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2 INLEDNING

Med begreppet réattighet avser vi vanligtvis en egendomsratt till fysiska ting
som vi kan forfoga over, t ex sélja vidare genom frivilliga avtal. Till skillnad
fran fysiska rattigheter, representerar immateriella rattigheter intellektuella
varden i form av t ex upphovsratt men de kan &ven representera
affarsmassiga varden i varumarken. Skyddet for varuméarken har hittills varit
en nationell angelagenhet som kompletterats i vissa fall med internationella
konventioner d& varumarken haft en internationellt valkand karaktar. Aven
om varumarken inte ar en fysisk rattighet, har foreteelser som konstituerar
varumarkesintrang varit fysiska och darmed enkla att koppla till ett lands lag
och domstol. Utvecklingen av det globala sckverktyget, Internet, har fatt ett
stort kommersiellt varde. Marknadens aktorer ser detta medel som
revolutionerande for att 0ka kundkretsen, foretagets marknadsvarde och
forsaljningsvolymer. S& har aven varumarken etablerats i denna nya miljo
och de kommersiella vardena Okat vasentligt i betydelse. Men eftersom
foreteelser pa Internet inte ar fysiskt mojliga att Iasa till en plats, kanner
dessa foreteelser varken granser eller skillnader mellan l&nders lagstiftning
och jurisdiktioner, vilket ger upphov till en del problem. Skyddet for
varumarken luckras upp och det finns fler aspekter att se pa problemet.

2.1 Syfte och disposition

Arbetets syfte ar att ur ett tvarvetenskapligt perspektiv belysa problem som
uppkommer i samband med att varumarken férekommer pa Internet. Ur fyra
olika aspekter skall jag granska varumarkets betydelse i en ny global och
teknisk miljo.

Den forsta och kanske mest grundldggande aspekten vi har att ta stallning
till ar den etiska och moraliska aspekten. Anser vi att varumarken &r
rattigheter for det forsta och for det andra ar de varda att skyddas? Svaren
kan te sig sjalvklara, men skall &nda ges ett visst utrymme for att ge avstamp
i det vidare resonemanget. Om vi anser att varumarken &r rattigheter val
varda ett skydd, maste vi ta reda pa vad det ar som &r sa speciellt med den
nya tekniska miljon som stéller fragorna pa sin spets - namiigerekniska
aspekten. Hur kan vi anvanda vara tidigare lagar och regler for att skydda
varumarken i de nya globala natverken och vilken betydelse har nya
regelverk som styr rattigheter till domannamn pa Intériaetn rdrtsliga
aspekten avser att ta reda pa i vilken man man kan dra analogier fran
befintlig varumarkesratt, marknadsratt och internationell privat- och
processratt i fall av varumarkesintrdng pa Internet. Slutsatsen av den
juridiska analysen visar pa vissa brister i skyddet for varuméarken och den
naturliga foljden av detta blir att resonera kring mojliga I6sningar. Detta sker
normalt pa en politisk nivd ochden ekonomiska och politiska aspekten

avser jag att jamfora konsekvenserna av ett mellanstatligt ingripande genom



reglering av foreteelser pa Internet med effekterna av att lata Internet forbli
oreglerat och lata spontana rattsordningar uppsta.

2.2 Avgrinsning och metod

Uppsatsen behandlar endast varumarken trots att firmanamn har en snarlik
funktion och lagstiftning. Tyngdpunkten ligger pa den rattsliga aspekten av
varumarken da de férekommer som doméannamn eller pa hemsidor (synliga,
dolda eller i lankar). Analysen utgar fran svensk ratt, men jamforelser gors
med utlandsk praxis och ratt, framst amerikansk rétt och praxis.

Jag har samarbetat med Jorgen Isdahl pa DLF (Dagligvaruleverantérnas
forening) i uppsatsarbetet i syfte att presentera adekvata rad till foreningens
medlemsforetag. Jag har anvant mig av en deskriptiv metod med
sjalvstandiga analyser.



3 DEN ETISKA OCH MORALISKA ASPEKTEN

3.1 Inledning

"Etik &r teorin, moralen dess praktiska tillampning”, enligt Erwin
Bischofberge. Ett lands samlade vérderingar och uppfattningar om etik,
hur vi vill att saker och ting skall vara och fungera, utgor en plattform for
demokratiska val och politiska beslut om lagstiftning i ett land. Lagar och
regler kan saval styra vart beteende som bekrafta det och darmed fora oss
narmare malet om det perfekta samhallet som speglar var uppfattning om
etik.

Sedan urminnes tider finns en etisk uppfattning om respekt och erkdnnande
for vad nagon skapat fysiskt eller genom eget arbete skordat frukten av.
Respekten for intellektuellt skapande har inte varit lika naturligt och funnits
lika lange. Men kopplingen mellan de fysiska rattigheterna och immateriella
rattigheter som t ex varumarken ar stark, eftersom fysiska affarsvarden ofta
finns samlade kring ett varumarke. Till skillnad fran aganderatt till fysiska
ting som har uppstatt naturligt utan inslag av samhallelig reglering, har
ratten till t e x konstnarliga verk och senare varumarken och firmanamn
skyddats med hjalp av statlig reglering (lagstiftning) och internationella
konventioner. Nu ar dock var moraliska uppfattning att rattigheter till
varumarken skall skyddas pa samma satt som fysiska rattigheter. Fragan ar
bara hur man uppratthaller det skyddet, nar ett land inte langre ensamt kan
paverka eller styra det i samband med den tekniska utvecklingen.

Men forst, vad ingar i begreppet rattighet och hur har det utkristalliserat sig i
den historiska debatten fran naturratt, rattsrealism till rattspositivism?
Vilken typ av rattighet ar varumarken och hur respekteras de i en ny global
och internationell milj6 som Internet? BehoOvs ett mellanstatligt ingripande
for skydda dessa varumarken i framtiden?

3.2 Allmint om begreppet “rittighet”

3.2.1 Raittighet enligt naturritten, rittsrealismen och réttspositivismen

Begreppet rattighet, egendomsratt och aganderatt har rétter langt tillbaka i
tiden. Grotius och LocKeforetradde ett naturréattsligt tinkande som sade att

alla ar fria och lika enligt naturens lag och att varje ménniska har en
egendomsrétt till sin egen person (livet, hdlsan och sina lemmar) och sitt
gods. Allt annat var gemensamt, men som kunde bli nadgons egendom
genom bearbetning eller arbete av nagot slag. Det ar en osaker tillvaro fullt

! Etik p& natet, hearing anordnad av IT-kommissionen den 25 maj 1998, refererad p&
http://lwww.dsv.su.se/~jpalme/society/etikhearing.html, lyd28e8 06 30.
2 Hugo Grotius hollandsk filosof (1583 -1645) och John Locke engelsk filosof (1632-1704).



av krankningar av varandras rattigheter, vilket manniskan loser genom ett
samhallsférdrag. Man ger upp en del av sina rattigheter mot att fa skydd och
trygghet®

Rattsrealismens foretradare, Axel Hagerstrom och Wilhelm Lundstedt
avvisade tanken om att rattigheter kunde vara av naturen givna. De ansdag att
rattigheter &r uttryck for kanslor, d v s metafysik och inte veterskagita
synsatt kritiserades av bl a Carl Olivecrona som menar att rattighet &r ett ord
som anvands for upplysning, i syfte att dirigera handlingar och som aven
har en sammanbindande funktidn.

Rattspostivismens foretradare; bl a Hart och Dworkin havdar, enkelt
uttryckt, att juridik bade bestar av en samling kénda regler och lagar men
aven principer som fyller ut luckorna i lagarna. Rattspositivismen héavdar
vidare att rattigheter existerar om de kan identifieras negativt genom att det
finns en sanktion som intrader enligt en lag, eller regel om rattigheten
kranks. Men rattigheter kan aven uppkomma och existera till foljd av
sedvanja och senare diskuteras behovet av att omsétta sedvanjan pa Internet
till skydd for rattigheter till varumarken med gemensamma internationella
dverenskommelsef.

Med utgangspunkt frAn resonemanget ovan utgar jag fran att rattigheter och
aganderatter existerar enligt ett rattspositivistiskt synsatt och att de finns
bade negativt definierade i lagstiftning som erbjuder sanktionsskydd men
aven utvecklade genom sedvanja och andra regler.

3.2.2 Fysisk respektive immateriell rittighet

Rattigheter i form av t ex aganderatt uppkommer nar rattigheter éverfors,
nagot vi jurister vanligen forknippar med handel med varor och tjanster. |
det 6gonblick jag erlagger betalning fér en vara och far den éverlamnad har
jag fatt en aganderatt som ocksa innebar rattighet att forfoga 6ver varan; t ex
salja den vidare, konsumera eller 1ana utten.

Pa samma satt kan man genom en anstkan och betalning hos Patent och
registreringsverket, erhdlla bevis for en immateriell rattighet i form av ett
varumarke eller firmanamn. Som vi kommer att se senare ar beviset inte
sarskilt vardefullt om market eller namnet inte representerar ett affarsvarde i

t ex en organisation, forbindelser och allmant anseende, sk goodwill. Om
foretaget saljs med medfdljande varumarken och firmanamn férfogar man,

3 Tore Stromberg, Rattsfilosofins historia i huvuddrag, Lund, Studentlittei®®t, s. 23

ff.

4 Axel Hagerstrom foretradare for Uppsalaskolan (1868-1939) samt dennes efterfoljare
Wilhelm Lundstedt (1882-1955).

® A a Strémberg (1991) s.65 ff.

® Géran Skogh och Jan-Erik Lane, Aganderatten i Sverige- en larobok i Rattsekonomi,
Stockholm, SNS forlag, 1993, s. 17.

" Nigel E Simmonds, Juridiska PrincipfrAgor, Stockholm, Nordstedts Juridik, 1996, kap 5
och 6.

8 A a Skogh/Lane s. 12-14.



inte bara oOver den fysiska rattigheten till foretaget, utan &ven de
immateriella rattigheterna till varden som foretaget representerar.

3.2.3 Raiittigheter édr forhallandet mellan ménniskor

Enligt Hohfeldf &r en rattighet inte forh&llandet mellan manniska och sak
utan forhallandet mellan manniskor. En rattighet markerar en moralisk
forpliktelse for de som inte ar innehavare av réttigheten. De ar skyldiga att
respektera rattigheten och att inte kranka densamma. Rattighetsinnehavaren
har en kravrétt, frinet, kompetens och immunitet mot andra som har en plikt
att underkasta sig den andres rattigheter eftersom de saknar ratten till
objektet och ar darmed oférmdgna att &ndra dess formégenhetsrattsliga
stalining.*’

Ur ett varumarkesrattsligt perspektiv skulle varumarkesinnehavaren ha ett
krav mot andra att fa sin rattighet respekterad och ovriga har en plikt att
respektera rattigheten. Det inneér att varumarkesinnehavare kan krava att
utomstaende inte gor intrdng i dennes rattighet, och har dessutom majlighet
att vanda sig till rattsvasendet for att f& skydd mot detta. Motparter har alltsa
en plikt med en bakomliggande tvdngsmakt som trader in om motparten inte
fullféljer sin plikt. Hittills har en varumarkesinnehavare haft ett rattsligt
skydd for sin rattighet och kunnat stamma en motpart for varumarkesintrang
i annat fall.

Innehavaren av ett varumarke har vidatiéer att férfoga dver rattigheten

utan att ndgon annan kan stalla krav som inskranker den ratten, som t ex att
anvanda sig av market i reklam for sina produkter. Dessutom har han/hon
kompetens att @ndra sin rattsliga stallning genom att upprétta avtal som
fordelar rattigheterna annorlunda. T ex genom att sélja foretaget inklusive
ratten till varumarket. Till sist &r han/hon delvigmun mot foérandringar i

den réttsliga situationen. Ingen kan ta ifrAn en varumarkesinnehavare sitt
varumarke (om inte registreringen havs till foljd av felaktig registrering eller
att varumarket inte anvants pa fermar

Mot bakgrund av detta kan vi konstatera att varumarken ar en immateriell
rattighet som i relationen mellan manniskor skall respekteras. Till sitt skydd
har varumérken nationella lagstiftningar med sanktioner mot dem som
kranker rattigheterna.

3.3 Varumirkens framtid i en ny global miljo

Internet och informationsteknik har gjort det mdjligt att handla,
kommunicera och producera globalt ©Over hela varlden. Detta
gransoverskridande medium luckrar upp granserna mellan nationer och kan
utgdra ett hot, inte bara mot det nationella skyddet skydd, utan aven mot

° Hohfeldt var en amerikansk jurist som ar berémd fér analyserat skillnader mellan olika
typer av rattigheter.

A a Simmonds, s. 135 ff.

' Se VML 25 - 25 a §8.
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nationalstaten i sig. Global handel med valutor och globalisering av
marknader ar andra exempel pa hot, speciellt nar valutor bedéms som
felvarderade. Ett belysande exempel &ar nar den europeiska
vaxelkursmekanismen slogs sonder 1992 eller nar Sydostasiens lokala
valutor inte langre kunde knytas till dollarn hosten 1997.  Aven
produktionen och produktionsprocessen blir alltmer global och féretag har
inte langre en sjalvklar nationell hemvist utan fungerar snarare som
granslosa floden och samverkar inom ramen for ett starkt och etablerat
varumarke’? Ny teknik och nya uppfinningar gér alltsd att granser mellan
l&nder forsvinner och allt mer sker inom ramen for globala system. | dessa
globala system och natverk, speciellt Internet som beskrivs narmare i del I,
far varumarken en allt viktigare roll.

3.4 Varumirken som rittighet pa Internet

Det ar tveksamt om det nationellt rattsliga skyddet fungerar nar
varumarkesintrang (kravratt kontra plikt) sker pa Internet. Intranget kan ske
pd en mangd olika satt: genom domanregistrering, dolda <Bkeltdr
varumarkesanvandning pa hemsidor som riskerar att forvaxlas med det
aktuella varumarket. Vidare ar det inte alltid sjalvklart att dessa foreteelser
gar att knyta till ett visst lands domsratt eller lagar.

Friheten att anvanda sitt varumarke pa Internet ar inte heller sjalvklar,
eftersom det finns ett flertal fall dar varumarkesinnehavare tvistar om ratten
till ett domannamn eller pastar varumarkesintrang till foljd av annans
anvandning av varumarket som stkord.

Att det endast skulle vara varumarkesinnehavarna som har ratten att sélja sitt
varumarke har inte respekterats av sk domanpirater som registrerat kanda
varumarken som domannamn och darefter salt dem tillbaka il
varumarkesinnehavarna.

Inte ens immuniteten mot férandringar i innehavet av ett varumarke pa
Internet ar sjalvklar, eftersom flera parallella domanregister tillater olika
innehavare av samma varumarke som domannamn.

Trots att vi konstaterat att varumarken &r en rattighet som boér atnjuta ett
visst skydd - visar det sig att sa inte ar fallet nar varumarken forekommer pa
Internet (se kapitel 4:4). Skall ett sadant skydd astadkommas genom
mellanstatligt ingripande eller utan reglering?

3.5 Tva teorier om reglering av rittigheter

En marknadsekonomi forutsatter, forutom etablerade och respekterade
rattigheter och &ganderatter, fri konkurrens och institutioner som bevakar

12 Bert Levin och Lennart Nordfors, Vem tar makten - fyra scenarier med vinnare och
forlorare i Norden 2008, Falun, Ekerlids forlag, 1998, s.9-27.
3 Keywords eller meta-taggar, se vidare kapitel 5.5.
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och skyddar dessa rattigheter och &ganderatter. Den rationella manniskan
maximerar namligen sin nytta genom frivilliga byten av rattigheter, sk
avtalsfrinet. Aganderatter innebar ofta ett risktagande i form av
resurssatsningar och finansiering vilket rattighetsinnehavarna vill ha ett
skydd for. Nar uppoffringarna for investeringar och satsningar inte
kompenseras i form av ersattning, t ex att resurserna ar knappa eller for att
de &ags kollektivt, uppstar risk for ineffektiv fordelning av resurser (sk
imperfekta marknadery’:

Problem med bristande respekt for rattigheter och fordelning av réttigheter
kan losas enligt tvd ekonomiska teorier. Den klassiska teorin anser att
marknaden sjalv l6ser stérningar genom prisregléririden andra teorin
anser att konflikten leder till osakerhet och problemet flyttas darfor till ett
politiskt plan for en 16sning. Denna teori finns i flera varianter och bygger
delvis pa Keynes som menar att marknaden inte kan reglera problemet sjalv,
utan att det finns behov av statlig reglerthidessa tva teorier utvecklas
narmare i kapitel 5.

4 A aSkogh/Lane s. 32 ff.

*R. G Lipsey och P. N Courant, Macroeconomics, 11 uppl, New Y ork, Harper Collins
Publishersinc., 1996, s. 527.

18 A aLipsey och Courant, s. 460 ff, 512, 641-42.
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4 DEN TEKNISKA ASPEKTEN

4.1 Inledning

Utgangspunkten for den tekniska aspekten ar dels den nya tekniken och dels
informationssamhallet. Bada &r praglade av informationsfrinet och har
tillsammans skapat nya tekniska lésningar. Dessa tekniska I6sningar har gett
nya forutsattningar for att sprida och ta emot information och kunskap via
globala néatverk som Internet. Det globala informationssamhallet har
flytande granser och skapar en ny rattsordning. Men vad ar Internet och hur
ser dess historia ut? Forst efter svaret pa dessa fragor ar vi mogna for att ta
reda pa vilka konsekvenser Internet far for skydd av varumarken.

4.2 Internets historiska bakgrund

Det man vanligen foérknippar med Internet a World Wide Web, en
foreteelse som skapades under 1990-talet (se nedan), men ursprunget finns
langre tillbaka i tiden. Redan pa 1960-talet fanns idéer om att knyta ihop
datorer och under ledning av ARPA (Advanced Research Projects Agency)
Y Till en bérjan var det ett forskningsprojekt kring en sk packet switching
teknik som innebér att man delar upp informationen i paket. Syftet ar att
genom att paketvis skicka informationen sa kommer man forbi problem med
avbrott i telefon och radiotrafik®

1969 skapades APRANET och samtidigt skedde uppkopplingen mellan tva
universitet och senare ytterligare tre nddelSyftet med det militara
forskningsprojektet har sagts vara att Pentagon ville skapa ett decentraliserat
underrattelsedatanat som skulle kunna Overleva en k&rnvapenattack. Men
troligen &r anledningen till forskningens framatskridande att det stod mycket
att vinna pa att samordna datorresurser spridda Over USA. NASA
tillsammans med det amerikanska forsvaret bekraftade att man battre kunde
utnyttja datorkraften om man kopplade samman datorer. Chrystal Palace, det
amerikanska luftkommandots hogkvarter forlagt i ett bergrum, hade all
processorkraft samlad och skulle klara en direkttraff av karnvapen. Det
stdlldes allt hogre krav pa datorkapacitet och under fredstid utnyttjades
resurser utanfor berget, framforallt genom tillgang till universitetens
natverk. Universiteten hjalpte utvecklingen framat eftersom de senare
bdrjade koppla ihop egna natverk och 1972 bildades det som vi idag kallar
Internet med Unix som operativsysteth.

7 Senare kallat for DARPA dar D stér fér defence, men sedan 1988 &r det Data Defence
Network - DDN som star for arbetet.

® Thomas Carlén Wendels, Natjuridik - lag och ratt pa Internet, Stockholm, Juristforlaget,
1997 s. 23 ff.

¥ En nod &r den dator som &r den yttersta lanken i ett natverk.

2 Intervju med Tony Norman 1998 04 24- natverksansvarig vid Norweb AB.
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NSF (National Science Foundation)? bidrog till Internets utveckling nar de
1987 gav IBM m fl i uppdrag att utveckla ett hogeffektivt och stort natverk
(NSFENET) for 4.000 forskare och utbildningsinstanser. Det amerikanska
flygvapnet, NASA och energidepartementet bidrog med viktiga kunskaper
och 1991-92 gick utvecklingen mot ett icke-militart natverk. | samband med
detta ingick NSF avtal med NSI som fick i uppgift att ansvara for
registrering, samordning och uppréatthdllande av Internets domannamns
funktioner (se nedan). Den amerikanska kongressen gav NSF tillstand att
privatisera Internet 1992 och darmed tillata kommersiella aktiviteter, vilket
kom att skynda p& utvecklingen an rffer.

1986 bildades NORDUnet som band ihop de nordiska universitetsnaten och
administrationen av . SUNET och NORDUnet samlades pa KTH i
Stockholm, idag KTHNOC (KTH Network Operation Centre). Den svenska
topdomanen -se registrerades 1986, men forst 1988 gick SUNET (Swedish
University Network) over till den befintliga internetstandarden. 1991 kom
de kommersiella intressenterna in och SWIPnet (Comvig/Tele2) och TIPnet
(Telia) startadé®

4.3 Ett natverk av nitverk

Tekniskt sett bestar Internet av flera natfedch lokala datorsystem som
kopplas samman genom fasta forbindelser. Med hjalp av ett modem eller
ISDN? (Integrated services digital network) kan man koppla upp sig pa
Internet. For att datorerna skall kunna kommunicera med varandra kravs att
de talar samma sprak och det kravs ett sk kommunikationsprotokoll, t ex
TCP/IP (Transmission control protocol/ Internet Protocdf). Dessa
protokoll utgor tillsammans en beskrivning av regler och meddelandeformat
som kravs for datorkommunikation. Foérutom TCP/IP innebar nyheten med
DNS (Domain Name System) 1983 en mdjlighet att kunna identifiera
adresser med logiska bokstavsnamn (domannamn se nedan) istallet for
sifferkoder (sk IP-nummer). Men for att kunna faststdlla den exakta

2L NSF har en lagstadgad uppgift att stédja och starka vetenskaplig forskning,
ingenjorsvetenskap och utbildningsaktiviteter i USA. Detta innefattar att upprétta natverk
for att koppla samman forskning och utbildning. Se vidare United States Department of
Commerce, Management of Internet Names and Adresses: http://www.ntia.doc.gov/ ,
lydelse 1998 06 05.

2 A a United States Department of Commerce, Management of Internet Names and
Adresses.

% A a Carlén Wendels s. 23 ff.

2 Ett natverkt ar sammankopplade datorer som kan utbyta information. Ett natverk ar allt
ifrdn ihopkopplade persondatorer till varldsanpassade natverk som InteunaarG
Gunnarsson, Internethdinoken, Stockholm, Pagina Forlag, 1996, s. 5.

% Ett modem dversatter de digitala pulserna frdn datorn (ettor och nollor) till analoga
signaler som kan sandas Over telefonnatet. Eftersom analoga signaler omfattar aven
graskalor och kan variera blir det ibland problem med 6verféringen fran datorn vars system
med ettor och nollor ar tamligen exakt. ISDN ar en ny typ av direkttelefonlinje som sander
de digitala signalerna direkt utan att omvandla dem till analoga forst.

% Johan Lundberg, Internet, domé&nnamn och svensk ratt - sarskilt om sk doménstélder,
Uppsala, IUSTUS forlag, 1997, s. 26-29.

14



identiteten for det man soker krévs unika adresser, domannamn, och dem ar
det ont onf’

4.3.1 Lite nirmare om TCP/IP

Det ursprungliga protokollet for datorkommunikation var NCP (Network

Control Protocol) som forutsatte att alla datorer, kopplade till natverket, var
anpassade till detta protokoll. Av den anledningen utvecklade APRANET
1984 ett Oppet protokoll, TCP/IP. Efter detta var tillvaxten av nya

varddatorer enorm (fran 1.000 st 1984 till 10.000 1986 till 1 miljon 1992

och 16 miljoner 1997).

TCP fungerar sa att sandardatorn bryter ned informationen i paket, ger dem
kontrollnummer och adresser och skickar dem till mottagaren dver nétet.
Hos mottagaren kontrolleras nummer och adress och eventuellt
feladresserade paket sands tillbaka. De som ar ratt adresserade satts ihop
efter det ursprungliga formatet sa att mottagaren kan lasa informationen.
Finessen med protokollet ar att paketen inte har ndgon bestamd fardvag néar
de sands i vag utan tar sig fram pa egen hand. Vagen for paketet bestams
efter hand och tar andra vagar om en dator ar nere, en forbindelse bruten
eller hart belastad. Darfor ar det avgérande med ett icke topstyrt nat med ett
oppet protokolf®

TCP/IP ar egentligen en uppséttning av protokoll som tillsammans bildar en
protokollstack’. TCP/IP har utvecklats till ett beteendemonster for
avancerad adressokning och har blivit sarskilt framgangsrik eftersom det ar
en Oppen standard som inte ar knuten till ndgon sarskild leverantor. Det
innebar att vem som helst kan anvanda TCP/IP utan att betala licensavgifter.
TCP/IP &r inte heller knuten till nAgon sarskild datortyp och lampar sig
darfor sarskilt for stora natverk. Nya protokoll och tekniker utvecklas
standigt i samarbete mellan flera féretag, organisationer och enskilda.

TCP/IP natverk bestar av fyra skikt som nerifran och upp ar:

« Lankskiktet bestar av natverkskort och drivrutin, granssnitt mot
natverkskortet. Denna del ansvarar for den fysiska datatransporten over
natverket.

» Natverksskiktet ansvarar for att datapaket med information kommer till
ratt mottagare.

 Transportskiktet hanterar datafléden mellan tva datorer och ser till att
uppratthalla en kanal sa att data kan skickas mellan datorerna.

Applikationsskiktet bestar av olika program som t ex Eudora som anvénds

for att skicka e-post eller Web-lasare (som t ex Netscape eller Explorer

filsverforingsprogram) som anvéands for att "surfa” .

%" Hans Ahlstedt, Datarattens ABC, 3 uppl, Uppsala; IUSTUS férlag, 1997, s. 129 f.

% A a Carlén Wendels, s. 23 f.

» Exempel p& protokoll som ingdr i protkollstacken i applikationsskiktet ar SMTP, POP3
(e-post), FTP (filoverforing), Telnet (fiarrinloggning pa andra datorer) och HTTP (World
Wide Web), se vidare a a Gunnarsson s.11 f.

% A a Gunnarsson, s. 5 foch 11 ff.
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4.3.2 E-post

Nar e-posten uppfanns 1972 fick natet en mansklig profil och blev snabbt
natets mest anvanda applikation. E-post innebar ju en mdjlighet for
manniskor att kommunicera via datorerna och inte att datorerna
kommunicerar sjalva. Den forsta standarden for e-post, UUCP (Unix to
Unix copy) kom 1972 och ar ett filoverféringsprogram som fortfarande

anvands parallellt med mail-protokollet SMTP (Simple Mail Transport

Protocol) som kom 1981. De varlds-kanda nyhets- och

diskussionsgrupperna startade i USENET 1976.

4.3.3 World wide web och Http

Det som vanligtvis forknippas med Internet ar, forutom e-post, att surfa.
Detta sker med hjalp av en "Web browser”, som ar ett slags lasprogram, t ex
Netscape. Mojligheten att surfa kom 1993 med world wide web som
mojliggjorde kommunikation mellan datorer med bade texter och bilder.
Men redan 1990 skrev Tim Berners-Lee vid partikelfysiklaboratoriet
CERN*® i Genéve World wide web - det globala informationsnatvetket.
Bakgrunden till idén var forskarnas svarigheter att minnas nétets alla
adresser och man ville skapa en majlighet att forflytta sig mellart*sin
dokument med hjalp av hypertextlankar. Dessa lankar skulle vidarebefordra
lankanrop och hamta dokument frdn andra datorers Siter.

WWW bestar av tva centrala standarder; HTTP (Hypertext Transfer
Protocol) och HTML (Hypertext Markup Language). HTTP ar ett satt att
Overfora information, ett slags transportprotokoll och HTML &r ett satt att
uttrycka informationen, ett slags textformat/sidbeskrivningssprak som
formaterar dokument for Intern&t Tidigare hade det bara varit méjligt att
lagga upp hemsidor med text och nyheten om www spreds snabbt under
1994-1995 nér foretag borjade sa smatt fa upp dgonen for utvecklingen och
sdg mojligheter fér marknadsfoéring via Interfiet.

4.4 DNS, IP-nummer och domidnnamn

Ett domannamn, inklusive prefix www och suffix se, bestar egentligen av en
rad olika sifferkombinationer, ett unikt sk IP-nummer. Med hjalp av DNS
(Domain Name System, ett protokoll som omvandlar siffrorna till

3 A aCarlén Wendels, s. 24 f.

% CERN star for Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire.

% A a Gunnarsson, $87 f.

* Siter ar en samling sammanlankande hemsidor som &terfinns under en doménadress och
kallas aven sajter.

% A a Carlén Wendels, s. 25 f.

% A a Gunnarsson, 487 ff.

3" Férelasning av Peter Wahlgren 1997 11 12, Stockholms universitet, "Rattsskydd i digital
miljo”.

16



bokstaver) Gversatts numret till ett namn som ar lattare att komma ihag och
soka®

Varje dator som ansluts till Internet har ett unikt IP-nummer som bestar av
flera delar som i sin tur motsvaras av olika delar av adressen. IP-numret
194.218.252.217 star t ex for www.norweb.se. DNS fungerar som en
nummerupplysning pa sa satt att den svarar pa vem som har domanen
norweb och vilken dator inom Norweb som avses. Det gemensamma
adresseringssystemet (DNS) haller alltsa reda pa adresserna. Adresserna
lases bakifran dar den geografiska toppdoméanen anger landet som adressen
befinner sig inom, namligen Sverige. Darefter kommer det egentliga
dom&nnamnet (andradomanen) som registrerats i Se-registret. Tredje och
ffardedomaner som kan folja darefter, bestammer innehavaren av
andradomanen sjalv dver. Det finns dven internationella toppdothaner

t ex, "com”, "net”, "org” mfl. Registreringar av andradoméner under te x
"com” &r oberoende av innehavarens hemvist eller nationella ankn$ning.

4.4.1 Ansvar och administration 6ver dominnamn och register

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) och IEPG (Internet
Engineering Planning Group) ansvarar for DNS och IP-adressering men den
fysiska administrationen, namn och adresstilldelning skoéts av tre NIC
(Network Information Centres). InterNIC skoter de allménna eller
internationella doméanerna. RIPE (Regional Internet Registry for Europe,
Network Coordination Centre) och AP NIC (Asian Pacific) skoter nationella
toppdomaner inom sina respektive omraden och de delegerar ofta i sin tur
till nationella orgarf® Det svenska registret skots av NIC-SE och totalt finns
det narmare 200 domannamnsregister runt om i variten.

