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Sammanfattning

Internet har under de sista 15 aren utvecklats fran att ha varit ett ganska litet
och oként fenomen, som framst intresserade forskare och datatekniker, till
att numera vara nagot som alltid &r narvarande och en sjalvklar del av vara
liv, vare sig vi vill det eller inte. Detta har ocksa lett till att domannamnet,
som fran borjan bara var tankt som en elektronisk adress for att lattare hitta
ratt information, har fatt en allt stérre anvandning som kannetecken.
Eftersom domé&nnamnet inte var tankt att ha k&nneteckensréttsliga
funktioner och registreringen av domannamn styrs av helt andra regler an de
varumarkesrattsliga, leder det till konflikter.

En jamforelse mellan varumérken och doménnamn visar att det finns
vasentliga skillnader, men ocksd manga likheter. Aven om doméannamnet
inte kan anses vara en immaterialrétt har det, genom sitt sétt att anvandas,
fatt manga varumarkesrattsliga funktioner. En féljd har blivit att manga
doménnamn har registrerats med syftet att dra otillborlig nytta av annans
varumarke och dess renommé. Det ar darfor viktigt for
varumarkesinnehavare att ha kontroll 6ver de domannamn som relaterar till
sitt eller sina varumarken. Genom att forsta skillnader och likheter mellan
varumarken och doméannamn kan naringsidkare pa basta satt utnyttja sitt
varumarke och optimera sin marknadsféring och kontakt med marknaden.

For att 16sa problemet med fulregistreringar eller s.k. cybersquatting, har
man provat olika vagar. Tvister om varumarkesintrang och rétten till ett
visst domannamn kan i de flesta fall avgoras bade i allman domstol och i de
speciella tvistlésningsforfaranden som har utvecklats. Dessa alternativa
tvistlésningsforfaranden ar snabbare och billigare &n ett domstolsforfarande
och har darfor fatt en stor spridning och liknande system tillampas under
flertalet toppdomaner éver hela varlden. Det finns dock en del invandningar
mot tvistldsningssystemet och i Sverige vill staten ha mer insyn och
inflytande 6ver den svenska toppdomanen och regleringen dérav. Detta har
nyligen resulterat i en ny lag om nationella toppdomaner.



Summary

During the last 15 years Internet has gone from being a rather small and
unknown phenomenon, that mainly scientists and computer technicians
were interested in, to something that is always present and a natural part of
our lives, whether we like it or not. From the beginning the domain name
was only meant to be an electronic address in order to find the right
information more easily. Nowadays it is used in a much wider sense as trade
mark. Since the domain name was not meant to have the functions of the
trade mark, and the registration of domain names is governed by other sets
of rules than the laws of trade marks, it leads to conflicts.

A comparison between trade marks and domain names shows that there are
significant differences, but also many similarities. Even if the domain name
is not considered to be an intellectual property it has gained many functions
similar to those of trade marks, because of the way it is used. As a
consequence many domain names have been registered aiming to profit by
inappropriate use of other trade marks and their repute. It is therefore
important for the owner of a trade mark to have control over the domain
names that are related to this trade mark. By understanding differences as
well as similarities between trade marks and domain names the businessman
can, in the best way possible, use his trade mark and optimise the PR and
the contact with the market.

To solve the problem with cybersquatting many solutions have been tried.
Disputes concerning infringement in trade mark rights and the right to a
certain domain name can, in most cases, be solved in civil court as well as in
the alternative dispute resolution policies that have been developed. These
alternative dispute resolution policies are faster and less expensive than a
court proceeding and have been widely spread. Similar systems are being
used by most of the top level domains all over the world. However, there are
some concerns when it comes to those dispute resolution policies. In
Sweden the government would like to have more insight in and impact on
the Swedish top level domain and its regulation. As a result this has recently
led to a new law concerning the Swedish country code top level domain.

The purpose of this thesis is to describe and explain the difference between
the traditional Trade Mark Law and the use of domain names. | will also
answer the question if domain names can be considered a part of the Trade
Mark Law and also if the domain name, in that case, is an intellectual
property. Even further I will investigate what other problems and conflicts
that might arise when using a domain name as a trade mark. The aim is also
to explain how a registration of a domain name is made, who has the right to
the different domain names and in what ways the right to domain names is
different from the right to trade marks. In this thesis | will investigate the
boundaries between traditional trade marks and the domain names. What are
the differences and what similarities can be found? I will also investigate in



what proportion the dispute over domain names can be solved with the set
of rules that are used for the traditional Trade Mark Law. I will focus on the
system for dispute resolution that has been developed by private
organisations. How well do these alternative dispute resolution policies
work and how well do the legal rights work out for the individual? | have
chosen a few domain name disputes in order to illustrate how the system
works.
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1 Inledning

Kénneteckensratten har de senaste aren fatt 6kad betydelse. Foretagen har
insett att det finns stora ekonomiska varden i manga varumarken och den
stora vikt varumarken har for att sprida ett foretags budskap och dérmed 0ka
omséattningen. | och med Internets snabba expansion har &ven
kanneteckensratten fatt en ny dimension. Foretag och varumarken, som
forut endast verkade pa en regional eller nationell marknad, kan nu na
global spridning lattare &n nagonsin. Information som laggs ut pa en
hemsida pa Internet kan direkt nds av Internetanvandare runt hela varlden.
Okad konkurrens med ett standigt okande antal varor och tjanster som slass
om konsumenternas uppmarksamhet har gjort varumarken och varden om
varumarken viktigare an nagonsin. For att vara framgangsrika maste
foretagen ha kontroll 6ver sina varumarken. Detta innebar numera ocksa att
registrera doméannamn som speglar eller relaterar till innehavarens
varumarken och kontrollera vilka andra domannamnsregistreringar som kan
utgora intrang i de egna varumarkena. Domannamnen var fran borjan bara
tankt som ett satt att ange adresser till hemsidor pd Internet, men
anvandandet har fatt mer och mer kanneteckensliknande funktioner.

1.1 Syfte och fragestallning

Syftet med foreliggande uppsats &r att beskriva och forklara skillnaden
mellan den traditionella varumarkesratten och anvdndningen av
domannamn. Jag skall &ven svara pa fragan om domannamn kan anses vara
en del av varumarkesratten, helt eller delvis och om domannamnet i sa fall
ar en immateriell egendom. Jag skall &ven utreda vilka andra problem och
konflikter som kan uppstd vid anvandningen av doméannamn som
varumarken.

Syftet ar aven att forklara hur en registrering av ett domannamn gar till, vem
som har ratt till de olika domdnnamnen och hur ratten till dom&nnamn
skiljer sig fran ratten till varumarken. Foreliggande uppsats skall utreda
grénserna mellan traditionella varumérken och de s.k. domannamnen. Vilka
ar skillnaderna och vilka likheter finns det? Jag skall &ven undersoka i hur
stor utstrackning domdannamnstvister kan losas med de lagregler som
omfattar den traditionella varuméarkesrétten. Jag kommer &ven att belysa det
system for tvistelosning som har arbetats fram av de privata organisationer
som styr Internets tekniska utformning och registreringen av domannamn.
Hur fungerar dessa alternativa tvistlosningssystem och hur bra ar
rattssakerheten? For att belysa tvistlosningssystemets utformning kommer
ocksa nagra utvalda beslut i domannamnstvister att redovisas.



1.2 Metod

Jag anvander traditionell rattsvetenskaplig metod.’ Jag anvander mig till
storsta delen av doktrin och olika artiklar skrivna pad omradet. Aven
lagforarbeten, réttsfall och beslut i doménnamnstvister kommer att tas upp.
Doméannamnstvister har ingen prejudicerande verkan; besluten behdver inte
foljas av domstol. Dock avgors de flesta domannamnstvister i alternativa
tvistlosningsforfarande och besluten kan pa sé vis ha en viss prejudicerande
verkan for andra beslut. Olika kallor pa Internet har ocksa utnyttjats, t.ex.
hemsidor foér organisationer som arbetar med domannamn och
Internetadministration anvants. Internetkallorna har &ven varit anvandbara
for att fa uppdaterad information att jamféra med den tryckta litteraturen.

1.3 Avgransningar

Uppsatsens fokus kommer att ligga pa den svenska marknaden och svenska
forhallanden, aven om internationella forhallanden och internationella
regelverk ocksd kommer att beréras. Aven utlindska domstolsavgéranden
tas upp nar de har relevans for svenska forhallanden. Detta &r nodvandigt,
eftersom doméannamnssystemet ar globalt och regleringen och utvecklingen
av det till stor del styrs av internationella organisationer.

1 Fér en genomgéng av den rattsvetenskapliga metoden se Peczenik, A, Juridikens teori och
metod, en introduktion till allman réattslara, Stockholm 1995.



2 Kanneteckensratten

2.1 Inledning

Kanneteckensratten ar ett ganska omfattande rattsomrade som innefattar
flera delar utdver varumaérkesratten. Det finns i svensk rétt flera typer av
kannetecken som ar reglerade. De viktigaste &r varukannetecken och
naringskannetecken.? En och samma symbol kan vara skyddad b&de som ett
varukannetecken och ett néringskannetecken. Om tecknet symboliserar en
viss néringsverksamhet, ar det ett nédringskéannetecken och om tecknet
symboliserar vissa varor eller tjanster som naringsidkaren tillnandahaller, ar
det ett varukannetecken. | t.ex. fallet VOLVO ar namnet VOLVO bade ett
varu- och ett ndringskannetecken, eftersom verksamheten bedrivs under
bl.a. namnet Volvo Personvagnar AB och de produkter som salufors d.v.s.
bilar kallas Volvo-bilar. Den vanligaste typen av néringskannetecken &r
firma och den regleras i firmalagen (FL). Varukannetecken, i huvudsak
varumarken, regleras till storsta delen i varumérkeslagen (VmL). Jag
kommer i den har framstallningen att koncentrera mig pa varukannetecken,
men eftersom de tva &r valdigt nara forbundna med varandra, kan det ibland
vara oundvikligt att &ven berdra reglerna om naringskannetecken. | sjélva
verket kan domannamn sdgas ha en ndrmare anknytning till ett foretags
firma an till varumarket for en viss produkt, eftersom ett foretag i manga fall
marknadsfor produkter under flera olika varumarken. Men i vissa fall &r det
inte foretagets namn som anvands pa de produkter som marknadsfors mot
konsumenter. Istéllet anvander det flera olika varuméarken for olika
produkter. Det blir da de domannamn som motsvarar dessa varumarken som
fradmst blir intressant att registrera.

2.2 Historisk tillbakablick

Tillverkare har markt sina varor med olika sérskiljande k&nnetecken under
en stor del av mdanniskans historia. Man vet att olika varukénnetecken
forekom redan i antikens Grekland och Rom.* Det vanligaste kannetecknet
under historisk tid var dock figurmarket och inte som idag nar ordmérket
dominerar.* Aven tidig nordisk lagstiftning innehller regler om markning
av vissa varor.> Dessa regler skiljer sig dock frdn nutidens lagar dar
varumarket & en del av néringsidkarens konkurrens-  och
marknadsforingsmedel  for att vinna konsumenter. De tidiga
varumarkesreglernas syfte var i stéllet att sarskilja olika tillverkare for att
kunna halla dessa ansvariga for varornas kvalitet. Reglerna var alltsa framst

2 Granmar, C, Varumarkesskydd, En handbok om varumarken och doméannamn, Stockholm
2003, (cit. Granmar) s. 20.

% Pehrson, L, Kénneteckensrétt, Stockholm 1979, (cit. Pehrson) s. 7.

* Koktvedgaard, M och Levin, M, Larobok i Immaterialrétt, 8 uppl., Stockholm 2004, (cit.
Koktvedgaard) s. 371.

> Pehrson s. 7.



ett skydd for konsumenterna. Var forsta moderna varumérkeslag, dar
varumarket definieras och anvands pa det satt som vi gor i dag, kom forst ar
1884. Anledningen till detta var att det, i och med industrialismens framvéxt
under 1800-talet, uppstod ett behov av att anvanda varumarken som en del i
marknadsforingen och darmed fanns &ven ett behov av att skydda
varumarkena fran intrang.®

Grunden till att en kénneteckensrétt har vuxit fram kan ségas ha varit att
reglera de olika aktorernas agerande pa marknaden. Men genom de
inskrédnkningar i den fria konkurrensen som detta innebar, har det paradoxalt
nog aven givit forutsattningar for flera naringsidkare att agera pa
marknaden.” Lagarna och reglerna om ensamratten och skyddet for
varumarken har gjort att flera aktorer har ansett att de eventuella
fortjansterna har évervégt riskerna nar man t.ex. skall lansera en ny produkt
eller tjanst. Det har Over tid framforts olika idéer om vad som egentligen &r
varumarkesrattens grund. En teori ar att grunden for varumarkesskyddet var
att hindra en férvaxling mellan varors kommersiella ursprung.® Ett nytt
varumarke, som p.g.a. sin likhet med ett dldre varumérke medfor att
konsumenterna kan ha svart att veta varifran en viss vara harstammar, var
inte tillatet. Fokus lag alltsd har pa att forhindra att konsumenter valde fel
varor p.g.a. att de misstog sig pa olika varumarken. En annan teori &r att
varumarkesrattens grund ligger i ratten for naringsidkaren att vara skyddad
ifran intrdng i sitt varumarke och for att slippa renommésnyltning som
skadar hans varumarkes sarskiljning och anseende.’

2.3 Olika sorters varukannetecken

Som namnts ovan finns det tva huvudtyper av kannetecken, namligen
naringskannetecken och varukannetecken. Det finns ocksda manga olika
sorters varukannetecken. Men vad ar egentligen ett varuk&nnetecken?
Varukénnetecken kan sdgas vara alla olika satt som kan anvandas for att
sarskilja varor och tjanster.® For att kunna registreras, kravs det att
kannetecknet &r ett varumarke enligt definitionen i varumarkeslagen. 1 1 § 2
st. och 3 st. VmL ségs att ett varumarke kan besta av alla tecken som kan
aterges grafiskt. Med grafiskt menas framst att tecknet kan aterges som en
tvadimensionell visuell framstallning. Majligheten att aterge ett tecken
grafiskt har dock tolkats mycket vitt i rattstillampningen.* Ett exempel &r
ett visst ljud, t.ex. en melodislinga. Melodislingan i sig kan inte aterges
grafiskt, men man kan med hjalp av noter skriva ner hur ljudet skall lata.
Det kallas att varumarket kan aterges med stallforetradande grafiska
symboler och det har ansetts vara tillrackligt for att fa varumarkesrattsligt

¢ Op. cit. s. 8.

" Wessman, R, Varumarkeskonflikter, Férvaxlingsrisk och anseendeskydd i
varumarkesratten, Stockholm 2002, (cit. Wessman) s. 14.

8 Op. cit. s. 15.

% Loc. cit.

10 K oktvedgaard s. 369.

1! Granmar s. 53.



skydd.™® Det kravs aven att tecknen kan sarskilja en vara eller tjanst som
anvands i en naringsverksamhet frdn varor eller tjanster i andra
néringsverksamheter. For att varumdrket skall skyddas enligt
varumarkeslagen, krévs &ven att varumarket anvands i naringsverksamhet
enligt 1 § 1 st. VmL. Aven oregistrerade varumarken och varukénnetecken
som inte kan registreras, kan fa ensamratt om rattighetshavaren kan visa pa
inarbetning (2 § 1 st. VmL). Aven firma kan uppna réttsligt skydd genom
antingen registrering eller inarbetning enligt 2 § FL. For att anses vara
inarbetat maste ett varumarke vara kant for ungefar 50 % av sin malgrupp
pd en viss marknad.’* Det innebar att malgruppen skall kunna relatera
varumarket till en viss kommersiell kalla och vid eventuell tvist ligger det
pa varumarkesinnehavarens ansvar att visa detta, tex. genom en
marknadsundersokning.* Att f4 sitt varumérke skyddat genom inarbetning
ar inte att rekommendera om det finns en mojlighet att fa det registrerat. Det
finns uppenbara fordelar med registrering jamfort med inarbetning, framfor
allt i bevishanseende vid eventuell tvist om rétten till ett varumérke. Det &r
ocksa lattare att mer exakt veta omfattningen av varumarkesinnehavarens
rattigheter. Det &r dock inte mojligt i alla fall, eftersom varumarken ibland
tillkommer av en slump. Det kan vara ett eller flera ord som anvénds for att
beteckna ett foretags varor och som till en boérjan inte har tillracklig
sarskiljningsformaga for att kunna registreras. Forst efter att varumarket har
blivit inarbetat och tillrackligt kant, uppnar det tillracklig
sarskiljningsformaga for att kunna registreras.’> Som exempel kan ndmnas
de mycket vélkanda varumarkena Orrefors och Kosta Boda som i grunden
ar smalandska ortsnamn. Liknande kénnetecken kan inte, utan inarbetning,
registreras som varumarken eftersom de saknar sarskiljningsformaga (jfr 13
§ 1st. VmL).

Den vanligast forekommande varumarkestypen ar marken bestaende av ord
och grafiska figurer eller bilder. Men dven om dessa typer fortfarande &r de
vanligaste, har det Gver tid véaxt fram fler och fler olika typer. Har foljer en
kort redogorelse for de olika varumérkestyperna. Ordmarken ar de
varumarken som bestar av ord, bokstaver och siffror. Om varumarket bestar
av en eller flera symboler som kan avbildas tvadimensionellt, t.ex. en
logotyp eller en stiliserad bild, &r det ett figurmérke. Ett utstyrselmérke
kallas ett varumarke som kommer till uttryck i tredimensionell form, t.ex. i
en varas utformning eller utformningen av en férpackning. Ovrigt visuellt
varumarke ar andra symboler som kan uppfattas med synen. Detta ar t.ex.
farger och rorliga bilder. Det finns dven ljudméarken och de &r symboler som
endast kan uttryckas genom ljud. Doftméarken &r varumérken dar sjalva
symbolen &r en viss doft. Man kan &ven ténka sig varumérken déar symbolen
ar hur nagot kanns, s.k. taktilmarken eller dar varumarket utgors av en viss

2 Loc. cit.

13 Carlén-Wendels, T, Natjuridik, Lag och ratt p& Internet, 3 uppl., Stockholm 2000, (cit.
Carlén-Wendels) s. 130.

¥ oc. cit.

