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TOPPDOMAN

Nagot for dig?

Den 12:e januari 2012 6ppnas dammluckorna for vad manga tror eller hoppas ska
leda till en radikal forandring av det Internet och domannamnssystem vi har idag.
Med kanske sa manga som 1 000 nya toppdomaner pa marknaden inom bara ett ar
ar det hog tid att borja fundera éver hur detta paverkar dig som varumarkesinneha-
vare. Behover du en egen toppdoman? Maste du ha en egen toppdoman? Kan nagon
annan registrera ditt varumarke som toppdoman? Hur skyddar man sig mot doman-
pirater och andra former av intrang? | denna artikel forsOker vi besvara nagra av de
manga fragor som aktualiseras i samband med introduktionen av nya generiska

toppdomaner.

Av Maria Bergstén
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juni 2011 meddelande ICANN att
styrelsen godkint den plan for en
utvidgning av domannamnssystemet
som varit pa tapeten under mdnga ar.
1CANN (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers) dr den organisation
som har det 6vergripande ansvaret for
dominnamnssystemet (DNS) och nn av
ICANN:s manga uppgifter ar att fraimja kon-
kurrensen pa detta omrdde samt att bidra
till storre valfrihet. Ett uttalat uppdrag har
sedan linge varit att ta fram metoder for och
overvaka introduktionen av nya generiska
toppdomainer, sd kallade ”gTLDS”.

Nir ICANN etablerades som organisation
1998 fanns dtta toppdomaner: .com, .edu,
.gov, .int, .mil, .net, .org, och .arpa. Genom
tva separata ansokningsforfaranden, dven
dessa i ICANNSs regi, har sedan ytterligare
toppdomainer tillkommit.

Ar 2000 bjéd man in till en forsta
ansOkningsrunda och fick sammanlagt
44 ansOkningar. Sju valdes ut som en del
i ett koncepttest, i syfte att undersdka och
utvirdera olika metoder for introduktio-
nen av nya toppdominer. De toppdomi-
ner som da tillkom var .aero, .biz, .coop,
.info, .museum, .name och .pro.

Ar 2004 héll man en andra runda och
mottog 1o ansdkningar for totalt 9 olika s
k ”sponsrade” toppdominer. Denna runda
resulterade i sex nya TLDs, namligen .asia,
.cat, .jobs, .mobi, .tel och .travel.

Toppdomainen .xxx som introducerades
forst 2011 fanns med i bida dessa rundor,
men godkédndes alltsd inte forrdn langt
senare, efter ir av diskussioner och for-
handlingar.

Man anser nu att tiden dr mogen for
ytterligare utvidgning av DNS-systemet
och lamnar 4t intresserade parter att sjalva
avgora i vilken utstrickning det finns ett
behov. Alla idr vilkomna att anséka och
den utvirdering som kommer att goras av
samtliga ansokningar syftar till att vara
sd objektiv och transparent som mojligt.
Till skillnad fran tidigare omgéngar kom-
mer ICANN inte vid denna runda att gora
ndgon sarskild behovsprovning eller for-
soka rangordna de forslag som kommer in
for att sedan vilja ut ett begransat antal,
utan tanken ar att alla som kan och vill ska
ges mojlighet att fa dga och driva en topp-
domin. Man forviantar sig att i framtiden
fa se ett storre utbud av ”6ppna” toppdo-
maner dar, liksom under .com, vem som
helst kan registrera domdnnamn, men
kanske framfor allt fler nya nischade eller
”stangda” toppdomadner dédr innehavaren
sjdlv bestimmer vem som far registrera,
t.ex. under toppdomaner av typen ”.varu-
marke”. Man riknar med att f ett mycket
storre antal ansokningar dn vid tidigare

omgdangar, ndgonstans mellan 1000 och
2000 stycken. Ansokningsperioden ir tre
maénader lang, med start den 12:e januari
2012. De forsta nya toppdominerna kom-
mer troligtvis tidigast att kunna borja
fungera vid arsskiftet 2012/13.

Fordelar och nackdelar med nya
toppdomaner

Minga har stillt sig kritiska till inférandet
av nya toppdominer. Man menar att det
inte finns ndgot behov av en sddan utvidg-
ning av domdnnamnssystemet. Det leder
till forvirring bland internetanviandarna,
och till héga kostnader for varumirkesin-
nehavare dd de befarar att de kommer att
bli tvungna att skyddsregistrera och jaga
dominpirater och andra intrangsgorare
under hundratals nya TLDs.

Andra menar istillet att inférandet av
nya toppdomaner innebir nya mojligheter
for digital marknadsforing och mojlighet
till starkare skydd for varumirken och
andra immateriella rittigheter pa internet.

Ytterligare ndgra anser att projektet
ir domt att misslyckas redan fran borjan
och inte kommer att leda till nigra for-
andringar overhuvudtaget. Tidigare lan-
seringar av nya toppdomadner har av vissa
domts ut som riktiga floppar, ofta baserat
pa ett relativt sett ldgt antal registrerade
dominnamn. Ingen ny toppdomin har
annu kommit i narheten av.com i antal
registreringar.

Antalet registrerade domdnnamn ar

emellertid inte alltid ett rattvist matt pa
framgdng. Olika toppdomaner kan virde-
ras pa olika sdtt. Har dr .cat — toppdoma-
nen for Katalonien, en autonom region i
Spanien med stark identitet - ett bra exem-
pel. Med sina drygt 50.000 registreringar
(vilket ar ett litet antal jamfort med .com
och .net som tillsammans star for 110 av
totalt 250 miljoner registrerade doman-
namn) anses .cat ha blivit en smarre succé
och fungerar som en promotor av det kata-
lanska spriket och kulturen.

For en varumirkesinnehavare som beslu-
tat att skaffa en egen .varumirke-toppdo-
man ar det heller knappast antalet registre-
ringar som blir avgorande. Tvirtom syftar
en sddan toppdomin till att vara exklusiv
och fungera som en sorts ursprungsgaranti,
precis som varumarket i sig.

Nagot helt annat dn ett eget
domannamn

Oavsett om man satsar smdskaligt eller
siktar p4 att bli det nya .com stér det klart
att en egen toppdomin inte dr for vem
som helst. Bara sjilva ansokningsforfaran-
det kan i sig bli en ldng och kostsam pro-
cedur. Direfter ska toppdominen ”siljas
in”. Som ndgon uttryckte det redan 2004,
i samband med utvirderingen av den for-
sta ansokningsrundan, ”launching a new
gTLD is not for the faint of heart”.

Det stills hoga krav pa tekniskt och ope-
rativt kunnande for att driva en toppdo-
man pd ett sakert satt. Dartill ska man for-

Liten Ordlista

Cybersquatting — registrering av andras varuméarken och namn i spekulativt syfte. Ar man inte
skyddad mot sadant genom sin varumérkesregistrering ? Nej, domannamn registreras i regel utan
nagon som helst férprévning, enligt principen forst-till-kvarn. Vem som helst kan registrera en an-
nans varumarke som doméannamn, det &r helt och hallet upp till rattighetshavaren att bevaka och

angripa eventuella intrang.)

Typosquatting — en form av cybersquatting dar domannamnet liknar ett varumarke, ofta anvander

man sig av vanliga felstavningar.

UDRP - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Innehéller de regler som ér tillampliga
vid alternativ tvistlosning for tvister om doménnamn under exempelvis .com, .net och .org, och ligger
aven till grund fér manga nationella tvistldsningsmekanismer. Kan aven syfta pa ett avgjort arende,

"en UDRP".

