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Sammanfattning

Doméannamnet hade fran borjan framst en teknisk funktion. Bland annat for
at Internetanvandare inte skulle behova lara sig sk. IP-nummer utantill
kopplades en alfabetisk adress till sifferkombinationen. Denna kunde
anvandas for att beskriva en e-postadress eller en webbplats och
doménnamnssystemet konverterade den textbaserade Internetadressen,
domannamnet, till dess numeriska motsvarighet. Sa ar det fortfarande, men
doméannamnet har idag féatt ytterligare funktioner som inte var avsedda fran
borjan. Ett bra domannamn som &r |t att kommaihag & i princip ett maste
for alla som bedriver ndgon slags verksamhet pa Internet. Domannamnen
anvands individualiserande och fungerar marknadsstyrande vilket gjort att
de altmer kommit att likna immateriaréttsligt skyddade kénnetecken,
framst varumarke eller firma. Det unika med ett domannamn &r att det bara
finns en som kan registrera och anvénda ett visst domannamn. Till skillnad
fran varumarken som kan komma att ha flera innehavare i olika klasser &r
det tuffare konkurrens om vissa domannamn under de populéraste
toppdomanerna. Ett doméannamn &r saledes ett mer unikt kannetecken &n ett
varuméarke, men det har ocksa nackdelar vad galler forvaxlingsrisken. Den
som registrerat ett domannamn har rétt att anvanda sig av just det
registrerade namnet, men kan inte hindra att ndgon registrerar samma
domannamn under en annan toppdoméan eller ett snarlikt sadant under
samma toppdoméan. Enda majligheten att hindra ett sddant forfarande &r i
princip att dberopa en bakomliggande immateriarétt (varumérke eller
firma). Saknas sddan far domannamnsinnehavaren rékna med risk for
sammanblandning.

Anvandningen av doménnamn som ké&nnetecken och inte bara som en
teknisk adress har medfort en stor efterfragan pa bra doménnamn. Under de
flesta toppdomaner géller principen att den som kommer forst far registrera
det onskade domannamnet. Det finns olika slags domannamn som alla har
det gemensamt att de fungerar och anvands som kannetecken. Da
innehavaren ocksa har en traditionell immaterialrétt som skyddar det
aktuella kannetecknet kommer denne ofta i en starkare position an de
innehavare vars doménnamn inte skyddas som varumarke, firmaeller namn.

Den som redan har en registrerad eller inarbetad varumérkes- eller firmaratt
kan ocksa registrera varuméarket/firman som domannamn. Detta innebar ett
befastande eller eventuellt ett utvidgande av en redan existerande
immateriell réttighet. Ett domannamn som & likadant som ett redan
existerande varuméake kan i princip sdgas vara forbehdllet
varumarkesinnehavaren. Dock kan det manga ganger finnas flera rattmétiga
innehavare av samma varumarke vilket kan ledatill att flera konkurrerar om
samma domannamn. Den som registrerar ett nytt domannamn maste tanka
pa att inte vélja ett namn som & dltfor likt nagon annans existerande
varumarke. Aven ett domannamn maste darfor ha sarskiljningsformaga for
att inte riskera att géraintrang i ndgon annans varumarkesrétt.



Personnamn som registreras som doméannamn ges ett visst skydd av den
svenska namnlagen under forutséttning att det handlar om ett egenartat
efternamn. Aven varumarkeslagen kan skydda ett personnamn under
forutséttning att namnet & registrerat eller inarbetat som varumérke. En
kand person som har varumérkesregistrerat sitt namn bor ocksd utan
problem kunna anvanda det som domannamn. Daremot kan det vara svarare
for nagon som saknar registrering att visa inarbetning; det racker inte att
bara vara kand da koppling till kommersiell verksamhet kravs. WIPO har
avgjort en rad fall dér sk. kdndisars namn utnyttjats som domannamn och
det kan konstateras att viss osakerhet rader betraffande personnamn som inte
ar registrerade varumérken.

Geografiska hamn som registreras som doméannamn har varit omdiskuterade
de senaste aren. Normalt kan geografiska namn inte skyddas som
varumarken eler firma vilket medfor att kannetecknet inte har nagot
traditionellt  réttsskydd. Myndigheter 1 stdder vars  namn
doménnamnsregistrerats av andra har havdat att geografiska domannamn
bor vara forbehallna staden ifraga. WIPO kan i sina avgoranden inte sigas
ha fastdagit en sadan princip aven om man uppmarksammat risken for
missbruk av geografiska namn och att det kan ledatill att Internetanvandare
vilseleds. Rétten att anvénda ett geografiskt domannamn har istéllet
bedomts tillfalla den som foérst registrerat och sedermera anvander
doménnamnet i en bona fide verksamhet.

Generiska domé@nnamn innebar att i spraket vanliga ord registreras som
doménnamn. Dessa doméannamn har visat sig vara mycket eftertraktade och
vardefulla da de kan passa som kannetecken for manga olika verksamheter.
Viss risk for kollision finns mellan varumérken som samtidigt & generiska
ord, detta problem kan sarskilt uppkomma nér det handlar om olika sprak.
Dock har WIPO uttalat att det inte kan stéllas krav pa att den som registrerat
ett generiskt domannamn i god tro skall kédnna till och behdva ta hansyn till
mindre kdnda varumarken.

Né&gon lagstiftning som reglerar domannamn finns inte vilket medfor en stor
osakerhet om vad en domannamnsregistrering egentligen innebaér.
Innehavare till ett domdnnamn vars kénneteckensfunktion skyddas av
varumérkes-, firma- eller namnlagarna befinner sig inte i en lika oklar
situation som den som anvander ett geografiskt eller generiskt domannamn
som kannetecken. Gemensamt for alla doméannamn & dock att avsaknaden
av en formogenhets- och sakréttslig definition forsvarar anvandningen av
doménnamn som kannetecken. Domannamn kops, sdljs och anvands som
sékerhet &ven om det & oklart om de &r att betrakta som egendom. Vad man
egentligen far gora med sitt domannamn dvs. vilka réttigheter och
skyldigheter som néarmare medfdljer en domannamnsregistrering maste
forsoka faststéllas. Forst sedan detta & gjort kan man klargéra om det finns
ndgra sarskilda réattigheter knutna till domannamnet dvs. om en
domannamnsrétt kan sigas existeraoch vad den i safall innebar.
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1 Inledning

1.1 Syfte

Ett domannamn fungerar manga ganger som ett slags kannetecken for den
webbsida det & kopplat till och det & just som kannetecken domannamn
idag har sitt framsta varde. Att beddoma vilket skydd ett doméannamn har som
kannetecken & mindre komplicerat da det sammanfaller med ett varumarke
eftersom de flesta idag & Overens om att ett domannamn kan inneha
varumérkesrattsig status. Som kommer att presenteras nérmare i det
foljande innebdr det att ett domannamn under vissa forutsdttningar kan
skyddas som varumérke och att ett domannamn som &r likadant som eller
forvaxlingsbart med ett redan existerande varumarke i princip ar forbehallet
varuméarkesinnehavaren. Vad som & mer diskutabelt & i vad man ett
doménnamn som inte kan registreras eller inarbetas som varumérke skyddas
p& ndgot annat sétt. Likasa & det viktigt att forsoka klargéra om den som
innehar ett visst, icke varumérkesréttdligt, kdnnetecken utanfor den virtuella
varlden ocksa har fortur till detta som domannamn. Eftersom domannamn
kan utgéra mycket vardefulla kénnetecken kan det finnas manga som av
olika anledningar forsoker havda béttre rétt till ett populdrt namn. Det har
under de senaste &ren dykt upp andra problemomraden an varumarke/firma
dér domannamn kommit i konflikt med ickevirtuella foreteelser, framst
personnamn och geografiska namn.

Internet har lange varit att anse som ett i det narmaste lagldst land och aven
om det finns bestdmmelser framtagna for [6sning av doménnamnstvister,
framst ICANN:s tvistlosningspolicy UDRP (Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy), sd handlar det om specifika regler gallande
tvistlosning som tilldmpas i privata skiljeforfarande. Déarutbver finns det
naturligtvis magjlighet att ga till domstol rorande t.ex. en varumarkestvist,
men det finns inga bestammelser som direkt tar sikte pa domannamn utan
tvisten kan tas upp under forutséttning att traditionell kanneteckensréttslig
lagstiftning & tillamplig. Tvisten ror da i forsta hand inte ratten till
doménnamnet utan rétten till den bakomliggande varumérkes-, firma- eller
namnrétten. Sjdva rétten till ett domédnnamn & inte understalld nagon
jurisdiktion i varlden. Det har havdats att ndgot legitimt krav for att fa
anvanda ett visst domannamn eller for att fa visst skydd for ett doméannamn
inte kan &beropas.t

Jag avser att undersoka domannamn uppdelade i fyra olika grupper som alla
kan fungera som utmérkta kdnnetecken. Det handlar om domé&nnamn som
bestar av varuméarke/firma, personnamn, geografiska namn samt generiska
ord. Dessa grupper gar i viss man in i varandra, men jag anser anda att
indelningen kan vara relevant for att |&ttare forstd problematiken och de

! Carlén-Wendels, Thomas, Natjuridik, 3 uppl., Stockholm 2000, s. 146.



skillnader vad gdler skydd som finns. Vissa av. doménnamnsgrupperna
uppfyller de krav som stélls for att fa del av ett bakomliggande réttdigt
skydd. Skyddet rér som ovan namnt darmed egentligen inte rétten till galva
doménnamnet, men det ger de doméannamn som kommer ifréga helt andra
forutsattningar jamfort med domannamn som saknar bakomliggande skydd.

Mitt syfte med detta examensarbete & att forsbka klargora vad det
existerande rattsskyddet ndrmare innebér, vad som kravs for att det skall
kunna omfatta ocksa domannamn samt vad féljden blir for de domannamn
som inte omfattas. Fragan vem som har rétt att registrera och framfor allt
anvanda sig av ett visst domannamn utan risk att bli frantagen detta hanger
nara ihop med ovanst&dende och behandlas ocksd. Aven vissa mer generella
doméannamnsrelaterade fragor tas upp for att ge en fullstandig bild av vilka
problem som anvéndningen av domannamn som kénnetecken kan medféra.

1.2 Problemformulering

Jag avser att i min framstallning utreda om befintlig lagstiftning kan
tillampas for att skydda kéanneteckensfunktionen hos olika dlags
doménnamn samt vad detta far till foljd vad galler registreringen och
anvandningen av doméannamnet som kannetecken. Fragan kan sdledes delas
upp i tvadelar:
e | vilken man kan existerande lagstiftning tillampas for att skydda
domannamnet som kannetecken?
e Vad far detta rattsskydd alternativt avsaknad av réttsskydd till foljd
for anvandningen av domannamnet som kannetecken?

1.3 Avgransning

Eftersom jag syftar till en koncentrerad framstallning av de fragor jag amnar
besvara har jag valt att gora flera avgransningar. Jag har inte haft for avsikt
att gora nagon heltéckande genomgang av kanneteckens-, firma- eller
namnrétten. Saledes har jag valt att redogora for dessa réttsomréden i den
utstrackning de varit relevanta for min redovisning av for domannamn
tillamplig lagstiftning. Vad géller de domannamn dér vanlig lagstiftning inte
kan tillampas har jag valt att fokusera pa geografiska namn och generiska
ord. Det finns emellertid ocksa andra slags domannamn som inte faller inom
dessa tva kategorier. WIPO diskuterar exempelvis i sin  andra
Internetprocess anvandningen av namn p& medicinska substanser® som
domannamn, men da geografiska namn och generiska ord & mer vanligt
forekommande har jag koncentrerat mig pa dessa. | samband med
domé&nnamn och Internet kan det aven uppkomma komplicerade fragor vad
gdler jurisdiktion och lagval. Sadana fragestdllningar bertr jag

2 Som exempel p& medicinska substanser ndmns i paragraf 87 i Report of the Second WIPO
Internet Domain Name Process bl.a. ibuprofen och retinol (det sisthémnda & en syntetisk
form av vitamin A).



Overhuvudtaget inte. Inte heller tas otillborlig konkurrens eller marknadsrétt
upp.

Ett antal avgoranden enligt UDRP, framst fran WIPO, har varit min
utgangspunkt for resonemangen kring de olika grupperna avdomannamn.
UDRP berdrsi den man det behovs for att forsta utgangen av fallen, men det
handlar inte om nagon mer ingaende analys av tvistlosningsmekanismerna.
Registreringsforutsdttningarna for doménnamn under de olika typerna av
toppdomaner® behandlas ocksa dversiktligt.

1.4 Metod, material & forskningslage

For att klargbra domannamnets juridiska stdllning ur  ett
kanneteckensperspektiv maste dess funktion faststallas. Avsikten har varit
att applicera befintlig lagstiftning, framst varuméarkes-, firma- och
namnlagarna pa domannamnet for att se i vad man dessa kan tillampas och
skydda doméannamnet. Genom detta tillvagagangssétt faststalls vilket skydd
som doméannamnsinnehavaren erhdller i egenskap av nagon annan rétt, alltsa
inte genom domannamnet i sig. Vad gdler materia till denna del har jag
framst anvant mig av standardverken inom immateriarétt, Koktvedgaard &
Levin samt Bernitz, liksom den almanna IT-réttsliga litteraturen sdsom
Lindberg & Westman och Carlén-Wendels.

Vad géller de andra grupperna av doméannamn har avsikten varit att med
hjalp av tidigare gjorda avgransningar ringa in vad som kan finnas kvar nar
varumarkes-, firma- och namnréttsinnehavaren sa att siga tagit sitt. Inom
detta omrade finns inte mycket skrivet vare sig i Sverige eller utomlands.
Detsamma géller de generella doménnamnsrelaterade fragorna. Min
utgangspunkt hér har darfor varit ett antal avgérande av WIPO som ror de
grupper av domannamn jag tar upp. Vidare har jag anvant mig av WIPO:s
Interim Report och Final Report fran den forsta och andra I nternetprocessen.
Ett antal artiklar, framst Pawlos om domannamnets juridiska status, men
&ven nagra andra svenska samt en del amerikanska och engelska artiklar
publicerade pa Internet har varit till god hjdlp i min analys.

1.5 Disposition

Efter ett inledande kapitel som bl.a. behandlar doméannamnets funktion och
uppbyggnad (kapitel 2) har jag valt att delain mitt examensarbete utifran de
valda domannamnsgrupperna. De forsta tva kapitlen innehdler en
genomgang av vilken traditionell kanneteckenslagstiftning som kan vara
tillamplig pa doméannamn; dels varumarke och firma (kapitel 3), dels
personnamn (kapitel 4). Jag tar &ven Kortfattat upp vad som géller for
registrering av varumarke/firma/personnamn som doméannamn under .se
samt vad UDRP sdger om motsvarande registrering under .com.

% Nationella och generiska.



| de tva foljande kapitlen koncentrerar jag mig pa fragor rérande skydd for
domdnnamn som kénnetecken som inte faller under existerande
kanneteckensréttslig lagstiftning. Har kommer sdval geografiska namn
(kapitel 5) som generiska ord (kapitel 6) in.

| ett gunde kapitel behandlar jag domannamnsrelaterade problem av mer
almangiltigt slag och som alltsd inte har att géra med om domannamnet
faller under eller utanfor befintlig kanneteckensréttslig lagstiftning. Det ror
vilket skydd en doméannamnsinnehavare har dels mot andra som vill
registrera samma namn under annan toppdoman (kapitel 7.2), dels gentemot
n&gon annan som utan béttre rétt forsoker f& domannamnet Gverfort till sig,
sk. reverse domain name hijacking (kapitel 7.3). Aven sak- och
formogenhetsréttsliga fragor berors oversiktligt (kapitel 7.4).

| ett avslutande attonde kapitel sammanstélls vad jag kommit fram till
gdlande skyddet for domannamn som kannetecken inom och utanfor
kanneteckensréttslig lagstiftning.



2 Bakgrund

2.1 Allmant om domannamnet

Internet &r ett natverk av néaverk som kopplas samman och magjliggor
elektronisk kommunikation. Varje dator ansluten till Internet far en unik
adress, ett sk. IP-nummer vilket bestar av fyra stycken en-, tvd eller
tresiffriga grupper atskilda av punkter, t.ex. 193.13.161.248. For att gora det
|&ttare att komma ihag Internetadressen kan sifferkombinationen kopplas till
mer anvandarvanliga domannamn vilket innebér en omvandling till en
alfabetisk adress; IP-numret ovan motsvaras t.ex. av. www.aftonbladet.se.
Den alfabetiska formen, bestdende av ord eller forkortningar, & den form
som Internetanvandaren i stort sett uteslutande kommer i kontakt med.
Doméannamnssystemet, DNS, & en mycket viktig del av Internet.
Domannamnet kan anvandas for att beskriva en e-postadress eller en
webbplats och DNS konverterar den textbaserade Internetadressen,
domannamnet, till dess numeriska motsvarighet vilket gér att surfaren
hamnar rétt utan att behovaléra sig IP-numret.

Den senaste tiden har det kommit rapporter om att antalet domannamn pa
Internet minskar. Internet har i princip inte krympt sedan métningarna
p&bdrjades i augusti 1995.* Antalet domannamn uppgick da enligt uppgift
fran Netcraft till 18957 st. medan siffrorna fér december 2001 talar om att
det finns 6ver 36 miljoner doméaner.” Anledningen till att antalet
domannamn nu minskar tros vara att manga som spekulativt registrerade
doménnamn under 1999 inte fornyar dem nar kontraktet gar ut efter
vanligtvis 2 &. Med tanke pa att nya attraktiva toppdomaner & under
lansering kommer dock antalet ansokningar troligen inte att minska
namnvart i framtiden.® Skillnaden i antalet registrerade domannamn ovan
visar vilken enorm genomslagskraft anvandningen av doméannamn fétt pa
bara ndgrafa ar. Det unika med ett domannamn &r att det bara & majligt for
en enda individ eller ett enda foretag att inneha ett visst domannamn. Som
jamforelse kan tas varumarkesrédtten dér samma varumérke kan registreras
av flera foretag sa lange det handlar om olika varuklasser och
forvaxlingsrisk inte anses foreligga. En annan slags konkurrenssituation
uppkommer nér det galler doménnamn och det handlar da framst om att
manga vill registrera under de populéraste toppdoméanerna som .com eller
.nu. Aven om domannamnsinnehavaren far ett unikt kannetecken finns for
domannamn inte nagot skydd motsvarande det val ansedda varumérken har,
dvs. skydd over samtliga klasser. En  doménnamnsinnehavare av ett visst
namn under .com kan sdledes normalt inte hindra att ndgon annan registrerar
samma namn under .nu.

* www.netcraft.com.

> www.netcraft.com.

® Lindstedt, Urban, Allt farre registrerar doméannamn, artikel fran Internet World 010420;
http://nyheter.idg.se, 2001-06-14.



2.2 Domannamnets funktion

Doméannamn har primért en teknisk funktion som kan sigas paminna om
telefonnummer, telefaxnummer eller postadresser.” For att tva identiska
doméannamn inte skall kunna uppsta kréavs att namnen fordelas koordinerat
och tilldelningen av IP-nummer och doménnamn & déarfor centralt styrd.
For telefonnummer finns sedan lang tid tillbaka nummerplaner for hela
varlden som gor att miljontals telefonnummer kopplas ihop och liknande
nummerplaner kan sagas finnas for Internet. | Sverige har minnesanpassade
(mnemoniska) telefonnummer, inte slagit igenom pa samma sétt som i t.ex.
USA. Dér & det vanligt att ett foretag lamnar ut sitt telefonnummer i form
av en viss bokstavskombination, dar siffran 1 motsvarar A - C, siffran 2 D -
F osv. Dettainnebar att kunden slipper hdlla reda pa ett telefonnummer och
istdllet kan komma ihdg ett namn. En huvudsaklig skillnad mellan
mnemoniska telefonnummer och doménnamn & dock att det valda
domannamnet inte behover ha nagot samband med siffrornai IP-numret. En
viss siffra representerar altsa inte en eler flera bokstaver utan DNS-
systemet medger att ett |P-nummer kopplas till vilken alfabetisk adress som
helst forutsatt att den inte & upptagen.