Till folid av overbelastningen av den populdra com-adrédskidades
IAHC (International Ad Hoc Committee) 1996 som bl a bestar av WIPO
(World Intellectual Property Organisation). | ett forsék att minska

# Se "Policy och rutiner for drift och underhall av nationellt register”,
"http://www.internic.se#policy” lydelse 1997 10 15 samt a a Lundberg, s. 28-31.

¥ Dessa kallas ofta internationella topdoméner (international TLD's) och de &r for
narvarande sju stycken; "com” star for kommersiella enheter, "org” for amerikanska
organisationer, "net” for natverksleverantorer (network provider), "gov” fér amerikanska
myndigheter, "edu” fér amerikanska undervisande organisationer, "mil” for amerikanska
krigsmakten, "int” internationella databaser och organisationer skapade av internationella
foretag. Egentligen &r det bara "com” och "int” som majliggor registrering av andra an
amerikanare. Se Erika Heveus, Varumarken i Globala nat, Stockholm, Juristférlaget, 1997,
s. 15 f samt David W Maher, Trademark on the internet - who'’s in charge,
"http://aldea.com/cix/maher.html” lydelse 1997 10 28.

“O A aHeveus, s. 15 1.

“L A a Carlén Wendels. s. 26 f.

2 Petter Rindforth, Internetjuridik mer &n bara doménnamn, Dagens Industri 1996 12 04.

3 Den mest populara adressen ar com-adressen som dkade i antalet registreringar fran 5.000
stycken 1993 till 662.660 stycken 1996 och fortfarande dkar det med 10.000 varje vecka.
Se http://rs.internic.net/nic-support/nicnews/dec96/stats.html, refererat i a a Lundberg, s. 39-
41.
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belastningen har man foreslagit bildandet av flera toppdoméner (se vidare
kapitel 4:2).

4.5 Fran teknik till juridik

Mot bakgrund av den historiska och tekniska beskrivningen av Internets
uppbyggnad &r det latt att forsta vikten av att Internet skall fungera utan
toppstyrning. Det skall vara fritt for envar att koppla upp sig och natet skall
inte vara beroende av vissa natverk, eftersom en natverksoperators ansvar
for sina datorer, servar och vaxlar inte skall avgdra Internets existens.
Forskare och tekniker som varit med om utvecklingen och uppbyggnaden
anser att problem som dyker upp kan tekniken l6sa sjalv alternativt genom
internationella samarbetsorgan. Mot detta invander vissa jurister som anser
att problemen har blivit sa pass komplexa och multinationella att varken
teknik eller intresseorganisationer kan ldsa dem. Deras argument ar att
gemensamt statligt ingripande i konventioner skapar forutsebarhet och
rattssakerhet.
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5 DEN RATTSLIGA ASPEKTEN

5.1 Inledning

Det finns flera intressanta rattsliga aspekter av informationshantering via
globala natverk, bl a frdagor om vem som &r ansvarig for de olika natverken
som ingar i det stora natverket. Fragor som nyttjanderatt respektive
aganderatt far en speciell innebord nar det sker via Internet. Ansvarsfragor
vid anvandande, sdndande och mottagande av information liksom lagval och
domsrattsfragor vid gransoverskridande handlingar Over natet.
Informationsfrihet och yttrandefrihet stéalls pa sin spets nar kommunikation
kan ske interaktivt och med ett stort antal anvantfatedenna uppsats
kommer endast rattsproblem som har anknytning till varumarken att berdras.

Internet &r ett speciellt medium av flera skal, t ex att konsumenterna sjélva
soker sig till information om féretag och dess varor/tjanster. Numer ar siter
marknadsplatser med annonser och reklam riktat till konsumenter. Utbud av
varor och tjanster, liksom bestallningar, offerter, avtal, leveranser och
betalningar kan ske elektroniskt idag. Fordelarna &r manga; sdsom minskade
transaktionskostnader, riktad reklam till ratt grupp och tidseffektivitet.
Internet har utvecklats fran ett kommunikationsmedium till ett
informationsmedium och marknadsplats, vilket satter sarskild vikt vid att de
aktivt sokande konsumenterna hittar till ratt féretag, speciellt mot bakgrund
av det Okande antalet anvandare. Varumarken &r en viktig kanal for
konsumenterna att hitta naringsidkare. Pa Internet har varumarkens
betydelse 0kat och gett upphov till en mangd rattsliga bryderier.

Innan vi gar in pa de rattsliga bryderierna, med anknytning till varumarken
pa Internet, maste vi ta reda pa vilka regler som styr en viktig del av
varumarkeshanteringen, namligen da de forekommer som dom&nnamn
(avsnitt 4.2). Internet ar inte bara specfikt genom att ha sarskilda regler, utan
aven genom att sakna central ledning utan bade karna och granser. Férutom
Internets globala struktur, som ger upphov till fragor kring lagval och
domsrétt vid tvister (avsnitt 4.3), har andra rattsproblem som
varumarkesintrang, vilseledande marknadsféring och en kamp om ett
begransat antal domannamn upp$i@tavsnitt 6.4-5). Foér att undvika
varumarkesintrang och samtidigt etablera ett starkt varumarke kravs globala
strategier som behandlas i avsnitt 6.6.

4 Antalet anvandare av Internet var den 1 juni 1996 ca 60 miljoner enligt en undersékning
av Network Wizard och antalet anvandare forvantas fordubblas per ar och uppskattas vara
drygt 1 miljard ar 2000. Ssww.nw.com/zonaNWW/notes.html, refererat i a a Lundberg

s. 30.

%5 Forutom tvister om vem som &r rattmatig innehavare av vissa populdra namn, bedrivs
handel med atravarda namn (Det forekommer organiserad handel med domannamn, t ex via
www.domainmarc.com dar fligates.com” ar till salu for 1,000,000 USD), domanstolder i
utpressningssyfte och registreringar av andras namn i syfte att smutskasta foretag med
vilseledande information. Se vidare a a Lundberg, s. 39-41.
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5.2 Nytt medium med nya regler for varumirken i form av

doméinnamn

5.2.1 TANAs ansvar féor dominnamnssystemet (DNS)

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) ar den organisation som
ytterst ansvarar for samtliga domanadresser, savél internationella som
nationella. De har gett tillstand till ett nytt bolag, NIC-SE att ta over
hanteringen av den nationella doméanen "se” i Sverige (se 2.3). Sedan april
1993 ansvarar NSI (Network Solutions Incorporated) for tilldelning och
administration av de internationella toppdoméanerna pa uppdrag av den
amerikanska regeringen.

NSI's avtal med den amerikanska regeringen |6per strax ut och med
anledning av detta och det faktum att NSI fatt en orimligt dominant position
pd domannamnsmarknad®&n har diskussioner kring domé&nnamnens
administration, ledning och tilldelning pagatt sedan 1996. Avsikten ar att
privatisera domannamnssystemet (DNS) samt underlatta en global
samverkan i administrationen och tilldelningen av domannamn.

5.2.1.1 DNS i behov av forindring*’

DNS, som beskrivits i kapitel 4, har foraldrats och behover férandras allt
eftersom Internet blivit ett allt viktigare medium for handel, utbildning och
kommunikatiof’. Kravet pd férandringar kommer fran flera hall och till
folid av flera orsaker. Manga har kritiserat det nuvarande systemet med
tilldelning av internationella doméannamn fran NSI, for att sakna konkurrens
och andra papekar att det Okade antalet tvister mellan
dom&nnamnsinnehavare och varumarkesinnehavare blir alltmer besvarliga.

Redan i maj 1996 foreslogs ett multinationellt, privatiserat, exklusivt
domanregister av Dr Post&l Trots manga omskrivningar och livlig debatt,
nadde man ingen O6verenskommelse om forandringar. | september 1996
bildades darfér IAHC (International Ad Hoc Committee) organiserat av

6 Foretaget har tjanat ca 200 miljoner dollar i registreringsavgifter de senaste aren. Se
Lennart Pettersson, USA trasslar till domannamnen, Datateknik 980212.

4" Nedan baseras p& a a "Management of Internet Names and Adresses” frn det
amerikanska handelsdepartementet den 5 juni 1998, s 1-5, seviatgpritia.doc.gov/.

“8 Enligt en underso6kning frdn Pew Resarch Center vaxer Internet som en viktigt kélla for
information och nyheter. Under de senaste aret har de som anvander Internet for
information och nyheter minst en gang i veckan i USA okat fran elva miljoner till 36
miljoner (frAn 6 % till 20 % av USAs vuxna befolkning). Kurt Malarstedt, Lavinartad
tillvaxt av natadresser, DN 1998 06 11.

“9Dr Jon Postel var den nyutexaminerade student vid universitetet i Kalifornien (UCLA)
som tog hand om den ursprungliga listan med vardnamn och adresser i samarbete med
APRANET pé 60-talet. Senare flyttade Dr Postel till Informationsforskningsinstitutet (the
Information Science Institute - ISI) vid Sodra Kaliforniens universitet och da pa uppdrag av
DARPA. Se a a "Management of Internet Names and Adresses” s. 2,
http://www.ntia.doc.gov/.
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ISOC i samarbete med WIPO och ITU®. IAHC levererade ett forslag
(Memorandum of understanding, MBYi december 1996 dar man férslog

att fem nya toppdoméner skulle inféras, administrerat av ett konsortium
bestaende av nya privata registerinnehavare men utan exklusiva rattigheter.
Vidare foreslogs inrattandet av en ny tvisteldsningsprocess administrerat av
WIPC?>  vid  konflikter —mellan  varumarkesinnehavare  och
dom&nnamnsinnehavare.

5.2.1.2 TAHCs forslag till foriindringar™

Rapporten fran IACH fran den 4 februari 1997 foreslog en rad férandringar i

domannamns systemet (DNS). Rapporten var inte bindande men foljdes
anda i praktiken. Rapporten foreslog bl a uppdelning mellan internationella
och nationella domannamn, generella domanadresser, foréndring av
tvistehanteringen samt skydd av internationellt kAnda namn.

Forslaget angaende generella doméanadresser innebar att sju nya
domannam® for bl a foretag och kommersiell verksamhet,
Internetoperatorer, kulturella arrangemang, informationsservice samt
individuella personliga namn skulle skapas. Avsikten var att skapa ett mer
anvandarvanligt system fér de nationella och internationella varumarkena,
Oppna plats for fler varumarkesskyddade domaner samt avlasta trycket av
com-adresserna. Forslaget har kritiserats eftersom det innebar att innehavare
av beromda och k&nda varumarken skulle vara tvungna att bedriva en
mycket omfattande bevakning mot varumarkesintrang och skydda sig mot
urvattning genom anvéandning av varumarken i ett 6kat antal toppdomaner.
Istallet invande kritikerna att doméanregistreringsregler bor koordineras med
gallande nationell varumarkesratt.

Rapporten fran IAHC férdomde vidare NSIs satt att placera omtvistade
varumarken pa en vantelista under pagaende tvist och foresprakade sa lite
inblandning som méjligt fran N3 Istallet féreslog IAHC att man borde

* The internet society (1SOC) startade | AHC september 1996 och har nu 11 medlemmar, bl

a The Internet Architecture Board (IAB), The Internet assigned numbers authority (IAHC),
International Telecommunications Union (ITU), World Intelellectua property organisation
(WIPO), the International trademark assocation (INTA).

* Férslaget frAn IAHC finns pé http://mww.iahc.org/draft-iahc-recommend-00.html, lydelse
1997 10 26.

*2 Se om WIPOs férliknings och medlingscenter och resolution om domannamnstvister p&
http://www.arbiter.wipo.int/.

¥ Nedanst&ende bygger i huvudsak p& Jim Jordan, Summary and comments regarding the
IAHC Domain Name Recommendations, http://www.cyberlaw.com/jrdn.html, lydegeé

10 26.

* Det senaste forslaget frin amerikanska handelsdepartementet ar dock fem nya
toppdomaner, se a a "Management of Internet Names and Addresses”,
http://www.ntia.doc.gov/.

*® En av NSis tidigare policies innebar att en innehavare av varumarken kunde skriva till
NSI och begara att ett domannamn som inkraktade pa dennes registrerade varumarke eller
firmanamn skulle stdngas av inom 30 dagar. Den har policyn var gudasand for
varumarkesinnehavarna, som varit sena i "Okla Homa racet "efter doméanadresser och de
fick en enkel mojlighet att vinna en tvist de troligen aldrig skulle vunnit i en vanlig
rattegang. Men i mars 1996 slog sex innehavare av registrerade domannamn, som blivit av
med sina namn, tillbaka. NSI &ndrade sin policy och krévde att den som ville ha ett
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publicera alla ansokningar pa en kand web-sida for att undvika att betydande
investeringar gors i domannamn som kunde leda till tvist. Kritiker mot
forslaget invdnder mot den orimliga bevakningsprocess det innebar att
bevaka ansotkningar avdoménnamn.

Dessutom férslogs att domannamn som ar identiska eller mycket lika namn
som redan &r internationellt kdnda over Internet och for vilka det redan
existerar varumarkesskydd - skall reserveras till dem som innehar ratten. En
expertpanel for varuméarken och doménnamn foreslogs administrera detta
inom WIPO. Panelen skulle ha ratt att skydda etablerade namn mot
stamning for varumarkesintrang, nagot som sotkanden av ett domannamn
maste acceptera vid ansokningen.

Trots att detta forslag mottogs positivc av manga Internetanhangare,
kritiserades det for att dess aggressiva metoder och Kkorta
implementeringstider liksom avsaknad av kommersiellt deltagande i
processer® Tack vare det fortsatta trycket pd férandringar och 6nskemal
om USA'’s tillbakadragande fran DNS systemets administration, kom ett
forslag i januari 1998 fran det amerikanska handelsdepartementet. Forslaget
(the Green Paper) foresprakar en privatisering av Internet obundet av
restriktioner fran regeringdroch féljdes upp den femte juni 1998 med ett
"white paper” angaende ledning for namn och adresser pa Internet. Dar
foreslas att detta skall skotas av ett nytt kommersiellt bolag med
internationell styrelse.

5.2.2 DNS systemets framtid

Det amerikanska handelsdepartementets forslag fran den femte juni 1998
angadende forandringar av DNS systemet skedde i syfte att privatisera
detsamma och forenkla internationellt deltagande i dess utveckling.
Forslaget ar baserat pa fyra principer; (1) stabilitet, (2) konkurrens, (3) privat
samordning och (4) representation. Avsikten ar att USAs regering skall dra
sig tillbaka fran DNS systemets utveckling och ledning, men finnas kvar i

domannamn avstangt maste bevisa sitt rattmatiga innehav inom 30 dagar. De som inte hade
sina varumarken registrerade fick anvanda sig av Tunisiens varumarkesregistrering,
eftersom det var det enda land som kunde ge ett sddant bevis inom en s& kort tid. NSI’s
fiarde policy innebar dock att NSI bara satte ett omtvistat namn pa en vantelista tills tvisten
avgjorts i rattegang eller genom skiliedom. For att fa tillgang till namnet kravdes att
domstolen beslutade till ens fordel eller att man betalade s& pass mycket som innehavaren
begarde for att ge upp namnet. For att kunna begara att namnet satts pa vantelistan kravdes
att innehavaren hade en varumarkeregistrering som man/&ttman startade processen

mot NSI. | dessa tvister kravdes att den, som pastods sig ha battre rétt till en doman, hade
ett registrerat varumarke som kunde styrkas med en kopia inte dldre &n 6 manader.
Utlandska bevis godtogs om de uppfyllde samma standard som i USA.

Se a a Lundberg, s. 47-51 samt Carl Oppendahl, General Information about trademarks,
http://lwww.patents.com/ilgp.sht, lydelse 971028.

* Kommentarer och diskussion kring férslaget finns pa
http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/email.

" Férslaget kallas The Green paper och finns liksom presidents Clintons Electronic
Commerce Memorandum of July 1, 1997, pa httpwi.ntia.doc.gov.
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processen for att sdkra stabilitet och sakerhet. Genom att konkurrensutsatta
systemet hoppas man pa ett decentraliserat system som framjar utveckling
och maximerar den individuella friheten. En privat samordning foredras
framfor regeringskontroll, eftersom det tros bli ett mer flexibelt system som
snabbare kan anpassa sig till utvecklingen och dérmed reflektera den
omvanda makten som karakteriserar Internet. Ledningen fér DNS skall vara
representativ for Internet som ska spegla bade geografiska och funktionella
skillnader mellan Internets anvandateNedan redogérs for forslaget och
debatten kring det.

5.2.2.1 Ideell stiftelse administrerar DNS

Den amerikanska regeringen har for avsikt att sa snart som mojligt och
gradvis fora 6ver ansvaret for DNS fran IANA till en privat ideell stiftelse
placerad i USA’. Regeringen har dock for avsikt att kontinuerligt delta i
Oversynen av policies tills den nya organisationen har satt sig ordentligt,
dock langst till den 30 september ar 2000. Detta har ifrdgasatts av manga
Internetoperatoré!. Bl a EU kommissionen har befarat att USA’s
inblandning skulle bli alltfér pataglig och dominant, men USA avvisar
kritiken med att de varken har for avsikt att ersatta nagra rattsordningar eller
ta over kontrollen 6ver Intern€t.Man &r dock dverens om att tillskapandet

av ett stabilt och privat system som speglar Internetssamhéllets mangfald
utan inblandning av nationella regeringar &r av godo.

Ledningen for denna ideella stiftelse skall bestd av en styrelse pa femton
personer, fran bl a Internet Architecture Board (IAB), regionala och

nationella domanregister och internetanvandare. Kritiker har invant att
styrelsen inte &ar tillrdckligt representativ. da varumarkesinnehavare,
Internettjanstleverantorer och ideella samarbetsorganisationer inte &r
representerade. Men detta tillbakavisas med att det ar omdgjligt att fa en
fullstandigt representativ styrelse.

Den ideella stiftelsens styrelse skall sa smaningom se till att tilldelning och
administration éver domannamn konkurrensutsatts och privatiseras. Skepsis
har uttryckts mot detta eftersom man befarar att de organ, som far ratten att
dela ut domannamn, kommer att agera opportunistiskt da en
monopolsituation inte medfér incitament att félja regler eller arbeta for ett
sakrare Internet. Den amerikanska regeringen menar dock att de foérdelar
som kommer kunderna till del tack vare en konkurrensutsatt

*® Se aa "Management of Internet Names and Adresses” s. 15 ff, http://www.ntia.doc.gov/.
* Det faktum att stiftelsen placeras i USA innebar inte att andra l&anders jurisdiktion
utesluts, enligt a a "Management of Internet Names and Adresses” s. 7,
http://www.ntia.doc.gov/.

% Bl a Policy Oversight Committee (POC) som diskuterat problemet med domanadresser
tilsammans med Internationella Teleunionen (ITU) och WIPO. De kritiserar forslaget for
att bl a att regeringar och organisationer utanfér USA saknar mojlighet att paverka systemet.
Istéllet foreslas en enda registerhallare, CORE (Council of Registrars) med en central
databas for alla nya toppdomaner. Se a a Pettersson, Datateknik 980212.

6. Jan Melin, EU kritiserar regler for domannamn, Ny Teknik 980305, Jonas Lindgren, EU-
lander underkdnner amerikanskt internetforslag, TT Nyhetsbanken 980226 samt a a
"Management of Internet Names and Adresses” s.5 ff.
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doméanhantering, ger storre fordelar och behdver inte nédvandigtvis leda till
monopolsituationef

5.2.2.2 Varumirkesskydd efter férindringar

IAHC's forslag att inratta nya toppdomaner vidhalls trots invandningar fran
varumarkesinnehavare som far vytterligare domaner att bevaka mot
urvattning av sina varumarken. For att Internet skall fortsatta utvecklas som
en effektiv kommersiell marknad, maste dock varumarkesinnehavare
forsakras om att deras investeringar i varumarken skyddas. A andra sidan
kan man inte enbart ta hansyn till varumérkesinnehavare, utan en balans
mellan dessa och hela Internetsamhéllet &  noddvandig.
Varumarkesinnehavare efterfragar framst ett effektivt tvistelosningssystem
samt regler for jurisdiktion som majliggor inte bara domstolsprocesser utan
aven verkstallande av domar. For att mota dessa dnskemal foreslas att man
far betala i forskott for doméarférfor att undvika domanstolder. Dessutom
foreslds en gemensam tvistelosningsprocess vid doméan- och
varumarkestvister. Den tidigare policy av NSI, som innebar att rétten till ett
domannamn kunde stangas av under en tid da parter tvistade om rétten till
detta, har betraktats som oskaligt ur konkurrenssynpunkt. Det var namligen
alltfor latt att avstanga konkurrenter fran marknadsintrade. Likasa ansag
varumarkesinnhavare utanfor USA att avtal om forum och lagval i USA f6r
framtida tvister var oskaligt, eftersom det finns risk for att alla tvister
kommer att I6sas i amerikanska domstolar med amerikansk réatt.

Mot bakgrund av detta har WIPO fatt i uppdrag av den amerikanska
regeringen att arbeta fram en balanserad och dverskadlig ffodesestta
arbete ingar aven att utarbeta rekommendationer for sadana processer samt
utvardera effekterna. Att i férvag anfortro framtida tvister till ett
internationellt forum, tros vara lattare an att forbehdlla vissa nationella
domstolar jurisdiktion. Skyddet for varuméarken skall dessutom underlattas
genom inrattande av datab@Sened kvalificerade séksystem 6ver varldens
domannamf® Ett forslag &r att inratta en Internetdomstol under tillsyn av
WIPO som skall hantera varumarkestvister och namntvister pa Internet. En
opartisk namnd kan lattare avgora tvister vid namnkollisioner pa
internationella toppdomé&ner, som t ex com, &n nationella domstolar. Detta
galler aven fall av otillborlig hantering och handel med domannamn samt

2 A a "Management of Internet Names and Adresses” s. 8 f.

® Sjalva avgiften har ifrdgasatts om den ar laglig eftersom den &r snarlik en beskattning,
men detta har avfardats av den amerikanska kongressen, se 1998 Supplemental
Appropriations and Rescissions Act; Pub. L 105-174; 112 stat. 58, refererat i "Management
of Internet Nams and Adresses” s. 13.

 WIPOs tvisteldsningsprocess, "Domainname dispute resolution”, se
http://lwww.arbiter.wipo.int/.

 Med den amerikanska whois-databasen som férebild har &ven NIC-SE satt upp en
liknande. Skillnad &r att allménheten som sdker endast kan se domannamnet och firma men
inte namn pé ansvarig person, adress och telefonnummer som i USA. Motivet ar att undvika
annonsutskick, vilket undvikits i USA genom en disclamer och férbud. Se Christer

Akerman, Fortsatt smussel i doménhanteringen, Datateknik 980326.

% A a "Management of Internet Names and Adresses” s. 9 ff.
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fall dar nagon uppenbart agerat i ond tro. En appelationsdomstol for
overklagande ingar aven i férslagét.

5.2.3 NIC-SE administration av den svenska toppdomiinen ”se”

Sedan den forsta januari 1998 har ett nytt bolag, NIC-SE tagit over
administrationen av den svenska domanen ”"se” och tar numer betalt for
dess&. IANA som, fram till en 6vergdng till en ideell stiftelse, har ansvaret
for domanadresserna har accepterat det nya bolaget. Den som ansdker om ett
doménnamn kan aven vanda sig till ett ombud, licensierat av NIC-SE. NIC-
SE &ags av llI-stiftelsen som har huvudansvaret for Internets infrastruktur i
Sverige. lI-stiftelsens styrelse utses av ISOC-S (den svenska avdelningen av
Internet Society) Internetoperatdrerna samt natverksféreningen Swedish
Network User Society. Forslag till regler for domannamnet "se” tas fram av
lI-stiftelsens namnd for domannamnsregler (DRS) och faststalls av II-
stiftelsen, vilken DRS &r understaffd.

Statskontoret har utrett ~domannamnshanteringen, i den sk
Internetutredningen, med direktiv att ta fram ett tekniskt och sunt regelverk
avseende bl a namn- och adressplan. Dessutom ingick direktiv att ta reda pa
om den nuvarande administrationen av Internet ar rimlig med utgdngspunkt
att staten skall ingripa endast i undantagsfall med reglering. Regeringen
kommenterade fragan huruvida man skulle lagstifta i detta &arende i
revideringen av telelagen (SFS 1993:597), men liksom Statskontoret fann
man att den nuvarande hanteringen av doménnamn fungerade val. Dock
foreslog Statskontoret att en samradsgrupp skulle inrattas med deltagare fran
lampliga myndighetef’

En massiv krittk mot den tidigare arbetsgruppen (AG' ¥dm faststallt

tidigare gallande regler) och Bjorn Eriksens hantering av domannamnet

"se”’?, har manat fram den har nya organisationen som for évrigt pAminner

¢ Christer Akerman, Internetdomstol stoppar namntjuvar, Datateknik 980212.

® Fran 1998 kostar det 312 kr att registrera en doméan och 250 kr att inneha en doman per
ar. Tidigare var detta gratis vilket sags vara ett spar fran tiden d& Internet var en
universitetsangelagenhet. Arsavgift har betalats av 88 % av de 60.000 registrerade
doménerna. Olle Wallner, NIC-Ses VD, tror att 90 % kommer att betala, resterande 6000
stangs av. Calle Froste, Domanforetag: Hard kritik mot brist pa insyn, Svenska Dagbladet
Ekonomi 980204.

% Erik Geijer, Nu skall det bli ordning p& svenska doméaner, Computer Sweden nr 66 1997.
" Statskontorets sammanfattning av "Svenska delen av Internet”, se
http://lwww.statskontoret.se/internetsa.htm, lyd&ig&001.

™ AG 12 bestar av Post och Telestyrelsen, Swedich Network User Society (SNUS), Patent
och registreringsverket, Statskontoret, Sveriges Universitets Natverk (SUNET), Telia, Tele
2, Telenordia, IBM samt Informationstekniska Standardiseringen (ITS).

2 Den ursprungliga hanteringen av den svenska toppdomanen, "se”, hanterades av Svenska
Internic och Bjorn Eriksen p& KTH. Sedan i bérjan av 80-talet har han arbetat med Internet
och tilldelade envaldigt domannamnet "se” i Sverige. Han har kritiserats for att ha agerat
maktfullkomligt, ovilligt svarat pa fragor och vagrat préva dverklagande av sina beslut.

Men trots det har han sedan 80-talet administrerat tilldelningen av alla se-doméner i Sverige
och Sunet och KTH har finansierat verksamheten utan att f& erséattning for detta. Jan Kind,
"Bjorn Eriksen- MR Internet i Sverige”, Computer Sweden nr 78 1997.

25



om hur de amerikanska domanerna hanteras. AG 12 kommer dock att finnas
kvar som en remissinstans till DRS forslag.

5.2.3.1 Regler for registrering av domfinnamnet ”’se”
Reglerna faststallda av DRS den férsta januari Y9@@hebar i korthet att:

Registreringen av ett domannamn maste avse en organisation med
stadigvarande verksamhet i Sverige och vara registrerad hos PRV,
Lansstyrelse eller lokal skattemyndighet innan tilldelningen av

domannamnet sker.

Doméannamnet skall pa ett unikt och sarskiljande satt avse eller aterspegla
firma- eller organisationsnamnet, vilket innebar att domannamn som kan

forvaxlas med tidigare registrerade domannamn, deras firmor m m inte far

registreras. Detta ger ett visst skydd till inarbetade och registrerade

firmanamn.

En organisation kan bara registrera en huvuddoman, vilket far till foljd att en
koncern bara far registrera ett domannamn och goéra sina foretag till
underdomaner for detta domannamn. Namn pa tjanster, produkter, projekt,
varumarken, bifirmor e t c¢ kan inte heller registreras som egna
huvuddomaner. Det innebar att Astra kan registrera astra.se men inte
losec.se.

Namnet far endast bestd av bokstaver a-z, siffror 0-9 samt bindestreck.
Namnet skall innehdlla minst tre tecken om det inte ar bevisligen mer
allméant kant under en annan foérkortning, t ex DN.

Geografiska ortsnamn ar huvudsakligen reserverade for kommuner och
liknande, d v s de som ratteligen kan gora ansprak pa namnet. Undantag kan
goras om ortsnamnet &ar starkt foérknippat med en specifik foreteelse eller
organisation.

Enskilda foretag, handelsbolag, ideella foreningar m fl kan bara registreras
under den lansrelaterade huvuddomanen (motsvarar lansbokstav, t ex a for
Stockholmslan) dar organisationen har sitt sate.

5.2.3.2 Debatt och kritik angiende det nuvarande systemet

Ett fatal manader efter det nya bolaget tagit 6ver tilldelningen av se-doméaner
och DRS ansvaret for reglerna har debatten varit livlig och en hel del kritik
framforts.

Avsikten med att ett privat bolag skulle ta éver ansvaret for domannamnet
"se” var att man trodde marknaden skulle vara mer flexibel och snabbare
kunna anpassar sig till forandringar och tekniska innovationer. Men risk for
monopolstéllning och bristande insyn i bolaget har lett till kritik.
Offentlighetsprincipen géller visserligen fér organisationen men inte for
NIC-SE som tillampar vanliga affarsméssiga sekretessregler. Vidare har
NIC-SE fatt kritik for att anvanda juridiska begrepp som forvéaxlingsbart och

® Erik Geijer, Doméner for varumérken pa gang, Computer Sweden nr 80 1997.
" Reglerna finns p& http://www.iis.a.se/drs/domanregler.html.
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sarskiljande i sina avslagsbeslut utan att ta hansyn till hur de begreppen
tillampas i rattspraxis.