ICANN — Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Privatréttslig icke-vinstdrivande
organisation som har det 6vergripande ansvaret fér domannamnssystemet (DNS) och tilldelningen
av IP-nummer. Har aven i uppdrag att frémja konkurrensen inom detta omrade.

gTLD — generic top level domain, till exempel .com, .net, .org

ccTLD — country code top level domain, till exempel .se, .de, .fr

Applicant Guidebook — 300+ sidor lang guidebok som beskriver ansokningsforfarandet.
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stds ocksa ha de ekonomiska forutsattning-
arna. Den ansokningsavgift pd 185 ooo
USD som ofta nimns som ett avskriackande
hinder i detta sammanhang utgor bara en
liten del av vad ansokningsprocessen och
den fortsatta driften av en toppdoman kan
komma att kosta. Krasst skulle man kunna
uttrycka det sa att tycker man att detta ar
mycket pengar har man nog inte de forut-
sattningar som kravs. Att driva en toppdo-
man dr ett ldngsiktigt projekt och dtagande
som inte pa ndgot sitt gar att jimfora med
exempelvis registreringen av ett doman-
namn.

Klart ar ocksa att oavsett vad man anser
om denna utvidgning av DNS stir domin-
namnssystemet infor en historisk forand-
ring, och med denna foriandring kommer
nya utmaningar. I debatten for-eller-emot
inférandet av nya toppdominer har man
ofta fokuserat pad vilken betydelse dessa
forandringar kan komma att fa for digital
marknadsforing och varumarkesskydd/
varumirkesintrdng pd natet. Nitets fort-
satta stabilitet och andra tekniska sdker-
hetsfragor debatteras forstds ocksd, men
sdllan lika hogljutt. Det man brukar lyfta
fram frén respektive hall ar framfor allt
foljande mojligheter, problem och utma-
ningar.

Digital marknadsforing, allt
samlati”’branded domain space”

Att skaffa sig en toppdomin for det egna
varumirket kan forstds ha ett pr-virde
i sig. Man visar att man ir serios och att
man hianger med i den tekniska och digi-
tala utvecklingen. En egen toppdomin har
ocksa potentialen att bli en dkta global
toppdoman.

Idag registrerar manga sina domin-
namn under bdde generiska toppdominer
(.com, .net, .org) och nationella toppdo-

maner (.se, .nu, .co.uk etc.) for att ticka
in marknaden. Med en egen toppdomin
blir detta inte lingre nédvindigt eftersom
.varumdrke bor fungera pé alla markna-
der, inhemska som internationella.

Anpassningen av innehéllet pd en viss
webbplats till lokala forutsattningar dr inte
beroende av nationella toppdominer utan
kan goras pa annat sitt. ”Geotargeting”
mojliggor redan riktat innehall baserat pa
besokarensip-nummer. Olika domannamn
kan anvindas for olika marknader (dato-
rer.varumdrke, computers.varumarke etc.)
och styrningen behover inte ske pa topp-
dominsniva.

Egen TLD vs..com

Innan man lanserar ett nytt varumairke
eller produktnamn ingér deti forundersok-
ningen att dven kontrollera forekomsten
av registrerade domdnnamn, och da sar-
skilt under .com. Com har linge varit och
ar fortfarande den populiraste toppdomi-
nen. Den har hogre status och goodwill 4n
andra toppdomaner. Internetanviandare
forvantar sig helt enkelt att den de soker
ska finnas under .com .. Ags och anvinds
.com -versionen istdllet av nigon annan
ar risken stor att potentiella kunder aldrig
ndr fram till den egna hemsidan, utan att
forst behova anvinda en skmotor.

Genom att anvinda .com i din offici-
ella adress bidrar du ocks4 till att befista
populariteten och goodwill i .com. Du
marknadsfér ”varumirket” .com. Denna
marknadsforing sker delvis pd bekostnad
av marknadsforingen av det egna varu-
market. Med en egen toppdomin, hivdar
man, marknadsfor du istillet dig sjalv (och
bara dig sjilv), vilket i det ldnga loppet dr
en bittre investering.

En egen toppdoman later vidare inneha-
varen registrera precis vilka domiannamn

denne vill. Man riskerar dd inte som idag
att infor lanseringen av en ny produkt
eller reklamkampanj uppticka att ett visst
namn redan ar taget under en eller flera
relevanta toppdomaner.

Egen TLD vs. sociala medier

Det ir idag vanligt att foretag och organi-
sationer, forutom traditionella hemsidor,
dven anvinder sig av sociala medier i den
egna marknadsforingen. De uppmanar
sina kunder att besoka dem pa Facebook,
Twitter, LinkedIn och andra liknande
forum -:

”Besok osspdfacebook.comfvarumdrke!”,
”Folj oss pd Twitter #varumdrke!”

I dessa fall d4r marknadsforingen av
andras varumirken dnnu tydligare dn
i fallet med .com. Utbytet ir sikerligen
i minga fall omsesidigt, men nyttan av
investeringarna i ett sidant forum ar starkt
beroende av forumets (det andra varumir-
kets) popularitet och goodwill, nigot som
det enskilda foretaget har svdrt att kon-
trollera. Den dag allmanhetens intresse
for ett visst forum svalnar behover man ha
en plan B, och kanske dven se till att man
kan hantera eventuella foljdskador pé det
egna varumarket. Ett varumirke riskerar
att smittas av badwill om det forum man
anvinder plotsligt forknippas med exem-
pelvis lackage av inloggnings- och person-
uppgifter, eller skapande av alltfor detalje-
rade, pa gransen till integritetskrankande
anvindarprofiler, for anvandning i kom-
mersiellt syfte.

Som anvindare av sociala medier i den
egna marknadsforingen dr man sjilv for-
stds ocksd bunden av de regler och villkor
som giller for ett visst forum, och dessa ar
sillan baserade pd svensk lag. Anvinder
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man sociala medier i sin marknadsforing
har man dirfor ocksa ett ansvar att se till
att dessa villkor inte innebar att man sjalv
bryter mot vad som annars giller for verk-
samheten, enligt god marknadsforingssed,
personuppgiftslagen etc.

Att finnas pa Facebook, Twitter etc. ar
idag kanske en nodvindighet, men fragan
ar hur vi kommer att anvinda Internet om
5, 10 eller 20 dr? En av de fordelar som
lyfts fram i diskussionen om nya topp-
dominer dr att en egen toppdomin och
marknadsforingen av denna (istallet for
av Facebook, Twitter, eller .com) kan vara
en battre och mer ldngsiktig investering.
Kan man bygga ett community kring ett
varumirke ar det battre att gora det via en
plattform som man sjalv dger och kontrol-
lerar.

Egen TLD vs. s6kmotorer

Eftersom de flesta av oss girna anviander
sokmotorer for att hitta ratt pd internet
ar manga foretag beroende av att hamna
hogt upp i listan bland relevanta sokresul-
tat. Sokoptimering (se nedan) har dirfor
blivit ett viktigt verktyg for att nd poten-
tiella kunder. Aven sponsrad annonsering
anvinds flitigt. Via annonseringstjanster
sasom Googles AdWords kan en annon-
sor mot betalning f4 den egna annonsen
publicerad intill de organiska sokresultat
som presenteras vid sokning pé sirskilda
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bestimda sokord eller s k ”keywords”.

Anvindning av andras varumarken som
sddana keywords utgor inte i sig varumar-
kesintrang. EU-domstolen har nyligen dra-
git upp granserna for nidr och under vilka
omstindigheter en annonsor kan gora
sig skyldig till varumirkesintring, men
affirsmodellen anses alltsd inte i sig vara
otillaten. Det dr darfor inte heller ovan-
ligt att internetanviandare som soker pa
ett visst varumarke far ett antal sponsrade
annonser frdn varumirkets konkurrenter
serverade ovanfor eller bredvid de orga-
niska sokresultaten. For att undvika detta
tvingas varumirkesinnehavaren att bjuda
Over annonsorerna pid samma keyword
(d.v.s. det egna varumirket).

Att enbart forlita sig pd sokmotorer dr
riskabelt och sokmotorer ar forstds inget
man hanvisar till i sin marknadsforing
(”Sok efter oss i Google!”). En lyckad
marknadsforing bor medfora att kunderna
vet vart de ska gd for att {3 tag i just dina
produkter. De ska inte behova leta och bli
lockade att kopa ndgon annans produkt
pa vigen.