Aven om vissa telefonnummer finns i bokstavsform har domannamn en
betydligt mer upplysande utformning och innehar i hdgre grad inte bara en
teknisk funktion, utan fungerar ocksa som identifikationsmedel. Fér manga
naringsidkare pa Internet & doméannamnet i det narmaste en forutséttning
for att kunna etablera och upprétthalla en kontakt med konsumenterna.
Eftersom en fullstandig forteckning éver domannamn an sa lange saknas
(jamfor telefonkatalog) &r det nbdvandigt att néringsidkaren skaffar sig ett
bra namn som &r |t att kommaihdg. Det & manga ganger viktigt att ha ett
logiskt doménnamn som & |&tt att gissa sig till for den som inte minns den
exakta lydelsen. Med hjdp av ndgon av Internets sokmotorer kan
konsumenten genom att skriva in det eller de ord han tror ingar i det sokta
domannamnet hitta fram till rétt webbsida. Doméannamnen kan sdledes idag
sigas ha en marknadsdirigerande funktion.® Eftersom domannamnet kan
anvéndas for traditionell marknadskommunikation och da manga
doménnamn & identiska med redan existerande varumérken eller firmor,
foreligger en néra koppling mellan doménnamn och kannetecken. | de fall
dar domannamnet bestar av ett redan kant varumarke har domannamnet
definitivt en dirigerande verkan eftersom anvandaren kan fa samma
associationer som om han sett varumérket i andra sammanhang, t.ex. i en
tidningsannons eller TV-reklam.

2.3 Domannamnets uppbyggnad

Ett domannamn bestar av minst tva delar:

"Wallberg, Knud, Om brug af varumeaker og domemnavne pa Internettet, UFR 3/97, s. 25.
8 Heveus, Erika, Varumarken i globala nétverk, IFIM Gréna serien 90/1997, s. 34.



1) En toppdoméan (TLD, Top Level Doman) som pekar ut
verksamhetsomradet.

2) En underdoman (SLD, Second Level Domain) som bestar av ett ord
eller en teckenkombination som narmare identifierar den aktuella
doménen.

Nér det galler toppdoménerna finns det sdval geografiska, nationella sédana
(ccTLD, Country Code TLD) t.ex. .se, .dk, .uk, som mer alménna,
generiska toppdoméner (gTLD) t.ex. .com, .org, .edu. | domannamnet
www.aftonbladet.se finns bara en underdoman, men ett domannamn kan
ofta ha flera underdomaner for att ndrmare avgransa anvandarna. Juridicums
adress www.jur.lu.se talar precis som Aftonbladets hemsida om att sidan gar
att finna under toppdomanen .se. Har finns dock annu ett led som foregar
toppdomanen och detta led kallas huvuddoméan och visar att sidan ligger
under Lunds universitet, .lu. Slutligen talar .jur om fér oss att det ar just
Juridicums hemsidavi kommer till.

Nér det géller tilldelning och registrering av domannamn sker detta pa olika
sétt beroende pa vilken toppdoman det handlar om. De populédra generiska
toppdomanerna .com, .org och .net & Oppna vilket innebédr att vem som
helst i princip kan registrera ett dnskat domannamn under forutsdttning att
det & ledigt. Denna princip géller &ven vissa geografiska toppdoméaner
daribland .nu (Niue) och .cc (Cocos Island). Manga andra geografiska
toppdomaner & emellertid slutna och dér tilldts endast lokala, nationella
aktorer registrera ett domannamn. Sa &r det for nérvarande under .se dar
man for att fa registrera ett namn direkt under toppdomanen bl.a. maste
bedriva en verksamhet med anknytning till Sverige som &terspeglar
verksamhetens namn som det & angivet pa av svensk myndighet utfardat
registreringsbevis.” " Forst-till-kvarn”-principen géler daremot sdval de
flesta geografiska som generiska toppdomanerna.

2.4 Domannamn nu och i framtiden

Vilken betydelse domannamn har idag och vilken betydelse de kommer att
ha i framtiden rader det delade meningar om. Det finns de som anser att
domannamnen & kraftigt Overskattade och det bara & en illusion att
Internetanvandarna skall lyckas hitta fram till just deras site.™® Att lara sig
halla reda pa toppdomanstrukturen till fullo & inte mgjligt och om man vill
satsa pa Internetverksamhet maste den integreras med den Ovriga
verksamheten.*!

® Regler for registrering av domannamn under toppdoméanen ”.se”, version 2.0
(DoméannamnsRegler i Sverige), regel B. Tvaolikafordag till nytt regelverk finns dock ute
paremiss, version 2.5 respektive 3.0 av DomannamnsRegler i Sverige. Forandringar vad
gdller registreringsforutsdttningarna under .se-doménen kommer dérfor troligen att
genomfdras inom en inte alltfor aviagsen framtid, se ndrmare under remisser pa NDR:s
hemsida (http://ndr.iis.se).

19 5jlling, UIf, Domannamn kraftigt 6verskattade, artikel fr&n Computer Sweden nr 14/98;
http://computersweden.idg.se/arkiv/, 2001-06-14.

1 Silling, aa

10



Fler & inne pa samma linje och menar att domannamnet & en
natverksadress och & som sidan inte tankt att kopplas till
marknadsféringen.? | sélet for att diskutera varumarken i
domannamnssystemet bér man satsa pa att bygga upp katalogtjanster. En
globa katalog dar man pa ett enkelt sitt kan hitta foretag, personer och
tjanster gor att tyngdpunkten vid sbkandet av nédtverkstjanster kommer att
forflyttas fran domannamn och sokmotorer till katal ogtjanster och att det ar i
katalogtjansten snarare &n i domannamnssystemet som varuméarken och
personnamn skall registreras. Inférs en fungerande katalogtjanst ...” behtver
inte IKEA:s Billy-bokhylla konkurrera med barnboksfiguren Billy. Det
finns plats for bada i katalogsystemen, vilket det som bekant inte finns i
domannamnssystemet.” 3

Andra hdller inte dls med om att domédnamn & ointressanta eller
dverskattade utan menar att domannamnet & mycket viktigt fér framgang.**
Domadnnamnet anvands som individualiseringsmedel och fungerar
sarskiljande och  observationshgjande. Domannamnet  underléttar
identifieringen av en viss produkt, men far alt stérre betydelse som
identitetsbérare  aven utanfor  konsumentforhdlanden. For manga
naringsidkare & doméannamnet i det narmaste en forutsdttning for att kunna
kommunicera direkt med konsumenterna via reklam och annan typ av
information.™

Vissa gar till och med salangt att de menar att varumarket pa Internet ersatts
av domannamnet.'® De foretag som trodde varumarket var viktigast har gétt
i en fdla da ...”ett namn utan en doman pa Internet & som ett hus utan
tak”...*” Varumérket har blivit ointressant d& doméannamnet tagit 6ver det
som varumérket stod for och den shoppingintresserade Internetanvandaren
soker sig till buy.com hellre &n till en specifik site kopplad till varumérket.'®

Oavsett om man tror pa domannamnet, varumérket eller en framtid med helt
andra forutséttningar i form av ett fungerande katalogsystem, & det
otvivelaktigt sd att doménnamnen spelar stor roll i manga foretags
marknadsféring idag. Att domannamnen fran borjan inte var tankta som
ndgonting annat an adresser spelar mindre roll, dd de pa& senare tid
uppenbarligen fatt en annan funktion. Antingen domannamnen bestér av
valrenommerade och framgangsrika varuméarken som Coca-Cola eller Volvo
eller det handlar om vanliga generiska ord som softdrink eller cars fungerar
de som kéannetecken och identifikationsmedel pa Internet. Méanga nya

12 Johansson, Olle E., Doménadressen ar lika ointressant som boxnunret, artikel fran
Datateknik 980326; www.datateknik30.se, 2001-06-14.

13 Johansson, a.a

4 Pawlo, Mikael, Doménnamn &r varuméarken, artikel fr&n Computer Sweden nr 20/98;
http://computersweden.idg.se/arkiv/, 2001-06-14.

15 Pawlo, Doménnamn &r varumérken.

1¢ Svanberg, Lennart, Doméannamnet galler, artikel fr&n Computer Sweden 991020;
http://computersweden.idg.se/arkiv/, 2001-06-14.

7 Svanberg, aa

'8 Svanberg, aa
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aktOrer anvander inte varumérken utan istéllet de ord som varumarkena star
for. Att doméannamnssystemet i framtiden kommer att férandras star ganska
klart men nér och hur vet nog ingen idag. Ett katalogsystem som ger plats
for flera aktérer med samma namn & onskvart, men annu har nagot sadant
inte utvecklats och innan detta gigantiska arbete & klart kommer
domé&nnamnen troligen att behala en stark position.

12



3 Varumarke och firma

3.1 Inledning

Ett domannamn kan komma att vinna skydd i egenskap av ndgon annan
erkand réttighet, foretradesvis varumérke eller firma. Det skydd och de
réttigheter som eventuellt tillamplig lagstiftning kan ge har sdledes inte
nagon direkt koppling till domannamnet och déarmed handlar det inte om en
rétt som kan sdgas vara en foljd av eller vara unik for just domannamnet. |
stéllet handlar det om att domannamnet kan skyddas som varumaérke eller
firma da domannamnet i det specifika fallet uppfyller de krav respektive
lagstiftning stéller.

Foretag och organisationer marknadsfor sig genom att skapa symboler och
andra kannetecken for att skilja sig fran varandra. Eftersom Internet ar ett
globalt ndtverk och antalet "bra’ namn & begransat uppstar oundvikligen
kollisioner. Konflikter kan uppstda mellan domannamn inbordes, framst
under skilda toppdoméner, vilket jag aterkommer till i ett senare kapitel. Ett
storre problem & emellertid nér doménnamn kommer i konflikt med andra
etablerade kannetecken — varumérke och firma — och denna situation
behandlasi detta kapitel.

For att kunna reda ut vad som gdller for de grupper av domannamn som inte
har ndgot direkt skydd, dvs. domannamn for vilka befintlig reglering inte
kan tillampas, maste det redan tidigare skyddade omradet ringas in och
avgransas. Har foljer en genomgang av relevanta lagrum som kan
aktualiseras samt en redogorelse for de forutsdttningar som maste vara
uppfylldafor att bestammelserna skall kunna ge skydd a domannamn.

3.2 Relationen domannamn — varumarke/firma

Som tidigare namnts kan ett domannamn ha en funktion som liknar
varumarkets/firmans, da det som kannetecken kan verka sérskiljande. For att
kunna konstatera vad som kravs for att ett doménnamn skall kunna utgora
ett varumarke och/eller en firma maste man faststdlla vilka krav
lagstiftningen stéller. Varumake och firma & de kannetecken som
immaterialrétten traditionellt skyddar. Det forekommer inte sdllan att ett
kannetecken anvands bade som firma (firmadominant) och som varuméarke
och eftersom det rader ett sa nara samband mellan varumérke och firma
behandlar jag bestammel serna parallellt. Som sammanfattande term anvands
da kannetecken.

13



Varumarket har sagts utgbra en férbindelselank mellan féretaget och
kundkretsen och som sédan kan den ha flera funktioner:*

e Marknadsstyrande — en av de centrala funktionerna,

e ursprungsangivande — under forutsittning att produkten & kand pa
marknaden,

¢ individualiserande — gdler &ven om foretaget inte & kant,

e garanterande—de dlraflestaforetag & radda om sitt varumérke och
forsoker undvika att varumérket kommer i vanrykte pga att
kvaliteten hos de varumérkesférsedda varorna sanks. ™

| stor utstrackning fyller firman motsvarande funktioner.?* Dock fungerar
firma ocksa som offentligrattsligt individualiseringsmedel och pa detta satt
skiljer sig firmans funktion fran varumarkets.?

Som tidigare ndmnts kan doménnamnen, mot bakgrund av hur de fungerar
och anvands idag, verka marknadsstyrande®® Framfor allt galer det
doméannamn som bestar av ett kant varumérke da den Internetanvandare som
kanner till de varor mérket representerar far samma associationer som
utanfor den digitala varlden. Aven ursprungs-, individualiserings- och
garantifunktionerna torde kunna &terfinnas hos ett domannamn.®*

1 8 VML anger att ett varumarke &r ett sarskilt kénnetecken som &r avsett att
identifiera en vara eler tjanst som tillhandahdls i naringsverksamhet. Att
alt som kan verka sérskiljande ocksa kan utgora kannetecken ar
lagstiftarens utgéngspunkt.” Forsta paragrafens andra stycke innehdller en
upprakning (som dock inte & uttdbmmande) 6ver vad som kan utgora ett
varumérke: ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstaver, siffror och
dessutom aven formen eller utstyrseln pa en vara eller dess forpackning. En
forutsattning &r att det handlar om tecken som kan sarskilja varor i en
naringsverksamhet fran sadana som tillhandahdlls i en annan
naringsverksamhet. Firma & den benamning under vilken en néringsidkare
driver sin verksamhet enligt 1 § FL. Medan varumérket symboliserar en viss
néringsidkares varor symboliserar firman sjalva rérelsen.”® Med firma avses
endast det fullstéandiga namnet pa rorelsen; sekundart kannetecken kan
daremot vara allatyper av objekt, t.ex. bokstaver, ord, siffror och figurer.?’

Né&r det gdler relationen mellan doménnamn och varuméarken &r det framst
ordmérken som aktualiseras. Aven om Internet & globalt finns det inget
som hindrar att alménna regler om kannetecken kan appliceras. ldag
framstar det som i det ndarmaste savklart att domannamn kan utgéra

19 K oktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne, L&robok i immaterialrétt, 6 uppl., Stockholm
2000, s. 318 f.

% K oktvedgaard & Levin, aa s. 318f.

! Bernitz, UIf, Immaterialrétt, 6 uppl., Stockholm 1998, s. 165.

2 K okvedgaard & Levin, aa s. 371 f., Bernitz, aa s. 165.

% Heveus, aa s. 34.

* Heveus, aa s. 34.

% K oktvedgaard & Levin, aa. s. 320.

* Bernitz, aa. s. 160.

% Bernitz, aa. s. 203.
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varumarke under forutsittning att namnet innehar sarskiljningsférmaga.?®
Det innebédr ocksa att anvandning av domannamn som &r forvaxlingsbart
med annans registrerade eller inarbetade kannetecken kan utgora intrang i
dennes kanneteckensrétt.”

3.2.1 Kravet pa sérskiljningsformaga

Eftersom anvandning av doménnamn kan utgéra kénneteckensanvéndning
maste domannamnet for att inte riskera att gora intrdng i ndgon annans
kanneteckensrétt ha distinktivitet. Detta innebéar att domannamnet maste
skilja sig frén och inte vara forvaxlingsbart med nagon annans kannetecken
vilket foljer av 4 8§ VML, 3 8§ FL. Sarskiljningsformaga & sdledes ett krav
béde for inarbetning som kannetecken (indirekt 2 § VML, 2 § FL) och for
registrering enligt 13 § 1 st. VML, 9 8§ FL. Ett mérke som uteslutande eller
endast med mindre andring anger varans art, beskaffenhet, mangd,
anvandning, pris eller geografiska ursprung skall inte anses ha
sarskiljningsformaga heter det i 13 § 1 st. VML. Sprakets vanliga ord skall
darmed inte utan vidare kunna forbehdllas en enskild naringsidkare och
monopoliseras som hans varumarke.®® Motsvarande galler i stort &ven
firmor; en firma kan dock vara verksamhetsbeskrivande sdvida det finns
sarskiljande element.! Som domannamn kan emellertid i princip vilka
vanliga ord som helst registreras. Av detta foljer att aven om domannamn
fungerar som kénnetecken och under vissa forutséttningar aven uppfyller
kraven for att fa skydd som varumérke och/eller firma, handlar det inte om
ett for doménnamn heltéckande skydd.

3.2.2 Geografiskt ursprung

Geografiska indikationer i samband med domannamn har de senaste ren
diskuterats livligt. Varumérkesréttsigt géller att ett geografiskt namn inte
utan vidare kan anvandas som individualiserande och identifierande
kénnetecken for en viss naringsidkares specifika vara® Ett varumérke som
uteslutande eller endast med mindre andring anger varans geografiska
ursprung anses inte sérskiljande enligt 13 § 1 st. VML. Detsamma géller en
firma som enbart bestdr av allmant brukat ortsnamn, 9 § 2 st. FL. Om
varumérket/firman & &gnat att verka vilseledande betraffande t.ex.

% |undberg, Johan, Internet, doméannamn och svensk rétt, Uppsala 1997, s. 91 f, Heveus,
aa. s. 43, Carlén-Wendels, aa s. 160.

% Numera finns &ven svensk praxis som visar att domannamnsanvandning kan utgéra
kanneteckensintrang. | mal nr T 202-00 Stenungsunds Tingsrétt, dom avkunnad 2001-01-
17, stdmdes Scandinavian Car Tuning HB (SCT) av Volvo eftersom foretaget anvande sig
av doménnamnet www.volvo-tuning.com for sin webbplats. SCT sdlde reservdelar till dldre
Volvobilar pa Internet under detta doménnamn. Tingsratten forbjod SCT att anvanda
varumérket Volvo i sitt domannamn for webbplats avseende forsdljning och/eller service
hanforlig till personbilar.

% K oktvedgaard & Levin, aa s. 324 f.

%! Bernitz, aa. s. 204, Carlén-Wendels, a.a. s. 130.

¥ Holmaquist, Lars, Varumarkens sérskiljningsférmaga, Stockholm 1999, s. 312.
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geografiskt ursprung &r detta ocksa ett registreringshinder, 14 § 1 st. 2 p.
VML, 10§ 1st. 3p. FL.

Vissa réttsordningar, daribland den franska, urskiljer en undergrupp
ursprungskannetecken (appelations d origine), som ges ett sarskilt starkt
skydd.*® De pekar ut en produkt som kommande frén en viss region, men
inte fran en viss néringsidkare i detta omrade och beteckningarna kan darfor
inte anvandas som varumarken. Exempel pa sadana varor & champagne och
bordeaux. Var grénsen gar mellan ursprungsbeteckningar och generiska
beteckningar ankommer det p& nationell rétt att bestamma.®

Vissa geografiska ord anses inte beteckna ett geografiskt ursprung déribland
namn pa berg och floder samt namn pa mindre kanda orter utomlands,
exempelvis Mont Blanc, Niagara och Chesterfield.>® Geografiska ord av
detta slag kan sdledes vara registrerbara som varumarken/firma. Vad galler
doménnamn har det diskuterats, bl.a. i Interim Report of the Second WIPO
Internet Domain Name Process, om man bor infora en lista Over geografiska
indikationer och ursprungskannetecken som inte skall ga att registrerai de
Oppna toppdoménerna. Nackdelarna anser man dock vara storre an
fordelarna, framst eftersom en definitiv, uttdmmande lista inte existerar och
da den enbart skulle fungerai forhdllande till de nya toppdomaner dar inga
registreringar annu gjorts.*® Geografiska namn har hittills registrerats
tamligen fritt som domannamn i de Oppna toppdoménerna. Da de flesta
sadana doméannamn inte kan fa varumérkes- eller firmaskydd aterkommer
jag till dessai ett separat senare kapitel.

3.2.3 Rekvisiten anvandning och néringsver ksamhet

Ensamrétt till varukannetecken® géler anvandning av kannetecknet som
beteckning pa varor och tjanster som tillhandahalls i naringsverksamhet.
Sjélva registreringen av ett domannamn utgdr inte anvandning i
varumérkes agens mening och det handlar dérmed inte heller om intrang om
man enbart registrerat annans kannetecken som domannamn.® Dock torde
kraven pd anvandning i 6vrigt vara ganska |&gt stallda,®® men eftersom det
ocksa finns ett krav pa att anvandningen skall ske i naringsverksamhet
omfattas inte anvandning for rent ideella &ndamal.*

¥ Bernitz aas. 244.

% |evin, Marianne, Made in Sweden, Stockholm 1990 s. 17.

% Chesterfield Manufacturing Corporations ansbkan om att f& registrera Chesterfield som
varumérke for sportklader avslogs av Patent- och registreringsverket samt
Patentbesvarsrétten. Regeringsrétten undanrdjde dock de bagge besluten (RA 1985 Ab 8).
% Interim Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 215 ff.

37 \arukannetecken anvands som en beteckning béde for registrerbara och icke-
registrerbara typer av tecken. Bernitz, a.as. 168.

% Lindberg, Agne & Westman, Daniel, Praktisk I T-ratt, 3 uppl, Stockholm 2001, s. 314,
Lundberg, a.a. s. 92.

% pawlo, Mikael, Doménnamnets juridiska status, NIR nr 2/98 s. 149.