Efter kritik mot de regler som AG-12 utformat, utlovade DRS ordforande
Eva Frolich en hel del forandringar. Besluten av de licensierade ombuden
skulle kunna Overklagas till NIC-SE och darefter till en separat naAmnd som
skulle Overprova besluten. Hanteringen skulle paminna om ett
skilieférfarande och kommer alltsa att bli separerat fran det traditionella
rattsvasendet. Vidare utlovades en Oversyn over mojligheten att ge
varumarken domé&nnamn samt att alla foretag i framtiden skall ha ett
domannamn som speglar deras verksamhet pa ett korrekt satt, utan
lansdomanef®> Men varken I6ftet om varumarken eller effektiva méjligheter
att 6verklaga tycks bli verklighet. | framtiden far varumarkesinnehavare
fortsatta med att starta aktiebolag med det aktuella namnet for att fa ett
motsvarande domannamn. Om det i framtiden uppkommer tvister dar
enskilda klagar pa NIC-SE’'s eventuella avslag kommer den tankta
organisationen i tva instanser sakna laglig auktdfitet.

5.2.4 Sammanfattning och slutsats

IANAs kontroll och ansvar for domé&nadresser liksom NSIs kontrakt med
den amerikanska staten angaende tilldelning av internationella domannamn
ar i upplésning. Amerikanska handelsdepartementet har foreslagit att
doméannamnsystemet i framtiden skall hanteras av en ideell stiftelse placerat
i USA och tilldelningen av domannamn av privata licensierade bolag. Syftet
ar att skapa ett flexibelt system som snabbt anpassar sig efter utvecklingen.
Man tror namligen att privata bolag lattare kan mota dessa krav om
marknaden for domannamn blir konkurrensutsatt. Forslaget ar dock
kontroversiellt och har mott en het debatt under varen. EU har befarat att
kontrollen dver Internet och dess utveckling koncentreras till USA.

Regler, administrationen och tilldelningen av den nationella doménen "se”
har genomgatt en forandring i ljuset av forslaget frAin USA. En ideell
stiftelse, Il-stiftelsens domannamnsregler, har numer kontrollen &ver
regelutvecklingen och ett privat bolag, NIC-SE, skéter tilldelningen av
doméaner genom licensierade bolag.

Syftet med samtliga forandringar ar att skapa ett domdnnamnssystem som ar
flexibelt och teknikanpassat utan statlig kontroll. 1 7 redogérs for vissa
rattsekonomiska aspekter, fordelar och nackdelar, av statlig reglering kontra
spontana rattsordningar. Men nar nya regelverk utan statlig inblandning
dyker upp likt spontana rattsordningar, uppstar problem for bl a
varumarkesinnehavare vars rattigheter inte far samma respekt. Krav har
darfor framforts fran dessa om effektiva skyddsatgarder i form av regler och
rattsprocesser som ar verkstallbara. | avvaktan pa att detta blir verklighet,
aterstar att se i vilken utstrackning nationell ratt kan tillampas pa tvister med
anknytning till varuméarken pa Internet. En forutsattning for att nationell ratt

® A aGeijer, Computer Sweden nr 66 1997 samt aa Geijer, Computer Sweden nr 80 1997.
® A aFroste.
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skall kunna tillampas ar ju att tvisten har sadan anknytning till det svenska
rattssystemet, se nedan avsnitt 6.3.

5.3 Domsriitt och lagval pa Internet

5.3.1 Inledning

Rattigheter till ett varumarken ar begransad av skyddslandernas
territorialitet. Det innebar att varumarken ar ett formogenhetsobjekt, skyddat
och skapat av ett lands specifika rattsordning, men omfattar inte
motsvarande rattigheter i andra lantleEftersom immaterialratter, som  t

ex varumarken, inte ar fysiska rattigheter som fysiskt kan "befinna sig” eller
"vara belagna” i ett visst land uppstar problem med gransoverskridande
hantering av varumarken, t ex pa Internet. De problem som skall behandlas
har galler domsratt och lagval for varumarkesintrang som sker pa Internet.

Den internationella privat- och processratten ar specifik for varje land och
hanvisar till en domstol i ett land som har ratten att doma (domsratt) i en
tvist av internationell karaktar, men aven vilket lands lag man skall tillampa
(lagval) i den aktuella konflikten. Nedan redogérs fér dessa regler och
principer for lagval i Sverige och USA och svarigheterna att faststélla lag i
foreteelser som sker pa Internet. Darefter redogors for principerna for
domsrétt (aven kallat jurisdiktion) i Sverige och i USA med en efterféljande
analys for dessa reglers konsekvenser for varumarken pa Internet.

5.3.2 Principer for lagval i Sverige

Internationell privatratt kan handla om olika privatrattsliga foreteelser, t ex
ett skadestand, men skillnaden &r att rattsforhallandet har en internationell
karaktar. Den internationella privatratten hanvisar till en rattsordning ur
vilken man far soka lésningen pa den internationella foreteelsen. Detta sker
med hjalp av ett antal "kollissionsnormer” som oftast &r nationell ratt, men
som lika garna kan hénvisa till utlandsk ratt. Anledningen till att man
tillampar utlandsk ratt ar dels av folkrattslig hévlighet samt fér att undvika
orimliga domslut, d& utlandsk ratt kan ge ett béttre res(fitat.

Varje land har sin egen internationella privatrétt vars kollissionsnormer
overlappar varandra med foljd att ett rattsférhallande kan bedémas olika
beroende pa i vilket land rattsfragan tas upp till provning. Osakerhet om var
en tvist kan avgoras innebar aven osakerhet om tvistens utgang, varfor
Overenskommelser om lagval i avtalssituationer ar vanliga.

" Michael Bogdan, Patent och varumarke i den svenska internationella privat- och
processratten, NIR 1980 s. 269 ff.

8 Med internationell karaktér avses ett rattsforhallande som uppvisar anknytning till
atminstone ett ur domstolens synvinkel frammande land, se Michael Bogdan, Svensk
Internationell privat- och processratt, 4 uppl, Stockholm, Nordstedts Juridik, 1995, s. 20.
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5.3.2.1 Avtalsstatutet

Nar parterna i ett avtalsforhallande inte hanvisat till tillamplig lag, skall
lagen i det land till vilket avtalet uppvisar den starkaste och naturligaste
anknytningen vara avgorande enligt det sk avtalsstatutet. Det saknas generell
svensk reglering om hur det detta avtalsstatut faststalls men
Romkonventioner§ huvudprinicip om "narmaste anknytning” innebar att
man tillampar allmanna presumtionsregler. Ett exempel ar att det lands lag
dar den avtalspart, vars prestation ar k&nnetecknande for avtalet, har sin
vistelseort (vanligen den saljande partens driftstélle eller sate for
naringsidkare) skall galla som avtalstatut. Romkonventionen kommer att
galla som svensk 18Yfr o m 1 juli 1998. Konventionen innebar att de
allméanna presumtionsreglerna skall tillampas i alla lagvalssituationer och att
den upekade lagen skall tillampas oavsett om det landet har tilltratt
konventionen eller ej. Romkonventionen ger dock foretrade for andra
konventioner som Sverige har eller kommer att tilltrada, som t ex
Haa%lfonventionen om tillamplig lag betraffande internationella kép av |6sa
saker.

5.3.2.2 Deliktstatutet
Enligt det sk Cronsoic-fallet ar deliktstatutet avgérande for lagvalet, vilket
innebér den plats dar den skadegérande handlingen har foréfagits.

5.3.2.3 Offentligrittslig reglering

Svenska domstolar befattar sig inte med utlandsk offentligrattslig
lagstiftning, som t ex begaran om att upphava ett i utlandet registrerat
varumarke, om det inte foreligger internationella dverenskommelser. Den
negativa installningen till utlandsk offentligratt beror pa att domstolar inte
garna agerar som en frammande stats forlangda arm vid t ex indrivande av
den statens skatter eller skydd av den statens varumarken (kanske pa
bekostnad av det egna landets varumarken).

5.3.3 Grundprinciper féor bedomning av lagval i USA

Enligt Uniform Commercial Code (UCC) som de flesta stater i USA har
antagit, kan parterna i ett avtal vélja vilken stats lag man vill skall vara
tilamplig pa avtalet, sa lange som avtalet har en rimlig relation till den

" Convention on the law applicable to contractual obligations opened for signature in Rome

on 19 June 1980 (80/934/EEC). Enligt regeringens proposition 1997/98:14

(Romkonventionen - tillamplig lag for avtalsforpliktelser) skall konventionen trada i kraft
den forsta juli 1998.

8 prop 1997/98:14.

8 Se lagen (1964:528) om tillamplig lag betraffande internationella kop av l6sa saker
(IKL).

8 NJA 1969 s. 163. Fallet handlade om tvA svenska makar som rkade ut fér en bilolycka i
Nederlanderna. Enligt Nederlandsk lag skulle den skadade hustrun rikta skadestandskrav
mot sin make som kort bilen for att fa ersattning for skadorna. Men férsakringsbolaget
invande att skadestand mellan makar inte utgar nar skadan vallats genom vardsldshet av
normalgraden.

8 A a Bogdan (1995) s. 79 ff.
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utvalda statens lag. | avsaknad av lagval galler en princip, som har en
svensk motsvarighet i svensk internationell privat och processrétt, att
rattshandlingens anknytningsland skall avgdras. N&r denna anknytning skall
faststéllas tas hansyn till flera aspekter som behov i det mellanstatliga
internationella systemet, relevanta principer i forumstaten, relevanta
principer i andra stater med intresse i konflikten, sékerhet och férutsagbarhet
och enhetlighet i tillampningen m®n USA lagger liksom Sverige stor vikt

vid geografiska granser och den plats dar t ex skadan intraffat for att avgora
lagvalet.®

5.3.4 Tillimplig lag i varumirkestvister

Den svenska varumarkeslagen ar tillamplig pa fall som ss@wska
varumdirken, t ex fragor om skyddets uppkomst till folid av inarbetning,
skyddets upphorande till f6ljd av degenerering eller andra réattsliga innehall i
ensamratten. Mojligheten att tillampa svensk ratt i fall med utlandska
varumarken torde endast foreligga i prejudicella fall ( te x intrdngsmal enligt
42 8§ 2 st VML om havande av varumarkesregistrering). Intrang i svenska
varumarken provas ocksa efter svensk lag. Fragan om ersattningsskyldighet
till foljd av intranget foljer lagen i det land dar huvuddelen av den
skadegorande handlingen foretagits (oftast skyddslandets ® lag).
Motsvarande torde galla att amerikansk ratt galler for intramepiikanska
varumdrken och detsamma avseende ersattningsskyldigheten om den
skadegorande handlingen kan faststallas ha skett inom USA. Dessa
huvudprinciper framstar dock som orimliga nar intrdngen sker via Internet,
utan mojlighet att faststélla ort eller plats foér den skadegérande handlingen,
se vidare 6.3.8.

5.3.5 Principer for svensk domsritt

For att det skall foreligga svensk domsratt, d v s svenskt
rattsskipningsintresse, kravs att tvisten har anknytning till Sverige. Ofta gor
man analog tillAmpning av de nationella domsrattsreglerna i 10 kap
rattegangsbalken. Huvudregeln ar att talan skall vackas i den stat dar
svaranden har sin hemvist (forum domicilii enligt RB 10:1), men &r det
utomobligatoriskt skadest&Hdskall talan véckas vid domstolen p& den ort
dar den skadegdrande handlingen intraffade (dar skadan uppkom, sk
deliktforum enligt RB 10:8). Aven har ar det vanligt med sk
prorogationsavtal som reglerar forum for eventuella framtida tvister mellan
affarspartners ( jfr RB 10:6). De grundlaggande principerna for domsrétt blir
svara att tillampa pa tvister med anknytning till Internet, se vidare avsnitt
6.3.7.

8 Se Restatement (Second) of Conflicts § 6 refererad i Richard Akerman och Asa
Thunman, Juridiktions- och lagvalsproblem pé Internet, Juridisk Tid4RH7-98 s. 472 ff.
& A a Akerman och Thunman472 ff.

% A a Bogdan (1980) s. 2609 ff.

8 Skadestandsansprék till foljd av skador som uppkommit utanfor ett avtalsforhallande.
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5.3.5.1 Bryssel och Luganokonventionen om domstols behorighet
Brysselkonventionen® och Luganokonventionen® (fér EFTA lander)
reglerar vilket lands domstol som har behdrighet att déma i tvister som
uppstar mellan parter med hemvist i olika EU- eller EFTA-lander.
Forumreglerna i konventionen overensstammer i stort med RB 10 kap om
svarandens hemviststat (forum domicilii - jfr artikel 2 .1) och skadeorten
(forum delicti - jfr artikel 5 .3). Konventionsstaterna har emellertid exklusiv
behorighet nar tvisten galler giltigheten av inskrivningar i dar forda
offentliga register (som t ex varumarkesregistret hos PRV).

5.3.5.2 Om erkinnande och verkstillighet

Vidare sékerstéller konventionerna aven att domen erkdnns och kan
verkstallas i en annan konventionsstat. Fraga om verkstéllighet av utlandska
domar i Sverige skall provas har om verkstéllighetsobjektet eller
verkstallighetssvaranden har anknytning till Sverige. Dessutom kravs att det
finns majlighet till effektiv verkstallighetsatgard, d v s nar atgarden kan
riktas mot person eller egendom som finns i Svefiggetta géller med
undantag fér personer som ar pa genomresa eller som har glomt kvar
egendom av ringa varde har, j fr "paraplyregeln”.

5.3.5.3 Straffrittsliga aspekter

Intrang i svenska varumarken straffas har om brottet fullbordas har, aven nar
garningsmannen agerar i utlandet. Te x nar varor fran utlandet ar forsedda
med varumarken som innebar intrang i svenska varumarken och
marknadsférs pa den svenska marknaden, anses brottet beganget har i
Sverige och det foreligger svensk straffrattsjurisidiktion (BrB 2:4).

5.3.6 Domsrittsprinciper i USA

Vilken delstats domstol som skall ha domsratt dver en person eller ett
foretag bygger pa tva principer: en generell och en specifik domsratt.
Samma kriterier galler aven for fragor om mellanstatlig domsratt. Principen
om generell domsratt liknar den svenska hemvistprincipen, d v s fall da
svaranden maste bemota samtliga krav mot honom i den delstaten. Den
specifika domsratten bygger pa sarskilda omstandigheter som gor att en
person, trots att han ej ar bosatt inom en stat, kan omfattas av den statens
jurisdiktion. Det kréavs for det forsta att personen omfattas av en sk long-arm

8 European Convention of Sept. 27, 1968 on jurisdiction and the enforcement of

judgementsin civil and commercial matters.

¥ Se lag 1992:794 med anledning av Sveriges tilltrade till Luganokonventionen. Den
svenska riksdagen antoge en lag den 15 maj rérande Sveriges tilltrade av
Brysselkonventionen, men den trader inte i kraft forran tre manader efter det att det svenska
ratificeringsinstrumentet har deponerats till EU-landerna. Detta ar preliminart planerat till
den forsta januari 1999. D& kommer denna konvention att tillampas i fall d& svaranden har
hemvist i ett EU-land medan Luganokonventionen tillampas om svarande har hemvist i en
konventionsstat som inte ar ett EU-land. Sedan Belgien tilltradde Luganokonventionen den
1 oktober 1997 har samtliga EU- och EFTA -lander tilltratt konventionen.

% A a Bogdan (1995) s. 126.

s A a Bogdan (1980) s. 280.
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statue®, d v s aktivt handlande inom staten. For det andra skall &ven sk due
process krav vara uppfyllda. Det senare innebar att en person rimligen kunde
forutse att hans upptradande i staten var sadana att han skulle kunna komma
att dras infor domstol déar, oavsett att en person omfattas av den sk long-arm
statue. Ett test som kallas "minimun contact” utfors i tre steg for att avgora
den sk due process. Forst skall avgéras om svaranden medvetet riktat sin
verksamhet mot forumstaten eller fullgjort transaktioner med personer inom
forumstaten. Darefter provas om tvisten harrér ur denna verksamhet (som
har anknytning till forumstaten) och till sist maste domsratten bedémas som
skalig. Skalighetsbedbémningen tar h&nsyn till avsiktliga affarer, vilken
borda det skulle innebéra for svaranden att fora sin talan i staten, kan talan
kranka svarandens suverénitet, vilket intresse har forumstaten att avgora
tvister;sar det processekonomiskt, ar det effektivt och finns det alternativa
forum?

5.3.6.1 Belysande amerikansk réttspraxis angiaende domsrétt

| fallet Corp. v. King* férklarade domstolen i New York att den saknade
domsratt bade p g a avsaknad av long-arm statue och due process.
Domstolen ansag inte att det faktum att &garen till en liten jazzklubb i
Missouri anvande namnet "The Blue Note” pa dennes site, utgjorde
medveten marknadsforing till publiken till den mer kanda jazzklubben i
New York och darmed varumarkesintrang som domstolen i New York hade
jurisdiktion ©ver. Detta stallningstagande gjorde domstolen dels mot
bakgrund av att King inte bedrivit nagon verksamhet i New York och inte
begagnat marknaden dar (Kings hemsida hade tvartom upplyst bestkare om
att den inte skulle blandas ihop med The Blue Note i New York). Saledes
ansag domstolen att det kravs aktivitet fran sitens innehavare for att omfattas
av domstolens jurisdiktion.

Ett liknande fall (Hearst v. Goldberd@rfrdn 1997 handlade om en advokat

i New Jersey som avsag att erbjuda juridiska tjanster via Internet och hade
registrerat esqwire.com for sitt andamal. Nar advokaten blev stamd av en
tidning; Esquire Magazine i New York fér varumarkesintrang, ifragasatte
han domsratten for domstolen i New York. Domstolen ansag liksom i det
forra fallet att enbart forekomsten av en hemsida som var atkomlig fran New
York inte innebar att advokaten omfattades av long-arm statue. Utvaxling av
e-post och telefonsamtal var inte heller tillrackligt for att advokaten skulle
anses bedriva verksamhet i New York. Ett annat resonemang skulle skapa en
varldsomspannande jurisdiktion vilket inte ar avsikten.

2 M&nga amerikanska delstater har en lagstiftning som bygger p& Enumerated Act med
kriterier for att beddma om en person omfattas av forumstatens jurisdiktion (long arm statue
- aktivt handlande), te x att personen har affarer, affarsstélle, fastigheter eller annat &gande
m m. Se vidare a a Akerman och Thunma468.

% A a Akerman och Thunman472 ff.

% 937 F. Supp. 295 (S.D.N.Y 1996) refererat i Robert C. Scheinfeld och Parker H. Bagley
"Long-Arm Jurisdiction; "Cybersquatting”, The New York Journal Nov. 27 1996,
http://lwww.ljx.com/internet209tmdl.html - lydelse 1998 04 29.

® No 96 Civ. 3620, 1997 WL 97097 (S.D.N.Y Feb. 26 1997) refererati a a Akerman och
Thunman s466.
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| motsats till ovanstdende réttsfall, sade domstolen i Connéttiatit
registreringen av domannamnet inset.com utgjorde varumarkesintrang av det
federala varumarket Intel Systems Inc. Domstolen ansag att foretagets
annonsering via 10.000 “siter” pa Internet var av sadan upprepad och
entragen natur att domsratt foreldg. Avgorande for Connecticuts domsratt
over domannamnsinnehavaren Instruction i Massachusets, var att foretaget
angivit ett telefonnummer pa hemsidan (dar varor marknadsférdes) som
mojliggjorde langdistanstelefonsamtal till kostnad av lokalsamtal.

Ocksa i fallet Maritz v. CyberGolfifann domstolen i Missouri att domsratt
forelag enbart pa grund av att hemsidan kunde mottas i forumstaten (access
till sidan hade skett 131 ganger av personer fran Missouri). Svarandens,
CyberGolds site ansags utgéra varumarkesintrang i varumarket Goldmail
eftersom foretagen erbjod samma typer av tjanster. Att svaranden maste
varit medveten om att siten kunde nas av personer bosatta utanfor Missouri
gjorde att han ansags ha uppfyllt kraven pa minimum contact (se ovan 3.6).

Ett fall med flera anknytningspunkter ar Zippo Manufacturing Company v.
Zippo Dot Com In®. Karanden i Pennsylvania stamde Zippo Dot Com i
Kalifornien for varumarkesintrang i varumarket "Zippo” som anvandes pa
en hemsida, i domannamnet och i verksamheten. Trots svarandens
invandning om bristande domsratt, ansag domstolen att svaranden medvetet
riktat sin verksamhet mot Pennsylvania genom att traffa avtal med invanare
dar och erbjuda service i staten. Jurisdiktionen ansags vidare vara skalig mot
bakgrund av Pennsylvanias intresse att beivra varumarkesintrang gentemot
bolag inom dess jurisdiktionsomrade, speciellt i fall da foretag medvetet
ingar avtal och inhamtar inkomst fran staten.

| fallet Panavision Int’ I, L.P. v. Toepp&ransag sig domstolen Kalifornien

ha domsratt éver Toeppen som bodde i lllinois. Detta eftersom Toeppens
registrering av Panavisions varumarken som dom&nnamn var riktat mot
Kalifornien och avsag aven att skapa skada dar. Toeppen hade namligen
kravt hog ersattning for att lamna ifrdn sig doméannamnen med Panavisions
varumarke till kdranden, en sk domannamnsstoéld. Domstolen uttryckte det
som att Toeppen hade avsiktligt och uttryckligt riktat skadegtrande

% Se rattsfall Intel Systems Inc. V. Instruction Set . Inc, 937 F . Supp. 161 (D. Conn. 1996),
refererat i a a R. C. Scheinfeld och P. H. Bagley http://www.ljx.com/inté@@atmdI.html

- lydelse 1998 04 29.

o A a Akerman och Thunman467.

%1997 WL 37657 (W.D.Pa., Jan 16 1997) refererat i a a Akermantaoinian s467.

Fallet har aven paralleller med USAs Hogsta Domstols avgorande i Keeton v. Hustler, 465
U.S., 770. 780-781 (1978), dar domstolen konstaterade att tidningsutgivare som ger ut
10.000-15.000 exemplar per manad i en stat far rakna med att bli dragen infor ratta i en stat
for att svara for sanningshalten i tidningen. Se vidare a a Akerman och Thurt68n s.

%938 F. Supp 66 (C.D. Cal. 1996). Aven detta fall har paralleller till ett tidigare fall som
inte rorde relationer p& Internet. Calder v. Jones 465 U.S. 783 (1984), dar domstolen i
Kalifornien ansag sig ha domsratt 6ver en tiding som publicerat nedséattande uttalanden
omen skadespelare som var bosatt och verkade i Kalifornien eftersom tidningen kande till
detta faktum. Fallen &r refererade i a a Akerman och Thunrd&9 sPrincipen om forum

delictii géller i princip men med den begransningen att skadevallaren bor ha varit medveten
om den skada som har eller kan uppsta i den aktuella staten som pastéar sig ha jurisdiktion.
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handlingar mot forumstaten, dér skadorna faktiskt uppstod, vilket svaranden
maste varit medveten om. Domare David R. Thomson tillampade alltsa en
slags effektprincip, dar platsen for skador var avgorande for jurisdiktion och
lagval (delstatlig varumarkesratt).

| fallet Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publising®han fl

gjorde karanden gallande att svaranden brutit mot ett forbudsforelaggande
att marknadsféra tidningen "Playman” i USA genom att aktivt sbéka upp
kunder via sin site pa Internet. Siten |ag pa en italiensk server och var aven
interaktiv eftersom kunderna, for att fa tillgang till hemsidan och ladda ner
ett elektroniskt tidningsmagasin, genom ett I6senord var tvungna att teckna
ett abonnemang. Domstolen ansdg att svaranden darigenom visste att
amerikanare hade tillgang till hemsidan men tydliggjorde att hemsidan
sjalvklart fick vara kvar, bara man inte tog emot prenumeranter bosatta i
USA.

5.3.7 Domsriitt i varumiirkestvister pa Internet

Av de ovan redovisade amerikanska rattsfallen kan man konstatera att
foretag som, via sina siter, nar manniskor utanfor foretagets hemlands- eller
delstats jurisdiktion har omfattats av frammande landers och &ven
frammande delstaters domsratt. En vidstrackt jurisdiktion med siter eller
hemsidor som enda kontaktpunkt, anser jag ar att ga for langt med respekt
for landers suveranitet. Det marks ocksa tydligt i fallet Playman nar siten
finns belagen i ett annat land, att domstolen inte ar lika benagen att alagga
nagon ett forbud eller utdéoma skadestand for varumarkesintrang. Det maste
tillkomma ytterligare omstandigheter som talar for féretagets eller personens
anknytning till landets jurisdiktion, som att hemsidorna é&r riktade till
publiken i ett visst land t ex pa deras sprak. Detta utgor visserligen ett
problem for lander med samma sprak som t ex engelska och spanska. | fall
dar det forekommit betydande interaktivitet kan det framsta som rimligt att
bli tvungen att svara infor motpartens forum (sa lange man inte avtalar annat
eller genom en disclamer p& hemsida). Fall dar personer medvetet forsoker
utnyttja rattigheter som skyddas enligt ett visst lands lag, som te x vid sk
doméannamnsstoélder, borde rimligen l6pa en stbrre risk att omfattas av
rattighetsstatens jurisdiktion.

Svensk domsratt i tvister om varumarkesintrang har hittills foljt analogt av

forumregeln RB 10:8, vilket innebar svensk domsratt om den skadegdrande
handlingen foretagits har eller skadan uppkommit hér. Talan om ersattning
for varumarkesintrdng kan prévas har, vilket folier av RB 10:1, om

svaranden har sin hemvist har eller har egendom i riket (j fr RB 10:3 1 st 1
p). Om man med ledning av den amerikanska praxisen skall dra paralleller
till svenska principer for svensk domsratt, innebar det att svensk domsratt
inte automatiskt foreligger vid intrdng och ersattningstalan vid intrang i

svenska varumarken pa Internet. Avgorande blir hur aktivt nadgon anvant
sina hemsidor och siter for att nd svensk publik t e x genom sprak och

100 939 F. Supp. 1032 (S.D.N.Y 1996), refererati aaR. C. Scheinfeld och P. H. Bagley
http://www.1jx.com/internet/1209tmdl.html - lydelse 1998 04 29.
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interaktivitet. Det ar fortfarande motiverat att skydda de inhemska
varumarkena, men inte till vilket pris som helst. Det ar darfor naturligt att
det saknas svensk domsratt for att hava ett i utlandet registrerat varumarke
aven om fallet har anknytning till Sverige. Detta anses né&mligen som
otillborligt ingrepp i det frammande skyddslandets suveranitet. Fragan ar om
det anses som lika otillborligt att hava en registrering av ett domé&nnamn i ett
utlandskt eller internationellt register (se avsnitt 6.4).

5.3.8 Lagval och domsriitt i en digitaliserad vérld

Internet &ar speciellt pd manga vis och skapar en mangd nya rattsfragor.
Varumarkens sjalvklara skydd, till folid av inarbetning eller registrering i
Sverige, satts pa prov nar de skall anvandas sida vid sida med en mangd
andra liknande varumarken péa Internet. Dessa varumarken kan, liksom de
svenska, mycket val atnjuta skydd enligt inhemsk ratt. Darfor ar det inte
langre sjalvklart att svensk jurisdiktion och svensk rétt skall tillampas vid
varumarkesintrang av svenska varumarken pa Internet. Aven om man kan
begransa tillampningen av svensk ratt vid varumarkesintrang av svenska
varumarken till de fall da intranget sker har i landet eller har effekt har,
saknar handlingar pa& Internet fysisk karaktar. Den internationella
privatratten faster stor vikt vid det territorium en rattshandling har agt rum
for beddmning om jurisdiktion och lagval. Hur bedémer man vilket land
som har jurisdiktion och vilket lands lag man skall tillampa i fall pa Internet
som inte kan fixeras till en viss plats eller ett visst land?

Akerman och Thunma® foresprékar tre alternativ for att bestamma en
plats for handlingar pa Internet, namligen:

Det land dar servern (datorminnet) ar placerat eftersom informationen och
handlingarna |6pt darigenom eller,

det land dar person som soker information pa Internet befinner sig och utfor
det centrala kommandot - knapptryckningen - eftersom det darigenom
blir en handling eller,

inget av ovanstdende alternativ eftersom ett generellt svar riskerar fa
onskade konsekvenser. Det forsta alternativet kan fa till foljd att mindre
nograknade personer valjer ut lander med liberal lagstiftning och placerar
servern i sk bananrepubliker. Det andra alternativet skulle kunna fa till
foljd att landers jurisdiktion utstracks till att omfatta alla intrang over allt
i varlden, vilket ar ett brott mot folkrattens respekt for landers
suveranitet.

Forfattarna foresprakar istéllet en mer pragmatisk I6sning dar hansyn tas till
varje enskild situation for att 6vervdga den territoriella anknytningen
beroende pa omstandigheterna i varumarkesintranget. Vidare papekas vikten
av forutsebarhet i lagval och domsratt for ett smidigt och val fungerande
affarsforhalland.

101 A a Akerman ochThunman, 440.
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Vilka dutsatser kan man dra av den redovisade amerikanska praxisen?
Eftersom rattslaget kring dessa fragor standigt utvecklas ar det tamligen
osakert vilket lands lag som galler for tvister och vilket land som har
jurisdiktion. Hemsidor och siter som utformas med ett budskap till en
sarskild stat eller befolkning loper risk att omfattas av den statens
jurisdiktion, likasa nar siten tillater interaktivitet och utbyte av
meddelanden. Forekommer avtal via Internet och hemsidorna ar det lampligt
att avtala om lagval och jurisdiktion. Bedrivs dessutom verksamhet i ett land
eller det finns annan stark anknytning till landet, far aven det konsekvenser
for bedémningen om domsratt och lagval. Ju fler anknytningspunkter en site
eller verksamhet har, desto storre ar risken att de omfattas av ett lands
domsratt och lagar.

Den som bedriver verksamhet via Internet och anvander det som forum for
marknadsforing och information om sitt foretag bor tanka pa foljande:

1. Utforma sidorna med avsikt att de skall tas emot av en specifik
kundkrets i ett eller flera specifika lander. Framgar det tydligt av
sidornas utseende, utformning och sprak att de riktar sig mot svenskar
och inte amerikanare ar risken att bli stdmd i USA mindre.

2. Forekommer interaktivitet pA hemsidorna bér man ha en klausul om
forum och lagval.

3. Kan personer som gar in pa sidan registrera sig for vidare information
och skicka e-post kan det tala for att domsratt foreligger i de
personernas hemviststater.