For att underlatta for kunderna stravar
man darfor efter att i marknadsféringen
anvinda internetadresser som ir enkla att
komma ihdg, si att kunderna ska slippa
anvianda Google eller andra sokmotorer.
En egen toppdomin, menar man, skulle
hir innebdra stora fordelar. En egen topp-
domin som kunderna direkt forknippar

med ett varumirke och som de inte riske-
rar att glomma bort (*Vad var det nu igen,
.com, .se eller .nu?”) eller stava fel, kan om
den anvinds pa ritt sitt (kampanj.varu-
marke, produkt.varumirke) generera mer
direkttrafik och gora marknadsforingen
mindre beroende av s6koptimering.

Egen TLDs betydelse for
s6koptimering

Sokoptimering (SEO, search engine optimi-
zation) dr en vetenskap i sig och de hem-
liga, standigt uppdaterade algoritmer som
styr hur sokmotorerna arbetar gor att vad
som fungerar idag kanske inte alls fungerar
lika bra imorgon.

Grundlaggande dr dand4 att sokmotorer
anvinder all den information som ér till-
ganglig for att forsoka presentera de resul-
tat som ar mest relevanta i forhallande till
de sokord och fraser som anvinds. Rele-
vansen bedoms utifrin forekomsten av
nyckelord i domannamn, titlar och texter,
antalet linkar frdn andra sidor till en viss
sida, osv.

Valet av toppdomin kan ocksd ha bety-
delse for indexeringen. Anviandningen av
.com sidger inte mycket om innehdllet pa
en sida och fungerar dirfor inte sarskilt
bra som indikator. Daremot kan toppdo-
miner som staller upp sirskilda villkor for
registrering, t.ex. .gov.uk, vissa nationella
toppdomainer och andra branschspecifika
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toppdomainer ge en indikation pa innehall
och relevans. Man tror darfor att dven nya
toppdomadner, sirskilt sidana som riktar
sig till en viss malgrupp eller representerar
en sirskild avsindare, t ex .varumirke,
kan komma att pdverka placeringen i lis-
tan av organiska sokresultat.

Varumarkesskydd och 6kad
kontroll...

Den kanske storsta fordelen som lyfts fram
i detta sammanhang 4r mojligheten for
varumirkesinnehavare att via den egna
toppdominen bittre kontrollera anvand-
ningen av det egna varumarket och dari-
genom motverka cybersquatting, forsvara
forsiljningen av piratkopior och forfal-
skade produkter, samt minska risken for
phishing och olika former av bedrageri.

Genom att enbart anvinda sig av
domdnnamnsadresser under den egna
toppdoménen kan varumairkesinnehavare
ldra sina kunder och aterforsiljare att:

”Ar det inte .varumirke si dr det inte
vi!”

Man bestimmer sjilv vem som far
registrera domdnnamn under den egna
toppdominen och man kan dirfor se till
att endast exempelvis auktoriserade ater-
forsiljare och andra kontrollerade anvin-
dare far tillgdng till en sidan adress. Detta
leder forhoppningsvis till ett 6kat fortro-
ende bland kunderna som d4 kan lita pa
att vad de ser ir en officiell sida och att de
produkter som marknadsfors dr original
och inga potentiellt farliga forfalskningar

eller kopior.

Under .com och mdinga andra topp-
dominer kan som bekant vem som helst
registrera vilket domiannamn som helst,
forutsatt att det ar ledigt. Detta har gjort
att det ar mycket enkelt for bedragare att
anvianda sig av domidnnamn och email-
adresser som ligger vildigt nira de offici-
ella. Forutom typen cheapversaceoutlet.
com, diar man kanske kan misstinka att
det nog inte ror sig om en officiell sida och
darfor gor ett medvetet val, finns manga
domdnnamn registrerade som dr néstan
identiska med den adress som anvinds
for den officiella, riktiga hemsidan. Man
utnyttjar vanliga felstavningar och tang-
entbordsmissar, och inte forrin besokaren
har gjort en bestillning eller kanske fyllt i
ndgon form av “kundformulir” upptacker
denne (om ens d&) att det inte alls rorde sig
om en officiell sida.

I den egna toppdominen skulle man
forstds inte acceptera nigra siddana obe-
horiga registreringar, och férhoppningen
ar att dessa s smaningom ska forsvinna
aven under .com, .net etc. i takt med att
kunderna trinas att bara anvinda den offi-
ciella toppdominen. Genom anvindning
och marknadsforing av den egna toppdo-
minen minskar incitamenten for domin-
pirater att registrera varianter av varu-
market under .com och andra ”opélitliga”
toppdomaner. Att .com dr den toppdomin
som utsatts for mest cybersquatting beror
pd att det dr den toppdomin som flest
anvinder och den har storst goodwill och
potential att generera direkttrafik. Ju fler

anvindare/besdkare en toppdomin har,
desto lonsammare for domanpiraten att
registrera.

Fragan om kontroll blir ocksa aktuell i
diskussionen kring sociala medier. Som
anvindare av sociala medier dr du direkt
beroende och styrd av forumets anvindar-
villkor. Till dessa kommer en rad andra
villkor och risker hogre upp i hierarkin.
Facebook, for att ta ett exempel, har regist-
rerat domdnnamnet facebook.com via en
registrar. Facebook maste darfor folja de
regler och villkor som denna registrar stil-
ler upp for registrering, vid risk att annars
forlora domannamnet. Facebooks regist-
rar dr i sin tur bunden av villkoren i det
avtal man ingatt med VeriSign som admi-
nistrerar toppdomanen .com (tillika inne-
havare av varumirket ”.com”), och Veri-
sign 4r i sin tur bundna av villkoren i det
avtal man ingatt med 1CANN. Med en egen
toppdoman skulle man, férenklat uttryckt,
forkorta kedjan av mellanhinder d3 avta-
let ingds direkt med 1CANN, och dirmed
battre kunna hantera eventuella risker.

...eller mer cybersquatting och
krav pa mer skyddsregistreringar?

Bland dem som ir kritiska till inforandet
av nya toppdomainer finns de som befarar
att de kommer att bli tvungna att skydds-
registrera sina varumirken under en massa
nya toppdominer som de inte vill ha, och
behova lagga dnnu mer resurser pd att jaga
domainpirater. De flesta varumirkesinne-
havare kommer ju av olika anledningar,

.bike

.music
Jnsurance
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kanske framst ekonomiska, inte att ansoka
om att fi driva ndgon egen toppdomain.
Dessa kan da inte heller utnyttja de forde-
lar som en egen toppdomin antas kunna
medfora i form av utokad kontroll.

Att skyddsregistrera varumarken och
varianter av varumirken under varldens
alla toppdomaner ar knappast rimligt, och
f4 kan antas gora det idag. Kommer de nya
toppdominerna att tvinga varumarkesin-
nehavare att dndra strategi?

Huruvida man ska registrera eller
skyddsregistrera under en viss toppdomén
fariregel bedomas utifrdn risken eller moj-
ligheten att denna toppdomin faktiskt far
genomslag. Behovet att skyddsregistrera
under toppdominer som inte anvinds,
eller som bara anvinds av en viss identi-
fierbar och for den egna verksamheten icke
relevant grupp, brukar inte anses vara sar-
skilt tringande. Hittills har sidana bedom-
ningar framst blivit nodvindiga i samband
med inforandet av nya nationella toppdo-
méiner, men samma hinsyn bor gora sig
gillande vid inférandet av nya generiska
toppdominer.

De nya toppdominerna forvintas hora
till ndgon av kategorierna:

.community
.generic
.geographic

eller

brand (varuméarke).

Exempel pd en .community skulle kunna
vara .eco, .gay eller .scot, men kategorin
utesluter inte andra (kommersiella) grup-
per som exempelvis .bank eller .insurance,
forutsatt att sokanden kan anses repre-
sentera ett “community” sdsom det defi-
nieras i Applicant Guidebook. Andra mer
typiska exempel pd .generic skulle kunna
vara .bike, .music eller .free.