“0'Linberg & Westman, a.a. s. 315.
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Nér det géller foretags passiva webbsidor, vilka huvudsakligen syftar till
marknadsforing och information om foretaget och dess produkter, har det
diskuterats om sadana sidor kan anses som tjanst i varumérkeslagens
mening. Fragan gdler med andra ord om doméannamnet anses som ett
kannetecken for de varor och tjanster som tillhandahdls pa webbsidan.
Webbsidor som det hédr handlar om kan erbjuda exempelvis néthandel,
portaler eller ren information. Det rader viss osdkerhet om vad som géller,
men det mesta talar for att man skall se domannamnet som ett sétt att
identifiera webbtjansten och skilja den fran motsvarande tjanster fran andra
foretag och att det dérmed handlar om varumarkesanvandning.*
Varumarkeslagen uppstéller inga krav pa att varumarket maste appliceras pa
gélva varan/tjansten for att det skall réra sig om varumarkesanvandning,
utan det racker med att kunna konstatera att doménnamnet inte bara
identifierar sdva webbplatsen, utan i férlangningen ocksa de
tillhandah&lIna eller marknadsforda varornaltjansterna.*

3.2.4 Skyddetsuppkomst genom registrering respektive
inarbetning

Ensamrétt till ett varumérke eller en firma kan uppsta pa tva sétt; genom
registrering enligt 1 8 1 st. VML, 2 § FL aternativt enbart genom
inarbetning vilket foljer av 2 8 1 st. VML, 2 § FL. Ett domannamn som inte
&r registrerat som varumarke eller firma kan sdledes &ven vinna savstandigt
skydd, savida kraven for inarbetning & uppfyllda. Den del av domannamnet
som kan komma att inarbetas & namnet som sadant alternativt namnet
tillsammans med toppdoménen.*® Toppdomanerna, vare sig de & generiska
eller nationella, kan inte i sig inarbetas och skulle hos PRV krava
disclaimer* vid varumarkesregistrering av domannamnet.*® En forutsattning
for registrering eller inarbetning & att domannamnet verkligen ses som et
kannetecken och inte bara som en adress. Konsumenten maste koppla
samman doméannamnet med de varor eler tjanster som tillhandahdls pa
webbplatsen och inte bara se de kénnetecken som de specifika varorna eller
tjansterna har. VML stadgar i 2 § 2 <. att ett k&nnetecken skall anses
inarbetat om det hér i landet inom en betydande del av den krets till vilken
det riktar sig ar kant som beteckning for de varor som tillhandahdlls under
kannetecknet. Det firmarattsliga inarbetningsskyddet uppstar enligt samma
forutséttningar, 2 8 3 st. FL. Skyddet foreligger normalt bara mot
forvaxlingsbara kénnetecken som representerar varor och tjanster av samma
slag, 6 8§ 1 st. VML, men da det handlar om val ansedda varumérken galler
forvaxlingsbarheten utdver varuslagslikhet under vissa forutséttningar
angivna i samma paragrafs andra stycke. Aven hér géler samma sak for

! Carlén-Wendels, aa s. 160, Lindberg & Westman, a.a. s. 314. Se ocks& not 29 om mal nr
T 202-00 i Stenungsunds Tingsrétt angaende anvandningen av domannamnet www.volvo-
tuning.com.

“2 Carlén-Wendels, aa s. 160, Lindberg & Westman, a.a. s. 314 f.

“3 Pawlo, Domannamnets juridiska status, s. 148.

44 Med disclaimer menas méjligheten att utesluta vissa element fran skydd enligt 15 §
VML.

> Pawlo, Domannamnets juridiska status, s. 148.
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firma, 6 8§ FL. Inarbetning av domdnnamn som varumérke sker framst for
den specifika vara eller tjanst for vilken doménnamnet anvands;, mgjligen
dven i klassen telekommunikation.”® Det kan eventuellt vara mojligt att
inarbeta alternativt registrera ett domannamn endast for anvandning pa
Internet, men det lar knappast vara vanligt forekommande, da en
naringsidkare normalt inte bara 6nskar skydd i den digitala vérlden.*’

En néringsidkare som etablerar sig pa Internet under ett domannamn som
inte anses sarskiljande nog for varuméarkes- eller firmaregistrering kan alltid
driva sin webbsida utan ka&nneteckensréttdigt skydd for att inarbeta
kannetecknet och sedan eventuellt na registrerbarhet. Internettjansterna
Passagen®® och Torget® & exempel pd siter som under en langre tid
existerat utan kanneteckensréttsligt skydd. Bade passagen och torget & ord
som saknar sarskiljningsforméaga och som skulle anses alltfor allmanna for
att erhdllaregistrering. Med tiden kan dock dven vanliga generiska ord fa en
annan, overford betydelse, s.k. ”secondary meaning” inom ett visst omrade.
De bégge siterna Passagen och Torget bor darmed idag ha namn som kan
anses som inarbetade kannetecken och kan darmed mojligtvis erhdlla
registrering om de skulle ansokt nu.

3.2.5 Risk for degeneration —amazon.com

Degeneration innebér att ett sarskiljande kéannetecken utvecklas till en
alman eler generisk beteckning for det varusag som market tidigare
skyddat for.> Det drabbar oftast mycket starkt inarbetade och darmed ocksa
vardefulla varumérken. Pa en ny marknad intréffar degeneration léttare, da
den som blir marknadsledande ocksa blir inforlivad i spréket for att beskriva
den nya foreteelsen.>® Det finns en uppenbar risk for att degenerering héller
pd att drabba den amerikanska I nternetbokhandeln amazon.com.> Foretaget
blev pa kort tid en av de stérre bokhandlarna i USA och lade ner enorma
summor pa marknadsforing vilket resulterat i hog kannedom om deras
varumarke och domannamn, amazon.com. Degenerationsproblemet ar storst
i engelsksprékiga lander™ och for varumarkesinnehavaren & det svart att
motverka en  degeneration, sarskilt pad et globat nét.
Varumarkesinnehavaren inser inte heller altid nackdelen med att
varumérket blir for kant. Det kan ga sa langt att folk téanker pa amazon nar
de vill bestdlla en bok pa nétet och da riskerar namnet att bli en del av
spréket och darmed forlora sin séarskiljningsférmaga. Degenerering innebér
emelertid inte att en varumérkesinnehavare tappar rétten till sitt
domannamn, degeneration rér endast gélva varumérket. Dock kan var och
en anvanda ett degenererat varumérke och darmed ocksd doméannamnet,

“6 pawlo, Doméannamnets juridiska status s. 149.
“" pawlo, Domannamnets juridiska status s. 150.
“8 \Wwww.passagen.se.

“9 \www.torget.se.

% K oktvedgaard & Levin, aa. s. 368.

*! Pawlo, Domannamnets juridiska status s. 152.
*2 pawlo, Domannamnets juridiska status s. 151.
%% K oktvedgaard & Levin, aa. s. 369.
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vilket medfor att vem som helst kan registrera nhamnet under en annan
toppdoman utan att rér sig om intrang.

3.3 Registrering av varumarke/firma som
domannamn

Eftersom ett domannamn utan tvivel fungerar som kannetecken vill den som
innehar en varumarkes- och/eller firmaregistrering i manga fall ocksa
registrera varumarket/firman som domannamn.

3.3.1 Under .se-domanen

For registrering direkt under toppdomanen .se krévs att det ror sig om ett
verksamhetsnamn  med anknytning till  Sverige som  &erspeglar
verksamhetens namn sisom det & angivet pa registreringsbeviset.®> Sa
lange firman alternativt varuméarket ocksd & namnet pa verksamheten,
stéller detta inte till ndgra problem. Ror det sig déremot om ett varumérke
rérande en viss produkt eller tjanst som inte lyder som foretagsnamnet,
till&s enbart registrering under huvuddoménen .tm.>® Kannetecknet skall
dessutom vara registrerat hos PRV alternativt vara internationellt
kannetecken skyddat enligt Madridprotokollet samt ha en i Sverige
lagakraftvunnen registrering alternativt vara registrerat EG-marke som
vunnit laga kraft i Sverige.>

3.3.2 Under generiska toppdomaner

For registrering av ett domannamn under nagon av de dppna toppdomaner
som lyder under ICANN:s tvistldsningspolicy Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy, déaribland .com, kravs bl.a. ett intygande om att
registreringen sa vitt ansokaren vet inte kranker tredje mans rétt samt att
registreringen inte gors i ett icke-legitimt syfte.®® N&gon férhandskontroll
sker dock inte utan den som ansoker maste sév ansvara for att
domannamnet inte gor intrdng i eller kranker n&gon annans ratt.>
Utgangspunkten for UDRP &r att policyn skall skydda fran missbruk av
annans varumaérke. Policyn stéller upp tre krav for en félande ”dom”:
(i) doméannamnet ifrdga maste vara identiskt eller forvaxlingsbart
med ett k&nnetecken klaganden har rétt till,
(i) innehavaren maste salv sakna rétt till eller legitimt intresse att
anvanda namnet,

* Detta delkapitel baseras pa gallande regelverk utan hansyn till de troliga férandringar
som kommer att genomforas under innevarande ar, se http://ndr.iis.se.

*® DomannnamnsRegler i Sverige, regel B.

*® DoménnamnsRegler i Sverige, regel G.

" DoménnamnsRegler i Sverige, regel .

%8 UDRP paragraf 2.

% UDRP paragraf 2.
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(iiiy  domannamnet skall haregistrerats och anvantsi ond tro.*°
Den som utan egen rétt registrerar annans varumarke som domannamn har
inga stOrre chanser att fa behdlla det. UDRP har visat sig vara ett tamligen
effektivt medel mot missbruk av annans varumarke. Daremot & UDRP i sin
nuvarande form inte tillamplig p& firmanamn.®* Firmanamn skyddas mot
illojal registrering under forutséttning att det finns en bakomliggande
varumérkesratt och WIPO konstaterar i den slutliga rapporten till den andra
processen att man inte vill gora nagon rekommendation om att utvidga
UDRP:s tillampningsomréde till att omfatta &ven évriga firmanamn.®

3.3.3 Allméant

For att fa rétt till ett domannamn réacker det inte alltid med att visa rétt till
varuméarket med samma namn. | manga fall kan det finnas flera legitima
innehavare av ett och samma kannetecken och det kan uppsta konflikter.
Samma eller férvaxlingsbara kannetecken kan finnas registrerade och/eller
inarbetade for olika typer av varor eller branscher, bade inom samma land
och mellan olika lander. Som exempel kan ndmnas Always som &r ett
registrerat varumérke i flera klasser barai Sverige vilket innebér att det kan
finnas manga réttmétiga innehavare till varumarket som har lika stark rétt
till doménnamnet. Enligt sedvanlig kénneteckensrétt ges foretrade till den
som kan visa tidigast réttsgrund (7-9 88 VML, 7-8 88 FL). Nér det géller
doménnamnet gdler dock inte vem som forst haft rétt till det
bakomliggande kannetecknet utan vem som férst ansokt om registrering av
doméannamnet. Vad gdler toppdomanen .se framgar det av regel E att
registreringsenheten tillampar " forst-till-kvarn” -principen och sa géller &ven
pamanga andra hall. UDRP som ju bara omfattar varumarke och inte firma,
ar huvudsakligen inriktad p& ” name-napping”®® och négot sétt att |6sa tvister
mellan flera legitima innehavare av ett varumérke finns g, annat an att det
gdler att komma forst. UDRP & skapad for och skall tillampas pa
okomplicerade fall dar den ena parten har rétten pa sin sida och den andra
helt saknar rétt eller legitimt intresse.®

% UDRP paragraf 4 a (i)-(iii).

¢! Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process paragraf 165 ff.

62 Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process paragraf 318.

%3 Registrering av annans kéannetecken som domannamn, oftai det illojala syftet att sélja det
till den réttmati ge kanneteckensinnehavaren.

% Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process paragraf 318 (iii).
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4 Personnamn

4.1 Inledning

| FN:s deklaration om de méanskliga réttigheterna stadgas att ala méanniskor
ar fodda fria och lika i vérde och réttigheter, att envar har rétt till personlig
utveckling och att dverallt erkénnas som person i lagens mening.® For att
identifiera en méanniska & personnamnet mycket viktigt, for att inte saga
helt avgdrande. Personnamn anvands i den dagliga kommunikationen
manniskor emellan och namnet & vid sidan av en manniskas rést och
utseende en stor del av den personliga identiteten. Varje manniskas
karaktarsdrag forknippas med hans eller hennes namn och det &r vanligt att
ett personnamn ger starka associationer till vad individen star fér och vad
hon har for kvaliteter. Detta gdller inte minst kénda personer och de senaste
aren har en rad fall dykt upp dar personer i olovligt syfte registrerat sk.
kandisars namn som doméannamn for att locka Internetanvandare till sina
webbsidor aternativt med avsikt att sélja doménnamnet till den ”réttmaétiga’
agaren. Att forsoka utnyttja en kand persons namn &r i och for sig ingen ny
foreteelse utan det har sedan lange funnits i den ickevirtuella vérlden.
Internets genomslagskraft och granslésa natur tillsammans med den |&ga
kostnaden for att registrera ett domannamn gor emellertid det enkelt for
nagon med olovligt syfte att fa uppmérksamhet for och dra nytta av nagon
annans personnamn. Kanda personers namn utnyttjas olovligen ocksa pa
webbsidor, men de Internetrelaterade problemen kan nog sagas vara storst
vad gédller domannamn. D& DNS &r ett navigeringssystem som i sig salvt
betonar vikten av ett bra namn, fungerar naturligtvis personnamn utmarkt
som attraktiva domannamn.®®

4.2 Svensk lagstiftning

Personnamn som sadana skyddas sdllan fullstandigt av lagen, dven om
manga rattsordningar medger visst lagligt skydd for personnamn. Rétten att
skydda den personliga identiteten fokuserar pa ratten for en individ att fa
anvanda dSitt eget namn och hindra annans olovliga kommersiella
anvandning. | Sverige tar Brottsbalkens bestammelser om @rekrankning och
fortal i 5 kap sikte pa att skydda en manniskas rykte och goda namn, medan
Namnlagen finns for att under vissa omstandigheter skydda g&lva namnet.

4.2.1 Namnlagen

Namnlagens 20-23 88 innehdller ett antal bestdmmelser som &r avsedda att
ge sarskilt skydd a egenartade efternamn. Med egenartade namn menas

® Artiklarna 1, 6 och 22.
% | nterim Reoprt of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 139.
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efternamn som & agnat att utmarka tillhérigheten till viss dakt (20 § 3 st.
NamnL). Det handlar sdedes om att ge sléktnamn med sarskild
individualiseringsformaga ett skydd mot obehorig anvandning.®” Om ett
namn & vanligt innebar det att individualiseringsférmagan oftast ar |ag.
Skyddsintresset kommer darfor framst i fraga nar enbart en slakt bar
namnet, men det kan ocksa foreligga da namnet ger association till ett
begransat antal slakter.®® Har ndgon forvarvat ett egenartat namn fa&r detta
namn, eller ett namn som l&tt kan forvaxlas darmed, endast anvéandas av
nagon annan om denne enligt denna lag kan aberopa rétt till namnet eller om
han eller hon eller slékten av alder eller ortens sed burit det som tillnamn
(20 8 1 st. NamnL).

NamnL ger i 20 8 2 st. egenartade sldktnamn skydd mot obehdrig
anvandning som firma, varumérke eller annat kannetecken som lé&tt kan
forvaxlas med namnet. Skyddet kan dock forloras genom passivitet: om
nagon inarbetat en varumarkes- eller firmarétt till ett visst namn och nagon
annan har ddre ratt maste den réttmétige innehavaren inom rimlig tid
invanda mot anvandningen. Om sS4 inte sker kan namnet anvandas utan
hinder av vad som féreskrivs i 20 8. Forutséttningarna for skydd mot att
namnet nyttjas som varumarke, firma eller annat ka&nnetecken enligt 20 § 2
st. & dock att det ror sig om anvandning och att denna sker i
naringsverksamhet. Lagen specificerar inte na&rmare vad som menas med
dessa rekvisit, men precis som nar det gdllet varuméarkes- respektive
firmaintrang (jfr. kapitel 3.2.3 ovan), torde de flesta typer av namnintrang
kunna begés med hjalp av Internet.*® Eftersom domannamn kan fungera
mycket val som kénnetecken finns det ingenting som hindrar att
doménnamn ses som " annat kannetecken” i Namnlagens mening.

4.2.2 Varumérkes- och firmalagarna

Aven varumarkes- och firmalagarna kan ge doménnamn bestdende av
sléktnamn ett visst skydd.

Varumakeslagen ger i 3 8 en dé&ktnamnsinnehavare rétt att i
naringsverksamhet anvanda sitt namn som kannetecken for sina varor savida
detta sker i enlighet med god affarssed. Likasa ges ett skydd mot att andra
obehdrigen anvander daktnamnet som varukannetecken. Slaktnamnet
behdver inte ha registrerats eller inarbetats som varumarke, utan skyddet
uppkommer automatiskt.” Detta kan sigas innebéra en principiell rétt till
s.k. naturliga kdnnetecken, &en om regeln inte ger nagot absolut tillstand
att nyttja eget namn som varukannetecken.”t Slaktnamnslikhet kan ocksa
utgora registreringshinder enligt 14 8 1 st. 4 p. VML, d& det anges att ett

¢ Ahlquist, Fredrik, Saktnamnshindret i svensk varumérkesrétt, IFIM Grona serien
82/1995, s. 60.

% Ahlguist, aa. s. 60.

% Bogdan, Michael, Nagot om namnintrang pa det gréansl6sa natet, Festskrift till Gunnar
Karnell, Stockholm 1999, s. 70f.

® Bernitz, aa s. 184.

™ Koktvedgaard & Levin, aa. s. 362.
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varumarke inte far registreras om det innehdller eller bestér av nagot som &r
agnat att uppfattas som annans sldktnamn. Innehavaren av ett personnamn
kan fa det egna namnet registrerat som varumérke (1 § 2 st. VML), men
detta forutsatter precis som for alla andra skyddade kénnetecken att namnet
innehar sarskiljningsforméaga.

Aven Firmalagen stadgar i 4 § 1 <. att en naringsidkare utan registrering
eller inarbetning f& anvanda sitt slaktnamn som néringskannetecken.’
Detta under forutsditning att sldktnamnet inte & &gnat att framkalla
forvaxling med annans skyddade nérings- eller varukdnnetecken. 2 st.
samma lagrum stadgar att inom det omrade dar néringsidkare anvander sitt
déktnamn f&r annan € anvanda ett med namnet forvaxlingsbart
kannetecken. Skyddet omfattar enligt 5 8§ FL &ven ett skydd for
naringsidkares efternamn som potentiell firma.” Den som innehar ett namn
med individualiseringsformaga och dartill anvander detta namn som
naringskannetecken far visserligen inte ensamrétt till namnet, men kan énda
hindra annan som senare vill anvanda samma namn som sin firma.”*

4.3 Registrering av personnamn som
domannamn under .se-domanen

Den som vill registrera ett personnamn under .se-doménen, maste gora detta
under huvuddomanen .pp.se och mdjligheten stér endast Oppen for
privatpersoner. ”® Vid registrering av domannamn for féretag och dylikt som
registreras direkt under .se-domanen, stélls det som villkor att
verksamhetsnamnet skall &erspeglas i domannamnet.”® Motsvarande krav
pa relation mellan personnamnet och individen i fraga saknas vad géler
registrering under .pp.se. Missbruket av annans personnamn genom att
registrera detta som doméannamn har hittills inte varit nagot direkt problem i
Sverige. Detta beror sannolikt pa att det inte & sa attraktivt att anvanda sig
av ett doménnamn under huvuddomanen .pp.se. Missbruk har darfor framst
uppméarksammats vad galler registreringar under nagon av de generiska
toppdomanerna, sarskilt .com.

4.4 Personnamnsproblematiken under
generiska toppdomaéaner

Flera fal har avgjorts av WIPO under UDRP som rort rétten till
personnamn som doméannamn. Utgangspunkten for UDRP var som tidigare
namnts att policyn skulle skydda fran missbruk av annans varumérke. Att
den andra typer av kannetecken kan behdva skydd fran den fria
doméannamnsregistreringen stod tidigt klart.

"2 Firma och sekundért kannetecken kallas enligt 1 § 3 st. FL for naringskannetecken.
" K oktvedgaard & Levin, aa s. 374.

™ K oktvedgaard & Levin, aa s. 374.

> DoménnamnsRegler i Sverige, regel R.