4. Férekommer affarer som att avtal och dylikt uppréattas bor avtalet
reglera lagval och forum.

5. Bedriver innehavaren av sidan en viss verksamhet som beddms
striktare av vissa lander, bor man ha det i atanke nar man majliggor
kommunikation, interaktivitet och utformar siten.

5.3.9 Behovet av harmonisering

For att undvika att domstolar tar sig friheten att déma oOver allehanda
sporsmal som sker pa Internet som anses ha anknytning till landet, ar det
onskvart att landers regler i dessa fragor harmoniseras. Utan harmonisering
finns risk att beteenden inte faller inom nagot lands rattsregler eller
rattsskipningsintresse med foljd att Internet blir ett laglost territorium. Sa
lange man kan losa lagval och jurisdiktionsfragor pa ett enkelt och effektivt
satt, ar steget inte langt att tillampa den befintliga materiella ratten inom det
landet for den aktuella foreteelsen trots att den har anknytning till Internet.

Onskvart vore om de lander som har tillgang till Internet gemensamt soker
l6sning genom att traffa en internationell konvention som inkluderar
gemensamma principer for lagval och domsratt. Sedan ett ar tillbaka pagar t
ex arbetet med en ny Haagkonvention rérande "International Jurisdiction
and Foreign Judgements in Civii and Commercial Matters”.
Haagkonferensens vice generalsekreterare, Catherine Kassedjian, har
forfattat ett flertal rapporter, bl a en som ror jurisdiktion pa Internet.
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Forfattaren drar vissa slutsatser som att jurisdiktion kring skadestand
antingen kan knytas till den skadelidandes domicil eller till den
skadegorandes domicil for att undvika tekniska fragor om var pa Internet
skadan uppstod®

Lampliga fora for sadana diskussioner kan annars vara WIPO (World
Intellectual Property Organisation), ICC (International Chamber of

Commerce), EU (med Bryssel och Luganokonventionen som bas). Det ar
dock viktigt att samtliga varldens lander ingar i en sadan internationell
overenskommelse, eftersom mojligheterna till forumshopping uppstar
annars.

5.4 Varumirken som dominnamn

5.4.1 Inledning

| takt med antalet anvandare av Internet okar, okar ocksa intresset for
annonsering, marknadsforing och forsaljning via Internet. Darfor ar det
oerhdrt viktigt for naringsidkare att sakra konsumenterna sokvagar till sina
egna marknadsplatser och siter. Lattast ar att registrera ett domannamn som
garna ar identiskt med det etablerade firmanamnet eller varumarket och
darefter aktivt informera sina kunder om adressen. Oundvikligen dyker det
upp ett flertal tvister till foljd av domannamnsregistreringar, bl a med
pastaende om att domannamn utgor intrang i ett skyddat varumarke. Det
handlar inte bara om pastadda varumarkesintrang till féljd av registrering av
ett domannamn med liknande eller samma innehdll, utan aven tvister om
rattigheter till populéara eller vanligt férekommande domannamn samt
urvattning av kanda varumarken. Infor dylika tvister stdlls domare och
forlikningsman infor tre avgorande fragor, namligen: vem har jurisdiktion
att doma i tvisten, vilket lands lag och regler skall tillampas och till sist
vilka analogier kan man dra fran gallande varumarkes- och firmaréatt i dessa
tvister.

5.4.2 Varumirken och dominnamn - kan de likstéillas?

Det omrade inom Internet dar debatten om varumarken varit som hetast ar
nar de forekommer som domé&nnamn. Till en bdrjan var registrering,

anvandning och tvister om domannamn skilt fran gallande varumarkesratt.
Men varefter stora foretags kanda varumarken stulits av sk domantjuvar och
tvister om rattmatigt innehav av domannamn blivit allt vanligare, borjar

regler harmoniseras och en gemensam praxis urskiljas. For att kunna
beddma om domannamnstvister pa Internet har sadan anknytning till
nationell varumarkesratt att man kan dra analogier fran denna, maste vi forst
avgora om domannamn kan likstallas med varumarken. Med utgangspunkt

192 Arbetet med en ny Haagkonvention rérande jurisdiktion” Nyhetsbrev Cyberlaw, A vision
beyond 8 /98, http://www.cyberlaw.se/swedish/nyhetsbrl.htm, lydege 05 30.

37



fran varumarkets och domannamnets funktion ges underlag for en sadan
jamforelse.

5.4.2.1 Varumirkets funktion

Ett varumarkes framsta funktion ar att uppratta en férbindelselank mellan ett
foretags utbud och dess kundkrets genom att sarskilja och individualisera
foretagets varor och tjnster for kundkretsen i jamforelse med andra
varor’® Genom ett varumérke kanner konsumenterna igen en produkt och
forknippar den med det innehall och kvalitet man kanner till om varan. Att
en person vdljer att kbpa Colgate tandkram framfor ett annat méarke kan
alltsa bero pa olika saker som varans ursprung, sarskilda kvalitet, erfarenhet
av produkten eller igenkanning fran reklam. Dessa budskap om produkten
formedlas av varumarket och skapar darmed associationer. Denna
association eller lank kan vara oerhort ekonomiskt vardefullt och
representera ett betydande goodwillvarde. Det sags darfér ofta att
varumarken ar barare av betydande kommersiella intressen och utgér en lank
mellan industriell massproduktion och konsumefftervarumérket har
saledes flera olika funktioner som t ex marknadsstyrande, lank till kunder
genom reklamatgarder, ursprungsangivelse for kanda varor samt
individualisering en viss typ av vart?.

5.4.2.2 Dominnamnets funktion
Fragan ar om ett domannamn kan ha samma marknadsstyrande effekt som
varumarken.

Doméannamnets funktion pa Internet skiljer sig fran ett traditionellt
varumarke i den fysiska varlden ur kommunikationssynpunkt, med tanke pa
hur lanken mellan féretag och kunder etableras. Traditionell marknadsforing
gar ju ut pa att foretagen har en aktiv roll och soker upp konsumenterna for
att salja sina produkter med hjalp av sitt varumarke som en garanti for
kvalitet och ursprung. N&r annonsering och marknadsféring sker via Internet
ar det daremot konsumenten som &r den aktiva och sdkande parten.
Sokningar kan bl a ske genom dom&nnamn som ofta motsvarar foretags
varumarkef®. Oavsett om domannamnet bestdr av ett befintligt kant
varumarke eller ett nytt namn, kan det (atminstone efter inarbetning och
viss marknadsforing) mycket val ha individualiserings-, ursprungs-, och
garantifunktioner. Detta trots att ett domannamn egentligen bestar av en
nummerserie som med hjalp av DNS 0dversatts till bokstaver. Detta har i alla
fall inte utgjort nagot hinder for ett flertal nationella domstolar (bl a i
Tyskland och Danmark) att likstélla domannamn med varum&fkeR-

13 A aKoktvedgaard/Levin, Larobok i Immaterialratt, Stockholm, Nordstedts Juridik, 5
uppl, s. 307.

104 A a Koktvedgaard/Levin, s. 288.

15 A a Koktvedgaard/Levin, s. 305 ff

1% Ett annat alternativ &r att soka pa foretagets namn eller varumérke via sékverktyg som t
ex AltaVista eller Yahoo. Problematiken kring dessa sokverktyg och varumarkesintrang
behandlas i Kapitel 5.5.

197 Ett tyskt fall frAn februari 1997 angdende det skyddade namnet "DAS” som stér for ett
tyskt forsakringsbolag - "Deutscher Automobil Schutz” ar refererat i Advokaten nr 7 1997,
"Tysk Domstolspraxis om domannamnstvister pa Internet”, av Dirk Westermann s.22-23. |
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numret syftar ju som sagt till att lokalisera datorer och information i
natverket. Men det ar inte detsamma som ett telefon- eller boxnummer
eftersom domannamnet (via DNS) inte bara lokaliserar datorn, utan &ven ger
upplysning om vem som innehar adressen. Den har typen av information ger
associationer till varors kvalitet, marken och garantier. Saledes har
domannamn pa samma satt som varumarken formagan att styra konsumenter
genom att individualisera och sarskilja varor och tjanster mot befintliga
varumarkert®

5.4.2.3 Doméinnamn som varumirken- kan de atnjuta sjilvstindigt
skydd?

Om doméannamn har den funktionen att kunna sarskilja tjanster, sa att de i
sig sjalva kan utgtra hot mot registrerade och skyddade varumarken och
darmed konstituera intrang, borde de inte da ocksa kunna registreras som
varumarken? Detta har uppmarksammats bade i Sverige och i USA. |
Sverige har PRV den senaste tiden mottagit ett tjugotal anstkningar om
registrering av domannamn som varumarken. Eftersom samtliga
domannamn innehdller prefixen www och ett suffix (som t ex "se” i
Sverige) blir avgérande for beddmningen huruvida varumarkesdominanten
som sadan (d v s domannamnet utan prefix eller suffix) har sadan
sarskiljningsformaga att det kan atnjuta skydd genom registrering. Troligen
kommer registrering av domannamn innehalla en disclamer som sager att
"www” respektive "se” &r undantaget varumarkesskyddet. Detta innebar att
endast dominanten &r vard att skydda och att denna maste uppfylla
varumarkeslagens krav pa sarskiljningsformaga varfor bl a generiska namn
inte &r mojliga att registrera. Hittills har bara varuméarket Cyberspace ("café
www.cyberspace.se”) registrerats men PRV skall ta stéllning till om &ven

"www.do-biz.com”, www.netjob.se”, "www.funplanet.com”,
"www.salen.direkt.se”, "www.lokalplanet.com”, "www.rover.se”,
"www.flygvaruhuset.se”, "www.boxman.se”, "www.lexicon.se”,

"www.awapatent.com” m fl kan &tnjuta varumarkesskid.

Aven PTO (motsvarigheten till svenska PRV i USA) har fatt flera
ansOkningar om registrering av domannamn. PTO har uppstéllt vissa
krav''? for en sddant registrering namligen:

« sokanden maste visa att de erbjuder tjanster Over Internet och
« sokanden maste styrka att domannamnet har en identifierande funktion
(har accepteras inte sadan anvandning dar domannamnet har en

fallet yrkade bolaget att en privatperson som registrerat "das.de” skulle slappa namnet till
DAS, eftersom han blockerade DAS anvandning av namnet. Domstolen sa att eftersom de
flesta tyskar forknippar DAS med bolaget i frdga, maste det anses vara ett skyddat
domannamn. | ett annat rattsfall fran Danmark (Fogderet Gladsaxe mal nr SF 16/97 Fiems
Stifttidente mfl. V. Séndagsavisen, meddelad 25 februari 1997) klargjordes att ett
dom&annamn &r att anse som ett varumérke i dansk réatt.

198 A a Heveus, s. 32 ff.

1% Se hitp://www.cyberlaw.se/swedish/nyhetsbrl.htm, lyd@8€530 - A VISION

BEYOND 8/98, ett nyhetsbrev om IT-juridik och relaterade fragor.

19 5 hitp://www.uspto.goviweb/offices/tac/domain/tmdomain.htm, ly&86630.
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hanvisande funktion till foretag som t ex telefonnummer eller adresser pa
visitkort),
« dessutom maste stkanden faktiskt ha anvant domannamnet for att
identifiera sina tjanster for vilket skydd soks i registrefihge x genom
aktiv marknadsforing.
Séledes maste ansokningar om varumarkesskydd av domannamn tillgodose
sammﬁzkrav som galler for vanliga varumarken enligt 15 USC § 1051 (se
6.4.3).

5.4.2.4 Skillnader mellan Varumiérken och dominnamn

Kravet for registrering -sdrskiljningsformaga

Enligt svensk varumarkesratt atnjuter de kannetecken skydd som kan aterges
grafiskt och har sarskiljningsform&ga Ordmarken, figurméarken eller
kombinationer av dessa tva ar de vanligaste typerna av varumarken. Lukt
(parfym) eller ljudsymboler ar annu inte mdjliga att registrera i Sverige, men
siffermarken, design pa& varu- och fdrpackningar kan skyddas som
varumarkert!*

Ett domannamn har den begransningen att endast bokstaver och/eller siffror
kan registreras. Skillnader och variationer i design, figurer, farger,
forpackningar m m kan man inte fa ensamratt till som domannamn, p g a
teknikens utformning. Daremot kan sadant i stor utstrackning aterges pa
hemsidan (se avsnitt 6.5).

Deskriptiva mdrken och generiska namn

Ett varumarkes krav pa sarskiljningsformaga for registrering enligt 13 § 1 st
VML innebar att varken generiska eller deskriptiva namn forbehalls nagon
sarskild genom varumarkesregistrering. Det framgar vidare ur
varumarkesdirektivet att varumarken som endast bestar av tecken eller
upplysning som &r sedvanliga for sprakbruket eller ar en vedertagen
beteckning inom en bransch utgdr registreringshind®Aven om ett
kdnnetecken som “Karlssons Klister” till en bdrjan saknar
sarskiljningsformaga, kan sadan erhallas genom inarbetning, vilket kraver
stora investeringar i marknadsfoéring och tid. Utan att behdva investera i

11 p3 samma satt som i Sverige har USA olika klasser for varuméarkesskydd. PTO anvander
olika tjansteklasser for skydd av domannamnen; t ex tjanster som erbjuder hjalp med
teknisk forbindelse, s k telekommunikation eller tjanster som formedlar access till globala
informationsnatverk. Den mest populara tjansten erbjuder och formedlar information via
Internet uppdelat p& affars-, finansiell- och konstruktionsinformation. Domannamn som
hanvisar till hemsidor dar endast annonsering och annan normalt férvantad information
erbjuds ar inte registrerbara. Se vidare Trademark Examination of Domain Names,
http://lwww.the-lawyer.co.uk/ lydelsE998 01 16.

12 pa Trademark Examination of Domain Names.

113 Det innebér en forméaga att individualisera en naringsidkares kannetecken, sk
distinktivitet, vilket i sin tur innebar att varken vanliga ord i spraket (generiska) som t ex
naturen eller sedvanliga beteckningar (deskriptiva) marken kan registreras enligt 1 8 2 st
VML, se aven Koktvedgaard/Levin, s. 308 ff.

14 A a Koktvedgaard/Levin, s. 309 ff.

115 Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnarmandet av
medlemsstaternas varumarkeslagar, art 3, p 1(d).
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varken tid eller pengar kan man registrera domannamn som "naturen.com”,
"valet-98.com”, "jultomten.com”. Sadana domannamn ger upphov till
sadana konkurrensfordelar som kombinationen mellan varumarkes- och
konkurrensratt forsokt undvika.

Praxis om deskriptiva domdnnamn

Ett tyskt rattsfall fran Hamburg den 13 augusti 1997 visar att en innehavare
av ett varumarke inte alltid garanteras ratten till domannamn med
motsvarande namn. Fallet handlar om en tidningsinnehavare med namnet
"Bike” for mountainbikes (karanden), som gjorde gallande att svarandens
anvandning av domannamnet bike.de var i strid med géllande tysk
varumarkesratt. Karanden hade anvant namnet pa sin tidning i atta ar och
ansag att dess upplaga pa 100.000 exemplar gjorde namnet val kant i sin
omsattningskrets. Svaranden a sin sida havdade att domannamnet hanvisar
till en hemsida for cykelintresserade ("bike” - synonym med "bicycle”) och
att namnet i alla fall ar alltfor deskriptivt for att atnjuta varumarkesskydd
och darmed reserveras enbart for en naringsidkare. Domstolen hanvisar till
det stora antalet generella och deskriptiva domannamn som existerar bade i
Tyskland och utomlands parallellt med varandra, som inte rimligen kan
atnjuta varumarkesskydd. Det finns ingen risk att tidningens budskap kan
forvaxlas med innehallet p4 hemsidan. Daremot ar det annorlunda for
utnyttjande av val kanda varumarken, vilka skyddas mot domantjuvars
registrering av identiska domé&nadresser eftersom det anses utgor klart
varumarkesintrang"’

5.4.2.5 Analys

Vi har konstaterat att nar domannamnet fungerar som en sarskiljande faktor
for en producents varor och tjanster, kan det jamstallas med ett varuméarke
och numer aven registreras som ett sddant. Darmed kan man &ven dra den
slutsatsen att ett dom&nnamn som har anvénts under en langre tid och
darmed fatt den aktuella funktion, d v s en igenkanningsfaktor bland
konsumenter, har ett inarbetat kommersiellt varde.

Aven om domannamnet inte kan registreras som varumarke for att atnjuta
skydd, t ex for att namnet ar deskriptivt, kan ju domannamnet atnjuta skydd
som inarbetat kanneteck&f.Deskriptiva domannamn tilldts existera bl a i

com-registret och kan bli inarbetade som begrepp och fa en sarskiljande

18 |mmateriella rattigheter som skyddas av bl a varumarkeslagen och firmalagen syftar ju
till att ge exklusiva rattigheter till varumarken och firmanamn eftersom man vill skydda
investeringarna och ge incitament till framtida séddana. Konkurrenslagen daremot syftar
effektivitet pA marknaden genom fri konkurrens och begransning av exklusiva rattigheter
och monopol.

17 Regional Court of Hamburg, refrence no: 215 O 120/97 judgement fronudisA

1997, http:Mww.netlaw.de/urteile/lbgs_3.htm, lydel$698 03 31.

18 Enligt VML 2 § 3 st skall mérket tagits i bruk samt har i landet blivit kant som en
beteckning for de varor som market representerar inom en betydande del av den krets som
market riktar sig till. Detta betyder att méarket skall vara ként har i landet, men inte
nddvandigtvis i hela landet. Det skall vidare vara kdnt inom en betydande del av den sk
omsattningskretsen, allt frAn producenter till konsumenter. Till sist skall market fungera som
individualiseringsmedel for varorna de representerar, vilket naturligtvis kraver
sarskiljningsformaga.
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funktion precis som varumérket "Kalles Kaviar’. Konsekvensen av att
tillerkanna domannamn kanneteckensskydd genom inarbetning ar att
generiska och deskriptiva namn kan bli forbehallna en enda néaringsidkare.
En sadan naringsidkare far en exklusiv stallning pa marknaden av flera skal.
For det forsta utesluter innehavaren andra fran att anvanda ett begrepp som
omfattar t e x en hel bransch eller genre. For det andra kan ingen havda att
innehavet av en deskriptiv doman ar forbjudet, eftersom regler saknas som
forbjuder denna typ av domannamn. For det tredje kan inte heller nagon
kanneteckensinnehavare havda intrang, da deskriptiva kannetecken inte
tillats registreras. Hur avgors da tvister mellan ett inarbetat deskriptivt
varumarke och ett registrerat deskriptivt domannamn? Det naturliga vore
kanske att ge det registrerade varumarket prioritet framfér det inarbetade
domannamnet, men lésningen ar inte sa enkel (se rattsfall om "bike.de”
4.2.4). Nationella domstolar gar ogarna in med domsratt i sddana tvister
eftersom de beror rattigheter i ett internationellt offentligt register. For att
inte varumarkesinnehavare till val kdnda varumarken, som &r utsatta for sk
domanstolder, skall bli helt rattslosa pa Internet, har stora statsningar skett
for att skydda just dessa varumarken (se 4.4).

Mer komplicerat blir det i fall dar vanliga firmanamn och varuméarken, som
visserligen blivit reserverade i vissa nationella domanregister (t ex se-
registret), har registrerats i ett internationellt register (t ex com-registret).
Det registrerade domannamnet kanske redan atnjuter varumarkesskydd i ett
annat land genom registrering eller inarbetning hos en viss konsumentgrupp
(se rattsfallet om Prince Sports Group avsnhitt 6.4.5), men rétten till en
internationell toppdoméan ar inte sjalvklar. Hur bedémer man h&danefter
tvister om bast ratt till sddana domannamn och vilken rattighet skall
prioriteras? Att i domslut ge de egna nationella varuméarkena (som inte &r
val kénda i flertalet lander) prioritet framfor andra nationellt registrerade
varumarken eller internationellt registrerade domé&nnamn ar folkrattsligt
inkorrekt och &ven omdjligt att verkstalla. Ett inarbetat kannetecken, aven i
form av ett domannamn, bor atnjuta sjalvstandigt skydd om det uppfyller
kraven i 2 § VML.

Om enbart dom&nnamn som &ar varumarkesregistrerade skulle kunna havda
sig i tvister med traditionella nationella varumarken far det en mangd
konsekvenser. Domannamnen plockas ner pa en nationell registreringsniva
med politisk beslutanderatt, nagot som ansvariga for registren velat undvika.
Skall dom&nnamnen dessutom in och trangas i ett nationellt begransat
varumarkesregister, kommer vi inte ifran problemet med parallelit
existerande kannetecken pa Internet och i den fysiska varlden. | framtiden
kommer vi troligen att se tva typer av varumarken, de globala och
internationellt skyddade varumarkena som &r val kdnda och de vanliga
nationellt begransade varumarkena som inte kan havda sig internationellt
eller mot registrerade domannamn.

5.4.2.6 Slutsats
| den man ett domannamn har samma sarskiljande funktion som ett
varumarke, skall det alltsd betraktas som ett varuméarke, trots skillnader i
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kommunikation pa Internet och domannamnets uppbyggnad av siffror. | den
man domannamnet uppfyller varumarkeslagens formella krav for

registrering, kan de aven atnjuta ett skydd som registrerade varumarken i
bade Sverige och USA. Men att fullstandigt dra ett likhetstecken mellan

domannamn och varumarken kan fa orimliga konsekvenser. Speciellt i de
fall mojligheten finns att registrera deskriptiva och generiska doméannamn,

som varumarkeslagen uttryckligen undantagit skydd eftersom en sadan
ensamratt medfor orattvisa konkurrensfordelar. Praxis i Tyskland

uppmarksammar detta problem men lagger sig inte i tvister om bast ratt till
deskriptiva dom&nnamn.

Séledes drar jag den slutsatsen att domannamn kan likstallas med
varumarken i den man de har en funktion som igenkanningsfaktor med
undantag for domannamn som inte uppfyller kraven pa
sarskiljningsformaga. Denna slutsats innebér att innehavare av registrerade
och helst val kanda varumarken far en utstrackt ratt som aven omfattar ratten
till domannamn med samma lydelse som varumarket (se avsnitt 6.4.5) men
innehavare av mindre kéanda varumarken far en mer osaker stéllning (se
avsnitt 6.4.6).

5.4.3 Dominnamn och varumérkesintrang

Om vi utgar frén att domannamn kan likstallas med varumarken i vissa fall,
vad kravs for att kvalificera ett varumarkesintrang? For att en foreteelse
(som t ex registrering av domannamn, kopierad design eller utformning for
varumarken pa hemsidor eller anvandning av sokord) skall kunna utgora
varumarkesintrang, kravs att foreteelsen i sig har en formaga att sjalv
individualisera och sarskilja varor fran andra for att utgora ett hot mot ett
(annat) varumark®’. Ovan har domannamnets funktion beskrivits och
slutsatsen dragits att sddana kan ha en individualiserande och sarskiljande
funktion med risk att forvéxlas med etablerade varumérken. De regler,
rapporter och policydokument som beskrivits i avsnitt 6.2 hanvisar i princip
inte till nAgon materiell ratt vid 16sning av tvister och fragan & om man vid
tvister om domannamn och pastddda varumarkesintrang kan utga fran
gallande varumarkesréatt.

Vad ar det da som konstituerar ett varumarkesintrdng? For svenskt
vidkommande foreskriver 4 § 1 st VML for det forsta att varorna eller
tjansterna som varumarket utgor individualiseringsmedel for skall vara
avsedda att tillhandahdllas hér i landet eller utomlands eller ocksd inforas

hit. For det andra foreskrivs attvindning av ett med det registrerade
varumarket forvdixlingsbart kannetecken indringsverksamhet utgor
varumarkesintrang.

Egentligen ar det tre vasentliga fragor man har att ta stallning till:

1. Foreligger svensk domsratt och mdjlighet att tillampa svensk ratt i den
aktuella tvisten? Detta ar beroende av om varorna eller tjansterna i det
aktuella fallet ar avsedda att tillhandahallas har (se 4.3.1).

19 A aHeveus, s. 35.



2. Foreligger en risk att forvaxla varorna med andra liknande varor p g a det
aktuella varumarket? Kravet pa varuslagslikhet ar undantaget for val
kadnda varumarken (se 4.3.2).

3. Foreligger anvandning av det aktuella varumarket i naringsverksamhet, d
Vv s ej passivt innehav eller privat anvandning (se 4.3.3)7?

Det ar liknande kriterier som galler i USA. Om ett skyddat varuni@rke
anvands for varor och tjanster pa ett sadant satt som riskerar att forvaxla
deras ursprung med det skyddade varumarkets ursprung utan innehavarens
godkannande, ar det att anse som varumarkesintrang. Det avgoérande ar
risken for forvéxling hos konsumenterna i fall som ror kommersiell
verksamhet?

5.4.3.1 Tillhandahallande i Sverige

Ensamrétten till varuméarken &ar som sagt begrénsad till Sverige eller
omraden inom Sverige dar ett varumarke blivit inarbetat. Eftersom
rattigheten till  varumarken &ar starkt nationellt begransad, ar
tilhandahdllande i Sverige ett viktigt kriterium for att avgéra om
varumarkesintrang foreligger med skadeverkningar har i landet. | sa fall
foreligger svensk domsratt och svensk ratt skall tillampas (se avsnitt 6.3).
Med tillhandahdllande i Sverige avses forséljning, erbjudande av tjanster
mot vederlag, samt uthyrning i Sverige, genom postorder fran utlandet till
Sverige eller tillverkning i Sverige for export utomlaifds

Eftersom Internet &r ett granslost medium och hemsidors marknadsforing
med erbjudande om varor och tjanster kan na alla varldens lander, uppstar
problem med att avgora nar varor anses vara avsedda att tillhandahallas just
I Sverige antingen fysiskt eller genom elektronisk leverans. Vissa varor som
musik, programvaror och spel kan ju levereras via Internet. Pa liknande satt
var det mojligt for prenumeranter i USA att ladda ner ett elektroniskt
tidningsmagasin frdn en server i ltalien i fallet Playboy Entergfisgsnom
tecknande av abonnemang. Svaranden i Italien ansags darmed ha
distribuerat tidningarna i USA med amerikansk domsratt som féljd.

| avsnitt 6.3 redovisas olika principer for lagval och domsrétt i Sverige och
USA med koppling till en del rattsfall fran USA. Ur den redovisade
amerikanska praxisen drogs vissa slutsatser som att avsandarens aktiva
handlande att na en viss publik, t ex svensk publik, med svenskt sprak pa
hemsidorna, majlighet till interaktivitet, slutna férsaljningsavtal, utvaxling

av meddelanden m m blir avgérande for beddomningen om innehavaren av
vissa siter/hemsidor haft for avsikt att tillhandahalla varor eller tjanster till

120 \varumarket kan skyddas bade genom federal lagstiftning, under den sk Lanham akten
och delstatlig lagstiftning. Ett varumarke som &r registrerat enligt Lanham akten har skydd i
hela nationen och ar de enda som far anvanda ® symbolen. The Lanham Act, 15 U.S.C. §§
1051- 1127, httpww.cnet.com/Content/Builder/Business/Law/ss16html, lyd&@gs 01

12.

121 Se Lanham akten § 1114 -
"http://www.cnet.com/Content/Builder/Business/Law/ss16.html” , lyd&Be8 01 12.

122 per Carlsson, Kommentar till Marknadsféringslagen, Karnov 1996/97 s. 932 ff.

123 Se avsnitt 4.3.6.1 fallet Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publising Inc.
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Sverige. Samma principer galler i marknadsforingslagens regler angaende
gransoverskridande reklam, dar svenska regler anses tillampliga om
marknadsforing ar riktad till svensk publik och den svenska marknaden. Ett
forhandsbeskéd fran EG-domstolen behandlade frgan hur artikel 30 och
artikel 59 skulle tolkas i forh&llande till medlemsstaters mojligheter att
ingripa mot TV-reklam som sands fran annan medlemsstat nar reklamen
strider mot nationella forbud. Bakgrunden var Marknadsdomstolens
ingripande mot ett italienskt bolag som marknadsférde en tidning, "Allt om
dinosaurier”, till barn i TV-reklam via satellit fran Storbritannien.
Forhandsbeskedet innebar att Sverige i framtiden far vidta atgarder mot
svenska TV-foretag som oOvertrader reklamforbudet, men &ven mot
annonsoérer som vander sig till en annan medlemsstat for att darifran sanda
vilseledande reklam till Sverig&®

Mot den svenska marknadsféringens regler talar dock EGs TV-diréktiv
direktivet om satellit och kabelsandninfar och den Europeiska
konventionen om gransoverskridande television déar séandarlandets princip
galler. Dessa bestammelser innebar att det som &r lagligt i sandarlandet
ocksa skall accepteras i mottagarlandet. Direktiven och konventionen bygger
pd gemenskapens principer om icke-diskriminéfthg och
konkurrensbeframjande atgartfer ndgot som dock méaste anses som
speciellt for den Europeiska Unionen.

5.4.3.2  Forvixlingsrisken

Med férvaxlingsrisk™ avses bade likhet mellan méarken, som &r identiska
eller valdigt lika varandra (markeslik/i&), och likhet mellan varor eller
tjanster som market representerar (varuslagslikhet). Det senare beror pa den
trangsel som rader pa varumarkesmarknaden, vilket lett till att endast en
begransad zon dar behovet av skydd ar som stérst, d v s for varor av samma

124 EG-dom joined cases 34-36/95 K onsumentombudsmannen (KO) v. De Agostini

(Svenska) Forlag AB, REG 1997 s. [-2843.

125 Artikel 30 forbjuder kvantitativa importrestriktioner samt atgarder med motsvarande
verkan mellan medlemsstaterna. Artikel 59 avser att gradvis avveckla alla inskrankningar i
friheten att tillhandahalla tjanster inom gemenskapen.

126 A a joined cases 34-36/95/EEG.

127 R&dets direktiv den 3 oktober 1989, 89/552/EEG, om samordning av vissa
bestammelsern som medlemsstaterna lagt fast i lagar och andra forfattningar rérande
verksamhet med televisionssandningar i allménhet.

128 R&dets direktiv den 27 september 1993, 93/83/EEG, om samordning av vissa
bestammelser om upphovsratt och narstaende rattigheter avseende satellitsandningar och
vidaresandning via kabel.