1> Koktvedgaard s. 358.



smak, s.k. smakmarken. Dessa senare varumarkestyper kan dock annu inte
registreras enligt svensk ratt.*

2.4 Hur ett varumarke kan skyddas

For att kannetecken skall kunna fa skydd enligt varumarkeslagen, maste
vissa krav vara uppfyllda. Som tidigare namnts maste kannetecknet uppfylla
kraven for varumarke i 1 och 2 88 VmL. Dar finns dven ett krav pa
sarskiljningsformaga. Det innebar att varumarket maste ha en viss sarpragel
som gor att det kan sarskiljas fran andra liknande varumarken inom ett visst
produkt- eller tjansteomrade. Det far inte bestd endast av vanligt
forekommande ord eller geografiska beteckningar. Varumarket far inte
heller vara vilseledande for allméanheten eller for likt nagon annan
immateriell egendom. Varumarkeslikhet och eventuell forvaxlingslikhet
géller enligt huvudregeln dock bara inom varje enskild bransch eller
varuslag (6 § 1 st. VmL). Varor och tjanster ar indelade i olika klasser och
varumarkesskydd kan sokas for en eller flera klasser. Undantagna &r de
varumarken som anses vara mycket véalkanda och val ansedda inom hela
landet. Dessa ar skyddade mot forvaxling inom alla branscher och varuslag
(jfr 6 8 2 st. VmL). Varumarket far inte strida mot lag och ordning eller
vacka forargelse (14 8 VmL). Om varumarket uppfyller alla dessa krav
anses det skyddsvart och kan f& skydd enligt varumarkeslagen.'” Det
innebar alltsd att man kan ans6ka om att registrera varumarket som ett
svenskt nationellt varumarke. Skydd kan som tidigare namnts dven uppnas
om det kan visas att varumérket &r inarbetat.

Foérutom skydd enligt varumarkeslagen och inarbetning, kan skydd for ett
varumarke uppnas pa tva andra satt. Ett varumarke kan registreras som ett
EG-varumarke vid EU:s varuméarkesbyra OHIM i Alicante. Man kan &ven
ansoka hos WIPO om skydd enligt det s.k. Madridprotokollet och fa ett
internationellt varumérke som géller &ven i Sverige. Dessa mojligheter har
utvecklats for att mota ett behov av att lattare kunna skydda sina
varumarken pa flera landers marknader utan att behova registrera vart och
ett kdnnetecken vid varje lands registreringsmyndighet.

Redan fran borjan av Europasamarbetet inom EG ansags det viktigt att
forsoka skapa ett gemensamt system for skydd och registrering av
varumarken, men p.g.a. olika problem skulle det visa sig ta lang tid att
genomféra. Man insdg att det skulle innebara stora fordelar, bl.a. for att
underlatta samhandeln och man lyckades till slut Overvinna manga
meningsskiljaktigheter mellan de olika réttskulturerna, vilket ledde till att
foérordningen (EEG) nr 40/94 om gemenskapsvarumarken kunde antas i
december 1993. Problem som &r forknippade med en internationell reglering
ar t.ex. att alla lander har sina egna sprak och att man darfér maste ta hansyn
till  detta och acceptera vissa nationella  skillnader  vid
varumarkesregistreringen. Reglerna maste ocksa ta hansyn till nationella

18 Granmar s. 55.
7 Op. cit. s. 62.
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varumarken och oregistrerade rattigheter.’® | praktiken borjade
varumarkesférordningen att tillampas den forsta januari 1996 da OHIM
borjade ta emot ans6kningar om EG-varumérken. Genom att registrera ett
varumarke enligt varumarkesforordningen, far man en ensamratt for
varumarket inom hela EU, som for ndrvarande omfattar 25 lander.

Som tidigare namnts, kan man &ven ansbka om en internationell
varumarkesregistrering hos WIPO. Reglerna och grunderna for detta system
finns i det s.k. Madridarrangemanget fran 1891. Sverige har dock inte
tilltratt arrangemanget men daremot det s.k. Madridprotokollet, som &r
anslutet till arrangemanget. Protokollet tillkom som ett komplement till
arrangemanget for att gora det intressant for lander som inte var anslutna att
ga med i det internationella varumarkessammarbetet genom ett tilltrade till
protokollet.'® Protokollet tradde formellt i kraft den forsta december 1995.
Ansokan om internationell registrering enligt arrangemanget grundar sig i
en nationell varumarkesregistrering. Om man har en sadan, kan den ligga till
grund for en internationell ansékan hos WIPO. Reglerna i protokollet &r
nagot annorlunda och enligt dessa ar det tillrackligt med en nationell
ansokan for att kunna registrera ett internationellt varumarke.?

2.4.1 Skyddsomfang

Ovan har beskrivits pa vilka olika satt man kan registrera och fa skydd for
ett kannetecken. En annan viktig fraga ar hur langt detta skydd stracker sig
och vad skyddet omfattar. Skyddets omfattning bestdms genom att ta hansyn
till olika intressen pa marknaden. Om skyddet ar for smalt, kan det leda till
att naringsidkare tvekar till att investera i och bygga upp starka varumarken,
eftersom det inte l6nar sig om dessa inte kan skyddas pa ett effektivt sétt.
Om skyddsomfanget istallet &r alltfor omfattande, leder det till
konkurrensproblem, eftersom det forsvarar orimligt mycket for andra att fa
liknande varumarken registrerade. Det leder da till en slags
monopolsituation. For att fa ett bra skyddsomfang, maste man alltsa vaga de
olika intressena mot varandra.?

Skyddet for varumérken, d.v.s. ensamrétten till att anvanda ett visst
varumarke, galler bara i naringsverksamhet. Detta stadgas i 1 8 1 st. VmL.
Det innebar att varumarken far anvandas i t.ex. redaktionella sasmmanhang.
Enligt 4 § omfattar ratten att anvanda kannetecken pa vara, forpackning, i
reklam eller affarshandling eller pa annat satt. Den omfattar aven muntlig
anvéandning. Bestdmmelsen ar obegrdnsad i sin rackvidd och aven andra
exempel an dem som raknas upp omfattas.??> Bestammelsen har i doktrin
och praxis fatt en mer vidstréackt tillampning an vad som enbart paragrafens

18 Koktvedgaard s. 342.

19 Op. cit. s. 350.

2 Loc. cit.

2! Dahlman, C, Glader, M och Reidhav, D, Réttsekonomi, En introduktion, Lund 2002, kap
6.4 s. 165-174.

22 Koktvedgaard s. 389.
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ordalydelse kanske ger intryck av. Det &r forbjudet att anvanda annans
varumarke i naringsverksamhet, sd att det antyds att man har ett
kommersiellt samrére med varumarkesinnehavaren eller pa sa satt att
anvandningen snyltar pa varumarkets goodwill. | praktiken betyder det att
all anvéndning av annans varumérke i kommersiella sammanhang &r
forbjuden, utom i vissa speciella undantagsfall.?® Undantagen galler t.ex.
nar en producent har gjort en undersokning dar hans vara jamférs med andra
varor av andra marken, t.ex. vad konsumenter foredrar for sorts laskedryck.
Det &r dven tillatet att anvanda annans varumarke for att visa vilka produkter
som ar kompatibla med det egna varumérket, tex. olika
mobiltelefontillbendr eller bildelar (4 § 2 st. VmL). Men dessa undantag &r
restriktiva och anvandningen skall ske aterhallsamt och med ett neutralt
typsnitt for att minimera risken for vilseledande.?*

Skyddet ar en ensamrétt att nyttja ett visst varumarke. Fragan &ar da vad
denna ensamrétt omfattar. Man kan registrera ett varumarke i olika klasser
och normalt omfattar ensamratten till varumérket endast de varor och
tjanster som ingar i de klasser som man har registrerat. Ett undantag utgors
av skyddet for vél ansedda varumarken. | 6 8 2 st. VmL stadgas att
forvaxlingsbarhet kan aberopas till forman for kannetecken som &r val
ansedda i Sverige om anvandningen av andra liknande kannetecken skulle
kunna dra otillborlig fordel av eller skada det vél ansedda kénnetecknets
anseende. Denna typ av varumarken far alltsa ett skydd som kan stréacka sig
utdver det omrade inom vilket de &r registrerade. Gamla varumarken som
redan varit registrerade i en eller flera klasser innan det nya varumérket
kunde anses omfattas av skyddet i ovannamnda paragraf far daremot
fortfarande finnas, eftersom varumérkesskyddet inte har retroaktiv verkan.”

En annan aspekt pa skyddsomfanget &r det s.k. frihallningsbehovet. Det ar
ett av de kriterier som vags in nar det beslutas om ett kdannetecken skall fa
registreras som varumarke. Frihallningsbehovet bygger pa en teori som
syftar till att skapa en skyddszon for vissa sorters ord eller foreteelser som
inte skall g att registrera och darmed f& ensamrétt till.”> De ord man syftar
pa ar framst generiska symboler som inte ar utbytbara mot andra ord.
Generiska symboler &r ord som ”bil” eller ”hus” som symboliserar ett
konkret symbolféremal, men aven “och” kan vara en generisk symbol som
d& symboliserar ett abstrakt symbolféremal, en slags tankekonstruktion.?’
Enligt denna teori maste dessa ord hallas fria och kunna anvéndas fritt for
att inte hamma konkurrensen och skapa monopol pa anvandandet av vissa
ord.

Nar man skall definiera skyddsomfanget for ett varumarke far man &ven
diskutera varumarkens forvéaxlingsbarhet. Ett varumarke maste vara
sarskiljbart gentemot andra varuméarken pa marknaden. Det far alltsa inte

2 Carlén-Wendels s. 131 f.
2 Op. cit. s. 132.

% Granmar s. 303.

%6 Op. cit. s. 68.

2 Op. cit. s. 50.
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finnas en risk for forvaxling med redan etablerade varumérken for att ett
nytt varumarke skall anses skyddsvart enligt varumarkeslagen.?® Man vill p&
detta satt skydda redan etablerade varumarken mot intrang och
renommésnyltning. Sa fort man anvander ett varumiarke som ar
forvaxlingsbart med ett redan skyddat kannetecken sa raknas det som
kanneteckensintrang.”® Dock &r huvudregeln att det bara raknas som intrang
om varumaérket anvéands for varor av samma eller liknande slag enligt 6 § 1
st. VmL.* Vad som galler for varor enligt varumarkeslagen galler aven for
tjanster.®

2.4.2 Varumarkesrattens klassindelning

Varumarkesrétten har ett system for att registrera varumarken i olika klasser
med olika varor och tjanster. Detta ar ett gammalt system som bdrjade
utarbetas redan i slutet av 1800-talet. Né&r registrering av varumarken
borjade anvandas, gavs varumarkesinnehavaren en total ensamratt for sitt
varumarke som innefattade alla varor och varuslag. Detta blev med tiden
inte hallbart, eftersom det bara finns ett begransat antal tecken och symboler
som kan anvéndas for att skapa varumarken. I och med industrialiseringen
okade varumarkesanvandningen och det blev brist pa méjliga varumarken.
Detta var en tendens bade nationellt och internationellt. | Sverige gallde
regler fran 1897 som innebar att bara varor som man angett i sin ansékan
omfattades av varumarkesskyddet. Ett system med olika varuklasser
arbetades fram. Liknande system hade arbetats fram i andra lander, men
systemen var inte identiska.

Den internationella handeln 6kade allt mer och man insag behovet av ett
internationellt klassificeringssystem for att underlatta och fa ett mer
enhetligt system. Det system for klassificering som galler &n i dag antogs
genom den s.k. Nicekonventionen ar 1957. Detta system &r standigt under
utveckling och det innehaller numera bade varu- och tjansteklasser. | dag &r
de flesta lander anslutna till Nicekonventionen och det innebér att n&r man
ansoker om varumérkesregistrering i de anslutna landerna, ar det samma
varu- och tjansteklasser som galler. Syftet med systemet ar alltsa att oka
antalet varumarken som ar mojliga att registrera. Flera varumarken som &r
identiska eller forvaxlingsbara kan registreras i olika klasser. Viktigt att
klargora ar dock att registreringen i olika klasser inte motsvaras av ett
varumarkes materiella rattsstallning.®* Klassificeringssystemet ar bara till
for att underlatta registreringsforfarandet. Klasserna kan innehalla vitt skilda
varor som inte kan anses forvéxlingsbara pa det satt som menas i 6 § 1 st.
VmL. Eventuellt varumarkesintrang bedéms alltsa enligt varumarkeslagens
regler.

%8 Op. cit. s. 69.

# Loc. cit.

% Koktvedgaard s. 404.
31 Carlén-Wendels s. 131.
%2 Koktvedgaard s. 361.
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2.4.3 Registrering avdomannamn som
varumarke

Doméannamn administreras och regleras normalt av privata organisationer
och styrs inte av varumarkesratten. Men for att fa ett 6kat skydd for sitt
varumarke mot eventuellt intrdng eller missbruk, kan det vara av intresse att
forsoka registrera sitt domannamn dven som varumarke. For att fa ett
doménnamn registrerat som ett varumarke galler samma regler som for
varumarken i Ovrigt. Domannamn som “skor.com” eller “bilar.com” kan
darfor inte varumarkesregistreras, eftersom de bara bestar av s.k. generiska
symboler, d.v.s. ord som anses vara skyddade mot registrering for att de fritt
skall kunna anvandas av alla (jfr ovan avd. 2.4.1). Domannamnet maste
ocksa uppfylla kravet pa sarskiljning och det far inte foreligga
forvéaxlingsrisk med annat registrerat varumarke. | den fiktiva webbadressen
"www.klippoteket.se” &r det bara ordet “klippoteket” som gar att
varumarkesskydda. Varken "www” eller olika toppdomaner som .se och
.com gér att f& ensamratt till, eftersom de bara &r beskrivande uttryck.*

2.4.4 Speciellt om skydd pa Internet

Internet har skapat en helt ny och ganska speciell situation vad galler
varumarkesanvandningen och varumarkesintrdng. Den internationella
aspekten  pa  varumarkesanvandningen &  forvisso  inte  ny.
Madridarrangemanget om internationell registrering av varuméarken kom till
redan ar 1891 och de nordiska landerna har aven de en lang historia av
samarbete med att ta fram lagar och regler inom immaterialrattsomradet.*
Men 1 och med Internets stora spridning och darmed den Okade
anvandningen av Internet, bl.a. for foretags kontakter med kunder och for
marknadsforingsatgarder for foretagens produkter och tjanster, har den
internationella dimensionen inom varumarkesratten okat avsevart.

Runt om i vérlden finns det manga identiska eller snarlika varuméarken.
Dessa har existerat parallellt pa olika marknader, ibland under lang tid.
Detta har inte setts som nagot storre problem, eftersom det har varit en
mycket liten risk for att det skulle leda till intrdng i varumarkesinnehavarnas
ensamrétt eller till forvaxling av varornas ursprung. Varumarkena kan
visserligen ha uppfyllt alla krav och varit registrerade pa ett korrekt sétt,
men eftersom de har funnits pa olika marknader och alltsa vant sig till skilda
kundgrupper sa har inte nagon forvéxling av varor och tjanster kunnat ske.
Om t.ex. ett foretag i Sverige och ett foretag i USA, som agerar endast pa en
lokalt avgransad marknad, har likadana eller snarlika varumarken sa ar det
inget problem, eftersom med stérsta sannolikhet varken foretagen eller dess
kunder kommer i kontakt med varandra. Varumérkesregistreringar kan
ocksa ske i olika varu- och tjansteklasser och darfor kan likadana
varumarken existera sida vid sida dven pa samma geografiska marknad.

¥ Rindforth, P, Ensamratt pd Internet?, en handledning i konsten att skydda dina
personliga och kommersiella ensamrétter i globala néatverk, 1998, (cit. Rindforth) s. 134.
** Koktvedgaard s. 340.
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Varumarkesregistreringar i olika klasser ar mojligt bade i Sverige och
internationellt. Detta & en mojlighet som inte finns vid registrering av
doménnamn, dar endast ett identiskt domannamn kan registreras under varje
toppdoman som .se eller .com. Det beror pa doméannamnets tekniska
konstruktion och &r inget som kan &ndras genom reglering.
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3 Domannamn

3.1 Inledning

Doménnamn &r ett ganska nytt begrepp speciellt ndr det anvands i
varumarkessammanhang. Nar doménnamnet utvecklades hade man inte en
tanke pa att det skulle fa den stora ekonomiska betydelse inom
varumarkesomradet som det otvivelaktigt har i dag. Har nedan skall
redogodras for domannamnets ursprung och vad som var dess ursprungliga
mening och syfte och hur det har forandrats éver tid. Vidare forklaras
doménnamnets tekniska uppbyggnad och de organisationer som ansvarar for
driften och regleringen av domannamnssystemet gas igenom.

3.2 Domannamnets ursprung

For att lattare forsta domannamnens syfte och ursprung skall har forst kort
redogoras for Internets tillblivelse och litet om hur det fungerar rent
tekniskt. Begreppet Internet lanserades ar 1982 men tekniken bakom
natverket hade da varit under utveckling ett flertal ar.* Internet initierades
som ett samarbetsprojekt mellan den militdra forskningsorganisationen
ARPA (Advanced Research Projects Agency) och olika civila
forskningsinstitut. Syftet var att skapa ett datornatverk som gjorde
kommunikation mellan olika datorer mojlig. Man ville ocksa gora natverket
sd driftsakert som mojligt. Aven om en eller flera datorer slogs ut, skulle
natverket fungera och de andra datorerna skulle ersatta den forlorade
kapaciteten.®® Ar 1969 bildades det férsta natverket med fyra anslutna
datorer vid fyra olika amerikanska universitet och under Internets forsta ar
var projektet n&stan helt en angeldgenhet for universitet och andra
forskningsinstitut.’ Redan fr&n bérjan var idén att informationen som
sandes i natverket skulle vara uppdelad i paket och den skulle skickas
mellan datorer som alla var pa samma hierarkiska niva. Tanken med det var
att om kontakten med nagon dator inte fungerade och informationen darfor
inte gick fram sa kunde paketen ta en annan vag 6ver nétet och sedan sattas
samman nar de kom fram till den dator som eftersokte den. Pa sa vis skulle
natverket fa en hog driftsakerhet och dven vara skyddat mot sabotage
utifran. Natverket, som fran borjan var ganska litet, véxte dock snabbt. I och
med att kommunikationstekniken forbattrades, kunde fler och fler datorer
anslutas till natverket. Man kunde ocksa ansluta andra natverk till Internet
och inte bara som i borjan, enskilda datorer. Det forsta svenska nédtverk som
ansléts var SUNET, det svenska universitetsnatverket &r 1989/90.%

* Granmar s. 196.