® DoménnamnsRegler i Sverige, regel B.
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| WIPO:s Interim Report”” som féregick den andra Internetprocessens
slutliga rapport™ redogors fér massmedias utveckling vilken medfért ett
okat kommersiellt utnyttjande av kanda personers namn.”® Det konstateras
vidare att det under vissa omstandigheter skall finnas ett lagligt skydd mot
otilldten kommersiell anvandning av kénda personers identitet och att de
drabbade i sadana fall ocksa skall kunna fa ekonomisk erséttning. Dock
gdler detta skydd endast de kanda personer vars namn skyddas som
registrerat eller inarbetat varuméarke. | den slutliga rapporten fastslas att
personnamnet som en potentiell tillgang kan skyddas genom att namnet
registreras som varumarke.®® En foérutséttning for att kunna registrera ett
personnamn som varumarke &r att detta, liksom alla andra varumérken som
skyddas av lagstiftningen, innehar sérskiljningsférmaga® UDRP kan och
bor idag endast tillampas for att skydda personnamn sa léange namnet i fraga
ocksd & ett varumarke.®? UDRP kréver inte att det ror sig om ett registrerat
varumarke utan det kan &en vara ett inarbetat sddant (common law
trademark rights).®* Om ett namn skall anses inarbetat beror pd om personen
ifréga har erhdllit sddant skydd dér han eller hon &r bosatt. Utanfér UDRP:s
tillampningsomrade faller personnamn som tillhor vanliga manniskor och
som inte innehar sérskiljningsférméaga® Vidare faller vissa kategorier av
mer eller mindre kanda personer utanfor UDRP trots att deras namn
fungerar individualiserande. Det ror sig till exempel om politiker, religiosa
ledare eller historiska personer som inte anvant sina respektive namn
kommersiellt. For varumarkesskydd, savd genom registrering som
inarbetning, kravs som bekant att namnet anvands i ndringsverksamhet.

Nedan foljer en kortfattad redogorelse for fyra avgjorda skiljeférfarande
under UDRP.

4.4.1 Madonna.com®

Svaranden Dan Paris utvecklade webbsidor och hade kopt
doméannamnsregistreringen madonna.com 1998. Samma & hade han ocksa
registrerat varumérket Madonna i Tunisien. Klaganden, artisten Madonna,
pekade pa att det omtvistade doménnamnet var identiskt med hennes
registrerade och inarbetade varumarke Madonna. Panelen kom fram till att
svaranden misslyckats med att férklara varfor han valt namnet madonna
som domannamn samt att hans varumérkesregistrering i Tunisien enbart
existerade eftersom han ville skydda sitt domannamn.

" Interim Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, publicerad 010412.
"8 Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, publicerad 010903.

" Interim Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 148 f.

8 Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 177.

8 Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 177.

8 Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 179.

8 Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 182.

# Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 188.

8 Madonna Ciccone, p/k/aMadonnav. Dan Parisi and “Madonna.com”, WIPO Case No.
D2000-0847.
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Aven om madonna & ett vanligt ord i engelskan ansdg panelen att rekvisiten
var uppfyllda. Att doméannamnet var identiskt/férvaxlingsbart med
klagandens kannetecken var otvistigt. Svaranden ansdgs ocksa sakna egen
rétt till namnet och trots att han inte galv registrerat namnet hade han
forvarvat det i ond tro. Doméannamnet flyttades dver till klaganden.

4.4.2 Juliaroberts.com®

| detta fall hade klaganden — den kénda skadespel erskan Julia Roberts — inte
ndgot registrerat varumérke, utan havdade inarbetning (common law
trademark rights) till namnet " Julia Roberts’. Det omtvistade domannamnet
var inte det enda doméannamn svaranden registrerat, &ven domannamn som
alpacino.com och madel einestowe.com var svaranden innehavaretill.

Panelen hade inga stOrre svarigheter att visa att rekvisiten var uppfyllda
Doméannamnet var identiskt med klagandens inarbetade varuméarke och
innehavaren saknade egen rétt till domannamnet och hade inte heller fatt
ndgot tillstand fran varumérkesinnehavaren att anvanda namnet.
Doméannamnet var ocksa registrerat och anvéant i ond tro, da det hindrade
varumérkesinnehavarens anvandning av sitt namn. Déartill hade svarande
bjudit ut namnet till forsaljning pa en kommersiell webbsida. Domannamnet
flyttades 6ver till klaganden.

4.4.3 Brucespringsteen.com®’

Omstandigheterna i forevarande mal paminner mycket om juliaroberts.com-
mdaet, men panelen kom hér till en helt annan dutsats. Klaganden, den
kénde musikern Bruce Springsteen hade inte varumérkesregistrerat sitt
namn, men menade att namnet borde vara skyddat genom inarbetning
(common law trademark rights) och hanvisade till vad som géllt for Julia
Roberts. Svaranden, Russell Burgar, hade registrerat ca 1500 namn som
doménnamn varav fleragick till Burgars webbsida cel ebrity1000.com.

Vad gdllde det forsta rekvisitet om identitet mellan domannamnet och ett
kannetecken klaganden & innehavare till menade panelen att det verkade
finnas en etablerad princip fran fall som juliaroberts.com m.fl. som skulle ga
ut pa att mycket kanda personers namn kunde forvarva en distinkt
"secondary meaning”. Denna princip skulle ge namnet réttigheter
motsvarande  ett varumarkes som genom inarbetning erhallit
sarskiljningsformaga (jfr. kapitel 3.2.4 ovan). Panelen ansag att det inte alls
framgick av UDRP att personnamn skulle kunna skyddas péa detta sétt. Dock
undvek panelen att avgora om rekvisitet var uppfyllt da man konstaterade att
klaganden misslyckats med att visa att de tva foljande rekvisiten var

% Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, WIPO Case No. D2000-0210.
8 Bruce Springsteen v. Jeff Burgar and Bruce Springsteen Club, WIPO Case No. D2000-
1532.
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uppfyllda. Svaranden ansags ha legitim rétt till namnet d& han inte av
kommersiella skél forsokt vilseleda Internetanvandare.®® Panelen menade
inte heller att Burgar handlat i ond tro eftersom han inte forsokt sdlja
doménnamnet till Springsteen samt att Springsteen inte hindrats fran att
anvanda sitt namn da den officila webbsidan fanns under
brucespringsteen.net. Inga bevis pa registrering eller anvandning i ond tro
fanns sdledes och panelens asikt var att tidigare paneler altfor lattvindigt
tyckt att registreringen av ett doméannamn hindrade varumérkesinnehavarens
anvandning av namnet. Att som i juliaroberts.com pastd att svaranden
saknade relation till, alternativt tillstand fran, klaganden och darmed aven
rétt till att anvanda namnet &r totalt irrelevant menade panelen. Det &r fullt
mojligt att ha en egen rét till domannamnet utan tillstand fran
varumérkesinnehavaren och Internetanvandare forvantar sig inte att ala
webbsidor med samma namn som nagon kand person har nagot egentligt
samrére med denna person. Domannamnet flyttades inte Over.

4.4.4 Sting.com®

Aven i Sting.com misslyckades klaganden med att f& namnet dverfort till
sig. Svaranden var har en amerikansk man vid namn Michael Urvan som
redan 1995 registrerat sting.com da han anvénde sig av Sting som
smeknamn pa Internet. Artisten Sting menade att domannamnet var
identiskt/forvaxlingsbart med hans inarbetade varuméarke, att Urvan inte
hade ndgon legitim rétt till namnet och att domannamnet var registrerat och
anvandes i ond tro. Sting hade ingen registrerad varumarkesrétt och fragan
var om det rackte med att vara kand under ett namn for att kunna havda rétt
till ett domannamn, trots att namnet inte ansdgs kunna fa skydd som
varumérke.

Till skillnad frén andra tvister som ror personnamn & namnet Sting ett
vanligt ord i engelskan med flera betydelser och panelen ansdg darfor inte
att inarbetad varumarkesrétt kunde visas. Panelen ville inte heller uttka
skyddet for personnamn till att g& utéver vad varumarkesskyddet erbjuder
och svaret pa fragan om det réacker med att vara kand under ett namn for att
kunna hévda rétt till domannamnet & saledes nej. Eftersom det har inte ror
sig om ett sérskiljande namn utan ett generiskt ord ar detta fall annorlunda
an de tre andra och detta avgorande kom darfor inte direkt att ga emot nagot
tidigare pa samma sétt som brucespringsteen.com. Panelen ansag visserligen
inte att svaranden hade nagon egen legitim rétt till namnet genom
anvandningen av Sting som smeknamn, men man menade att svarandens
bevisade anvéndning av namnet var relevant for att visa att ond tro inte
forelegat. Klaganden hade sdledes misslyckats med att visa att svaranden
registrerat doménnamnet i ond tro och domannamnet sting.com flyttades
inte Gver.

8 Svaranden hade visat att han hade legitim rétt till domannamnet da paragraf 4 c (iii) var

uppfylld.
% Gordon Summer, k/k/a Sting v. Michael Urvan, WIPO Case No. D2000-0596.
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445 Sammanfattande kommentar

De redovisade fallen ovan visar att nagon rétt att registrera sitt personnamn
som doménnamn under de generiska toppdoméner som lyder under UDRP
inte ovillkorligen kan ségas finnas. Detta ligger helt i linje med vad WIPO
kom fram till i den slutliga rapporten till den andra Internetprocessen. Déar
konstateras bland annat f6ljande:

"The UDRP has proven to be a useful tool for giving expression to the
protection of personal names where trademark rights exist in those personal
names, where domain name holder has no right or legitimate interest and
where there is evidence of bad faith in the registration and use of the domain
name. However, it by no means affords comprehensive protection to
personal names.” %

Rétten &r sdledes beroende av om namnet anses skyddat som varumérke. |
enlighet med juliaroberts.com skulle det sakna betydelse om det rér sig om
et registrerat eller bara inarbetat varuméarke (common law trademark
rights). Panelen i brucespringsteen.com diskuterade kring personnamn och
huruvida sddana overhuvudtaget kan jamforas med oregistrerade men
inarbetade varumérken. Det kan darmed tyckas som om det skulle réda en
betydande osékerhet kring vad som i dagslaget géller betraffande relationen
personnamn/domannamn. WIPO medgav ocksa i den andra WIPO-
processens Interim Report att det kan ha funnits fall da beslutande paneler
utstrackt tolkningen av policyn (UDRP) och faststéllt att inarbetad
varumarkesrétt forelegat, trots att fa eller inga bevis, forutom att namnet &r
kant, presenterats for att visa att det verkligen rort sig om en anvandning i
néringsverksamhet.**

Genom den slutliga rapporten menar jag dock att laget klarnat négot vad
gdller relationen mellan personnamn och domannamn under UDRP. Policyn
skall tillampas sd att personnamn under vissa forutséttningar kan ses som
varumarken dven om de saknar registrering och att de da ocksa skyddas av
policyn.% Detta menar majoriteten, &ven om det ocksa finns motstandare till
denna tolkning och rapporten namner som exempel Michael Froomkin,
amerikansk juridikprofessor som & skiljeman i WIPO-avgéranden.® Just
Froomkin var en av tre skiljeman i brucespringsteen.com-avgorandet. Detta
kan forklara varfor panelen i det malet kom till ett annat resultat an i andra
liknande fall. Aven om majoriteten sdledes har enat sig om omfattningen av
UDRP:s tillampningsomrade kvarstar det faktum att det & panelernas
sammansdttning som & utslagsgivande for vilka avgoranden som nés.
Darmed rader fortfarande viss osdkerhet oavsett att WIPO uttalat att det
finns en tdmligen enhetlig uppfattning hur UDRP bor tolkas.

% Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 188.
°! | nterim Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 177.
%2 Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 179.
% Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 179.
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WIPO rekommenderar inte i den slutliga processen att nagon forandring vad
gdler UDRP:s skydd av personnamn gors.®* Det mest &vertygande
argumentet mot en utvidgning av UDRP:s tillampningsomréde & enligt
rapporten det faktum att en internationell norm vad gdler skyddet av
personnamn saknas och att skyddet pa nationell niva ser mycket olika ut i
olika lander.® Idag géler sdledes att den som registrerat sitt personnamn
som varumérke i princip ocksa kan kénna sig saker pa att fa sitt namn
skyddat &ven som domannamn. FOr den som saknar sddan registrering
kvarstér en viss osdkerhet huruvida anvandningen av personnamnet
verkligen kan jamstéllas med en inarbetad varumarkesrét.

% Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 202.
% Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 201.
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5 Geografiska namn

5.1 Inledning

| foregadende kapitel har jag redogjort for vilka forutséttningar som maste
vara uppfyllda for att ett domannamn skall kunna skyddas som varumarke,
firma eller personnamn. Det handlar darmed framst om ett beféastande av en
redan existerande rétt som éven omfattar anvandningen av domannamn som
kannetecken. | detta och néastfoljande kapitel behandlas sadana typer av
namn och ord som fungerar som kénnetecken och som kan registreras som
doménnamn, men som inte har ndgon klar bakomliggande tillamplig
lagstiftning. De olika grupperna av domannamn gar, som tidigare
konstaterat, i viss man in i varandra vilket gor att framfor allt
varumérkeslagstiftningen &en kan bli tillamplig héar. Avsikten & dock att
avgransa det omrade som redan tidigare & skyddat for att om mgjligt fa
fram nagonting som kan varadel av en eventuell ”domannamnsréatt” .

| kapitlet om geografiskt ursprung (kapitel 3.2.2 ovan) har klarlagts att
ensamrétt i form av varumérkes- eler firmaregistrering for geografiska
namn principiellt inte kan erhdllas. Orsaken & att den geografiska
benamningen kan vara ursprungsangivande och d& inte & sarskiljande.®
Saknas en koppling mellan den geografiska bendmningen och varumaérket
kan mérket istéllet komma att anses vilseledande. PRV accepterar sdllan
geografiska ord som vérldsdelar, |ander, delar av lander, stdder etc., medan
namn pa floder, berg och goar |&tare accepteras som registrerbara
varumarken d& dessa knappast &r ursprungsangivande for en viss vara.”’

5.2 Allmant om geografiska domannamn

Vad géller domannamn har det de senaste aren uppkommit ett flertal tvister
dér geografiska namn registrerats som domannamn av privatpersoner eller
kommersiella foretag utan koppling till det geografiska namnet ifréga.
Myndigheter fran det aktuella geografiska omrédet har protesterat mot detta
da de ansett sig ha ensamrétt att anvanda omradets namn. Det konstateras i
den andra WIPO-processens dutliga rapport att av ett antal undersokta
domannamn med samma namn som st&der och lénder, var i princip samtliga
doménnamnsinnehavare privatpersoner €eller féretag som saknade
anknytning till staden eller landet i fraga. Samma WIPO-process Interim
Report rekommenderade att &tgarder skulle vidtas for att skydda geografiska
indikationer i 6ppna toppdomaner och foreslog att detta skulle ske i form av
ett utvidgande av UDRP:s tillampningsomrade.® Av kommentarerna till

% |_evin Marianne, Praktisk varumérkesrétt, Stockholm 1998, s. 115.
97
Ib.
% | nterim Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 227.
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denna rapport gér dock att 1&sa att meningarna & delade om huruvida DNS
verkligen bor skydda geografiska namn och i safall pa vilket sétt.

Ett problem internationellt sett &r att beddma vad som skall anses utgdra en
geografisk term. Vissa lander identifierar sddana termer genom ett slags
registreringssystem, andra genom att den geografiska termen kan registreras
som varuméarke och i ater andra lander avgor domstolar vad som enligt t.ex.
sedvana skall anses som en geografisk term vard att skydda ® For att kunna
avgora vad som skall anses som en geografisk term i domannamnssystemet
skulle internationella normer rorande geografiska termer behdvas och
sadana saknas i dagens lage.

5.3 WIPO-avgdranden rérande geografiska
domannamn

Mdjligheterna att registrera geografiska namn under .se-doménen & sma,
dels maste doméannamnet avspegla verksamhetsnamnet, dels & namn pa
kommuner, landsting och landskap inte méjliga att registrera for andra én de
berérda myndigheterna.'® Istéllet & det under de 6ppna toppdoméanerna det
forekommit tvister om geografiska domannamn och nedan redogér jag for
tre avgoranden fran WIPO. | den sammanfattande kommentaren efterdt
adterkommer jag till det internationella réttslaget och WIPQO:s slutliga

rapport.

5.3.1 Barcdona.com

| det forsta fallet, barcelona.com,’® var klaganden staden Barcelona och
svaranden ett privatdgt foretag som enligt egen utsago registrerat
doménnamnet for att skapa lankar mellan de olika stéder som heter
Barcelona runt om i valden. Klaganden hade en mangd
varumarkesregistreringar dar namnet Barcel onaingick, men dock inte ndgon
registrering pa namnet Barcelona ensamt. Staden hade sedan 1995
tillhandahallit turistinformation pa andra webbsidor &n den omtvistade.

Panelen ansag att samtliga rekvisit i UDRP:s 4 a. paragraf var uppfyllda
Aven om varumérkena och domannamnet i fréga inte var exakt lika, var de
forvaxlingsbara. Svaranden resonerade om att vem som helst har rétt att
registrera ett domannamn som fortfarande & ledigt och att detta medfor att
doméannamnsinnehavaren har ett legitimt intresse. Panelen pekade pa att
detta legitima intresse bara géller i avsaknad av tvist med ndgon med béttre
rétt, som i det hér fallet. Vidare ansag panelen det uppenbart att &ven om
svaranden haft en plan for sin webbsida, s var svarandens huvudsakliga
syfte att kommersiellt utnyttja klagandens information om Barcelona.

% Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 220.

1% pomannamnsRegler i Sverige, reglernaB, K, L.

101 Excelentismo Ayuntamiento de Barcelonav. Barcelona.com Inc. WIPO Case No.
D2000-0505.
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Svaranden skulle definitivt kunna dra nytta av allmanhetens forvirring,
eftersom den vanlige Internetanvandaren skulle tro att www.barcelona.com
var nagon slags officiell informationswebbsida. Svaranden har ocksa hindrat
klaganden fran att registrera ett domannamn som motsvarade kénnetecknet.
Aven ond tro kunde sdledes visas och domannamnet flyttades Gver till
staden Barcelona

5.3.2 Stmoritz.com

Klaganden i tvisten om domé&nnamnet stmoritz.com'® var en officiell
organisation som tillhérde kommunen. Denna organisation var innehavare
till varuméarket St. Moritz i en rad lander och hade s@lva anvant detta samt
licensierat ut det sedan 1930. Svaranden, ett foretag baserat i Forenade
Arabemiraten, hade inget samrére med klaganden eller koppling till St.
Moritz. Domannamnet stmoritz.com som svaranden registrerat gick till en
webbsida som erbjod information om St. Moritz i synnerhet och Schweiz i
allménhet. Foretaget hade aven registrerat flera andra stadsnamn som
doménnamn, déribland praha.com, rostock.com och malaga.com.

Att doménnamnet var identiskt med varumarket menade panelen vara utan
tvivel. Daremot hdll panelen inte med klaganden som menade att svaranden
saknade legitim rétt till namnet. Svarandens nétverk av webbsidor som
tillhandahdll information om olika stader, léander m.m. kvalificerade sig som
ett bona fide erbjudande av varor eller tjanster (UDRP paragraf 4 c (i)).
Panelen kunde inte finna ndgon omstandighet som talade for att svaranden
skulle ha registrerat eller anvant domannamnet i ond tro och detta flyttades
darfor inte over.

5.3.3 Portofhelsinki.com

Det senast avgjorda falet av de tre rorde domannamnet
portofhelsinki.com™2. Klaganden var hamnmyndigheten i Helsingfors och
svaranden ett brittiskt foretag som under domannamnet portof.com hade
samlat ett 20-tal webbsidor. Enligt foretaget fanns en globa plan pa att
skapa en portal for gofartsindustrin som skulle omfatta hundratals
webbsidor. Hamnmyndigheten hade i sin tur anvant namnet Port of Helsinki
I decennier, men innehade ingen varuméarkesregistrering, utan hanvisade till
inarbetning. Enligt klaganden hade svaranden hindrat klaganden genom
doménnamnsregistreringen, likasA hade svaranden intentionen att dra
kommersiell nytta av namnet da foretaget hade annonsplatser pa sin
webbsida. Klaganden ansdg ocksa att en geografisk term skulle tillhéra det
geografiska omradet ifraga.

Panelen borjade sitt resonemang med att konstatera ait UDRP som den ser
ut idag endast kan tillampas pa en konflikt mellan en varuméarkesinnehavare

102 K ur- und Verkehrsverein St. Moritz v. StMoritz.com, WIPO Case No. D2000-0617.
193 port of Helsinki vs. Paragon International Projects Ltd, WIPO Case No. D2001-0002.
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och en domannamnsinnehavare. Policyn kan inte anvandas pa tvister mellan
doménnamn och geografiska termer, sdvida dessa inte samtidigt &r
varuméarken. Panelen kunde inte halla med klaganden om att en geografisk
term tillhor myndigheten for det aktuella geografiska omradet. Skyddet for
geografiska termer bor tillhandahdllas pa andra sdtt @n genom
varumarkesrétten.