129 Artikel 6 | Romfordraget i dess lydelse enligt Maastrichtférdraget och
anslutningsférdraget.

130 Artikel 30 i Romftrdraget.

131 | begreppet "férvaxling” ingér skapandet av associationer som ar reglerat i direktivet
104/89/EEG och innebar att det finns en forbindelselank mellan tvd varumarken, se vidare a
a Koktvedgaar/Levin, s. 321.

132 Markeslikheten avgérs utifrdn en helhetsbedémning fér att se om mérket l6per risk att
forvaxlas med andra, t ex mot bakgrund av sarskiljningsférmaga, faktisk anvandning, likhet
i tal och skrift, varornas beskaffenhet och képkretsens sammanséttning, se vidare a a
Koktvedgaard/Levin, s. 329 ff.
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eller liknande slag, skyddas. Avgorande for forvaxlingsrisk ar om koparna
riskerar att vilseledas om en varas kommersiella ursprung, bade avseende
varuslagslikhet och markeslikhet. Allt fran varumarkets
sarskiljningsformaga, inarbetning, faktisk anvandning, likhet i tal och skrift,
varornas beskaffenhet, kbparkretsens sammansattning m m blir avgérande i
en helhetsbedémnift. Séledes kan flera naringsidkare anvanda samma
eller liknande marken sa lange de inte star i nara konkurrenssituation, nagot
som fatt problem vid domanregistreringen dar varuklasser saknas. Det finns
dock ett utvidgat skydd for val kanda varumarken enligt 6 § 2 st VML som
g&r 6ver gransen for varuslagslik&t.

Beddmning om det foreligger forvaxlingsrisk bor inte bli mer komplicerad
bara for att foreteelserna sker pa Internet. Antag t ex att ett av tva foretag
med olika namn, men som erbjuder samma sorts produkter (vilka latt kan
forvaxlas), registrerar det andra fOretagets namn eller varumérke som
domannamn. Det foreligger da en risk att konsumenter tror sig fa
information om ett annat foretags produkter pa denna hemsida. Det
foreligger alltsa en forvaxlingsrisk. Genom att lagga in information om sin
egna produkter pa siten, luras de andra foretagets kdpare pa samma satt som
om man skulle koppla konkurrentens telefon till sitt eget kontor. Kraven for
varumarkesintrang ar uppfyllda, eftersom ena foretaget anvander ett med det
andra foretaget forvaxlingsbart kannetecken i sin naringsverksamhet med
risk att konsumenterna Vvilseleds. Domannamn som har en
varumarkesrattslig funktion kan mycket val forvaxlas med befintliga
varumarken och géra intrdng i desamia.

Det finns ett rattsfall om varumarkesintrang till folid av registrerade
domannamn som utgor risk for forvaxling med befintliga varuméarken. En
spansk domstol i Bilbao meddelade ett interimistiskt vitesforbud mot
"OZUCOM S.L.” den 30 december 1997. Karanden hade utvecklat en
sokmotor med varumarket OZU som lag under den spanska doménen
ozu.es, medan svarandens sokmotor hade samma namn och lag under
domanen ozu.com. Domstolen ansag att karandens registrerade varumarke
utgjorde en exklusiv réattighet och att registreringen av ozu.com riskerade att
forvaxlas med detta skyddade varumarke, varfor domstolen forbjod
svaranden att anvanda denna domi&n.

| fall d& innehavare inte anvander hemsidorna till vika domannamnet
hanvisar eller bara lagger upp irrelevant information, framstar inte risken for
forvaxling som lika sjalvklar och dessutom kan man ifrdgasatta om
domannamnet kan sdgas anvandas i naringsverksamhet. Se mer om
problemet med domantjuvar (avsnitt 6.4.5) nedan.

133 A aKoktvedgaard/Levin, s 332.

134 A aKoktvedgaard/Levin, s. 329 ff.

% A aLundberg, s. 78.

136 Advernet S| mot Ozucom S. L i dom meddelad av Juzgado De Primera Instanciano 13 i
Bilbao 1997 12 30, http://www.purplesys.es/users/dibu, lydelse 98 03 31.
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5.43.3  Anvindning av varumiérke i niringsverksamhet

Begreppet “anvdndning”

En forutsattning for att registrera ett varuméarke i USA enligt den federala
lagstiftningen, &r att varor och tjanster som varumarket representerar maste
ha férekommit i handel mellan delstaterna eller utrikeshandel. Undantag
medges for sk ITU (intent to use), vilket innebar att ett varumarke kan
registreras for framtida bruk om man befinner sig i ett uppstartskede och har
for avsikt att anvanda varumarket framdeles i handel mellan delstater men
annu inte kommit i gdng med detfa.

Till skillnad fran amerikansk varumarkesratt, stéller den svenska
varumarkeslagen inget omedelbart krav pa anvandning av varumarket.
Sokanden maste dock senast fem ar efter registreringen anvanda varumarket
har i landet for de varor och tjanster som market registrerats for enligt 25 8
a VML. Med anvandning avses att ett krav pa yrkesmassigt bedriven
verksamhet, att varumarket anvands i naringsverksamhet t ex i samband
med tillhandahallande av varor eller tjanster, i marknadsféring och reklam.
Det gar alltsa att registrera varumarken for att avhalla andra fran att anvanda
dem eller for att anvdnda dem sjalv i framtiden, sk defensiva och offensiva
registreringar. Men senast inom fem ar maste market anvandas for att
registreringen skall fortsatta att gélla enligt VML 25 a 8.

Anvdndning i ndringsverksamhet- passivt innehav

Begreppet "anvandning” finns aven i 4-6 88 VML som en forutséttning for
varumarkesintrang, namligen anvandning i naringsverksamhet. Med
anvandning i naringsverksamhet avses t ex anvandning av mérket i reklam,
pad varor eller affarshandlingd. Men till skillnad frAn kravet p&
anvandning i 25 a §, uppstélls inga krav pa verkligt brukande for att en
foreteelse skall utgora varumarkesintrang. Forarbetena till varumarkeslagen
sager att det inte ar nodvandigt att "forsaljning, uthyrning eller annat
forfogande verkligen kommit till stdnt®. Det ar heller inte aktuellt med
nagon annorlunda tolkning till foljd av EG-direktivet, da direktivet inte
staller krav pa verklig anvandnifg.

Anvandning i fall dar varumarket inte anvands som individualiseringsmedel
eller dar det inte foreligger risk for foérvaxling hos konsumenter, som t ex
privat anvandning eller dar market inte har nagon typisk funktion som
varumarke, faller utanfor 4 § VML.

Om ett annat foretags varumarke eller firmanamn registreras som
domannamn, vilket hanvisar till en blank sida eller en sida som saknar
budskap eller relevant information, foreligger ingen risk for

sammankoppling med nagon annans utbud av varor eller tjanster. Detta ar

137 A aOppendahl, "http://www.patents.comifiip.sht” lydelse 1997 10 28.

38 per Jonas Nordell, Att &beropa, anvanda, begagna eller utnyttja annans varukannetecken,
NIR 1992 s. 482.

¥ 50U 1958:10 Forslag till varumarkeslag, s. 236.

140 Regeringens proposition 1992/93:48 ang&ende varuméarkesanvandning i de
immaterialrattsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m m, s. 70 ff och s. 82.
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vanligt i sk domanstdlder dar kdnda varuméarken och firmanamn registreras
av privatpersoner och foretag, i syfte att kunna sdalja namnet till

varumarkesinnehavaren. Om inte namnet anvands i handel eller for
uthyrning ar inte kraven pa forvaxlingsrisk av information samt anvandning

I naringsverksamhet uppfyllt. Det &r tveksamt om registrering som enbart
sker i ond tro utgér tillrackliga krav for intrand.

Aberopande av varumdirke

Inom den svenska varumarkeslagen gors skillnad mellan att dberopa och
anvanda annans varumarke. Vid t ex forsaljning av reservdelar far man inte
anvanda annans varumarke, men val dberopa att de ar lampliga for vissa
originalfabrikat. Aberopande &r ett vidare begrepp, men illojalt &beropande
utan legitima intressen utgér varumérkesintréing.

Enligt Nordell*® kan beropande ske fristdende utan att direkt vara relaterat
till den egna verksamheten. Lund&lhavdar, mot bakgrund av detta, att
domaénstolder kan falla under illojalt &beropande och utgora
varumarkesintrang. Registrering av nagon annans varumarke som
domannamn utan egentlig anvandning, innebar att innehavaren av
domé&nnamnet tar varumarkesinnehavarens plats utan legitimt intresse att
sjalv anvanda namnet. | dessa fall borde varuméarkesinnehavares intressen
vaga tyngre an domantjuvens passiva innehav. Doméantjuven kan ségas vara
friakare pa de investeringar och satsningar som varumarkesinnehavaren har
gjort for sitt varumarke. Fragan ar om detta resonemang haller i tvister om
dom&nnamn nér de innehas utan anvandning i naringsverksamhet, d v s om
sjalva registreringen av ett domannamn i syfte att salja eller hyra ut det kan
anses som anvandning i naringsverksamhet eller om beddmningen blir
beroende av anvandningen i varje enskilt fall. Eftersom bedémningen skiljer
sig at mellan val kanda varumarken och icke val kanda varumarken, féregas
analysen av en beskrivning av begreppet "val k&dnda varumarken”.

5.4.4 Sirskilt om sk vil kiinda varumérken

5.4.4.1 Skyddet for vil kinda varumiirken enligt 6 § 2 st VML

Vissa marken som har igenkannandekvalitet har ett langre gaende skydd
som stracker sig 6ver gransen for varuslagslikhet. Dessa markens skydd
bottnar i en misstanke om illojalt utnyttjande och risk fér urvattning av
markets igenkannandegrad och har sitt ursprung i den sk KODAK-
regeld®. T ex skulle anvandningen av det véarldsberémda bilmarket Rolls

41 Det finns de som havdar att alla registreringar i com-registret utgdr varumarkesintrang
eftersom det ar avsett for kommersiella intressen och féretag, men argumentet har forkastats
av andra debattorer i USA, se a a Lundberg, s. 83 ff samt rattsfallet Intermatic. v. Toeppen
(se vidare avsnitt 4.3) dar passivt innehav av domanadress utgjord varumarkesintrang. Det
hade dock forekommit en viss marknadsforing via hemsidan och det &r oklart om det var
avgorande i domen, klart var att syftet med innehavet var att sélja eller hyra ut namnet.

142 A a Lundberg, s. 84 ff samt SOU 1958:10 s. 237 och 243.

3 A a Nordell, s. 482.

% A a Lundell, s. 84 ff.

145 Fallet ar refererat i a a Koktvedgaard/Levin, s. 333 f. Fallet ar frAn 1898 i England och
handlade om ett féretag (tillverkare av fotoutrustning) som ville stoppa anvandningen av sitt
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Royce pa strumpor och barnvagnar visserligen inte utgdra fara for varu- eller
verksamhetsforvaxling, men en bred anvandning slar tillbaka pa det
ursprungliga market som forlorar sin exklusivitétSyftet med regeln var
framst att utvidga begreppet forvaxling for att undvika att konsumenter
vilseleddes betraffande varors kommersiella urspttig.

Till folid av ett EG-direktiv (89/104/EEG) angaende harmonisering
varumarkesratten, har skyddet vidgats till att ha varumarkesinnehavarnas
intressen och investeringar i forgrunden. Den avgodrande bedémningen for
intrangstalan for val ansedda marken ar om anvandningen av det val kanda
market riskerar att skada markesinnehavaren, t ex om anvandningen kan
anses som otillborlig (sk snyltning) eller att market utnyttjas till forfang for
det k&nda market (sk urvattning av goodwillvardet). Det ar det faktiska
resultatet av en viss anvandning som man tar hansyn till vid bedémningen
(oavsett goodwill), kdnnedom i omséttningskrets och inarbetffing.

Det ar framst de val ansedda varumarkena som riskerar intrang pa Internet,
varfor skyddet kan anses som motiverat. Men fortfarande kvarstar kravet pa
anvandning av market i naringsverksamhet (t ex avsikt att salja eller hyra ut
namnet), varfor passivt innehav av domannamn &r ett prdblem.

5.4.4.2 Skyddet for vil kiinda varuméirken enligt Lanhamakten

En federal lagstiftningsandring i USA av Lanhamakten fran 1995, The
Federal Trademark Dilution Act, forbjuder anvandande av sarskilt kanda
varumarken p& ett satt som riskerar att urvattna dess kValitet
Lagstiftningen tradde i kraft den 16 januari 1996 och innebéar att
varumarkesintrang kan bli aktuellt &ven om det inte foreligger risk for att
konsumenterna skall vilseledas ang&ende varors fikhet.

Vid bedémningen om ett varumarke har sarskiljningsformaga och ar val
kant tas hansyn till flera faktorer som t ex markets inneboende och
forvarvade egenart, varaktighet och omfattning av markets anvéandning och

foretags marke, Kodak for forsaljning av cyklar. Eastman Photographic Materials Co Ltd

and others v. John Griffiths Cycle Ltd and Kodak Cycle Co. Ltd [1898] 15 RPC 105.

146 A a Koktvedgaard/Levin, s. 330-332.

47 Marianne Levin, Skyddet utanfér varuslagslikhetsgranserna i EU, NIR 1995 s. 464 ff.

148 A a Levin, s. 464 ff. J fr aven av O. Grunden, Skyddet for kanda och val ansedda
kadnnetecken - dags for debatt om rattsskyddets forutsattningar och granser, NIR 1995 s. 227
ff, dar Grundén havdar att skyddet i 6 § 2 st atnjutes av de kannetecken som &r sa kant inom
en omsattningskrets att det ar inarbetat och darmed har kannetecknet forvarvat ett
goodwillvarde, vars storlek ar beroende av hur utspridd kannedomen &r. Levin (aa s. 464
ff) havdar & andra sidan att skyddet foreligger oavsett om kannetecknet ar inarbetat enligt 2
§, men sager samtidigt att okdnda marken & andra sidan inte riskerar intrang eller urvattning
pa samma satt som kanda och inarbetade marken. Se daven Prop 1992/93:48 s. 80 ff.

9 A ‘a Levin, s. 464 ff samt Grundén, s. 227 ff.

130 | agen definierar begreppet "dilution”, urvattning utifrdn tva aspekter; dels nar ett markes
sarpragel reduceras vid anvandning av market for olika produkter, dels vid otillaten
anvandning av market for produkter som star for samre kvalitet. Se vidare om lagen
www.ladas.com/BULLETINSI996/FederalDilution.html, lydelse 1998 03 31.

31 e Lanham akten § 1125 - httpamiw.cnet.com/Content/Builder/Business/Law/ss16.htm

, lydelse 1998 01 12.
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marknadsforing av market. Man tar aven hansyn till kAnnedomen om market
inom det geografiska omradet dar market anvants i handel samt i

handelskanaler, liksom foérekomsten av liknande mérken som anvands av
andra. Att det finns en giltig federal registrering ar inte nddvandigt eftersom

aven oregistrerade marken skydfés.

For amerikanskt vidkommande har detta lett till att alla rattighetsinnehavare

i tvister om domannamn har hanvisat till denna lagstiftning. Det kravs att
domstolspraxis definierar vad de avser med ett valkant namn, men hittills
har f& marken ansetts ha denna unika egenskap. Det &r endast om det
foreligger en risk for att konsumenterna vilseleds av att det kanda
varumarket anvands av andra an av den som ursprungligen anvande och
gjorde market kant. Det ar alltsa ur ett konsumentperspektiv som regeln ar
tillkommen, men kravet p& anvandning i naringsverksamhet kvarstar.

5.4.4.3 Praxis om vil kiinda varumirken i doméntvister

Val ansedda marken som riskerar att urvattnas vid anvandning utanfor
varuslagslikhetsgranserna har ett langre gadende skydd (se avsnitt 6.4.5). Det
har ocksa visats sig vara det hittills basta vapnet i tvister om domannamn,
bade i amerikanskoch svensk 1dg°. Detta visar sig ocks& i praxis frén
England och Tyskland. En domstol i England har domt UK Networks att
lamna tillbaka ett av dem registrerat domannamn harrods.com till just det
kénda varuhuset "Harrods”. UK Networks hade hoppats pa en rejal slant for
besvaret att registrera namnet, men blev alltsd snuvade p& konfekeemn.

tyskt rattsfall som avgjordes i Landgericht Braunschwig den 5 augusti 1997
visar pa ytterligare ett fall dar ett foretag som salde domanadresser alades att
under viteshot avregistrera ett domannamn, deta.com, till forman for
foretaget DETAY'

5.4.4.4 Internationellt skydd for vil kiinda varumérken
Pariskonventionen och Madridarrangemanget

De lander som tilltréatt eller ratificerat Pariskonventioner(fran 1883
andrad i Stockholm 1967) och Bernkonventionen (fran 1886 andrad i Paris

152 | adas & Perrys- Intellectual Property Bulletin & Newsletter,
http://www.ladas.com/BULLETINS/1996/Federal Dilution.html, lydelse 1998 03 31

133 A aC. Oppendahl , http://www.patents.com/nsi/iip.sht, lydelse 1997 10 28, samt 15 USC

Sec § 1125 ¢ (1) - se httpulkw.law.cornell.edu/uscode/1BI25.html, lydelse 1998 01 12.

%% Se ovan hanvisning till federal lagstiftning mot urvattning av kinda mérken, Federal
Trademark Dilution Act of 1995, 15 USC § 1125 (c),
http://lwww.law.cornell.edu/uscode/18/25.html, lydelse 1998 01 12.

6§ 2 st VML.

1% Anders Lottson, Domstol gav tillbaka domannamn till varuhus, Computer
Sweden/nyheter nr 4 1997.

%7 Rattsfallet &r refererat pa http://www.netlaw.de/urteile/lbgs_2.htm, lydi8B# 03 30.

%8 pariskonventionen géller for industriellt rattsskydd som patent, ménster och varumarken
och omfattar 140 lander inkl. EU; Kina, Ryssland och USA. Den bygger pa territorialitet
(den nationella lagstiftningen galler enbart pa territoriet och konventionen uppstaller
minimikrav) och nationell behandling ( medborgare i andra konventionslander skall atnjuta
minst samma rattsskydd som landets egna medborgare och ha tillgang till samma rattsmedel
som de - generellt forbud mot diskriminering ). Pariskonventionen innefattar inte méjlighet
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1971) bildar tillsammans en union till skydd for bl a monster och
varumarken. Konventionerna administreras av den internationella
organisationen, WIPO, med sate i Geneve. WIPO har 160 medlemslander
och ar en sk Specialized Agency under FN. Vissa forhandlingar och
forandringar sker utanfér WIPO som t ex TRIPs avtalleBATT och WTO
eftersom det ar ett stort antal medlemslander med inbdrdes spanningar
mellan i- och u-lander. WIPO har engagerats i expertmoten angaende
hantering av varumarken, domannamn pa Internet. Det har foreslagits att
WIPOs skilledomsforfarande (Arbitration and Meditation Centre) skall
anvandas i tvister mellan varumarkes- och domé&nnamnshavare. Men det
finns kompetenskonflikter med Internetanvandarnas sarskilda Ad Hoc
kommitté och WIPO'®

Till foljld av de ratificerade konventionerna finns det en begrénsad
universalitetsprincip inom varumarkesratten, som innebar att ett varumarkes
ensamratt skall respekteras ocksa utanfor landets granser, d v s varumarken
som redan tagits i bruk och de som ar val kanda. Det &ar de notoriskt kédnda
markena som skyddas Over landgréanserna och inte de val ansedda mérkena
som bara ar kénda hér i Sverige. Detta foljer av Pariskonventtorah

galler aven firmanamn som skall skyddas i alla unionslander. Reglerna
respekteras dock sallaf.

Madridarrangemanget, som tillnér Pariskonventionen fran 1891, kan ge
internationellt skydd for varuméarken genom ansokan hos WIPO och utgar
fran de 45 medlemsstaternas nationella varumarkesregistreringar.
Ansokningarna befordras vidare till medlemsstaterna som far 12 manader pa
sig att avvisa registrering om den ar i strid med redan forvarvade rattigheter i
landet. Till arrangemanget finns ett anslutet protokoll fran 1989 med 9
medlemsstater som behandlar internationella regler fér varum&rken.

EU’s harmoniseringsdirektiv

Till foljd av ett harmoniseringsdirektiv (89/104/EEG) fran EU har det skett
vissa svenska lag- andringar 1993 i VML. En forordning (94/40/EEG)
angaende ett EG-varumarke fick sin fulla effekt 1 april 1996, da
harmoniseringsbyran for den inre marknaden i Alicante kom igang. Syftet
med harmoniseringsarbetet &r att skydda europeiska varumérken oOver
landgranset®

till att na ett varldspatent. Madridarrangemanget och protokollet behandlar internationell
varumarkesregistrering. Se vidare a a Koktvedgaard/Levin, s. 39 ff.

1 The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) ar ett
av resultaten av 6verenskommelser i Uruguay inom GATT (General Agreements on Tariffs
and Trade) som bl s etablerade WTO (World Trade Organization).

180 A a Koktvedgaard/Levin, s. 35 ff.

181 pariskonventionen art 6 samt 2 § och 14 § 1 st VML.

162 A a Koktvedgaard/Levin, s. 294. Skydd for varumarken som redan tagits i bruk, jfr 14 §
1 tnr 7 VML. Notoriskt ké&nt varumarke, foljer av art 6 Pariskonventionen och anses
darmed aven vara inarbetat har i landet, jfr 2 § VML. Enligt art 8 Pariskonventionen skall
firmanamn skyddas i alla unionslander utan villkor av anmaélan eller registrering.

163 A a Koktvedgaard/Levin, s. 288 f.

164 A a Koktvedgaard/Levin, s. 40.
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TRIPS avtalets betydelse for viil kinda varumdcirken'®

Den forsta januari 1996 nar TRIPS-avtalet tradde i kraft hade manga
innehavare av val kanda varumarken stora férvantningar om Okat skydd
runt om i varlden. TRIPS avtalet bygger pa Pariskonventionen (1967), men
forvantas ge ett battre skydd da fler medlemsstater tilltrader WTO och aven
TRIPS avtaleéf®. Avtalet innebar att innehavare av val kénda varumérken
kan forvanta sig ett rimligt skydd for sina k&nnetecken i de 131
medlemsstater i WTO. | avsaknad av sadant skydd erbjuder WTO i alla fall
en ny effektiv tvisteldsningsmetod.

TRIPS-avtalets fordelar

Medlemmar i WTO maste erbjuda innehavare av immateriella rattigheter
fran andra medlemsstater samma skydd som erbjuds de inhemska
innehavar®’, med vissa undant®§. Avtalet innebar inte bara ett
minimiskydd for varumarken utan for alla typer av immateriella rattigheter
och foljer vissa artiklar i Pariskonventiortéh Fran Pariskonventionen
finns formuleringar som innebér att inarbetade varumarken skall ha ett visst
skydd™ . Dessutom framgar att ansékningsdagen skall ha prioritet i
forhallande till efterfoljande registreringar i andra medlemslander, om den
efterféljande ansokan sker inom ett ar fér patent och inom sex manader for
varumarkeh’. Artikel 5 och 6 bis frAn Pariskonventionen innebar att
varumarken for tjanster har samma skydd och att val kdnda varumérken
skall ha samma skydd i andra lander som i registreringslandet, om det ar val
kant aven dar. Dessa har inarbetats i TRIPS avtalet men ocksa utvidgats vad
galler kanda varumérken som numer inte bara har skydd mot anvandning av
varumarket for liknande eller samma varugrupper, utan all anvandning som
riskerar att skada innehavaren av mérket skyddas

TRIPS-avtalets brister

Aven om alla WTO-medlemmar &r bundna av TRIPS avtalet ar de inte
bundna av alla villkor och nya medlemmar ges ett ars implementeringstid
och utvecklingslander f&r mellan fyra till tio &t Dock skall alla
medlemslander inom ett ar se till att andra nationella immateriella rattigheter

165 Nedanstéende avsnitt bygger p& av Andrew T. Hoyne, TRIPS protection of Well-Known
Marks Remains Unclear, september 1997,

http://lwww.ljextra.com/trademar@®97trips.html, lydelse 980429. Artiklar ur
Pariskonventionen och TRIPS-avtalet finns refererade i Hoyne.

186 |dag har Pariskonventionen 142 medlemsstater och WTO 131 medlemsstater, men 29
lander forhandlar om medlemsskap, se http://www.wto.org. Alla medlemmar i WTO ar
bundna av TRIPS avtalet, enligt WTO avtalet artikel 11 (2).

%7 TRIPS-avtalet artikel 3 (1).

1%8 | TRIPS-avtalets artikel 4 undantas bl a 6verenskommelser om verkstallighet av domar
och juridisk assistans, vissa bestammelser i Bern och Romkonventionen och
Ooverenskommelser som skett innan WTO som inte ar godtyckligt eller otillborligt
diskriminerande mot medborgare av vissa nationer.

1% Dessa regler motsvaras av artikel 1-12 och 19 i Pariskonventionen (1967).

0 pariskonventionen artikel 8.

! pariskonventionen artikel 4.

12 TRIPS avtalet artikel 16 (3).

3 TRIPS -avtalet artikel 65 (2) och 66 (1).
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inte diskrimineras, vilket ger atminstone ett litet skydld En annan
begransning ar att avtalet inte ar tillampligt pad handelser och tidigare
Ooverenskommelser som skett innan TRIPS avtalet, vilka inte omfattas forran
TRIPS avtalet tratt i kraft fullt af°.

Ny effektiv tvistelosningsmetod

En av de kanske basta fordelarna med TRIPS avtalet ar att det erbjuder nya
effektiva medel att I6sa internationella immaterialrattsliga tvister. Om en
utlandsk regering misslyckas med att verkstdlla vad TRIPS-avtalet
foreskriver, kan WTOs speciella tvisteprocedur bli aktuell. Tvisterna
behandlas som tvister mellan medlemmar vilket inneb&ar att
varumarkesinnehavare inte har nagon taleratt. Denna bestammelse har flera
praktiska konsekvenser. Vid sadana tvistelésningar pa relativt hog politisk
niva, berors kansliga internationella relationer vilka kraver noggranna
Overvaganden. Detta ar en process i vilken en varumarkesinnehavare har
svart att géra sig hord. A andra sidan innebér tvisteldsning pa den héar nivan
att skyddet for immateriella rattigheter lyfts upp och far en avgorande
inneboérd 1 internationella relationer och internationell handel, vilket i
slutandan gynnar innehavare av immateriella rattigheter.

Sjalva processéff inleds med en begéran fr&n en part om 6verlaggning
med en annan medlemsstat. Kommer man inte fram till ndgon I6sning inom
60 dagar har man mdjlighet att begara att en panel, pa mellan tre till fem val
kvalificerade personer med erfarenhet av internationell handelsrétt och
sedvéanja, granskar fallet. Panelen ombeds darefter att komma med
rekommendationer och en objektiv bedémning av fallet. Sex manader efter
det att panelen satts samman maste de komma med en slutlig rapport. En
sarskild avdelning (WTOs Settlement Body) ser till att rekommendationerna
verkstalls inom 60 dagar om inte en av parterna Overklagar till en
appelationspanel. En sadan panel har 60 dagar pa sig att ompréva den
tidigare panelens utlatande och rekommendationer. Hela processen skall
vara avslutad inom ca 16 manader fran den initiala begaran om
Overlaggning. Syftet med processen ar att harmonisera WTOs olika
medlemsstaters skydd i enlighet med WTOs avtal, bl a TRIPS-avtalet.

Sammanfattningsvis om TRIPS-avtalet

TRIPS-avtalet har, forutom de brister som tidigare namnts, vissa andra
svagheter som att begreppet "val kdnda varumarken” inte &r definierade i
varken TRIPS-avtalet eller Pariskonventionen, varfor skyddet mot

urvattning blir nagot oklart. Trots det har skyddet for val kanda varumarken
Okat vasentligt .

5.4.4.5 Slutsats

Uppenbarligen har bade EU och WTO som mellanstatliga organisationer
haft for avsikt att ge val kdnda varumarken ett sarskilt skydd just darfor att
dessa lockar till otillbérlig anvandning och snyltning. De atgarder som

4 TRIPS-avtalet artikel 70 (1).

I TRIPS-avtalet artikel 70 (1-4).

76 processen finns reglerad i ett tillagg i WTO avtalet (the Understanding on Rules and
Procedures Governing the Settlement of Dispute, DSU).
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vidtagits pa EU niva och i TRIPS-avtalet visar tydligt pa avsikten att
forbattra skyddet, men fragan ar om lagandringar inom EU och
harmonisering dver varlden ar tillrackligt for att skydda dessa marken pa
Internet.

5.4.5 Sarskilt om sk domiinstolder pa Internet

Med domaénpirater avses de foretag eller personer som  registrerar
doménnamn med motsvarigheter i kanda varuméarken eller firmanamn i
avsikt att erbjuda foretagen att képa loss namnen (sk domanstoéld).
Doméannamnen anvands inte som internetadresser utan hanvisar bara till
blanka sidor eller sidor utan nagot meningsfullt innehall. Manga foretag har
for sent upptackt att mojligheten att etablera sig pa Internet varit sparrad p g
a stulna varumarken och firmanamn. | Sverige ar Control Alt Delete mest
kand for den har typen av verksamhet och de hade 1996 ett brett urval av
namn som Bonniers, Stenbeck, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, X2000,
City Mail, Vingresor, Ellos, Konsum, Cloetta m fl som registrerade
doménnamn under com-adressen. Dessa adresser ar helt lagligt registrerade
eftersom NSI policy pa den tiden innebar "forst till kvarn” utan hansyn till
varumarkesinnehavare. Personerna bakom foretaget har for avsikt att fa in
pengar for namnen och pastar att de inte gor nagot olagligt i att inneha dessa
registreringar’”’

Sedan 1996 har NSI policy andrats flera ganger och nu ar det inte langre
mojligt att registrera kanda firmanamn och varumarken (se avsnitt 6.2).
Foretag som blivit snuvade pa sina varumarken i com-registret accepterar
inte heller langre forklaringen att detta skulle vara lagligt. Fler och fler
foretag runt om i varlden stammer domanpirater for varumarkesintrang och
vilseledande marknadsforing. Det ar dock svart att framgangsrikt havda
varumarkesintrang, da domanpiraterna inte anvander namnen i
naringsverksamhet, utan endast innehar dem passivt. Det finns dock praxis
som visar att enbart det faktum att namnet har registrerats av en person som
inte har ratten till varumarket utgor intrang eftersom det namnet blockeras
fran anvandning av den rattmatiga innehavaren.

