty, & att férenkla och harmonisera
den administrativa hanteringen av nationella varuméarkesskyddsansokningar.
| skrivandets stund har Sverige annu inte tilltrétt et men information om
det fortlOpande arbetet finns pa WIPO:s hemsida.

Nizza-Overenskommelsen innehdller ett system for klassificering av varor
och tjanster vid registreringen av varumarken. Overrenskommelsen anvands
bland annat av varuméarkesmyndigheten OHIM vid klassificeringen av EG-
varumérket.

° For att registreringen inte ska forfalla maste varumérket séttas i anvandning inom en viss
tid.

19 Johansson s 34.

" Se67§VmL.

12 < http://www.wipo.org/eng/main.htm>.
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2.2.3.1 Pariskonventionen

PK:smal & att stkerstélla att innehavaren av en immateriell tétt dven ska
atnjuta rattsskydd i andra medlemsstater &n uppkomststaten.

Konventionen uppstéller vissa minimikrav som har lett till att de anslutna
landerna varit tvungna att gora vissa andringar i sin lagstiftning.
Konventionens artiklar om varumérken, art 6 och 6bis-6 septies, forenar
huvudprincipen om immaterialréttens territorialitet med principen om
varumérkens universalitet. Territorialitetsprincipen innebér att den
nationella lagstiftningen endast kan goras géllande pa statens territorium.
ROr det sig emellertid om varumérken &r det sedan lénge ansett att notoriskt
kanda varumérken aven ska respekteras utanfor statens territprjum.
Notoriska varuméarken atnjuter darmed internationellt skydd.”~Inom
varumarkesrétten tillampas sdledes en begréansad universalitetsprinci p.EII
detta hanseende gar den svenska regleringen aningen langre an PK eftersom
VmL inte enbart férbjuder registrering av ett val kant mérke utan redan
forbjuder registrering av ett forvaxlingsbart mérke daond tro foreligger

att mérket redan anvands av annan. Principen om nationell behandling
innefattar en rétt for andra konventionslanders medborgare att &tnjuta
samma skydd som landets egna medborgare, samt mgjlighet att anvanda
samma réttsmedel som dessa. Principen fur@]erar darmed som ett
diskrimineringsforbud. Telle quelle-regeln = utgor ett undantag till den
nationella behandlingen. Regeln innebdr att ett i hemlandet registrerat
kannetecken ska kunna registreras samt erhdlla skydd i sin ursprungliga
form i andraunionsldnder. Regeln erbjuder mérkesinnehavaren majligheten
att anvanda ett enhetligt kannetecken saval i ursprungslandet somi
exportlanderna. Till sist géller &ven principen om konventionsprioritet@
Principen gor att d& ansokan gjortsi ett konventionsland for att sedan inom
en tidsfrist av sex ménader aven gorasi annat konventionsland, sa anses
ansbkningarna vara gjorda samtidigt.

PK borgar sdledes for tre olika méjligheter att erhdlla varumarkesskydd i
ovriga unionslander. For det forsta kan innehavaren anstka om ett
gavstandigt skydd i respektive land enligt detta lands registreringsvillkor.
Den andramajligheten &r att aberopa det accessoriska skyddet telle quelle
utifran en hemlandsregistrering. For det tredje kan innehavaren dberopa
konventionsprioritet enligt art 4.

ol

2.2.3.2 Madridéverrenskommelsen och —protokollet.
Huvudtanken enligt Madridéverenskommelsen &r att alla stater som &r
bundna av PK under vissa forutséttningar ska kunna erhala

B PK omfattar ca. 140 lander, déribland hela EU-omrédet, USA, Kina och Ryssland, se
Johansson s 3.

¥ Art 6 bisPK, 68 2st VL.

15 Johansson s 4.

16148 1st 7pVmL.

Y Art2 PK.

8 Art 6 quinquies PK, 298 VimL.

Y Art4PK, 308 VL.

2 Mojligheten till en direkt ansokan foljer av art 2, 3 och 6 PK.
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varumarkesréttsligt skydd i medlemsstaterna. Syftet med bade
overrenskommelsen och protokollet &r att skapa en internationell
registrering dar ansokningshandlingarna endast behdver inges till WIPO,
World Intellectual Property Organization, eller till ett nationellt
varumarkeskontor.

Eftersom relativt falander andlutit sig till Gverenskommelsen tillkom
protokollet 1986 genom WIPO:s arbete att skapa en lank mellan
Madridsystemet och det kommande gemenskapsvarumarket.

Sveriges skyldighet att tilltréda protokollet foljde av EES-avtalet, dock har
Sverige inte annu tilltrétt bverrenskommelﬁn och det &r inte heller sékert att
overrenskommel sen kommer att tilltradas.

Varumarkesregistrering enligt Madridprotokollet &r ett alternativ till EG-
varumérket ifall en internationell registrering énskas. Genom dylik
registrering erhalls skydd for varumarket i ett fortiotal |ander inom och utom
Europa. Den internationella ansdkan maste baseras pa en nationell
varuméarkesansokan eller en nationell varumérkesregistrering i en ansluten
stat och ange vilkalénder man vill att registreringen ska géllai.
Fordelarna med systemet &r att ansokningskostnaderna minskar kraftigt.
Systemet har aven den fordelen att det & majligt att nér som helst i
efterhand utvidga den internationella registreringen till nyalander av
intresse eler till nyamedlemmar av systemet. En ytterligare fordel, till
skillnad frén EG-varumérket, & att ett registreringshinder i ett av |anderna
enbart medfor att skydd inte erhdllsi dettaland, medan skydd fortfarande
erhdlisi aladvrigalander.

2.3 Varumarkesrattens uppkomst

" ..Ett varumérke kan besta av alla tecken som kan aterges grafiskt, sarskilt
ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstaver, siffror och formen
eller utstyrseln pa en vara eller dess forpackning, forutsatt att tecknen kan
sarskilja en naringsidkares varor fran andra naringsidkares..” 18 VmL.

I VmL gors en uppdelning mellan varumérken och varukénnetecken. Det
forra anvands for varor som kan registreras. | praktiken har dock

uppdel ningen ingen storre betydel se eftersom bada de registrerade och de
inarbetade v%’mérkena erhaller samma skydd samt de flesta typer &r
registrerbara.

2.3.1 Registrering

Registreringsansokan [amnasin till PRV. Innan registreringen undersoker
PRV ex officio om hinder mot registreringen &r forhanden. De absoluta
hindren uppréknasi 148 1st 1-3p. Dessa hinder, som &r pakallade av allmén

2 Prop. 1994/95:59 s 33-34.
2 Bernitz m.fl. s 168.
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hansyn &r tvingande. Bland annat namns bristande sarskiljningsformaga som
ett tvingande hinder. De relativa hindren som uppréknasi de foljande
punkterna skyddar redan bestdende privatrétter. De relativa hindren &r
avhjalpbara sa lange inte allménheten kan komma att vilseledas om méarkets
ursprung och kvalitéer.

Enligt 138 far ett varumarke registreras endast om det & agnat att sérskilja
innehavarens varor fran andras. Kravet pa sarskiljningsformaga ar
grundstenen for hela kénneteckensrétten. Att ett méarke uppvisar =
distinktivitet innebar att det har forméagan att skilja sig fran andra méarken.
Rekvisitet kan delas upp i tva kumulativa kriterier, dels ska market fungera
individualiserande, dels ska det ku%a ge innehavaren ensamrétt utan att
inkrakta p& annans varumarkesratt.““Ar market inte distinktivt har det heller
ingen kanneteckensréttslig karaktér och hela funktionen med kénnetecknet
gér forlorad. Det kan dock namnas att bristande sarskiljningsforméaga kan
repareras genom att market till f6ljd av inarbetning blir distinktivt.

For att rétten till varumarket ska besta sa maste dven sarskiljningsformagan
bevaras. Innehavaren maste darfor helatiden varapasin vakt sa att inte
varumarket degenereras. Degenerering innebér att ett marke urvattnas sa att
varumarket narmast framstar som en produktbeteckning i stéllet for en
varubeteckning. Ett exempel pa degenerering &r att varumérket aspirin
numer narmast betecknar hela kategorin av huvudvarkstabletter. Foretag kan
soka motverka degenerering genom att bade vid och efter lanseringen av
market setill sa att varumérket inte anvands som produktbeteckning. Ett
lagreglerat skydd mot urvattning finnasi 118 VmL. Enligt paragrafen har
innehavaren rétt att kréava att varumarket inte anvandsi lexikon eller dylikt
utan att det angivits att det rér sig om ett registrerat varuméarke. Ett annat sétt
att skydda mérket &r att forse det med ® symbolen. Symbolen visar att det
rér sig om ett skyddat varumérke. For det fallet att mérket annu inte
registrerats kan innehavaren skrivaforkortningen DEsS trade mark) efter
maérket for att visa att det handlar om ett varumérke.

DA&PRYV Kklarlagt att inga hinder foreligger utfardas en kungorel se som gor
det mgjligt for almanheten att inkomma med invandningar mot
registreringen. Hela registreringsprocessen tar upp emot tio manader.
Grundavgiften for en registrering & 1200 kronor och avser varor/tjanster i
en klass. Vid registreringen av varje ny klass tillkommer en tillaggskostnad
pa femhundra kronor. | och med registreringen far innehavaren ensamrétt att
anvanda mérket for vissa varor inom vissavaruklasser. PRV anvander sig av
32 varuklasser och 8 tjansteklasser. Ensamrétten som uppstar av en
registrering & gallande i tio & men kan a andra sidan fornyas oandliga
ganger, 228 VmL.

D& ett varumarke blivit registrerat finns det ett krav pa att mérket ska
anvandas, 25a8 1st. Har inte mérket tagitsi bruk inom en tidsfrist av en

% For meralasning om varumérkets sarskiljningsformaga hanvisas till Lars Holmavists bok,
Varumérkens sarskiljningsforméaga, 1999.

# Holmavist, NIR s8.

% |_undberg, Strém m.fl. s61.
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femarsperiod kan registreringen komma att havas. | malet ESCAPADE
ans3g HovR att anvandning av mérket vid offertgivningen mellan parterna
inte utgj ordEG_]/erkI igt bruk eftersom mérket &nnu inte visats fér den avsedda
kopkretsen.

Ensamratten som uppkommer genom registrering &r, till skillnaden fran den
inarbetade som begréansas till det geografiska omrade inom vilket
inarbetningen skett, gdllande i helariket.“~Observera att det skydd som
erbjuds av VmL &r begransat till registreringslandets territorium vilket har
till foljd att identiska varumérken kan existerai olikalander utan att nagot
intrdng i anvandarnas réttigheter forekommer.

2.3.2 Inarbetning

Alternativet till registrering ar att ensamrétten uppkommer genom
inarbetning. Tecknet & att anse som inarbetat da det "hér i landet inomen
betydande del av den kretstill vilken det riktar sig, &r ként som beteckning
for de varor somtillhandahalls under kannetecknet” 28 3st VmL.

Genom att véljainarbetningsmodellen kan &ven icke-registrerbara méarken
skyddas, sa som lukter, ljud och deskriptiva marken. Det inarbetade
kénnetecknet géller endast i de delar av landet dér det blivit inarbetat, vilket
medfor att samma mérke kan forvérvas av olikainnehavare i skilda delar av
landet. Skyddet for inarbetade varumarken bestar salange som mérket
anvands, samt for starkt inarbetade mérken kan skyddstiden aven varalite
langre.

DA PRV undersoker om hinder finns mot en registrering har deinte
mojlighet att ex officio beakta alla inarbetade varumérken, endast de som
blivit starkt inarbetade. Detta gor att det stélls lite hogre krav painnehavaren
att skydda sitt mérke. Har ett forvaxlingsbart marke registrerats maste
innehavaren av ett inarbetat liknande mérke géra invandning mot
registreringen inom viss tid. Detta medfor att en noggrann bevakEé_Pg av
publiceringen av registrerade varuméarken standigt maste utforas.

En nackdel med att anvanda sig av inarbetningsmodellen &r att det & majligt
for annan att anvanda sig av mérket under hela inarbetningstiden, samt att
den som havdar inarbetning for sitt mérke aven har bevisbérdan harfér vid
en eventuell tvist. Da varumarken ska hanteras 6ver landsgranserna &r det
mer fordelaktigt att anvanda sig av registrering eftersom det &r svart att ta
hansyn till nationellt inarbetade mérken. Detta kommer troligtvis att
medfora att de flesta kommer att valjaregistreringsmodellen i framtiden.

? HovR 6ver Skane och Blekinge 17.12.1985, NIR 1990 s 477.

' Bernitz m.fl. s 172.

% Det finns olika sétt att héllasig @' jour med varumérken. Svensk varumarkestidning utges
av PRV och &r en publikation som aterger status for varumérkesérenden. Tidningen hittas
pawww.prv.se. | nformation om tillgéngen av gemenskapsvaruméarken kan fas av OHIM
genom deras online service, CTM. Online servicen hittas pa
http://oami.eu.int/search/trademark/la/en tm search.cfm.
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2.4 Varumarkesrattens omfattning

Det centrala med varumérkesskyddet &r att ensamrétten ger innehavaren
mojlighet att hindra andra fran att anvanda forvaxlingsbara marken inom
naringsverksamhet, 48 VmL. Denna ensamréit begransas inte av om rétten
uppkommit genom registrering eller inarbetning. Ensamrétten att sélja och
importera varor som bar méarket omfattar emellertid endast den forsta
overlatelsen, darefter ar rétten konsumerad.

2.4.1 Forvaxlingdaran

Ensamréttens omfattning & begransad till forvéxlingsbara kannetecken.
Forvaxlingslarans tva huvudkomponenter & markeslikhet och
varuslagdikhet. Ett mérke anses som forvaxlingsbart da mérkeslikheten &r
sastor att risk finns att mérkena forvéaxlas samt att det ror sig om varor av
sammaeller liknande slag 68 1st. Att observera ér att det i svensk rétt racker
med att risk for forvaxling finns. Da forvaxlingsbedomningen ska goras ska
de bada méarkenas helhetsintryck jamforas, man ska foljaktligen inte se
mérkes- och varuslagslikheten isolerade fran varandra, utan
forvaxlingsbarheten kan ses som en produkt av mérkeslikhet och
varuslagslikhet. | deréga hel hetsbeddmning ska alla aspekter som ror
mérkena medraknas.~ De bada kriterierna hanger tillsammans pa sa sétt att
da markeslikheten & hog, stédlls kravet pa varuslagsikhet lagre och vice
versa, sk. ”produktregeln”.

| entvist mellan Rémy Finanse B V, innehavare av varumérket GALLIANO
som benamning pa likor, och Saturnus AB som vid marknadsf6ringen av
deras likorextrakt anvande market Gaetano, ansag HD att nagot intrang i
varumarkesrétten inte forel ag. Beslutet motiverades av att varukannetecknen
visserligen var liknande, men att de vid en samlad beddmning inte kunde
anses som forvaxlingsbara. Bl. a hade etiketterna pa flaskorna och sjéva
flaskorna helt olika utseende, samt en sarski Ijgglde verkan uppstod da
produkterna hade helt olika distribueringssétt.

Kannetecken &r forst och framst forvaxlingsbara dade ar likadana eller sa
pass liknande att de kan forvaxlas. Vid mérkeslikhetsbeddmningen tas
hansyn till synintryck, horselintryck och associationer som mérket kan ge
upphov till. Méarkeslikheten &r den grundléggande faktorn eftersom tva
varumérken utan mérkeslikhet inte kan forvéxlas. Vid beddmningen finns
det tre principer att tafasta p&; principen om helhetsbeddmning, principen
om den bleknande minnesbilden och principen om en differentierad
bedomning. De tva forsta principernainnebér i korthet att man ska bortse
fran ovéasentliga detaljskillnader vid likhetsbedomningen. Enligt den tredje
principen ska héansyn tas till koparkretsens egenskaper, beroende pa
koparnas méarkesmedvetenhet kan alltsa en snévare likhetsbedémning goras.

% K oktvegaard, Levin s 347.
30 NJA 1995 s635. "GALLIANO".
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Principen fick bl.a. avgorande verkan i VALENTINE- malet. Varumarket
VALENTINE som anvandes vid marknadsforingen av vin, ansags inte
forvaxlingsbart med market BALENTINE:s som distribéfrade whiskey, pa
grund av att kdparkretsen ansags vara markesmedvetna.

Kéannetecken anses ha skydd mot forvaxling endast om de avser varor eller
tjanster av sammaeller liknande slag. Detta kallas for

" specialitetsgrundsatsen”. Varuslagslikheten definieras som en likhet i
sammanséttning eller anvandningsomrade. Vid bedomningen ska hansyn tas
till bland annat den tekniska likheten, distribueringssétt, andamal och
prisniva. ““For att avgora varuslagslik har PRV uppréttat en icke-
bindande promemoria som véagledning.™ Bland annat uppges att varor
avsedda for samma andamal, varor av samma material och varor avsedda att
anvandas i forening ofta beddms varainom sammavaruslag. |
GALLIANO- mdlet*ansags t.ex. att likorextrakt och likor skulle anses vara
inom samma varusl ag.

For det fall att tvist uppstér om rétten till varukannetecken pa grund av
forvaxling ska foretrade ges till den innehavare som kan aberopatidigaste
réttsgrund, 78 VmL. For registrerade mérken s ska ensamrétten gestill den
som forst registrerade mérket och for inarbetade mérken ges rétten till den
som forst brukat mérket.

2.4.2 Undantag fran forvaxlingslaran

Val ansedda varumarken och varumérken vars goodwill pa grund av arten
av de varor det representerar kan vara speciellt omtalig, atnjuter ett undantag
fran varuslagslikheten i VmL. Bestammelsen innebér att dessa kannetecken
&ven & skyddade mot férvaxlingsbara méarken av andra varuslag, 6§ 2%
VmL. " .. Forvaxlingsbarhet kan dven aberopas till forman for kannetecken
som &r val ansett hér i landet, om anvandningen av ett annat liknande
kannetecken skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for
det val ansedda kénnetecknets sar skiljningsformaga eller anseende.”

Det tva olika situationer dér undantaget har ansetts motiverat &

val kanda varumérken och varumérken vars goodwill anses som speciellt
omtaligt. Va ansedda mérken anses ha ett storre behov av skydd eftersom
konkurrenter i hogre grad frestas att utnyttja deras goodwill.

Exempel pafall dér ett varuméarkes goodwill anses som speciellt omtalig ar
inom livsmedel sbranschen eller dyligt. Dennaregel kallas” réttgiftregeln”

% RA 1967 ref. 14.

% 50U 1958:10 s 255, prop. 1992/93:48 s 81.
* 50U 1958:10 s 255-256.