Bade .community och .generic kan for-
viantas vara nischade toppdominer dir
toppdominen i sig formedlar ett budskap
och dirmed begransar det logiska anvind-
ningsomrddet. Man kan fraga sig om det
finns ndgot att hamta for en doménpirat
i registreringen av en annans varumirke
under en toppdomin som inte dr direkt
relevant for detta varumirke. Finns det
nagot att vinna pa en registrering av
exempelvis ikea.bike eller ikea.music? Ett
sddant domdnnamn kan inte rakna med
att f4 mycket direkttrafik, och registre-
ringen bor darfor i de flesta fall inte hel-
ler orsaka varumarkesinnehavaren nigon
storre skada.

Ingenting adr forstds omojligt, och manga
drommer sikert om att skapa “det nya
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.com”. Det generiska .com formedlar inget
budskap i sig och kan dirfér anvindas
i alla branscher. For att ndgon ska lyckas
ersitta .com med en annan intetsigande
?passar-alla”-typ av toppdomin kommer
det troligtvis att krdvas en hel del investe-
ringar i aggressiv marknadsforing. Nagra
storre forindringar kommer knappast att
ske 6ver en natt, varfor man kanske kan
kosta pé sig att vanta lite och se vad som
hinder.

Diaremot, vilket forstds ocksa ar ett av
syftena bakom introduktionen av nya
toppdominer, kommer det kanske att fin-
nas nya toppdomaner som faktiskt ar rele-
vanta for den egna verksamheten och dar
det dirfor kan finnas anledning att 6ver-
viga registrering. Behovet av att i dessa
fall dven (eller enbart) skyddsregistrera far
dterigen bedomas utifrdn toppdominens
forvantade genomslag.

Nir det galler toppdomaner av typen
.varumirke finns ingen anledning for
innehavaren av dessa att erbjuda eller til-
lata registreringar av andras varumirken,
forutsatt forstds att man inte har nigon
form av etablerat samarbete. Tanken ar
ju att .varumirke ska vara exklusivt for
varumirkesinnehavaren. Risken att ndgon
annan (en domainpirat) skulle registrera
dittvarumairke.ikea eller dittvarumairke.
microsoft ar dirfor inte 6verhingande.

Det finns ddarmed inte heller anled-
ning att tro att man skulle bli tvungen att
skyddsregistrera under denna typ av topp-
domin och det kommer antagligen i de
flesta fall inte ens att vara mojligt.

Begrdnsad ans6kningstid!

For den som vill ansoka om en egen topp-
domdn dr det brdda dagar! Innan man
bestimmer sig dr det minga fradgor man
ska ta stdllning till. Darefter ska man hitta
lampliga samarbetspartners.

De flesta kommer att behova bade tek-
nisk och administrativ assistans for att
kunna skota alla de funktioner som ingér
i driften av en toppdomin, och allt detta
madste vara klart nir ansokan skickas in,
senast i borjan av april 2012. Ansokan
bestir av cirka so huvudfragor som ir
utformade sd att sokandens svar tydligt
ska visa ifall denne forstitt vad for slags
dtaganden en egen toppdomin innebar
och att denne ar kapabel att driva en topp-
domin enligt den av sbkanden foreslagna
modellen.

Efter den 12 april ska samtliga ansok-
ningar som passerat en forsta administra-
tiv kontroll utvirderas. Det dr dd frimst
sokandens tekniska, operativa och finan-
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siella forutsattningar som ska bedomas.
Utvidrderingen syftar till att vara sd
objektiv och transparent som mojligt.Ett
overgripande mal for denna utvidgning
av domidnnamnsystemet ar diversifiering
bade vad giller olika affirsmodeller och
malgrupper. Syftet dr, enligt ICANN, inte att
i utvdrderingen forsoka forsdkra sig om
en toppdomins affirsmissiga framging,
utan istillet att uppmuntra innovation
och samtidigt erbjuda ett visst skydd for
dominnamnsregistranter.

Kan jag registrera vilken
toppdoman som helst?

En generisk toppdomidn maste (i denna
ansOkningsrunda) bestd av minst tre
tecken. Toppdominer bestiende av tva
tecken ir fortsatt reserverade for natio-
nella toppdominer. Hewlett-Packard har
papekat att detta krav gor att de hamnar
i en simre position dn vissa konkurrenter
eftersom .hp inte dr en mojlig toppdoman.
(Det dr ddremot exempelvis .ibm). Sddana
inviandningar har emellertid inte resulterat
inagra undantag.

En ny toppdomin fir heller inte vara
forviaxlingsbar med en annan. Alla for-
slag pa nya toppdoméner kommer darfor
att jamforas sinsemellan och med redan
existerande toppdominer. Ar den ansokta
toppdomanen for lik en redan existerande
avslas ansokan.

Visar det sig att tva i ovrigt godkidnda
forslag ar alldeles for lika uppmanas de
sokande att forsoka komma Overens.
Lyckas man inte med detta blir sista utva-
gen att avgora vem som ska f3 gd vidare
genom ett auktionsforfarande. I en sddan
konkurrenssituation kan ansokningsfor-
farandet forstds bli mycket dyrare dn vad
man kanske frin borjan forestallt sig.

Andra regler och formella eller tekniska
begransningar syftar till att bevara doman-
namnssystemets stabilitet och till skydd
av vissa geografiska och andra reserve-
rade termer. Det kommer exempelvis inte
vara mojligt att registrera .whois, .icann
eller .www, samt ett antal andra sarskilt
angivna bokstavskombinationer.

Forutsatt att dessa begrdansningar inte
utgor ett hinder kan man i princip ansoka
om vilken toppdomain som helst.

Kan nagon annan registrera mitt varu-
marke som toppdoman?

Eftersom det pa sdtt och vis dr first-come,
first-served som géller vid tilldelningen av
nya toppdomainer (eller som vissa foredrar
att beskriva det, first-come, only-served),
finns mojligheten/risken att ndgon annan
hinner fore och registrerar ditt varumarke

13
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eller en darmed forvaxlingsbar term som
toppdoman.

Samma eller liknande termer kan anvin-
das som varumirke av flera samtidigt, i
olika lander och for olika klasser av varor
och tjdnster. ICANN kommer inte, av for-
klarliga skal, att forsoka gora en bedom-
ning av vem som har ”bist” eller ”storst”
ratt till ett visst namn. Detta forhallande
gor att varumirkesinnehavare som anvin-
der varumirken bestdende av generiska
eller pd annat sitt icke-exklusiva termer
riskerar att fi se dessa plockas upp av
ndgon annan, vilket man kanske kan upp-

leva som orittvist.
Frigan om en toppdominsinne-
havare pé detta sitt skulle kunna
skaffa sig en konkurrenshim-
mande monopolstillning har
diskuterats i olika samman-
hang och aktualiserades
nyligen i och med den
stamningsansokan
som limnats in
mot innehava-
ren av .xxx

(1cM Registry) och 1cANN. Sddana hinsyn
omndmns emellertid inte i Applicant Gui-
debook som en omstiandighet som utvir-
deringsgrupperna sarskilt ska beakta. Tror
man att en viss toppdoman skulle skada
den egna verksamheten, eller branschen i
stort, kan och bor man dirfor utnyttja de
mojligheter som finns att gora en formell
invindning inom ramen for ansoknings-
forfarandet.

Madjlighet att géra invdndningar
mot en ansdkan

Allménheten - 60 dagar

Alla ansokningar kommer att publiceras i
de delar de inte dr konfidentiella. Allman-
heten ges ocksd mojlighet att under 6o
dagar kommentera de olika forslagen och
ICANN:s utvirderingsgrupper kommer att
ha tillgang till dessa kommentarer nir de
gor sin samlade bedomning.

Allmanhetens kommentarer utgor inte
formella invdndningar, men de kan f4 bety-
delse i bedomningen av om en ansokan
moter de objektiva kriterier som stillts upp.