% SOU 2000:30, .se?, Betankande av Domannamnsutredningen, (cit. SOU 2000:30) s. 25.
3" Loc. cit.

% Op. cit. s. 26.
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Den mycket snabba 6kningen av Internetanslutna datorer under 1990-talet
kan till stor del tillskrivas den nya teknik som bérjade anvéndas och som
gjorde Internet mer anvéndarvanligt och darmed tillgdngligt &ven for
personer utan djupare datorkunnande. Varje dator som ar uppkopplad till
Internet har en unik adress, ett s.k. IP-nummer eller IP-adress for att de
andra datorerna skall kunna identifiera en viss dator ndr man soker och
skickar information. Ett IP-nummer bestar av en lang rad
sifferkombinationer som kan vara ganska svara att komma ihag. Grunden
till den teknik som anvands i dag for att pa ett latt satt soka information pa
Internet, den s.k. WWW-tekniken togs fram av ett Schweiziskt
forskningsinstitut i bérjan av 1990-talet.® Den gor det méjligt att anvanda
Internet pa det satt vi numera ar vana vid. Genom att klicka pa olika lankar
kan man forflytta sig mellan olika hemsidor pa Internet. For att slippa
komma ihag de langa och krangliga IP-nummren har man ocksa utvecklat
ett system med doménnamn det s.k. DNS (Domain Name System). Detta
system gor det majligt att ge datorerna adresser som bestar av olika
bokstavs- och sifferkombinationer som ar lattare att komma ihag t.ex.
“www.lu.se” for att komma till Lunds universitets hemsida. Den
ursprungliga meningen med domannamnssystemet var endast att skapa ett
adressystem for att lattare hitta den information man soker pa Internet. DNS
var alltsa aldrig menat att fa den stora ekonomiska och varumarkesréttsliga
betydelse som det har i dag.

3.3 Doméannamnets 6kade betydelse i
dagens samhalle

Doméannamnets betydelse i samhéllet har kraftigt okat under de senaste aren.
Fran att bara ha varit en teknisk konstruktion for att skapa adresser till olika
webbsidor och att underlatta sokandet pa Internet, har dess kommersiella
varde Okat enormt. Nufértiden kan domé&nnamn som Gverensstimmer med
kanda varumarken betinga ett hdgt ekonomiskt vérde, eftersom de har blivit
en viktig del i foretagens marknadsforing. Att ha sitt varumérke registrerat
som domannamn har blivit oerhort viktigt, eftersom Internet blir en allt
viktigare kanal for kontakten med marknaden. Aven domannamn med
populdra generiska ord som “books.com”, “cars.com” eller ”sex.com” &r
mycket eftertraktade och kan darfor vara foremdl for ekonomiska
spekulationer och betinga ett hogt ekonomiskt vérde. 1 och med att en
okande del av befolkningen har tillgang till och anvéander Internet pa
regelbunden basis, 6kar ocksa domannamnens exponering och darmed deras
betydelse. Att ha ratt doménnamn, d.v.s. ord och uttryck som ar korta, latta
att stava och att komma ihag, blir allt viktigare for naringsidkare for att
locka till sig potentiella kunder. Eftersom Internet har blivit en allt mer
naturlig del av ménniskors liv, ar det &ven viktigt for icke kommersiella
aktorer att ha ratt doménnamn for att tillgodose medborgare med t.ex.
kommuninformation, eller information om sjukvarden och annan
samhaéllsservice.

% 50U 2000:30 s. 26.
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Doméannamnssystemets 0kade betydelse, inte minst ekonomiskt, aktualiserar
ocksa behovet av klara och tydliga regelverk for att minimera riskerna for
missbruk som domannamnsstéld och varumarkesintrang. Internets enorma
utvidgning och utveckling har lett till att det rader delade meningar om vem
som bor ansvara for Internet och regleringen och utvecklingen dérav, bl.a.
angdende DNS.*

N&r domannamnssystemet skapades, var det tankt endast som ett system
med adresser for att underlatta att finna den information som man sokte pa
Internet. Ingen kunde forestélla sig den stora vikt som doméannamnet skulle
fa som en del av foretagens varumarken och marknadsféring. De tekniska
begrénsningarna gor att man kan registrera varje domannamn endast en
gang eller varje huvuddomén endast en gang under varje toppdoman. Det
leder till problem nar det finns flera varumarkesinnehavare som har
registrerat likadana varumarken i olika klasser eller pa olika marknader. De
har da bada ratt att registrera det eller de domannamn som innehaller deras
varumarken.** Ett exempel & Varumarket Abba. Det anvands bl.a. av den
svenska musikgruppen. Det anvédnds dven av foretaget Abba Seafood AB
som bl.a. séljer fisk och skaldjursprodukter. Bada dessa skulle alltsa med
framgang kunna havda sin ratt till domannamnet “abba.se”. Den som
innehar detta domé&nnamn for tillfallet & Abba Seafood AB. For att 16sa
konflikten maste den eller de andra innehavarna av likadana varumarke
registrera ett annorlunda doméannamn. Man kan t.ex. som i musikgruppen
Abbas fall lagga till ett ord. Deras nuvarande domannamnsadress ar
www.abbasite.com. Om man istéllet skriver in adressen www.abba.com i
sin webblésare kommer man till en amerikansk organisation som heter
American Bed and Breakfast Association. Troligtvis var den forst med att
registrera adressen och eftersom den ocksa forefaller ha ett legitimt intresse
av den, sa maste dvriga intressenter valja andra domannamn. Man kan alltsa
aven vilja att registrera sitt domannamn under en eller flera andra
toppdomaner, t.ex. .com, .net eller .nu. Trots att det numera finns ett flertal
olika generiska toppdomaner och alla landers olika toppdomaner sa kommer
problemet med att fa just det domannamn man vill ha att kvarsta, eftersom
efterfrigan pd domannamn &r mycket storre &an utbudet av mojliga
domannamn.** Fér vissa domannamnsinnehavare, tex. en lokal
naringsidkare, kan det vara en fordel att ha ett domannamn under .se-
domanen for att potentiella kunder valjer att séka pa namn under den
nationella toppdomanen forst.

En annan orsak till att det har uppstatt problem med varuméarkesintrang pa
Internet &r att registreringen av varumarken och registreringen av
domannamn administreras pa helt olika satt. Varumarkesratten ar reglerad i

%0 SOU 2003:59, Toppdoman foér Sverige, Slutbetankande av e-komutredningen, (cit. SOU
2003:59) s. 67.

*L Enligt de regler som har utarbetats av bl.a. ICANN &r huvudregeln att den som forst
registrerar ett domannamn har ratt till det forutsatt att personen ifrdga har ett berattigat
intresse av det specifika doménnamnet, t.ex. att han driver ett foretag eller har registrerat ett
varumdrke med samma namn.

%2 Granstrand, L, Domannamn ur ett varumérkesréttsligt perspektiv, Stockholm 2001, (cit.
Granstrand) s. 66.

18



lagar och i internationella 6verenskommelser mellan stater, medan reglerna
for hur domannamnsregistreringar och tvister om domannamn skall skétas
har tagigts fram och utvecklats av privata organisationer med begransad
inblandning av staters offentliga foretradare.

3.4 DNS (The Domain Name System) och
Domannamnets uppbyggnad

Doméannamnssystemet eller DNS &r en vital del av Internet och en av
grunderna till hela systemet. Har foljer en redogorelse for hur DNS fungerar
och nagot om den tekniska uppbyggnaden. DNS ar det system som skoter
informationsflodena pa Internet och ser till att ratt information kommer till
ratt plats. Systemet ar hierarkiskt uppbyggt och hdgst upp i hierarkin finns
det tretton stycken s.k. rotservrar, varav en ar placerad i Sverige. Skalet till
att det finns flera rotservrar &r dels att 6ka systemets driftsakerhet och dels
att effektivisera kommunikationen pa Internet. Om en eller flera av
servrarna slutar fungera, skall &ndd natverket som helhet fortsatta att
fungera, eftersom samma information finns lagrad i alla rotservrar. Under
dessa finns de s.k. DNS-servrarna (&ven kallade namnservrar). Varje
toppdoman har minst en DNS-server. | Sverige star toppservern for .se-
domanen pa Kungliga tekniska hogskolan i Stockholm. Férutom den, finns
det i Sverige ytterligare nagra DNS-servrar med samma information som
toppservern i DNS-systemet.** Under den eller dessa servrar i hierarkin
finns det andra namnservrar. Ingen av namnservrarna pa Internet har
fullstandig information till alla andra namnservrar, utan de har endast
information om servrarna i den hierarkiska nivan under dem. Langst ned i
hierarkin ar de servrar som har information om t.ex. adresserna till datorerna
i det lokala natverket hos ett foretag eller en organisation.*

Sjalva domannamnet ar ocksa hierarkiskt uppbyggt. Ett domannamn bestar
av en toppdoman (&ven kallad Top Level Domain (TLD)) och en eller flera
underdoméner eller subdomaner. FOr att underldtta, kan man anvanda
webbadressen www.jur.lu.se som exempel. Det ar adressen for att komma
till hemsidan for juridiska fakulteten vid Lunds Universitet. Hierarkin borjar
fran hoger och Overst i hierarkin ar foljaktligen Sveriges toppdoman .se. |
nivan under toppdomanen kommer en huvuddoman som i det har fallet ar
Ju. Den leder till Lunds Universitets huvudserver som hanterar alla adresser
under .lu. Sedan féljer subdomanen .jur som leder till juridiska fakultetens
server. Det &r &dven skillnad mellan domannamn och webbadresser.
Doméannamn hanvisar bara till en dator i natverket, d.v.s. pa Internet, medan
en webbadress kan hanvisa till ett specifikt dokument pd en hemsida.*
Webbadressen innehaller darfor en sokvag och ett namn pa dokumentet
ifrdga t.ex. www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Biblioteket.nsf for att komma
direkt till dokumentet for bibliotekets information pa Juridicums hemsida.

3 Carlén-Wendels s. 143.
4 Granmar s. 197 1.
“ Granstrand s. 8.
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3.4.1 Olika toppdomaner

Toppdoménerna ar uppdelade i generiska toppdoméner (generic Top Level
Domains (gTLD)) och nationella toppdomaner (country code Top Level
Domains (ccTLD)). Generiska toppdoméner &r t.ex. .com, .net och .org. De
nationella toppdomanerna ar landskoder for varje land, t.ex. .se fér Sverige
och .dk for Danmark. For att kunna registrera ett doménnamn under en
nationell toppdoman, maste man vanda sig till den registrator som har
utsetts i varje land. Reglerna for hur en sadan registrering gar till och vilka
som dar behoriga att registrera ett domannamn varierar mellan de olika
toppdoméanerna. Aven organisationen som skoter registreringarna kan vara
uppbyggd pa olika satt med en blandning av helt privata och helt statliga
organisationer och organisationer med olika grad av statligt inflytande.
Driften av ccTLDs ar i princip upp till varje land att organisera och ICANN
och Department of Commerce utévar inte nagon kontroll éver dessa. De
poangterar i stéllet deras sjalvstandighet. DoC menar att de nationella
toppdomanerna ar att betrakta som en form av allméannyttig tillgang som
varje nation forfogar dver.*® ICANN anser emellertid att ansvaret for
ccTLDs, for att det skall fungera sa bra som mojligt, bor innehas av
respektive lands regering.*’

De generiska toppdomaner som finns for tillfallet kan delas in i
otillgangliga, tillgangliga, osponsrade och sponsrade. De otillgangliga
gTLDs &r .arpa, .edu, .gov, .int och .mil. Dessa toppdoméner skapades nar
Internet till storsta del var en helt amerikansk angeldgenhet och de kan
endast anvandas av olika amerikanska myndigheter och organisationer.
Toppdoménen .arpa kan dock anvandas dven av vissa organisationer som
skoter den tekniska utvecklingen av Internet och .int kan anvandas endast av
internationella  organisationer s.k. NGOs (Non Governmental
Organizations).”® De tillgangliga gTLDs &r indelade i osponsrade och
sponsrade. Med tillgdngliga menas att allmanheten har mojlighet att
registrera doménnamn under dessa toppdoméner. Nar det ror registrering av
de generiska toppdomanerna sa ar det ICANN som har huvudansvaret for
hur den tillgdngliga delen av toppdoménerna skall administreras. ICANN
skapar regler och kontrollerar anvédndandet av doménerna. De flesta gTLDs
har ICANN direkt ansvar for, men for nagra domaner har ICANN delegerat
ansvaret till andra organisationer, d&ven om den anda utévar en viss kontroll
over dessa organisationer genom att skapa regler och standarder som maste
foljas. De toppdomaner som star direkt under ICANNSs kontroll ar de s.k.
osponsrade toppdoménerna. Dessa &r i dag bl.a. .com, .net, .org, .biz, .info,
.name och .pro. Flera gTLDs har nyligen introducerats och det fors
fortlopande diskussioner for att ta fram ytterligare toppdoméner, eftersom
trycket att registrera domannamn under de existerande gTLDs ar stort.*® De

' S0U 2003:59 s. 44.

T PTS-ER-2003:23, Post och Telestyrelsen, Den internationella forvaltningen av Internet —
Vilka organisatoriska alternativ finns?, s. 11.

*8 Granmar s. 208.

* Fér uppdaterad information om nya toppdoméner, se tex. ICANNs hemsida,
Wwww.icann.org.
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toppdomaner som ICANN har delegerat administrationen av kallas
sponsrade gTLDs. Dessa ar t.ex. .aero, .coop och .museum.

Fran och med &r 2005 finns toppdomanen .eu tillganglig.® Det blir den
forsta s.k. regionala TLD.** EU-toppdomanen representerar en hel region
istallet for ett land, men den fungerar i Gvrigt pa liknande satt som de
nationella toppdomanerna. Man har under nagra ar arbetat med att skapa ett
regelsystem for bl.a. hur registreringen skall skotas och vem som far ansoka
om en .eu-domén. Man har &ven testat driften av den nya toppdoménen.
Toppdoménen .eu ar ténkt att bli ett komplement till medlemslanderna i
Europeiska Unionens egna ccTLDs och kommer alltsa inte att ersatta dessa.
Det innebér alltsa att ett identiskt domannamn kan registreras bade under .eu
och under respektive medlemslands ccTLD. Det & EU som &ger doménen.
Ansvaret for registreringsforfarandet under .eu-doménen har delegerats till
ett internationellt konsortium kallat EURId. Syftet med .eu-doménen ar att
oka uppmarksamheten och exponeringen av EU och den inre marknaden pa
Internet och att ge nérin%sidkare och personer i medlemslanderna ett
alternativ till 6vriga TLDs.”

3.5 ICANN

Fran borjan var Internet ett militart forskningsprojekt och det skottes alltsa
av den amerikanska staten. | och med Internets 6kade spridning och 6kade
betydelse forlorade staten mer och mer kontrollen éver den civila delen av
natet.>® N&r andra stater borjade ansluta sina natverk till Internet, inség man
att det behdvdes en organisation som hade hand om driften och som inte var
direkt knuten till den amerikanska staten. 1988 bildades darfor 1ANA,
Internet Assigned Numbers Authority, som kan ségas vara en foregangare
till ICANN. Med IANA forde amerikanska staten dver delar av ansvaret for
Internets  skotsel och utveckling till en organisation utanfor
statsadministrationen och med bildandet av ICANN fullfoljdes planen pa att
Internet skulle skotas av en helt oberoende icke kommersiell organisation.
ICANN star for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Det
ar en organisation som bildades ar 1998 for att ansvara for driften av DNS
och sakra stabilitet och driftsékerhet i systemet. Amerikansk staten har dock
forbehallit sig ratten att ha fortsatt beslutanderatt i vissa fragor rérande
Internets organisation genom DoC, Department of Commerce. DoC har rétt
att fatta beslut om andringar i DNS-data, men detta sker bara om ICANN
har avgett en rekommendation om en &ndring.>*

ICANN ér en icke vinstdrivande privat stiftelse med sate i Los Angeles.
ICANN skall fungera som kunskapskalla och 6ka kunskapen om DNS hos
allmanheten.”™ Organisationen tar &ven fram végledande saval som

50 \www.eurid.eu/en/shared/about.

5! Granmar s. 214.

52 www.euid.se, artikel Toppdoman ”.eu”, 2005-06-21.
53 Granmar s. 205.

 S0U 2003:59 s. 44.

% Granmar s. 206.
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bindande skrivelser och fattar beslut om administrationen av DNS. Det
overgripande ansvaret for DNS ligger pa ICANN, men sjéilva driften av
domannamnssystemet &ar delegerat till olika organisationer beroende pa
vilken typ av domé@nnamn det rér sig om. Till ICANNSs styrelse ar knutna
tva radgivande kommittéer. GAC, Governmental Advisory Commitee,
bildades ar 1999 och har ledaméter fran skilda nationella regeringar. Alla
lander har mojlighet att ha representanter i GAC. GACs uppgift &ar att
tillvarata och ge rad i fragor som ror nationella regleringar. Den andra
kommittén & DNS Root Server System Advisory Commitee, RSSAC.
RSSAC ér ett radgivande organ i fragor som ror bl.a. de s.k. rotservrarna.
Rotservrarna befinner sig hogst i den hierarki av servrar som styr
Internettrafiken. RSSAC behandlar fragor om sakerhet och kapacitet och om
hard och mjukvarans funktionalitet.

Ett annat viktigt omrade i ICANNSs verksamhet ar att utarbeta regler for hur
eventuella tvister om vem som har béttre ratt till domé&nnamn skall l6sas.
Detta tvistelosningssystem kallas UDRP (Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy) (se vidare nedan avd. 4.3.1).