* NJA 1995 5635 "GALLIANO".
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2.4.3 Speciellt om val ansedda varumaérken

Avgorande for att undantaget i 68 2st ska kunnatillampasi ett specifikt fall
ar att

 varumarket & val ansett i landet,

e att intrangsmarket &r liknande och

« att anvandningen leder till forfang eller intrangsmarket drar otillborlig
fordel. Skadan kan bestdi otillbérlig snyltning eller urvattning av
varumérkets goodwill.

Det uttkade skyddet for val ansedda mérken infordesi VmL som en f6ljd av
vara dtaganden enlig EG-direktivet art 5.2, dar skyddet ges till marken som
”has areputation”. Motsvarigheter till regeln kan hittasi bade PK art 6 bis, =
I TRIPsart 16.3 och i Kodak-regeln™. Bestdmmel serna skyddar notoriska
kannetecken, dvs. valkanda mérken och innehdller ett kvantitativt
ka&nnedomskrav. EG-direktivet gor emellertid skillnad mellan valkanda och
kénda varumérken. Vid inférandet av art 5.2 i svensk lag konstaterades att
direktivets krav pa hur pass kant ett méarke maste vara for att skyddas av
artikeln ar lagre stéllt an ovanstéende bestdmmel sers krav pa att market &r
"synnerligen starkt inarbetat”, dock var det [ange oklarhet om kriteriets
nedre grans.

| Chevy-mdl etEluppkom fragan vad som kréavs for att ett marke ska anses
som kant enligt direktivet. Domstolen anforde att det innefattar ett krav pa
minsta kannedomsniva bland den allménhet som berdrs av varumérket. Det
ar dock oklart vad domstolen menar med den bertrda allmanheten,
intrAngsmarkets personkrets eller den personkrets som det ddre market
vander sig till. Det forefaller som den bertrda almanheten borde avse den
personkrets som det ddre varumérket riktar sig mot.™ Det krévs inte att
mérket & ként i hela medlemsstaten, utan det récker med att det & ként i en
vasentlig del av stat

| malet Sabel v. Puma™konstaterade domstolen att artikeln inte innefattar
krav pa att méarkena kommer att forvaxlas, endast att de & liknande. For att
skaderekvisitet ska vara uppfyllt krévs dock normalt stor mérkeslikhet.

Medan reglernatill skydd for val kdnda varumarken kan ségas innefatta ett
kvantitativt krav pa att viss del av omsattningskretsen kanner till market
stéller 68 2t ett kvalitativt krav vilket innebar. att ett marke kan varavél
ansett utan att varainarbetat enligt 28 VmL.*“Dock &r det svart att tanka sig
att ett marke &r val ansett utan att viss grad av kdnnedom foreligger.

% pK skyddar endast notoriska marken inom varuslagslikheten.

% Sverige hade redan innan direktivet ett utdkat skydd for kanda varumérken, den sk.
"Kodakregeln”. Det var dock mycket svart att tillampa K odak-undantaget i praktiken
eftersom den krévdes att mérket var ként inom vida kretsar av allménheten och synnerligen
starkt inarbetat, se SOU 1958:10 s 136.

¥ M8 C-375/97, General Motorsv Yplon, REG 1999 s 1-5435.

% M8 ovan s 5446, se &ven Pehrson, JT s424.

¥ M8 C-251/95, Sabel v. PumaREG | 1997 s1-6191.

“0 evin, NIR 1995 s 471 ff.
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Overgangen till en kvantitativ bedémning medfor att anseendekravet inte
langre kan métasi exakta granser och procentsatser, utan att en flexiblare
bedomning kan gorasi varje enskilt fall. Det kan dock vara svart att dberopa
regeln i 68 2st eftersom den inte hanvisar till sannolikheten for skada utan
forfanget maste styrkas av varuméarkesinnehavaren.

2.4.4 Anvandninginom naringsver ksamhet

En begrénsning i ensamrétten &r att den endast hindrar annans anvéandning
av forvaxlingsbart marke inom naringsverksamhet. Mérket &r att anse som
anvant inom néri ngsverksamh%]dé’\ det anvands som individualiseringsmedel
for anvandarens varor/tjanster.”Utanfor begreppet faller darmed
varumarkets anvandning i icke-kommersiella sammanhang, vilket gor det
mojligt att anvanda mérket for privat bruk.

Vad menas da med att ett varuméarke anvands?

| 48 stadgas att det foreligger varumarkesintrang om varumarket anvands av
annan. | propositionen™~anges att kravet for att mérket har tagitsi bruk
enligt 258 &r att det anvands for sitt andama som kannetecken.
Anvandningen behdver inte varai samband med omséttning for vederlag
utan reklam for annu g marknadsforda varor réknas aven som verkligt bruk
under forutséttning att varornainom rimlig tid kommer ut pA marknaden.
Bruket maste vara”avarligt menat”, dvs. skei sambangjned en pa
afférsmassiga 6vervaganden grundad marknadsforing”. ™ Troligtvis stélls
samma krav pa anvandningskriteriet i 48.

Forbudet mot anvandning av annans kannetecken inom néringsverksamhet
kan ses som en huvudregel som endast har undantag for jamforande reklam,
kompabilitetsinformation och parallellimport.

Rétten att dberopa annans varuméarke i jamforande reklam ska enligt
forarbetena goras pa ett sétt som inte leder till ﬁk for forvaxling av
kommersiellt ursprung eller degenerationsrisk.**For att dberopande av
annans kannetecken ska kunna motiveras krévs ett legitimt eﬂﬁr lojalt skal
samt att det sker med respekt for det frammande varumarket.

Enligt 48 2st VmL tillats &ven att annans varumérke aberopas av den som
tillhandahaller reservdelar och tillbehor salange inte missforstand om
kommersiellt ursprung riskeras. Undantaget for kompabilitetsinformation
innebér att varumarkesinnehavarens rétt far ge vika av konkurrenshansyn.
EG-direktivet 89/104 art 6.1c tillater dock endast att undantaget anvands da
dberopan av annans varumarke ar nodvandig.

Med parallellimport menas att annan an varumarkesinnehavaren
marknadsfor varorna vilket da borde vara forbjudet enligt huvudregeln, dock

41 SOU 1958:10 s 236-237, prop. 1960:167 s 62.
“2 Prop. 1992/93:48 s 99.

3 Prop. 1992/93:48 s 99.

“ SOU 1958:10 5 237.

“ Carlén- Wendels s. 196.
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gdller att varumarkesinnehavarens ensamrétt ar konsumerad i och med
utférseln pa marknaden och att annans anvandning av varumarket darefter ar
tilldtet, se nedan om konsumtion.

2.45 Konsumtion av ensamr atten

Rétten till ett varumérke ger, som redan anforts, innehavaren ensamrétt att
anvanda mérket for en viss vara. Denna ensamrétt & dock vanligtvis
forbrukad efter det att varan for forsta gangen forts ut pA marknaden. Efter
att innehavaren har anbringat mérket pa varorna och fort ut dessa pa
marknaden & emellertid ensamrétten vanligtvis forbrukad och det &r det fritt
fram fﬁﬁ paralelimportorer att anvanda mérket for omséttning av samma
varor.

Omfattningen av begreppet " marknad” var fram till mitten av 1998 oklar
eftersom det finns tre olika marknadsbegrepp nationell konsumtion innebér
att rétten endast konsumerasi det land dér produkten marknadsférts,
regional konsumtion innebér att rétten konsumeras da produkten
marknadsfortsi en viss grupp av lander och vid globa konsumtion
konsumeras rétten pa hela den internationella marknaden oavsett var i
varlden varan omsatts. | Sverige har det |ange ansetts att global konsumtion
ar gallande och vid VmL:s anpassning till EG:s varumarkesdirektiv var det
fortfarande osékert om global konsumtion var i strid med direktivet. Inte
forrdn sommaren 1998 meddel ade EG-domstol en ett konsumtionsavgérande
i Silhouette-malet™ EG-domstolen uttalade att art 7.1 i direktivet hindrar
nationellaregler enligt vilkaréattigheter knutnatill ett varumarke anses
konsumerade i fréga om varor som under varumarket forts ut pa marknaden
utanfor EES eftersom arti ket%]inte ar avsedd att reglera medlemsstaternas
forhadllande med tredje land.™| malet konstaterade EG-domstolen att art 7.1
skulle forstas sa att varor som frivilligt forts ut pa marknaden i ett tredje
land inte konsumerar ensamrétten i EES-omradet och att innehavaren
dérmed kan motsétta sig fortsatt anvandning av varan under varumarket. Det
star darmed ﬁart att det inom EES-omradet ska gélla en regiona (EES)
konsumtion. *“Detta innebér att produkter som férts ut pa marknaden
utanfor EES inte far aterforsdjastill den inre marknaden.

| enlighet med EG:s varumarkesdirektiv art 7.1 har det nyligen infértsen
uttrycklig konsumtionsbestammelsei 4 a8 VmL. " ..Ratten till ett

var ukannetecken omfattar inte att kénnetecknet anvands for varor som
under det kannetecknet har bringatsi omséttning inom Europeiska
ekonomiska samar betsomradet av réattsinnehavaren eller med dennes
samtycke..”

4 50U 1999:19 s 14.
47 M8l C-355/96, Silhouette. REG 1998 1- 4799.

48 50U 1999:19 s 24-25.
49 50U 1999:19 s 24-25.

20



Omfattningen av konsumtionen ger inte bara rétt att salja och importera
varorna utan ger &ven parallellimportéren rétt att anvanda market i reklam.
Hur langt paral|ellimportdrens réttigheter stracker sig har avgjortsi
Polycolormdlet™. Domstolen uttalade att den som vidaresdljer varan ska ha
rétt "padvligt sitt 7 anvanda mérket i reklam. | senare fall har begreppet
preciserats sa att parallellimportoren inte far begagna sig av varumarkets
goodwill och inte ge sken av hans rorel se ska sasmmankopplas med mérket,
men att rétten attéberopa annans mérke alltid bor ske efter en bedémning i
varje enskilt fall.

2.5 Firmalagen (1974:156)

Begreppet firmadelasi lagen upp i tre undergrupper: firma, bifirma och
sekundart kannetecken. Firma avser det fullstéandiga namnet paen
néringsverksamhet, medan den karakteristiska delen, férkortningar,

utstyrsel betonade element osv. betecknas som ett sekundért kannetecken, 18
FL. Vill innehavaren registrera en del av verksamheten gors det som
bifirma. Den gemensamma bendmningen for de olika beteckningarna &

" ndringskannetecken”. Det sekundara kannetecknet &r det enda av dessa som
inte kan registreras enligt FL, men skydd kan i stéllet erhdllas genom en
varumérkesregistrering.

Ursprungligen var firma och varumérket skilda begrepp, men de har numer
narmat sig varandra bade réttsligt och funktionellt. Skillnaden mellan
varumérke och firmaligger i deras funktion. Firmans funktion var
ursprungligen i princip att identifiera naringsidkaren medan varumarket
angav varans ursprung men numera har firmans funktion utvidgats till att
aven fungera marknadsstyrande och erbjuda en garantifunktion. | flertalet
fall anvander naringsidkaren éven sin firmabeteckning som varumérke.
Lagarna &r i stort sett identiska. Rétten till firmaskyddet uppstar sd som
rétten till ett varumérke, antingen genom inarbetning eller registrering, 28
FL. Eftersom firmans frémsta funktion &r att vara ett
individualiseringsmedel kravs sarskiljningsformaga, 98 FL. Ensamrétten
innebdr en rétt att hindra annan att anvéanda forvaxlingsbar firmafor
verksamhet av samma eller liknande slag, 68 2st FL. Olikafirmor kan
darmed endast vara forvaxlingsbara om de anvands inom samma bransch
och att firman avser verksamhet inom helt eller delvis sasmmanfallande
verksamhetsomrade, Forvaxlingsbarheten &r alltsa en produkt av firmalikhet
och branschlikhet.*~'Precis som i VmL finns dock ett branschundantag for
vél ansedda firmor, 68§ 2% FL.

Lagarna har pa grund av sina 6verlappande funktioner och anvandningssétt
ett sk. korsvis skydd. 58 FL ger firmaréttsligt skydd fér innehavarens
varukannetecken och 38 VmL ger varumarkesrattsligt skydd at

S0 NJA 1967 s 458.
5! Se NJA 1988 5543, " Levis’ och Goteborgs TR dom 15.6.1992 (DT 379), " Ford” .
52 30U 1967:35 s 185.
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naringsidkarens firma. Ett réttsfall som behandlar det korsvisa skyddet &r
bl.a. NJA 1990 s. 469.>*'Fragan var om registreringen av firman Silva Miljo
AB inkraktade i den registrerade firman Silva Sweden AB samt deras
varumarke Silva. Silva Sweden dgnade sig i huvudsak &t forsaljning av
kompasser och Silva Miljé endast inriktade sig pa insektsfallor.

Domstolen konstaterade att fastén karandes firmainte gjorde intrang i
svarandes firma enligt 68 FL eftersom parternas verksamheter var sa olika
att det inte var troligt att de skulle forvéaxlas, sa gjorde anvandningen av
karandes firma andaintrang i kdrandes varumérke enligt 58 FL. Domstolen
konstaterade att likhetsprévningen mellan firma och varumérke var nagot
annorlunda an den som sker mellan tva firmor. Branschlikheten mellan
firma och varumérke anses uppfyllt sa snart kannetecknen tillhor sch
som avser sammaeller liknande varor for vilka mérket & skyddat.

2.6 Marknadsforingslagen (1995:450)

| forarbetenatill MFL uppméarksammades att lagen pa olika sétt kan komma
i berdring med VmL eftersom badatill stor %I syftar till att skydda
almanheten fran vilseledande kannetecken.™ De bada lagarnas
skyddsomrade sammanfaller sdledestill vissdel vilket har till foljd att rétten
till ett varumérke i vissafall skyddas av tva parallellalagar. Vilseledande
kanneteckensanvandning i reklam eller marknadsforing kan darmed i vissa
fall betecknas som otillbérligt och hindras av MFL.

MFL:s syfte &r framst att skydda konsumenter mot otillborlig
marknadsf6ring, men skyddsomradet har med dren utstracktstill att &ven
bereda skydd for néringsidkare.™ Syftet med VmL & déremot framst att
skydda néaringsidkarens ensamrétt. Eftersom de bada lagarnas syfte inte helt
sammanfaller & bedémningen om en varuméarkesanvandning &r otillaten
enligt MFL olik den som sker i VmL. Medan VmL forbjuder gédva
anvandningen av ett forvaxlingsbart marke stéller MFL krav pa att
anvandningen av mérket ska vara otillborlig.

Observera att ett intrang i en varumarkesrétt enligt VmL kraver att mérket
registrerats/inarbetats, dvs. & varumarkesskyddat. MFL saknar
registreringskrav men stéller krav pa.inarbetning pa sa vis att varan ska
forknippas med viss naringsidkare.™~ Y tterligare fordel med MFL &r att
lagen inte stéller krav pa att kénnetecknet befinner sig inom samma eller
liknande varuslag.

MFL att &r tillamplig pa néringsidkare som marknadsfor sig, 28 MFL. Med
marknadsforing menas " reklam och andra atgarder i néaringsverksamhet

3 NJA 1990 s. 469.

> NJA 1990:469 s 482-483.
*® Prop. 1970:57 s 89.

% Prop. 1994/95: 123.

> Nordell s 510.
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som ar agnade att framja avsattningen av och tillgangen till produkter” 3§
2t

Lagen & uppbyggd kring en mycket Eala'l_lmént hallen generalklausul som
forbjuder otillborlig marknadsforing™; 48 MFL. | begreppet ligger ett krav
pa att marknadsforingen ska vara vederhaftig och i dverrensstammelse med
god marknadsforingssed. V ederhafti ghetskravet bedoms utifréan mottagarens
upplevelse, dvs. marknadsforingen ska ge mottagaren en korrekt uppfattning
om produkten. Kravet pa god marknadsféringssed finns aven i
Internationella handel skammaren, 1CC:s Grundregler for reklam samt i
ICC:s Riktlinjer for reklam pa Internet. Reglerna utgor endast
rekommendationer, men atnjuter anda stor auktoritet pa omradet. Ett stort
antal av vérldens lander har antagit reglerna vilket gor att
beddémningsnormernai de olika landernatill storstadelen ar likadana vilket
kan varatill stor fordel vid marknadsforing via Internet.

Eftersom generalklausulen omfattar de flesta marknadsforingsatgarderna ar
den allmant hallen och kompletteras darfor av en forbudskatalog med vissa
sarskilt alvarliga agarder. De paragrafer som har starkast anknytning till
varumérkesréatten, férutom 48, &r 6, 8 och 8a88.

Vilseledande marknadsféring kan hindras genom 68 MFL. Paragrafen kan
anvandas da annan anvander innehavarens kannetecken pa ett sétt som
vilseleder om produktens ursprung, pris mm. For paragrafens tilléampning
kréavs att kannetecknet & kant pa marknaden samt att risk for forvaxling
foreligger.

88 forbjuder att vid marknadsforing av varor och tjanster anvanda
vilseledande efterbildningar. Efterbildning av ett oskyddat varumarke &r i
princip fullt till&tet och kan inte hindras genom VmL. Att méarket ar
oskyddat hindrar dock inte att §alva atgarden &r otillborlig enligt 88 eller 48
MFL genom att utnyttjandet av mérket & agnat att vilseleda genom att
framkalla férvaxling med ett annat mérke. Bedomningen enligt MFL sker
helt fristdende fran intrangsbeddmningen och ser endast till sdva
vilseledandet. En efterbildning anses som otillborlig om risk finns for att
konsumenter férvaxlar varumérket med originalet. Forutsdttning for att ett
forbud skakommai fraga ar att det efterbildade kannetecknet &r sarpraglat
och kant pa marknaden. Vid bedémningen av ett mérkes sérpragel ska
kannetecknets estetiska %glormni ng beddmas och inte dess tekniska och
funktionella utformning.

Jamforelser i reklam &r i princip fullt tilldtna sa lange jamforel sen sker pa ett
korrekt sétt. Kriterierna har helt nyligen konkretiseratsi en egen paragraf, 8

% Riktlinjer for vad som &r att betrakta som " otillbérlig marknadsforing” hittasi MD praxis,
Konsumentverkets riktlinjer och internationellt vedertagna normer. Begreppet har dérmed
en tamligen vid tolkning. Det har &ven tagits fram riktlinjer for hur marknadsféringen pa
Internet ska gatill, ICC:s Riktlinjer for reklam och marknadsforing pa Internet, Nordiska

K onsumentombudsménnens handledningsregler for Internethandel och marknadsféring och
direktiv om direktreklam 95/46/EG.