Vad gdlde tvisten kring portofhelsinki.com ansdg panelen inte att
hamnmyndigheten hade nagra varuméarkesréttigheter i namnet Port of
Helsinki. Att svaranden anvande domannamnet tillsasmmans med andra
doméannamn for att tillhandahala information om hamnar runt om i vérlden
tydde enligt panelen inte pa att svaranden saknade legitimt intresse. Inte
heller ansag panelen att domannamnet registrerats eller anvants i ond tro.
Doménnamnet flyttades inte Gver.

5.4 Sammanfattande kommentar

Efter Barcelonaavgorandet hojdes kritiska réster mot att myndigheter skulle
anses ha bittre ratt an ett foretag till ett geografiskt domannamn.’** Ménga
foretag har byggt upp sina verksamheter kring geografiska domannamn,
déaribland The Irish Times som publicerar nyheter under ireland.com och
Boulevards New Media som skriver om kultur m.m. under domannamnet
sanfrancisco.com. Det dréjde dock inte manga veckor innan St.Moritz-
avgorandet kom vilket &minstone delvis reviderade synen pa geografiska
doménnamn.

I WIPO-processens dlutliga rapport konstateras att det finns omfattande
bevis pa att geografiska termer anvands som domannamn av personer som
overhuvudtaget inte har ndgon anknytning till det geografiska omrade som
doméannamnet refererar till. Detta kan i vissa fall innebdra missbruk och att
Internetanvandare vilseleds vilket 1 dutdndan kan skada hela
doméannamnssystemets tillforlitlighet. Det finns emellertid flera problem
som gor att man inte vill rekommendera nagon férandring av UDRP i
dagens lége. Problemen ligger i den ovan ndmnda avsaknaden av
internationell rétt. De internationella normer som behandlar geografiska
termer, framfor alt Pariskonventionen och Madridéverenskommelsen, gor
det bara i forh8llande till handel med varor.!®® Att bara registrera ett
geografiskt domannamn kan darmed inte i sig anses vara nagot brott mot
internationellalagar. Eftersom de nationella lagarna ser sd olika ut kraver en
harmonisering omfattande arbete fér att kunna genomforas. Att lista alla
geografiska termer som anses skyddsvarda har diskuterats, men det &r heller
ingen enkel 16sning (se ovan kapitel 3.2.2).

Det forekommer uppenbara missbruk av geografiska namn som WIPO
forsoka stévja, men det & svart s lange internationella normer utanfor den

104 Se till exempel Ferguson, Louise, Geographic Domains on Shaky Ground, artikel fran
The Standard 000811; www.thestandard.com, 2001-05-28.
1% Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 240.
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virtuella véarlden i s stor utstréckning saknas. Av WIPQO:s senare
avgoranden att doma réder det idag tamligen stor frihet vad gdler
registrering och anvandning av geografiska domannamn. WIPO konstaterar
i den slutliga rapporten till den andra Internetprocessen att det tas hansyn till
vilken aktivitet som bedrivs under domannamnet och vilket syfte
domé&nnamnsinnehavaren har.'® Darfér innebér en doménnamnsregistrering
av ett namn paen stad eller ett land inte nddvandigtvis missbruk, bara for att
det & en privatperson eller ett kommersiellt foretag utan relation till
staden/landet i fr&ga som registrerat namnet.’®” Andra an myndigheter eller
officiella organisationer skall saledes kunna fa registrera och anvanda sig av
geografiska domannamn.

Att WIPO trots konstaterat missbruk inte kommer med nagot forslag till
losning i den andra WIPO-processens dlutliga rapport beror pa en
grundl&ggande princip som fastlagts i den férsta WIPO-processens slutliga
rapport. Denna innebar att malet for WIPO-processen inte & att skapa nya
réttigheter inom immateriarétten eller att medge immateriella réttigheter
stérre skydd i cyberspace &n ndgon annanstans.’® S4 lange internationella
normer géallande geografiska namn generellt saknas kommer troligen inte
nagon reglering av geografiska domannamn i domannamnssystemet att
genomforas. Aven om dettainnebar en viss osakerhet vad géller geografiska
doménnamns stéllning i DNS, torde den som bedriver en bona fide
verksamhet fa registrera och anvanda sig av geografiska doménnamn, t.ex.
namn pa stader eller lander utan att ha nagon geografisk koppling till det
aktuella namnet.

1% Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 260.
197 Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 260.
1% Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 34.

33



6 Generiska ord

6.1 Inledning

FOor manga naringsidkare som sedan tidigare har verksamhet utanfor den
digitala varlden och som véljer att etablera sig &ven pa Internet & det en
gdavklarhet att forsoka skaffa sig ett doménnamn som éverensstémmer med
firmanamnet eller med ett varumérke som néringsidkaren & innehavare till.
Ett eventuellt upparbetat gott rykte vill naringsidkaren naturligtvis aven
skall sprida sig till Internetverksamheten, precis som han skulle valt att
behdlla sitt gamla namn vid 6ppnandet av filialer eller nyetableringar inom
eller utanfér hemlandet.

For den som daremot inte tidigare haft en stark firma alternativt ett starkt
varumérke och som kanske inte heller planerar en omedelbar etablering
utanfor Internet, kan det vara lockande att vélja ett mer beskrivande
doménnamn som passar den verksamhet han avser driva. Den som sdljer
datorer kan forsobka registrera www.computer.com och den som sétter upp
en nyhetstjanst kan vara intresserad av www.news.com. Ett domannamn
som www.computer.com fungerar som ett utmarkt kannetecken for
naringsidkarens verksamhet och kan vara l&tt att hitta for Internetanvandare
som skall kopa en ny dator utan att vara inriktad pa nagot speciellt marke.
Fragan & da om sddana domdnnamn som altsa har en Kklar
kanneteckensfunktion har nagot slags skydd gentemot andra som kan vilja
anvanda sig av samma eller liknande doménnamn som kannetecken pa eller
utanfor Internet.

6.2 Allmant om generiska ord som domannamn

Ett grundldggande krav for kénneteckensskydd & som ovan ndmnt under
kapitel 3 att kannetecknet maste inneha distinktivitet och vara sérskiljande.
Sedvanliga beteckningar pa en vara kan inte skyddas och mérket far inte
vara deskriptivt.'® Varken "computer” eller "news’ i exemplen ovan kan
anses som nagot annat an deskriptiva kannetecken och de kan sdledes inte
erhdlla skydd som varumérke/firma. Forvisso finns det i vissa fal en
mojlighet att erhdla skydd fér méarken som fran boérjan inte ansetts
sarskiljande nog for registrering, ndmligen genom inarbetning. Ett
vardagligt ord kan ha fatt en "secondary meaning” och ett sddant
kannetecken kan senare &ven erhdlaregistrering. | kapitel 3.2.4 ovan har jag
tagit upp fallen www.passagen.se och www.torget.se som idag tack vare
visad inarbetning eventuellt skulle kunna erhdlla registrering. Orden
"passagen” och “torget” kan dock inte anses lika beskrivande for de
tillhandahdllna Internettjansterna som "computer” for datorforsaljning
respektive "news’ for en nyhetstjanst. Det torde darmed vara i praktiken

199 K oktvedgaard & Levin, aa. s. 325.
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omajligt att doméannamn av sddant slag ens om de lange fungerat som
identifikationsmedel for viss Internetverksamhet skall kunna anses
sarskiljande nog for att fa skydd som inarbetat eller registrerat kannetecken.

6.3 Generiska ord som samtidigt ar ett
varumarke

Ett registrerat eller inarbetat kénnetecken kan som tidigare konstaterats
normalt inte enbart besta av generiska ord. Kannetecknet kan dock innehalla
generiska element, antingen ett generiskt ord i kombination med ndgot mera
sarskiljande sasom ett namn av nagot slag eller en kombination av flera
generiska ord som tillsammans &r tillrackligt distinktiva for att erhdlla skydd
som kénnetecken. Vid registrering av doménnamn galler som bekant i
allménhet "forst-till-kvarn”-principen. Den som under .com-doménen
registrerar nagon annans sarskiljande kanda kannetecken har svart att visa
legitimt syfte, sa lange han inte salv ocksa kan visa rétt till det omtvistade
namnet. FOr den som daremot registrerar ett vanligt generiskt ord som
doméannamn kan det framsta som sjévklart att han &r rattmatig innehavare.
Problem kan da uppkomma vilket har visat sig i ett flertal tvister som
avgjorts enligt UDRP déar kanneteckensinnehavare som har generiska
element i sitt kénnetecken havdat béattre rétt till ett doménnamn av generiskt

dag.

WIPO-panelernas skiljeman har manga ganger inte varit Gverens om hur
man skall behandla generiska ord. Manga som registrerat generiska
doménnamn har gjort detta med syfte att sdlja dem, inte eftersom man trott
att det funnits kanneteckensinnehavare med liknande namn, utan till
intresserade néringsidkare som vill starta upp en verksamhet pa Internet och
som behdver ett bra beskrivande domannamn. FoOr att den som registrerat ett
doméannamn skall kunna visa att han & réttmétig innehavare maste denne
peka pa omstandigheter som visar att han har ett legitimt intresse i namnet.
Ett legitimt intresse kan vara att domannamnet anvands i samband med bona
fide erbjudande av varor eller tjanster."® Domannamnet méste ocksd ha
registrerats och darefter anvandasi god tro.***

6.3.1 crew.com

| fallet crew.com™? var klaganden en amerikansk &terforsdljare av klader,
skor och accessoarer som var innehavare till tva registrerade varumarken i
USA, JCREW och CREW. Svaranden, ett foretag vid namn Telepathy
&gnade sig & att spekulera i domannamn och hade registrerat ett 50-tal
domannamn innehdllande varumérken eller eftertraktade generiska ord.
Telepathys registrerade domannamn gick inte till aktiva hemsidor och
foretaget hade inte for avsikt att anvéanda sig av domannamnen sjalvt. Aven

M0 YDRP paragraf 4a (i), paragraf 4c (i).
1 UDRP paragraf 4a (iii).
12 3. Crew International, Inc. v. crew.com., WIPO Case No. D2000-0054.
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om varumérket i detta fall samtidigt var ett generiskt ord ansag panelen att
varumarket maste ha varit kant for svaranden nar denne registrerade
doménnamnet. Panelens majoritet menade vidare att spekulation i
doménnamn inte kan anses som ett legitimt intresse enligt paragraf 4 UDRP
under forutsattning att:
1) svaranden inte har ndgon pavisbar plan att anvéanda
doménnamnet,
2) svaranden hade eller borde haft kannedom om klagandens
varumarke,
3) det gar att se ett monster i svarandens agerande vad géller
spekulativ registrering av domannamn,
4) domannamnsregistreringen hindrar varumarkesinnehavaren
fran att erhdlla ett domannamn som motsvarar varumarket.
Svaranden ansdgs varken kunna visa legitimt intresse eller att han planerat
anvanda doménnamnet i god tro. Doménnamnet flyttades over till
klaganden.

6.3.2 craftwork.com

| detta m&l™* hade samma svaranden spekulativt registrerat craftwork.com,
men har flyttades domannamnet inte dver. Svaranden hévdade att termen
"craftwork” var allmant anvand som generisk term och att han inte kénde till
klagandens (General Machine Products Companys) registrerade varumérke.
Trots att det &ven har saknades en pavisbar plan att svaranden ténkte
anvanda doméannamnet ansags spekulation som ett legitimt intresse och
kravet pa ett bona fide erbjudande av varor eller tjanster enligt paragraf 4c

(i) var uppfylit.

6.3.3 allocation.com

| alocation.com™ var klaganden ett tyskt foretag som registrerat
varumérket Allocation fér datorer och datortillbehér. Svaranden hade
registrerat 6ver 400 doméannamn som alla inneholl i engelskan vanliga,
generiska ord. Problemet var att medan allocation & ett generiskt ord i
engelskan, anses det sérskiljande i Tyskland. Panelen menade att
registrering och forsaljning av domannamn kan vara ett legitimt intresse da
verksamheten innebér ett bona fide erbjudande av varor och tjanster i
enlighet med paragraf 4c (i). Domannamnet flyttades inte 6ver, da det inte
kunde visas att svaranden kande eller borde kant till klagandens varumérke.
D4 panelen konstaterat att svaranden hade ett legitimt intresse diskuterades
inte ond tros-rekvisitet narmare.

13 General Machine Products Company, Inc v. Prime Domains, ICANN Case No.
FA0001000092531.
14 Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, WIPO Case No. D2000-00186.
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6.3.4 libro.com

Svaranden, ett Kalifornienbaserat foretag hade i detta mal™™ registrerat
doménnamnet libro.com  vilket klaganden, en osterrikisk
varumarkesinnehavare havdade vara intrang. Doméannamnet libro.com hade
enligt svaranden registrerats for att kunna dppna en virtuell bokhandel, da
libro betyder bok pa spanska och italienska. Aven om négra sddana
verksamhetsplaner inte direkt kunde pavisas samt att man i detta mal inte
ansdg domannamnsspekulation utgora nagot legitimt intresse kunde
klaganden inte bevisa att svaranden ként eller borde kant till klagandens
varuméarke. Saledes kunde inte ond tro hos svaranden visas och denne fick
behalla domannamnet.

6.3.5 notar.com, notar.org

Ett norskt foretag hade i forevarande ma™° ett i Norge och Sverige
registrerat varumérke, Notar. Svaranden, ett tyskt datorféretag, hade
registrerat notar.com med syfte att etablera en portalsida dér notarius
publicus skulle erbjudas underdoméaner och e-mailservice. Notar & det tyska
ordet for notarius publicus. Precis som i maen ovan menade panelen att det
inte kunde visas att svaranden kande eller bort kénna till klagandens
varumarke. Dock avgor panelen inte om svaranden haft ndgot legitimt
intresse i domannamnet, utan ndjer sig med att konstatera att ond tro inte
kan visas. Doméannamnet flyttades inte Gver.

6.4 Sammanfattande kommentar

De dtranga villkoren for registrering under .se-domanen som gor att
generiska ord inte kan registreras annat ah om de samtidigt avspeglar
firmanamnet gor att problemen med generiska ord som sammanfaller med
varumérken i férsta hand uppkommer vid registreringar under .com och
andra Oppna toppdomaner. Det & som ovan visats osakert hur htga krav det
skall stéllas pa kannedom om varumarket hos den som registrerat
doménnamnet. Om det handlar om ett mycket vakant varumérke som
doméannamnsinnehavaren borde kant till far troligen kannetecknet det
starkare skyddet. Den som registrerat domannamnet kan da knappast visa att
han varit i god tro och haft ett legitimt syfte. Annorlunda torde i enlighet
med fallen ovan utgangen bli om varuméarket & mindre kant, kanske inte
alsi det land dér domannamnsinnehavaren bor. Det kan leda till orimliga
foljder om varumérkesinnehavares réttigheter utstracks alltfor langt.
Normalt torde darfor den som doméannamnsregistrerat ett vanligt generiskt
ord som inte sammanfaller med ett kant varumarke kunna vara relativt saker
paatt fa behdlla detta.

15| IBRO AG v. NA Global Link Limited, WIPO Case No. D2000-0186.
116 Notar Eiendom ASv. LIPnet, WIPO Case No. D2000-1070.
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Huruvida doméannamnsspekulation &r att anse som bona fide erbjudande av
varor och tjanster & av avgorandena att doma oklart. Detta hanger samman
med osékerheten kring vad en doméannamnsregistrering egentligen innebéar
och vilken rétt en innehavare har att 6verldta sitt domannamn vidare. En
sakréttslig definition av doméannamnet torde kréavas for att med sdkerhet
fastdd om registrering av doménnamn for vidareforsaljning skall anses
acceptabelt (se kapitel 7.4 om formogenhets- och sakréttsliga aspekter pa
doménnamn).

Generiska ord som k&nnetecken anvands séllan utanfor den virtuella véarlden
vilket medfor att dessa ord i form av domannamn inte & férbehdlina ndgon
annan an den som kommer forst till kvarn. Anvandningen av generiska (och
i viss man geografiska) domannamn medfor etablerandet av en helt ny typ
av kénnetecken som inte existerat tidigare. Doméannamn av detta slag kan bli
mycket vardefulla och eftertraktade, inte minst eftersom det & ont om bra
varumarken.

Aven om generiska ord normalt inte fungerar sarskilt val som kannetecken
kan de efter inarbetning som doméannamn aven fa en annan funktion &n den
som kéannetecken for en webbsida. Det finns exempel pa registrerade
domé&nnamn som inte bara fungerar som kannetecken pa Internet, utan som
aven anvands som kannetecken utanfor den virtuella varlden. "teatern.nu” i
Mamo har dopt sin teaterensemble efter namnet pa sin hemsida och
anvander inget annat namn an domannamnet (toppdoman samt underdoman)
som kannetecken i annonser i dagstidningar o.dyl. Valet av ett domannamn
som kénnetecken & ett marknadsforingsdrag som  sdkerligen
uppméarksammas mer an ett val av ett traditionellt namn. Mgjligheten att
anvanda domannamn inte bara som enda kannetecken for sin verksamhet pa
Internet, utan aen som enda kannetecken utanfor den virtuella vérlden
torde vacka fragan om registrering av ett sdant domannamn medfér négon
sorts "domannamnsratt”. | princip skulle teatern.nu kunna raka ut for att
ndgon anvander sig av deras domdnnamn som kannetecken (utanfor
Internet) dvs. begér intrang i teatern.nu:s domannamnsrétt. Detta under
forutséttning att en domannamnsrétt kan definieras sa att den aven medger
anvandning av doméannamn som kannetecken utanfor Internet. En definition
av en réattighet sker normalt aven utifran ett sakréttsligt perspektiv och jag
aterkommer till fragan om en eventuell doméannamnsrétt i de foljande
kapitlen.
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7 Generella
domannamnsrelaterade fragor

7.1 Inledning

| detta kapitel avser jag att separat behandla nagra aspekter som ror
doménnamnsinnehavarens réttigheter generellt och som inte direkt &
kopplade till en viss slags doméannamn. Sdledes handlar det om problem
som kan uppstd saval for den domannamnsinnehavare som har en
bakomliggande varumérkes-, firma- eler namnrétt som domannamns-
innehavare som stér utanfor det traditionellaimmaterialréttsliga skyddet. Ett
identifierat problemomréde &r forvaxlingsbara domannamn och vad som
gdler saval for sadana under samma toppdoman som under olika
toppdomaner. Det handlar sdledes om vilken rétt en doméannamnsinnehavare
har i forhallande till innehavare av snarlika domannamn. Ett annat omrade
som kan vara problematiskt ar reverse domain name hijacking vilket innebéar
att nagon otillborligt  forsoker berdva  domannamnsinnehavaren
doménnamnet. Detta kapitel avslutas med en analys kring vad som kan
téankas gdlla for ett domannamn ur ett formogenhets- och sakréttdligt
perspektiv.

7.2 FoOrvaxlingsbara doméannamn

Doménnamn som & forvaxlingsbara med varumérken & et
kénneteckensréttdigt problem som behandlats i kapitel 3 ovan. Ett
doménnamn som & snarlikt ett annat doménnamn kan dels vara ett
varumérkes- eller firmardattsligt problem (under forutséttning att det finns
bakomliggande immaterialréttsskydd), dels ett problem som faller utanfor
ké&nneteckensrétten. Med generiska och &ven geografiska domannamn har vi
som tidigare konstaterat att géra med en helt ny typ av vardefulla,
fungerande kénnetecken som inte passar in i det réttsskydd vi har idag. En
naringsidkare pa Internet som bygger upp sin verksamhet kring ett sadant
domannamn vill inte riskera att bli sammanblandad med nagon med
forvaxlingsbart doméannamn, sarskilt inte om denne bedriver liknande
verksamhet. Det skydd en néaringsidkare med en bakomliggande firma- och
/eller varumarkesratt har mot att ndgon anvander sig av ett forvaxlingsbart
kannetecken for liknande verksamhet saknar den som verkar under ett
generiskt/geografiskt domannamn. Det kan uppkomma ett flertal olika
situationer dar risk for sammanblandning foreligger.