Government Advisory Committee,

"Early Warning”

Under tiden denna 60 dagar langa ”public
comment period” loper, kan ocksd Gac
(Government  Advisory =~ Committee)
utfiarda en ”GAac Early Warning”. En Early
Warning ar inte heller en formell invind-
ning utan bara en forvarning om att
ansokan av en eller flera regeringar
anses kanslig eller problematisk,
och det kan forstds ocksd vara
en forvarning om att GAC
senare i processen kom-
mer att gora av formell
avrddan.

En sokande som
mottar en Early
Warning  har
mojlighet att
dra  tll-

baka sin ansokan och dirmed fi en storre
del av ans6kningsavgiften aterbetald.

GAC kommer knappast att bevaka
enskilda varumirkesinnehavares intres-
sen, men anser man att en toppdoman stri-
der mot nationella intressen ir det kanske
ndgot man kan gora sin regeringsrepresen-
tant uppmarksam pa.

Formella invandningar

- perioden maj-november 2012

Under uppskattningsvis sju manader fran
det att ansokningarna publiceras ska det
finnas mojlighet for berorda parter att
gora formella invindningar.

GAC har som ovan nimnts mojlighet att
ge rdd till 1ICANN:s styrelse. Om GAC avra-
der 1cANN fran att godkidnna en viss topp-
domian kan detta, beroende pa hur pass
allvarlig den formella invindningen dr,
resultera i att ansokan avslas.

Allménheten, inbegripet varumirkes-
innehavare och andra berorda, kan bara
gora formella invandningar pd fyra sarskilt
angivna grunder:

String Confusion Objection,
Legal Rights Objection,

Limited Public Interest Objection
Community Objection.

Om en ny toppdomadn ar forvaxlingsbar
med en annan kan en invindning grundas
pa punkten 1), string confusion objection.
Denna grund dr bara mojlig for inneha-
vare av existerande toppdomaner och for
sokanden av forvixlingsbara toppdoma-
ner i en och samma ansokningsrunda.

Vem som helst kan diremot limna in ett
formellt klagomal baserat pa 3) ”limited
public interest”. Med detta avses att en
foreslagen toppdoman strider mot allméint
accepterade rittsliga normer for moral
och allmin ordning, sd som de kommit till
uttryck i internationella rittsprinciper. Det
handlar hidr exempelvis om toppdominer
som kan anses uppmana till diskrimine-
ring, vald osv.

De invindningsgrunder som ir intres-
santa for varumirkesinnehavare ar framst
legal rights objection och mojligtvis com-
munity objection.

Mer om Legal Rights Objection

Anser man att en toppdomin utgor
varumirkesintrang eller pd annat
sdtt riskerar att skada det egna
mirket finns mojlighet for rit-
tighetshavaren att formellt
invinda mot ansokan.

En sddan tvist ska
handliggas av wiro
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och avgoras av en panel bestdende av en
eller tre oberoende experter. Efter att ha
delgivits invdandningen har sokanden 30
dagar pd sig att beméta denna. Svarar inte
sokanden avslds toppdominsansokan.
Forutsatt att sokanden svarar ska beslut
meddelas parterna inom 45 dagar. Det
administrativa forfarandet pdminner om
det som tillimpas vid tvister om domin-
namnsregistreringar (UDRP), men hir ar
det forstds mycket mer som star pa spel
och avgifterna ar ocksa betydligt hogre.

Det som expertpanelen har att ta still-
ning till &r huruvida:

“the potential use of the applied-for
gTLD by the applicant takes unfair advan-
tage of the distinctive character or the
reputation of the objector’s registered or
unregistered trademark or service mark
(“mark”), or unjustifiably impairs the
distinctive character or the reputation of
the objector’s mark, or otherwise creates
an impermissible likelihood of confusion
between the applied-for gTLD and the
objector’s mark.”

Att fler dn en varumirkesinnehavare
kan gora ansprak pa en och samma topp-
domin ar alltsd inte i sig tillrackligt for
att stoppa en ansokan. Ett registrerat eller
inarbetat varumirke ar en forutsittning
for taleritt i detta invindningsforfarande,
men utgor inte i sig ett absolut hinder for
annans registrering. En invindning méste
grundas pd ndgot mer, namligen att just
sokandens anvindning av toppdominen,
sd som den presenterats och beskrivits i
ansokan, pa ndgot sitt drar otillborlig for-
del av varumirkets sarskiljningsférmaga
eller renommé, oberittigat forsimrar
varumirkets sarskiljningsformaga eller
renommé, eller skapar en otilldten eller
oacceptabel risk for forvixling.

Till sin hjilp far expertpanelen i ICANN:s
DRrs (Dispute Resolution Procedures) en
lista pd icke-exklusiva faktorer att ta hin-
syn till i sin bedomning. Panelen ska bland
annat beakta i vilken utstrickning varu-
market ar kdnt pd den relevanta markna-
den som ett kidnnetecken for varumairkes-
innehavaren (den invindande parten),
sokanden eller en tredje part.

Reglerna skulle kunna tolkas sé att det
finns ett storre utrymme for vilkanda
varumirken att bide stoppa andras
och std emot invdndningar mot den
egna ansoOkan, men forutsitt-
ningen ar forstds att man aktivt
bevakar sina intressen och
utnyttjar de mojligheter
som finns inom ramen

for ansokningsforfa-
randet.
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”Ond tro”

Vidare ska panelen i en tvist beakta sokan-
dens avsikt med ansokan. I den bedom-
ningen kan sokandens eventuella vetskap
om det andra varumirket vara relevant.
Panelen ska ocksd beakta om sokanden
tidigare ansokt om eller drivit toppdoméner
eller registreringar under andra toppdoma-
ner - dvs dven ”vanliga” domidnnamnsre-
gistreringar - som dr identiska eller forvix-
lingsbara med andras varumarken (”enga-
ged in a pattern of conduct”). Samma eller
liknande omstidndigheter brukar vara
relevanta for bedomningen av ”ond tro” i
domédnnamnstvister under UDRP.

"Berattigat intresse”

Ovriga faktorer i en Legal Rights-process
kdnns ocksd igen fran bedémningsgrun-
derna i domiannamnstvister.

Kan sokanden visa att denne anviander
eller forberett anvandning av den ansokta
termen eller bokstavskombinationen i
samband med:

”a bona fide offering of goods or services™
eller

”a bona fide provision of information”

pa ett sitt

“that does not interfere with the legitimate
exercise by the objector of its mark rights”
ska panelen dven ta hiansyn till detta.

Likasd ifall sokanden sjilv dger en
varumdrkesregistrering som mot-
svarar den sokta toppdominen,
eller sokanden ar allmint kand
under detta namn och den
foreslagna anviandningen ar
”bona fide” och konse-
kvent dirmed. Samma =
faktorer brukar ingd
i bedomningen av
om en domin-
registrant

Y
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kan anses ha ett ”berittigat intresse” i ett
domidnnamn som ir foremdl for UDRP.
Viss ledning for bedomningen av vad som
ar ”bona fide” kan antagligen fas fran rele-
vant UDRP-praxis och de allmdnna princi-
per som kommit till utryck dar.

Forvaxlingsrisk
Sist men inte minst ska expertpanelen i
en “Legal Rights”-process dven ta hin-
syn till om den avsedda anvindningen av
toppdomanen skapar risk for forvaxling:
”whether the applicant’s intended use of
the gTLD would create a likelihood of con-
fusion with the objector’s mark as to
the source, sponsorship, affiliation,
or endorsement of the gTLD”.
Denna faktor, placerad sist i
den icke-uttdmmande listan,
ar intressant. Panelen har
redan tidigare tvingats
ta stillning till ifall
toppdomanen i sig
ar identisk eller
liknar (”iden-

15



16

EGEN TOPPDOMAN

tical or similar”) varumdarket visuellt,
fonetiskt eller till sin betydelse.