3.6 Registreringsforfarandet

Som namnts ovan finns det tva huvudtyper av toppdomaner, s.k. TLD.
Dessa ar gTLDs och ccTLDs. Organisationerna och regleringen av dessa
huvudtyper skiljer sig at. Fran och med ar 2005 &r dven den nya regionala
TLD .eu tillganglig. Det ar en ny typ av TLD.

Angaende registreringen av domannamn under nagon av de tillgangliga
gTLDs sa regleras den i grunden av ICANN. Men ICANN har valt att
delegera ansvaret for registreringen for vissa av dem till andra
organisationer. For att registrera en adress under .com, som &r den
vanligaste generiska toppdoménen, kan man t.ex. vanda sig till WIPO som
ar ett av flera godkanda ombud. De flesta tillgdngliga gTLDs &r 6ppna for
alla och det kravs alltsa inget speciellt yrke eller organisationstillhérighet for
att fa registrera ett domannamn under dem. Detta galler t.ex. .com, .org och
.net. Nagra s.k. tillgangliga gTLDs ar éppna endast for vissa kategorier. Det
géller de s.k. sponsrade gTLDs som .coop for kooperativa organisationer
och .aero for flygindustrin.

Ansvaret for regleringen och registreringsforfarandet av de nationella
toppdomanerna har ICANN helt 6verlatit till varje enskild nation. Det finns
flera olika modeller for hur detta kan skétas och det ar upp till varje land att
valja sin modell. Vissa lander har valt att dom&nnamnshanteringen skall
skotas av en statlig myndighet eller ett statligt kontrollerat féretag. Andra
lander har foredragit att en helt privat organisation har hand om bade drift,
reglering och kontroll av doméannamnet, medan en tredje vag att ga ar att
hanteringen delas upp och skéts av bade statliga och privata intressen. | och
med Internets 6kade omfattning och betydelse och att landerna inser att de
nationella toppdoménerna spelar en allt viktigare roll i deras kommersiella
infrastruktur sa okar ocksa viljan fran myndigheterna att fa mer insyn och
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kontroll i verksamheten. Samarbeten mellan privata organisationer och
myndigheter har dkat och i flera lander har, eller planeras, det att lagstiftas
for att reglera domannamnshanteringen.®

I Internets barndom drevs, utvecklades och anvandes Internet av ett relativt
begrénsat antal entusiaster. Detta gjorde att kontakterna mellan olika lander
skedde pa informell basis mellan olika privatpersoner. Aven delegeringen av
ansvaret for de olika nationella toppdoméanerna skéttes pa detta satt. Ar
1985 delegerades ansvaret for toppdomanen .se av IANA, ICANNSs
foregangare, till en privatperson som var verksam vid KTH i Stockholm.
Detta skedde informellt och utan skriftligt avtal.>” Sedan dess har kontrollen
och administrationen av .se-doménen stannat kvar i privat regi, dven om
organisationen har formaliserats och utvecklats betydligt over tid.
Organisationsansvaret ar sedan ar 1997 overlatet till stiftelsen for Internet
Infrastruktur (ll-stiftelsen). I1l-stiftelsen bildade i sin tur det heldgda
aktiebolaget NIC-SE som ansvarade for det praktiska arbetet med
domannamnsregistreringar och den dagliga driften av se-domanen. Under
2006 inforlivades NIC-SE och alla dess ansvarsomraden med Il-stiftelsen.
I1-stiftelsen anvénder numera varumérket ”.SE” vid kommunikation med
marknaden. Ansokan om domannamnsregistrering under .se-domanen sker
hos nagot av .SE:s utsedda ombud och regleras i .SE:s allmanna villkor vid
registrering av domannamn under .se.>®

3.6.1 FoOr-och efterprévning

Ansokan for att fa registrera ett domannamn sker efter en av tva
huvudprinciper, for- och efterprévning. Forprovning innebér att det sker en
provning enligt de regler som galler for den toppdoman, under vilken man
vill registrera sitt domannamn, innan registreringen godkénns. Det kan vara
olika kriterier som skall uppfyllas, t.ex. att den som vill registrera har
anknytning till landet i fraga, t.ex. sin hemvist dar, eller att det finns en
registrerad k&nneteckensratt till de ord eller teckenkombinationer som skall
registreras. Ett sddant forfarande kan vara tidskravande och omstandligt och
kan dven leda till att manga inte far registrera de domannamn som de vill ha.

Reglerna for doménnamnsregistrering under .se-doménen byggde fram till
april 2003 pa ett forfarande med férprovning. For registrering kréavdes bl.a.
att domannamnet i fraga skulle var hanforligt till en verksamhet med svensk
anknytning och att domannamnet aterspeglade verksamhetens namn sasom
det var angivet pa ett registreringsbevis utfardat av svensk myndighet. Det
fanns aven flera undantag och specialregleringar. Dessa svarigheter och
begréansningar fick till foljd att allt farre svenska aktorer var intresserade av
att f& domannamn under toppdoménen .se och att dessa i stéllet valde att

*®'SOU 2003:59, s. 55-66.

%" Lindberg, A och Westman, D, Praktisk IT-ratt, 3 uppl., Stockholm 2002, (cit. Lindberg)
s. 355.

%8 www.iis.se/docs/allmanna_villkor.pdf.
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registrera sina doménnamn under andra toppdomaner t.ex. .com eller .nu,
som hade ett generdsare regelsystem.>®

Det system som numera tillampas vid registrering av domannamn under .se-
domdnen, och som tillampas &ven vid registrering under flertalet
toppdomaner, savéal gTLDs som ccTLDs, ar ett system med efterprovning.
Enligt de nuvarande reglerna for den svenska toppdomanen far bade fysiska
och juridiska personer ansoka om registrering och nagra krav pa registrerade
varumarken eller firma e.dyl. stalls inte.® Det enda kravet pa utlandska
fysiska och juridiska personer utan stadigvarande hemvist eller fast
driftstélle i landet &r att de anger en i Sverige boende kontaktperson vid
registrering for att registratorn skall kunna na domannamnsinnehavaren med
meddelanden och fakturor. Enligt .SE:s regler tillampas, med ett fatal
undantag, en s.k. "forst till kvarn”-princip vid registrering av.domannamn,
d.v.s. ansokningarna behandlas i den ordning som de kommer in, och den
som forst har ansokt om ett visst domannamn far det. Eftersom man enligt
de nuvarande reglerna inte behdver gora en forprovning kan man registrera
domannamnen direkt. Detta gor att det numera gar mycket snabbare och
enklare att registrera ett doménnamn under .se. Undantagen galler vissa
kategorier av domannamn som ar reserverade och inte ar tillgangliga for
alla. Det galler bl.a. landers namn, vissa geografiska ord som &r forbehallna
kommunférbundet och benamningar som ar skyddade i svensk lag t.ex.
namn pa internationella organisationer.®* Vad galler varuméarkesregistrering
finns liknande undantag, jfr 14 § VmL.

Detta system paminner om varumarkesrattens prioritetsprincip. Den innebar
att vid konflikt mellan olika varumérken som &r forvéxlingsbara &r det
varumarket som kan visa tidigast rattsgrund som skall ha foretrade, 7 §
VmL. Detta géller med vissa undantag som tas upp i 8 och 9 8§ VmL. En
viktig skillnad gentemot kraven for att fa registrera ett varumarke ar att vid
domannamnsregistreringen finns inga krav pa sarskiljningsférmaga eller
forvaxlingsrisk. Nastan alla siffer- och bokstavskombinationer gar saledes
att registrera &ven om reglerna for hur ett domannamn skall vara utformat
skiljer sig nagot mellan olika toppdoméner. Det kan t.ex. krdvas att
doméannamnet inte uteslutande far innehalla siffror eller att ett visst
minimiantal tecken méste ingd.%? Det finns inte heller nagra sérskilda ord
som inte gar att registrera pa det satt som galler for kannetecken enligt
principen om frihallningsbehovet.

For att systemet inte skall utnyttjas for bl.a. varumarkesintrang och
spekulation med domé&nnamn som bara registreras for att kunna saljas till
overpris, har .SE infort flera olika mojligheter dar de enligt de allménna
villkoren kan avregistrera ett doménnamn. Férutom avregistrering nar inte
de rent formella kraven har uppfyllts som att ange en fungerande e-
postadress eller att betala alagda avgifter, finns det s.k. alternativa

*¥SOU 2000:30 s. 13.

%0 SE:s allmanna villkor vid registrering av doménnamn under .se.
®1 SE:s allmanna villkor p. 2 f.

%2 Granmar s. 215 f.
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tvistlosningsforfarandet. Detta ar en tvistlosningsmodell liknande ett
skiljedomsforfarande. Den som anser sig ha battre ratt till ett domannamn
kan ansoka om alternativt tvistlosningsforfarande for att fa doméannamnet
avregistrerat eller overfort till sig sjalv. Liknande tvistlosningssystem
anvands vid flera andra ccTLD. Foérlagan till det svenska systemet ar det
system som bland andra den stérsta gTLD, .com anvander sig av. Det kallas
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, varom mera nedan
under avd. 4.3.

3.7 Ar domannamnet en immateriell
egendom?

Ar domannamn att jamstalla med immateriell egendom av samma typ som
varumarken eller &r det en helt annan typ av egendom? Ett varumarke &r en
egendom som, inom vissa ramar, agaren fritt kan forfoga 6ver och t.ex. sélja
eller licensiera ut (jfr 32-34 j 88 VmL). Varumarket representerar darfor ett
ekonomiskt varde. Domé&nnamnets primara syfte ar att fungera som del i en
webbadress for att underlétta att hitta den specifika hemsida som man soker
pa Internet. Domannamnet ar alltsa bara skapat som en teknisk konstruktion.
Men det finns flera argument for att ett domannamn ocksa ar en sorts
egendom med varumarkesliknande Kkaraktar. Eftersom doméannamn
nufdrtiden kan betinga ett stort varde, bor de ses som en sorts egendom. Det
finns en marknad for attraktiva doménnamn som i vissa fall séljs for
miljontals kronor.®® Anledningen till detta torde vara att domannamnen har
fatt en varumarkesliknande funktion som en slags igenkéanningsfaktor for
potentiella konsumenter och “ratt” domannamn kan da bli vart mycket
pengar.

Men for att doménnamn skall kunna jamstéallas med kannetecken enligt
varumarkesrattens regler, méste det ha kannetecknets funktioner.*® Ett
varumarke fungerar som en foérbindelseldank mellan konsumenterna och det
foretag som tillnandahaller en viss vara eller tjanst. Darfor kravs det att
varumarket har sarskiljningsférmaga gentemot andra varuméarken pa samma
marknad. Ett domdnnamn &r i sig en forbindelselank. Ett specifikt
domannamn kan ocksa associeras av konsumenter till en viss hemsida som
tillhandahaller vissa varor eller tjanster.

Dock finns det flera vésentliga skillnader i hur man kan foérfoga over
varumarken och domé&nnamn, vilket motséger att doménnamn dr att betrakta
som samma sorts egendom som kannetecken. Innehavaren har aganderétt till
ett varumarke. Den grafiska framstéllningen av varumérket, t.ex. ett ord &ar
innehavarens egendom och varumaérkesregistret ar endast till for att
systematisera de olika varumarkena. Varumarken kan &verlatas eller
pantsattas. Ett varumarke ar aven en formogenhetstillgdng som kan bli
foremal for utmatning. Detta ar reglerat i lag, medan det for doméannamn

%3 Granstrand s. 49.
® Maunsbach, U, Kan dom&nnamn utgéra domsrattsgrundande egendom?, Nordiskt
Immateriellt Réattsskydd 2002, s. 357-379, (cit. Maunsbach) s. 364.
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saknas motsvarande regelverk. Ett domannamn maste vara registrerat under
en toppdoman for att existera, men det som innehavaren betalar for har stora
likheter med en nyttjanderatt liknande ett hyresavtal och inte en &ganderatt.
Domannamnsinnehavaren sluter ett avtal om att anvanda ett visst
domannamn under viss tid. For fortsatt tillgang till domannamnet maste
avtalet sedan forlangas. Men doménnamnsregistratorn &r inte skyldig att
forlanga avtalet och kan flytta dver registreringen om nagon annan kan visa
béattre ratt till namnet.

Enligt ovanstdende resonemang ar domannamnsanvandningen att betrakta
som en nyttjanderatt och man kan alltsa inte dga ett domannamn. Men att
det faktiskt finns en marknad for domé&nnamn och att de darfoér kan vérderas
som formogenhetstillgangar i ett foretag tyder anda pa att de maste utgora
egendom. Avtalet om registrering av ett domannamn skulle da kunna tolkas
som ett avtal om nyttjanderatt av en formogenhetstillgang, d.v.s. av
doméannamnet.®

Doméannamnet har alltsd kanneteckensrattsliga egenskaper, men det ar anda
inte en immateriell egendom. Ett domannamn ér, till skillnad fran ett
varumarke, inte bara en intellektuell konstruktion, utan, som tidigare
ndmnts, &ven en teknisk konstruktion. En k&nnetecknande egenskap for alla
immaterialratter ar att de bestar enbart av icke materiell egendom och att de
darfor kan utnyttjas av vem som helst var som helst utan att det hindrar att
nagon annan samtidigt tar del av samma egendom. Denna egenskap galler
inte for domannamn. Det &r endast en person som kan vara registrerad som
innehavare av ett visst domannamn och saledes bara den personen som kan
anvanda domannamnet i sina Internetadresser.®® Domannamnet r inte heller
fysisk egendom. Det dr en egen typ av egendom. Innehavaren av ett
doménnamn skyddas dock av allmanna formdgenhetsréttsliga principer och
om ndgon olovligen anvander hans domannamn, &r det ett
formogenhetsbrott.®’

Till viss del kan hdvdas att ratten till ett doménnamn foljer av innehavet av
motsvarande varumarke. Den som innehar ett varumarke har som tidigare
namnts inte nagon automatisk foretradesratt till motsvarande domannamn,
atminstone inte under de TLDs som registrerar domannamn utan
forprévning som .se och .com-doménerna. Men enligt reglerna for
registrering under .se-domanen ar det den som anséker om ett domannamn
som har ansvar for att domannamnet i fraga inte utgor intrdng i nagon
kanneteckensratt eller annan réttighet (jfr .SE:s allménna villkor p. 11).
Detta betyder indirekt, att om det finns en varumérkesinnehavare eller
nagon annan som kan visa beréttigat intresse till ett visst domannamn, far
vederbdrande foretradesratt till det domé&nnamnet. Men om det ar flera
personer som har ett berattigat intresse till ett domannamn, blir det den som
forst anséker om registrering som far det. Det innebér saledes inte alltid att

% Op. cit. s. 371 .
% Granmar s. 43.
7 Loc. cit.
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en varumarkesinnehavare far ratt till varumarkets motsvarighet som
domannamn.

3.8 Domannamnets syften och funktioner

Vilka ar domannamnets syften och funktioner? For att svara pa det skall
forst kort redogoras for motsvarande fragestéllning vad galler varumarken.
Med utgdngspunkt dari kommer jag sedan att jamfora med domannamnet
for att se vad det finns for likheter och skillnader. En viktig skillnad &r att
doménnamn kan registreras och anvandas av vem som helst och de kan
anvandas saval i naringsverksamhet som av ideella foreningar eller for rent
privata hemsidor. Ett kdnnetecken kan registreras som varumarke enligt
varumarkeslagen endast om det anvdnds for varor och tjanster som
tillhandahalls i en naringsverksamhet, 1 § 1 st. VmL.

Vad ar da varumarkets syften och funktioner? Varumarkesrattens syfte i
stort berdrs &ven i avd. 2.2 ovan om varumarkesrattens framvéxt. Syften och
funktioner kan ibland ga in i varandra och kan darfor latt sammanblandas.
Kannetecknets funktioner kan ocksa andras dver tid bl.a. beroende pa nya
satt for marknadsforing och forsaljning. Varumarket i sig sjalv ar en symbol.
Men det har inget egenvéarde. Det maste sittas i ett sammanhang som
symbol for nagot, t.ex. ett foretag eller en vara. Varumarket har flera olika
funktioner, varav en ar séarskiljningsfunktionen. Till skillnad fran
upphovsrattens originalitetskrav och patentrattens krav pa uppfinningshajd
sa kan ett varumarke anses ha sarskiljningsformaga dven om
varumarkesinnehavaren sjalv inte har skapat varumarket och symbolen i
friga redan har funnits under lang tid.®® Aven vanliga ord eller ortsnamn
kan genom inarbetning fa sérskiljningsformaga. Bade symbolfunktionen och
sarskiljningsformagan bygger pa en relation mellan varumarket och varan
eller tjansten som det skall foretrada. Symbolfunktionen innebar alltsa att
varumarket ar symbolen och symbolféremalet ar varan. Varumérket
hanvisar som symbol till varan eller tjansten utan att vara densamma.
Sarskiljningsformagan gor att ett varumarke kan skiljas fran andra
varumarken och darfor kan en viss naringsidkares produkter skiljas fran
andra naringsidkares produkter. Utan sarskiljningsférmaga ar kannetecknet
inte ett varumarke i juridisk mening. Eftersom sérskljningsfunktionen syftar
till att urskilja ett visst kommersiellt ursprung, blir funktionen delvis
sammankopplad med garantifunktionen.

Garantifunktionen innebar att varumarket fungerar som ett slags garant
gentemot brukarna for att produkten eller tjansten fran ett visst varumarke
har vissa egenskaper som kan skilja dessa fran produkter och tjanster med
andra varuméarken. Genom att kopa en produkt av ett visst varumarke
forvéantar sig kunden vissa egenskaper och viss kvalitet. Garantifunktionen
har kommenterats av EG-domstolen bl.a. i Ideal Standard-malet. Dar

% Nordell, P J, Varumarkesrattens skyddsobjekt, Om ordkannetecknets mening och
referens, Stockholm 2004, (cit. Nordell) s. 72.
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framhaller domstolen att det ar en forutsattning for att varumarken skall
kunna fylla sin ratta funktion att market utgdr en garanti for att varorna
kontrolleras av en och samma naringsidkare och att de haller en jamn
kvalitet. Kunderna skall inte behova bli vilseledda angdende varornas
kvalitet.® Denna garantifunktion kan konsumenter ocksé tillskriva ett
doménnamn. Valrenommerade foretag och deras hemsidor kénns tryggare
for konsumenten att valja istallet for mer oké&nda foretag vid t.ex. kdp av
resor eller hemelektronik. Doktrin pd omradet &r ganska samstammig om att
doménnamn kan ha dessa kéanneteckensfunktioner, speciellt om
domannamnet redan existerar som ett skyddat varuméarke.”® Domannamnet
borde darfor i vissa situationer kunna betraktas som en egendom av samma
typ som kénnetecken.