5.4.5.1 Blockering av varumérkesanvindning accepteras inte i England

Domdinstolder utgor inte nagon skada ndr de hdanvisar till blanka sidor, men
om registreringarna hindrar de rdttmdtiga innehavarna fran anvdndning,
skall de limnas tillbaka - Brittiskt domslut frén januari 1997.'7

| borjan av januari domdes tva unga domanpirater att lamna tillbaka ratten
till en rad domannamn som hade motsvarigheter i stora foretags
varumarken, eftersom innehavet blockerade varumarkesinnehavarna fran

Y7 ars Ahlberg, Internetpirater lagger beslag p& andras namn, Resumé 1996 0815.
178 John Borland, UK "Cybersquatters” lose big in court, Net Insider 970112,
http://lwww.techweb.com/wire/newi398/01/0198domain.html, lydelse 980503.
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anvandning. Ynglingarna alades aven att betala advokatkostnaderna till den
grupp av féretag som stamt dem.

Virgin Enterprises, Brittish Telecom, Ladbrokes och Marks & Spencer
stamde Richard Conway och Julian Nicholson som hade registrerat en rad
domannamn de senaste aren, bl a bt.org, virgin.org, sainsburys.com,
ladbrokes.com och marksandspencer.com. Karandegruppen ansag att
registreringarna av domannamnen, trots att de inte hanvisade till nagra
befintliga sidor, utgjorde varumarkesintrang. Svaranden ansag att "bt” och
"virgin” ar generiska namn som inte atnjuter skydd och havdade samtidigt
att foretagen genom att ga samman forsokte skramma svaranden att lamna
over namnen.

Domare Jonathan Sumption fann att det faktum att domannamnen
registrerats inte ensamt kunde skada varumarkena, eller ens utgora ett hot
mot dem, varfor skadestand inte domdes ut. Trots det skulle ratten till
domdnnamnen lamnas oOver, eftersom registreringarna hindrade de
rattmatiga innehavarna fran anvandning. Vidare forbjods svarandena att i
fortsattningen registrera liknande domannamn.

Aven i Sverige har kanda domanpirater blivit stimda av stora foretag.

5.4.5.2 Innebir domidnnamnsregistrering varumérkesintrang?

Swedish Match stimmer “Control Alt Delete” for stold av varumdrket
Blend och Swedish Match genom domdnregistrering.

Karanden har stdmt bolaget i East Virginia, USA dar domanregistrerinen
hos NSI ligger och havdar varumarkesintrdng och férvanskning av
varumarke. Karanden har begart tre ganger normalt skadestand plus
advokatkostnader.

Bakom svarandens bolag, Control Alt Delete, finns Robert Bostrom och
Peter Almberg. De har gjort sig kdnda sedan 1996 da de registrerade flera
hundra k&nda foretagsnamn och personnamn under den internationella
toppdomanen com. Till en bdrjan férsokte Juristhuset att stamma bolaget for
forberedelse till utpressning, men forundersdkningen lades ner. Svaranden
har sagt att de ar villiga att ge tillbaka domannamnet Swedish Match mot att
Swedish Match offentligt skéanker en symbolisk summa pengar till
Cancerfonden. Swedish Match vill inte kannas vid erbjudandet om
forlikning och svaranden loper darmed en risk, om karanden far igenom sina
krav, att betala flera miljoner i skadest&ft.

| USA anvands den nya lagen mot urvattning av varumarken framgangsrikt i
sk domanstdlder.

1 Nina Sjogren, Namnnappare pé Internet stams p& miljoner, Computer Sweden 980511,
se http://nyheter.idg.se/display.pl?ID=980511-CS4, lydelse 980511.
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5.4.53 Vil kinda varumirken erbjuds effektivt skydd mot
doménpirater i USA

| ett rattsfalt®® ( refererat i avsnitt 6.3) om Toeppen som &r kand for att vara
en av dem mer aggressiva doménpirater for att ha registrerat en lang rad val
kanda varumarken som domannamn hos NSI pa den tiden da det var forst
till kvarn som géallde. Toeppen drogs infor ratta av Panavision som blivit
erbjudna att kdpa loss sitt domannamn "panavision.com” av Toeppen for
13.000 dollar. Toeppen havdade i ratten att det inte var frdga om
varumarkesintrang eftersom anvandningen forekom i "cyberspace” och
darmed inte hade nagon specifik anknytning till land eller nagons
verksamhet. Domstolen ansag dock att Toeppens agerande var bade i strid
med federal varuméarkesratt och den nya lagen mot urvattning av val kéanda
varumarken (Anti Dilution A¢f?), eftersom Panavisions varumarke anségs
vara val kant mot bakgrund av den tid och omfattning det varit i bruk.
Darefter konstaterade domstolen att doméanstdlder innefattas i begreppet
urvattning och kommersiellt bruk i Lanhamakten § 1125%@Trots att
"stulna domaner” inte medfor risk for forvaxling ansag domstolen att
varumarkets formaga att sarskilja varor elimineras nar det blockeras av
andra i ett nytt och viktigt kommersiellt medidfi.Domstolen motiverade

sitt utslag med att dom&nnamn identifierar en kalla och ursprung som
varumarken, d v s foretaget som ager hemsidan. Genom att registrera och
darmed ta Over andras varumarken riskerade dessa att skadas och urvattnas.
184 Apellationsdomstolef® faststéllde senare enhalligt den lagre instansens
domslut. Det har fallet visar pa hur effektiv den nya lagen ar till férman for
val kanda varumarken.

5.4.5.4 Slutsats

Fortfarande finns det bara ett fatal rattsfall pA omradet, varfor det ar svart att
dra nagra generella slutsatser. Lundells resonemang (se 4.3.2 - dberopande)
tycks halla i England och USA dar man anser att blockering av varumarken
som hindrar rattmatiga innehavare fran anvandning utgor tillracklig grund
for att i alla fall ddma domannamnsinnehavarna att lamna tillbaka namnen.
Att anse detta som varumarkesintrang, med atféljande skadestandsansprak,
var dock att ga for langt enligt den brittiska domaren. Fragan ar om domarna

i det svenska malet kommer gora en liknande bedémning, d v s att
domannamnstjuvar ar fridkare pa investeringar och blockerar rattmatigare
innehavare fran anvandning. Eller gar de kanske langre och ser deras

180 panavision v. Toeppen and Network Solutions Inc., 97-55467 domslut av The 9" U.S.
Circuit Court of Appeals den 20 april 1998.

181 The Federal Anti Dilution Statue, 15 USC § 1125c.

182 sjalva registreringen av ett domannamn utgjorde i sig inte anvandning i
naringsverksamhet, men val registrering i syfte att sélja eller hyra ut det.

8 A a R. C. Scheinfeld och P. H. Bagley http://mww.ljx.com/intetr2@9tmdl.html -
lydelse 1998 04 29.

184 U.S. cyber-pirate told to end Net adress scam, Legal News 980417,
http://legalnews2.findlaw.com/news/19980417/n17244134.html, lydelse 1998 04 17.
185 Beslutet var ett sk Summary judgement som innebér ett omedelbart beslut till kdrandens
fordel i fall dar man antar att karanden inte kan presentera nagot vettigt forsvar.
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registreringar som varumarkesintrang eftersom deras aberopande utan
koppling till egen naringsverksamhet saknar legitimt intresse. Utgangen av
det svenska malet avvaktas, men vagledning torde kunna fas genom en
oversyn av utlandsk praxis. Darmed &ven fran amerikanska rattsfall dar val
k&dnda varumarken onekligen har ett battre skydd och garderas mot
otillbdrlig anvandning &ven nér de forekommer som domannamn.

Det forekommer dven andra tvister om varumarken pa Internet, namligen
mellan olika varumarkesinnehavare dar ingen med framgang lyckas pasta
sig ha ett val kant varumarken. Dessa tvister &r onekligen mer komplicerade.

5.4.6 Tvister mellan varumirkesinnehavare om biist ritt till ett
doméinnamn

Till skillnad frdn val kanda varumarken, som natt en hdog grad av

igenkannande och inarbetning i respektive skyddsland och &ven utomlands,
har "vanliga varumarken” problem att havda sig mot varandra i tvister.

Sarskilt komplicerat blir det nar varumarken fran olika lander tvistar om bast

ratt till en internationell doman, som antingen ar som markeslika

domannamn eller snarlika domannamn som héanvisar till ett liknande

affarsutbud. Nedan foljer ett tva belysande rattsfall.

Brittisk domare hdnvisar tvist om en com- domdn till amerikansk domstol
ndr tva kdnneteckensinnehavare tvistar om bdst rdtt (varav en utan
registrering).'®

Prince Sports Group ar ett amerikanskt foéretag som tillverkar och erbjuder
sportprodukter. De har registrerat "Prince” som varumarke i bade
Storbritannien och USA och havdar att foretaget Prince Plc registrering av
prince.com utgor ett varumarkesintrang. Karanden invander att svaranden
inte har ett registrerat varumarke och att domanadressen tilldelats pa basis
av den policy som NSI tillampade fram till september 1996, namligen forst
till kvarn-principen. Karanden havdar att det foretag som inte har ett
registrerat varuméarke som Overensstimmer med domannamnet har
bevisbérdan for att de skulle ha ett mer rattmatigt innehav an
kadnnteckensinnehavaren.

Svaranden (Prince Plc) ett brittiskt foretag som tillhandahaller
datakonsulttjanster, havdar a sin sida att de skall behandlas pa samma vis
som innehavare av registrerade varumarken. Foretaget har visserligen inte
registrerat varumarket, men varit verksam under namnet "Prince” i flera ar.
De anser att varumarket ar sa pass kant bland kunder, att NSI inte tvekade
att tilldela dem domannamnet prince.com i februari 1995.

Svaranden lyckades inte O©vertyga domaren om att innehavet av
domannamnet inte skulle utgora varumarkesintrdng. Domaren ansdg att

18 Douglas Hayward, The Domain Name Currently Called Prince, TechwWeb News, 31 juli
1997, http://www.techweb.com/wire/news/jul/0731prince.html, lydelse 98 05 03.

57



argument som att oregistrerade varumarken skulle ha samma ratt i
domantvister som registrerade varumarken, skulle géra sadana processer
annu mer komplicerade. Vidare avsade sig den brittiska domaren domsratt i
fallet och hanvisade det vidare till amerikansk domstol under motiveringen
att fragor kring ratten att anvanda domannamn skulle utgéra en otillborlig
inblandning i amerikanska angeléagenheter. Dock ogillade domare Neuberger
att det amerikanska bolaget hotat svaranden med réttsliga atgarder om de
inte avsade sig ratten till doméannamnet och forbjod interimistiskt fortsatta
hot.

Detta innebar att det brittiska bolaget for narvarande far behdlla sitt
domé&nnamn, men stélls troligen infor ratta i USA mot det amerikanska
bolaget.

Fallet visar att den brittiska domaren anser com.domaner vara en
amerikansk angelagenhet och avstar fran att déma i fragan. Intressant ar
ocksa forekomsten av tva likvardiga varumarken (i alla fall ur svenskt
perspektiv eftersom inarbetade varuméarken har samma skydd) tvistar om ett
domannamn, dar utgangen inte ar sjalvklar.

Det tyska rattsfallet om domannamnet "bike.de” (se avsnitt 6.4.2.4) visar att
ett varumarke som inte atnjuter skydd som val kant inte har mojlighet att
invanda varumarkesintrang nar namnet registreras som domannamn av en
annan person.

Slutsatsen av dessa tva fall ar att inarbetade varumarken atnjuter samma
skydd som registrerade varumarken, men att domare lika ogérna ger sig in
och bedbmer rattigheter till internationella toppdomé&ner som nationella
toppdomaner (med undantag for fallet OZU 4.3.2). Ar innehavet av ett
domannamn inte uppenbart orattmatigt som vid domanstdlder, torde
innehavaren av varumarket ha svarigheter att havda varumarkesintrang. Det
ursprungliga syftet med varumarkeslagen och andra nationella
varumarkeslagar ar att ge ett nationellt skydd till varuméarken, d v s
nationellt begransat (se avsnitt 6.3). Det ar inget lands domstol som har for
avsikt att utstracka sin nationella varumérkeslag och jurisdiktion till att
doma 6ver utlandska varuméarkesskyddade namn och figurer. Det sager sig
sjalvt att det inte finns nagot som ger innehavaren av ett varumarke, som
inte &r val kant, foretrade framfor en annan innehavare av samma namn i ett
annat land.

5.4.7 Slutsats

Ett varumarke fyller flera funktioner som t ex att se till att varor inte
forvaxlas (individualiserande), styr konsumenternas kop
(marknadsstyrande), anger varors ursprung (ursprungsangivande) och satter
ett matt pa varornas kvalitet (garanterande). Samma funktioner fyller aven
domannamn som ocksa loper risk att forvaxlas med andra varumarken och
firmanamn. Analogier till gallande varumarkesratt (bade svensk och
amerikansk) vid intrdngsbedomningar ar darfor inte orimliga, men vi stoter
pa vissa problem bl a vad galler kravet p& anvandning i naringsverksamhet.
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Denna beddmning blir beroende av vad som héant efter registrering av ett
domannamn. Ar innehavet passivt, som i sk doméanstélder, blir det svart att
anvanda varumarkesratten eftersom faktisk anvandning inte skett. Detta
eftersom det maste antas att det fanns avsikt att salja eller hyra ut namnet.
Trots det finns flera rattsfall som oavsett passivt innehav domt doméanpirater
att overlamna doméannamn till varuméarkesinnehavare i fall dar dessa
varumarken varit "val kanda”. Rekuvisitet “otillborlig anvandning” anses
uppfyllt for val ansedda varumarken sa fort samtycke fran innehavaren
saknas. Varre ar det med varumarken som inte uppnar status som val kant.
Dessa tvister Dblir mer komplicerade och Dbetydelsen av
varumarkesregistrering och goodwillvarde blir alltmer pataglig.

Uppenbart ar att internationella samarbetsorgan for varumarkesskydd har
fokuserat sitt arbete pa skyddet av val kanda varumarken, p g a deras utsatta
position, risk for urvattning och behov for att skydda investeringar. |
framtiden kommer vi troligtvis se tva typer av varumarken, de globala
notoriskt kanda varumérkena med internationellt skydd och de nationella
varumarkena med begransat nationellt skydd. Med en sadan utveckling
framfor sig, ar det viktigt for foretag att satsa pa globala strategier for skydd
av sina varumarken sa att de star sig bade i konkurrensen internationellt och
pa Internet (se avsnitt 6.6). En vasentlig foljdfraga &ar hur ett sadant
internationellt skydd skapas, genom spontana rattsliga losningar pa Internet
eller genom Overstatligt eller mellanstatligt samarbete med ingripande som
foljd (se 7 om den politiska aspekten)

5.5 Varumirken pa hemsidor

5.5.1 Inledning

Varumarken kan aven forekomma pa hemsidor, bade synliga och dolda. Nar
varumarken forekommer synligt pa hemsidan utgors de ofta av varumarkets
logotype, figurbild eller kombination av ord och figur p4 samma séatt som de
aterges i den fysiska varlden. Dock med den begransningen att dess utseende
maste vara mojligt att transformera elektroniskt. Tredimensionella bilder,
lukter och andra fysiska egenskaper som inte kan aterges via Internet kan
darfor inte forekomma. Nar varumarken forekommer i dolda sokord i
hemsidans html-kod kallas de for keywords eller metataggar och utgoér ett
hjalpmedel for olika sbkmotorer via Internet att lokalisera siter eller lanka
hemsidor och siter till varandra.

Fragan ar om varumarken som forekommer bade synligt, dolda eller
anvands vid lankande mellan siter kan utgdra varumarkesintrang enligt
VML eller utgoéra otillborlig marknadsféring enligt MFL. Till att boérja med
maste de rattsliga bedomningarna for varumarkesintrdng och otillborlig
marknadsforing utredas, for att se om de kan appliceras pa foreteelser pa
Internet.
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5.5.2 Anvindande och aberopande av varumérken pa hemsidor

Nar varumarken anvands pa hemsidor kan det beddmas bade enligt
varumarkesrattsliga och marknadsrattsliga regleringar. Varumarkeslagen tar
framst sikte pa forvaxlingsrisk hos konsumenter men ar skapad i syfte att
skydda naringsidkares intressen och investeringar. Marknadsforingslagen a
andra sidan har konsumentskyddet som framsta'&yf@ade anvandning

och aberopande av varumarke kan bedémas olika av de olika lagarna och
kan ge tva fristdende forbud med i princip samma grunder.

5.5.2.1 Anvindning och aberopande enligt varumérkesritten

Nar nagon obehorigen i naringsverksamhet anvander eller aberopar ett
kadnnetecken, vars ensamratt tilkommer en annan réttighetsinnehavare utgor
det varumarkesintrang. Efter att ha konstaterat anvandande eller aberopande
maste man ta reda p4 om det skett utan legitimt eller lojalt intresse for att det
skall bedomas som intrang. Till skillnad fran begreppet "anvandning”, kan
begreppet "aberopand€ ske utan koppling till den egna
naringsverksamheten eller det egna varumarket (se avsnitt 6.4.3.3). Enbart
privata aberopanden omfattas inte av VML, men daremot &beropanden
kopplade till naringsverksamhet i t ex jamférande reklam. Ett obehorigt
aberopande som sker illojalt innebar ju att man snyltar pa varumarkets
renommé och aven varumarkesinnehavarens investeringar samtidigt som
konsumenterna riskerar att vilseledas om varornas kommersiella ursprung.
Det ar saledes bade ett skydd mot urvattning av ett varumarkes goodwill och
skydd mot férvaxling.

Allt fler varumarken innehar ett betydande goodwillvarde, d v s ett mervéarde
som ar resultatet av ekonomiska investeringar, produktutveckling och
marknadsforing. Detta varde kan till och med symbolisera ett fristaende
objekt, s&som en vara i §§ Val kanda varuméarken har ett hogt
goodwillvarde som representerar mycket stora ekonomiska och
resursmassiga investeringar. Detta varde maste skyddas, eftersom det utgor
incitament till produktforbattring, battre priser fér konsumenter och till och
med ekonomisk tillvaxt for ett land. De varumérken som har det storsta
goodwillvardet har skyddats genom betydande internationellt arbete (se 4.4)
eftersom de frestar till ett illojalt utnyttjande. FOr att undvika att andra
naringsidkare aker snalskjuts pa andras investeringar, far anvandning av val
kdnda varumarken inte ske om det ar otillborligt eller riskerar att vara

187 Av MFL syfte i 1 § betonas konsumentskyddet, men &ven naringsidkares intressen i
samband med marknadsforing skall tillvaratas. Se M. Levin, Kommentar till
varumarkeslagen, Karnov 96/97 s. 1340.

188 Det féljer bl a av 4 § 2 st VML dar otilldten anvandning dven avses om nagon &beropar
annans kannetecken for reservdelar, tilloehor eller liknande pa ett sddant satt sa att
konsumenter riskerar forvaxla reservdelens ursprung till originalfabrikat. Per Carlsson,
Karnov 96/97 s. 932.

18 A a Nordell, NIR 1992 s. 482ff, samt a a Koktvedgaard/Levin, s. 343 f.
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forfang for det val kanda varumarkets sarskiljningsférmaga (6 § 2 st
VML) **. Detta galler som bekant oavsett férvaxlingsrisk mellan varor.

Sammanfattningsvis ar det alltsa tillatet att anvanda och aberopa andra
varumarken i jamforande reklam om det inte innebar risk for forvaxling
bland konsumenter eller snyltande pa varumarkets renommé. Att daremot
locka kunder till sig genom att anvanda eller aberopa annans varumarke pa
sin site utan att tydligt ange ursprunget, medfér en risk for att de
utannonserade produkterna kan uppfattas harstamma  fran
varumarkesinnehavaren. Oavsett forvaxlingsrisken mellan varor, kan
anvandningen riskera att urvattna varumarkets goodwill om det ar ett val
ka&nt varumarke. Men att utnyttja ett valkant varumarkes goodwillvarde
maste tolkas mot bakgrund av en helhetsbedémning av hur utnyttjandet skett
och i vilken omfattning. Att anvéanda och aberopa andras varumarken,
sarskilt val kanda sadana, kan aven bedémas enligt marknadsforingslagen.

5.5.2.2 Anvindning och aberopande enligt marknadsforingslagen

Enligt 2 8§ marknadsforingslagen (MFL) kan marknadsdomstolen forbjuda
naringsidkare att marknadsfoéra sina produkter pa sadant vis att det strider
mot god affarsséd" eller annars kan betraktas som otillbétfigtmot
konsumenter eller andra naringsidkare. Sadan marknadsforing som kan
forbjudas ar t ex otillborlig k&nneteckensanvandning i jamférande reklam
dar jamforelsen antingen ar: osaklig, vilseledande om kommersiellt ursprung
eller utnyttjar ett varumarkes renommeé. Enligt marknadens egna etiska
regler, skall jamforande reklam tillampas med aktsamhet och inte vara
agnad att vilseleda. Det far inte ske i syfte att skaffa fordelar ur
konkurrenshanseende och maste baseras pa rattvisa och val underbyggda
fakta som kan styrkas. Det ar den jamférande atgarden snarare an sjalva
aberopandet av varumarket som star i fokus for den marknadsrattsliga

bedémningen'*®

Marknadsforingslagen tillater inte varumarkesanvandning i reklam som
riskerar attvilseleda allmédnheten om produkternas kommersiella ursprung,

%0 Detta tar sikte bade pa forvaxlingsrisk hos konsumenter och skydd fér investeringar hos
naringsidkare, vilket stammer val dverens med art 5 (2) i EGs direktiv (89/104/EEG) om
harmonisering av medlemsstaternas varumarkeslagar.

¥ God affarssed innefattar d&ven god marknadsféringssed som utvecklats inom naringslivet
och finns i Internationella handelskammarens grundregler for reklam. Se regeringens
proposition 1994/95:123 om Ny marknadsforingslag, s. 41 ff.

192 Det framgar av MFL 4 § att marknadsfoéringen skall stimma 6verens med god
marknadsforingssed och aven i évrigt vara tillborlig mot konsumenter och naringsidkare.
Generalklausulens (48) rekvisitet "tillb6rlig” har formats genom Marknadsdomstolens
praxis och genom denna har dagens férbudskatalog formats, med b la forbud mot reklam
utan sdndarangivelse eller vilseledande efterbildningar. Beddmningen om vad som anses
som tillborligt ligger i huvudsak pa det etiska planet med god marknadsforingssed som
bakgrund. Se Levin Karnov 96/97 s. 1340 f.

193 |_evin Karnov 96/97 s. 1340 f samt a a Heveus, s. 67 f.

61



antingen allmant i reklamen eller genom efterbildning av varuntatket
Detta torde galla oavsett om varumarket anvands i séljbeframjande atgard,
avbildad p& en hemsida eller i domannartifet

Aven om en reklamatgard inte &r vilseledande, kan det likval utgora
otillborlig marknadsforing. Anvands varumarket pa sa satt att man snyltar
pd dess renommé eller misskrediterar™®det, ar det olovligt enligt
generalklausulen (4 8 MFL). Det ar t ex otillatet att anvanda val kanda
varumarken eller dess produkter (t ex lyxvaror med hogt goodwillvarde) i
bakgrunden for reklam pa en hemsida for de egna, mindre kanda och lyxiga
produkter'®’

Enligt 5 8 MFL skall det tydligt framga av hemsidans reklam vem som &r
avsdndaren for annonserna eller reklamen. Syftet ar att mottagaren genast
skall kunna faststdlla vem som &ar annonsor. Firma och val kanda
varumarken har accepterats, vilket sjalvklart forutsatter att det verkligen ar
innehavarna av firman och varumarket som sander rekl&then.

Marknadsforingslagen ar tillamplig pa alla atgarder som riktar sig till den
svenska marknaden, vilket innebar att aberopande av varumarke i
marknadsfoéring som enligt ovan ar otilldten gar att driva process om i
Sverige, rent teoretiskt. Se mer om processuella problem med domsrétt och
lagval i avsnitt 6.3. ICC (Internationella Handelskammaren) har faststallt
riktlinjer for god marknadsforingssed for marknadsforing pa Internet, dar bl
a vikten av sandarangivelse framh&fls

5.5.3 Synliga varuméirken pa hemsidor

Om en naringsidkare anvander en annans varumarke pa sin site, utan
innehavarens tillatelse, utgor det sjalvklart en risk for att konsumenterna
kommer att forvaxla denna naringsidkares utbud av varor med

194 For att efterbildning skall vara férbjuden enligt MFL kravs inte att det efterbildade
market eller figuren ar skyddat enligt immaterialrattslig lagstiftning, utan det ar
forvaxlingsrisken som ar det centrala. Forutsattning for forvaxling ar att det efterbildade
market har sarpragel och ar kant pa marknaden, d v s har en sarskiljande funktion. Se
marknadsforingslagen 6 § om vilseledande reklam och 8 § om vilseledande efterbildningar,
se aven Levin, Karnov 96/97 s. 1340 f samt prop 1994/95:123 s. 56 ff.

1% Det framgar av prop 1994/95:123 s. 48 att marknadsforingslagen skall ta sikte pa
marknadsforingsatgarder i alla medier, vilket borde inkludera Internet.

1% Med misskreditering enligt MFL 4 § avses forbud mot att direkt eller genom antydningar
misskreditera foretag, industriell, kommersiell eller annan yrkesmassig verksamhet eler
nagons produkt. Detta kan ske t e x genom forldjligande eller nedsvéartande reklam, se prop
1994/95:123 s. 74 ff.

¥ p_ Gunnarsson, Renommésnyltning och otillbérligpdwillutnyttjande utifrdn ett
naringsidkarperspektiv, Stockholm, Juristférlaget, 1992, s. 12 ff. Se aven U. Bernitz,
Aberopande av annans varumérke i marknadsféring, NIR 1981 s. 41.

1% | evin Karnov 1996/97 s. 1340 ff.

%9 A a Carlén Wendels, s. 121 ff.
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varumarkesinnehavaren. Varumarkesintrang torde vara relativt latt att havda
om ett varumarke anvands synligt pa en hemsida utan tillatelse pa ett sadant
satt att anvandarna kan tro att det ar varumarkesinnehavaren som star for
informationen och reklamen pa hemsidan. Problemet med sadana uppenbara
fall av illojalt anvandande av annans varumarke i ond tro, &r att de ar svara
att spara. Till skillnad frdn metataggar (se nedan 5.5) som kan sparas via
s6kmotorer, kan man inte pa ett enkelt satt finna varumarkeslogotyper pa
andras hemsidor. Aven fargkombinationer, layout och figurer kan vara
varumarkesskyddade och otillatet anvandas av andra pa sina hemsidor med
risk for forvaxling bland konsumenter och urvattnande av goodwillvarde.
Sjalva konceptet pa hemsidor far allt storre betydelse och bevakas noggrant
av foretag™.

Annorlunda ar det nar varumarken anvands i refererad text eller i lankar med

tillstdnd fran varumarkesinnehavaren. Saddana aberopanden av varumarket
maste anses som tillatet sa lange det sker med tillstand fran innehavaren i
legitimt intresse som varken &r illojalt eller otillborligt.

5.5.4 Varumirken som léinkar

Det ar tack vare Tim Berners-Lees upptackt vid CERN att skapa ett
integrerat system med lankar som Internet blivit s populart och anvandbart.
Genom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol, se vidare kapitel 4) kan en
weblasare bade forflytta anvandare till andra sidor och hamta bilder, ljud,
text m m. De lankar som forflyttar lasaren till andra sidor brukar vara

klickbara, men behdver inte nddvandigtvis ge den informationen att man
byter site. Den har typen av lankar medfor vissa juridiska problem som,
forutom sjalva ratten att dverhuvudtaget lanka till frammande hemsidor, kan
leda till varumarkesintrang och vilseledande marknadsforing.

Lankar som inte tydligt visar att de leder till en annan site och som leder

direkt in i en del av siten utan att passera forstasidan med varumarket och
innehavaren, kan forvaxlas med den ursprungliga sitens utbud och
information. Detta innebar bade risk for forvaxling hos konsumenter som

urvattning av val kadnda varumarken. Sjalva lankhuvudet (den klickbara

symbolen) innehaller ofta frammande kannetecken och kan utgora
varumarkesintrdng om inte tillstdnd har givits fran innehavaren. Detta torde

inte innefatta varumarken i neutralt typsnitt for att markera lankar.

En lankning till en sida vars varumarke representerar seridsa utredningar och
undersokningar kan urvatthas och misskrediteras om den lankade sidan
falskeligen péastar sig ha stod for vissa pastaenden i de utredningar och
undersokningar som presenteras. Detta utgor bade varumarkesintrang enligt
6 § 2 st VML och otillb6rlig marknadsforing enligt 4 § MFL.

20 gskmotorn Yahoo's koncept har blivit utmanad av en nykomling; Gnuhoo, se
http:/cgi.pathfinder.com/netly/0,2326,201980618,00html, lydelse 1998 07 04.
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Anledningen till att ifrdgasatta den har typen av lankningar kan vara att
innehallet i den lankade hemsidan &r oseridst och forringar vardet av de egna
hemsidorna och aven varumarket. Dessutom kan ju lankningen innebara att
lanklaggaren berikar sin hemsida genom att utnyttja information eller
marknadsforingsvarde fran en annan hemsida. Men &ven att anvandaren
riskerar att forvéxla lankarens hemsidors marknadsforing, reklam och
information med en annan naringsidkafe.