”Liknar” brukar inte i varumairkessam-
manhang ges samma innebord som ”for-
vaxlingsbar”. T UDRP anvinds emellertid
?forvaxlingsbar” uttryckligen i betydelsen
?liknar”. Man menar att bedémningen
skulle bli for komplicerad ifall man skulle
behova ta hinsyn till alla de omstiandigheter
man gor vid exempelvis en intrdngsbedom-
ning.

Ien upRr diskuterar man forviaxlingsrisk
bade under det andra och tredje elementet
(berittigat intresse och ond tro), men da i
samband med registrantens avsikt, det vill
sdga risken for forvixlingen ska ha varit
syftet och inte bara en (kanske ofrankom-
lig) konsekvens av anvindningen av en viss
term. Om inte registranten haft for avsikt
att dra nytta av risken for forvixling anses
inte denne ha handlat i ond tro och klago-
malet avslds. Objektiv risk for forvixling,
dven om denna kan anses vara minimal
(ndgon slags oOverlappning varumairke-
domédnnamn brukar vara tillrickligt), ar
endast ett krav for att klagomalet 6verhu-
vudtaget ska behandlas vidare, och kravet
har av den anledningen satts valdigt lagt.

Nir det galler registreringar pa toppdo-
mansniva tycks man emellertid nu 6ppna
upp for en mer nyanserad forvixlingsbe-
domning, och detta oberoende av om for-
vaxlingsrisken ar avsiktlig eller ej. Panelen
tvingas har ta stillning till om det objektivt
sett foreligger risk for forvixling, enligt de
allmédnna rattsprinciper panelen viljer att
tillimpa. Panelen kan i extrema fall tvingas
prioritera ett varumdrke framfor ett annat.
Beslutet far forstds stor betydelse om man
ser pa toppdomainer som en sorts globala
ensamratter.

Mer om Community Objection
Om en toppdomin kan anses direkt eller
indirekt rikta sig till en sdrskild malgrupp
som kan definieras som ett ”community”,
samt en betydande del av dem som tillhor
denna grupp opponerar sig, kan en eta-
blerad institution som ar tydligt associe-
rad didrmed gora en formell inviandning &
communityts viagnar. Kravet dr att klagan-
den ir en existerande etablerad institution
som inte har skapats bara for detta dnda-
mal, och att institutionen har en faktisk
och pdgdende relation till detta commu-
nity, exempelvis genom deltagande i akti-
viteter som frimjar communityt. Commu-
nity objections ska inte administreras av
WIPO utan av ICC International Centre for
Expertise.

Hir skulle man kunna tinka sig att insti-
tutioner som representerar en viss bransch

eller industri motsitter sig att ndgon ligger
beslag pd en term som de anser tillhora dem
(alla). For att kunna stoppa en anstkan
maste invindningen visa att toppdomainen
for en betydande del av detta community
riskerar att allvarligt skada (”material
detriment to”) de rittigheter och beritti-
gade intressen som tillkommer dem.

”Material detriment” ska inte tolkas s& att
bara den omstiandigheten att man tycker att
man sjilv borde tilldelas en viss toppdoman
istallet for sokanden skulle vara tillracklig.
Expertpanelen ska ta stillning till i vilken
mén en stor del av detta community kan
antas lida konkret skada ifall en viss toppdo-
man registreras och anvinds pd av sokanden
angivet sitt.

Att exempelvis en enskild bank eller ett
forsikringsbolag skulle ansoka om att
f4 driva toppdominen .bank respektive
.insurance ir kanske ett mindre troligt sce-
nario. Ska man gora en investering av den
hir storleken dr det snarare det egna varu-
market dn en generisk term man vill mark-
nadsfora till hoger om punkten (www.pro-
dukt.varumirke).

Antag dnd4 att en bank eller ett forsak-
ringsbolag ansoker om en siddan generisk
toppdomidn.  Ansokan skulle svarligen
kunna angripas av en konkurrent eftersom
denne troligtvis inte (heller) kan hivda ndgon
ensamritt i den generiska termen ”bank”
eller ”insurance”. Lyckas man diremot
samla sina branschkollegor och 6vertyga en
expertpanel om att man representerar ett sar-
skilt drabbat ”community” kan man kanske
utnyttja ritten till Community Objection for
att stoppa ansokan.

P4 siten www.dot-bank.co/ uttalar
Domain Security Company LLC att de
avser att ans6ka om just .bank, som en del
i ett projekt och affirsidé for okad siker-
het pa finansiella webbplatser. Framtiden
far utvisa om det blir ndgot av denna anso-
kan, och om aktorer inom bankvisendet i
sd fall kommer att reagera.

Mer problematiskt blir det mojligtvis
for den enskilda varumirkesinnehavaren i
situationer av varumirkeskonkurrens, dar
varumirket bestdr av en term som anvands
av flera samtidigt, exempelvis varumarken
av typen FIRST, PREMIER och EXCELLENCE.
Hir ir det forst-till-kvarn som giller och
enbart under de sirskilda forutsittningar
som ICANN:s DRs foreskriver kan en rittig-
hetshavare invinda mot en annans anso-
kan. Upplevd orittvisa dr inte en av dem.

Nya mekanismer blir obligatoriska
for samtliga nya toppdomaner

2012 4rs ansokningsrunda innehaller

aven en del nyheter for varumarkesskydd
”post-delegation”. Obligatoriska mini-
miskyddsmekanismer infors i form av ett
(gemensamt) Trademark Clearinghouse,
en (toppdominsspecifik) Sunrise Service
och en (toppdomainsspecifik) 1p Claims
Service.

Trademark Clearinghouse

ICANN 4r nu mitt uppe i forberedelserna
av upprattandet av ett ”Trademark Clea-
ringhouse” (TC). TC dr tankt att vara ett
centralt register som samlar, verifierar, och
publicerar information om varumairken.

TC dr inte pd ndgot sitt ett alternativ
eller komplement till nationell (eller regio-
nal) varumarkesregistrering. Istdllet ar det
tankt att TC, for den som vill, ska vara ett
hjalpmedel f6r varumirkesskydd vid intro-
duktionen av nya toppdominer. TC har
visserligen en verifieringsfunktion inom
detta system, men ska inte vara policyska-
pande. Att ett varumarke har anmalts till
och verifierats av TC ar inte nagot bevis pa
att rattigheten existerar, och det faktum att
ett varumdrke inte finns med i registret ska
inte tolkas som att innehavaren pa ndgot
sdtt avsagt sig sin ratt eller brustit i sin
bevakning.

Bade registrerade och oregistrerade
varumirken kan anmilas till registret,
oavsett jurisdiktion, forutsatt att de ir
skyddade varumirken. Enbart en anso-
kan om varumirkesregistrering godtas
inte, och inte heller varumirken som inom
ramen for det nationella (eller regionala)
ansokningsforfarandet fortfarande kan bli
foremal for opposition. Aven varumirken
som erkdnts pd annat sitt 4n registrering,
t.ex. genom domstolsbeslut, i fordrag eller
liknande, ska kunna anmiilas till Tc. Vad
som ska gilla for Ovriga icke-registrerade
varumarken, inklusive inarbetade varu-
mirken, kommer att bestimmas av TC i
samrad med respektive registry utifran de
tjanster registryt avser att erbjuda.

Anmilan till Tc ska kunna ske nir som
helst, men har forstds ingen retroaktiv ver-
kan. Vid anmilan till Tc méste rattighets-
havaren intyga att informationen om varu-
market ar fullstindig och korrekt. Denne
har ocksd en positiv skyldighet att med-
dela eventuella férindringar. Ar inte infor-
mationen korrekt och uppdaterad kan
varumiarket tas bort frin TC. Vidare ska
innehavaren visa att varumirket anvinds.
Som bevis godtas ett undertecknat intyg
frén innehavaren och ett prov pa aktuell
anvindning, till exempel en broschyr, en
forpackning eller en skirmdump.