Varumarket fungerar ocksa som ursprungsangivelse. Det ar kannetecknets
aldsta funktion.”* Den liknar sarskiljnings- och symbolfunktionerna men
skillnaden ar att medan de forra skapar en relation mellan varumarket och
varan eller tjansten som avses sa syftar ursprungsangivelsefunktionen till att
skapa en lank mellan produkten och dess hdarkomst. Alla produkter med ett
visst varumarke skall ha samma ursprung. Angivelsen syftar dock inte bara
pa det kommersiella ursprunget, d.v.s. den som &r innehavare av
varumarket, utan det kan dven omfatta ett geografiskt ursprung, i vilken stad
eller land en vara &r tillverkad.”® Ursprungsangivelsefunktionen torde ha en
mindre framtradande roll for dagens varumérke, eftersom det for
konsumenten ar varumarket i sig som ar produktens ursprung och vem som
star bakom, och var en produkt har producerats ar mindre intressant.
Garantifunktionen  som  tidigare namndes gar ocksd in i
ursprungsangivelsefunktionen, eftersom garantin dven kan sdgas omfatta
produktens ursprung. En potentiell kund skall kunna lita pa att produkter
med ett visst varumarke har ett visst ursprung och det skall inte rada nagon
forvaxlingsrisk.”

En annan typ av funktion hos varumarket ar den s.k. reklamfunktionen.
Under senare tid har varumarket fatt en allt mer framtradande roll i
marknadsfoéringen. Forut var det sjalva produkten som var det centrala och
varumarket fungerade i huvudsak som forbindelselank mellan produkten
och naringsidkaren. Varumarket har dver tid fatt en allt mer sjalvstadig roll
och har i vissa fall blivit det primdra i marknadsforingen. Ett riktigt kant
varumarke kan i sig vara tillrackligt for att silja en produkt och da behdvs
inte mer information om egenskaper, anvandningsomrade och kvalitet.”
Produkter med ett visst varumérke, t.ex. varumarken som salufoér dyra
klader och andra dyra konsumtionsvaror signalerar hog kvalitet och
exklusivitet och en livsstil som dess kunder vill identifiera sig med.

% Mal C-9/93 (ldeal Standard). Angdende garantifunktionen hanvisas i malet till det
tidigare Mal C-10/89 (Hag I1).

’ Maunsbach s. 365.

! Nordell s. 77.

"2 Op. cit. s. 78.

3 Op. cit. s. 84.

™ Op. cit. s. 93.
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Varumarket fungerar dven som ett konkurrensmedel. Ett val ansett
varumarke ar en konkurrensfordel gentemot andra néringsidkare i samma
bransch. Varumarket kan saledes dven sdgas ha en konkurrensfunktion. Det
forsvarar ocksa for nya naringsidkare att ta marknadsandelar. Konsumenter
ar ofta mérkeslojala, d.v.s. de véljer produkter med de varumarken som de
redan kanner till och har erfarenhet av. Detta skapar intradeshinder for nya
aktorer.

Som tidigare har konstaterats (jfr ovan avd. 3.7) har domannamnet manga
kanneteckensrattsliga egenskaper. Domannamnets syfte var ursprungligen
endast att vara en adress for att underlatta sokningar efter olika webbsidor
pa Internet, men har efterhand fatt en mycket storre betydelse och
domannamnet har i allt stérre utstrackning kommit att anvandas pa samma
sétt som ett varumarke.

Néagot formellt krav pa sarskiljningsformaga for att fa registrera ett
domannamn finns inte och ett domé&nnamn kan darfor vara néstan identiskt
med andra doménnamn. Men &ven om det kan finnas en forvaxlingsrisk, kan
doméannamn &nda sagas ha en sarskiljningsfunktion. Varje domannamn ar
unikt och kan registreras endast av en innehavare. Synsattet att
domannamnet har en sérskiljningsfunktion som liknar varumarkets stods av
det faktum att ett doménnamn, som anses vara for likt ett skyddat
kannetecken och darmed otillbérligt snyltar pa dess renommé, kan utgéra
varumarkesintrang. .SE har i ATF-avgoranden beslutat att domannamn
varom det rader forvaxlingsrisk gentemot registrerade varumarken skall
avregistreras.”

En symbolfunktion likt varumaérkets &r inte lika sjalvklar hos doménnamnet.
Om ett domannamn anvands som symbol for en vara eller tjanst sa torde det
i sjalva verket, i varje fall dar det finns en bakomliggande
varumarkesregistrering, vara sjalva varumarket och inte domannamnet som
teknisk konstruktion som ar sjalva symbolen. De flesta mer vélkanda och
kommersiellt anvanda domannamnen torde ocksa vara registrerade som
varumarken.

Garantifunktionen har tidigare berorts ovan. Domannamnet har pa samma
satt som ett varumarke en garantifunktion som underlattar och fungerar som
en trygghet for konsumenter vid sitt val av produkter. Aven har kan det
dock vara osakert varifran garantifunktionen har sitt ursprung,
domannamnet eller det identiska varumarket.

Ett foretag med redan etablerade varumarken, som ar vélkanda pa sin
marknad och fanns redan innan Internets genombrott, torde vara mindre
beroende av sitt motsvarande domédnnamn for att skapa renommé,
fortroende och kundlojalitet. Domannamnet speglar endast det redan
existerande varumarket. Exempel kan vara IKEA eller SAS vilka under lang
tid har varit kdnda varumarken. Genom att finnas representerade aven pa

7 Jfr. t.ex. ATF Beslut 2006-02-27, drendenr. 112 (Bocket.se).
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Internet Okar de sin tillganglighet och underlattar for potentiella kunder.
Kunderna vénder sig till dessa naringsidkare, eftersom deras varumarke
formedlar de egenskaper som kunderna efterfragar. Det ar for kunden ingen
skillnad mellan att aka till narmaste IKEA-varuhus och inhandla sin soffa
eller sitt bord, jamfért med att bestélla samma varor pa ikea.se, eftersom de
representerar samma varumarke. For ett foretag som &r nytt och okant och
inte har nagra affarslokaler eller andra platser dar dess medarbetare kan
mota sina kunder, utan bara finns pa Internet, ar situationen annorlunda.
Domannamnet ar da synonymt med varumarket. Eftersom foretaget maste fa
uppmarksamhet och skapa intresse, ar ett bra domannamn &nnu viktigare én
for redan etablerade foretag. Exempel pa Internetféretag som har utvecklat
starka varumarken &r t.ex. CDON, som saljer musik och film och Ebay som
ar en av varldens storsta auktionssajter.

Varumarkets ursprungsangivelsefunktion verkar inte ha sin motsvarighet i
doménnamnets funktioner. Domannamnets garanti och kvalitetsfunktion
torde vara viktigare for konsumenten an var ett domdnnamn och den
hemsida som den hanvisar till har sitt kommersiella ursprung. | viss man
kan dock ténkas att toppdomdnen i ett domdannamn har betydelse for
konsumenten. De nationella toppdoméanerna anger i vilket land som
domannamnen dr registrerade och har darfér en ursprungsangivelsefunktion.
Det kan vara av betydelse t.ex. for vilka lagar som blir tillampliga om en
svensk privatperson koper varor pa en utlandsk hemsida.

Domannamnets reklamfunktion fungerar pa samma satt som varumarkets
reklamfunktion, men i de fall domannamnet ocksd &r ett registrerat
varumarke torde det framst vara varumdrket som kommunicerar med
potentiella kunder. Konsumenterna associerar da framst varumarket, och
inte domannamnet, med ett foretags produkter. | vissa fall &r det inte mojligt
att registrera ett domannamn som varumarke, t.ex. om domannamnet ar ett
generiskt uttryck som inte gar att registrera eller om domannamnet anvéands
i en icke kommersiell verksamhet. Domannamnet uppfattas da pd samma
sétt som ett varumarke for dem som kommer i kontakt med det och
domannamnet far bara reklamfunktionen.

Doméannamnet i sig sjalvt synes inte ha en konkurrensfunktion motsvarande
varumarkets. Domannamnet kan dock genom sin tekniska utformning sagas
ha en konkurrensfunktion satillvida att bara ett identiskt domannamn kan
registreras under varje toppdoman. Ett domdnnamn under en Viss
toppdoman skulle kunna anses vara en konkurrensfordel for innehavaren
gentemot andra naringsidkare pa en viss marknad. Nar potentiella kunder
soker efter en vara eller en tjanst pa Internet kan de tankas forst soka pa
domé&nnamn under sitt eget lands toppdomén och den néringsidkares
hemsida som é&r registrerad under ratt toppdoman hittas saledes fore hans
konkurrenters.
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4 Rattighetstvister

4.1 Varumarkestvister

Héar nedan skall nagra varumarkestvister som berér doméannamn och
varumarkesintrang tas upp. Det finns endast ett fatal varumarkesavgoranden
som behandlar tvister om réatten till domannamn. Tvister uppstar nar en
varumarkesinnehavare uppticker att nagon annan har registrerat ett
doméannamn som varumarkesinnehavaren anser innebar ett intrang i hans
ensamratt till sitt varumérke. De flesta tvister om béttre ratt till ett visst
domannamn avgors genom ett alternativt tvistlosningsforfarande som har
sin rattsgrund i det avtal som sluts mellan domannamnsregistratorn och
doménnamnsinnehavaren. Det &r dnnu inget avgorande i svensk domstol
som har gatt till HD och eventuellt prejudikatvéarde av dessa fall kan darfor
ifrdgasattas.

4.2 Varumarkesrattens tillamplighet pa
domannamnstvister

Aven om det ar ovanligt att tvister om ratten att anvanda ett visst varumérke
fors till allmédn domstol, finns det i vissa fall mojlighet att tillampa
varumarkesratten pa domannamnskonflikter. Anledningen till att sa fa fall
har tagits upp till domstolsprévning ér troligtvis att varumérkesinnehavarna
anser det snabbare och billigare att driva tvister inom ATF, UDRP eller
andra liknande alternativa tvistlosningssystem. Men dessa system utesluter
inte att en part kan fora tvisten i allman domstol, t.ex. for att fa utdomt
skadestand. Svensk ratt kan bli tillamplig, inte bara pa domannamn under
den svenska toppdoménen, .se, utan &ven pa domannamn under andra
toppdomaner som .nu och .com. Om anvandningen av domannamnet far
effekt pa den svenska marknaden och om varumarkesinnehavaren har en
skyddagsensamratt till sitt varumarke i Sverige, blir svensk rétt tillamplig pa
tvisten.

Ett av de fatal domannamnstvister som har avgjorts i allman domstol &r det
s.k. Volvo-tuning-mélet fran ar 2001.”" Féretaget Scandinavian Car Tuning
HB (SCT), som inte var en auktoriserad aterforsaljare av bilar eller tillbehor
till varumarket Volvo, hade registrerat domannamnet ”volvo-tuning.com”.
Foretagets affarside med hemsidan var att sélja extratillbenér och bildelar
till bilar av market VVolvo for att trimma och styla bilarna, s.k. tuning. Volvo
Personvagnar AB vackte talan mot SCT, eftersom det ansag att SCT hade
begatt ett varumarkesintrdng genom anvandandet av domannamnet “’volvo-
tuning.com”. Volvo yrkade ocksa att SCT skulle forpliktigas att avregistrera

’® Granmar s. 266.
"7 Stenungsunds tingsratt, mal nr. T 202-00, den 1 juli 2001.
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domannamnet. Tingsratten gick pd Volvos linje och menade att
anvandningen av Volvo Personvagnars varumarke i domannamnet innebar
ett varumarkesintrang och att SCT darfér omedelbart forbjods att anvanda
varumarket Volvo, ensamt eller i kombination med andra ord, t.ex. tuning, i
webbadressen till den hemsida dar de marknadsforde bildelar. Tingsratten
ansag att ett foretag som SCT visserligen hade ratt att anvanda sig av
Volvos varumarke i sin marknadsforing, eftersom de salde bildelar avsedda
for just Volvobilar. Men i detta fall var anvandningen i strid med god
affarssed, eftersom varumarkesanvandningen kunde vara vilseledande for
konsumenter som kunde tro att SCT och Volvo skulle ha nagot
kommersiellt samband eller att Volvo hade gett SCT ratt att anvanda
varumarket. Ratten ansag att det inte fanns nagra lagliga hinder for SCT att
begéra avregistrering av sitt domannamn och darfor gick man dven har pa
Volvos linje och biféll yrkandet om avregistrering.

Att som har forpliktiga en part att avregistrera sitt domannamn &r en nagot
tveksam rattsfoljd. Beslut om avregistrering och eventuell 6verforing av
doménnamn kan fattas i princip endast av den ansvariga
domannamnsregistratorn. |1 det hér fallet & det den organisation som
ansvarar for registrering under toppdomanen .com. Dock skall ansvariga for
toppdoméanerna handla i enlighet med domstolsbeslut.”® Detta torde inte
vara nagot problem vad galler den svenska toppdomanen, eftersom det
regleras i registreringsavtalet (jfr .SE:s allméanna villkor p. 17), men tvister
om doméannamn under toppdoméner som lyder under andra landers
jurisdiktion kan gora saken svarare. Domstolen verkar inte ha nagon laglig
ratt att forpliktiga part att avregistrera sitt domannamn. Domstolen kan
doma till forbud vid vite mot att anvdnda domé&nnamnet som varumarke.
Hér forefaller det som att domstolen har anvént sig av 27 § VmL som ger
domstolen ratt att Dbesluta om h&vning av varumirken ur
varumarkesregistret. Men en analog tolkning av 27 § VmL till att ocksa
omfatta avregistrering av domannamn &r inte mojlig, eftersom varumarken
och doménnamn omfattas av olika register och administreras av olika
organisationer.”

| ett annat tingsrattsfall beslutade rétten att svaranden var tvungen att
avregistrera sitt domannamn inom 30 dagar eller att omedelbart upphéra
med att marknadsfora varor och tjanster pa den hemsida som domannamnet
anvandes for.2° Karanden, foretaget Mobicom HB hade, férutom sin firma,
registrerat MOBICOM som varumarke. Svaranden hade forsokt registrera
en firma med Mobicom, men fatt avslag hos PRV med hanvisning till
likheten med Mobicom HBs skyddade kénnetecken. Trots det registrerade
svaranden domannamnet "mobilecom.net”. Pa hemsidan saldes bl.a. mobil-
och faxtilloenér under market MOBICOM. Domstolen ansdg att
varuslagslikhet forelag och att detta var ett fall av varumarkesintrang.

"8 Granmar s. 277.
® Op. cit. s. 278.
8 Stockholms tingsratt, mal nr. T-7-102-98, se Granmar s. 278.
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| bada rattsfallen & domsluten angdende avregistreringen av domannamn
alltsa tveksamma men det finns bara ett fatal svenska rattsfall och de har
fallen, som bara gick till forsta instans, torde inte ha nagon stor betydelse
som prejudikat.

Ett rattsfall som ar intressant aven ur svensk synpunkt ar ett rattsfall som
avgjordes i den norska Hayesterett. Med tanke pa att varumarkesratten i de
nordiska landerna har stora likheter, ar rattsfallet relevant som vagledning
ocksa i Sverige. Genom medlemskapet i EES har Norge anpassat sin
varumarkesratt till EG-ratten. Raéttsfallet behandlar, precis som rattsfallet
ovan, en tvist om intrang i Volvo personvagnars skyddade varumarke
"\olvo”.®* Hoppestad var en fristdende bilimportér som importerade bilar
av market Volvo fran Sverige till Norge for att sedan sélja dem vidare till
konsumenter. For detta andamal hade han registrerat doméannamnet
”volvoimport.no”. Norska Volvo Personbiler, som &gdes av svenska Volvo
Personvagnar, var den enda officiella importéren av Volvo i Norge. Volvo
menade darfor att Hoppestad gjorde sig skyldig till varuméarkesintrang
genom att anvdnda domannamnet “volvoimport.no”. | stdmningsansdkan
yrkades det pa forbud att anvanda doméannamnet och andra domannamn som
innehdll ordet Volvo. Volvo yrkade ocksd att Hoppestad skulle tvingas
avregistrera sitt domannamn. Hoppestad bestred yrkandena.

Forsta instansen, tingretten, domde helt enligt Volvos yrkanden. |
lagmannsretten domdes ocksa till Volvos favor med undantag for forbudet
att anvanda andra domannamn innehallande ordet Volvo.

| Hoyesterett togs inte fragan om Hoppestad skulle tvingas avregistrera sitt
domannamn upp. Det som man koncentrerade sig pa var huruvida
anvandningen av domannamnet “volvoimport.no” var ett intrang i Volvos
varumarkesskydd. Ratten menade att det var viktigt att gora en noggrann
avvagning mellan parternas olika intressen for att avgdra om Hoppestads
anvandning av domannamnet i frdga var berattigat. Det konstaterades att
Volvo hade skydd enligt den s.k. Kodakregeln, vilket i svensk
varumarkesratt motsvaras av det utvidgade skyddsomfanget som ett val
ansett varumarke kan f4.%* Volvo ar alltsd ett val inarbetat och vélkéant
varumarke. Ratten menade ocksa att det inte var vanligt att forsaljare av
bilar, av mérket Volvo eller andra mérken, anvande bilmarkets namn i sina
domannamn. Nar sa skedde, kunde det darfor vara vilseledande for
konsumenterna, som i det har fallet kunde tro att Hoppestads foretag hade
en kommersiell koppling till Volvo Personbiler. Hoppestad menade att det
inte kunde ske nagon forvaxling, eftersom det klart framgick pa hemsidan,
bade textmassigt och i hur sidan var utformad, att fortagen inte hade nagon
koppling till varandra. Detta ansag ratten var irrelevant, eftersom Hoppestad
redan genom att anvdanda Volvos varuméarke i domannamnet hade
otillbérligt dragit nytta av Volvos goodwill. Genom att soka pa varumarket

81 Rt. 2004 s. 904 (volvoimport.no). Referat av Reimers, F, BrandNews nr 8 2004, (cit.
Reimers) s. 34-35. Se dven Rognstad, O.A, Nordiskt Immateriellt Rattsskydd 2004, s. 577-
580.