Som det &r idag finns det ganska fa riktigt attraktiva toppdoméaner som alla
vill anvanda. Eventuellt kan problemet |6sas genom fler toppdoméner, men
troligen kommer alltid vissa att vara populdrare an andra, vilket medfor
fortsatt hard konkurrens och risk for att forvaxlingsbara domannamn
existerar paralléellt.
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7.2.1 FOrvaxlingsbart domannamn under samma
toppdoman

Som innehavare av ett visst doménnamn kan det vara av vikt att man inte
blir forvéxlad med en webbsida med liknande doméannamn. En
varumérkesinnehavare behdver inte riskera att sammanblandning sker pga.
kravet pa sarskiljningsformaga for registrering i samma klass. Varumarken
som Wasa Forsakringar och Vasamuseet kan sdledes samexistera som
kénnetecken, d& de & registrerade i olika klasser.'t” Forvaxlingsbarhet
mellan snarlika domédnnamn kan daremot vara ett problem. Om bada
ovannamnda foretag vill registrera doménnamn under .se-doméanen innebar
det inte en direkt konflikt, da wasase inte & samma domannamn som
vasa.se. Risk for forvaxling foreligger dock, aven om datorerna som sadana
inte kan forvaxla namnen. Eftersom bégge kan stodja sig pd en
bakomliggande immateriarétt & det inte troligt att Wasa Forsdkringar kan
hindra Vasamuseet fr8n att registrera vasase. S&val wasase'™® som
vasa.se™™ finns registrerade som domannamn och vad géller registreringar
under .se-doménen stélls det idag inga andra krav vad géller forvaxling én
att doménnamn som &r identiskt med tidigare registrerat doménnamn under
samma doméan inte f&r registreras.*?

Generiska domannamn som saknar kanneteckensskydd kan ocksa de vara
till forvaxling lika, aven om dessa problem knappast intraffar under .se-
doménen som systemet ser ut idag. Under toppdomaner som .com
samexisterar ddremot doménnamn som computer.com och computers.com
och bagge &gnar sig & liknande verksamheter (forsdljning av datorer),
liksom blomsterbudsfirmorna flower.com och flowers.com.

Aven om néringsidkarna som stér bakom wasa.se respektive vasa.se riskerar
viss sammanblandning da doméannamnen &r lika, & det knappast nagon
storrerisk att den som vill stkainformation om en férsakring hos Wasa men
hamnar pa V asamuseets hemsida blir direkt vilseledd. Problemen vad géller
snarlika generiska och aven geografiska domannamn kan daremot vara
betydligt storre da det handlar om namn som saknar bakomliggande
immaterialrétter. Den som driver sin verksamhet under doménen
computer.com riskerar otvivelaktigt att tappa den kund som forst skulle réka
hamna pa webbsidan computers.com. For den potentielle datorkunden spelar
det troligen ingen storre roll var han koper sin dator, han & snarare
intresserad av rétt dator till rétt pris oavsett forsdjare. Den som etablerat en
Internetverksamhet med ett gott rykte kan ocksa rdka ut for
renommésnyltning om ndgon annan registrerar ett snarlikt domannamn med
syfte att dra nytta av den forstndmndes goda namn. Varumérkeslagen

117 Exemplet hamtat fr&n Carlén-Wendelsa.a. s. 161.

18 G till Lansforsakringar Wasas hemsida.

19 G&r dock 6 till Vasamuseet utan till Vasagymnasiet i Arboga.
120 DomannamnsRegler i Sverige regel D.
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hindrar en dylik varumarkesanvandning, men motsvarande skydd saknas for
domannamnsinnehavare.

7.2.2 Samma dler forvaxlingsbart doménnamn under annan
toppdoman

En néarliggande situation dar sammanblandning ocksa kan ske & nér olika
naringsidkare registrerat samma eller liknande domannamn under olika
toppdomaner. Wasa Forsakringar som registrerat wasa.se kan vilja undvika
att ndgon annan registrerar wasa.com. Har bolaget nagon mdjlighet att
forhindra detta? Svaret pa denna fraga & nej. Precis som nar det géller
forvaxlingsbara  domannamn under samma  toppdomén ar
doménnamnsinnehavarens rétt begransad till just det registrerade
doménnamnet. Eftersom ingen forprovning sker innan en registrering under
.com-doménen tilldts kan vem som helst registrera ett namn forutsatt att det
ar ledigt. Om den som registrerat doménnamnet skulle visa sig sakna egen
rétt till namnet och detta skett i otillborligt syfte kan Wasa Forsakringar
forsoka fa namnet 6verfort till sig i enlighet med UDRP eller genom att ta
upp tvisten i domstol. Det ror sig i det sistnamnda fallet dd om en
kanneteckensréttslig tvist angdende rétten att anvanda varumarket/firman
Wasa och det & bara pa denna grund Wasa Forsakringar kan hindra annan
anvandning. Sa lange det handlar om ett foretag som har en egen rétt till
namnet — i fallet wasa.com har ett foretag i Kalifornien som bl.a. &gnar sig
& webbdesign registrerat domannamnet — torde alt varai sin ordning och
f&r accepteras av béagge sidor. Aven hér finns alltsd en risk for
renommésnyltning om nagon med liknande verksamhet registrerar samma
doménnamn under en annan toppdoman.

7.2.3 Sammanfattande kommentar

| den forsta WIPO-processens slutliga rapport™?* diskuteras problemet med
att samma allmanna ord forekommer i manga varumérken och firmanamn
och att dessa ord darfor blir eftertraktade som delar av domannamn bade for
privatpersoner och foretag. Medan varumarken/firmanamn samexisterar
utan risk for sammanblandning tack vare olika klasser kan bara en fa ett
specifikt domannamn under en och samma toppdoman. Rapporten
exemplifierar problemet med eftertraktade ord som "nationa” och ”united”
samt generiska beteckningar som ”telecom”.

Man menar vidare att det finns mgjligheter att Gvervinna svarigheterna,
framst genom etablerandet av en dags adressforteckning eller ett
katalogsystem som forsakrar att en intresserad person kan lokalisera den
exakta eftersbkta adressen. Manga stodjer inrdttandet av portalsidor eller
gateways som tillhandahdller en lista med namn innehdlande ett visst
vanligt ord som sedan kopplas till lankar med de olika domannamn som har
detta ord i sig samt information om domannamnen och deras innehavare.

12! Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 124 ff.
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Detta mojliggér samexistens av liknande domannamn, minskar risken for
sammanblandning hos Internetanvandarna och  konflikt  mellan
doménnamnsinnehavarna.  Foretaget INternet ONE  utvecklar en
adressforteckning dar det racker med att kénna till namnet pa den vara eller
tjanst man soker. Den som soker information om Sonys Discman skriver
bara in "discman.io” i adressfaltet och den som vill veta mer om gruppen
Spicegirls anger bara ”spicegirls.io” for att komma till respektive officiella
webbsida. | den forsta WIPO-processens slutliga rapport pekas dock pa
problemen med att anslutning till en sadan adressforteckning ar helt frivillig
och det konstateras att motstandet & stort mot att géra det obligatoriskt.**
Manga varumérkesinnehavare &r inte intresserade av att frivilligt dela sitt
namn med andra, inte ens pa en portalsida, och i rapporten rekommenderas
istéllelt23anvéndare at i ala fal noggrant Overvaga fordelarna med att
delta.

Som Internet ser ut i dag finns det sdledes ingen fungerande |6sning pa
forvaxlingsproblematiken och en domannamnsinnehavare har hér inte nagon
langtgdende rétt. Rétten inbegriper just det unika domannamn som
innehavaren registrerat, men inte mer och &en om den som har en
varumarkesrétt att falla tillbaka pa inte automatiskt har rétt till samma
doméannamn, har denne i ala fall ett forsprang mot den som forsoker
fOrsvara sitt generiska domannamn mot etablering av forvaxlingsbara namn.

7.3 Reverse domain name hijacking

Né&r tvister om domannamn borjade dyka upp handlade dessa i huvudsak om
sk. ”cybersquatting” dvs. personer som registrerade andras kénda
varumarken som doméannamn. Pa senare ar har tvister dar situationen varit
den omvéanda uppkommit, det ror sig altsa om varumarkesinnehavare som
forsoker fa nagon annans registrerade domannamn 6verfort till sig utan att
ha rétt till det.

| reglernatill UDRP definierasi paragraf 1 reverese domain name hijacking
pafoljande sétt:
“Reverse Domain Name Hijacking means using the Policy in bad
faith to attempt to deprive a registered domain-name holder of a
domain name.”
Vidare stadgas i paragraf 15 €) i reglerna att panelen skall klargéra om
tvisten tagits upp i ond tro, till exempel genom ett forsok till reverse domain
name hijacking.

122 Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 127.
123 Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, paragraf 128.
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7.3.1 WIPO-avgoranden

Kritiska roster har hojts mot att det foretrédesvis & varumarkesinnehavare
dvs. foretag som vinner domannamnstvister och att privatpersoner har
svérare att kommatill tals.*** Det handlar framst om generiska domannamn
som samtidigt & varumérken (se kapitel 6.3 ovan) och det har havdats att
WIPQO i vissafall handlat som om organisationer och foretag skulle ha béttre
rétt till generiska domannamn an individer.’® D& det handlar om valkanda
varumérken som tillhor storre foretag har dessa foljaktligen béttre resurser
bade for att vacka talan i domstol och for att initiera WIPO-processer.
ICANNS styrelse & medveten om problemen och har samtyckt till att se
over hur man skall kunna minimera risken for missbruk fran foretagens
sida'® Mer detaljerade definitioner for att kunna avgéra vem som har rét
till ett visst namn samt sankta kostnader for dverféring av domannamn har
diskuterats.**” Vad galler renafall av cybersquatting & UDRP va lampad,
men da det inte handlar om fall dar ndgon i uppenbart ond tro forsokt
tillskansa sig nagon annans domannamn & det svarare att tillampa
resolutionen. UDRP &r helt enkelt inte avsedd for situationer dér en part kan
ha viss legitim rétt till ett namn, medan en annan part ocksa har rétt till
samma namn. Det finns sdledes ett antal fall dér det & svart att avgora vem
av tva parter som har bast rétt till ett visst namn och for sadana fall hjaper
det troligen inte med mer detaljerade definitioner.

Risken som kritikerna ser det &r att mindre foretag eller privatpersoner som
varit snabba att registrera ett (generiskt) domannamn som de sedermera
anvant sig av aternativt planerat anvanda sig av i nagon slags verksamhet
skall bli forbigangna av ett storre foretag med samma eller liknande namn
som varumake. WIPO har avgort ettt flerta fal till
varumarkesinnehavarens fordel och en del av dessa kan sakert ifrégaséttas,
men &ven reverse domain name hijacking har diskuterats och fastsagits i
nagra avgoranden. Nedan foljer ett urval av WIPO-avgoranden dar reverse
domain name hijacking tagits upp till diskussion.

7.3.1.1 Tonsil.com
Avgorandet'?® rérde namnet tonsil som klaganden, ett tyskt kemiféretag vid
namn Sid-Chemie, sedan 1952 innehaft som varumérke. Foretaget menade
att doménnamnet tonsil.com var identiskt aternativt forvaxlingsbart med
deras registrerade varumérke "Tonsil”, att svaranden saknade rétt till
domannamnet och att detta registrerats och anvéants i ond tro. Svaranden,
den amerikanska kvinnan Virginia Comito hade registrerat domannamnet

124 Flynn, Laurie J, Trademarks Winning Domain Fights, artikel fr&n The New Work Times
000904; www.nytimes.com, 2001-05-28.

125 Naylor, Lisa, Individuals Getting Wiped Out by WIPO, artikel fran The Standard
000905; www.thestandard.com, 2001-05-28.

126 \Wasserman, Elisabeth, Give Me Back My Domain Name, artikel fr&n The Standard
990906; www.thestandard.com, 2001-05-28.

127 Wasserman, a.a.

128 Sid-Chemie AG v. tonsil.com, WIPO Case No. D2000-0376.
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tonsil.com 1998 och hévdade a sin sida att det rérde sig om ett fall av
reverse domain name hijacking.

Vad gdlde likheten mellan namnen menade Comito att ordet tonsil i USA
varumérkesregistrerats endast tillsammans med foretagsnamnet S Sud
Chemie’. Panelen pekade dock pa att ordet tonsil i vilket fall som helst
utgiorde det distinktiva elementet i varumarket och att kravet pa
forvaxlingsbarhet darmed var uppfyllt. Nasta rekvisit, att svaranden saknade
rétt till namnet, ansdg panelen dven det uppfyllt. Comito havdade att hon
varit tvungen att koppla ner sin hdsorelaterade webbsida med adressen
tonsil.com pga. forsakringsproblem i USA; detta ansag panelen dock bara
vara ett svepskd och betvivlade att hon nagonsin anvant webbsidan i
samband med ett bona fide erbjudande av varor eler tjanster. Det faktum att
Comito utgivit sig for att bara vara gukskoterska utan nérmare kunskaper
om domannamn och relationen till varumarken kunde panelen motbevisa.
Redan ett knappt ar innan Comito registrerade namnet hade hon visat sig
vara mycket valinformerad pa omradet bl.a. genom att kommentera
forndllandet mellan domannamn och varumarken pa amerikanska
kommunikationsdepartementets webbsida. Comito foresprékade dar att
privatpersoner som innehade domannamn fritt skulle tilldtas ta betdt av
foretag/varumérkesinnehavare som 6nskade kopa loss ett visst domannamn.
Comitos kunskaper om det kommersiella varde som kan uppsta genom att
registrera andras varuméarken som domannamn tydde enligt panelen pa att
hon troligen haft for avsikt att sdlja domannamnet och att aven det tredje
rekvisitet, ond tro, saledes var uppfyllt. Alla tre elementen i paragraf 4 (a) i
UDRP var darmed uppfyllda och Comitos pastdende om reverse domain
name hijacking avvisades av panelen. Domannamnet flyttades 6ver till
foretaget.

7.3.1.2 Smartdesign.com

| smartdesign.com'® handlade det om ett amerikanskt foretag vid namn
Smart Design som designade och utvecklade olika konsumentprodukter,
bl.a. koksredskap. Svaranden var Ms. Hughes som registrerat domannamnet
smartdesign.com 1997 med avsikt att driva e-handelsverksamhet med
samma namn. Klaganden, Smart Design, hade inte varumérkesregistrerat
”Smart Design”, men hade enligt panelen otvivelaktigt ett inarbetat common
law varuméarke. Namnen var ocksd identiska eller forvaxlingsbara. Vad
gdlde svarandens rétt till namnet gjorde dock panelen en helt annan
bedébmning an klaganden. Avsikten med svarandens registrerande och
senare fornyande av namnet var att bona fide erbjuda varor eller tjanster.
Det faktum att Ms. Hughes inte kommit igng med sin verksamhet forran i
maj 2000 menade panelen vara godtagbart, da hon blivit forsenad pga. att
hon invéntade en patentprocess som skulle ge henne ensamrétt pa en metod
for forbéttrad e-handel. Klaganden hade darmed misslyckats med att visa att
svaranden saknade rétt till domannamnet och dérmed avvisade aven panelen
pastaendet att svaranden registrerat och anvant doméannamnet i ond tro.

129 Smart Design LLC v. Carolyn Hughes, WIPO Case No. D2000-0993.
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Panelen forde sedan en fordjupad diskussion kring huruvida klaganden gjort
sig skyldig till reverse domain name hijacking och konstaterade da foljande:

e Smart Design & ett namn som kan anvandas inom ett brett omrade
av verksamheter som sysslar med design och detta borde klaganden
vara medveten om.

e Paett tidigt stadium blev Smart Design medvetna om att det fanns
flera innehavare till namnet Smart Design, da man redan 1996
forsokte registrera smartdesign.com men fann det upptaget.

e Klagandens forsta kontakt med svaranden i april 1999 skedde i form
av ett vanligt brev dar en forfrgan om mdgjligt Gvertagande av
doméannamnet gjordes. Detta indikerar att klaganden inte ansag att
svaranden hade gjort nagot fel genom registreringen.

e Klaganden riktade vid senare process inte heller in sig pa att
registreringen skett i ond tro utan klandrade férnyandet av
domannamnet vilket skedde i mag 2000. Dessutom hévdade
klaganden inte att syftet med registreringen/fornyandet varit
otillborligt, utan att felet &g i att det tog for lang tid for svaranden att
etablera sin verksamhet.

| sitt avslutande resonemang kring reverse domain name hijacking pekade
panelen pa att anklagelser om ond tro & mycket allvarliga. Panelen var vél
medveten om att det finns en tendens att vissa varumérkesinnehavare
felaktigt uppfattar sin legitima rétt som betydligt starkare dn vad den
egentligen &r. Detta leder till att de far motiv att bekdmpa privatpersoner
eller andra foretag de tror vara inkraktare. Panelen pdpekade dock att detta
inte & nagon ursakt for att utkasta ogrundade anklagelser om ond tro.
Processen borde aldrig initierats av klaganden och sa hade heller inte skett
om klaganden tankt igenom sina argument forst, menade panelen.
Klagandens iver att forsoka fa tag pa doméannamnet hade tappat alla
proportioner och det handlade sdledes om ett klart missbruk av policyn
d.v.s. reverse domain name hijacking. Domannamnet flyttades inte ver.

7.3.1.3 Goldline.com

Ett ma som pa manga sdtt paminner om smartdesign.com avgjordes nagra
ménader senare och rérde domannamnet goldline.com™. Klaganden har var
ett amerikanskt foretag som handlade med guld och andra &delmetaller och
som innehade varuméarket "Goldline” i USA fér denna typ av varor.
Svaranden var ett mindre Internetforetag placerat i Kalifornien som 1997
registrerat domannamnet goldline.com.

Det forsta rekvisitet om identiskt eller forvaxlingsbart namn var uppfyllt
menade panelen, medan klaganden misslyckades med att visa det andra
respektive tredje rekvisitet om legitim rétt respektive ond tro. Det faktum att
svaranden &n sa lange bara anvant domannamnet for omdirigering till en
annan webbsida som tillhdrde svaranden saknade betydelse da forberedel ser
for att etablera verksamhet under domannamnet pagick. Situationen vore

%0 Goldline International, Inc v. Gold Line, WIPO Case No. D2000-1151.
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enligt panelen annorlunda om féretagen varit konkurrenter eller om
klagandens varumérke varit vakant éver varumarkesklasserna. Svaranden
hade sdledes legitim rétt till namnet. Nar det gallde att visa ond tro kom
klaganden inte ens i nérheten enligt panelen. Klaganden menade att
eftersom  svaranden  kant till  klagandens varumarke  fore
domannamnsregistreringen indikerade det ond tro. Sa var inte als fallet
menade panelen, da svaranden fore domannamnsregistreringen undersokt i
vilka klasser varumarket fanns registrerat och da konstaterat att det fanns ett
dussintal registreringar, men ingen inom omradet Internet eller
kommunikation. Inte heller det faktum att svaranden efter det att han blev
medveten om klagandens protester mot hans domannamnsinnehav inférde
en disclaimer pa sin webbsida visade pa ond tro.

Svaranden hade bett panelen undersoka om klaganden gjort sig skyldig till
reverse domain name hijacking och i sitt resonemang hanvisade panelen
bl.a. till smartdesign-malet. Aven i detta mal fann panelen sdledes att det
handlade om reverse domain name hijacking. Klaganden borde ha varit
medveten om att klagandens namn varit begransat till ett mindre omrade och
att svarandens registrering och anvandande av domannamnet inte pa nagot
sétt under givna omsténdigheter kunde utgora ond tro. Svaranden hade fére
processen gjort klaganden medveten om dessa omstandigheter och att det
skulle innebéara reverse domain name hijacking att inleda ett WIPO-
forfarande, nagot som klaganden inte beaktat. Panelen fann att klaganden
misslyckats med att visa att tva av de tre erforderliga rekvisiten uppfyllts
och klaganden hade déartill gjort sig skyldig till reverse domain name
hijacking. Domannamnet flyttades inte Over.

7.3.1.4 Yourmove.com

Klaganden i tvisten kring yourmove.com var ett skotskt bolag i
forsdkrings- och fastighetsmaklarbranschen som hade varumérkesskyddat
termen ”It's Your Move’ samt hade en a@nnu ¢ avgjord ansokan hos
brittiska patentverket angdende termen "Your Move’. Svaranden, lrving
Remocker som var skotsk affarsman, kdpte domannamnet i mars 2000 fran
ett Floridabaserat foretag. Remockers avsikt var att starta en webbsida om
schack och han inledde ocksa forberedelser for att mojliggora detta
Svaranden nekade till anklagel serna om identiskt namn, avsaknad av legitim
rétt och ond tro samt hévdade att det handlade om reverse domain name
hijacking.