5.5.5 Varumirken som meta-taggar

Varumarken kan aven forekomma som sk metatd§gach &r egentligen

ord eller ordkombinationer som skrivs in i en hemsidas html-kod. Dessa ord
brukar aterspegla innehallet pd hemsidan, sammanfatta budskapet, ange
titlar, namn m m och ar osynliga for slutanvandaren. Meta-taggarna anvands
av sOkmotorer som t ex AltaVista som hittar sajter med hjalp av
domannamnsregister och laser darefter av meta-taggar eller texten pa
hemsidan. Aven indexerande sokverktyg, som Yahoo, anvander meta-
taggar, men sorterar traffar under kategorier. Ett indexerande sokvertyg ar
beroende av att man registrerar hemsidan med de soékord och beskrivningar
man onskar. Vid uppbyggnad av hemsidor kan man valfritt valja vilka ord
eller ordkombinationer man vill att sokverktygen skall indexera, eftersom
det inte ar nagot tekniskt som forbinder sjalva innehallet med meta-taggarna.
Som alternativ till s6kning till hemsidor via domanadresser kan man alltsa
soka pa begrepp, namn och varumarken. Det ar dock inte sjalvklart att en
sokning via Yahoo leder till enbart Volvos hemsida vid en s6kning pa ordet
"volvo”. Ordet "volvo” kan anvandas av flera naringsidkare i sina meta-
taggar och frdgan ar nar den anvandningen utgor varumarkesintrang eller
renommeésnyltning.

Anvandningen av dolda metataggar har blivit ett nytt medel att na
konkurrensfordelar p& Internet och darigenom &ven omtvistat.
Marknadsforing pa Internet syftar ju som all annan marknadsforing att locka
kunder till ett féretags utbud och forsaljning. Ett satt att locka kunderna till
hemsidor &ar att anvanda centrala nyckelbegrepp i sina metataggar. |
avsaknad av val kanda varumarken, som en kund kan tankas sotka pa i
sbkmotorerna, kan naringsidkare lockas att anvanda andras varumarken som
meta-taggar i hopp om att fa en del av de kdnda varumarkenas kundkrets.
Men det &r inte alltid meta-taggarna anvands i saddant otillborligt syfte att
snylta pa annans renommé, och det galler darfor att hitta gransdragningen
daremellan.

26 A aCarlén Wendels s. 87 ff.

22 Tags” eller "taggar” ar koder som beordrar weblésaren att formatera och hamta material
till sidan. Meta-taggen kan ange keywords, sk nyckelord for sékning eller beskrivningar av t
ex programmet, se vidare a a Carlén Wendels, s. 87 ff.
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Att regelbundet ga i genom utbudet av sokmotorer pa Internet och
kontrollera var i trafflistan man hamnar ar ett bra och férebyggande arbete
till skydd for val kanda varumarken. Det forekommer sékmotorer som mot
betalning placerar en hogre upp pa trafflistan om det ar generella begrepp
man soker pa eller vanligt forekommande firma och varumarken. Ett val
k&nt varumarke som bara innehas av en naringsidkare borde daremot hamna
overst pa trafflistan, men sa ar inte alltid fallet.

5.5.5.1 Belysande praxis rérande meta-taggar

| ett fall har Playboy® stamt en konkurrent, CDL for att ha anvant orden
"playboy” och "playmate” i sina hemsidors meta-taggar i syfte att attrahera
Playboys kunder till sina egna sidor. Playboy hévdar i sin stamningsansdkan
att detta utgor varumarkesintrang, otilloorlig marknadsféring samt falsk
avsandarangivelse. Domare Legge har meddelat ett interimistiskt forbud till
Playboys fordel med motiveringen att anvandningen av "playboy” i meta-
taggarna pa svarandens hemsida, tillgangliga for individuella sékande och
sarskilda sokmotorer, sannolikt utgér varumarkesintrang och otillborlig
marknadsforing eftersom forvaxlingsrisken &r stor bland konsumenter.

Ett annat rattsfal?* har den skillnaden att svaranden inte var konkurrent
med karanden, utan hade forsokt att lyfta sitt eget anseende genom
anvandande av en valkand och serios advokatfirmas varumérke i sina meta-
taggar. Karanden Oppendahl och Larsson, specialiserat pa immaterialratt
och IT-ratt med radgivande verksamhet, upptéackte att deras varumarke
anvandes av Advance Concepts site utan att ha nagon referens, lank eller
annan koppling till Oppendahls site eller verksamhet. Liksom i Playboy-
fallet gav domstolen i Colorado ett interimistiskt beslut som forbjod
svaranden fran att anvanda Oppendahls varumarke i meta-taggen.

| ett doms|u?®® meddelat den 27 augusti 1997 foérbjod distriktsdomstolen i
Louisiana svaranden National Envirotech Group fran att anvanda karandens
varumarke “Insituform” och Insitupipe” i svarandens meta-taggar. Vidare
skall svaranden informera ett antal sokmotorer om domen samt se till att
varumarket inte forekommer som stkbegrepp pa svarandens hemsida i dessa
sokregister. Anledningen till domslutet ar att svarandens anvandning av
kadrandens varumarke som meta-tagg, har vilselett sbkanden via sékmotorer
om svarandens hemsidas kommersiella ursprung.

203 payboy Enterprises Inc. v. Calvin Designer Label (CDL) et a Civ. NO. C-97-3204
(N.D.Cal.,Sept.8, 1997), refererat pa
http://lwww.gtlaw.com.au/gt/bin/frameup.cgi/gt/pubs/metatags.html, ly@&8688612, se aven
http://lwww.ljx.com/LJIXfiles/playboy/playmateorder.html, lydek@98 03 31.

2% Oppendahl & Larson v. Advance Concepts et al Civ. No. 97-Z-1592 (D.C. Colo.,
Dec.19, 1997), se httpsvw.gtlaw.com.au/gt/bin/frameup.cgi/gt/pubs/metatags.html,
lydelse 980512, se a&ven Complaint statement of the Case av Oppendahl och Larson,
http://lwww.patetns.com/ac/complaina.sht, lyd€l8680331

23 |nsituform Technologies, Inc v. National Envirotech Group Civ. No. 97-T-2064 (D.C.
Louisiana., Aug. 27, 1997), refererat pa htypativ.cll.com/casel.htm, lydel<k998 03 31.
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En domstol i Danmark ansag att anvandning av annans varumarke som
meta-tag narmast var att likna med varumarkesréattslig renommesnyltning
och anvandningen av meta-taggarna var att anse som varumarkesintrang.
Det var Melitta SystemService som hévdade att konkurrenten Coffilters
anvandning av varumarket “Pyramiden” och “Melitta” utgjorde
varumarkesintrang, eftersom de inte kunnat ge nagon forklaring varfor de
anvant varumarkena om meta-tagdar.

Stockholms Tingsratt har meddelat ett interimistiskt beslut i malet
Fixturlaser mot Damalini m fl rdrande otillborlig marknadsforing.
Bakgrunden ar en tidigare anstalld vid Fixturlaser som lade ut sin CV pa
Internet dar han namnde att han arbetat pa just Fixturlaser men nu gatt Gver
till den konkurrerande firman Damalini. Bade i Damalinis och den
anstalldes hemsida ingar Fixturlasers varumarke som meta-taggar, vilket
ledde till att Fixturlaser stamde Damalini m f. Fixturlaser yrkade pa ett
interimistiskt vitesforbud for Damalini att anvanda hanvisningar till tidigare
anstallningar pa Fixturlaser samt att pasta att Damalini ar marknadsledande
och att dess produkter &r battre &n konkurrenternas. Men tingsratten ansag
varken att de tidigare anstalldas |lamnade h&nvisningar eller att Damalinis
pastaende var otillborligt, det senare eftersom det riktade sig il
aterforsaljare med viss branschkunsgap.

5.5.5.2 Varumirkesrittslig analys av meta-taggar

Nar obehoériga anvander andras varumarken som meta-taggar innebér det
bade risk for att konsumenter vilseleds och att féretagets varumarke lider
skada. Avgorande for beddmningen &r om anvandningen av meta-taggar
sker i illegitimt syfte att vilseleda konsumenter eller urvattna varuméarkens
goodwill, eller om anvandningen kan berattigas ur nagon synpunkt.

Nar ett varumarke omnamns i en redaktionell text, refereras till som en
konkurrent utan att smutskasta densamma eller anvands med tillstand fran
varumarkesinnehavaren, kan det anses som en berattigad anvandning av
varumarket som meta-tag.

Om anvandningen daremot allvarligt riskerar att vilseleda konsumenter

maste det anses som illojalt aberopande eller anvandning och darmed
varumarkesintrang. Detta eftersom meta-taggar, pa samma satt som
dom&nnamnen, har en sarskiljande funktion. Syftet med meta-taggar ar ju
att indikera en koppling till en viss kalla eller avséndare av ett visst budskap
om vissa produkter pad hemsidor. En konsument som soker pa varumarken
via so6kmotorer och finner en hemsida, tror sig fa information om just det

varumarket som konsumenten sokt pa. Meta-taggen anvands alltsa for att

26 Melitta SystemService GmbH & Co. och Mélitta Haushaltprodukte mot Coffilter
International, dom fran den 17 november 1997, refererat pa
http://serachenginewatch.com/resources/metasuits.html.

27 MAl nr T 8 1348-97, avdelning 8 Stockholms Tingsratt, refererat p&
http//:hem1.passagen.se/align/press.htm.
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sarskilja olika naringsidkares hemsidor med saljande budskap for olika
produkter at.

Det varumarkesrattsliga skyddet mot renommésnyltning i 4 8 2 st VML ar
begransat till reservdelar, tillaggsprodukter m m och innebar att andras
varumarken inte far anvandas och aberopas i reklam for tillbehor. Detta
skydd éar alltsd begransat men kompletteras av 6 § 2 st VML for val kanda
varumarken.

Val k&nda varumarken som Disney, McDonnalds, Microsoft m fl riskerar att
urvattnas om de obehérigen och utan legitimt intresse anvands av andra som
t ex meta-taggar. Bedomningen huruvida anvéandningen av val kanda
varumarken som meta-taggar utgor varumarkesintrang maste bli strangare.
Anvandningen av sadana varuméarken som meta-tag far ju till foljd att andra
foretag drar otillborlig fordel att fa besokare till sina hemsidor som
egentligen avsag att hamna nagon annanstans. Nar sokmotorer indexerar
andra foretags hemsidor, oavsett budskap eller innehall, riskerar varumarket
att urvattnas.

5.5.5.3 Marknadsforingsriittslig analys av meta-taggar

Det anses som otillborlig marknadsféring att anvanda andras kannetecken
nar risken finns att konsumenter vilseleds om produkters kommersiella
ursprung. Den marknadsréttsliga renommeésnyltningen innebar forbud att
anvanda nagon annans varumarke eller firmanamn fér att dra
uppmarksamhet till den egna marknadsforingen. Detta foljer av saval 4 §
som av 5 8 2 st, 6 § och 8 § MFL om reklamens avsandare, vilseledande
reklam och vilseledande efterbildningar. Referat och hanvisningar till
konkurrenter i kommersiella meddelanden maste dock accepteras sa lange
de faller inom god marknadsféringssed.

5.5.6 Sammanfattning och slutsats

En naringsidkare som anvander ett varumarke synligt pa hemsidan, i en lank
eller som meta-tag, utan tillstdnd frdn  innehavaren, i
naringsverksamhetssyfte som t e x reklam, gor sig skyldigt till
varumarkesintrang om anvandningen riskerar att vilseleda konsumenter eller
urvattna  varumarkets  goodwill.  Vidare ~maste det enligt
marknadsfoéringslagen, anses som otillborlig marknadsforing att anvanda
annans kannetecken i bade synligt p& hemsidor, som lankar eller meta-taggar
nar det sker i syfte att locka andra foretags kunder till sina egna hemsidor.

5.6 Globala strategier for skydd av varumérken pa Internet
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5.6.1 Inledning

Att skapa ett starkt varumarke ar viktigt ur bade konkurrens- och
skyddshanseende. Att skapa en produkt, ge den ett namn och skydda det i
olika register ar preventiva atgarder for varumarkesskydd. Att darefter
marknadsfora varumarket mot kundkretsen ar offensiva atgarder for att
etablera ett varumarke. Men offensiva atgarder skapar inte ensamt ett starkt
och hallbart varumarke. Genom defensiva atgarder (bade internationellt och
pa Internet) som bevakning av dess anvandningen, bor man skydda sitt
varumarket. Preventiva, offensiva och defensiva atgarder maste inga i ett
foretags langsiktiga strategier for att skapa starka varumarken.

5.6.2 Varumirken ér de framtida kunskapsforetagens
konkurrensférdelar

| det framtida kunskapssamhallet kommer ett foretags tillgangar besta
alltmer av sk intellektuellt kapital, t ex infrastrukturellt, humankapital,
immateriella rattigheter och marknadskapital. Samverkan mellan dessa
varden ger foretaget konkurrensférdelar, som t ex nar ett val fungerande
infrastrukturellt na med e-post och databaser m m samverkar med
kompetens i problemlésning och ledarskap. Enligt Lohffamor foretag
darfor se over vilka intellektuella varden foretaget besitter och goéra en
prioritering i investeringar och skyddsatgéarder.

Verksamheten bedrivs allt oftare Over landgranser under en gemensam
immateriell rattighet som t ex varumarke, upphovsratt eller patent.
Foretagens varumarken utgor alltsd ofta en stark strategisk och finansiell
resurs. Faktum ar att relationen mellan foéretagens varumérken och
kundkretsar ar en av de viktigaste langsiktiga konkurrensfordelar ett foretag
har i dag. Svenska ingenjorer och naturvetare har intresserat sig mindre for
att etablera och utnyttja sadana fordelar an for att utveckla nyttiga produkter
och effektiva tillverkningsprocesser. Svenska foretag har alltsa en hel del att
lara sig i att bygga strategiska och globala varumarken. Men det ar inte latt
och det finns inga enkla recept for framgangsrika varumarken.
Framgangarna med Coca-Colas varumarke byggde t ex snarare pa historiska
tillfalligheter &n medvetna varumarkesstrategier och ar omaijligt att kopiera.
Det var namligen tack vare amerikanska soldater under andra varldskriget,
som Coca-cola fabriker byggdes med statens hjalp ldngs med soldaternas

vag?®

28 Njklas Lohmann, Viktigt halla koll pd foretagets tillgdngar, Computer Sweden, nr 3
1998.

29 anders Gronstedt, Varumérkesrelationer ger Electrolux férsprang pa varldsmarknaden,
Svensk Export Strategi, nr 4 1998.
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5.6.2.1 Ett varumirkes virde

Foretagens forhallningssatt och prioritet till sitt varumarken har forandrats i
takt med att produktskillnaderna minskar, mediakostnaderna 6kar och risken
for degeneratiofi® av varuméarken 6kar. Malsattningen ar att tack vare ett
starkt varumérken salja en differentierad vara, med en egen
efterfragekurvd™. Ett starkt varumérke har ekonomiska, intellektuella och
k&nsloméassiga varden som samverkar.

Att varumarken har ett ekonomiskt varde ar det inget tvivel om. Nar Nestlé
kopte det brittiska konfektyrbolaget, Rowntree, var kopeskillingen sex
ganger hogre &an det bokforda vardet eller 26 ganger foretagets vinst.
Mellanskillnaden utgjorde féretagets och varumérkets goodwillVafde.
Vissa foretag har aven fort in en post i balansrékningen som motsvarar
varumarkets varde for att ge en mer realistisk bild av féretagets tillg#igar.
Men ett varumarkes varde kan inte alltid matas i pengar, utan motsvarar
snarare det personliga bandet mellan konsumenterna och varumarket. Detta
intellektuella och kanslomassiga samband skapas t ex genom annonser,
barndomsminnen och erfarenheter. FOr konsumenterna ger ett varuméarke
palitliga signaler om vissa fordelar. Konsumenterna ar beredda att betala for
tryggheten, d v s vetskapen om produkten, varfor konsekvent information
och marknadsforing ar viktigt.

Ett varumarkes styrka kan saledes bedomas utifran flera samverkande
faktorer; om det ar ledande pa marknaden, typ av marknad, stabilitet,
internationalitet, langsiktiga trender, support i investeringar och satsningar
samt skyddsatgarder b&de avseende styrka och Hfeddt skapa och
bibehalla ett starkt varumarke kraver saledes stéandigt kommunikation och
produktutveckling i kombination med en langsiktigt strategi.

5.6.2.2 Electrolux varumérkesstrategi - ett gott exempel
Det finns som sagt inga enkla knep att skapa sig ett starkt varuméarke, som
star sig i den internationella konkurrensen, men Electrolux star for ett gott

29 Med degeneration avses en varumarkesregistrering som havs enligt 25 § 2st VML d& det
inte langre har nagon sarskiljningsformaga. Tidigare varuméarken som Jeep, Grammofon och
Dynamit har utvecklats till allménna eller generiska beteteckningar for de varuslag de var
avsedda att ha skydd for. Se vidare a a Koktvedgaard/Levin, s. 352 ff.

21 En monopolistisk konkurrensmarknad kénnetecknas av ett stort antal séljare med varor
som har manga substitut, t ex jeansmarknaden. Alla séljare har dock monopol pa sitt eget
varumarke, en differentierad vara som leder till egen efterfragekurva. Se vidare R.S
Pindryck och D.L Rubinfeld, Microeconomics, 4:e uppl, New Jersey; Prentice-Hall Inc.,
1998 s. 437 ff.

22 M. Urde, Markesorientering - utveckling av varumérken som strategiska resurser och
skydd mot varumarkesdegeneration, Lund, Lunds Universitets Press, 1997, s. 11.

23 Det brittiska féretaget Ranks Hovis MacDougal (RHM) har t ex lagt in en post for
varumarkets varde i balansrékningen pa 678 £. Se Per Hakansson och Richard Wahlund,
Varumarken fran teori till praktik, Stockholm;Ekonomiska forskningsinstitutet vid
Handelshogskolan, 1996, s. 31.

214 A a. Hakansson /Wahlund, s. 130 f.
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exempel i forhallande till Whirlpool. Det senare foretaget som kopte upp
Philips och flera andra féretag pa vitvarumarknaden hade som strategi att
dépa om alla sina foretag och produkter och investerade atskilliga miljoner i
reklam for att etablera det gemensamma varumarket. Forsoken med att
lansera en universell "varldstvattmaskin” misslyckades och i kombination
med ett svaruttalat namn har féretaget bara 11 procent i marknadsandelar i
jamforelse med Electrolux 24 procent.

Electrolux lat sina uppkopta bolag behalla sina namn och byggde istallet
vidare pa existerande varumarkesrelationer. Darmed kunde de vinna
hyllutrymme och tilltala olika typer av kundkretsar. Pa nya marknader som
Kina, Latinamerika och Osteuropa har de daremot byggt upp sitt eget
Electroluxvarumarké®

Ett enkelt recept ar alltsd att satsa pa redan etablerade och inarbetade
varumarken och bygga upp nya pa nya marknader. Malet ar att varumarkena
skall bli val kanda med ett inneboende vérde i sig. Ett val kant varumarke
som anvants under en betydande tid, arbetats in och fatt ett goodwillvarde i
sig atnjuter ett starkare skydd pa Internet. Domstolar & mer bendgna att ga
in och reglera en rattighet som ar uppenbar (ratten till ett val kant
varumarke), vilket underlattas av att skyddet gar utdver granserna for
varuslagslikhet. | dessa fall framstar inte tolkning av kravet pa anvandning i
naringsverskamhet som ett absolut hinder, vilket gor att man lattare kan
komma at domanstolder.

5.6.3 Tillvigagangssiitt for ett globalt varumérkesskydd

En global strategi for att uppna en ett internationellt skydd for varumarken
ar ett maste for internationellt opererande foretag. En sadan strategi bor
innefatta en dversyn dver vilka varuméarken man vill att konsumenter skall
kanna till, var man skall ansbéka om registrering i nationella och
internationella varumarkesregister och hur de skyddade varumarkenas
design och utformande skall se ut. Ovarderliga fordelar ar att vinna pa
langsiktiga och strategiska planer for internationellt varumarkesskydd vid
etableringar i andra lander.

Vad ar det ett foretag behover tanka pa som skall etablera sig pa Internet och
vill skydda sitt varumarke i cyberspace? Det finns flera fallor att hamna i pa
vagen. Foretaget kanske upptacker att namnet redan ar registrerat av
doméanpirater, det finns kanske redan registrerat av en annan
varumarkesinnehavare eller sa uppfyller inte varumarket kravet for att kunna
registreras i de nationella registren. Vérldens olika varumarkeslagar skiljer
sig at och kan forandras liksom regler och policies for domanregister. Det
kan darfor vara klokt att, forutom registrera doménnamn i olika register,

25 A aGronstedt, Svensk Export Strategi nr 4.

70



aven skydda namnen i centrala register som Europeiska Gemenskapens
varumarkesregistér?

5.6.3.1 Varumiirkes- och dominregistrering genom s6kningar i register

Till att borja med bor ett féretag som skall etablera sig internationellt och pa
Internet, ta reda pa om kannetecknet ar tillgangligt i andra lander, saval som
varumarke som nationellt domannamn. Genom sdkningar i olika l&nders
varumarkesregister och domanregister tar man reda pa vilka forekommande
och pagaende ansokningar om registreringar av varumarken och
dom&nnamn som riskerar att forvaxlas med det egna ké&nnetecknet. Enligt
Britt-Marie Wallin pa PRV kan uppdragsavdelningen hjalpa till med
sOkningar i det svenska varumarkesregistret. Fordelen med en sadan sokning
ar att den ar noggrann och ger ett svar inom 2-4 veckor om lampligheten att
registrera ett visst varumarke i Sverige. S6kningen ger ett vidare perspektiv
an den summariska soékning som sker vid varumarkesansdkan, eftersom den
aven ger svar pa vilka varumarken som ligger i narheten och kan ténkas
komma med invandningar mot en registrering. En vanlig
varumarkesansokan kan ta upp till 1 %2 ar och kostar 1.200 kr i grundavgift (i
vilken det ingar en varumarkesklass), 200 kr for figurméarken och 500 kr for
varje varuklass (det finns 34 klasser). En sokning i varumarkesregistret
kostar mellan 4.000-8.000 kronor om sOkningen sker i en begransad sektor,
men kan kosta mellan 15.000-20.000 om samtliga varuklasser skall
undersokas. Uppdragsavdelningen lamnar dock ett anbud vid varje enskild
fall. FOr sokningar i andra nationella varumarkesregister kan PRV hjalpa till

I viss utstrackning, med soOkningar i utlandska databaser for att hitta
identiska varumarken. Dock rader Britt-Marie Wallin  att kontakta
patentbyrder i Sverige eller registreringsmyndigheterna direkt i det aktuella
landet, eftersom kriterierna for forvéaxling inte ar de samma i alla lander. Det
kan te x vara ljudet av ett ords uttal eller risken fér konsumenter att forvillas
som &r utgangspunkten.

Vad som beddms utgoéra risk for forvaxling mellan varumarken behover
dessutom inte beddmas som forvaxlingsrisk bland dom&nnamn. For
domannamn finns som bekant bade nationella och internationella
toppdomansregister att utfora sékningar i. Det ar oftast lattare att soka i
domanregister som finns tillgangliga pa Internet eller med hjalp av speciella
féretag som inriktat sig p& den har typen av sefVice

218 Detta avsnitt bygger i huvudsak pa Mark | Feldman, Firms expanding abroud need
trademark tactics, The National Law Journal (p.C21) 1997 05 12, se aven
http://lwww.ljextra.com/trademar@b 12fortm.html, lydelse 98 04 29.

27 Eoretag som Spray (http://www.spraydomain.se/) och Netnames i New York
(http://Iwww.quickdomains.com) hjalp&h med sdkningar och registreringar av

domanadresser. Nyligen har Spray Domain aven fatt ratt tillsammans med tre andra svenska
foretag att registrera com-adresser till en kostnad av 1.000 kr. Registrerar man direkt hos
NSI kostar det 70$.

71



Att soka i alla varldens varumarkesregister efter sitt eget kannetecken kan
bli bade dyrt och tidskravand& Déarfor kan det vara en god idé att i forsta
hand soka i en begransad méangd register i de lander som ar centrala for den
forsta etableringen. FOr att underlatta sokningar av varumarken har
Australien lagt ut varumarkesregister pa Internet och aven USA funderar pa
att gora detsammd. Go6r man noggranna undersékningar i s&val
varumarkesregister som domanregister har man god tid pa sig att etablera ett
nytt varumarke, om man upptacker att kannetecknet anvands och ar upptaget
i vissa lander. Sadana sokningar i kombination med varumarkes och
domanregistreringar ger goda forutsattningar att etablera ett framgangsrikt
varumarke internationellt och pa Internet.

5.6.3.2 Registrering av varuméirke och doméner

En lanseringen av ett foretags produkt i ett nytt land bor féregds av en
registrering av produktens kannetecken i saval domanregister som
varumarkesregister. Landets kommersiella betydelse, erkdnnandet av
internationellt val k&dnda varumarken liksom risken for varumarkes- och

domanstold bor ocksa 6vervagas infor lansering och registrering. Ett tips ar
att valja ut en grupp av ldnder som man anser speciellt viktiga for

lanseringen och avvakta med andra lander till ett andra steg.

En registrering av ett varuméarke utgor dock ingen garanti for ensamratt. |
vissa lander som t ex Frankrike, Schweiz och Nederlanderna (Benelux)
forekommer inga noggranna sokningar infor registreringar varfor tidigare
registrerade marken kan forekomma med foretrdde framfor nyare
registreringar. Darfor &r det av vikt att man gor egna sokningar for att
identifiera eventuella potentiella konkurrenter och konflikter.

En varumarkesregistrering tar ofta lang tid varfér det ar moédan vart att
registrera ett europeiskt varuméarke som ger skydd i femton medlemsstater
och mojlighet att soka skydd i flera klasser i en och samma ansodkan.
Ansokan kan goras direkt till Byran i Alicante eller via PRV som tar 300 kr
for besvaret. Det kostar runt 1.000 kr att anstka om ett EG-varumarke i en
varuklass (200 kr tillkommer per klass). En tidigare anvéndare av ett
kannetecken kan visserligen invanda mot att ett liknande méarke registreras
som europeiskt varumarke, men det gar att omvandla anstkan till en
nationell ansokan vilket behandlas efter datum da den lamnades in. Det
finns aven mojlighet att registrera internationella varuméarken genom PRV,
vilket kostar 1.200 i grundavgift och 200 for varje extra varukfass.

Utseendet, designen och formen pa varumarket ar viktigt for skyddet. Ett
bredare skydd far man om man registrerar namnet och designen pa

218 Kostnaden fér s&dana sokningar ligger runt 300 $ i de flesta lander.

219 Se htto://www.ipaustralia.gov.au/home.htm for Australien och férslaget om att inrétta en
liknande funktion i USA,;
http://www.news.com/Neds/Item/textonly/0,28556,00.html?st.ne.ni.pfv.

20 Yppgifter om kostnader och regler kan fas av PRVs varumérkesavdelning, Box 530, 826
27 Soéderhamn, 08 - 782 25 00.
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varumarket separat, men smakar det sa kostar det. Det innebar dubbelt sa
manga ansokningar som kan bli dyrt, eftersom en registrering kostar mellan
$600-1.000%%%, Trots det kan det l6na sig med att registrera orden och
designen separat, eftersom designen kan forandras med aren nar féretagen
moderniserar sin image. Detta kan innebara stora kostnader i de lander dar
en forandring av designen utgdr en materiell fér&ndring av varumarket.

Forutom de internationella toppdoménerna, har man mdjlighet att registrera
sitt varuméarke i nationella toppdomaner. En lamplig databas, som t ex
http://www.uninett.no/navn/ med lankar till véarldens olika nationella
toppdomaner, kan vara en god start. Reglerna for registrering skiljer sig
namligen at mellan dessa nationella register. Reservation for skyddade
varumarken vid registrering av doménnamn &r inte heller enhetlig i alla
lander.

5.6.3.3 Varumirkesklasser

Harnast maste man beddma i vilka klasser som man kannetecknet skall
skyddas inom. De flesta lander har 34 klasser med atta tillaggsklasser, men
det finns andra system i vissa lander. Klassindelningen och tolkningen kan
skilja sig och ansdkningar kan kravas for varje klass. Forekomsten av ett
skyddat varumarke i en klass hindrar inte liknande eller samma varumarken
fran att anvandas och registreras i andra klasser (med undantag for val kanda
varumarken som i de flesta fall atnjuter ett sarskilt skydd). Alla klasser som
ar och kan bli aktuella for varumarkets anvandning skall aktualiseras i
ansOkan. Defensiva registreringar ar mdjliga i vissa lander i en viss tid
(vanligtvis skall market tas i bruk inom fem ar), vilket innebéar att man
registrerar varumarket for att hindra andra fran anvandning av varumarkets
goodwill.

Till skillnad fran varuméarken ar en domanregistrering inte begransad av
klasser och ger naturligtvis stora fordelar vid anvandningen.

Varumarkesskydd for tjanster &ar inte alltid en sjalvklarhet, varfor dessa
foretag istallet maste skapa en produkt som de kan namnge for att skydda sin
verksamhet. Aven i lander dar varumarkesskydd for tjanster forekommer har
registrering nekats snabbkdp och stormarknader i bl a Storbritannien, Japan
och Kina.

5.6.3.4 Krav for registrering av varuméirken och doméinnamn

De flesta ansokningar féregds av dels en sokning i landets
varumarkesregister for att se om det riskerar att férvaxlas med tidigare
ansokningar eller redan registrerade k&nnetecken och dels en kontroll av att
market uppfyller kraven for registrering. De vanligaste hindren ar
deskriptiva marken, marken som innehaller skyddade personnamn eller
ortsnamn.

21| vissa lander kan dock kostnaden vara vasentligt mycket hégre, som t ex Saudi Arabien
som tar 3.000 $.
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Domanregister tar i bland hansyn till forekomsten av val kdnda varumarken
som ges foretrade vid registrering. Vissa register tillater saval deskriptiva,
generiska, person- och ortsnamn att registreras vilket naturligtvis ger
oerhérda konkurrensfordelar for de féretag som ar forst framme och vill
lansera en produkt inom ett produktomradet eller ett geografiskt omrade
med hjalp av Internet.

| de flesta lander publiceras accepterade och kontrollerade
varumarkesansokningar i en officiell tidning sa att intresserade kan invanda
mot registrering inom 30-60 dagar. De vanligaste invandningarna ar den
mangd klasser som anges som skyddsomrade.