826 § 2 st. VmL. Se dven Koktvedgaard s. 407 ff.
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Volvo kunde potentiella kunder latt hitta till “volvoimport.no” och
Hoppestad fick darfor otillborlig hjalp av Volvos egna reklam och
marknadsforingsatgarder. Volvos behov av att skydda sitt varuméarke mot
intrang och renommésnyltning var enligt ratten storre an det behov som
Hoppestad hade av att ha just detta domé&nnamn for att bedriva sin
verksamhet. Hgyesterett fastslog darmed domen fran lagmannsretten och
forbjod Hoppestad att anvanda domannamnet ifrdga. Han blev foljaktligen
dven tvungen att avregistrera doméannamnet.

Det rader delade meningar om huruvida Hgyesteretts domslut &r riktigt och
att intresseavvagningen mellan de motstaende intressena ar rimlig och val
avvagd. Reimers menar i sin slutats att domen ar riktig.®® Detta kan
diskuteras, eftersom domen forefaller ganska hard gentemot naringsidkare
som, med hjalp av ett domannamn, bedriver seriés verksamhet med
produkter som redan ar ute pa marknaden. Forbud av detta slag skulle kunna
leda till inskréankta konkurrensmojligheter for dessa naringsidkare. 1 en
kommentar till Hgyesteretts dom menar Mats Bjorkenfeldt att det ar
uppseendevéckande att réatten inte alls har tagit hadnsyn till Hoppestads ratt
att pa ett effektivt satt bedriva sin verksamhet.>* Han menar &ven att det
synsatt som ratten ger uttryck at ar negativt for konsumenterna som far
svarare att hitta olika naringsidkare. Konkurrensen blir darmed eftersatt.

| ett rattsfall fran USA har rétten givit en icke auktoriserad aterforséljare ratt
att anvanda ett valkéant varumérke i sin domannamnsadress.®® Det motiveras
med att ratten anser att en varuméarkesinnehavare inte &ger sin eftermarknad
och darfér kan han inte hindra en séljare att sélja vidare varor markta med
innehavarens varumarke. Darfor &r det viktigt att forséljare har méjlighet att
registrera domannamn som talar om vilka varor som salufors.®

4.3 Domannamnstvister

Doméannamnssystemet &r ett system som &r skapat, utvecklas och
kontrolleras av i hog grad privata intressen. Visserligen har stater och
offentliga. myndigheter inflytande genom olika organisationer och
samarbetsorgan, men det finns &nda inte nagra nationella lagar eller
bindande internationella  konventioner ~ som  specifikt  reglerar
domannamnskonflikter. For att registrera ett domannamn ingas ett avtal
mellan domannamnsregistraturen och registratorn. Detta ar ett vanligt
privatrattsligt avtal. For att underlatta och fa sa snabba och
kostnadseffektiva processer som mojligt, har ansvariga for saval gTLDs
som for flera olika ccTLDs valt att skapa egna tvistldsningsmodeller.
Villkor om tvistlsning har forts in i de avtal som uppréttas vid registrering

% Reimers s. 35.

8 Bjorkenfeldt, M, Domannamnsdom inte alls sjalvklar, BrandNews nr 9 2004, (cit.
Bjorkenfeldt) s. 38.

8 United States Court of Appeals For the Seventh Circuit. Dom den 4 oktober 2002, no. 02-
1771.

8 Bjérkenfeldt s. 38.
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av ett domannamn. Detta ar ett satt som &r snabbare och billigare &n att
hanféra varje tvist till allméan domstol. Det finns flera mdjliga typer av
tvister som kan uppsta rérande domannamn. Alla tvister omfattas inte av
dessa privata tvistlosningsforfaranden. Har nedan skall redogdras for det
tvistlosningsforfarande som anvands vid gTLDs som .com och .org och det
svenska system som tillampas under .se-doménen.

4.3.1 UDRP

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) &r ett
tvistlosningssystem for domannamnstvister som rér generiska toppdomaner,
d.v.s. toppdomaner som inte dr knutna till nagot specifikt land.

Fragan om behovet av ett alternativt tvistlosningsforfarande har diskuterats
inom flera av de organisationer som arbetar med Internets drift och
utveckling. Under slutet av 1990-talet 6kade antalet Internetanslutna datorer
mycket snabbt och ddrmed &dven Internets och doménnamnens kommersiella
betydelse. Forhandlingarna om att skapa en internationell konvention pa
omradet ansags dock ga alltfor sakta och ICANN som har ansvar for
regleringen av gTLDs var i snabbt behov av en l6sning pa
regleringsproblematiken. WIPO (World Intellectual Property Organization),
som dar en organisation som har hand om skyddet av immateriella
rattigheter, gjorde darfor en utredning av domannamnsfragorna och tvister
mellan doméannamn och varumarken. Baserat pa WIPO:s rapport skapade
ICANN de s.k. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, som
tradde i kraft i december 1999.8” UDRP &r i huvudsak inriktad pd att
behandla domé&nnamnskonflikter vid registrering under gTLDs, men flera
ansvariga organisationer for ccTLDs, som saknar egna alternativa
tvistlosningsforfarande har valt att tillampa UDRP. UDRP &r ett
administrativt forfarande och utesluter inte att parterna, om de anser sig
behova det, dven — eller istéllet — driver en tvist i allman domstol.®® Det som
beslutas vid ett tvistlosningsforfarande &r om registreringen av det
omtvistade domdnnamnet skall forbli oférandrad eller om det skall
avregistreras och eventuellt éverforas till motparten. Det kan alltsa inte
démas ut nagra andra paféljder som béter eller skadestand, varfor en tvist i
allman domstol ibland kan vara pakallad.

UDRP-forfarandet paminner om ett skiljenamndsforfarande, men kan inte
jamstéllas med ett sadant. Den storsta skillnaden ar som namnts ovan att
UDRP-forfarande inte utesluter att part hanfor tvisten till allmén domstol.
Detta kan ske ndr som helst under processen. En tvist kan avgoras av en
eller tre tvistlosare. 1 normala fall handhas ett &rende av en tvistlésare som
utses av den anlitade tvistldsningsorganisationen. Om parterna sarskilt begér
det, kan de utse var sin av organisationen godkénd tvistlésare och
organisationen utser en tredje opartisk tvistlosare. Det finns for nérvarande
fyra olika tvistlosningsorganisationer som ar godkanda av ICANN att

87 www.wipo.int/about-ip/en/studies/publications/domain_names.htm?.
8 Granmar s. 248.
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handha domannamnstvister i enlighet med UDRP.?® Den absolut storsta
tvistlésningsorganisationen ar WIPO, som &ven har hand om flera nationella
toppdomaners  tvistlésningsprocesser. De  olika  organisationernas
administrativa regler kan skilja sig nagot at, men vad galler bedomningen av
tvisterna, lyder de under samma regler. Information om UDRP och dess
utveckling samt alla WIPO AMCs avgéranden finns pd WIPO AMCs
hemsida.*

For att vinna framgang i en tvist enligt UDRP é&r det tre kumulativa krav
som den s6kande maste kunna visa ar uppfyllda for att UDRP-panelen skall
kunna besluta om avregistrering och eventuell Overflyttning av det
omstridda domannamnet till klaganden.

1. Domannamnet maste vara identiskt med eller skapat for att vara
forvéaxlingsbart med klagandens skyddade varumarke.

2. Domannamnsinnehavaren sjalv far inte ha nagon legitim ratt till
domannamnet. Han kan tex. ocksa ha en registrerad
kanneteckensratt som &r identisk med klagandens, men registrerad i
ett annat land och da har han en legitim rétt.

3. Doméannamnet i fraga skall ha blivit registrerat och anvants i ond tro.

Det forsta kriteriet om att klaganden skall basera sin rétt till domannamnet
pa ett varumarke har fitt en mycket vid tolkning.** Vad som utgér ett
varumarke tolkas i ljuset av en WIPO-rapport fran ar 2001, som behandlar
forhallandet mellan doméannamn och skyddet av andra immateriella
rattigheter an varumarken.* I rapporten behandlas
doménnamnsregistreringar av flera olika bendmningar som inte é&r
varumarken, men som &nda bor behandlas pa ett liknande vis och alltsa
skyddas mot illvilliga domannamnsregistreringar. Det tas bl.a. upp
rekommendationer om  lakemedelsbendmningar som  inte  &r
varumarkesskyddade, namn pd NGOs, geografiska namn och andra
ursprungsangivelser och registreringar av doméannamn som &r
forvaxlingsbara med privatpersoners namn. Artistnamn har bedomts litet
olika i de UDRP-avgdranden som finns. De tvistldsningsorgan som
tillampar UDRP har givit k&nda artister en prioriterad rétt till sitt artistnamn
eller namn som ar férvaxlingsbara.®® Detta galler dock inte undantagslést.
Det beror bl.a. pd vad artistnamnet bestar av. Musikartisten Sting ansags
inte ha en prioriterad ratt till namnet Sting. Det ansags inte vara tillrackligt
sérpraglat och det &r dessutom ett vanligt forekommande ord i det engelska
spraket. Han hade inte heller registrerat sitt artistnamn som varumarke.*

Det andra  kriteriet  krdaver att klaganden kan visa att
domannamnsinnehavaren inte har nagon legitim ratt till domannamnet. Om

8 \www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm.

% http://arbiter.wipo.int.

9 Granmar s. 253.

% Loc. cit.

% Loc. cit.

% WIPO AMC mél nr. D2000-0596 (Gordon Sumner, p/k/a Sting v. Michael Urvan).
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det visar sig att en sadan rétt finns, far han behalla domannamnet, eftersom
huvudregeln vid domannamnsregistrering ar att den som forst registrerar ett
domannamn far behalla det. En legitim ratt behover inte basera sig pa ett
registrerat varumarke. Det récker att man kan visa att man har ett inarbetat
varumarke eller att man &r allmént kdnd som individ, organisation eller som
foretag under det domannamn som é&r registrerat, &ven om man inte har
ansokt om varumarkesskydd.” En legitim ratt kan ocksd anses foreligga
enligt UDRPs regler om doméannamnet anvands pd ett skaligt satt utan
vinstintresse och utan att med uppsat vilseleda konsumenter om identiska
eller liknande varumarken. En privatperson kan t.ex. recensera eller Kritisera
ett visst foretags produkter och darfor ha ratt att ha ett domannamn som till
en del bestér av ett skyddat varumarke.*® Det kan sdgas vara en avvagning
mellan hénsyn till varumarkesrattsinnehavarens skydd och yttrandefriheten.
En liknande begransning finns ocksa i den svenska varuméarkeslagen dar det
stadgas att ensamrétten till varumarken endast galler i naringsverksamhet.

Den huvudsakliga bevisbordan i UDRP-forfarandet ligger pa kéaranden,
d.v.s. den som ansdker om tvistlésning. Det ar upp till kdranden att bevisa
att han har battre ratt till det omtvistade domdnnamnet. Men det &r
doménnamnsinnehavarens skyldighet att visa att han har en legitim ratt och
darfor skall f& behalla domannamnet.®’

Det tredje kriteriet som skall vara uppfyllt innebar att det omtvistade
domannamnet bade skall vara registrerat och ha blivit anvant i ond tro. Detta
kriterium har blivit mycket omdiskuterat och dess exakta innebord forefaller
nagot oklar. Det racker inte med att bara registrera ett domannamn. Det
maste enligt ordalydelsen ocksa ha anvants pa nagot satt.
Anvandningsrekvisitet har tolkats pa skilda satt och ganska extensivt i olika
avgoranden.®® | reglerna fér UDRP finns det en icke uttdmmande lista med
situationer som indikerar att svaranden har handlat i ond tro. Det kan vara
nar ett doméannamn har registrerats enbart for att séljas, hyras ut eller pa
annat satt Overlatas mot ersattning till karanden eller en konkurrent till
karanden. Domannamnet far inte ha blivit registrerat enbart for att hindra en
varumarkesinnehavare fran att anvanda sitt varumarke som domannamn och
om svaranden har gjort liknande registreringar forut, stérker det
presumtionen att han har handlat i ond tro. Ett domannamn far inte heller
registreras huvudsakligen for att stora en konkurrents afférer och enligt sista
punkten pa listan anses ond tro foreligga om registreringen har skett for att
vilseleda Internetanvandare genom att anvanda ett domannamn som latt kan
forvaxlas med karandens varumérke och pa sa satt dra uppmarksamhet till
svarandens egen hemsida. Huruvida det foreligger ond tro kan vara svart att
avgora baserat pa en enskild faktor eller handling fran svarandens sida och
det bor darfor vara det sammantagna handlandet som skall vagas in for att fa

% Lindberg s. 362.

% Granmar s. 255.

¥ Loc. cit.

% Sund-Norrgard, P, Ond tro och UDRP-férfarandet, Nordiskt Immateriellt Rattsskydd
2002, s. 509-522, (cit. Sund-Norrgard) s. 509-522.
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en rattvis bedémning.®® For att ond tro skall foreligga, behéver det inte ha
skett ett uppsatligt handlande. Det kan enligt flera olika UDRP-avgoranden
raécka med att ett varumarke ar valkant eller att svaranden och ké&randen
verkar i samma bransch for att tvistlosarna skall komma fram till att
doménnamnsinnehavaren borde ha kéant till kdrandens varumarke och att
han inte tillrackligt noggrant har undersokt eventuella varumarkesintrang. %

De tre krav som gatts igenom maste alla vara uppfyllda for att UDRP-
forfarandet skall vara tillampligt. Kraven paverkar ocksa varandra inbordes.
Det forefaller t.ex. lattare att anse att en doménnamnsinnehavare som saknar
en legitim ratt ocksa har handlat i ond tro.

UDRP-forfarandet sker helt pa elektronisk vdg utan nagra fysiska
sammankomster mellan svaranden och kéaranden. Informationsutbytet,
processen och informationen om processens gang sker via elektronisk
kommunikation. Detta ar det mest praktiska, eftersom parterna i manga fall
kan befinna sig i olika lander. Passivitet har i flera fall tolkats av tvistlosarna
till den passives nackdel och det ar darfor viktigt for parterna att aktivt delta
i processen genom att utforligt argumentera for sin standpunkt. 1 de fall dar
domdannamnsinnehavaren inte har forsvarat sin ratt till doménnamnet, har
det till stor majoritet démts till kirandens fordel.**

4.3.1.1 For- och nackdelar med UDRP

UDRP-systemet kan, som det har konstaterats, inte likstéllas med att 16sa en
tvist i allmdn domstol. Det &r inte heller att jamstalla med
skiljenamndsfarfarande. Dock finns det &ndd manga fordelar med ett sadant
system. Systemet togs fran borjan fram for att pa ett snabbt och
kostnadseffektivt satt losa problemet med det Okande antalet
domé&nnamnsstolder eller s.k. cybersquatting. Eftersom
doménnamnsinnehavarna, genom sitt avtal med registratorn, har godkant att
UDRP och dess regelverk skall tillampas vid en eventuell tvist, har
jurisdiktionsproblematiken l6sts, nagot som annars inte ar helt okomplicerat
med parter i olika l&nder och servrar med domé&nnamn som kan vara
placerade i ett eller flera andra lander.

En del problem och oklarheter har aven uppméarksammats angaende UDRP.
Tvistlosare ar inte skyldiga att ta hansyn till och folja tidigare beslut i
UDRP-avgoranden. De utvalda tvistiosarna kommer fran olika
rattstraditioner och kan darfér bedéma liknande situationer pa olika sétt.
Detta sammantaget leder till en svag utveckling av rattspraxis.'®? Det finns
inte heller nagon mgjlighet till Gverprévning av ett UDRP-beslut.
Visserligen ar ett av  huvudargumenten for ett alternativt
tvistlosningsforfarande att det skall genomforas snabbt, men det kan &nda
tyckas medfdra en viss rattsosédkerhet. UDRP-systemet &r &nnu relativt nytt
och det ar standigt under utveckling och en del av de problem som finns

% Op. cit. s. 515.

100 Op. cit. s. 513-514.
101 Granmar s. 257.
192 | indberg s. 363.
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kommer sékert med tiden att rattas till. Den stora méngden UDRP-
avgoranden tyder anda pa att systemet ar efterfragat och att det fungerar
ganska val.'%®

4.3.2 Alternativt tvistlésningsfoérfarande'®

Alternativt tvistlosningsforfarande (ATF) &r det tvistlosningsforfarande som
anvands vid domannamnstvister under den svenska nationella toppdoménen
.se. Detta system borjade anvandas ar 2003 i och med att .SE, som ansvarar
for den svenska toppdoménen, Gvergick till ett nytt system for ansokning
och registrering av.doménnamn. | och med det nya systemet avskaffades
forprovningen och .SE, som ocksa star for registreringarna av domannamn
under .se registrerar sedan dess alla doménnamn som uppfyller de tekniska
kraven. FOr att pa ett snabbt och enkelt sétt 16sa de domannamnstvister som
uppkommer och dérmed slippa tidskravande och dyra domstolsprocesser,
har ATF skapats. Detta system paminner mycket om UDRP-systemet. Det
har samma syfte och &r skapat med UDRP som férebild. > Tanken ar ocksa
att systemet skall ha en preventiv verkan, eftersom det inte skall vara
Ionsamt att registrera annans varumarke som doménnamn for att sedan
forsoka sélja det dyrt till varumarkesinnehavaren eller for att vilseleda
konsumenter och fa otillborlig ekonomisk vinning, s.k. cybersquatting. ATF
utesluter inte att en tvist avgors i allman domstol och om nagon vécker talan
i domstol avbryts ATF. ATF-systemet ar inriktat pa att avgora klara fall av
missbruk och mer komplexa immaterialrattsliga bedomningar far istéllet
hanskjutas till allman domstol. Detta kan géalla t.ex. vem som har béttre ratt
till ett varumarke som dberopas till stod for en talan i en
doméannamnstvist.'®

Vid ett ATF-forfarande utser antingen .SE en tvistlésare att ensam skota
processen, eller utser vardera part en av de av .SE godkanda tvistlésarna och
.SE utser en tredje opartisk tvistlosare. Vid ATF kan beslutas endast om en
domannamnsregistrering skall hdvas, om domé&nnamnet skall ¢verforas till
karanden eller om registreringen skall forbli oférandrad. Aven om ATF till
storsta delen ar mycket likt UDRP, finns det nagra vasentliga skillnader. |
reglerna for att initiera ett UDRP-forfarande anges det bara att det
omtvistade domannamnet skall inkréakta pa karandens skyddade varumarke,
medan motsvarande regel i ATF uttryckligen tar upp andra skyddade
rattigheter. Enligt ATF-reglerna far ett domannamn avregistreras eller
Overforas om det &r identiskt eller forvéxlingsbart med kéarandens
varukannetecken, naringskannetecken, sldktnamn, konstnarsnamn (om inte
namnet syftar pa nagon sedan lange avliden), eller titel pa annans skyddade

193 Till och med oktober & 2006 hade dver 25000 domannamnstvister avgjorts enligt
UDRP-forfarandet. Se www.wipo.int/edocs/prdocs/en/2006/wipo_pr_2006_464.html.