% Prop. 1994/95:123.

23



a8 MFL for att uppfyllavilkoren i EG-direktiv (97/55/EG) om andring av
direktivet om vilseledande reklam. Paragrafen stéller krav pa att den
jamfdrande reklamen &r saklig och avser relevanta och vésentliga
egenskaper hos produkterna. Bland annat forbjuds vilseledande
renommesnyltning. Avgorande & om konsumenten vilseletts om
produkternas ursprung. Lagrummet kompl etterar hérigenom 682st VimL,
som skyddar de notoriska varuméarkena utbver varuslagen.

For det fallet att nagot rekvisit saknas for att ett forfarande ska beivras av
forbudskatal ogen kompl etteras dessa av generalklausulen. Om
varumérkesanvandningen tex. leder till renommésnyltning eller
misskreditering utan att forvaxlingsbarhet eller vilseledande foreligger &r
man hanvisad till att anvanda generalklausulen.

Eftersom ett och samma forfarande kan bli foremal for tva fristaende forbud,
har det diskuterats om det dubbla systemet kunde medfdra praktiska
olégenheter. | forarbetena konstaterades att det dubbla systemet inte bor
medfora oldgenheter eftersom ett tidigare forbud hindrar, en senare
myndighet att meddela férbud éver ssmmaforfarande.”™ Det paralella
systemet har aven fétt en 16sning genom att M D, marknadsdomstolen,
utvecklat egna principer dar de uttalat att de inte ser det som sin uppgift att
provaimmateriarattsligatvister. Den marknadsréttsliga bedémningen sker
fristdende frén immateriella 6vervaganden och ett forbud enligt MFL

inte meddelas pa grund av att forfarandet innebér kénneteckensintrang.

MD tar altsd endast hansyn till om forfarandet &r otillborligt enligt MFL.
Trots att de bada lagarna kan varatillampliga & det inte méjligt att i ett och
sammama kumulera yrkanden grundade pa bada lagarna. Den forfordel ade
parten maste vélja ett processalternativ vilket oftast sker genom att vélja att
tilldampa den lag som har de strangaste sanktionerna. Den vanligaste
sanktionen vid intrang eller otillborlig marknadsforing &r att domstolen
utfardar ett interimistiskt forbud for att fa ett snabbt stopp pa den otillétliga
atgarden, MFL 208, jfr. VmL 378a 2st.

Eftersom MFL & medieneutral kan den aven fatillampning pa
marknadsf6ringsatgarder vidtagna pa Internet.“~Kriteriet ar dock att
marknadsforingen riktas mot den svenska marknaden.

Vid prévningen om en viss atgard &r riktad till den svenska marknaden
maste en helhetsbeddmning av laget i det enskildafallet goras. Det har i
svensk rétt utformats vissa riktlinjer for vad som speciellt bor beaktas. Om
svenska anvands pa sidan torde riktning till svensk publik foreligga sa ocksa
om priset angesi kronor, om produkternai hog grad sdljstill svenskar, om
avsandaren finnsi landet, om svenska stkord kan nyttjas for att hitta sidan
osv. | fallet Scanorama™hade marknadsdomstolen uppgiften att avgéraom
SAS:s tidning Scanorama, som fanns ombord pa de svenska flygen, var

% prop. 1970:57 s 90.

6! Setex. MD 1988:6, "Klorin I” och MD 1995:23, ” Svensk miljoexport”.
62 SOU 1993:59 s 232.

% MD 1989:6.
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riktad mot svensk publik. Frégan var om tidningens alkoholreklam stred mot
den svenska alkohol- och tobakslagen. MD ansag, efter en
helhetsbeddmning av samtliga relevanta omstandigheter, att tidningens
innehall inte var speciellt avsedd for svensk publik eftersom tidningen vg:l
helt engel sksprakig och innehallet var framst avsett for utlandska lasare.

%MD 1989:6 s 75.
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3 Varumarkesanvandning i
Oppna natverk

3.1 Inledning

Varuméarken &r vanligt forekommande pa Internet och kan finnasi flera
olikaformer. Forst och framst kan varumérken finnasi sin traditionella
form, dvs.i formen av en figur eler ett namn pa en webbsidatillsammans
med marknadsféringen av en vara. Varuméarkesanvandningen pa Internet
styrstill vissdel av nétets uppbyggnad vilket gor att varumérket &ven kan
uppkommai diverse nyaformer, till exempel som en del av en
Internetadress, en lank eller som ett dolt sokord pa en hemsida.

For att forsta betydel sen av de nya formerna av varumérkesanvandning
maste systemet bakom fenomenet Internet till viss del forklaras.

Internet bestér av olika delar, e-post, diskussionsgrupper, ftp och www.
For arbetets vidkommande &r det framst www som &r relevant eftersom
varumarkesintrang &r vanligast i den delen.

Det finns fOr nérvarande inga vedertagna internationella principer som
reglerar varuméarkesanvandningen pa Internet varmed det etablerade
systemet, som bestar av de nationella kanneteckenbestammel serna samt
successivt framtagna regleringar maste sokas goratillampligai cyberspace.

De problemen som jag kommer att behandlai kapitlet &r

» om anvandningen av de "nya varumérkesformerna’ kan utgora ett
traditionel It varuméarke och darmed inkrakta pa den rétt som en
varumérkesinnehavare har och

« huruvida problemen som kan uppsta vid anvandandet av dessa kan |6sas
med hjap av den nationella kénneteckensratten.

De nyaformer av varumérkesanvandning som kommer att behandlas &r
doménnamnet, l&nkar och metataggar. Domannamnet kommer att ta storst
plats eftersom fenomenet & det mest omtvistade. De olika regelverken som
ligger till grund for registreringen av domannamn kommer till viss del att
behandlas, sa ocksa forandringarna och den fortsatta utvecklingen.

3.2 Vad ar Internet?

Internet bestar av flera nétverk. De olika natenkan kommunicera med
varandra genom ett gemensamt sprak, TCP/IP™. Det speciella med Internet

® Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Tekniken fungerar si att TCP bryter
ned det meddelande som ska skickasi sma adresserade paket, medan |P hanterar
transporten. Hos mottagardatorn sétter sen TCP ihop paketen till den ursprungliga formen.
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och det som &ven lett till dess explosionsartade expandering &r att det ar
uppbyggat av privataintressen. Det finns ingen hdgsta ledning som
organiserar anvandningen eller uppby%aden utan varje primarnatverk
(t.ex. comhem dller telia) styrsfor sig. ™ Med hjdlp av ett modem och ett
avtal med ett av priméarnétverken kan sedan de enskilda datorerna koppla
upp sig pa Internet.

Det man mest férknippar med Internet & www. Skapandet av www
paborjades redan pa 1960- talet men de var forst pa 90- talet som det blev
atkomligt for den stora allmanheten och darmed fick Internetanvandningen
sitt genombrott i folkhemmet.

Internet bestér av webbsidor som & sammankopplade genom lankar.
Sokandet efter information pa Internet gar till sa att konsumenten antingen
skriver in den webbadress han 6nskar eller anger den firmaeller det
varumarke som sokes, varmed soktjansten hittar de aktuella webbsidorna &t
kunden med hjép av metataggar. Genom lanksystemet kan sedan
anvandaren "surfa” mellan de olika webbsidor som innehdller det aktuella
kannetecknet. | och med majligheten att hitta rétt adress genom att ange
kannetecken, inser man snabbt den stora genomslagskraften som varumarket
har vid Internetanvandningen samt varfor det ar sa viktigt att skydda en
varumarkesrétt.

3.3 Domannamn

FOr att hitta ett visst foretags hemsida pa Internet maste man kunna deras
fullsténdiga domannamn vilket kan vara svart. Den vanligaste [6sningen &r
att anvandaren helt enkelt skriver in www. foljt av foretagets namn i
browsern/webbl&asaren i hopp om att kommatill den rétta adressen. Detta ar
en av orsakernatill att ett doméannamn som matchar foretagets k&nnetecken
har blivit en ekonomisk guldgruvafor foretagen. Domannamnet registreras
déarfor huvudsakligen som firmadominant, varumérke eller ett nytt
kannetecken. Eftersom domannamnet vanligtvis bestar att ett kannetecken
uppstar altfor ofta situationen att huvuddomanen &r identisk eller
forvaxlingsbar med ett redan etablerat varumérke. Den nédra kopplingen
mellan de bada regelverken forutsags intei borjan av doméannamnsystemets
anvandning, men har allt eftersom utbredningen av Internet gjort sig mer
pataglig.

Debatten om domannamn som pa senare tid varit intensiv har framst
handlat om behovet av en administrativ ledning av doméannamnsfragorna
samt domannamnets stallning i forhallande till kanneteckensrétten.

Liksom den dvriga Internetfenomenen finns det inga nationella
bestdmmel ser som reglerar domannamnen, utan de regler som existerar har
successivt tagits fram av de administrativa organen for

doméannamnstilldel ningen. Dettainnebér att det inte finns nagot réttdigt

% \/issa fragor kraver dock en mer centraliserad styrning, tex. organisationen av | P-adresser
och férdelningen av doméannamn.
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nationellt skydd fér domannamn. | vissafall bor det dock varamgjligt att
anvanda sig av nationell kanneteckensrétt for att skydda sitt domannamn.

3.3.1 Vad ar ett doménnamn?

Internet bestér av ett adresseringssystem. Varje dator som kopplastill natet
far en unik adressi form av siffror, IP-adresser. For att anvandaren | &étare
ska koma ihag adressen omvandlas dennatill en alfabetisk adress genom
tjansten DN'S, Domain Name System. For anvandaren kommer alltsa
datorernas |P-adresser att visasig i formen av ett domannamn.
Doménnamnet kan liknas vid ett telefonnummer eftersom den identifierar en
viss dator pa natet. Skillnaden mot ett traditionellt telefonnummer &r att
domannamnet &ven kan inneha en dirigerande funktion da den kan ge
upplysningar om vem som innehar adressen.

Domannamnen ar hierarkiskt uppbyggda. Sahéar kan adressen se ut,
<www.jur.lu.se>. Sist i namnet finns en s.k. toppdoman, TLD. | nastaled
finns en eler flera underdoméner, SLD. Den underdoman som &r placerad
narmast toppdomanen, .lu, kallas huvuddomén och &r den som vi normalt
kallar ”doménnamn”.

De forsta toppdoménerna som skapades var de generiska domanerna
(gTLD).com, .edu, .org, .net, .int, .mil och .gov. Det &r fortfarande endast
dessa sju gTLD som finns att tillga, men i borjan av & 2001 kommer
ytterligare gu att séttasi bruk. Allt eftersom Internet spredé'g utanfor USA
har det &ven vuxit fram nationella topp-domaner (ccTLD).
| uppsatsen kommer begreppet ”domannamn” att avse hela adressen,
<www.cloetta.se> medan jag med begreppet " huvuddoman” endast asyftar
den sérskiljande delen av doménnamnet. Detta vill jag sarskilt klargora,
eftersom doménnamnet i praktiken har fatt betydelsen att kunna omfatta
bada situationerna.

3.3.2 Organisation och férvarv avdomannamn

Doméannamnsfrégorna &r en av de delar av Internet som inte kan hanteras
genom en decentraliserad styrning utan maste skotas av ett htgsta
auktoritativt organ. Det finns ingen lagstiftning som skyddar doménnamnen
sa som det finns for den traditionella kanneteckensrétten, utan tilldelningen
av doménnamnen sker efter de principer som successivt vuxit fram av de
behdériga organen.

3.3.2.1 De generiska toppdoménerna

Utdelningen av IP-adresser under gTLDs var till och med 1998 koncentrerad
till IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Samma &r bildades
organisationen ICANN vars uppgift var att gradvis ta dver IANA:s ansvar

%7 |dag finns det ungefar 250 nationella doméner. En forteckning 6ver dessa kan bl.a. hittas
pa www.iana.org/cctld/cctld.htm.
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for domannamnsfragorna och organisationen & sedan september ar 2000 i
full drift.

IANA har delegerat ansvaret for tilldelningen av IP-nummer och
administrationen av DNS-system till tre regionala organisati oner.ElDe olika
regionalaregistreringskontoren delar i sin tur ut [P-adresser till de lokala
Internetleverantorer som skoter den egentliga utdel ningen.

Tilldelningen av domannamn &r skild frén nummeransvaret. Tidigare hade
ett privat bolag i stort sett monopol pa registreringar under de generiska
TLD, men detta monopgl-&r pa vag att brytas genom att ett flertal foretag ska
ackrediteras till ICANN.> De ackrediterade bolagen &r till viss del fria att
sidva bestamma villkor for registreringar av domannamn &ven om de maste
tahansyn till de regler som fastslagitsi ICANN:s policy-dokument.”~Vid
samtliga registerkontor av de generiska toppdomanerna .com, .org, .net, .mil
gdller att registreringen sker utan forhandskontroller. Den sokande behdver
inte ha ndgon som helst anknytning till det sbkta dom&annamnet och uppstar
tvist om ett domannamn géller principen "forst-till-kvarn”. Principen och
bristen pa forhandskontroll kan l&tt ledatill tvister om rétten till ett
doméannamn. Registreringsbolagen & da bundna att tillampa ICANN:s regler
for konfliktlésning samt att folja nationella domstolars beslut.

Tilldelningen av de nationella toppdomanerna skéts av nationella organ i de
olika landerna. Deras behorighet harstammar fran avtal med ICANN.

3.3.2.2 Den nationella toppdomanen .se

Doméannamnstilldel ningen under den svenska toppdomanen .se skéts av 11-
stiftel sen, men den praktiska tilldel ningen skots av NIC-SE som &gs av |1-
stiftel sen. Registreringen av de svenska doménnen skaéts enligt bestdmda
regler som tagits fram av NDR, Namnden fér Domannamns R%er.
Reglerna som benamns, DRS, kan hittas pa NIC-SE:s hemsida. " Till
skillnad fran bl.a. registreringsforfarandet av .com doméanen, innehdller DRS
krav pa forprovning av det tilltankta domannamnet.

Reglerna @r i huvudsak féljande: endast juridiska personer som &r
registrerade hos en svensk myndighet har rétt att registrera sig direkt under
.se. Doméannamnet ska avse en verksamhet med anknytning till Sverige samt
&terspegla verksamhetens namn. Ovriga juridiska och fysiska personer kan i
stéllet vélja att registrera sig under vissa subdomaner. Ett varumarke kan till
exempel registreras med subdomanen .tm.se och privatpersoner kan anvanda
sig av suffixet .pp.se. For att ett varumérke ska kunnaregistreras krévs att
det anti ngeEj;'\r registrerat nationellt, internationellt eller som ett EG-
varumarke.

% RIPE- NCC & den ansvariga organisationen i Europa, motsvarigheten i norra Afrika och
Asien heter AP-NIC och for USA och resten av vérlden heter organisationen ARIN. Se
Maunsbach s 5.

% Forteckningar dver ackrediterade bolag finns p& <www.icann.org/registrars/accredited-
list.html>.

" www.icann.org/icp/icp-1.htm.

™ http://www.nic-se.se. eller http://www.iis.a.se/domanregler.html.

2 DRS regel .
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Doméannamnsi nnehavaren maste ha anknytning till Sverige. For att en
foretagare ska faregistrera sitt foretagsmarke kravs att domannamnet
aterspeglar verksamhetens namn och endast en doman far registreras per
verksamhetsnamn/bifirma. | det svenska domannamnssystemet géller att
deskriptiva varuméarken inte kan registreras som ett doménnamn, men de
system som inte foretar férhandspréovning innan registreringen, till exempel
domé&nnamn under toppdomanen .com, tillater deskriptiva namn.

Tvister om rétten till ett domannamn 16ses, liksom fér de generiska
toppdomanerna, genom " forst-till-kvarn-principen”.

3.3.3 Kan domé&nnamn jamstallas med ett varumarke?

I och med den néra kopplingen mellan domannamn och kannetecken & det
ofrankomligt att konkurrens uppkommer. Det kan réra sig om inbordes
konkurrens mellan doménnamn och konkurrens mellan doménnamn och
etablerade kannetecken. Fragan som da uppkommer & om domannamnet
kan inkrakta pa en kdnneteckensrétt och om konkurrensen dem emellan kan
|6sas genom tilldmpning av kénneteckensrétten.

Det &r klart att varumérken anvands som andradomaner samt att
andradomaner anvands som varumérken. Det far idag anses som givet att
domannamnsregistreringar kan ledatill varumérkesintrang, men det &r inte
helt klart att domannamnet kan jamstallas med varumarket i juridisk
bemarkel se och darmed vara foremdl for en analogisk tillampning av
varumérkesréatten. For att ett domannamn ska kunna utgora ett varumarke
och inkréktai denna rétt maste det ha samma kvaliteter som konstituerar ett
varumérke. Harmed krévs alltsd en jamforel se dem emellan.

3.3.3.1 Varumarkets- och domannamnets funktioner

Det mest utmérkande for varumérket &r att det fungerar som en

forbindel seléank mellan kundkretsen och foretagets utbud av varor genom att
det individualiserar och sarskiljer varornaltjansternai férhallande till andra
foretags utbud. Varumérket kan &ven ha en ursprungsangivande- och
garantifunktion i den bemérkelsen att kunderna vet varifran varorna harror
och vet vilken kvalité mérket stér for. Varumarket & med andraord
marknadsstyrande.

Varumérkesratten skiljer sig fran den 6vrigaimmateriarétten da galva
varumérket i sig inte har nagot egenvérde, det & endast en symbol. Vérdet
av market uppstar forst da dettasdttsini sin kommersiellaﬁiljb, men kan
déarefter bli oerhort vardefullt sa som lank till produkterna“~“Vissa
varumérken, sd som va kanda varumarken, kan aven erhdlla ett egenvarde
utanfor sitt kommersiella sasmmanhang. Ett exempel pa det ekonomiska
vardet som ett marke kan erhdlla &r att 328 VmL tilldter 6verlatelse. Sedan
en tid tillbaka behover inte 6verltel sen &ven innefatta den bakomliggande
rorelsen utan kan besta utav enbart varumarket som sadant.

"3 K oktvegaard och Levin s 318.
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Doméannamnets ursprungliga funktion &r att vara en adressmekanism.