Anmailan till Tc dr en forutsittning for
att man ska kunna utnyttja de Sunrise- och
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p Claims-tjanster som varje ny toppdo-
man forbinder sig att erbjuda. Tidigare har
man vid inforandet av nya toppdominer
1atit innehavaren av dessa sjilv avgora hur
introduktionen ska gé till och hur eventu-
ella rattigheter tillkommande tredje man
ska hanteras, men nu vill man forsoka
underldtta for varumirkesinnehavare
genom att infora ett tvingande system som
ska fungera p4 liknande sitt for alla topp-
dominer.

De kostnader som denna “harmoniser-
ing” medfor ska baras av dem som nyttjar
systemet, dvs framst registrys, registrarer
och varumirkesinnehavare. Nagra upp-
gifter om faktiska kostnader finns dnnu
inte.

Obligatorisk Sunrise Service

Innan allmdnheten bjuds in att registrera
under en ny toppdomin madste innehava-
ren under minst 30 dagar ge varumairkes-
innehavare mojlighet att, i den turord-
ning och enligt de regler TLD-innehavaren
bestimmer, registrera domdnnamn som
motsvarar det egna varumarket.

Vidare ska alla sidana Sunrise-regist-
reringar kontrolleras mot de varumirken
som anmalts till Tc. Ifall en domadnnamns-
registrering dr identisk med ett eller flera
varumarken (”identical match”) ska ett
meddelande gi ut till varumarkesinneha-
varen. Denne har sedan mojlighet att klaga
via en sirskild Sunrise Dispute Resolution
Policy. Grunden for ett sddant klagomal
ska vara domidnnamnsregistrantens pa
nagot sitt bristande foretradesritt enligt
de behorighetskrav som stillts upp for
Sunrise-registreringen.

Tjansten avser for det forsta att ge varu-
markesinnehavare mojlighet att sjilva
registrera sina varumairken under rele-
vanta toppdomainer innan en toppdomin
slapps fri, och for det andra mojlighet att,

for det fallet man inte sjilv vill registrera,
pa ett enklare sitt bevaka andras Sunrise-
registreringar. Kritiska roster menar emel-
lertid att Sunrise-forfaranden i allmanhet
snarare dr ndgot som gynnar toppdo-
mansinnehavaren dd denne fér ett ndstan
”garanterat” tillskott i kassan och delvis
finansierar sitt projekt via varumairkesin-
nehavarnas ”pétvingade” skyddsregistre-
ringar.

Obligatorisk IP Claims Service

Nir en toppdomain efter avslutad Sunrise
oppnar upp for allminheten ska varumir-
kesinnehavare under minst 6o dagar erbju-
das en ”1p claims service”. Denna service
fungerar pa sd sitt att nir nidgon registre-
rar ett domdnnamn som dr identiskt med
ett varumidrke som anmalts till TC gér
ett meddelande forst ut till registranten.
Meddelandet informerar registranten om
att det finns ett identiskt varumirke och
registranten blir via en lank eller liknande
hinvisad till den information som finns
samlad hos Tc.

Dominnamnet blir inte pd ndgot sitt
blockerat under tiden detta pdgir och
registranten kan vilja att direkt gd vidare
med sin registrering, men tvingas dd intyga
att han mottagit och forstatt meddelan-
det, samt att sdvitt han vet varken regist-
reringen eller den tinkta anviandningen av
dominnamnet kommer att gora intrdng i
den ritt som tillkommer varumirkesin-
nehavaren. P4 detta sitt vill man undvika
framtida diskussioner om huruvida en
registrant kidnde till eller borde ha kédnt
till ett visst varumirke nir han registre-
rade dominnamnet, vilket blir relevant for
bedomning av eventuell ond tro.

Nir domédnnamnet vl registrerats far
dven varumdrkesinnehavaren ett medde-
lande om detta. Varumirksinnehavaren
har inte genom 1p Claims-tjansten nigon
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mojlighet att stoppa ett domdnnamn
fran att bli registrerat, men genom att bli
omedelbart uppmirksammad pd regist-
reringen kan han tidigare vidta eventuella
atgarder. Tjansten dr som sagt obligatorisk
bara under de forsta 6o dagarna efter att
en toppdomain slipps fri, direfter far varu-
mirkesinnehavaren sjilv bevaka nyregist-
reringar. Vidare giller tjansten bara iden-
tiska varumirken och domannamn, med
undantag for vissa tecken, transkriptioner
etc. Systemet fangar inte upp exempelvis
felstavningar och kombinationsdominer
av typen varumirke+annan term.

Nya forum for tvistlésning pa topp-
domdn- och domdnnamnsniva

Trademark PDDRP (Post-delegation dis-
pute resolution procedure)
Varumarkesinnehavare ska aven ges moj-
lighet att klaga pa en toppdomain efter att
denna blivit godkdnd och borjat fungera.
Detta ifall man anser att det sitt pa vilket
toppdominen drivs eller anviands utgor
varumirkesintrdng och detta har lett till
skada for varumarkesinnehavaren.
Toppdominen mdste for att kunna
angripas inom ramen for PDDRP vara iden-
tisk eller forviaxlingsbar med varumairket
och varumirkesinnehavaren maste visa,
”by clear and convincing evidence”, att det
sitt pa vilket toppdominen drivs orsakar
eller patagligt bidrar till att toppdominen:
- drar otillborlig fordel av varumairkets
sarskiljningsformaga eller renommé,
- forsamrar varumarkets sarskiljningsfor-
mdga eller renommé, eller
- skapar risk for forvixling med varumarket.
Ett konkret exempel pad intrdng sigs
vara det fall d& toppdominen ir identisk
med varumirket och toppdomansinneha-
varen utger sig for att sjalv vara rattighets-
havaren.

Tom Hansen ‘*'-_-
szrumiir/aesexpert 1
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En fraga om varumarken

For oss pd Kransell & Wennborg idr varje varumirkesprojekt unike. Med
unik kompetens, fokus pa kvalitet och ett personligt engagemang, skapar
vi de bista l8sningarna for vira kunder. Och det 4r det de uppskattar mest
hos oss. Vill du veta hur Kransell & Wennborg kan hjilpa dig med dina
varumirkesfrigor, kontaka Tom Hansen pd telefon 08-661 21 55 eller besok
www.kransell-wennborg.se

O WENNBORG

VI HAR INGA PATENTLOSNINGAR
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Ett klagomal riktat mot toppdomans-
innehavaren kan inom ramen for PDDRP
ocksa rora intrang pd domdnnamnsniva.

Hir behover inte toppdominen vara
forvaxlingsbar med varumarket, men varu-
mirkesinnehavaren méste visa, aterigen ”by
clear and convincing evidence”, att toppdo-
mansinnehavaren i betydande omfattning,
avsiktligt och i ond tro, drar nytta av for-
sdljningen av dominnamnsregistreringar
som utgor varumirkesintrang.

For att klagomalet ska bifallas kravs mer
an att toppdomansinnehavaren vet att det
finns intrangsgorande domdnnamn regist-
rerade. Som exempel pd missbruk anges
det fall d4 man aktivt och systematiskt
uppmanar andra att registrera intrangsgo-
rande domannamn, eller d4 representanter
eller andra som ar inblandade i driften av
en toppdomin sjdlva registrerar sidana
dominnamn f6r egen vinning.

Eftersom enskilda registranter inte ar
part i denna typ av tvist kan inte l6sningen
vara avregistrering av de intrdngsgorande
dominnamnen (forutsatt att det inte ar
registryt sjalvt som 4r registrant). Dare-
mot kan expertpanelen rekommendera
olika dtgirder i syfte att motverka fort-
satta intrdng och, i extraordinira fall, om
toppdomainsinnehavaren agerat avsiktligt,
rekommendera ICANN att sdga upp avtalet
med innehavaren.

Registry Restrictions Dispute Resolution
Procedure (RRDRP)

For institutioner som representerar ett
community finns en sirskild tvistlosnings-
mekanism for fall da driften av en commu-
nity-baserad toppdomin strider mot de
restriktioner som ingdr i avtalet med ICANN
och detta orsakar communityt skada.