104 Avsnittet bygger bl.a. p& www.iis.se/tvistlosning/sammanfattningatf.shtml.

105 \www.iis.se/domannamn/pmatf.shtml, artikeln heter Tvistlésning/prévning PM om
tankarna bakom ATF.

106 Bengtsson, H, Svenska dom&nnamnstvister. Praxis enligt den s.k. II-stiftelsens system
for alternativ tvistelosning, Nordiskt Immateriellt Ré&ttsskydd 2005, s. 256-277, (cit.
Bengtsson) s. 258.
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litterara eller konstnérli%a verk vilka har rattsgrund i Sverige och till vilket
karanden kan visa ratt."”” En annan viktig skillnad ar att det enligt UDRP-
reglerna krévs bade att ett domannamn &r registrerat och anvént i ond tro for
att det skall kunna avregistreras eller éverféras medan det i de svenska
reglerna star att domannamnet skall ha registrerats eller anvénts i ond tro.
Det svenska regelverket forefaller alltsd nagot striktare gentemot
domé&nnamnsinnehavaren.

For att ett domé&nnamn skall kunna avregistreras eller 6verforas till
sokanden i ett ATF-beslut, maste alla tre villkoren som tas upp i ATF-
reglerna vara uppfyllda.'®

1. Domadnnamnet &r identiskt eller forvéxlingsbart med ett k&nnetecken
som har rattsgrund i Sverige och som sdkanden kan visa rétt till.

2. Motparten, d.v.s. domannamnsinnehavaren, har inte nagon ratt eller
berattigat intresse till domannamnet.

3. Domé&nnamnet har registrerats eller anvants i ond tro.

| ATF-reglerna réknas ocksa upp ett antal exempel pa situationer dar
innehavaren inte har nagon ratt eller berattigat intresse till domannamnet
och nar det har registrerats i ond tro.’®® ATF-systemets utformning och de
allmanna reglerna har foregatts av ett ganska omfattande forarbete med
skrivelser och promemorior, och olika remissinstanser har fatt uttala sig.
Dessa forarbeten har hanvisats till i ett ATF-avgorande och de har darfor fatt
viss status som rattskallor vid tolkning och tillampning av villkoren ovan.**°

4.3.2.1 For- och nackdelar med ATF

Trots att systemet med alternativa tvistlosningsforfaranden har fungerat bra
hittills och att systemet uppenbarligen ar behovligt med tanke pa det stora
antalet avgoranden, har det riktats kritik mot systemet. Det har styrts och
utvecklas helt av privata intressen och det finns juridiska oklarheter med ett
sadant system. Rattssystemen ar inte anpassade till att pa ett effektivt satt
I6sa domannamnstvister och darfor fungerar som tidigare namnts de
alternativa tvistlosningssystemen i flera fall battre. Réattsgrunden till att
tillampa t.ex. ATF och UDRP &r de avtal som ingas mellan registratorn och
doménnamnsinnehavaren. Dessa avtal ar vanliga civilrattsliga avtal. Kritiker
anser dock att dessa avtal strider mot grundldggande civilrattsliga
principer.*™* Avtalen reglerar, forutom avtalsparternas forhallande, dven ett
annat rattssubjekts rattigheter nar man genom tvistlosningsforfarandet later
andra &n avtalsparterna fa domannamnsregistreringar provade. En
utomstaende person kan genom doméannamnsavtalet fa ratten till
doménnamnet prévad genom ATF, UDRP eller liknande forfarande. Detta
ar enligt kritiken varken forenligt med svensk eller utlandsk civilratt,

07" SE:s allménna villkor vid registrering av domannamn under .se-domanen. (Allménna
villkoren).

108 Allméanna villkoren p. 18 c.

109 Allméanna villkoren p. 18 d-e.

110 Bengtsson s. 260.

11 Granmar s. 265 f.
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eftersom ett avtal endast kan reglera rattsforhallandet mellan avtalsparterna.
De Klausuler som inkluderar tvistlésningsforfarandena i
domannamnsavtalen torde knappast heller vara forhandlingsbara for den
som vill registrera ett domannamn. Den som registrerar ett domannamn far
darfor anses som den svagare parten i avtalsforhallandet. Det &r alltsa
tveksamt vad for slags avtal det ror sig om har. Avtalen som ICANN och de
olika nationella organisationerna, bl.a. .SE, skapar och som ligger till grund
for domannamnsregistreringarna, far pa det satt som beskrivs ovan
rattsverkningar dven for tredje man. Utformningen och reglerna paminner
starkt om lagar och férordningar, vilka bara myndigheter har ratt att besluta
om. ATF-forfarandet synes dock ha fungerat vél och sa lange ovanstaende
invandningar inte har lett till ndgra allvarliga problem i praktiken, ar kravet
pa storre statlig styrning och reglering mer ett politiskt krav &n ett krav som
grundar sig i reella problem fér brukarna.

Regeringen har tillsatt en utredning, som har undersokt och gett forslag till
regleringen av den svenska toppdomanen.'*? Utredningen menar att
regleringen av .se-doménen och det alternativa tvistlosningsforfarandet skall
regleras i lag, bl.a. for att staten skall kunna godk&nna och kontrollera den
eller de organisationer som skoter domannamnsadministrationen. ATF-
forfarandet bor ersattas med ett forfarande for avregistrering och 6verforing
av doménnamn. .SE kan fortfarande ansvara for det administrativa
genomforandet av tvistlosningsforfarandet, men skillnaden blir att
regelverket regleras i lag och inte som nu nar det grundar sig pa ett
civilrattsligt avtal.’*® Enligt utredningen boér &ven regeringen utse en
sarskild  myndighet som utovar tillsyn s& att lagen om
domannamnshantering efterlevs. Utredningens forslag om lagreglering av
ett nytt tvistlosningsforfarande har annu inte lett till nagra faktiska andringar
och det nuvarande rattslaget talar heller inte for att nagra sadana andringar
kommer att ske, i varje fall inte inom en snar framtid. Fran och med 1 juli
2006 har dock en ny lag tratt i kraft som reglerar driften av den svenska
toppdomanen.’**  SE  kommer tillsvidare att fortsitta vara
domanadministrator med ansvar for den nationella toppdomanen .se och
darfor kommer de nuvarande reglerna for domannamnsregistrering och
tvistlosning for narvarande att vara oforandrade. Lagens syfte ar att reglera
den tekniska driften av toppdoménen och sakra en trygg och stabil drift. |
lagen finns ocksa principer for tilldelning och registrering av
domannamn.®® Genom lagen utses PTS till tillsynsmyndighet och syftet
med det &r att ge staten 6kad mojlighet till kontroll och insyn for att sékra en
god tillganglighet och sékerhet i systemet och vid behov besluta om
andringsatgarder.

Den nya lagen om nationella toppdomaner visar att staten inser att Internets
stora betydelse okar, inte bara for néringsidkare, utan &ven som en
oumbérlig del av samhallets struktur och funktion. Att staten tar en mer

112 Se tidigare namnda SOU 2003:59.

'3 SOU 2003:59 s. 151 ff.

141 agen om nationella toppdomaner fér Sverige p& Internet (2006:24).
15 \www.pts.se/Sidor/printsida.asp?Section|D=3014.
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aktiv roll i domannamnshanteringen far ses som positivt aven vad galler
ATF. Aven om den nya lagen inte direkt reglerar tvistlosningsforfarandet sa
skall den sékerstdlla att den organisation som ansvarar for det skoter
uppgiften pa ett tillfredstallande satt oavsett om organisationen &r privat
eller statlig. Detta bor gynna réattssékerheten och objektiviteten. Problemet
med att .SE:s regler och verksamhet kan anses vara myndighetsutdvning,
vilket ar forbjudet for privata organisationer utan delegering, forsvinner
ocksa i och med den nya lagen. Oavsett om man anser att .SE har skott
driften av den svenska toppdoméanen pa ett bra sétt eller inte, bor en
lagreglering inte ses som nagot negativt. Statlig kontroll bor oka
sannolikheten for att driften i ett langsiktigt perspektiv skots pa ett satt som
framjar alla medborgares intressen pa basta satt.  Driften och
administrationen har fram till den nya lagens ikrafttradande skotts av privata
organisationer. Aven om det har fungerat bra, &r det ingen garanti for hur
det skulle fungera pa lang sikt. Det viktiga ar att olika
intresseorganisationer, foretag och andra berdrda parter far inflytande och
kan ge sina synpunkter pa lagar och regelandringar.

Precis som i UDRP-systemet kan det svenska ATF-systemet fa problem
med utvecklingen av praxis. Systemet har inte funnits sa lange, men redan
kan noteras att de olika tvistldsarnas argumentation och motivering till sina
beslut skiljer sig vasentligt at &ven om problemet synes mindre &n vad galler
UDRP-systemet. En del beslut ar utforligt motiverade medan andra & mera
knapphandigt redogjorda for.''® Eftersom systemet ar utformat for att
behandla klara fall av missbruk, torde dock detta inte vara ett allvarligt
problem.

4.3.3 Urval av domannamnstvister

For att lattare askadliggora hur man beslutar i doméannamnstvister och hur
besluten motiveras har jag valt att redovisa och analysera nagra utvalda
domé&nnamnstvister.  Domé&nnamnstvisterna  har  avgjorts  genom
tvistlosningsforfarandena ATF och UDRP. ATF tillampas pa tvister under
den svenska toppdomanen och UDRP-forfarandet tillampas pa tvister under
gTLDs och vissa ccTLDs.

4.3.3.1 Frisk.se

Tvisten behandlar fragan om sékanden har en skyddad kanneteckensrétt till
ordet frisk och darmed har ratt till domannamnet “frisk.se”.'*’
Friskvardsforetagens Branschorganisation Frisk (sokanden) yrkade om
overforing av domannamnet “frisk.se” till sig. Den aktuella innehavaren av
domannamnet var Bolama Technologies Ltd. (motparten), ett foretag med
sate pa Mauritius. Det hade i sin tur, varen 2003, kopt domannamnet i fraga
tillsammans med flera andra domannamn fran det svenska foretaget 1-

Domain, Europe.

116 Bengtsson s. 272.
17 ATF Beslut 2005-04-01, &rendenr. 71. Samtliga ATF-beslut som avgjorts under .se-
domanen finns pa .SE:s hemsida, www.iis.se.
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Sokanden anfor till stod for sin talan att motparten inte har nagon ratt till
eller beréttigat intresse i domannamnet “frisk.se”. Det skall daven ha blivit
registrerat i ond tro. Frisk bifogar utdrag fran hemsidan frisk.se” dar
doménnamnet ar till salu for 10000 euro samt en beskrivning av den egna
verksamheten dar det framgar att Frisk ar en branschférening for foretag
inom friskvard, rehabilitering och gymverksamhet.

Motparten bestrider sdkandens yrkande. Bolama anfér att man ar ett
konsultforetag inom data och att en av affarsidéerna ar att bygga upp och
driva hemsidor med information och tjanster inom olika omraden. Detta gor
man pa flera hemsidor, t.ex. www.bilar.se och www.casino.se. For detta
kravs det webbadresser med domannamn som relaterar till dessa omraden.
Bolama har registrerat ett stort antal domdnnamn med samma typ av
generiska beteckningar som kan beskriva en hemsidas innehall. Detta har
hela tiden skett i Overensstimmelse med géllande regler och utan att
inkrakta pa nagons skyddade kannetecken.

Sokandens yrkande lamnas utan bifall, vilket innebéar att domannamnet blir
kvar hos motparten.

Redan pa det forsta kriteriet i grunderna for éverforing av ett domannamn
(se de allmanna villkoren p. 18 c) faller sokandens yrkande. Dar framgar det
att domannamnet i fraga skall vara identiskt eller forvaxlingsbart med ett
kannetecken med rattsgrund i Sverige och som sdékanden innehar. Sékanden
har inte kunnat visa att nagon sadan ratt foreligger. Frisk drivs som en ideell
forening och har inte registrerat nagon firma. Det finns inte heller nagot
varumaérke relaterat till domannamnet registrerat hos PRV. Ordet frisk kan
inte heller vara ett oregistrerat varumérke, eftersom det enligt
varumarkesreglerna saknar sarskiljningsformaga och det ar en generisk
beteckning som inte kan registreras som varumarke. Ett undantag skulle
vara om det kunde visas pa inarbetning av varumarket frisk, vilket inte &r
fallet. Eftersom frisk ar ett vanligt forekommande ord i svenska spraket och
sokanden inte har kunna visa nagon skyddad ratt till ordet, kan det inte
heller foreligga nagon forvéaxlingsrisk. Varken sokanden eller Bolama har
nagon ensamratt till ordet frisk och da géller att den som forst registrerar ett
domannamn far det. Eftersom sokanden inte har styrkt att man har en
skyddad ratt till ordet frisk, behover tvistlésaren inte heller behandla fragan
om domannamnet registrerats i ond tro.

Det ar alltsd en grundlaggande forutsattning for att vinna framgang att
sOkanden kan visa att han har en kanneteckensratt som relaterar till det
omtvistade domannamnet. Annars blir 6vriga argument for att vinna tvisten
irrelevanta. Detta har visats i flera ATF-beslut, t.ex. angaende domannamnet
”li.se” dar sokanden, Interactive Institute 1l AB, inte kunde visa att man
innehar ett med domannamnet identiskt eller forvaxlingsbart
kannetecken.'® Yrkandet om 6verféring av doménnamnet “ii.se” till
sOkanden avslogs. Det rackte inte att sokanden hade registrerat firman

118 ATF Beslut 2004-07-02, arendenr. 49.
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Interactive Institute 11 AB. Bokstavskombinationen Il ingick visserligen i
firman, men den var enligt tvistlésaren inte tillrackligt dominerande for att
vara forvaxlingsbar med doméannamnet “ii.se”. SOkanden kunde inte heller
visa att 11 som kannetecken for sdkandens verksamhet var tillrackligt ként
for att anses skyddat genom inarbetning. Aven i ATF-beslutet angéende
domannamnet "torpkonferensen.se” resonerar tvistlosaren pa liknande satt
och yﬂ<9andet om oOverfdring av domannamnet till sokanden l&mnas utan
bifall.

4.3.3.2 Bocket.se

Sokanden var bolaget B Locket AB i Solna. Motparten, som innehade det
omstridda domannamnet, “bocket.se”, var Géran G. Han var verkstéallande
direktor i Name Navigation AB.*?

Sokanden yrkade att domé&nnamnet “bocket.se” skulle overforas till
sokanden d.v.s. bolaget B Locket. Sékanden var en del i Schibsted-
koncernen och bolaget drev sedan 1996 hemsidan www.blocket.se. Den var
en stor kop- och saljmarknad d&r man kunde satta in annonser och soka efter
olika slags varor. Man salde dven reklam som publicerades pa hemsidan.
Motparten svarade inte pa ansokan om dverféring och anforde inte nagot for
att stodja sin ratt till doménnamnet.

Som stod for sitt yrkande anférde B Locket AB att man hade
varumarkesregistrerat tre varumérken som relaterade till hemsidan
www.blocket.se. De var BLOCKET.SE, BLOCKET.SE SVERIGES
STORSTA KOP & SALIJMARKNAD och BLOCKET. Blocket var
dessutom ett véletablerat och inarbetat varumérke och hemsidan hade
dagligen ett stort antal svenska bestkare. Detta stoddes av statistik och en
inarbetningsundersokning som sokanden aberopade. Motpartens hemsida
innehallande domannamnet i fraga var www.bocket.se. Dér fanns mestadels
lankar till andra kop och séljsajter. Sokanden hade innan ATF initierades
varit i kontakt med motparten och patalat det pastadda varumarkesintranget
och begért att “bocket.se” skulle dverforas till svaranden. Doménnamnet
skiljde sig med endast en bokstav fran sokandens varuméarke och det forelag
darfor en uppenbar forvaxlingsrisk.

SE beslutade genom tvistlésaren att domé&nnamnet “bocket.se” skulle
overforas till sokanden. Tvistlosaren instdmde i att sokandens varumarke
BLOCKET.SE var forvaxlingsbart med det omtvistade doménnamnet. Han
menade &ven att det inte hade kommit fram nagon information som visade
att motparten hade nagon ratt eller berattigat intresse till domannamnet.
Snarare tydde motpartens beteende pa att registreringen och anvandningen
syftade till att pa ett otillborligt satt dra nytta av s6kandens valkanda
varumarke och pa sa satt vinna ekonomiska fordelar. Motparten hade aven
tidigare registrerat domannamn som var lika sdkandens varuméarken och
hade efter begaran av sokanden gatt med pa att dverlamna domannamn som
“blocet.se” och “blockett.se” till s6kanden. Detta tillsammans med att

119 ATF Beslut 2006-03-15, arendenr. 113.
120 ATF Beslut 2006-02-27, arendenr. 112.
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sOkandens varumérke BLOCKET.SE var ett vél inarbetat och valkant
varumarke, ledde till slutsatsen att motparten maste ha varit i ond tro bade
vid registreringen och vid anvandningen av domannamnet ifraga.