Om rekvisitet identiskt/forvaxlingsbart namn var uppfyllt &en om
varuméarkesansokan annu inte var avgjord behdvde panelen inte avgora, da
panelen dessférinnan konstaterat att rekvisit tva och tre om legitim rétt till
namnet respektive ond tro inte kunde anses uppfyllda. Klaganden var
medveten om att det var Floridaforetaget som registrerat doméannamnet och
menade inte att detta foretag saknat rétt till namnet. Inte heller hade
Remocker saknat rétt till namnet, enligt klaganden om denne faktiskt

131 CGU Insurance plc v. Irving Remocker, WIPO Case No. D2000-1515.
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forverkligat planerna pa en schackwebbsida. D& svaranden sedermera
andrade sina planer och erbjod klaganden att kdpa namnet for att kunna
finansera andra afféarsverksamheter visade svaranden daremot enligt
klaganden att han saknade rétt till namnet. Panelen ansag dock inte att en
tidigare fastslagen legitim rétt kunde forsvinna bara for att svaranden
andrade sina planer. Att svaranden framforde onskemd om att fa kopa
namnet fran Floridaforetaget i augusti 1999 tydde inte heller pa ond tro, da
klaganden forst i november samma ar borjade anvanda Your Move i sin
verksamhet. Svaranden hade sdledes full rétt att silja domannamnet till det
hogsta budet och denne hade varken registrerat eler anvant doméannamnet i
ond tro. Doménnamnet flyttades inte Gver.

Vad géllde diskussionen om reverse domain name hijacking menade dock
panelen att klaganden eventuellt kunde ha blivit felaktigt radd att handla
som denne gjort och att det verkade som om klaganden verkligen trott att
hans rétt till namnet Your Move i fastighetsmaklarbranschen var hotad.
Panelen ansdg darfor inte att reverse domain name hijacking forelegat.

7.3.2 Sammanfattande kommentar

Det har som tidigare nadmnts framforts krittk mot  att
varumérkesinnehavaren, som oftast ar den starkare parten i en tvist med en
doméannamnsinnehavare altfor ofta gar som segrare ur WIPO-processerna
och att en privatperson eller ett mindre foretag inte har de resurser som
kravs for kunna fora sin talan pa béasta sitt. | malet tonsil.com flyttades
doménnamnet dver och det stora foretaget vann Gver en privatperson. Detta
trots att domannamnet pa engelska & generiskt (pa tyska & det daremot
sarskiljande). Naturligtvis kan det ses som om detta avgérande skulle
bekréfta ovanstaende trend, men de tre Gvriga avgorandena jag tagit upp gar
I en annan riktning.

Panelerna i avgorandena ovan pekar pa att det inte kravs att det finns en
aktiv webbsida som domannamnet gar till for att domannamnsinnehavaren
skall anses ha legitim rétt till namnet. Det réacker med att det kan visas att
konkreta planer finns eller har funnits pa att bedriva en verksamhet som
innebér ett bona fide erbjudande av varor eler tjanster, &en om planerna
senare forsenas/andras. Finns det som i tonsil.com déremot inga bevis pa att
webbsidan anvants eller planerats att anvandas till en sddan verksamhet
anses domannamnsinnehavaren inte ha en legitim rétt till namnet. Vidare
behtver det inte tyda pa ond tro att svaranden (domannamnsinnehavaren)
kant  till att klaganden haft en identisk/forvaxlingsbar
varumarkesregistrering sa lange det inte ror sig om konkurrerande
verksamheter. Inte heller maste det faktum att domannamnsinnehavaren
forsokt sdja doméannamnet innebdra att han varit i ond tro under
forutséttning att detta inte varit det ursprungliga syftet vid registreringen.
Att domannamnsinnehavaren har en disclaimer pa sin webbsida kan ocksa
accepteras sdvida denna inte funnits fran borjan utan tillforts senare, efter att
domannamnsinnehavaren informerats om varumarkesinnehavarens missnéje
med webbsidan.
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Att domannamnsinnehavaren skulle vara i en s mycket samre position &an
varumarkesinnehavaren kan sdledes ifragaséttas, atminstone om man ser till
hur  panelerna 1 ovanndmnda  avgdranden  resonerat.  Den
varumarkesinnehavare som véljer ett generiskt ord som varumérke far rakna
med att hans varumarke lattare blir urvattnat. Exemplet "goldline” visar att
ett och samma namn kan ténkas fungera som namn/varumérke for ett antal
olika typer av verksamheter. Den som har ett sadant varumérke maste ocksa
inse att skyddet & begransat till ett mindre omréde. Det finns dessutom en
tendens att skyldigheterna Okar foér klaganden som initierar en WIPO-
processi en tvist som ovanstaende jamfort med klagandens roll i renafall av
cybersquatting.™** Klaganden méste foreta en noggrann undersokning av
vilka liknande/identiska varumarken som finns skyddade innan han pastar
att en otillbdrlig domannamnsregistrering foreligger, annars kan han riskera
att gorasig skyldig till reverse domain name hijacking.**

Precis som vad gdller personnamn (ovan kapitel 4.4) finns det WIPO-
avgoranden rorande reverse domain name hijacking som gar i tamligen olika
riktningar. De ibland nastan vitt skilda resultaten beror bl.a. pa panelernas
sammanséttningar. Det kan darfor ifrégasittas om WIPO idag kan sigas ha
nagon enhetlig installning vad géller reverse domain name hijacking och var
doménnamnsinnehavarens rét borjar och dutar i forhdlande till
varumarkesinnehavarens &r saledes fortfarande ganska oklart.

7.4 FOormogenhets- och sakrattsliga aspekter

Att ett doméannamn kan vara ett vardefullt kdnnetecken for foretag & idag
otvivelaktigt. Synen pa doménnamnet som sadant samt dess funktion har
gradvis andrats. Tidigare sags doméannamnet framst som en alfabetisk
Overséttning av en teknisk adress medan det numera fungerar som ett
fullgott kénnetecken for Internetverksamhet och i vissa fall kan vara nastan
viktigare an en varumérkes- eler firmarét. Denna utveckling har gétt
mycket snabbt och de regler som skapades for domannamnsregistrering ser i
princip likadana ut som de gjorde fran borjan. Nar domannamn borjade
registreras i storre skala hade man inte i aanke att dessa inom en snar
framtid skulle kunna jamstéllas med etablerade kannetecken. Regelverket
som omger domannamnsregistreringen & inte utformat och inte heller
senare anpassat for denna utveckling. Hur ett doméannamn kan utnyttjas och
omséttas i samhélet och vad som géller i forhallande till tredje man saknas
det reglering for. Det handlar sdledes om hur domannamnet skall ses
formogenhets- respektive sakréttdligt. Ett exempel som visar vikten av ett
sadant klargorande & vid finansieringssituationer dar vérdet av ett visst
foretag kan vara helt beroende av narvaron pa Internet och det valda
doménnamnet. Framfor allt géller det foretag som byggt upp sin verksamhet
fran grunden pa Internet, men &ven andra foretag som etablerat sig utanfor
Internet forst, for att senare utvidga sin rorelse till att &ven omfatta den

132 Nagendra, Chetan, The Politics of Reverse Domain Name Hijacking, artikel frén The
Internet Law Journal; www.tilj.com, 2001-08-29.
133 Nagendra, a.a
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virtuella vérlden, kan vara beroende av sitt domannamn. Traditionellt har
foretag som sokt 1an kunna erbjuda sékerheter i form av fastigheter, bilar,
maskiner och ramaterial. | takt med att foretag numera alt oftare handlar
med egendom som inte & fysisk sdsom goodwill och know-how maste
finansi&rer soka sakerhet aven i immateriella varden. Om domannamnet star
for en stor del av foretagsvardet kan det vara intressant att anvénda aven
detta som sakerhet.

Hur domannamnet skall ses sak- och formogenhetsréttsligt & det idag
egentligen ingen som sakert vet. Min avsikt & att peka pa de problem som
finns utan att pa ndgot sitt forsoka komma med forslag pa |6sning. Det
handlar om ett antal fragor som maste utredas och besvaras och jag har har
inte utrymme for att narmare ga in pa dessa. Att jag anda véjer att ta upp
problematiken beror pa att jag anser det vasentligt att aminstone visa de
svarigheter som finns vad géler domannamnets funktion idag. Dartill &r de
sak- och formogenhetsréttsliga delarna relevanta for att kunna definiera en
doménnamnsrétt.

7.4.1 Domannamn en immateriell rattighet?

Doméannamn kan sagas likna immateriella réttigheter, framst varumarke och
firma. Bakom beteckningen immateriaratt ligger tanken att objektet &r
immateriellt och inte som vid normal handel med fysiska varor materiellt.
Immateridratter omtalas ofta som &ganderdtter vilket ibland kan vara
missvisande, d& man kan behtva skilja aganderétt till enskilda exemplar
(t.ex. en bok) fran salva immaterialrdtten (upphovsrétten till boken).
Immateriella réttigheter anses som 16s egendom och da det finns ett flertal
paraleller mellan domannamn och den immateriella réttigheten varumérke
kan man stalla sig fragan om aven domannamn bor anses som 16s egendom.,

Den ursprungliga uppfattningen var att en domannamnsregistrering skulle
motsvara registreringen av ett telefonnummer. Telefonnummer, sérskilt
mnemoniska sddana, fungerar som identifikationsmedel for foretaget ifraga,
men de anses inte som innehavarens egendom rent réttsligt. Vad géller
domannamn har NSI betecknat dessa i termer av kontraktuella licenser
mellan dem gdlva och de som registrerat domannamnen dar
doménnamnsinnehavarna har rétt att anvanda namnen i enlighet med de
Overenskomna villkor som kontraktet foreskriver under forutséttning att en
&rsavgift betdas™ Domannamnsinnehavarna &ger sdledes inte
domannamnen utan har endast en exklusiv rétt att anvanda det; det handlar
dérmed om en slags nyttjanderatt.

34 |ipton, Jacqueline, What'sin a (Domain) Name? Web Addresses as Loan Collateral,
artikel frén The Journal of Information, Law and Technology;
http://elj.warwick.ac.uk/jilt/99-2/lipton.html, 2001-05-28.
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7.4.2 Betraktas domannamn som egendom?

En forutsdttning for att domannamnet skall kunna ses som en immateriell
réttighet & altsd att det ses som egendom. Egendomsbegreppet &r
mangfasetterat och olika rattsomraden har olika definitioner av vad
egendom egentligen &r. En definition pd egendom som skulle innebéra att
doménnamn omfattas & att utga fran att det som kops och sdljs & egendom.
Innehavaren betraktar sakert doméannamnet som egendom, da den som betalt
en massa pengar for ndgot uppfattar detta som egendom. En jamforelse kan
gobras med vardepapper som anses som 16s egendom (men som for den skull
inte & nagon immaterialrétt).

Doméannamnet liknar pd manga sétt varumarket som vi skall se nedan. Om
doménnamnet skall anses som en immateriell réttighet precis som
varumarket, framgar varken av registreringsmyndigheterna  eller
lagstiftningen. Oavsett hur doménnamnen betecknas juridiskt sa ar det ett
faktum idag att doméannamn séljs, kops, leasas och byts dver hela vérlden
som om de vore |8s egendom.

7.4.3 Domannamn och varumarke

Paralellerna mellan varumérken och doménnamn & manga. Béde
doménnamn och varumérken registreras hos en myndighet eller
myndighetsliknande organisation for att f& sin giltighet.™ Denna
registrering innebér att innehavaren av domannamnet/varumarket maste
folja vissa uppstélida villkor for att fa behdlla kannetecknet. Savél
doménnamnsregistreringar som varumérkesregistreringar kan under vissa
forutsattningar havas™® och en varumérkesregistrering maste precis som
domannamnsregistreringen férnyas™’ for att behdlla sin giltighet. En
varumarkesrétt kan dverga pa annan genom almannaregler om 6vergang av
formogenhet, t.ex. overlatelse genom forsdjning eller arv. Ett varumarke
kan dverldtas med eller utan den rorelse dar varumérket anvands (32-33 §
VML) eller sa kan innehavaren védja att ge ndgon annan rétt att anvanda
varumarket genom licens (34 8§ VML). Vad géller domdnnamn saknas
specifika regler om 6vergang. Man far da se till den alménna avtalsrétten
vilket i sin tur kan leda till problem, exempelvis med besittningsbegreppet.
Med besittning forstas att en person faktiskt innehar en sak oavsett om han
har ndgon rétt att gora det.** Ett domannamn besitter man normalt inte utan
det gbr den man registrerat domannamnet hos. Den som registrerar och

135 Jag bortser har frén méjligheten att ha en enbart inarbetad varumarkesratt.

138 vad galler domannamn féreskrivsi Allmanna villkor for registrering av domannamn
under toppdoménen ”.se” § 6 att NIC-SE har rétt att avregistrera ett doménnamn bl.a. om
det registrerade doménnamnet strider mot lagakraftvunnen dom eller beslut. UDRP
foreskriver detssmmai paragraf 3b. Varumérken kan avregistreras dels pga. ursprungliga
brister i 25 § VML och dels pga. senare omstandigheter i 25a8 VML.

37 En varumérkesregistrering méste férnyas vart tionde &r, 22 § VML. | Allménna villkor
for registrering av doménnamn under toppdoménen ”.se” féreskrivsi § 3 samt 6 att en
domannamnsregistrering kan havas om inte &rsavgiften erlagts.

138 Hastad, Torgny, Sakrétt avseende 16s egendom, 5 uppl., Stockholm 1995 s. 50.
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anvander ett domannamn torde ha en dags nyttjanderdit. Denna
nyttjanderétt kan oavsett oklarheterna med besittning 6verlatas och eftersom
overlatel se kan ske bor vi 1ampligen ha att géra med egendom.

7.4.4 Domannamn som saker het

Pantrétten & en sdkerhetsrétt som & avsedd att sékerstélla fullgorandet av
ett ansprak. Pantratt har karaktériserats som en sakréttdigt skyddad rétt som
ger panthavaren befogenhet att tillgodogdra sig pantens varde nér en viss
prestation inte behdrigen erlaggs.® Det brukar sigas att pantréttens objekt
méste ha ett realiserbart ekonomiskt varde.*® Detta grundlaggande krav for
att fungera som pant uppfyller doméannamnet. Ett starkt domannamn kan ha
ett mycket stort ekonomiskt varde vilket kan exemplifieras med att
domannamnet business.com sdldes for 7,5 miljoner dollar i dutet av
1999.'* Praktiskt taget allaslag av 18s egendom kan pantséttas och eftersom
varumérken kan pantsittas borde kanske detta &ven vara mojligt for
doméannamn. Problemet & emellertid att domannamn da maste betraktas
som egendom. Eftersom doménnamn kan realiseras kan man havda att
domé&nnamn maste vara egendom da det & svart att argumentera for att
nagot som kan realiseras inte & egendom.

Vad gédller analysen av om domannamn kan anvandas som pant kan man
peka pa de manga likheter med varumérke som namnts ovan. Varumarken
och varumarkesansokningar kan sedan nagra & pantséttas varom stadgas i
34 &j 88 VML. Pantrétten uppkommer genom att ett skriftligt avtal om
pantséttning registreras hos registreringsmyndigheten. Ett avtal om
pantsittning kan registreras da varumarket alternativt varumarkesansokan
har registrerats hos registreringsmyndigheten.

Den finansiér som Overvager att acceptera ett domannamn som sékerhet
maste ta héansyn des till vardet av domannamnet i forhdlande till
verksamheten ifrdga och dels till det potentiella véardet av namnet i
forndllande till andra verksamheter. Det & ocksa nodvandigt for finansiaren
att forsékra sig om att han har rétt att anvanda sig av namnet alternativt sélja
det i handelse av att ett realiserande av sékerheten aktualiseras. Den som
erbjuder ett domannamn som sdkerhet kan behdva verifiera t.ex. genom
uppgifter fr&n kunder eller konkurrenter att doménnamnet & attraktivt.'*?
Troligen & det framst generiska domdnnamn som & intressanta som
sékerhet; ett namn som kan relatera till ett antal olika verksamheter torde
varamer vardefullt an ett mer specifikt sddant. Det finns exempel pa banker
utomlands som accepterat doménnamn som sékerhet och detta torde vara
mojligt &ven i Sverige d&ven om sdiinte skett hittills.

139 Walin, Gosta, Pantrétt, 2 uppl., Stockholm, 1998 s. 15 f.
“O\walin, a.a s.16.

11 \www.igol drush.com.

Y2 | ipton, aa
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For finansiaren som skall forlita sig pa ett domannamn som sakerhet & det
av yttersta vikt att avtalet med doménnamnsinnehavaren regleras i detal|
eftersom det i brist palagregler handlar om ett rent kontraktuellt &agande:

- Domannamnsinnehavaren maste garantera att inte nagon
annan part ges rétt till domannamnet utan finansiarens
tillstand,

- lagvasklausul kan vara av vikt med tanke pa Internets
gréns 0shet,

- finansidgren skall hdllas skadeslGs t.ex. genom stéllande av
ytterligare sékerhet om doménnamnsinnehavaren skulle
komma att férlora sitt namn.**

Vad géller 6verforingen av domannamnet finns det i princip tva mojligheter:

- finansidren tar 6ver hela den verksamhet domannamnet &r

kopplat till eller

- finansiaren far enbart domannamnet dverfort till sig.
Ett ytterligare alternativ kan vara att domannamnet redan fran borjan
Ooverfors till finansd&ren som sedan medger den ursprunglige
doménnamnsinnehavaren en licens att nyttja namnet. Under toppdomaner
som .se m.fl. & det dock inte méjligt vare sig for finansiaren att fa enbart
namnet 6verfort till sig fran borjan eller forst vid sakerhetens ibruktagande,
da ett registrerat domannamn skall avspela verksamhetens namn.*** Det bor
ocksd pdpekas att ett domannamn aldrig kan Overforas direkt fran
doménnamnsinnehavaren till finansid&ren utan medverkan fran den
myndighet som skéter registreringen. Denna maste avsluta avtalet med den
forstnamnda och sluta ett nytt med den senare.

7.45 Sammanfattande kommentar

Att doméannamn ses som egendom i lagens mening & en forutsattning for att
man skall kunna anse att det & en immateriell rattighet. En annan méjlighet
ar att komma fram till att doménnamn & 10s egendom men ingen
immateriell réttighet. Vad som talar for att domannamn skall anses som 16s
egendom &r forst och framst det faktum att de har ett varde som gér att de
kops och sdljs som l6s egendom. Om man faststéller att domannamn &r
egendom aterstar frégan vem som &r agare; innehavaren som egentligen bara
nyttjar domannamnet eller den som medger registreringen under den
aktuella toppdoménen. Att domannamnet kan anvandas som sakerhet
oavsett egendomsfragan star klart, men det handlar d@ om en ren
kontraktuell forpliktelse som maste regleras noggrant. Uttrycket ”quasi-
security”** har anvénts som en beteckning p& domannamnet som sakerhet
och det speglar ganska va dagens uppfattning att doménnamnet troligen
inte fungerar sarskilt val som enda sékerhet.

3 | ipton, aa
% DomannamnsRegler i Sverige, regel B.
¥ | ipton, aa
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8 Avslutning

Mitt syfte med detta examensarbete har varit att besvara tva huvudsakliga
fragor for att klargéra inneborden av doménnamnets funktion som
kannetecken. Genom att redogora saval for de domannamn som har ett
bakomliggande traditionellt immateriarattsligt skydd som de som saknar
sadant skydd har jag forsokt fa fram en fullstandig bild av hur domannamnet
fungerar som kannetecken och vilka skilda forutsattningar de inledningsvis
presenterade grupperna av domannamn har. Eftersom dessa frégor & néara
relaterade till varandra har jag valt att inte ta upp dem separat nedan utan
istéllet behandla dem tillsammans under respektive domannamnsgrupp.

8.1 | vilken man kan existerande lagstiftning
tillampas och vad innebar detta for
anvandningen av domannamn som
kannetecken?

8.1.1 Domannamn —varumarke/firma

Doméannamnsinnehavaren far klart det basta skyddet for sitt namn om han
ocksa kan registrera detta som varumérke och/eller firma alternativt har en
sadan registrering sedan tidigare. Om doméannamnet fran borjan saknat
sarskiljningsformaga och darfor inte varit registrerbart kan det med tiden
eventuellt inarbetas som varumérke och senare registreras.

De domdnnamn som sammanfaller med ett sedan tidigare existerande
varumarke kan i princip sagas vara forbehallet varumérkesinnehavaren. Det
kan dock finnas flera som har rétt till samma varumérke inom olika omraden
och eftersom bara en kan registrera ett doménnamn med samma namn som
varumarket under en viss toppdoman kan konflikter uppstd. Om den som
registrerat ett domannamn som &r likalydande med ett varumérke som inte
ar va ansett, dvs. ként 6ver samtliga varumérkesklasser, och domannamns-
innehavaren anvander sitt doménnamn fér en webbsida inom ett annat
omrade &n varumérkesinnehavarens finns det goda mdjligheter for
domé&nnamnsinnehavaren att fa behalla sitt doméannamn. Det handlar da inte
om varumarkesintrang eler forsok till  renommésnyltning och
doménnamnsinnehavaren bor ha goda mdjligheter att registrera sitt
doménnamn &ven som varumarke i den aktuella klassen.