For anvéndaren kommer adressen att sesi formen av afabetisk adress, men
den bestér egentligen av en sifferkombination som kan liknas vid ett
traditionel It telefonnummer. Domannamnet kan dock, till skillnad fran
telefonnumret, ge betydligt mer informatjon i form av ett lands toppdoman
eller i form av foretagets kannetecken. ™ Det & dock inte helt sdkert att lita
pa doméannamnets landskod eftersom det inte & sakert att det finns négon
faktisk koppling till landet samt att det inte heller ar sakert att finns nagon
landskod kopplat till doméanen varmed ett telefonnummers landssuffix skulle
erbjuda mer information. For det fallet att domannamnet innehdller ett redan
etablerat foretags kannetecken erhdller dock domannamnet de
individualiserande- ursprungs- och garantifunktioner som ett varumarke har
i den meningen att konsumenter f&r samma associationer till ett varumarke
som anvands som ett domannamn som da varumérket anvands pa
traditionellt vis. Domannamnet besitter darmed samma marknadsstyrande
funktion som varumérket om annamnet faktiskt anvands som
kannetecken for varor/tjénster.

Att &ven domannamnet kan erhdlla ett stort ekonomiskt varde visas genom
att priserna pa namn under tex. .com kan pressas nastan hur hogt som helst.
For att illustrera det stora vardet som doméannamnets marknadsstyrande
funktion har forvérvat kan ndmnas att webbadr, ”business.com” i ar
saldes for motsvarande sextio miljoner kronor.“Det &r inte enbart de
generiska domannamnen som ar upp till forsdljning. Bland annat har 6riket
Tuvalu erbjudits femtio miljoner dollar for sin toppdoman av ett
amerikanskt TV-bolag som tror att doménen .tv kommer att locka kunder.

3.3.3.2 Kan doméannamn skyddas som ett registrerat eller
inarbetat varumarke?

For att uppfylla sin funktion av férbindelselank &r det av storsta vikt att
varumarket har sarskiljningsformaga. Bristande sarskiljningsforméaga leder
till att varumarket inte kan registreras. Deskriptiva och generiska mérken
kan inte ha sarskiljningsforméaga och kan darmed inte heller registreras.
For att avgora om domannamn har sarskiljningsforméaga bor namnet
bedtmas enligt sitt alfabetiska utseende eftersom det & denna som
anvéandaren normalt ser. Den unika delen av domannamnet &r
andradomanen. Det far inte forekommatva likadana andradoméaner med
samma toppdoman. Fastéan deskriptiva~—domannamn kan registreras under
de generiska toppdomanerna sa bor de inte kunna uppvisa
sarskiljningsformaga enligt svensk lag. Domannamnet kan darmed liksom
varumarket ha sarskiljningsformaga sa lange det inte & deskriptivt.

" Hevreus, NIR s 200, Akerman och Thunman s 451.

™ Sebl.a. Akerman och Thunman s 451.

® Melin, http://www.nyteknik.se/pub/pub26_3asp?art_id=1569.
" Beskrivande namn s som t.ex. tvl och choklad.

31



For att mérket ska uppfyllarekvisitet individualiﬁande kravs att det
anvands som kannetecken for varor eller tjanster = Det typiska
anvandningsséttet &r att méarket bringas pa varan. Problemet &r att
domé&nnamnet inte kan bringas direkt pa varorna, utan sammankopplas med
produkterna forst nér anvandaren hittat den aktuella webbsidan eller om
personen tidigare sett domannamnet i form av ett varumarke pa en produkt.
Det finnsinget entydigt svar utan asikterna gar isér, men troligtvis bor
namnet kunna varaindividualiserande under forutséttning att %t liksom
varumaérket, anvands som kannetecken for varor eller tjanster.

For det fall att domannamnet uppvisar bade den individualiserande- och den
sarskiljande funktionen som kravs for en varumérkesregistrering, borde
doménnamnsregistrering vara praktiskt maéjligt hos PRV. Det har sen en tid
tillbaka varit mgjligt att registrera doménnamn hos de nati la
varumarkesmyndigheternai bland annat USA och Kanada®"Pa senare tid
har &en den mgjligheten tillkommit i Sverige. Ett domannamn kan
registreras och inarbetas som ett varuméarke ifall kriterierna harfor ar
uppfyllda, vid registreringen krévs visserligen att disclaimer-— sétts for
toppdomanen eftersom denna inte kan registreras.*~Exempel pa ett foretag
vars firmanamn &r i formen av ett doméannamn &r lenhud.nu.

For det fall att domannamnet inte uppnar kraven som stélls vid
registreringen kan de anda atnjuta varuméarkesréttsigt skydd om de
inarbetas. En annan sak &r att hela Internetadressen som sadan, dvs.
<www.ikea.se>, inte kan registreras hos PRV och dérigenom fa status av ett
domé&nnamn som kan anvandas pa Internet, utan adressen maste registreras
hos en av de behoriga registreringskontoren. Registreringen av
doméannamnet pa anfort vis ger i sig inget varumarkesréttsligt skydd sa det
&r alltid sakrast att sa snart som majligt setill si att domannamnet, eller i
vart fall huvuddomanen varuméarkesregistreras.

3.3.4 Kan domannamn géraintrangi varumarkesratten?

Den alménna asikten &r idag att domannamn helt klart kan goraintrang i
rétten till ett varumérke, men vad & egentligen grunden for detta?
Forutsattningen for att domannamnet ska kunnainkrakta pa
varumérkesrétten &r att de bada fenomenen kan jamstéllas. Det har i det
forestdende kapitlet havdats att sa ocksa &r fallet sa lange domannamnet
fyller samma funktion samt de kriterier som kravs for att ett varumarke ska
kommatill stand.

Intrang i ett varumarke kraver ytterligare att domannamnet ar

« forvaxlingsbart med market i fraga samt

78 SOU 1958:10 s 236-237.

™ Hevreus s 52, se &ven Pawlo:s artikel p& http://www.computersweden.se.

8 Hevreus s 40.

8 Med uttrycket disclaimer menas ett pa registreringsbevis for varumérket uttryckligt
undantag for skydd.

% Pawlo s 148.
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* att namnet anvands inom naringsver ksamhet

Det forsta kriteriet & salunda att market ar forvaxlingsbart.

| forvaxlingsbeddmningen gors en helhetsbeddmning av mérkeslikheten och
varuslagdikheten. Som anférts ovan & marken forvaxlingsbara enligt 68
1st. VmL endast om de avser varor av sammaeller liknande slag.

Vid bedomningen av mérkeslikheten uppstar inga specifika problem pa
Internet, utan bedémningen sker sa som beskrivits ovan. For de flesta
situationer blir bedémningen om varuslagslikhet inte mer komplicerad i
Internetfallen &n i de traditionellafallen, men viss osdkerhet uppstar da
ingen direkt sasmmankoppling sker mellan varan tjansten och domannamnet.
Ett exempel & da”domannamnstjuvar” registrerar domannamn utan att
namnet anvands for att erbjuda varor eller tjanster. For vilken varaeller
tjanst ska " tjuven” anses anvanda kannetecknet? Samma fraga uppstar da ett
marke endast finns pa en webbsida utan att mérket ssmmankopplas med
varaeller tjanst. For dessafallen & det endast de va ansedda varumérkena
som atnjuter skydd eftersom dessa skyddas utéver varusagsgranserna. En
ytterligare fraga ar hur stor sammankoppling mellan mérket och varorna som
kravs for att intrang ska foreligga. Réacker det med att domannamnet finns
med i adresseringsfaltet eller kravs det att varumarket finns pa webbsidan
tillsammans med produkterna?

| de svenska réttsfall som tar upp dilemmat synes som sammankopplingen
mellan varumarket och produkten inte behdver vara sarskilt tydlig.

| Levismaet® ansdg domstolen att otilldten varumérkesanvandning forel ag
trots att méarket endast anvandes pa reklamvykort och aldrig tillsammans
med varorna. Det avgorande var att anvandningen ledde till utnyttjande av
goodwill och degenerering av varumarket.

Ytterligare intrangskriterium &r att varumarkena anvands i
naringsverksamhet. Ett domannamn anvands i naringsverksamhet om
namnet leder till ” en webbsida som innehaller ndgonting som &r tankt att
utgoraett led i en yrkesmassigt bedriven verksamhet av ekonomisk art, éﬁre
sig sidan innehdller information, marknadsforing eller varuforsaljning.”

Att varuméarket maste anvandas inom naringsverksamhet gor att galva
registreringen av ett domannamn inte gor intrang, inte heller kan existensen
av ett varumérke pa en helt privat hemsida fangasin av lagen. Just detta har
varit ett stort problem vad gdler ”domannamnstjuvar” eftersom de oftast
registrerar ett domannamn for att sedan kunna sélja detta dyrt till
intresserade, men eftersom de galvainte har nagot intresse av att anvanda
doméannamnet sa forhaller de sig passiva varmed det inte gar att havda
varumarkesintrang.

8 v8l ansedda varumérken och varumarken med sérskilt 6mtélig goodwill har ett utdkat
skydd utéver varuslagsgranserna, 6§82% VmL.

% NJA 1988 s 543.

% Hevreus s 50.

33



Otillborlig anvéandning av doméannamn skulle &en kunna hindras med hjalp
av MFL for det fall domannamnet anvands i en naringsidkares verksamhet
och om doméannamnsanvandningen &r otillbérlig ur konsumenthansyn.
Eftersom varumarken och domannamn & sa gott som jamstalldatorde
déarmed MFL &ven kunna hindra otillbérliga domannamn. Se kap. 4.6.1.

3.3.5 Konkurrensmellan legitima k&nneteckensinnehavare

De olika konkurrenssituationerna som kan uppsta &r inbordes kollision
mellan doméannamn och kollision mellan domannamn och etablerade
varumarken. Nedan presenteras de olika situationerna.

1. Fleralegitimainnehavare konkurrerar om att anvanda samma
kannetecken som domannamn. Situationen att flerainnehavare har en
etablerad rétt till samma kannetecken kan ju mycket val uppsta eftersom det
ar fullt mojligt att fleraforvaxlingsbara kénnetecken existerar inom olika
branscher/varor—"eller inom olika lander/delar av ett och samma land.
Problemet &r att endast ett av dessa kan fa sitt varumarke registrerat som
domé&nnamn under samma toppdoman. Lésningen pa problemet &r tills
vidare att den som forst registrerar namnet aven har rétt till detta.

2. En annan situation &r att forvaxling kan uppsta mellan identiska namn
under olikatoppdoméner. Skulle till exempel Wasa Forsakringar som ar
innehavaren av <wasa.se> kunna hindra Wasabr6d att registrera wasa.com?
Troligtvis skulle detta inte kunna férhindras sa lange bada innehavarna aven
har kénneteckensréttsligt skydd for méarkena.""For det fall att de bada
foretagen marknadsfor ssmma varuslag far en vanlig
forvaxlingsbarhetsbeddomning foretas.

3. Kan en domannamnsinnehavare hindra annan att registrera
forvaxlingsbart varumérke? Troligtvis inte eftersom existensen av ett
domannamn inte hindrar registreringen av ett varuméarke. For det fallet att
aven domannamnsinnehavaren har varumarkesréttsligt skydd for sitt
doménnamn blir dock fallet annorlunda.

4. Kan innehavaren av en varumarkesratt hindra registreringen av ett
forvaxlingsbart domannamn? For det fall att doménnamnsinnehavaren &ven
har ett kanneteckenréttsligt skydd for sitt domannamn, & det inte mojligt att
hindra registreringen. Finns inget kanneteckenréttsligt skydd for doménen
kan varumérkesinnehavaren i vissafall anses ha béttre rétt. Rétten till
doméannamnet far |6sas av Name Dispute Policyn, se kap. 3.4.

% Hos PRV kan varumérken registrerasi upp till 42 olika klasser medan det p& nétet endast
kan finnas en klass.
¥ Carlén -Wendels s 162



3.3.6 Domannamnsstélder/name-napping

Forfarandet med domannamnsstolder gér till sa att privatpersoner eller
fOretag registrerar kéanda varumarken som domannamn for att sedan erbjuda
de intresserade foretagen att kdpa doméannamnet. Innehavaren av
domannamnet & ingen rattmétigt &gare av namnet, dvs. innehavaren har inte
en kanneteckensréttslig rétt till namnet. Syftet med registreringen ar endast
att sdlja namnet vidare varmed domannamnet inte i realiteten kommer att
anvandas utan endast hanvisatill tommawebbsidor. Ett exempel &r att en
reporter pa tidningen Wired registrerade macdonalds.com for sin egen
rékning. Att registrera annans etablerade kénnetecken som doménnamn har
inte varit ndgra problem dadet gors under en toppdoman som tillampar
principen "forst till kvarn” utan att tasig tid till nagon forprévning av
registreringen.

For att handskas med problemen kan en forférdelad innehavare av ett
kannetecken vanda sig till ICANNs Uniform Domain Name Dispute
Resolution eller sd kan den nationella kénneteckensratten angripa problemet
om doméannamnet i fraga kan jamstéllas med en kanneteckensanvandning.
For att kunna anvanda sig av varuméarkeslagen kravs dock att doménnamnet
"anvands i naringsverksamhet”. Problemet med just name-napping &r att
domannen oftast forblir passiv. Vissa menar dock att redan det fallet att
doménnamnet leder till en tom webbplats eller att doménnamn%]ltbj udstill
forsdljning &r att anse som anvandning enligt varumarkeslagen.

De nationella domstolarnas avgéranden i fallen kan dock forlora sitt varde
da piraten befinner sigi ett frammande land eftersom det inte ar sakert att
domen kan verkstéllasi det landet. Alternativet & dai stéllet att fora tvisten
till ICANN:s tvistel Gsningssystem.

| amerikansk réttspraxis har det ansetts mgjligt att komma at dylikt
forfarande avE%Ij)ménnamnstj uvar enligt den federala varumérkeslagen” The
Lanham Act”™. Ett fall som belyser tolkningen av kriterigtn’gﬁnvéndni ng i
naringsverksamhet” & Panavision International v. Toeppen™. | fallet slog
domstolen fast att endast registrering av domannamnet inte utgjorde
anvandning i néringsverksamhet, men att registrering i syftet att séljaeller
hyra ut detta skulle omfattas av begreppet anvandning.

| det engelska fallet Onein aMillionE4r&n 1997 démdes tva
domannamnstjuvar att [dmnatillbaka rétten till de doménnamn som hade
motsvarighet i erhdlnavarumérkesrétter. Domstolen poangterade att enbart
registreringen av en domén inte kunde ses som intrang i varumérkesrétten,
men att ett avsiktligt och konsekvent samlande av doméner med avsikt att
missleda om doménernas ursprung maste ledattill att doméannamnen skulle

8 Carlén -Wendels s 164.

8 gSkyddet mot intréng i varumérkesregistreringar stadgas i lagens 32:a sektion.
% 938F. Supp. 616 ( C.D.Cal. 1996).

°! Court of Appeal, Civil Div. 98/0092-95B, 7/23/98). Fallet kan hittas p&
http://www.nic.uk/news/legal /index.html.
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Overforastill de réttmétiga innehavarna som hindrades att registrera och
anvénda dessa.

Aven i fransk rattstillampning har visats att man inte tanker tala
domannamnsstdlder. | ett mal fran 1998 anforde den franska domstolen att
enbart registreringen av ett domannamn kan utgora otillaten konkurrens
eftersom innehavet blockerar varumérkesinnehavarens rétt att anvénda
domannamnet. Registreringen av pacanet.co& var alltsa otillaten fast
domannamnet ledde till en passiv webbsida.

3.3.7 ICANNSstvistelGsningsprocess, Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy

For att Internet ska kunna behdlla sin kommersiella marknad och &ven
utveckla denna r det viktigt att méta varumarkesinnehavarnas énskan om
en effektiv tvistel 6sningssystem som har jurisdiktion och mgjlighet att
verkstdlla sina beslut. Samtidig &r det &ven viktigt att inte enbart ta hénsyn
till varumarkesinnehavarna utan aven setill sa att konkurrensen inte hindras.
ICANN:s tvistel 6sningsprocess ar darmed ett viktigt komplement till att fora
tvisten till nationell domstol da tvister uppstar mellan kannetecken och
domannamn.

Den nya dispythanteringspolicyn som fick effekt den 1 mars ar 2000,
innehaller ramen for tvisteldsningar mellan en registrerad
doméannamnsinnehavare och en kanneteckensinnehavare da tvisten ror sig
om en otillaten registrering av doménnamnen .cam, .net och .org samt de
ccTLDs som frivillig bundit sig till protokollet. = Dispythanteringen ar
framst inriktad pafall gdlande gransbverskridande name-napping. ICANN:s
dispythantering ar obligatorisk for alla domannamnsregistraturer som
befullmaktigats av ICANN och genom att registrera sitt domannamn under
nagot av de ovanstéende gTLDs och ccTLD, forbinder sig &ven
doméannamnsinnehavaren att afoljakraveni Policyn.

Proceduren &r tillamplig patvister som rér en pastadd réttsstridig
registrering. En registrering ar enlig paragraph 4(a) otillten, om
innehavaren inte har nagon rattmétig rétt till namnet, om domannamnet &
fﬁr@d ingsbart med annans varumarke samt registreringen anvandsi ond
tro.”“Det finns tva olika sanktioner som kan utdémas av den administrativa
panelen. Domannamnet kan beordras att Overfdrastill den rattmétiga
innehavaren och doméannamnet kan aterkallas™. Har registreringen inte
gjortsi ond tro, har den som férst registrerade domannamnet rétt till detta.

%2 Décision Pacanet-18/12/98, Tribunal de Grande Instance de Draguignan, 8 April 1988.
http://www.mamartech.com/foreign.htmi#17.

% Att observera ar att WIPO inte & behorig att 16sa tvister om den svenska nationella
doménen. Det har &nnu inte uppkommit ndgon tvist om .se, och enligt handléggaren Eva
Frolich pa NIC-SE kommer de antagligen att hanvisatill nationell domstol for ett
avgorande. Se artikeln av Jesper Hultqvist.

% Se reglerna p& www.icann.org/udrp/udrp-policy-240ct99.htm, se &ven SOU 2000:30.
% Seregel 4i.
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Den tidigare policyn pa omrédet, utformad av NSI, gick ut pa att
doméannamn kunde séttas ” on hold” medan tvisten |Gstes. Forfarandet var
dock mycket kritiserat eftersom det kunde missbrukas genom att
konkurrenter stangdes ute fran marknaden.

Den utarbetade tvistel 6sningsmodel len erbjuder ett snabbt och billigt
aternativ till att dratvisten infor en traditionell domstol. Den administrativa
processen, som for 6vrigt kan skotas helt elektroniskt, beréknas ta cirka 45-
50 dagar och kostnaden fér att [6sa en tvist som involverar 1-5 domannamn
beraknas liggapa USD 1500.

Trots att en tvist upptas enligt protokollet & det under hela forfarapndet
mojligt for parterna att parallellt aven skjutatvisten infér domstol.