5.6.3.5 Sirskilt for varumirkesregistrering

Vissa commonlaw-lander liksom Sverige har ett skydd for inarbetade
varumarken som innebér att den som forst anvant ett kannetecken i férening
med varuforsaljning eller tjanster har ensamratten oavsett registrering.
Forekomsten av skyddade och inarbetade k&nnetecken kan vara forvillande
vid s6kningar i register, men de flesta val kdnda namn ar vid detta laget nog
aven registrerade som varumarken.

| Sverige och andra lander tillats registreringar av varumarken som inte annu
tagits i bruk i syfte att skydda framtagandet av en produkt, investeringar och
utvecklingskostnader.

| USA far registrerade federala varumarken anvands symbolen ® for att
marka ut sitt skyddade varumarke.

Varumarken i de flesta lander medger fornyat skydd till skillnad fran patent.
Skyddslangden varierar men ar oftast tio ar. Vissa lander kraver bevis pa att
k&nnetecknet anvants inom denna period.

5.6.4 Internets kommersiella betydelse och skyddsatgérder for
varumirken pa Internet

Debatten kring varumarkens betydelse pa Internet har stundom varit
turbulent. Somliga ifragasatter t ex om domannamn Over huvudtaget kan
utgdra kannetecken. Andra anser att betydelsen av registrerade domannamn
ar overdriven. De senare havdar att det ar en illusion att alla miljoner
anvandare av Internet skall hitta fram till en specifik site bara tack vare ett
domannamn, med tanke pa det stora antalet toppdomaner som varumarket
kan figurera undef® Mojligheterna att soka hemsidor direkt via
domanadresser skall inte underskattas, men det finns andra alternativ ocksa.
Via st6kmotorer och sokverktyg kan man sOka pa foretags firma och

22 YIf Silling, Dom&annamn kraftigt éverskattade, Computer Sweden nr 14 1998.
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varumarke och via samlingshemsidor kan man genom lankar hamna hos det
foretag man soker.

Mojligheterna for foretag att na ut till en bred kundkrets via Internet ar goda
och kan ge stora konkurrensférdelar, men man skall ocksa inse att
marknadsforing och kommunikation via Internet medfér vissa problem. A
andra sidan kan det innebara ett vasentligt stérre nackdel att inte folja
flertalet foretags exempel med att anvédnda Internet som kanal till sin
kundkrets.

Nar foretaget val ar etablerat internationellt och pa Internet med
varumarkesregistreringar, domanregistreringar och globala strategier for sina
varumarken aterstar ett aktivt skyddsarbete. | det har skedet har foretaget
troligen, utdver anstrangningarna att registrera varumarket i olika lampliga
register, arbetat in ett betydande goodwillvarde i sitt varumarke. Sadana val
kéanda varumarken riskerar att forlora sitt goodwillvarde om man inte slar
vakt om ensamratten. Férutom aktiva atgarder mot plagiat och otillaten
varumarkesanvandning i den fysiska varlden, maste aven Internet bevakas.
Vilka foretag anvéander ett med det aktuella foretag forvaxlingsbart
varumarke eller namn i sina domanadresser som kan tankas hota det aktuella
varumarket? Om man ska driva processer om ratten till doméannamn som &r
forvaxlingsbara med sitt varumarke, forutsatts att man har ett val kant
varumarke for att nd framgang (se avsnitt 6.4). Man bor aven tanka pa
reglerna for jurisdiktion och lagval vid saval process som verkstéllande av
en dom (se avsnitt 6.3). Ar det 6verhuvudtaget I6nsamt att driva en process
eller kan man kopa loss namnet? Att kdpa loss domannamn innebar
forhandlingar och kostnader som maste tas med i berékningen (se kapitel 5).

Varumarken kan &ven hotas pa andra satt &n genom forvaxlingsbara
domanregistreringar. Andra foretag som anvander varumarket utan tillstand i
sina meta-taggar eller anvander ett koncept pa sina hemsidor som &r snarlikt
det skyddade varumarkets hemsidors koncept, utgdr ocksa hot (se avsnitt
6.5). FOr att gardera sig mot att andra anvander varumarket som meta-taggar
bor man soka pa det aktuella varumarket i olika sokmotorer for att ta reda pa
hur féretaget placerar sig i trafflistan och vilka foretag som fore i listan.
Foretag som placerar sig béttre i trafflistan bor kontrolleras om de har skal
att hamna dar eller om de har snyltat pa det aktuella varumarket? | kampen
om placeringar Overst i sokmotorernas listor pa traffar, skall
varumarkesinnehavare se till att inte bara ha sina varumérken som meta-
taggar utan gardera sig med fler atgarder. Varumarket bor forekomma saval i
hemsidans titel, meta-tag, rubriker samt &ven i html-koden. Regelbundna
sOkningar pa sitt eget varumarke i sokmotorer for att se vart man hamnar i
trafflistan och se vilken koppling foretag som hamnar hdgre upp har for
koppling till sitt eget varumarke ar bra skyddséatgarder. Aven kontroll av
lankar fran olika hemsidor som kan misskreditera eller urvattna ett
varumarkes goodwill &r bra preventiva atgarder.

5.6.5 Slutsats med rad och 6ppna fragor till foretag som vill skydda
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sina varumirken

Efter att ha studerat hur varumarken kan forekomma pa Internet, har jag
dragit en del slutsatser och ar benagen att komma med en del rdd och Gppna
fragestallningar till de foretag som vill etablera och skydda sitt varumarke
saval internationellt som pa Internet. Oavsett om foretaget ar litet eller stort,
med en nationellt begransad marknad eller med hela varlden som
marknadsplats, behévs en genomarbetat strategi. Till att bérja med
preventiva atgarder som bas for de offensiva atgarderna i form av
investeringar och reklamsatsningar. Darefter bor arbetet féljas upp med
defensiva skyddsatgarder.

5.6.5.1 Preventiva atgéirder genom registrering av varumirke

Det forsta steget ar att skapa ett bra varumarke och registrera det i
varumarkesregister och domanregister i preventivt syfte. Innan man satsar pa
produktutveckling och reklam, vill man vara saker pa att man har ensamratt
till varumarket. For det nationellt begransade foretaget racker det med en
svensk varumarkesregistrering i lamplig varuklass och eventuellt &ven en se-
domén. For foretag med internationell handel eller avsikt att etablera sig
internationellt &r sokningar i utlandska varumarkesregister med atféljande
registreringar nodvandiga, liksom internationella och nationella
doméanadresser (se avsnitt 4.3).

5.6.5.2 Offensiva atgérder i syfte att etablera och stirka sitt varumiirke

Efter att man har forsakrat sig om lampligt skydd i olika register, borjar det
egentliga arbetet med att etablera och starka sitt varumarke. Offensiva
atgarder for att arbeta in sitt varumarke kraver bade tid, pengar och talamod.
Men marknadsféringsmassiga knep for att skapa bra varumarken fér sina
produkter och lansera det till konsumenterna, innebar aven risker.

For det nationellt begransade foretaget racker det med att félja god affarssed
och de svenska konkurrens- och marknadsforingslagarna for att gardera sig
mot stamningar fran konsumenter och andra naringsidkare. Féretag med
internationella ambitioner bor dven tanka pa internationell sedvanja for
reklam, EUs regler for konkurrens, nationella marknadsféringslagar m m.
Vil man anvanda Internet och egna hemsidor som en kanal for
marknadsforing, bor man tanka pa sidornas utformning och folja
Internationella Handelskammarens anvisningar for reklam pa Internet.

Har man registrerat en se-doman och anvander sig av hemsidor for
marknadsforing till svenska konsumenter, bér man konstruera sidorna sa att
de riktar sig till enbart just svensk publik for att inte hamna under utlandsk
jurisidiktion. Har man siter under andra nationella domanadresser eller
internationella domanadresser, bor man évervaga vilka landers konsumenter
man riktar sig till. Marknadsdftringsatgarder riktat mot andra lander,
avtalsslut, utvéaxling av meddelanden, kontrakt och leveranser av produkter
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till andra lander ar namligen ytterligare faktorer som kan ha betydelse vid
domsrétt och lagval vid en eventuell tvist med utlandska kunder. Att skriva
avtal med svensk domsratt och svensk lag vid affarstransaktioner eller ha en
disclamer pa sin hemsida med samma forutsattningar kan vara ett satt att
undvika utlandsk jurisdiktion (se vidare avsnitt 6.3).

5.6.5.3 Defensiva atgirder for att skydda ett etablerat varumérke

Trots att ett foretag ar nationellt begréansat utan avsikt att etablera sig
internationellt, bér det &nda ha en strategi for att skydda sig mot konkurrens
av utlandska liknande varumarken. Forutom preventiva atgarder som
varumarkesregistreringar och domanregistreringar samt offensiva atgarder i
form av inarbetning av varumarket genom reklam, maste arbetet féljas upp
och bevakas. Detta bor ske genom att kontinuerligt bevaka marknaden mot
plagiat, snyltningsatgarder och nya varumarkesetableringar som riskerar att
forvaxla eller urvattna det egna varuméarket. Arbetet blir mycket mer
omfattande och tidskrdvande om foretaget har en internationell marknad och
ar etablerad pa Internet. Pa Internet kan otillaten varumarkesanvandning
forekomma genom att anvanda det pa hemsidor, i meta-taggar och i lankar
(se vidare avsnitt 6.5).

5.6.6 Sammanfattning

Omfattande och strategiska planeringar kravs for att skydda ett foretags
varumarke i en digitaliserad och internationell miljo. Strategierna bor vara
saval konsekventa som val planerade med ett gott uppfoljningsarbete for att
lyckas. Malsattningen ar att arbeta in ett betydande goodwillvarde i
varumarket sa att det nar en status av att vara val kant och darmed atnjuter
det en hogre skyddsstatus enligt inhemsk lagstiftning, praxis och
internationellt samarbete. De val kdnda varumarkena &r dock mer utsatta for
forsok att aka sndlskjuts pa de nerlagda investeringarna och maste darfor
noggrant bevakas. Lika sjalvklart som att bevaka eventuella plagiat av val
kdnda varumarkens produkter i den fysiska varlden, bor man aven bevaka
anvandningen av varumarket pa Internet.
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6 DEN EKONOMISKA OCH POLITISKA ASPEKTEN

6.1 Inledning

Hittills har konstaterats att varumarken ar rattigheter som vi moraliskt sett
vill skydda. N&r dessa rattigheter moter nya tekniska medier som Internet
har problem uppstatt, vilket nationell lagstiftning inte helt kan rada bot pa.
Ett mellanstatligt samarbete har varit nédvandigt for att skydda de mest
utsatta rattigheterna, namligen de val kdnda varumarkena. De problem som
beskrivit kan delas in i marknadsstorningar som t ex bristande utbud av
domannamn som en variant av varumarken pa Internet och
marknadsimperfektioner som t ex bristande respekt for etablerade och val
k&nda varumarken. Dessa stérningar och imperfektioner kan studeras ur ett
ekonomiskt och politiskt perspektiv.

6.2 Nationalekonomi, politik och rittsekonomi

Nationalekonomi brukar beskrivas som regler fér hushallning med
samhéllets knappa resurser, i syfte att anvanda sa lite som mojligt for att
skapa sa mycket vélfard fér s& manga som mojligt. Hushallningen ar
nodvandig eftersom mansklighetens behov ar obegransade till skillnad fran
resurserna. Resurserna kan fordelas enligt tva grundlaggande teorier;
marknadsekonorff® och statligt ingripande. Den férsta teorin utgér fran att
marknaden sjalv, i perfekt konkurréfis klarar att parera olika stérningar
och atervanda till ett jamviktslage. Om nagon av forutsattningarna for
perfekt konkurrens saknas foreligger en imperfekt marknad som kan vara i
behov av ett statligt ingripanden for att forsatta marknaden i jamvikt.

Nar politikerna ingriper med férdelningspolitik &r det olika varderingar som

avgor hur rattigheter skall fordelas. Fordelningspolitiken &r intimt

forknippad med begreppet rattvisa, som har lika manga definitioner som det
finns mé&nniskor. Politiker representerar ofta olika intressegrupper som i sin
tur representerar olika rattviseuppfattningar och varderingar. Dessa
varderingar kommer att pragla lagstiftningen och det ar rattsekonomerna
som analyserar vilka ekonomiska effekter som lagarna far. Rattsekonomi
handlar a&ven om en teori om rattigheter med utgangspunkt fran hur

223 |_aran om hur marknaden fungerar utvecklades av Adam Smith, se C.M. Roos, Rétt och
samhaélle i entreprendrsperspektiv - varfor rattsekonomi, Jonkdping, Hogskolan i J6nkdping,
1992 s. 5.

24 Esrutsattningarna for perfekt konkurrens; manga séljare och kopare pé varje marknad,
ingen samverkan mellan képare och séljare, fritt intrade och uttrade pa marknaden, enkel
och homogen vara som séljs och kops, alla aktorer har fullstandig information, det
forekommer inga marknadsimperfektioner (som monopol, stordritsfordelar eller kollektiva
varor) samt en snabb prisanpassning. Se vidare a a Pindryck / Rubinfeld, s. 10 f.
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nyttomaximerande parter ndr gemensam ffyttaRattsekonomi har ett
forklaringsvarde och oOkar var kunskap genom att Oversatta ett
rattsforhallande till ekonomiska begrepp.

6.3 Marknadsstyrning eller statligt ingripande?

Marknaden for varumarken pa Internet ar enligt min mening utsatt for bade
storningar och marknadsimperfektioner. Storningar, som fordelningen av
rattigheter, kan marknaden sjalv rétta till men marknadsimpefektioner, som
bristande respekt for etablerade rattigheter, kraver ett statligt ingripande.
Oversatt pa forhallandena for varumarken pa Internet innebar det att ett
bristande utbud av toppdomaner och tilldelning av domannamn skall skotas
av marknadens aktorer, som ocksa foreslagits av det amerikanska
handelsdepartementet. Bristande respekt for etablerade och véal kanda
varumarken har daremot lett till mellanstatligt samarbete i TRIPS-avtalen,
och sarskilda regler i WIPOs regler for skiljeforfarande vid
varumarkestvister (se vidare avsnitt 6.4.4).

6.3.1 En mikroekonomisk teori om bristande utbud

En mikroekonomisk teori handlar om utbud och efterfragan dar man antar
att aktdrerna vill maximera sin nytta och att de mots fritt pa en marknad for
att gora upp. Ett bristande utbud resulterar da i ett hogt jamviktspris och
tvartom ger 1ag efterfrdgan ett 1&gt pfiSEn s&dan teori gar att applicera pa
domannamnsproblematiken eftersom det redan i dag bedrivs organiserad
handel med domannamn, dar bl a "billgates.com” ar till salu fér 1.000.000
USD och i Sverige kan man kdpa "naturen.com” och "valet1998.com” till
hogstbjudand@’. Teorin visas nedan i en kurva med bristande utbud av
domannamn.

5 Jeremy Bentham behandlade méanskligt beteende utanfér marknaden med ekonomiska
metoder. Dessa metoder kunde alltid foras tillbaka pa rationella nyttodvervaganden. Se a a
Roos s. 10.

26 Man kan jamfora detta med efterfragedverskott p& den svenska hyresmarknaden. P&
grund av hyresreglering och senare priser satta efter allmannyttans hyror, rader det en stor
brist pa lagenheter i bl a Stockholms innerstad. Eftersom priset ar for lagt for att stimulera
nybyggnader samtidigt som efterfragan ar stor, leder det till ett efterfrdgedverskott med
alternativ svart marknad som féljd. Se a a Skogh/Lane s. 50 ff.

27 A a Lundberg , s. 39 ff samt Nina Sjégren, Domannamnsmarknad gér svensk entré,
Computer Sweden nr 23 1997.
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pris

\ utbudet av doméannamn

/ efterfrdgan av doméannamn

gl g2 antal

Till skillnad frAn en varumarknad, dar utbudet okar alltefter efterfragan, ar
utbudet begransat vad galler tillgangen till domannamn, da framst com-
adresser. Microsoft.com kan bara registreras och anvandas av en tillverkare,
aven om det finns fler med samma namn i varlden. Istallet for att fa jamvikt
dar utbudet moter efterfragan, har utbudet begransats till g1 och gett ett
mycket hogt pris. Det &r priset man far betala for att antingen kopa loss ett
populart eller vanligt namn. Kurvan visar inte lika hogt pris for den som ar
forst till kvarn for att registrera.

Innan Internet exploderade och nadde den varldsomspanning som det har nu,
fick foretag i allmanhet ett domannamn med motsvarighet i sitt varumarke i
det land de verkade inom. Den globala marknaden ¢kade efterfragan av
domannamn och foretagen ville gardera sig och registrera sitt varumarke i
alla toppdoméaner som gick, framforallt com-adresser. Det blir helt enkelt
trangt pa marknaden eftersom utbudet av domannamn &r begransat.
Forslaget att 6ka antalet internationella toppdomaéner, ar ett forsok att l6sa
problemet och déarmed bredda utbudet av domd&nadresser. Trots fler
toppdomaner, kommer com-adressen fortfarande att vara den mest populara
och de foretag som var sent ute i jakten pa domannamn och har upptéckt att
foretagets varumarke redan ar upptaget, kan antigen valja att driva en
process om namnet, vilket kan ta tid och pengar i ansprak, eller férhandla
om ett pris. Forutsattningarna att lyckas i en process ar stérre om foretaget
har ett inarbetat val kant varumarke som atnjuter ett starkare skydd.

6.3.2 En rittsekonomis teori om transaktionskostnader -
Coaseteoremet

Transaktionskostnader ar kostnader som parter i en férhandling har for att
finna varandra (soOkkostnader), att vardera produktens kvalitet och
motpartens trovardighet (kontrollkostnad) samt kostnader for att uppratta
sjalva kontraktet (kontraktskostnad). Coaseteoremet utgar fran antagandet
att transaktionskostnaderna ar noll samt att alla har tillgang till likvardig
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information och d& spelar det ingen roll hur vi férdelar rattighetétnaet

skulle innebara att det finns en jamvikt mellan nagons marginella
skadekostnad och nagons marginella vinstandel, sa att det i jamviktslaget ar
likgiltigt om man forlorar sin vinst eller kompenserar motpartens for dennes
skada. P4 motsvarande satt som i den mikroekonomiska teorin finns det ett
jamviktslage dar en innehavare av ett doménnamn ar beredd att salja det for
att slippa processkostnader. Det ar inte helt enkelt att applicera
Coaseteoremet pa domannamnsproblematiken, men jag gor ett forsok:

Antag att X har registrerat ett relativt kdnt men aven vanligt domé&nnamn i
en com-adress som Y har stort intresse av eftersom han har samma namn i
sin verksamhet. Den marginella vinsten for X innehav har dkat med tiden
fran, lat oss saga, 1994 till idag 1998. Under samma tid orsakas Y
skadekostnader pa motsvarande satt fér att den sékvagen till hans férsaljning
ar blockerad. Lat oss anta att bade X och Y anses ha ratt till namnet enligt
gallande lagar och regfét. Ju mer tiden gar ju mer blir namnet oanvéandbart

for Ys del, eftersom det hanvisar till X verksamhet, och X blir ovillig att
sélja eftersom det har anvants av honom en langre tid. Vid en brytpunkt ar X
beredd att sélja namnet till en viss summa och Y ar beredd att kdpa.

Kronor Marginell vinst for X

Marginell kostnad for Y

Tid, ar

Teorin forutsatter som sagt att informationen ar lika for alla samt att
transaktionskostnaderna &ar obefintliga. Aven om informationen om

domannamn ar lika, uppkommer emellertid vasentliga kostnader for foretag
fran olika delar av varlden nar de skall 6verbrygga skillnader i kultur,

lagstiftning och kunskap for att komma Overens om ett pris. | verkligheten
finns det sdledes transaktionskostnader och uppgiften blir darmed att
minimera dessa kostnader.

Teorin fOrutsatter &ven att rattigheterna ar véldefinierade, vilket inte &r
fallet. Nationella domstolar démer i manga fall olika beroende pa vilken
styrka det i varje situation aktuella varumarket har och beroende pa om
konflikten avser en internationell toppdoman eller ej. Det forefaller som om

28 A aSkogh/Lane, s. 61.

229 yarumarket antas inte vara val kant och nd den status av internationellt skydd som star
till buds fér dessa varumarken. Det rér sig snarare om ett vanligt namn som kan férekomma
och existera parallellt i olika typer av naringsverksamheter, antingen for att de ror olika
varuklasser och inte riskerar att forvéxlas, eller for att de existerar i olika nationella
varumarkesregister.
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varumarken som inte ar val kanda har svart att havda sig mot domanpirater
och andra typer av intrdng. For dessa varumarken aterstar endast att
forhandla om priset for domannamnet, vilket gér bade teorin om bristande
utbud och teorin om transaktionskostnader aktuella. For de val kénda
varumarkena daremot har det utvecklats sedvénja, praxis och internationellt
samarbete till skydd mot doméanstolder. Man kan se det sa att marknadens
krafter inte har lyckats komma till ratta med fridkarproblemet vilket lett till
mellanstatliga ingripanden i syfte att skydda och skapa incitament for
investeringar i de produkter som dessa varumarken representerar.

6.3.3 Statlig reglering - incitamentsteorin

En marknadsekonomi skall inrattas sa att effektivitet och valfard uppnas.
Detta kan antingen ske genom fri konkurrens och marknadsstyrning (se ovan
mikroekonomisk teori och coaseteoremet), sa att ett jamviktspris uppstar
motsvarande de effektiva féretagens marginalkostnader. Detta forutsatter
perfekt konkurrens och rattigheter som ar valdefinierade. Uppstar det en risk
for bristande respekt for etablerade rattigheter och att andra aker snalskjuts
pa den rattighetsinnehavares investeringar, har vi en marknadsimperfektion.
Det kan vara nddvandigt att genom statligt ingripande skydda dessa
rattigheter for att sakra en effektiv resursallokering. Ingripandet far dock inte
bli sa stort att konkurrensen hammas och det galler darfor att hitta en balans
mellan marknadsteorier och incitamentstédi.

Incitamentsteorin innebar att réattigheter etableras eller forstarks i syfte att
skapa tillrackligt starka incitament for investeringar i produktion och
utveckling. Utan ett fungerande skydd for rattigheter uppstar problemet med
fridkare”* Problemet &r sarskilt tydligt for val kanda varumarke, vars
renommé och goodwill riskerar att urvattnas av sadana fridkare. Om en
innehavare av ett val kant varumarke inte skyddas mot sadant otillborligt
utnyttjande, upphdr incitamenten att investera i det varde som rattigheten
representerar. Samhallet ger da tecken till innehavaren att det arbete han lagt
ned i form av marknadsforing, produktutveckling och andra investeringar
inte ar vart ersattning. Konsekvensen kan bli att naringsidkare helt enkelt
slutar att framstalla bra kvalitativa produkter, eftersom de anda kan
sammanblandas med andra mindre attraktiva. Investeringar i
produktutveckling och sakerhet gar forlorad om inte innehavaren kan sakras
kompensation for det han lagt ned. En saker och tydlig kanal till
konsumenterna utgor alltsa ett stort varde, inte bara for producenterna utan
aven for samhallet.

| fallet med val kanda varumarken, ar troligen marknaden oférmégen att
komma till rétta med problemen utan att orsaka hoga transaktionskostnader,

%0 Thomas Riis, Ophavsret og retsdkonomi - immaterielle goder i kulturékonomisk
belysning, Képenhamn; Gadjura Képenhamn (1996) s. 49 ff.
#L A a Riis, s. 45,
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varfor man kan argumentera for ett statligt ingripande. Problemet med att
Internet inte kanner varken granser eller skillnader i landers lagstiftning
kvarstar emellertid, varfor ett mellanstatligt samarbete ar nédvandigt for att
Oka respekten for innehavarnas rattigheter, se kapitel 5.4.4.

6.4 Nationalstatens forfall och multinationella foretags makt

Nationalstaten ifrdgasatts alltmer pa grund av den Okade
internationaliseringen, som fatt kraftig genomslag inte minst i media och
kultur tack vare satellitkanaler och Internet. Vad ar det som utgdr nationell
tillnorighet né&r konceptet utmanas av ekonomin, media och
kommunikation? Kommer de nationella politiska institutionerna att besta
och kunna styra ekonomiska och tekniska globaliseringskrafter, eller
kommer nya varderingar fora fram en ny politik pa ett globalt plan? Foér
varumarken ar det begransade skyddet pa nationell niva inte tillrackligt for
foretag som agerar pa den internationella marknaden. De globalt val kanda
varumarkena, vars foretags storlek och styrka har formagan att driva pa
utvecklingen, har fatt ett battre internationellt skydd. Ar det dessa starka
foretag som styr och driver pa utvecklingen i eget intresse utan majlighet for
stater eller individuella att paverka utvecklingen?

Framtidens multinationella foretag bryter den hierarkiska uppbyggnaden och
bildar natverk for att kunna mota den nya globala miljon fylld av osakerhet.
Organisationerna maste vara flexibla for att kunna hantera komplexa system,
mangden av aktérer och mangfaldigt utbud. Darfor behovs I6sa
organisationer som bygger pa tillfalliga I6sningar och projekt, vilket med
fordel kombineras med lattrorlig arbetskraft och lattrorligt kapital. | takt
med foretagens allt mer blandade ekonomier och &gande samt
kapitalplacerarnas stravan efter tillvaxt, okar nationernas beroende av
varandra. Nar foretag blir granslosa, blir det svarare att féra en politik inom
nationella ramar och fragan ar om det ar de starka globala foretagen eller en
stark nationalstat som kommer att ha makten dver informationen, ekonomin
och media i framtiden och darmed &ven leda utvecklingen pé Intéfnet.

6.5 Slutsats och personlig kommentar

Som situationen ser ut idag har innehavare av val kdnda varumarken ett mer
langtgdende skydd &ven internationellt och pa Internet. Eftersom de
nationella staternas mojlighet att ingripa till skydd for dessa varumérken
varit begransade, har skyddet drivits fram av de starka multinationella
foretagen. Det har starka skyddet kan anses berattigat for att motivera
nodvandiga investeringar och produktutvecklingar, men hur ser situationen
ut for de foretag som befinner sig i grazonen mellan ett sddant starkt skydd

22 A aLevin/Nordfors, s. 31 ff och 85 ff.
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och det nationella begransade skyddet. Det lilla foretaget som endast
opererar i ett land ar kanske inte betjant av att skydda sitt varumarke i alla
lander och i alla former som det kan forekomma pa Internet. Men det
foretag, som expanderar och har for avsikt att etablera sig internationellt och
pa Internet, har sjalvklart det intresset av skydd. | deras jakt pa
internationella toppdomaner ar det fortfarande forst till kvarn som galler,
eftersom en nationell domstol inte garna ger sig in och reglerar den typen av
internationella rattigheter. Darfor kan man befara att skyddet mot otillborlig
anvandning av deras varumarken pa hemsidor (se kapitel 5:5) inte heller
kommer att innebara nagot ingripande fran nagon nationell domstol. Fér de
har féretagen kommer det bristande utbudet av toppdomaner majligtvis att
l6sas genom marknadsstyrning och ett Okat antal internationella
toppdomaner, men bristande respekt for deras rattigheter kommer inte att
l6sas av nagot mellanstatligt ingripande.



7 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS

Immateriella rattigheter har, till skillnad fran fysiska rattigheter, inte haft ett
historiskt och naturligt skydd genom besittning, eftersom de motsvarar
intellektuella och affarsmassiga véarden. De affarsmassiga vardena, goodwill,
finns ofta samlade under en rattighet till ett varumarke och kan besta i
etablerade kundkanaler och kvalitativa produkter. For att stimulera tillvaxt i
dessa varden, maste de respekteras och skyddas mot otillborligt utnyttjande.
Den moraliska respekten for bl a varumarken har astadkommits genom
lagstiftning och hittills varit en nationell angelagenhet. Nar varumarken
forekommer i en ny teknisk miljo som Internet stélls behovet av skydd och
respekt pa sin spets.

Internet ar ju specifikt av flera orsaker. Bl a mdjliggér de sammankopplade
natverken kommunikation med bilder, texter och ljud pa ett helt nytt satt.
Informationen flodar fritt och man kan snabbt, enkelt och billigt nd en stor
mangd manniskor over hela varlden. Sjalvklart har detta medfort ett 6kat
kommersiellt intresse bland foretag, som ser nya och rationella mdjligheter
att etablera kundkontakter. N&r varumarken, som alltid varit den
sammanbindande lanken mellan produkterna och konsumenterna, etableras
pa Internet har det uppstatt flera rattsliga problem. Problemen bestar bl a i
hur man faststéller ett lampligt forum for tvister pa Internet och vilket lands
lagar som skall tillampas.

Varumarken kan férekomma i flera varianter pa Internet: som domannamn, i
lankar, synligt pA hemsidor och i meta-taggar. Nationell varumarkes- och
marknadsratt kan med viss framgang anvandas vid otillaten
varumarkesanvandning, men vissa rekvisit ar inte latta att uppfylla, som t ex
anvandning av varumarket i naringsverksamhet. For val k&dnda varumarken,
som varit sarskilt utsatta for renommeésnyltning och urvattning, har ett
internationellt samarbete skapat starkare skydd. Aven om praxis p& omradet
for varumarken pa Internet ar sparsam, finns en tydlig tendens att innehavare
av val kanda varumarken star sig battre i tvister mot fridkare av deras
investeringar, som t ex domantjuvar. Varumarken, som inte natt den aktuella
statusen har svarare att havda sina rattigheter i tvister med andra
varumarkesinnehavare. Men oavsett status av varumarke, kravs en
omfattande global strategi for att preventivt skydda, offensivt etablera och
starka samt defensivt bevaka sitt varumarke.

Varumarken har saval ekonomiska som intellektuella varden, som kraver
strategiska insatser fran foretagen men &aven skydd mot snalskjuts fran
omvarlden. De omfattande investeringar som foretaget lagger ned pa
produktutveckling och reklam maste respekteras for att ge incitament till
fortsatta investeringar. PA samma sétt som nationalstaten gick in med statlig
reglering for att astadkomma denna nédvandiga respekt och skydd i borjan
av seklet, maste nationalstaterna samverka over granserna for att bibehalla
respekten for varumarken i den nya globala miljon. S& har ocksa skett inom

85



ramen for internationellt véalkanda varumarken, som fatt ett starkt och
effektivt skydd. For andra varumarken torde marknadens krafter vara
avgorande vid fordelningen av rattigheter - allt har namligen ett pris.
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