Till skillnad fran de foregaende exemplen pa domannamnsbeslut, ansags det
har att svaranden hade ett skyddat kannetecken som var forvaxlingsbart med
det omstridda domé&nnamnet och darfor var det ndédvandigt att undersoka om
de tva dvriga kraven for en overforing av domannamn var uppfyllda. | det
har fallet var det ganska klart att motparten, som verkade ha satt i system att
registrera domannamn som liknade kanda varumérken, inte hade nagon ratt
till eller beréttigat intresse i domdnnamnet. Han handlade dven i ond tro.

4.3.3.3 Expressen.nu

Toppdoménen .nu &r en ccTLD som tillhdr 6n Niue, men man har valt att
lata domannamnstvister avgoras av WIPO AMC med tillampning av UDRP-
forfarandet.

Tvisten berdrde domannamnet “expressen.nu”.’?* Sékanden var AB
kvéllstidningen Expressen i Stockholm och motparten, innehavaren av
domannamnet, var Marcus Ekholm fran Nacka.

Tvistlosningsprocessen inleddes den 4 april 2003 efter att WIPO AMC
konstaterat att Expressens ansokan om tvistelosning uppfyllde de formella
kraven.

Expressen menade att det omtvistade doméannamnet var identiskt med, eller
forvaxlingsbart med ett varumarke som man innehade och att det darfor var
ett intrang i dess ensamratt. Sokanden menade vidare att motparten inte hade
nagot berattigat intresse eller rattigheter som ankndt till varumarket
"Expressen” eller till domannamnet i frdga och att domannamnet var
registrerat och anvant i ond tro. Alla dessa kriterier maste vara uppfyllda
enligt UDRPs regler for att sokanden skall fa bifall for sin talan (jfr ovan
avd. 4.3.1). Expressen hade anvént sitt varumarke sedan ar 1944 och var
enligt egen utsago en av de mest valkanda dagstidningarna i Sverige och ett
av Sveriges mest kdnda varumdrken. FOrutom sitt varumarke, innehade
sOkanden dven domannamnet “expressen.se”, under vilken man publicerade
en Internetversion av tidningen.

Motparten var bosatt i Sverige och pa hemsidan med doméannamnet
“expressen .nu” var texten pa svenska och den vande sig till en svensk
publik. Motparten maste darfor ha haft kdnnedom om Expressens
varumarke. Sidan och dess innehall kunde ocksa skada varumérket
“Expressen” och dess renommé. Genom att registrera domannamnet
“expressen.nu”  hade  motparten  avsiktligen  forsokt  vilseleda
Internetanvandare och dra fordel av foérvéaxlingsrisken med sokandens
doménnamn. Expressen yrkade att tvistlosningspanelen skulle besluta att det
omtvistade domannamnet skulle gverforas till skanden.

2L WIPO AMC mél nr. DNU2003-001 (AB Kuvallstidningen Expressen v. Mr Marcus
Ekholm).
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Motparten menade att “expressen.nu” var en “undergroundhemsida” eller
s.k. alternativ hemsida och inte en nyhetssida som “expressen.se”. Sidan
hade funnits sedan hosten 1999 och sdkanden hade enligt motparten ként till
den sedan februari 2001. Motparten menade att det stora antalet besokare pa
sidan, nastan 20000 unika besokare om dagen, skulle tyda pa att han hade
ett beréttigat intresse. Motparten hade aldrig férsokt sélja doméannamnet till
sokanden eller forsokt tjana pengar pa sékandens namn. Hemsidan var inte
heller lik sokandens egen hemsida. Motparten framholl ocksa att ordet
“expressen” anvandes av ett flertal svenska foretag t.ex. Orientexpressen,
Tag-Expressen och Masexpressen.

Panelen menade att det forsta kriteriet, forvaxlingsrisken var uppfyllt. Enligt
flera tidigare panelbeslut var det ovésentligt for en likhetsbedémning vilken
toppdomén, i det har fallet ”.nu”, som var kopplad till dom&nnamnet.
Panelen menade aven att det andra kriteriet var uppfyllt. Motparten hade
inget beréattigat intresse i domannamnet. Han hade inte kunnat visa att han
hade en inarbetad rattighet, eller att han ansokt om, eller innehade nagot
registrerat varumarke hanforligt till domannamnet. Antalet besokare pa
hemsidan var inte relevant for att styrka ett berattigat intresse. Det tredje och
sista kriteriet var ocksa uppfyllt. Varumarket "Expressen ” och sokandens
verksamhet var vél kand i Sverige och motparten som var bosatt i Sverige
maste ha kant till detta. Han hade darfor pa ett orattfardigt satt utnyttjat
Expressens varumarke for att locka Internetanvandare till sin hemsida.
Enligt panelen var detta tillrackligt for att domannamnet skulle anses ha
registrerats och anvants i ond tro, &ven om motpartens hemsida, varken
layoutmassigt eller till sitt innehall, var lik sokandens.

Panelen beslutade som en foljd av ovanstaende slutsatser att doméannamnet
“expressen.nu” skulle éverforas till sékanden.

4.3.4 Fulregistreringar'®

Fulregistreringar eller s.k. cybersquatting &r ett problem som har funnits
nastan lika lange som Internet eller atminstone sedan Internet blev
tillgangligt for vanliga datoranvandare efter reformen med doméannamn i
stallet for IP-nummer for att hitta till ratt hemsida. Fulregistreringar &r nar
personer eller foretag registrerar domannamn, ofta i stora méngder, som
paminner om kénda varuméarken och domannamn som innehas av etablerade
foretag. Syftet ar att locka s& manga som mojligt att genom slarv och
felstavningar hamna pa dessa hemsidor. Dar kan besokarna raka ut bl.a. for
virusangrepp och for s.k. modemkapning. Det innefattar &ven att registrera
domannamn som &r identiska med kénda varumérken, men under
toppdomaner dar varumarkesinnehavarna inte redan har registrerat
domannamn. Detta kan leda till stor skada for besokarna och givetvis aven i
forlangningen skada de varumarken och domannamn som det snyltas pa.

122 Jag har valt att anvanda termen “fulregistrering”, eftersom det saknas ndgon svensk
vedertagen term. Termen har aven anvants pa .SE:s hemsida, www.iis.se (se nedan not
124). Vanligen anvands den engelska termen “cybersquatting”.
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Kunder kan bl.a. bli vilseledda och tro att de hamnat pa den hemsida de
avsag och luras att lamna ut kénslig information som personuppgifter och
kontokortsnummer.

Ett problem som uppmarksammades stort under 1990-talet ndr fenomenet
var nytt var att mindre nograknade personer registrerade kédnda varumarken
som domé&nnamn och sedan erbjod sig att sédlja dessa till
varumarkesinnehavarna for mycket stora belopp.'®® Just denna typ av
fulregistreringar, eller domannamnsstéld torde inte vara nagot stort problem
numera, eftersom varumérkesinnehavarna genom tvistlésningsforfarandena
pa ett snabbt och relativt billigt satt kan fa domannamnen avregistrerade och
overforda till sig sjalva. Viktigt att poangtera ar att det inte ar forbjudet att
salja domannamn i sig. Det &r intranget i nagon annans rattigheter som ar
forbjudet. Darfor kan domannamn med generiska bendamningar som
”news.com och “business.com” betinga ett hogt pris.

En av tankarna bakom de olika tvistldsningsforfarandena som tillampas for
att 16sa domannamnstvister, tex. ATF vid tvister under den svenska
toppdomanen och UDRP som tillampas bl.a. avseende .com domaéner, var
att pa ett snabbt satt kunna avregistrera och 6verfora fulregistreringar. Dock
noterades en kraftig dkning av fulregistreringar under 2005, vilket tyder pa
att det fortfarande &r en lukrativ verksamhet.*** Okningen noterades bade av
SE nér det géller .se-domdnen och av WIPO. WIPO Kkonstaterar att
problemet med fulregistreringar ar absolut storst under toppdoménen .com,
men att det nyligen har introducerats flera nya toppdoméner och att flera &r
pa vag att introduceras. Det ar darfor viktigt for varumarkesinnehavare att
vara uppmarksam pa dessa och bevaka sina rattigheter.

WIPO AMC som har hand om domé&nnamnstvister utvecklar standigt
UDRP-forfarandet for att battre stdvja problemen med fulregistreringar och
for att 6ka anvéandarvanligheten och tillgangligheten. | en rapport fran ar
2005, New Generic Top-Level Domains: Intellectual Property
Considerations, rekommenderar WIPO AMC att det skapas en enhetlig och
forebyggande mekanism till skydd for de immateriella rattigheterna som
omfattar alla nya generiska toppdoméner.’”® Detta skulle komplettera det
nuvarande systemet med UDRP som inte kan anvéandas forran ett intrng
redan har skett. Att det inte ar tillrackligt med UDRP visas tydligt av att en
stor del av de doménnamn som registrerades under de nya gTLDs som
introducerades i november ar 2000 gjordes enbart i defensivt syfte.
Kénneteckensinnehavarna vill forekomma cybersquatters och slippa
framtida domannamnstvister.'?® Rapporten diskuterar ingdende de olika
typerna av gTLD, tillgangliga och otillgédngliga och att det bor stéllas hdgre

123 Eor en utforlig redogdrelse for rattslaget angdende doméannamn och domannamnsstélder
fram till &r 1997 se Lundberg, J, Internet, domannamn och svensk ratt, sarskilt om sa
kallade domannamnstélder, Uppsala 1997.

124 Se artiklar pa: www.iis.se/nyheter/news/2005-03-15 och
www.wipo.int/edocs/prdocs/en/2006/wipo_pr_2006_435.html.

12> Rapporten finns pA WIPO AMCs hemsida, http:/arbiter.wipo.int/reports/newgtld-ip.

126 \WIPO-rapporten ovan, kapitel 3.2.
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krav pa preventivt skydd mot fulregistreringar under tillgangliga
toppdoméaner som helt saknar restriktioner for vem som far registrera
domannamn. Risken for fulregistreringar anses mindre nér det finns regler
som klart anger vem som har rétt att registrera.
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5 Analys

Doméannamnet som fenomen och dess inflytande pa varumarkesratten ar inte
langre s& nytt och kaotiskt som det forefoll vara vid mitten av 1990-talet nar
Internet var en ny foreteelse som precis hade bdrjat anvandas i stor skala.
Det forkommer dock fortfarande oklarheter och problem nar
varumarkesratten skall tillampas pa domannamn och de tvister som da kan
uppkomma.

Varumarkesratten har sedan lang tid varit internationellt orienterad. De
nordiska landerna har under lang tid samarbetat vid utvecklingen av
respektive lands varumérkeslagar, och internationella samarbeten som
Madridprotokollet och EU:s gemensamma varumarkesratt visar ocksa pa
den Okande internationaliseringen av varumarkesratten. | och med
anvéandningen av domé&nnamn som varumarken har dock varumarkesréttens
globala dimension blivit pataglig pa ett helt annat satt an ndgonsin forut.
Den oOkande kommunikationen och internationaliseringen lander och
regioner emellan gor att flera foretag verkar pa en global marknad. Detta ar
en utveckling som troligtvis kommer att fortsatta. Internet vaxer hela tiden
och vérldens utvecklingslander borjar ta efter det vésterlandska
konsumtionsmonstret. Aven om domannamnet inte dr synonymt med
varumarket och det skiljer sig pa vasentliga punkter fran Gvriga
immaterialratter finns det stora likheter. Som har konstaterats kan
doménnamn representera ett stort ekonomiskt varde for naringsidkare. Det
ar darfor troligt att domé&nnamnets betydelse som en viktig del av
varumarkesratten kommer att 6ka ytterligare och detta ar nodvandigt for
néringsidkare att uppméarksamma.

Ett forsok att underlétta tvistlosning &r det system med alternativa
tvistelésningsforfaranden som har tagits fram framfor allt av ICANN och
WIPO, men dven nationellt i Sverige for toppdoménen .se. Aven om det har
forts fram viss kritik mot systemen, bade internationellt och angaende det
svenska ATF sa forefaller det som systemet ar en absolut nédvandighet.
Domstolsvéasendet ar inte anpassat for att behandla doméannamnstvister pa
ett effektivt satt och om de nationella domstolarna skulle tvingas ta Gver
tvistlésningsorganisationernas arbete skulle det med all sannolikhet resultera
i mycket langa handlaggningstider. Generiska toppdomaner anvands av
personer fran ett stort antal nationer. Darfor anser jag det vara extra viktigt
och mycket effektivare att tvister angdende domannamn under dessa
toppdomaner avgors enligt UDRP eller liknande férfaranden och inte i
nationella domstolar. Ett naturligt skal for det ar ocksa villkoren for
registrering, vilka bygger pa ett avtalsforhallande  mellan
domé&nnamnshavaren och de organisationer som forvaltar respektive
toppdoman.

Bade domannamnsanvandningen i stor skala och tvistlosningsystemen ar
fortfarande relativt nya foreteelser. I och med Internets och darmed
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doménnamnets Okade betydelse forefaller det troligt med ett dkat statligt
intresse for att reglera och kontrollera domannamnsanvandningen. Speciellt
vad gdller det egna landets ccTLD. Ett forsta steg har tagits genom Lagen
om nationella toppdoméner for Sverige pa Internet (2006:24). Men systemet
forefaller fungera helt tillfredstallanden under radande omstandigheter och
det har inte framforts nagon allvarligare kritik mot det. Darfor anser jag det
inte nédvandigt att i nuldget infora en specifik lag som reglerar ATF eller ett
liknande forfarande vid domannamnstvister. | framtiden &r det anda majligt
att staten aven vill 6ka sin kontroll dver sjélva registreringsforfarandet och
tvistlésningsprocessen.

Som tidigare namnts finns det tva olika regelverk som styr anvandningen av
domannamn i Sverige och dessa regelverk fungerar delvis parallellt. Dels
finns den svenska kéanneteckensratten och dels .SE:s allménna villkor vid
registrering av domannamn under .se. Det kan leda till problem eftersom
regelverken skapades i helt olika sammanhang och syftar till att reglera helt
olika foreteelser. Nar varumarkeslagen tillkom fanns varken Internet eller
anvandningen av domannamn. Eftersom det saknas mer specifik lagstiftning
har man vid tvister fatt anvanda sig av varumarkeslagens grundlaggande
struktur och syfte.

.SE:s allménna villkor &r inga lagregler utan avtalsvillkor framtagna av en
privat organisation. Det finns dock flera likheter mellan regelverken vad
galler kraven for att fa registrera ett varumarke respektive mojligheten att
avregistrera ett domannamn. Det framgar vid en jamforelse mellan de s.k.
registreringshindren i 13 och 14 8§ VmL och motsvarande regler i .SE:s
allménna villkor.

| 13 § VmL stadgas det att det kravs sarskiljningsformaga for att ett
varumarke skall fa registreras. Motsvarande krav stills dock inte vid
doménnamnsregistrering. Ett dom&nnamn som enbart beskriver varans eller
tjanstens art, beskaffenhet, mangd eller pris kan alltsa registreras, t.ex.
“www.billigaklockor.se” eller "www.bussresor.se”.

I 14 8§ VmL ndmns ett flertal punkter som utg6or hinder for att registrera ett
varumarke. 1 .SE:s allménna villkor p. 18 c¢ finns en liknande lista som
stadgar nar ett domannamn far avregistreras eller dverforas till den som
begart ett ATF-avgorande. Eftersom det inte sker nagon forprévning vid
registrering av domé&nnamn galler reglerna avregistrering av redan
existerande doméannamn.

Enligt p. 18 ¢ far ett domannamn inte vara identiskt eller forvaxlingsbart
med ett varukdnnetecken, ett néaringsk&nnetecken, ett slédktnamn, ett
konstnarsnamn (om namnet inte syftar pa ndgon sedan lange avliden), en
titel pa annans skyddade litterara eller konstnarliga verk, ett namn som
skyddas genom forordning om vissa officiella beteckningar (1976:100) eller
en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom
Radets forordning (EG) 510/2006. Liknande krav aterfinns i
registreringshindren i 14 8§ p. 4-9 VmL. Att ha ett registrerat varumarke &ar
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alltsa en fordel for att forhindra andra att anvanda domannamn som kan
forvéaxlas eller dra otillbdrlig nytta av ens varumérke. Ett registrerat
varumarke &r &ven en fordel for mojligheten att havda ratten till ett visst
domannamn. Men det &r inte detsamma som att rétten till ett domannamn
foljer av rétten till ett varumarke. Enligt huvudregeln géller att den som forst
registrerar ett doméannamn innehar rétten till det. For att ett doménnamn
skall kunna avregistreras eller 6verforas enligt ett ATF-beslut fordras det,
forutom ovan namnda krav, enligt .SE:s allmanna villkor p. 18 c att
domannamnsinnehavaren inte har nagon ratt eller berattigat intresse till
domannamnet ifrdga och att det har registrerats eller anvants i ond tro.
Allméanna villkoren p. 18 d tar upp olika rekvisit som visar pa
doménnamnsinnehavarens ratt eller berattigade intresse. Eftersom det gors
en forprévning vid registrering av varumarken, finns inte nagon
motsvarande regel om ond tro i varumarkeslagen.

Enligt allmanna villkoren p. 16 1 st. 3 far domannamn inte heller uppenbart
strida mot svensk lag eller forfattning. Det resulterar i avregistrering.
Motsvarande krav ar nagot mer omfattande i varumarkeslagen. Enligt 14 §
1st p. 3 VmL far ett varumarke inte strida mot lag eller forfattning eller
allmén ordning eller vara agnat att vacka forargelse. Dock stadgas det i
allménna villkoren p. 11 1 st. att det &r innehavarens skyldighet att vid var
tid tillse att det valda domannamnet inte utgor intrang i annans rattighet,
eller pa annat satt strider mot lag, forfattning, allman ordning eller ar agnat
att vacka forargelse.
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