Den forsta organisationen som var behdrig att handha dessa tvister var
WIPO, sedan dess har flera tvistlésningsenheter tillkommit.

Fallet Nokia Corporation v. Nokiagirls .com™-rérde huruvida registreringen
av Nokiagirls.com var otillaten, eftersom Nokia Corporation hade
varumérkesregistreringar runt om i véarlden, daribland USA. WIPO panelen
ansdg att det rorde sig om en otilldten registrering eftersom mérkena ar
forvaxlingsbara, domannamnsinnehavaren inte hade négon rétt eller legitimt
intresse av namnet samt anvandningen var i ond tro. Beslutet blev att
doméannamnsregistreringen skulle aterkallas.

3.4 Analys avdomannamnets fortsatta stallning
och utveckling

D& doméannamnen registreras & det vissa av toppdomanerna som ar speciellt
atrévarda och darmed belastas extra mycket. Dessa & for nérvarande .com,
.org, .net. For att minska belastningen pa framfor allt .com domanen samt
for att kunna mota efterfragan pa nya domannamn har nyligen su nya
domaéner utsetts. De nya domanerna, kommer troligtvis aggj bruk i borjan pa
2001, & .name, .biz, .info, .pro, museum, aero och .coop.™*'Déa dessa nya
doméannamn blir tillgangliga for registrering kommer ett nytt problem for
varumarkesinnehavare att uppsta. De innehavare som redan registrerat sitt
varumarke som doménnamn kommer att kastas tillbakatill ruta noll.**Det
vill siga de kommer att varatvungna att konkurreramed alla andra om att fa
registrera sitt domannamn i de nya doméanerna. | fordaget till de nya
doméanernafinns darfér vissamedel som varumarkesinnehavaren kan tatill

% Om tvisten dras infér domstol fére eller under forfarandet &r det upp till den
administrativa panelen att efter eget omdéme besluta om det administrativa forfarandet ska
fortga eller avslutas.

" WIPO D2000-0833, den 7 Aug 2000. Flera avgéranden kan hittas pa
http://www.icann.org/udrp/proceedings-list-name.htm.

% info och .biz & generella och kommer att kunna registreras av vem som helst, medan
.aero, pro, museum, .name och .coop &r reserverade for vissa grupper. Se artikel av Jesper
Hultqvist http://nyheter.idg.se/display.pl?1D=001123-cs32.

% Maunsbach s23.
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for att skydda sig. Den forsta majligheten ar att forregistrera sitt kénnetecken
under nagot av de nya domannamnen. Problemet &r att ingen med sakerhet
kan séga vilka de nya toppdomanerna kommer att bli samt att det finns
atminstone tva olika foretag som tar emot foreregistreringar och att det
dérmed kan ligga flera mérken som ligger och vantar.” Den andra
mojligheten som star till buds &r att ansbka om ett generellt undantag hos
WIPO. Kriteriet for ett generellt undantag &r dock att varumarket & sa gott
som notoriskt kant. Undantaget motsvarar de undantagsméjligheter som
finnsi Pariskonventionen for val ansedda varuméarken. Hur man ska
handskas med de eventuella sporsmalen &r annu inte skert och
forhoppningen &r att farhagorna varit ogrundade eller i vart fall
Overdimensionerade.

Ytterligare forsok att utvidga tillgangliga doménnamn samt gora systemet
mer anvandarvanligt ar att infora nya tecken i doménnamnshanteringen.
Bland andra har svenska <nu.domain> paforsok utokat sitt register med
registrerbara domannamn till att &ven avse de svenska bokstéaverna g, & och
0.~ De nyatecknena ska kunna hanteras av DNS- systemet genom
programmet NU-bind. De stora Internetoperatorerna | ater emellertid annu
inte sina kunder fatillgang till de nya doménerna da forandringen utéver
standardmodellen kan medfora problem. Sedan november & 2000 &r det
aven mojligt att registrera doméannamn pa japanska, koreanska och

kinesiska.

Forslag om reformering av den svenska nationella toppdomanen har
framforts. Problemet har bland annat varit att det &r allt for fasom
registrerar sitt domannamn under toppdomanen .se och de inhemska
foretagen i stéllet valjer en av de generiska toppdoménerna. Ett forslag om
liberalisering av regelverket har darfér lagts fram som ska gora det mer
atrévart for foretagare att anvanda sig av den svenska domanen.

De senaste &ren har toppdomanen .se varit reserverad for aktiebolag och
organisationer som hade registreringsbevis fran PRV samt domannamn som
anknat till foretagsnamnet. En av tankarnai forslaget ar slopad
forhandsprovningen sa att det nyareglernaliknar de som géller for den
generiska domanen .com. Det nya systemet innebér att i princip vilken
huvuddomén som helst ska kunna registreras direkt under .se.

Det finns olika asikter huruvida en slopad forprévning for registreringen av
doménnamn &r positiv. Bland annat har det havdats att domannamnsreglerna
ar ett skydd for marknaden i stéllet for ett hinder eftersom det garanterar
minimerad name napping, vilket vi iEQ&Zjerige varit tamligen forskonade mot
pagrund av varan férhandskontroll. ™= Det finns &ven risk att priserna pa
doméannamnen skulle skjutai hojden pa samma sétt som skett under de
generiska domanerna. Forslaget och utvecklingen kan foljas pa
lhttp://www.iis.sd.

100 Artikel av Anders Thoresson  http://www.nyteknik.se/publipsart.asp?art id=11381.
19! Se artikel av Jonas Ryberg, www.nyteknik.se/pub/pub26_3.asp?art_id=9478 .
102 K evin Beard mfl, < http://www.nyheter.idg.se/display.p1?l D=000609-DSD5.
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Forslaget som har lagts fram av DoménnamnwtredningenEinnebér aven
en formalisering av den nationella toppdomanen. Tanken &r att delegeringen
av uppdraget att hantera de nationella toppdomanerna ytterst skavaraen
fraga for den nationella regeringen som dérmﬁé ett behovligt satt skulle
kunna garantera stabiliteten och legitimiteten.

Kritiken mot domannamnets stora vérde for foretagen har ofta framforts,
men det & svart att komma pa en konstruktiv 16sning pa problemet.
Problemet har i en artikel uppgetts vara att domannamnet nérmast har fatt
funktionen av en kataloguppgift som hanvisar till ett féretags produkt, fast
det egentligen endast_gr en nétverksadress utan koppling till
marknadsforingen.—Problemet skulle kunna | dsas genom en global

katal ogtjanst déar man genom ett i&fxerat soksystem kan hitta féretag,
personer, produkter, tjanster mm.™ - Genom en sddan katal ogtjanst som
skulle fungera utan DNS-systemet, skulle varumarket hittasi katal ogtjénsten
i stéllet for i domannamnet. Katal ogtjansten skulle kunnaliknas vid en
telefonbok. Doménnamnet skulle darmed inte bli en sadan maktfaktor for att
lockatill sig potentiella kunder och domannamnet skulle inte konkurera
medvarumérket pa samma satt.

Intrangsbedémningen vad galler varumérken och domannamn &r nagot
annorlunda vilket kan stéllatill med problem. Varumérkesintrang ar for
handen da ett forvaxlingsbart mérke anvands vilket gor att innehavaren har
ett mycket |angtgaende skydd mot andra mérken. Né&r det galler doméannamn
sa har innehavare inte alls samma langtgéende skydd mot andra
doménnamn. Registreringen av doméannamnet burgerking.com hindrar till
exempel inte registreringen av burgerking.org eller burger-king.com, satill
vida att mérket inte &ven varuméarkesregistrerats. Fragan ar ddom
lagstiftningen ska framja varumérkes- eller domannamnsinnehavaren?
Antingen sa utstracks varuméarkesrétten sa att den kan hindra
forvaxlingsbara domannamn eller s maste varumérkesinnehavaren
registrera sitt marke som ett doméannamn under alla ca 230 nationella
toppdomanerna. An s lange verkar det som att varumarkesinnehavarna
gynnas med tanke pa praxis, men troligtvis kommer lagstiftarna dven
tvungna att ta hansyn till domannamnsinnehavarnas intressen.

3.5 Lankar.

Man skulle kunna séga att Internets mest utmarkande drag & m¢jligheten att
snabbt kunna forflytta sig mellan platser. Detta sker genom lanksystemet.
Foreteel sen gor det mgjligt att surfa mellan olika sidor genom s.k.

103 50U 2000:30.

104 SOU 2000:30 s 40.

1% Olle E Johansson, http://www.datateknik30.se.
16 5o artikel ovan.
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hypertextlankar. Genom att klicka pa ett visst ord eller figur pa webbsidan,
lankas anvandaren vidare till en annan webbsida eller databas.

Nar lankarna & konstruerade att hamta material fran en annan sidaoch
Oppnadennai kombination med ursprungssidan kan dock
varumarkesréttsliga och marknadsréttsliga problem uppsta eftersom
anvandaren kan f& uppfattningen att de bada sidorna &r i samverkan.
Anvéandningen av lankar kan darmed kommai strid med bade
kanneteckens agstiftningen och marknadsforingslagen om anvandningen ger
ett vilseledande intryck om produkters ursprung, renommésnyltning eller
misskreditering.

For att en 18nk ska stridamot VmL krévs:

* att anvandningen sker inom naringsver ksamhet,

* den &r forvaxlingsbar med annat kénnetecken.

Huvudprincipen &r att det inte &r tillatet att publicera annat foretags logotyp
eller varumarke som en klickbar figur utan féretagets godkannande.
Déaremot anses inte intrang i varumarkesrétten foreligga da kannetecknet
endast dtergesi neutralt typsnitt.”~ Lankar kan &ven strida mot
kanneteckensrétten om lankningen presenteras pa ett ofillatet sétt. For att
kunna forsta och |6sa problemen maste forst de olika lanksorterna
presenteras. Det finns olika typer av lankar, hypertext-, inline- och
frame/ramlankar. Hypertextlankar anvands for att transportera surfaren
mellan olika webbplatser, men anvandaren ser att han har kommit till en ny
sidabl.a. genom att den nya sidans adress stér i adressfaltet. Dennatypen av
lankning kan jamforas med hanvisningen i en bok. Vid inlinelankning eller
ramlénkning integreras oftast materialet i den egnalénkwebbplatsen och det
framgar inte av doméannamnsadressen att anvandaren nu & pa
mawebbsidan. Lanken kan harmed &t forvaxlas med den ursprungliga
sidans utbud varmed risk for férvaxling samt urvattning av méarkena
foreligger.

| fallet Total New@behandladesfrégan om ramlankning kan utgora
varumarkesintrang, otillborlig konkurrens, vilseladande marknadsféring och
urvattning av varumérke. Total News formedlade nyheter pa sin hemsida
genom att intrigera frammande webbsidors innehdll pa sin egen sida. Det
hamtade material et presenterades sedan omringat med Total News:s ram.
Malet blev dessvarreinte provat i sak utan forlikning skedde. Forlikningen
innebar att svarande far lankatill karandes webbsidor under forutséttning att
inte integrerande ramlankning anvéands

| fallet Ticketmast hade svarande Microsoft hypertextlankar direkt till
Ticketmasters biljettforsaljningssida utan att anvandaren forst |ankades till
karandes ingangssida, sa kallade djuplankar.

197 Carlén- Wendels s178.

1%8 The Washington Post Co. v. Total News Inc., No 97 Civ.1190 (S.D.N.Y ., filed feb.
2,1997).

199 Tjcketmaster Corp. v. Microsoft Corp., CV 97-3055 RAP (C.D. Cal., filed April 28,
1997).
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| The Shetland Ti mes,msom ocksa upptog fragan om tillatligheten av
forflyttande djuplankar, hade svarande lankar till Shetland Times artiklar.
De tvd malen om djuplankar slutade i en uppgorel se mellan parterna. Bada
uppgorelsernaledde till att svarande inte langre far lankatill subsidor utan
att lankningen maste ske till ingangssidan.

Hypertextlankning & enligt den allmanna uppfattningen tillatet enligt VmL
eftersom den endast har en referensfunktion, sa problemen med intrang ror
de 6vrigatva sitten. Troligtvis & ocksa bade inline- och ramlankar tillétna,
men nagot sakert generellt svar kan inte ges. Intrangsbedomningen bor ses
stéangare da lanken &r integrerande an da den &r forflyttande eftersom
anvandaren kan f& uppfattningen att 1anken tillhor ursprungssidan. De bada
djuplénksfallen visar att beddmningen blir stréngare vid djuplankar som inte
leder till malsidansingangssida, an dalanken leder till forstasidan eftersom
foretaget oftast finns presenterade héar. Eftersom en djuplank gér forbi
ingangssidan &r risken for snyltning eller utnyttjande stérre @ni de Gvriga
fallen. Djupléankning leder inte endast till nackdelar for webbsidans
innehavare och kunder utan kan &ven ledatill férlorade reklamintékter for
de annonsorer med reklam paingangssidan.

Det finns valdigt fa méa som behandlar problematiken med Iankning och
mig veterligen finns det annu inget domstol savgorande att stodjasig pa. En
av orsakernatill det begransade antalet mal &r att det finns vissa tekniska
|Gsningar att tatill for att forhindra lénkning. Man kan bland annat
programmera sidan sa att djuplankar &nda exponeras till ingangssidan samt
annonser kan ﬁ?ceras pa de mest besokta sidornai stéllet for pa
ingangssidan.

Det kan slutligen konstateras att det alltid hor till god ton att ta kontakt med
innehavaren av sidan och fa dennes samtycke innan man lagger upp lanken.
Pa manga hemsidor finns det information om hur innehavaren vill att
eventuell lankning ska gatill och det har blivit allt mer vanligt att parterna
avtalar om hur anvandningen ska ske. Ett vanligt krav &r att |ankning endast
far sketill forstasidan sd att anvandaren forstér vart han har kommit samt att
endast vissa typer av lankning &r tillaten.

3.6 Metataggar.

Det vanligaste séttet att hittainformation pa nétet &r att skrivain
tillverkarens/produktens namn i browsern, (webbl&saren). En annan metod
ar att anvanda sig av de olika sbkmotorerna. Vissa sbkmotorer, som till
exempel Spray, AltaVista och Y ahoo anvander metataggar for att
genomsoka nétets innehall efter det material som anvandaren onskar fa

10 ghetland Times Ltd. v. Zetnews Ltd., Scotland Court of Sessions (Oct. 24, 1996).

1 Diane Cabell, www.mama-tech.com/names.htmi#NAME .
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tillgang till, sa att anvandaren inte behtver skrivain domannamnet utan
endast ange ord som soks varefter alternativa sidor som innehdller ordet ges.
Metataggen &r dolda ord eller ombinationer som webbsidans innehavare
skrivit in i hemsidas html-kod. aggen formedlar sedan information till
webblasaren om webbsidans innehall samt kan beordra webbl saren att
hamta material pa sidan. Taggen bestar oftast av ett ord som beskriver
innehallet pa sidan och som innehavaren tror att allmanheten kan tankas
soka pa. Syfte med metataggen &r att &garen av sidan vill hasd manga
besokare som majligt. Anvandningen av metataggen pa anfort vis stéler inte
till med nagrajuridiska problem utan &r helt lovlig och i praktiken mycket
anvand. Det réttsliga problemet orsakasi stéllet da personer 1agger in annans
kannetecken som metatagg pa sin webbsida, for att darmed i otillborligt
syfte lockatill sig konkurrentens kundkrets. Att pa detta satt anvanda annans
kannetecken leder till intréng i dennes kdnneteckensrétt eftersom
kannetecknets marknadsstyrande och individualiserande funktioner hotas.
Forfarandet kan strida mot varumérkeslagen, firmalagen och

marknadsf 6ringslagen beroende pa vad for sorts kannetecken som har
anvants.

En svensk tredskodom rérande dolda ké&nnetecken involverade foretaget
Eurocall World Directories som hade lagt in konkurrenten Telias varumérke
”Gula Sidorna’ som metatagg pa sin webbsida. TR konstaterade att
f(‘jrfarﬁgqet innebar varumarkesi ntrang eftersom anvandningen skadade
Telia

| fallet Playboy Enterprises fann domstolen att varuméarkesintrang forelég
da Playboys konkurrent, Calvin Designer, hade lagt in det forra foretagets
namn som metata@g]a\r pasin hemsida eftersom forvaxlingsrisken av
mérkenavar stor. 0=l

| det danska Melitta-malet ——diskuterades till atligheten av metataggar.
Foretaget Coffilter hade forst lagt in konkurrenten Melittas varumérke som
metatagg men efter att Melitta krévt att detta andrades lade svarande in hela
kompatibilitetspastéenden i metataggarnai stéllet. Aberopan av annans
varumarke i jamforande reklam eller vid kompabilitetspastaenden &ar enligt
dansk och svensk lag undantaget fran ensamrétten till ett kannetecken.
Meélitta yrkade darefter forbud for forfarandet enligt bade VmL och MFL.
Domstolen ansag att anvandningen av endast kérandes varumarke som
metatagg innebar ett varumérkesintrang men att anvandningen av annans
kannetecken som metatagg i jamforande reklam var tillétet enligt dansk lag.
Som skél for beslutet anfordes att kompabilitetspastaenden &r fullt tillatnai
vanliga medier samt det var till&tet att anvanda annans kannetecken i
jamforande syftei den synliga texten pa en webbsida. Domstolen
konstaterade att problemet med kompabilitetsinformation i metataggar &r att
kontexten inte framgar eftersom sokmotorerna endast soker pa ord, men
domstolen ansag samtidigt att forfarandet inte kunde forbjudas bara for att

12 Carlén-Wendels s 125.
113 gtockholms TR, mal T-5066-00.

114 byayboy Enterprises Inc. v. Calvin Designer Label., 985 F. Supp. 1220 (N.D.Cal.1997).
5 Hillerodd FogdeR, mal FS 2434/97, Melitta SystemService ./. Coffilter International.
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hanvisningen gors pa en webbsida som indexeras av olika sbkmotorer.
Problemet med att sbkmotorerna hittar ”fel” sidor & en dérmed en olagenhet
som anvandarna och kanneteckensinnehavarna far sta ut med enligt
domstolen.

Tillatligheten av reservdelsregeln i metataggar har annu inte provatsi svensk
rétt men det & mycket majligt att en svensk domstol skulle komma fram till
samma avgoérande.

Oavsett tillvagagangssatt kan otillborlig anvandning av metataggar ledatill
kanneteckensintrang enligt varuméarkeslagen eller firmalagen eller vara
forbjuden enligt marknadsforingsl agens bestdmmel ser om
renommesnyltning, misskreditering eller vilseledande marknadsféring.