8.1.2 Domannamn — per sonnamn

Inom omrédet doménnamn som &r likadana som ett personnamn rader stérre
osakerhet vad gédller tillamplig lagstiftning samt vem som fér anvandasig av
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ett visst namn. Den svenska namnlagen ger ett tdmligen begransat skydd
som endast kan dberopas om doméannamnet & likadant eller férvaxlingsbart
med ett egenartat efternamn. Ett annan mgjlighet & att anvanda sig av
varumarkeslagstiftningen. WIPO har avgjort en rad fall dér kdnda personers
namn registrerats som doméannamn av andra an personen sjav. Nagra fall
har varit klara da de kdnda personnamnen ocksa varit registrerade som
varumérken (ex. madonna.com), medan panelerna i andra fall resonerat
kring inarbetad varuméarkesrétt och menat att vissa véarldsnamn bor kunna
ses som inarbetade varumérken (ex. juliaroberts.com). Det finns emellertid
ocksa avgoranden dar paneler inte ansett att det automatiskt gar att likstélla
ett varldsnamn med en inarbetad varumarkesrétt och dar den kénda personen
inte ansetts ha béttre rétt till namnet &h domannamnsinnehavaren (ex.
brucespringsteen.com)

Trots WIPO:s riktlinjer om att ett personnamn skyddas under forutsattning
alt det & ett varumérke har panelernas sasmmanséttning stor betydelse for
utfallet. En kénd person som saknar varuméarkesregistrering kan inte vara
lika séker som den som innehar ett registrerat varumarke pa att fa anvanda
sig av domannamnet med samma namn. Om kanda personnamn jamstalls
med inarbetade varumérken blir anvandningen av sddana domannamn i
princip alltid forbehdllen namn/varumarkesinnehavaren.

8.1.3 Domannamn — geogr afiska namn

| de fall dar geografiska namn kan varumarkesskyddas bor problematiken
ses ur ett varumarkesréttsligt perspektiv dar innehavaren till varumérket
med samma namn i princip har rétt att begagna sig av det likalydande
doméannamnet. Manga geografiska namn, t.ex. namn pa stader, kan dock i de
flesta lander inte varumarkesskyddas. Nagon annan téankbar tillamplig
lagstiftning finns inte. WIPO har avgjort ett antal tvister om geografiska
doménnamn. | barcelona.com kom panelen fram till att staden Barcelona
skulle anses ha béttre rétt till domannamnet, men i senare avgéranden som
stmoritz.com och portofhelsinki.com tillerkandes orten St. Moritz respektive
hamnmyndigheten i Helsingfors inte béttre rétt an de personer som
registrerat doméannamnen ifraga och som bedrivit bona fide verksamheter.
Mycket tyder pa att WIPO med dessa senare avgoranden dagit in pa en ny
linje nér det géller anvandning av geografiska namn som doméannamn.
Dérmed skulle i princip vem som helst utan geografisk koppling till namnet
ifraga fritt kunna anvanda ett geografiskt doménnamn som kannetecken
under forutsdttning att denne bedriver ndgon slags verksamhet som kan
betecknas bona fide. | avsaknad av internationell rétt vad géller geografiska
namn kvarstar risken for missbruk och vilseledande, men ocksa maéjligheten
for olika slags verksamheter att anvéanda sig av ett attraktivt kénnetecken
som domannamn. Det kan ténkas finnas manga typer av verksamheter som
kan vara intresserade av geografiska domannamn som kannetecken, inte
minst informationssiter som sdkert kommer att efterfrdgas an mer i
framtiden med tanke pa att resandet och globaliteten okar.
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8.1.4 Domannamn — generiska ord

Denna grupp av domédnnamn &r troligen den som i framtiden kommer att
vara mest efterfragad och vissa generiska domannamn & redan idag
vardefulla kannetecken som utbjuds for mycket hoga belopp. Aven har
gdler det att gora en atskillnad mellan varuméarken och generiska ord. Ett
problem & att det kan finnas ord som &r valkénda nationella varumérken i
ett land (pa ett sprék) medan ordet i andralander (pa ett annat sprak) &r klart
generiskt och inte mgjligt att anvénda som varumérke. WIPO-avgéranden
visar emellertid att den som registrerat ett generiskt domannamn som rakar
sammanfallamed ett mindre kant varumérke eller ett varuméarke som bara ar
kant inom landet ifréga, inte |6per sarskilt stor risk att forlora detta (ex
libro.com, notar.com). Generiska doméannamn passar flest dags
verksamheter och & de doménnamn som kan komma att utgéra ett hot mot
varumarkes-anvandningen pa nétet. Att enkla doménnamn som t.ex.
carscom & attraktiva for en bilhandlare & ganska givet. Sadana
doménnamn kan vara ett fullgott alternativ till varumérken, men kan aldrig
komma att inarbetas som varuméarken da de saknar sarskiljningsférmaga.
Anvandningen av generiska ord som kannetecken saknar darmed helt
lagstiftningsskydd. Risken finns att den som registrerat ett doménnamn
rékar ut for intrang genom att ndgon annan anvander sig av domannamnet
eller ett forvaxlingsbart sadant som kannetecken pa eller utanfor Internet.
Vilken rétt som egentligen medfoljer en registrering av ett domannamn nar
det gdller anvandningen av domannamnet som kannetecken & darfor
angel &get att inom en snar framtid klargora.

8.2 Allmant om domannamnet

Forsoken att tjana pengar pa att registrera andras varumérken som
doménnamn & numerafarre da det finns effektiva mekanismer for att straffa
eller &minstone hindra inkraktaren. Sa skall det naturligtvis ocksa vara; den
som har en varumarkesrétt skall ocksa (inom vissa rimliga grénser) kunna
anvanda sig av densamma pa Internet. De doménnamn som inte kan
skyddas med hjdlp av befintlig lagstiftning (varumérkes-, firma- eller
namnlagarna) kan ses som ett annat slags kannetecken. Detta kénnetecken
kan bli minst lika vérdefullt och bor — om vi vill ha kvar Internets
ursprungliga koncept som ett fritt och grénddst né — kunna registreras och
anvandas fritt av den som kommer forst. Att doménnamnet som
kannetecken pa ett sitt & mer begransat an t.ex. varumarket ligger i
domannamnets natur och & nagot som den som véljer att anvanda ett
doméannamn som kannetecken far rakna med. Doméannamnsinnehavaren far
som det ser ut idag acceptera risken for sammanblandning pga. existens av
samma domannamn under annan toppdomén eller forvaxlingsbart
domannamn under samma toppdoman. | forhallande till varuméarke géller i
ala fall den fordelen for domannamnsinnehavaren att ingen annan kan
anvanda sig av exakt samma doméannamn (toppdomén samt underdomaner)
som kannetecken pa Internet. For att domannamn skall kunna fungera som
kannetecken maste missbruk som reverse domain name hijacking stavjas.
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Den som bygger upp sin legitima verksamhet runt ett domannamn maste
ocksd kunna vara sdker pa att fa behdlla detta Problemet har
uppméarksammats och WIPO-avgdranden har visat att man inte accepterar
otillborliga forsok att fa visst domannamn overfort till sig.

8.3 Avslutande kommentar

Framtiden vad géller domannamn & naturligtvis nastan omgjlig att forutse,
men att denna typ av kannetecken kommer att vara fortsatt stark under en
overskadlig tid tror nog de flesta. Katalogtjanster har diskuterats for att fa
bort fokuseringen pa doménnamn, men nagon sadan har inte pa alvar
rediserats och med tanke pa lanseringen av nya toppdoméner kommer
jakten pa attraktiva domannamn troligen aven i framtiden att fortsitta. Vad
gdler hur man skall se pa den handel som férekommer med domé&nnamn
idag ror det i grund och botten hur domannamnet skall ses sakrattsligt. Innan
man kommit fram till om domannamn &r att betrakta som egendom kan man
inte avgdra om det & en immateriell réttighet. Mgjligheterna att anvénda
doméannamnet som en redll tillgang i ett foretag & svart sa lange fortsatt
osakerhet réder. Att problematiken inte &r l&ttlost & ganska givet, men jag
tror att en 16sning sa smaningom maste komma — det & nog i det ndrmaste
en forutséattning for att doménnamn skall kunna fortsétta att anvéndas och
behalla sin popularitet som kannetecken.

Det faktum att ingen lagstiftning &r tillamplig pa generiska ord och till viss
del inte heller geografiska namn gor att registreringen av dessa som doman-
namn inte kan anses vara forbehdllen nadgon annan dn den som kommer
forst. Darmed star det i princip vem som helst fritt att registrera och anvanda
sig av dessa grupper av domannamn. Det & sdedes framst vad galler
anvandningen av sadana domannamn som kéannetecken som vi kan komma
att prata om en eventuell ”domannamnsrétt”. Vad en domannamnsrétt skulle
innebdra & det ingen som vet idag eftersom ndgon sadan annu inte
definierats. Grunden for en eventuell domannamnsrétt kan sdgas vara en rétt
som gdler specifikt for domannamnsinnehavaren och som inte utgor
beféstande eller utvidgande av annan befintlig ratt. For att kunna faststélla
en domannamnsrétt maste man klargora vad en domannamnsregistrering
egentligen innebar. Darmed kan man fa svar pa fragor som vilken rétt en
domannamnsinnehavare har att anvdnda domannamnet som kannetecken
utanfor Internet (som t.ex. teatern.nu gor) samt vilken rdit en
doménnamnsinnehavare har att dverlda doméannamnet. Oklarheten kring
dessa och dylika fragestaIningar skapar idag en osakerhet som leder till att
anvandningen av domannamn begransas. Ett led pa vagen mot en definition
av en eventuell domannamnsrétt maste vara att klargora den sakréttsliga
statusen for domannamn. S& har annu € skett och darmed & det knappast
mojligt att idag forsoka faststélla vad en domannamnsrétt omfattar.

Internets grans6sa natur som &r dess storsta tillgang & kanske ocksa dess

storsta svaghet och medfor stora svarigheter vad géler att fa till stand en
enhetlig reglering gallande synen pa domannamn. Det kan vara beréttigat att
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stélla fragan om det 6verhuvudtaget &r efterstravansvart att lagstifta om
Internet. Meningen fran borjan var ett fritt ndt utan nagra egentliga regler
och om natet regleras forsvinner ocksa en del av den ursprungliga
grundidén. Som Internet utvecklats fram tills idag anser jag det dock vara
oundvikligt att inte forsbka genomféra viss reglering vad galler domannamn
— dminstone om man vill att doménnamnen skall ha dagens funktion &ven i
framtiden. Sammanfattningsvis borde som min undersokning visar
doménnamnet definieras formogenhets- och sakréttsligt for att mdjliggora
ett klarlaggande av en domannamnsrétt. Pa sa sétt utreds var grénserna gar
for anvandningen av doménnamn som kannetecken inbegripet rétten att
anvanda detta aven utanfor Internet.
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Bilaga A Utdrag ur UDRP

Utdrag ur Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
(As Approved by ICANN on October 24, 1999)

(..

2. Your Representations. By applying to register a domain name, or by asking us
to maintain or renew a domain name registration, you hereby represent and
warrant to us that (a) the statements that you made in your Registration Agreement
are complete and accurate; (b) to your knowledge, the registration of the domain
name will not infringe upon or otherwise violate the rights of any third party; (c) you
are not registering the domain name for an unlawful purpose; and (d) you will not
knowingly use the domain name in violation of any applicable laws or regulations. It
is your responsibility to determine whether your domain name registration infringes
or violates someone else's rights.

3. Cancellations, Transfers, and Changes. We will cancel, transfer or otherwise
make changes to domain name registrations under the following circumstances:

(-.))

b. our receipt of an order from a court or arbitral tribunal, in each

case of competent jurisdiction, requiring such action; and/or

c. our receipt of a decision of an Administrative Panel requiring

such action in any administrative proceeding to which you were a

party and which was conducted under this Policy or a later version

of this Policy adopted by ICANN. (See Paragraph 4(i) and (k)

below.)
We may also cancel, transfer or otherwise make changes to a domain name
registration in accordance with the terms of your Registration Agreement or other
legal requirements.

4. Mandatory Administrative Proceeding.
This Paragraph sets forth the type of disputes for which you are required to submit
to a mandatory administrative proceeding. These proceedings will be conducted
before one of the administrative-dispute-resolution service providers listed at
www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (each, a "Provider").
a. Applicable Disputes. You are required to submit to a
mandatory administrative proceeding in the event that a third party
(a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance
with the Rules of Procedure, that
(i) your domain name is identical or confusingly
similar to a trademark or service mark in which the
complainant has rights; and
(i) you have no rights or legitimate interests in
respect of the domain name; and
(iif) your domain name has been registered and is
being used in bad faith.
In the administrative proceeding, the complainant must prove that
each of these three elements are present.
b. Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the
purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in
particular but without limitation, if found by the Panel to be present,
shall be evidence of the registration and use of a domain name in
bad faith:
(i) circumstances indicating that you have
registered or you have acquired the domain name
primarily for the purpose of selling, renting, or
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(..

)

otherwise transferring the domain name

registration to the complainant who is the owner of

the trademark or service mark or to a competitor of

that complainant, for valuable consideration in

excess of your documented out-of-pocket costs

directly related to the domain name; or

(ii) you have registered the domain name in order

to prevent the owner of the trademark or service

mark from reflecting the mark in a corresponding

domain name, provided that you have engaged in

a pattern of such conduct; or

(i) you have registered the domain name primarily

for the purpose of disrupting the business of a

competitor; or

(iv) by using the domain name, you have

intentionally attempted to attract, for commercial

gain, Internet users to your web site or other on-

line location, by creating a likelihood of confusion

with the complainant's mark as to the source,

sponsorship, affiliation, or endorsement of your

web site or location or of a product or service on

your web site or location.
c. How to Demonstrate Your Rights to and Legitimate
Interests in the Domain Name in Responding to a Complaint.
When you receive a complaint, you should refer to Paragraph 5 of
the Rules of Procedure in determining how your response should
be prepared. Any of the following circumstances, in particular but
without limitation, if found by the Panel to be proved based on its
evaluation of all evidence presented, shall demonstrate your rights
or legitimate interests to the domain name for purposes of
Paragraph 4(a)(ii):

(i) before any notice to you of the dispute, your

use of, or demonstrable preparations to use, the

domain name or a name corresponding to the

domain name in connection with a bona fide

offering of goods or services; or

(i) you (as an individual, business, or other

organization) have been commonly known by the

domain name, even if you have acquired no

trademark or service mark rights; or

(i) you are making a legitimate noncommercial or

fair use of the domain name, without intent for

commercial gain to misleadingly divert consumers

or to tarnish the trademark or service mark at

issue.
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Bilaga B Utdrag ur
Domannamnsregler i Sverige

Regler for registrering av domdnnamn under toppdoméanen ".se", version 2.0
(DoménnamnsRegler i Sverige)

Allménna regler

REGEL A:

Ett domannamn i Sverige (.se) far bestd endast av bokstaverna a-z, siffrorna 0-9 samt
bindestreck. Det maste inledas och avslutas med en bokstav eller siffra, och far inte besta
uted utande av siffror.

Doméannamnet bor innehdlla minst tre tecken, och far maximalt innehalla 63 tecken.
REGEL B:

Doméannamnet skall avse en verksamhet med anknytning till Sverige samt &terspegla
verksamhetens namn sasom det & angivet pd av svensk myndighet utfardat
registreringsbevis.

Innehaller namnet nationella tecken (exempelvis &, & eller ©), skall dessa trandlittereras
enligt Bilaga 2.

REGEL C:

Endast ett doménnamn kan registreras per verksamhetsnamn.

REGEL D:

Doméannamn far inte registreras:

om det &r identiskt med tidigare registrerat domannamn under samma doman,

om det avser en underdoman till ett redan registrerat doménnamn,

om det & uppenbart &gnat att vacka forargelse eller strida mot goda seder,

om det &r &gnat att vilseleda allméanheten,

om det enbart bestar av ett geografiskt ord.

REGEL E:

Registreringsenheten tillampar en "forst-till-kvarn"-princip vid tilldelning av doméannamn,
det vill sdga anstkningarna bedémsi den turordning de inkommit till registreringsenheten.
Foljande regler innehaller specialbestammelser for skilda typer av verksamhet.

I den mén en speciaregel uttryckligen avviker fran Allmanna Regler, har lydelsen i
specialregeln foretrade.

Verksamhet under registrerad firma

REGEL F:

Avser domédnnamnet firma skall denna vara registrerad hos Patent- och registreringsverket
(PRV) eller av annan svensk myndighet ha tilldel ats ett organisationsnummer.

Avser doméannamnet ett utlandskt foretags svenska filial, skall sbkandens filialfirma vara
registrerad hos PRV .

Sava huvudfirmor som bifirmor och parallellfirmor kan vara underlag for registrering av
doméannamn.

Avser domadnnamnet enskild firma med site i Sverige, men som inte & registrerad hos
PRV, registreras doménnamnet i enlighet med Regel N.

Verksamhet i form av registrerat varumérke

REGEL G:

Avser doménnamnet varumérke, skall detta registreras under huvuddoméanen .tm.se.
REGEL H:

Med begreppet varumérke avses kénnetecken med féljande egenskaper:

Ordmérke, det vill siga en kombination av bokstéver och/eller siffror, som inte kombinerats
med figur, sérskild logotyp eller annat sarskilt utférande, och som bestér av tva eller fler
tecken efter nddvandig translitterering.

Omfattas vissa av de i varumérket ingdende bokstaverna eller siffrorna av uttrycklig
disclaimer, skall &ven dessadelar ing&i domannamnet.
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REGEL I:
For att varumarke skall kunna registreras som doménnamn, skall varumarket vara skyddat
enligt nagot av f6ljande tre alternativ:

e Nationellt kdnnetecken fér varor eller tjanster som &r registrerat hos Patent- och
registereringsverket (PRV), dér registreringen vunnit laga kraft,

e Internationellt kannetecken, som & skyddat i enlighet med det sk
Madridprotokollet och efter designering har registrerats sant registreringen vunnit
laga kraft i Sverige, eller

e Kannetecken, som genom registrering sasom Gemenskapsvarumarke ("EG-
marke") hos registreringsmyndigheten OHIM i Alicante, Spanien, éger laga kraft i
Sverige.

REGEL J:
Endast hela ordvarumérket, sdsom det framstdlls pa registreringsbeviset och efter
nodvandig trandlitterering, kan registreras som doméannamn

Offentlig verksamhet

REGEL K:

Primarkommuner och landstingskommuner kan registrera namnet pa kommunen eller
landstinget med eller utan tilléagget "kommun" respektive "landsting”. Registrering kan ske
antingen pa svenska eller i direkt 6verséttning till annat sprak.

Organ inom primarkommuner eller landstingskommuner, sdsom skolor och sjukhus, kan
inte registrera egna huvuddomaner. Domannamn fér dessa organ & hanvisade till att ligga
som underdoméner under respektive kommuns eller landstings huvuddomén.

REGEL L:

De geografiska ord som avser landskap ar reserverade for respektive lansstyrelse. | de fall
ett landskapsnamn delas av flera olika lan, fa&r de bertrda lansstyrelserna gemensamt
bestdmma vilken lansstyrelse inom landskapet som skall vara huvudman fér landskapets
doménnamn. Endast en lénsstyrelse kan vara huvudman for varje landskapsanknutet
doménnamn. Registrering av landskapsnamn fér, dar sa & nodvandigt, ske i tillagg till
|&nsstyrel sens eget domédnnamn.

REGEL M:

Statliga myndigheter kan registrera myndighetens namn och/eller myndighetens officiella
forkortning (akronym eller annan naturlig forkortning) av namnet som domannamn.
Registrering kan ske pa& svenska eller i direkt oversittning till annat sprék. Statliga
myndigheter kan &ven registrera annan allmant erkand benamning pa myndigheten, om inte
séarskilda skal talar mot en s&dan registrering.

Vad som galler for svenska myndigheter enligt foregaende stycken kan &ven tillampas pa
mellanstatliga och dverstatliga organisationer som erkants av Sverige.

(..)

Privatpersoner

REGEL R:

Endast privatpersoner kan registrera domannamn under huvuddoménen .pp.se

For registrering krévs att sbkanden har svenskt personnummer eller samordningsnummer
och kan uppvisa handling som styrker detta.

Inga krav pa &terspegling av namnet enligt regel B stélls for underdoméner till .pp.se.
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