3.7 MFLs tillampning pa domannamn, lankar
och metataggar.

For att MFL skavaratillamplig pa anvandningen av domannamn, lankar och
metataggar kravs att:

« forfarandet utfors av en néringsidkare,

* kdnneteckensanvandningen & en marknadsforing fér dennes varu/
tjansteutbud och

* kdnneteckensanvandningen ar otillborlig.

Kriteriet att handlingen utforts av en naringsidkare utesluter privatpersoners
anvandning av domannamn, lankar och metataggar. Kriteriet stéller intetill
med négra speciella problem avseende de tre forfarandena, dock kan man
stéllasig fragan vad kan &r att betrakta som en marknadsforingsatgard.

Med marknadsféringsatgard menas alla budskap om foretagets
produkt/tjansteutbud som &r avsedda att na potentiella kunder. Under detta
omfattande begrepp faller sa gott som allt pa foretagets webbsida.

En lank bestér vanligtvis av ett foretags klickbaralogo eller dess namn. Da
marknadsforaren anvander sig av ett otillatet klickbart kdnnetecken pasin
kommersiellawebbsida, anvands lanken i naringsverksamhet. Dock bor det
papekas att anvandningen av annans kannetecken i ett neutralt typsnitt torde
varatillatet enligt svensk rétt. Eftersom en lank kan jamforas med en
bokhé&nvisning och en marknadsforare bar fullt ansvar for innehdllet i sin
marknadsforing, sdinnebar det att han dven kan hallas ansvarig for
innehallet i lankmalplatsen enligt MFL." M arknadsforaren bor déarmed
aven kunna hallas ansvarig for att 1ankmalplatsen innehdler en ofillaten
kanneteckensanvandning.

Aven doméannamn kan utgora del av marknadsforingen. Domannamnet har
ju oftast funktionen av reklam fér foretagets webbsida. Det som skiljer
doméannamnets funktion pa Internet fran traditionell marknadsforing ar att

18 Carlén- Wendels s 211.



det & kunden som &r den aktiva parten da det galler att ta kontakt med
foretagen. Oavsett denna skillnad borde otillbérligt utnyttjande ett
doménnamn som utnyttjar annans renomme, misskrediterar eller vilseleder
konsumenter kunna hindras av MFL.

Metataggar & en naturlig del av webbsidor och omfattas darmed av
marknadsforarens ansvar. Har denne tex. satt in en konkurrents kannetecken
som metatagg sa ar alltsd &ven metataggen en del av marknadsforingen och
forfarande torde kunna strida mot MFL sa som otillborlig 0=l
kanneteckensanvandning eller vilseledande mot konsumenter.~Ett
problem med metataggar ar att de & osynliga, vilket 6ver huvud taget inte &
tillatet enligt regeln om reklamidentifiering och sandarangivelse, 58 MFL.
Dettainnebér att alla metataggar skulle stridamot MFL och eftersom
metataggar & nodvandigai cyberspace & detta inte praktiskt mojligt. For att
gora MFL tillamplig pa otillborliga metataggar skulle man darmed vara
tvungen att ta lagens syfte till hjalp, ndmligen att hindra otillborlig
marknadsforing. Marknadsforingen ska utifran mottagarens upplevelse vara
vederhaftig och ge mottagaren ett korrekt intryck. Eftersom anvandningen
av konkurrenters varumérke i metataggar har till syfte att vilseleda
anvandaren borde darmed metataggarna kunna hindras med hjalp av lagen.

3.8 Problem med varumarkesanvandning pa
Internet

K @nneteckensregleringarna &r skapade utifran helt andra forutsattningar da
Internet inte alls fanns med i ber&kningarna vilket medfor diverse problem
da kanneteckenslagarna skatillampas. For att kanneteckens agstiftningarna
skabli tillamplig pa varuméarkeshanteringen pa Internet krévs att
anvandningen sker inom naringsverksamhet. Anvandningen av de olika
atgardernamaste skei ett kommersiellt sammanhang, dvs. paen
kommersiell webbsida. D& varumérket ligger pa en kommersiell webbsida
sker kanneteckensanvandningen i néringsverksamhet. En av Internets
speciella karaktarer &r att bade néringsidkares webbsidor och privata
webbsidor far samma spridning med hjdp av de olika skmotorerna, vilket
inte alls & fallet om man tex. jdmfor med informationsspridningar i TV och
radio eftersom dessa reklamsidor kostar en massa pengar. Eftersom
soktjansternainte tar hansyn till om tréffarnaleder till kommersiellaeller
icke-kommersiella sidor kommer déarmed sokningen att visa
kanneteckensanvandningar bade i naringsverksamhet samt i privat
verksamhet. Resultatet blir att varumarkesinnehavaren skadas lika mycket
av kommersiell som privat anvandning av ett liknande kadnnetecken utan att
VmL kan hindra den icke-kommersiella anvandningen.

Ett sétt att |6sa problemet pa skulle kunna vara att soktjansternatar betalt for
att visa upp de metataggar som finns pa en webbsida, darmed skulle inte de

17 Carlén- Wendels s 137.



privata webbsidorna fa samma spridning som de kommersiella. Mgjligtvis
skulle man kunna anta att webbsidor som &r i grénslandet mellan
kommersiell och icke-kommersiell utdvning och som tar del av
soktjansternas spridning darmed &r att beakta som vinstdrivande
naringsverksamhet vilken skulle kunna hindras genom lag.

Enligt VmL &r forvaxlingsbeddomningen uppdelad i mérkeslikhet och
varuslagdlikhet. Da kannetecken anvands i sskmotorer kan
forvaxlingsbedémningen stéllatill med diverse problem. For att ett
doméannamn, en lank eller en metatagg ska kunna goraintrang i en
varumérkesratt med hjélp av sokmotorer kravs att de olika kannetecknen
altid ar helt lika, dvs. mérkeslikheten maste vara fullstandig.

For att tva mérken ska vara forvaxlingsbara kravs aven att det ror sig om
liknande varor. Detta medfor att da kannetecknet wasa anvands for
knéckebrod, sa kan VmL inte hindra att samma kénnetecken anvéands for
wasa forsakringar eftersom dessainte & inom varu-/tjansteslag. | den
traditionella marknadsforingen visas varumérket tillsammans med varan sa
anvandaren ser direkt vilket varuslag som asyftas, vilket har till foljd att
koparen sdllan forvaxlar varumérken av olika varu-/tjanstesiag. Problemet &r
att da sbkmotorerna soker pa ett kannetecken satar den ingen hansyn till
vilket varuslag kannetecknet stér for vilket oftaleder till att stkmotorerna
hittar fel sidor. Anvandaren vet alltsdinte om varumérket wasa star for brod
eller forsakringar forran han har kommit till malwebbsidan. Detta kan leda
till att anvandaren i varje fal till en borjan vilseleds om varumérkets
ursprung och att varumarkesinnehavaren mister potentiella kunder. Aven om
detta kan ledatill olagenheter bade for varumarkesinnehavaren och
anvandaren sa kan forfarandet alltsdinte hindras med hjdp av VmL

De ovanstaende problemen leder till att sokmotorerna kan hittafel sidor och
fragan & om det finns ndgot som kan goras for att dippa besvéren. Eftersom
kravet pa néringsverksamhetsanvandning &r intaget i lagen i syfte att bevara
tryck- och yttrandefriheten kan kriteriet inte tas bort. En mojlighet ar att
stifta en speciell regel om varumérkesanvandningen pa Internet, en annan
mojlighet & att omorganisera sokningen pa Internet. Béda l6sningarna &
svara att genomforai praktiken varmed vi nog maste finna ossi att
varumaérkeshanteringen ven fortséttningsvis kan resulterai vissa
olégenheter.
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4 Jurisdiktion

Jag har i kapitlet ovan redovisat for de varumarkesréttsliga regler som galler
i Sverige och ven redogjort for de kénneteckensréttsliga bestdmmel sernas
territoriella begransning. De svenska kénneteckensregleringarna ér saledes
endast tillampliga pa réttigheter som uppkommit genom inhemsk
kanneteckensrétt och pa handlingar vars effekt uppkommer pa svenskt
territorium. Skulle de nationella reglernatillampas utanfér dessa gréanser,
skulle det fa extraterritoriell verkan och inkrakta pa principen om staters
suveranitet. Fragan & da hur [ang man kan dra denna grans och anvanda de
svenska reglerna pa forhallanden som har internationell karaktar.

| det f6ljande kommer jag att presentera det svenska réttslaget for
jurisdiktion.

4.1 Allmant

Fragan om vilket land som ska ha domsrétt i ett specifikt fall & komplex i
och med att det inte finns négra enhetliga internationella bestammel ser som
reglerar jurisdiktionen. Istdllet regleras fragorna nationellt genom varje
nations internationella privatrétt. Den internationella privatréatten reglerar
hur langt en stats jurisdiktion kan utstréckas i internationella sammanhang
utan att inkrékta pa andra staters suveranitet. |P-bestdmmelserna ér med
andra ord specifika for varje land vilket kan medfora att flera stater kan anse
sig hajurisdiktion vid en och sasmmatvist. For att minskavalet av behdriga
stater samt gora situationen léttare att dverblicka har det, inom vissa
traditionellt sett gransbverskridande omraden, vuxit fram konventioner som
behandlar problemet, till exempel inom férmogenhetsrétten. De svenska
domsréttsreglernaregleras av var svenska rattegangsbalk samt av diverse
konventioner. Det finns ingen allman domsréttsregel utan vilkoren varierar
beroende pa vilken typ av mal det handlar om. Domsréttsreglerna stéter pa
ytterligare problem da de skatillampasi Internetmiljoer. De traditionella
reglerna kraver vanligtvis att réttshandlingarna kan fixerastill en viss plats,
till exempel att den skadegorande handlingen kan hanféras till en viss ort.
Problemet &r att handlingar inte alltid kan fixeras till en plats och att
konsekvensernai stort sett kan uppsta var som helst.

4.2 Rattsregler

Den del av Réttegangsbalken som behandlar svenska domstolars jurisdiktion
star att finnai 10 kap. RB. Balken reglerar svenska domstolars inbtrdes
behorighet ur lokal synpunkt, déaremot innehaller balken inga direkta
bestdmmel ser om de svenska domstolarnas behdrighet i ett internationellt
perspektiv, men reglernakan i vissafall faen analogisk tillampning.
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De konventioner som &r viktigast i sammanhanget och som Sverige
uttryckligen sagt sig vara bunden av & Bryssel- och Luganokonventionen.
Konventionerna, som nastan &r identiska, ar exklusivt tillampliga da
svarande har hemvist i en konventionsansluten stat. Bade
Brysselkonventionen och Luganokonventionen &r gallande i Sverige.
Skillnaden &r att Luganokonventionen ska tillampas gentemot EFTA-stater,
medan Brysselkonventionen ska tillémpas gentemot EU-stater. Samtliga EU
stater har nu tilltrétt konventionen som for Sveriges del inforlivades 1998
och blev tillamplig 1 januari 1999. Dock har &nnu inte alla stater ratificerat
Sveriges anglutning till konventionen. An sa lange saknas Belgiens
tillkénnagivande varmed det an s3 Ian%:&ia\r Luganokonventionen som ska
tillampas mellan Belgien och Sverige.

Dadet ror en tvist dar svarande har hemvist i tredje land, dvs. varken ror
personer hemmahorande i EES- respektive EU-omradet, finns det inga
skrivnaregler. | stallet & huvudprincipen att de svenska forumreglerna
tillampas analogt.—~“HD har klarlagt att &ven konventionerna kan faen
analogisk tillampning for dessafall endr domstolen ansag
Luganokonventionen ” uttrycka vad som numera &r internationellt
vedertagna pringiper i fraga om kompetenskonflikter mellan domstolar i
olikalander”™. HD:s uttalande klargjordes sedan ytterligare av AD i malet
1995 nr 120 som betonade att d%anal oga tillampningen endast & majlig
for att utvidga svensk domsréit.

De olika jurisdiktionsgrunderna som erbjuds av konventionerna och
réttegangsbalken kommer att presenteras i nedan.

4.2.1 Hemvistforum

Huvudregeln inom svensk och internationell rétt ar att svarandes hemvist
avgor forumfragan. Dennaregel om svarandes " forum domicili” finns
uttryckt i RB 10:1. Begreppet "hemvist” definieras som den ort dér
svarande stadigvarande vistas eller déar han har hushall. Det & altid mojligt
att en person kan ha hemvist pafleraorter.

Huvudregeln stér ocksa att finnai konventionens art 2 som &r tvingande.
Begreppet "hemvist” skavid prévningen on‘gﬁensk domsrétt tolkas enligt
svensk réttsuppfattning, dvs. enligt RB 10:1.

Internets sardrag torde inte medféra nagra problem att tillampa regeln.

18 5esnr: 2000:1169.

19 Bogdan 1999 s 109, se &ven BK/LK art 4.
120 NJA 1994 s81.

121 Bogdan, 1999 s 108.

122 Art 52 och 53 BK/LK.
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4.2.2 Avtalsforum

Svarande kan stéammasi det land dar avtal ingétts eller gald uppkommit 10:4
RB. For att forumbestdmmel sen ska kunna tillampas krévs att svarandes
utfastelse eller betal ningsskuld uppkommit pa orten. | BK/LK art 5.1 talasi
stéllet om begreppet. For det fall att avtalets uppfyllelseort inte &r preciserad
bestams platsen av den réttsordning som %igt domstolslandets I P-
bestammel ser reglerar avtalsforhallandet.

| de flesta dispositivamal & det mojligt for parterna att savaavtalaomi
vilket land eller vilken bestamd dom?lgi| som &r behdrig att uppta en
framtida eller redan existerande tvist.™= Den utpekade domstolen &r i dessa
fall exklusivt forum for de avtalade tvisterna dem emellan och innebér att
annan domstol inte & behorig att avgora malet. Rétten att skriva bindande
prorogationsavtal finnsi RB 10:16 samt i BK/LK art. 17.

4.2.3 FOrmogenhetsforum

Regeln om férmdgenhetsforum uttrycksi RB 10:3. For svenskt
vidkommande innebér regelns 2st 1p en magjlighet for svensk domsrétt i
tvister som ror svarandes betal ningsskyldighet om personen har egendom i
riket. Regelni 2st 2p, kallad "forum rei sitae” innebér att svensk domsrétt
aven kan tillampas vid |6s egendom. Formogenhetsforumregeln har
emellertid, tillsammans med kontrakts- och deliktforum, blivit ganska
omtvistad eftersom den majliggor svensk domsrétt &ven da egendomens
varde & mycket |&gt och &r darfor avsedd att endast tillampas restriktivt.

| konventionernaart 3 2st finns ett uttryckligt férbud mot att regeln anvands
datvisten ror betal ningsskyldighet vilket har till foljd att RB 10:3 inte kan
anvandas da svarande har hemvist i en konventionsstat.
Konventionsforbudet hindrar inte att forumbestdmmelsen kan ges en

anal ogi skt tillémpligéiéﬁi tvister med parter hemmahérandei ett land som
inte & medlemi EU.

4.2.4 Driftstalle/filialfforum

RB 10:5 stadgar domsrétt for det fallet att ett utlandskt foretag har " fast
driftsstélle” inom landets granser. Ett rekvisit for svensk domsrétt & dock
att den aktuellatvisten ar hanforlig till verksamh%glw vid etableringen och
har uppkommit omedelbart pa grund av rérelsen.™ Regeln gor det mgjligt
for personer som ingétt avtal med ett féretag genom derasfilial, att vanda
sigtill filialen i stéllet for foretaget som antagligen &r etablerat i ett annat
land. Regeln motsvaras av konventionernas art 5.5 varsfilialbegrepp i stort
ar det ssmmasomi RB.

123 Bogdan, 1999 s 129.

124 | nskrankningar i prorogationsratten foljer av 10 kap. 178.
25 NJA 11 1943:1 5 99.

126 K riterierna uttrycktes i NJA 1992 s 3.



Regeln kan &@ven tillampas anaogt vid tvist dér svarande inte har hemvist i
en konventionsstat.

Anvéandningen av filialforum vid aktiviteter pa Internet har sa vitt jag vet
aldrig skett, men forumregeln skulle kunna fa betydel se &ven for cyberspace-
tvister for det fall att man kan likstélla en webbsidamed enfilial. En
webbsida pa Internet finnsi princip dverallt i varlden och det & darmed
ingen l&tt sak att stka hénfora denna sidatill ett visst territorium eller plats.
En mgjlighet att knyta webbsidan till ett lands territorium skulle kunnavara
att jamstalla webbsidan med en filial varmed den behériga domstolen i dessa
fall skulle bli domstolen i det land dér filialen/ webbsidan &r etablerad. Detta
diskuteras bland annat de lege ferenda av Bogdan.

Aktiviteten pa en webbsida kan pa manga sétt liknas den pa en filial. Genom
webbsidan kan foretag inte bara sprida information utan dven sdjasina
varor respektive tjanster, varmedﬁ tvasidig kommunikation uppkommer
som liknar den vid ett driftstalle.*~~Harigenom fyller sidan sasmma funktion
som en filial. Da Bogdan soker jamfora webbsidans funktion med en
traditionell filial liknar han webbsidan med en obemannad bensinstation.
Resonemanget som fors resulterar i att Bogdan anser att webbsidan ar att
liknas vid en filial enligt den svenska regeln eftersom den kan vara
stadigvarande och webbsidan kan inga avtal i det utlandska foretagets namn
i varje%’ for de sidor som programmerats att besvara och acceptera
anbud.**Han menar aven att BK art 5 ar tillamplig.

Fragan & hur man ska kunna bedéma var en webbsida & etablerad.

Till en webbsidafinns det oftast knutet ett domannamn som gor det mojligt
att hitta sidan, enligt Bogdan skulle det déarmed vara naturligt att betrakta
webbsidan sésorﬁﬁel agen i det land under vilken dennas toppdoman har
blivit registrerad. = 'Detta skulle kunna vara en rimlig |6sning sa lange det
ror sig om en nationell toppdoman, men |6sningen kan inte appliceras pa
webbsidor med en generisk toppdoman eftersom dessa inte har nagot
samband med ett specifikt territorium. Det & dock inte alls sékert att
webbsidan har n&got reellt samband med det land den registrerats under
eftersom inte allalénder kréver anknytning till territoriet vid registreringen
samt att de nationella beteckningarna dven kan sdljas vidare.

Trots att det inte féreligger ett reellt samband med landet skulle det
diskuterade alternativet kunna erbjuda en logisk |6sning eftersom
innehavaren §alv har valt att anvanda sig av landets toppdoman och darmed
borde forutsett att eventuellt ssmmankopplas med nationen.

Ovriga omstandigheter att beakta vid bedomningen av en sidas etablering
skulle kunna vara serverns geografiska placering samt till vilket land
webbsidan exponerar sig emot. Vid bedémningen av exponeringen till ett
visst land kﬁ%{aktorer sa som spraket pa sidan, leveranssétt och dylikt bl
avgorande.

127 Bogdan SvJT s827.
128 Bogdan SvJT s830-831.
129 Bogdan SvJT s828.
130 Bogdan SvJT s829.
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Anvéandningen av filialforum da tvisten ror varumarkesréttsliga intrang torde
dock faliten tillampning eftersom varumarkesintrang oftast sker i
utomobligatoriska forhallanden, medan det vid tillampningen av
filialforumet oftast finns ett avtal mellan parterna. For det fallet att avtal
annu inte hunnit ingadtts mellan parterna kan dock jurisdiktionsbestammelsen
tillampas.

425 Ddiktforum

Nér det galler intrangstalan i kénneteckensrétter ar det framst dennaregel,
forum delicti, som &r av intresse eftersom det sdllan foreligger nagot avtal
mellan de inblandade parterna.

Taan fér vackas infor svensk domstol i utomobligatoriska skadestand om
den skadegotrande handlingen foretagits hér eller skadan uppkommit hér, RB
10:8. Regeln om deliktforum motsvarasi konventionernaav art 5p 3.
Enligt artikeln & domstolen i det land dér skadan intr&ffade behdrig i
utomobligatoriska forhadllanden. | fallet Bier v. Mines de potasse d‘AIs%aceEI
tolkade EG-domstolen regeln sa att bade domstolen i det land dar skadan
intréffade samt domstolen i det land déar den skadegdrande handlingen
foretogs & behdriga. Det star karanden fritt att valjamellan handlings- eller
effektforum. Tolkningen av bestdmmel sens vidd inskranktes senare i fallet
Sheville. EG-domstolen uttalade att for att kunna véja domstoleni det land
dér skadan intréffade kravs att det ror sig om en direkt och omedelbar skada
samt al%fomstolen endast far prova den del av skadan som uppstétt inom
staten.~*~Sheville nyanseringen fi nrﬁﬂwte uttalad i svensk rétt men ska
enligt Bogdan intolkas i svensk rétt.

Deliktforum kan stéllatill diverse problem da det ska anvandas patvister
med Internetanknytning eftersom det krévs att antingen effekten eller platsen
for den skadegtrande handlingen kan lokaliseras till en bestamd plats vilket
just & det speciella problemet med det gransldsa Internet. Aven da
handlingen utfors pa Internet ska principerna som utvecklats enligt Bier och
Sheville- falen tillampas. Detta innebér, som beskrivits ovan, att ké&rande
kan valjamellan att vacka talan pa handlingsorten eller pa effektorten.

Det som gor regeln svar att tillampa pa Internettvister ar att osékerhet kan
rada om var en handling utforts samt var skadan uppstétt. Ifall den
skadegorande handlingen sker pa en hemsida uppstar skadan varhelst i
vérlden webbsidan laddas ner vilket far till f6ljd att skadegOraren kan
stdmmas Overdlt i varlden vilket kanske inte & réttvist mot skadegtraren.
Frégan & om ett kriterium for domsrétten ska vara att skadan i landet kunde
forutses. Problematiken behandlasi Burkes artikel dér han foresprakar
restriktiv jurisdiktion pélnter%eftersom en alltfor vid jurisdiktion annars
kan hindra Internets framvéxt.

31 M & 21/76 Bier v. Mines de potasse d"Alsace, (1976) ECR, s1735.
132 M8l C-68/93Shevill v. Presse Alliance, REG,1995 s |-415.

133 Bogdan, SvJT s11.

13 Burk, http://vjolt.student.virginia.edu.
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Datvisten ror tredje land ska man &ven har tolka svenska RB analogt eller
tolka konventionerna anal ogt.

4.2.6 Straffréattdligt forum

Den svenska brottsbalken &r tillamplig pa alla garningar som begétts " hér i
riket”, 2 kap. 18 RB. Uttrycket innefattar den plats dar en brottslig handling
foretagits alternativt den plats dar brottet har fullbordats, 2 kap. 28 RB.
Eftersom ett brott |okaliseras bade till handlingsorten och till den ort dar
brottet fullbordas, sa kan ett och samma brott anses beganget i fleralander.
Till skillnad fran civilrétt tillampar svenska domstolar alltid svensk rétt i
brottmal, vilket medfor att fragan om domsrétt och tillamplig lag inte
behtver diskuteras separat. Pa grund av varuméarkesréttens territoriella
begransning kravs att det ror sig om ett intrang i en svensk varumarkesrétt.
Déaremot spelar det ingen roll om den skadegdrande handlingen utforsi
utlandet eller i riket bara brottet fullbordasi Sverige. En handling torde t.ex.
varafullbordad i Sverige da en otillaten varumérkesanvandning finns pa en
webbsida och anvandningen av varumérket leder till skadai skyddslandet.

4.3 Jurisdiktionen vid varumarkesintrang

Behorigheten for en nationell domstol att avgora mal begransastill viss del
av isolationsprincipen. Principen innebér att domstolar inte & behoriga att
avgoratvister som avser utléndsk offentligréttslig lagstiftning bl.a. med
anledning av att svensk réttsskipningsintresse saknas. Eftersom
varumarkesrétten till den del som behandlar réttens uppkomst, innehall och
upphdrande har stor anknytning till den offentliga ratten sa har endast
skyddsstaten jurisdiktion i dessa fragor. alan om hdvande av ett i
frammande land registrerat varumarke ska darmed avvisas av den
frammande domstolen. Svensk domsrétt foreligger darmed altid i mal om
hévande av svensk varumarkesregistrering oberoende av parternas
nationalitet eller hemvist och i princip foreligger alltid svensk srétt nar
talan fors om ersattning for intréng i en svensk varumarkesrétt.

Vidintrang i en varuméarkesréttighet uppstar vanligtvis en skadaftill foljd av
anvandningen av ett liknande kannetecken. | de flestafallen finnsinget avtal
mellan skadegoraren och den réttmétige innehavaren varmed
deliktforumregeln, parallellt med regeln om hemvistforum, ar tilléamplig for
de flestafallen av varumarkesintrang. Den réttmétige innehavaren av ett
varumérke kan déarmed valjaom han vill véckatalan i svarandes
hemvistland, landet dar skadan uppstod, eller det land dér den skadeg6rande
handlingen utfordes. Det méaste dock observeras att i de fall som ror ett
varumarkes registrering eller giltighet sa ar registreringsstaten exklusivt

135 Bogdan 1999 s122.
136 Bogdan, NIR s276.
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forum enligt BK/LK art.16.4. Frégan & hur man ska gatill vagada varken
platsen for den skadegérande handlingen eller skadans effekt kan lokaliseras
vilket ofta ar fallet vid varumarkesintrang via Internet.

Hevreus menar att svensk domsrétt ska bedomas pa samma sétt som
bedémni n%g om huruvida varumérkesanvandning enligt VmL 48,
foreligger.“~Svensk domsrétt blir darmed beroende pa om varan &r att anse
som inford eller tillhandahallen har eftersom det & i och med
tillhandahallandet som skada uppstar. Tolkningen av tillhandahallande
enligt VmL behandlasi kap 5.2.1.

¥ Hevreus s 77.
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5 Lagval

5.1 Allmant

Den internationella privatrétten hanvisar till ett lands réttsordning ur vilken
tvisten skal6sas. Detta sker med hjélp av ett antal ”kollisionsnormer” som
bygger pa anknytning till respektive land. Normerna ar nationell ratt, men
kan likaval hanvisatill utlandsk ratt. Att notera ér att lagvalsreglerna galler
valet av materiell lag och saledes inte berdr sakfragan eller processuella
regler.

Inom privatrétten finns det inga bestémda lagval sregler for
utomobligatoriska skadestand utan man far forlita sig pa de principer som
vuxit fram i praxis. Jag ska hér endast némna de regler och principer som &r
relevanta vid varumérkesintrang i nétverkssammanhang.

Eftersom svensk jurisdiktion och tilldmpningen av svensk straffrétt
sammanfaller i brottmal, kommer straffrétten inte att behandlasi detta
kapitel emedan straffrétten behandladesi kap. 4.

5.2 Lagval i varumarkesrattsliga sammanhang

Fragan om tillamplig lag blir inte lika problematisk da tvisten ror
varumarkesréttsliga ansprak. Eftersom den i hog grad regleras av
internationella konventioner & den i stort materiellt densammaenligt de
olikalandernas | ag.

Fragor som galler svenskt varuméarkesskydds uppkomst, upphorande eller
rattsliga innehall ska provas enligt svensk lag. Detta & en foljd av
kanneteckenrattens territoriella begransning. Den svenskalagen &r i dessa
fall tillamplig oavsett parternas medborgarskap eller hemvist. Géler talan i
stélet intrang i ett utlandskt varumérke & skyddslandets lag tillamplig. En
svensk domstols enda mojlighet att ta upp fragor om ratten till ett utlandskt
varumérke &r i prejudiciella sammanhang. For d fall skadomstolen
anvanda sig av det frammande skyddslandets |l ag.

Eftersom fragor om varumérkesréttens innehdll ska provas enligt
skyddsstatens lag, skall fragan om ett intrang i en svensk réttighet har &gt
rum besvaras utifran svensk varumarkesratt. Ovriga frégor av
skadestandsréttslig beskaffenhet, exempelvis erséttni ngsskyl dighetsfrégor
ska enligt svenska IP-regler skaltsas med tillampning av lagen i det land
dér huhgﬁdelen av den skadegtrande handlingen foretagits, se Cronsi6
falet.

138 Bogdan NIR s 274.
139 Bogdan NIR s 278.
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5.2.1 Deliktstatutet

Dadet ror skadestand utom avtalsférhallande &r det en internationell
vedertagen princip att tilldmpalagen i det land dér skadan intréffade.™ Det
svenska réttslaget & dock oklar i fragaom vﬁ mellan handlingsortens eller
skadeortens lag. HD uttalade i Cronsio-fallet™ = att skadestandsskyldighet i
utomobligatoriska forhallanden skulle bedomas enligt den materiellalagen i
det land dér den skadeg6rande handlingen foretogs. Eftersom bade
handlingen och skadan i mdlet var lokaliserade till samma plats,
aktualiserades inte fragan om vad som skagéllai defall att handlingen och
skadan skett i olikalander. Av réttsfallet antyds att det & handlingsortens
lag som ska vara gallande, men domstolen tog inte stéllning till detta salaget
vid distansskador far fortfarande anses som oklart.

Dadet ror skadestand utom avtal sforhallanden kan man fréga sig om det
Overhuvudtaget & lampligt att tillampa lagen i det land déar skadan
intréffade. | vissafall kan det ju vara sa att skadevallaren

inte kunde forutse att skadan skulle intréffai ett visst land, t.ex. da e-post
sandstill en person bosatt i Sverige, som vid mottagandet av e-posten
befinner sig pasemester i Italien. Knappast kunde avsandaren forutse att
Italiensk lag skulle bli tillamplig och &r det darimligt att tillampa denna,
kanske mycket strangare lag? Tillampningen av skadeortens lag kan aven bli
ohallbar da skadan skett i fleralander. Tatill exempel spridningen av e-
postviruset "Navidad”, som ledde till skador i ett tjugotal [ander. Att i detta
fall sokatillampa ett tjugotal olikalagar skulle vara oerhort tidskréavande
och kostsamt och de olika landernas bestdmmel ser kunde ledattill stor
variation i sanktionerna.

Doktrinen ger olika svar pafragan. En del har foreslagit den
individualiserande metoden for distansskador, dvs. tillampning av lagen i
det land till vilket det aktuella réttsforhdlandet har nérmast anknytning.
Andra har foreslagit att man ska beakta huruvida skadevallaren haft
anledning att rdkna med att skadan skulle uppkommai ett annat land. Det
finns &ven de som foreslar att det skavarafrittﬁfﬂ den skadelidande att valja
det réttssystem som ar formanligast i hans fall.

5.3 Ar varumarket avsett att tillhandahallas i
landet?

Varumarkesrétten ar territoriellt begrénsad i den meningen att varumarket
endast & skyddat i det land dér det &r registrerat/inarbetat. Svensk
varumarkeslag nér darvid inte utanfor landets granser vilket medfor att
lagvalet inte orsakar nagra storre problem emedan det eventuellaintranget

140 Carlén-Wendels 1998 s43.
141 NJA 1969 s 163.
142 Bogdan, SvJT s12.



och skyddet méaste férekommai samma land. Problemet & darmed att
faststallavar intrénget har skett.

For att anvandningen av ett varumérke ska kunna hindras med hjalp av
svensk varuméarkeslag krévs tillhandahallande enligt 48 1% VmL.

” ..varan tillhandahdlls eller ar avsedd att tillhandahéllas har i landet eller
utomlands eller ocksa hit infors.”

Vad ska dd menas med begreppet ” tillhandahallande” ?

En fysisk vara anses som inford da den rent faktiskt har flyttats dver
landsgransen. Och det & tdmligen klart att en vara & avsedd att
tillhandahdllas har om den sdljstill Sverigetill exempel genom postorder.
Avgorande for om en fysisk vara & avsedd att tillhandahdllas i landet bor
vara att det &r faktiskt mgjligt att infora varan.

Nér det gdller gavstandigaimmateriella varor som inte & sammankopplade
med fysiska produkter & gransen inte langre lika gévklar. Till exempel
anvandningen av ett doménnamn eller webbsida som enbart innehaller
information eller reklam. Man kan fraga sig om ett tillhandahallande
foreligger redan i och med att varan/tjansten finns pa Internet eller om det
kravs att varan/tjansten faktiskt laddas ner hos mottagaren.

Enbart det faktum att varumérket ar tillgangligt pa Internet bor enligt den
allmanna asikten inte innebara att det tillhandahallsi Sverige enligt lagens
mening, eftersom det skulletﬂ?till att den svenskalagen far en
extraterritoriell tilldmpning. roligtvis krévs altsd att varorna/tjansterna
laddas ned for att ett tillhandahallande ska vara for handen och for att ett
avsett tillhandahdllande krévs antagligen ndgon form av interaktivitet mellan
sdljare och kopare.

Vid avgorandet om varan/tjansten avses att tillhandahdllas hér kan
mojligtvis paraleller drastill resonemanget i den svenska
marknadsféringslagen."**MFL reglerar forhadllanden inom Sverige, men &
enligt effektprincipen aven tillamplig pa atgarder som harror fran utlandet
om dtgérden &r riktad till svensk publik. Det spelar med andra ord ingen roll
var servern eller drivaren av hemsidan befinner sig, seom MFL i kap 2.6.
For det fallet att paralleller kan dras satorde VmL alltsa varatillamplig da
marknadsforing sker fran en server beldgen i utlandet om marknadsforingen
kan anses riktad till svenska konsumenter. Det maste dock observeras att
effektprincipens tillampning i Internetsammanhang maste ske mer restriktivt
eftersom informationen aktivt hdmtas av anvandaren i stéllet for att
marknadsf6ringen patvingas genom spridning.

En annan mgjlighet & att tillampa en sdndarlandsprincip liknande den som
anvandsi EG:s bestdmmel ser om gransdverskridande television. Inom
omradet for TV-sandningar géller séndarlandets lag som tillborlig.
Sandarlandsprincipen bygger pa principen att det som &r lagligt i det land
varifran sandningen sker ocksa ska accepteras i mottagarlandet. Principen
har den fordelen att endast ett lands lag blir tillamplig samt att

143 R kerman och Thunman s 454. Se dven Hevreus s 59.
14 Hevreus s 58.
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marknadsforingen endast behdver uppfylla ett lands lag. Nackdelen &r att
marknadsforaren kan vélja att marknadsfora sig fran ett land med |aga krav
enbart for att komma undan strénga bestdmmel ser.
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6 Amerikansk ratt pa omrade

6.1 Inledning

For att faen bild av méjliga principer domstolar kan anvanda for att avgora
jurisdiktionsfragan pa Internet ska amerikansk rétt behandlasi det foljande
avsnittet. Jag har valt just amerikansk rétt eftersom det & USA som har
kommit langst med kommersialiseringen av Internet, samt att jurisdiktions-
och lagval sproblem regelmassigt uppkommer pa grund av USA:s delstats-
och federala karaktar.

Det &r viktigt att observera att réttsfallen som ska behandlas just rér
mellandel statliga forhallanden och att inga direkta paralleller darav kan
goras painternationella forhallanden. | huvudsak galler dock samma
kriterier for fragor av mellanstatlig domsrétt som for internationellafall.

fuas]

6.2 Personal jurisdiction

Utifran falet International Shoe@bbrj ade USA:s Supreme Court skapa nya
kriterier baserade pas.k. "virtual presence” for att kunna utvidga en stats
jurisdiktion till att &en infatta personer hemmahdrande i en annan stat. For
att bestdmma huruvida personal jurisdiction foreligger fér en person
hemmahorande i en annan delstat maste forst tva fragor besvaras:

1. Tillater forumstatens long-arm statute jurisdiktionen och

2. & jurisdiktionen tilldten enligt federal due process.

Domsrétten regleras under den s.k. Doctrine of Personal Jurisdiction.

Hér gors en atskillnad mellan & ena sidan general jurisdiction &andra sidan
specific jurisdiction. Generd jurisdiktion avser sddana omstandigheter dér
forumstatens behdrighet inte & beroende av om tvisten har sitt ursprung i
svarandes aktiviteter inom staten. Modellen liknar i stort vart
hemvistbegrepp och & utan storre intresse i detta sammanhang da det inte
stéller till med problem i ndtverkssammanhang. Med principen om specific
jurisdiction avses en situation dér tvisten & det direkta resultatet av
svarandes kontakt med forumstaten. FOr att avgbra om en viss person
uppfyller kravet pa specific jurisdiction gors, som ovan papekats, ett test i
tva delar. Personen méste uppfylla den aktuella statens " long arm statute” .
Héar kan delstaternas bestdmmel ser variera nagot. Personen maste dven
uppfylla det s.k. due process. Detta &r ett krav pa att tvisten har en viss
minimikontakt med staten.

hat

145 R kerman och Thunman s 463.
148 |nternational Shoe, U.S. 310 (1945). S 326.
147 R kerman och Thunman s 460.
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For att avgdra minimikontakt gors ytterligare test i tre delar for att avgora
anknytning.

* Foreligger avsiktlig exponering infor domstolens jurisdiktion? Avsiktlig
exponering foreligger om personen foretagit aktiviteter inom staten och
déarigenom tagit del av de fordelar och skydd som erbjuds av staten.

« Har tvisten sitt ursprung i handling/aktiviteter som foretagits pa

domstol sorten?

« Ar utdvandet av domsrétten skalig? Har tas hansyn till om utdvandet av
jurisdiktionen medfor problem for svarande, forumstatens intresse i fragan
och om en annan stat skulle varalampligare.

6.2.1 Rattsfall
Samtligafall ror specific jurisdiction.

Benusan Restaurant Corp. V. King.I'A_‘g‘|

Svaranden som var bosatt och verksam i Missouri hade pa en webbsida lagt
ut information om sin klubb, " The Blue Note”. Pa sidan erhdll kunderna
aven information om biljetter som kunde bestéllas per telefon for att sedan
inhamtas pa nattklubben. Klaganden som hade samma namn pa sin klubb,
beldgeni New Y ork, héavdade att detta var varumarkesintrang i hans rétt till
namnet.

Domstoleni New Y ork ansdg sig inte hadomsrétt i fallet eftersom varken
New Y orkslong-arm statut eller due processtillét detta. Som skd for att
minimikontakten med staten inte var uppfylld anférde domstolen att den
enda kontakten som fanns med forumstaten var att informationen kunde
erhdllas via Internet vilket inte kunde jamforas med en riktad
marknadsforing. "The mere fact that a person can gain information on the
alegedly infringing product is not the equivalent of a person advertising,
promoEﬁ, selling or otherwise making an effort to target its product in New
Y ork."*** Domstolen ansdg med andra ord att det inte forelegat interaktivt
handlande mellan sédljaren och anvandaren och att det inte forel &g ett aktivt
erbjudande som gjorde tjansten reellt mgjlig.

CompuServe, Inc v. Patterson.h‘:_“lI

Fallet rorde prenumeration av tjanst fran en hemsida. Kérande, bosatt i
Texas, stamde det ansvariga foretaget for varumarkesintrang. Bakgrunden
till stdmningen var att parternatidigare ingétt ett avtal som gav CompuServe
rétt att sélja Pattersons varor, men att foretaget sedan borjat séljaen egen
liknande produkt. Foretaget vackte i sin tur faststéllel setalan mot Patterson i
Ohio for att klargora att det inte forelg varumarkesintrang. Domstolen i
Ohio fann att avsiktlig exponering forelag av den orsaken att avtalet mellan
parterna som ingétts pa domstol sorten hénvisade till Ohios lag och att e-

148 Bensuan v. King, 937 F. Supp. 295 (S.D.N.Y).
9 Bensuan v. King, p 299.
150 Compuserve v. Patterson, 89 F.3d 1257 (6" Cir. 1996).
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postmeddel ande utvaxlats parterna emellan. CompuServe hade marknadsfort
sina produkter via en server i Ohio vilket gjorde att tvisten hade sitt

ursprung i handling som foretagits pa domstolsorten. Till sist ansdgs det
&ven som skdligt att Ohio hade domsratt pa grund av ovan anférda moment
samt CompuServesintressei saken.

Panavision Int’l, L:P: v. Toeppen.llE‘_J'|
Privatpersonen Toeppen hade registrerat foretaget Panavisions varumérken
som doméannamn i syftet att sélja dessa domaner till Panavision. Fallet rorde
sig alltsd om name-napping-fenomenet. Nar sedan Panavision vackte
varumarkesintrangstalan i Kalifornien ansag domstolen sig ha domsréatt pa
grund av att Toeppens handlande var amnat att skapa skadliga effekter i
forumstaten, samt det faktumet att han hade varit i ond tro vid registreringen
av namnen gjorde att han avsiktligt riktat sin verksamhet mot domsorten.

Zippo Manufactoring Company v. Zippo Dot Com, Inc.EI

Zippo Manufactoring, vars verksamhet var belédgen i Pennsylvania, stdmde
Zippo Dot Com for att de pa sin hemsida och i deras doménnamn anvande
varumérket Zippo. For att bestdmma om jurisdiktionen var skalig anvande
sig domstolen av en " glidande skala” Pa skalans ena sida befinner sig sa
pass interaktiva sidor sa det kan sigas att svarande gor affarer med
forumstatens invanare. Pa skalans motsatta sida finns webbsidor som endast
innehdller information. ” In the middle are situations where a defendant
operates an interactive Web site, allowing a user to exchange information
with the host computer. In such a case, a court must review the "level of
interactivity and commercial nature of the exchange of information” to
determine whether jurisdiction should be exercised. A passive Web site that
does little more than make information available to those wha are interested
initisnot grounds for the exercise of personal jurisdiction.” “**Domstolen
ansdg att svarandes webbsida under omstandigheterna var att anse som aktiv
da foretaget bade kunde inga och neka prenumerationsavtal genom
webbsidan och att Dot Com medvetet hade riktat sin verksamhet mot
forumstaten eftersom de hade traffat avtal om prenumerationer med
personer och forsdljare i staden.

Inset Systems, Inc. v. Instruction Set, Incﬁ|

Domstolen i Conneticut fann att Instruction hade exponerat sig infér deras
jurisdiktion genom att de hade marknadsfért sina tjanster pa Internet samt att
hemsidan gav bestkarna majlighet att ringa langdistanssamtal till en kostnad
av ett lok tal och att minimumkontakten med forumstaten darmed var
uppfylld. =*(Antagligen ansdg domstolen att den 1&ga telefonkostnaden for

151 Panavision v. Toeppen, 938 F.Supp. 616 C.D.CAL. 1996).

152 Zippo, 1997 WL 37657 (W.D.Pa.,Jan 16 1997).

153 Zippo, p 1124ff.

54 |nset Systems, Inc. v. Instruction Set, Inc 937 F. Supp. 161 (D:Conn. 1996).
55 Intel System, p 164-165.
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personer hemmahorande i annan stat visade att marknadsféringen inte bara
riktade sig inom staten).

Maritz v. CyberGol oﬁI

K&randen, Maritz, ansdg att svarandens, CyberGolds, hemsida som erbjod
tjanster om e-posthantering, utgjorde varumarkesintrang da karanden pasin
hemsida erbj6d sammatjanster under varumérket GOLDMAIL.

Domstolen i Missouri ansag att webbsidan var aktiv i och med att anvandare
kunde bli medlemmar samt erhdllainformation fran sidan. Jurisdiktionen
grundades pa det faktum att webbsidan innehdll information som kunde nés
av var och en och att svarande var medveten om att webbsidans innehdll
kunde fa denna globala spridning. Domstolen gjorde ingen prévning om
nagon av forumstatens invanare faktiskt hade blivit medlemmar utan
anforde endast att detta var en mojlighet. Domslutet & dock kontroversiellt
och har kritiseratsi doktrinen.

Playboy Enterprices, Inc. V. Chuckleberry Publising, Inc. m ﬂ.EI
Svaranden som var hemmahorande i Italien hade pa sin webbsida som var
placerad paen itaiensk server, marknadsfort tidningen Playman.

Den amerikanska domstolen anforde att den inte kunde férbjuda existensen
av en utlandsk hemsida eftersom den inte kunde havda jurisdiktion 6ver
Internet. Domstolen ansdg dock att de pa grund av ett tidigare meddel at
forbud mot fortsatt forsaljning i USA, kunde alégga svaranden att stanga
sidan eller utesluta amerikanska marknaden fran forsaljningen.

Millennium Enterprises, Inc v. Millennium Music, LPEB'|

Fragan i malet var om svarande kunde anses ha exponerat sig infor statens
jurisdiktion och darmed stdmmasi staten Oregon da en kopare fran staten
Oregon hade inforskaffat en cd-skiva fran svarandes webbsida.

Domstolen bedomde att minimikontakten med staten inte forel 8g eftersom
svarande inte hade kunnat forutse forumstatens jurisdiktion och att
utbvandet av jurisdiktionen darmed inte var skéligt.

For att avgora huruvida webbsidan &r interaktiv anvéander sig domstolen av
den glidande skala som anvéandesi Zippo. Eftersom kunderna hade
mojlighet att handla, bli medlemmar och erhdlla franchising information sa
ans3gs sidan uppvisa den interaktivitet som kravs for personal jurisdiction,
dock menar domstolen att eftersom svarande inte foretagit ytterligare
atgarder riktade mot staten s befinner sig svarande i mitten av
interaktivitetsskalan. Foljdfragan & om svarande hade kunnat forutse att
hans handlande skulle kunna omfattas av forumstatens jurisdiktion och om
dérmed jurisdiktionen &r skalig.

136 Maritz, Inc. v. Cybergold, Inc., 947 F. Supp. 1328 (E.D. Mo. 1996).

57 Playboy Enterprices, Inc. V. Chuckleberry Publising, Inc.939 F. Supp. 1032 (S.D.N.Y.
1996).

158 Millennium Enterprises, Inc. V. Millennium Music, LP., 33 F.Supp.2d 907 (United
States Digtrict Cort, D. Oregon. 1999.
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6.2.2 Sammanfattning och analys av fallen

Som jag ovan papekat ror réttsfallen ovan, med undantag for Playboy- fallet,
mellandelstatliga tvister och direkta paralleller kan darfor inte gorasttill
internationellaforhallanden. Av fallen framgar att stor osakerhet om
jurisdiktionen pa Internet rader &ven inom féregangslandet USA, men ur
réttsfallen kan man dock skonja vissariktlinjer for jurisdiktionsfragan som
aven skulle kunna fa betydel se pa internationella tvister i andralander.

Inset Systems var en av de forstafall som tog upp frégan om personal
jurisdiction och Internet vilket synsi domstolsmotiveringen. Bade
avgorandet i malet Inset Systems och avgorandet i Maritz v. CyberGold har
fatt ta emot mycket kritik for sin alltfor utstrackta jurisdiktion.

Frén denna ogynnsamma borjan da jurisdiktionen grundades enbart pa att
marknadsféringen var upplagd pa Internet, har trenden skiftat till att det
aven krévs att svarande faktiskt har riktat sitt handlande till forumstaten.
Den déliga begynnel sen kan bero pa domstolarnas okunnighet om Internet,
men allt eftersom kunskapen Okat verkar det som om avgérandena

blivit mer sofistikerade och de flesta domstolarna verkar, liksom Beusan och
Zippo, taavstand fran en jurisdiktion som endast bygger pa existensen av en
hemsida.

En av foresprakarna for en restriktiv tolkning av jurisdiktionen & Burk som
menar att domstolarnai mangafall tenderar att utstrécka jurisdiktionen for
mycket. Han menar att detta gar emot sjédva grundtanken med Internet, da
risken att drabbas av ett gi iskt skadestandskrav hindrar den
genomsnittlige anvandaren.

Enligt Burk askadliggor domstolens avgorande i malet Bensuan en korrekt
analys av kriteriet " due process’.

Utifran fallen verkar det som domstolarna ser det majligt att utstracka sin
jurisdiktion da svarande gjort affarstransaktioner med forumstatens
medborgare eller ingatt kontrakt med dessa. Det synes ocksa som om
interaktiviteten mellan parterna vid dessa forehavanden kan ha en avgorande
roll, se Zippo. Till exempel om avtal har ingétts, om afféarstransaktioner med
invanare i forumstaten forekommit eller om parternae-mailat mellan
varandra. Att anvandainteraktiviteten som anknytningspunkt forefaller helt
rimligt eftersom innehavaren av hemsidan darmed erhdller kdnnedom om
sin motpart och darmed borde kunna forutse risken av att stBmmas enligt
motpartens lag. Det verkar &ven som illojala och brottsliga forfaranden
|Oper storre risk att omfattas av lagen i den stat dar den illojala/brottsliga
effekten uppkommit, se Panavision. Serverns placering i forumstaten kan
indikera att handlingen utforts inom staten. Fran Millennium-fallet verkar
domstolen anse att forutsebar heten av forumstatens jurisdiktion & av stor
betydel se. Forutsebarheten och interaktiviteten hanger ju ihop satill vida att
om interaktiviteten & hdg painteraktivitetsskalan sa bor ju aven
forutsebarheten om forumstatens jurisdiktion ocksa vara hog.

9 Burk p 60.
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Av fallen framgar att domstolarna mycket garnatolkar omstandigheternartill
fordel for sin egen jurisdiktion, men utifran diskussioneni Playboy-fallet
blir det klart att amerikanska domstolar & mycket mer forsiktiga att havda
jurisdiktion vid internationella tvister.
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/7 Eventuella nya jurisdiktions-
och lagvalsmodeller

Det finns all anledning att anta att utvecklingen av Internet kommer att leda
till ett stort antal tvister i framtiden. Eftersom det annu inte finns négra
specifikaregler for jurisdiktion och lagval i en internationell miljé & man
hanvisad till att anvénda sig de internationella privatbestammel ser som
inarbetatsi var land. Eftersom reglerna &r specifika for varje land innebar
det emellertid att man séllan kan varariktigt séker var en tvist kommer att
upptas och enligt vilken lag malet kommer att avgoras. | manga fall anser
sig ett flertal [ander behoriga att avgora tvisten, medan vissa tvister kan
hamnai ett sa kallat juridiskt vacuum dér ingen stat vill befatta sig med
tvisten. Avsaknaden av enhetligaregler skapar darmed brist pa
forutsebarhet. Aven inom det sd kallade "reglerade” EES-omradet finns
vissa brister i forutsebarheten. Daingen av dessa omstandigheter pa nagot
vis &r onskvarda ar det av stor vikt att regleraomradet. Den stora fragan ar
hur en s&dan reglering ska astadkommas. Bér man harmonisera allalanders
lagar genom en konvention? For EES landerna finns Lugano- och
Brysselkonventionerna att tillga, men trots dessa finns det osakerhet da
dessa ska tillampas pa Internet. Internets globala karaktar gor det néstan
nodvandigt att reglera fragan internationellt sa att alla varldens lander nér en
Overkommelse for att undvika forumshopping.

Doktrinen ger dven har olikalosningar pa problemet. En méjlighet for att
dlippa dessa slumpmassiga anknytningsorter ar att skapa en sarskild
cyberspace-lag dér just liknande situationer klargors. En ytterligare
ténkbarhet ar att i stéllet jémfdﬁfyberspace med det fria havet som inte star
under nagot lands jurisdiktion.

Dadet tills vidare inte existerar nagra séarskilda regler for Internet &r vi
tvungna att anvanda oss av de existerande réttsreglerna. Ett problem ar att
tillampningen av de traditionellareglerna ofta leder till att rent tillfalliga
anknytningar bestammer jurisdiktion och lagval, till exempel daintranget i
en réttighet sker ombord pa ett flygplan som just vid den kritiska stunden for
brottet befinner sig Gver japanskt territorium. Ar det darimligt att se Japan
som handlingsorten? En m6jlighet &r att se Internetanvandaren sa som
hemmahérandei det land dér servern i hans priméarnétverk ar belagen, men i
dessafall maste ﬁf(erns hemvist uppvisas som en del av

Internetadressen.™ Detta sker ju redan i de fall nationella toppdomaner
uppvisasi domannamnet, problemet &r dock att det inte altid finns nagon
faktisk anknytning till det land vars toppdomén anvands. Trots bristen pa
faktisk anknytning skulle det anda vararimligt att se Internetanvandaren
som hemmahorande i detta land eftersom han genom Internetadressen ger
sken av att vara etablerad i landet i fraga.

160 & kerman och Thunman s 474.
161 Bogdan SvJT s 14.
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| doktrinen kan man finna flera olika l6sningar pa var ett handlande ska
placeras. En mgjlighet ar att se den relevanta platsen som den plats dér
servern & placerad, en ytterligare mdjlighet &r att den relevanta platsen ar
den ort dar knapptryckningarna utfors. Den bésta ldsningen enligt Akerman
och Thunman &r dock att det inte kan ges nagot generellt svar med tanke pa
hur Internet fungerar. Det |ampligaste & att i varje enskilt fall géraen
Overvagning om der%gnpligaste anknytningspunkten fér bestdmmandet av
domsrétt och lagval.

Vad ska en marknadsférare gora for att undvika problem med andra léanders
lagar?

1. Ange vart tjansten vander sig.

2. Tank pavilket sprék man anvander, vilken valuta och vilka
forsaljningsstallen som anges.

3. Om man baravill vanda sig till kunder i vissaléander & det smart att ange
att endast dessa kunder accepteras.

4. Anpassasig till de strangaste reglerna som finns. Pa detta vis uppfylls
alltid minimikraven Det kan exempelvis gdllajamforande reklam eller olika
former av stétande marknadsforing.

5. Gor en varuméarkesundersokning nar planer borjar smidas om att
marknadsfora sig pa nya marknader. Uppgifter om registrerade varumarken
kan erhdllas av respektive lands varumarkeskontor. Pa detta vis undviks
varumarkesintrang.

Observera altid att det kan vara svart att verkstalla ett beslut utanfér EES-
omradet. Det forsta man bor tareda pa vid jurisdiktionsbedémningen ar
darmed om landets dom faktiskt kan erkannas och verkstallas i det avsedda
|andet.

162 R kerman och Thunman s 441.



8 Verkstallande och
erkdnnande

Vid valet av jurisdiktion & det av utomordentligt stor viktigt att tareda pa
ifall landets dom faktiskt kan erkannas och verkstéllasi det tankta landet, for
vad har domen for betydelse om den inte kan verkstéllas eller erkénnas.
Reglernafor erkannande och verkstélighet ar, liksom reglerna for
jurisdiktion och lagval, varierande fran land till land, men huvudregeln &r att
utlandska domar inte tillerkanns réttsverkan. Inom EES-omrédet finns det
tva viktiga privatréttsliga konventioner, LK/BK, som behandlar erkannande
och verkstallandet av domar som avgjorts av domstolar tillhérande EES-
omradet. Erkannandet av en dom innebér att domen erhdller positiv och
negativ rattsverkan. Erkadnnandet sker utan sarskilt forfarande, medan
verkstallandet av do&&n kraver att nationell domstol gett ut ett
verkstdllandebeslut.™*'LK/BK anger att domar inom EES-omradet ska
accepteras av alla konventionslanderna och aldrig far omprovasi sak, art 29.
Sédledes kan man vara saker pa att en svensk dom kommer att kunna
erkannas och verkstéllas i alla EES-stater. Betydligt osakrare & det om en
svensk dom kan verkstéllas/erk&nnas utanfér EES. | dessafall bér man
narmast rakna med att svensk dom inte verkstélls/erkanns, varmed det &
|6nlGst att vackatalan i en svensk domstol da svarande i malet har hemvist i
ett tredje land och inte har ké&nd egendom i landet.

183 Art 26 och 31 BK/LK.
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