Liksom vid PpDRP adr de foreskrivna
sanktionerna i forsta hand rittelse och
enbart i extraordinira fall uppsigning av
avtalet med ICANN.

P4 samma sitt som representanter for
en viss bransch eventuellt skulle kunna
invinda mot en toppdomansansokan i
egenskap av “community”, skulle detta
alternativ for tvistlosning kunna bli aktu-
ellt for grupper av varumirkesinnehavare.

Uniform Rapid Suspension System (URS)
for uppenbara fall avtrademark abuse
Dominnamnsregistreringar under de nya
toppdoménerna kommer precis som .com,
.org m.fl. att kunna bli foremal for alter-
nativ tvistlosning inom ramen fér UDRP.
Dirtill kommer det att vara mojligt for
varumirkesinnehavare att anvinda sig av
ett nytt forfarande kallat Uniform Rapid
Suspension System (URS).

Som namnet antyder handlar det hir om
tillfdllig suspension av ett domidnnamn.
Till skillnad frén uDRP kan inte URS anvin-
das for att fa ett domdnnamn overfort till
klaganden. Istillet pekas domidnnamnet
om mot en generell informationssida till
dess att registreringsperioden loper ut.

Klaganden kan vilja att sjalv betala den
aktuella fornyelseavgiften for att domin-
namnet ska vara last under ett ar till, men
darefter kommer det att slappas fritt igen.

Forfarandet dr avsett att vara snabbare
och billigare d4n en UDRP. Ansokningsav-
giften berdknas ligga kring 300 USD och
beslut ska fattas av en ensam tvistlosare
inom 5 dagar frin det att den 14 dagar
lainga svarsfristen lopt ut. Tvistlosa-
ren utses av ICANN, detta for att undvika
forum- och panelistshopping.

En Urs kan enbart grundas pd regist-
rerade varumirken for vilka soékanden
kan visa pa faktisk anvindning. Har man
anmadlt sitt registrerade varumairke till TC
och i samband ddrmed &ven visat anvind-
ning ska det ricka med en hidnvisning dit.
Iannat fall krdvs ytterligare bevisning.

Precis som i en UDRP ska klaganden i en
URS visa att registranten inte har ndgon ratt
eller berattigat intresse i domannamnet och
att detta registrerats och anvints i ond tro.
Beviskraven dr emellertid hogre. Medan
man i UDRP brukar tala om by a prepon-
derance of evidence/more likely than not”,
ar det nu “clear and convincing evidence”
som giller under alla tre elementen.

URs innehédller ocksd en liknande lista
pa icke-exklusiva omstidndigheter som
panelen ska ta hansyn till i sin bedémning.
Dessa skiljer sig ndgot frin UDRP, och vissa
ytterligare har tillkommit, men tillsam-
mans utgor egentligen bara en kodifiering
av gillande uDRP-praxis. Exempelvis fast-
slas att handel med domadnnamn, innehav
av stora portfoljer och forsiljning av trafik
inte i sig 4r tecken pd ond tro.

Om det for panelen framstdr som att
tvisten ror en ”genuinely contestable issue”
ska panelen inte fordjupa sig i ndgot reso-
nemang kring granserna for varumarkes-
skydd utan istillet avsld klagomalet. Urs ir
avsedd enbart for uppenbara fall av *tra-
demark abuse” och inte for fall av eventu-
ellt konkurrerande berittigade intressen.
Jamfort med UDRP innehdller URs ocksd
tydligare regler om och for paféljder vid
overtramp fridn varumdirkesinnehavarens
sida, om denne till exempel utnyttjar URs-
forfarandet for att trakassera svaranden
eller pd annat sdtt upptritt pa sddant sitt
som i UDRP-sammanhang brukar kallas
“reverse domain name hijacking”, d.v.s.
omvaint pirateri.

Vem ans6ker om och vem behdver
egentligen en egen toppdoman?

Det sigs att ICANN raknar med att f4 Gver
1000, kanske t 0 m 2000 ansokningar
innan den 3 manader langa ansokningspe-
rioden l6per ut, men ingen vet forstas sakert
och spekulationerna pagar for fullt. Manga
som tankt ansoka foredrar sikerligen att
hélla sina planer hemliga si lange som moj-
ligt, andra kanske ser det som en fordel att
tidigt g& ut och ”ligga beslag” pé en viss
toppdomain, for att skrimma bort konkur-
renter eller locka investerare. Ndgra f4 har
officiellt gatt ut med att de tanker ansoka,
daribland Canon Inc., fér toppdominen
.canon. Afilias Limited som idag driver
.info har ocksd meddelat att de avser att
ansoka om .info med kinesiska tecken (s.k.
IDN, Internationalized Domain Names).

Trots att diskussionerna om ytterligare
utvidgning av DNs pdgdtt under flera ar ar
det kanske forst nu manga uppmérksam-
mat och forstatt vilka mojligheter och ris-
ker denna foriandring innebir. Stor osiker-
het rader annu och man har ifrdgasatt om
andra 4n de som redan pa ett eller annat
satt aktivt deltagit i processen verkligen
har fatt en chans att i tid satta sig in i detta.
Det talas om en vixande oro for ”perma-
nent string preclusion” vilket kanske later
som en allvarlig sjukdom men handlar om
risken att for alltid stingas ute fran moj-
ligheten att anvinda det egna varumar-
ket som toppdomiin, for att nigon annan
”tar” den eller en annan diarmed forvix-
lingsbar term. Man ar radd att missa tiget
och vetinte vad konkurrenterna gor. ICANN
har heller inte kunnat g& ut med nir nista
eventuella ansokningsrunda blir av, efter-
som man forst vill kunna utvirdera den
nu pigdende. Fragan blir d4 om man har
réd att vianta kanske s linge som fem eller
tio &r, till dess att en ny runda satter igdng.
Detta har lett till att mdnga som kanske
egentligen inte dr redo kdnner sig tvingade
att ansoka.

Behovet av en egen toppdomin, om det
nu finns ett sddant - inte ens de ljudligaste
forespradkarna brukar ange ett faktiskt
behov som den storsta anledningen, sna-
rare menar man att en egen toppdomin
ar en mojlighet for den som vill investera
i framtiden - gor sig forstas inte gillande
pa samma sitt for alla branscher och alla
varumirken. Toppdominen .canon kan-
ske dr en bra investering for ett varumarke
som vill férknippas med teknisk utveckling
och innovation. Det idr ett globalt varu-
mirke pd en konkurrensutsatt marknad
ddr man tavlar mot bade billigare alterna-
tiv och rena kopior. Med internet som en
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viktig siljkanal kan en egen toppdoman
innebiara manga fordelar.

Andra varumarken, och hir brukar IkEa
ndmnas som ett obekriftat exempel, har
sagt att de inte tinker ansoka om ndgon
egen toppdoman. 1KEA dr ocksd ett glo-
balt varumairke. Till skillnad frén Canon
ar 1KeA emellertid en pahittad term och
risken att ndgon annan skulle vilja regist-
rera samma eller en diarmed forviaxlings-
bar toppdomin ar kanske inte lika stor.
Vidare praglas inte IKEA:s utbud av vare sig
exklusiva lyxvaror eller hi-tech-produkter
och da dr kanske inte onlineférsiljning av
piratkopior och olika former av nitbedra-
geri ett lika utbrett problem.

... och om jag valjer att inte
ansdka om en egen toppdoman?

Minga foretag och organisationer har
redan stor erfarenhet av varumirkesin-
trang pad nitet och har anpassat sitt skydd
darefter. Man ser domdnnamn som en
viktig del av 1p-portfoljen och man har en
strategi bade for den egna domannamns-

hanteringen och for att forebygga intrang.
Nyttan av en genomtinkt strategi kommer
att bli dn tydligare i och med introduktio-
nen av nya toppdomaner. Nya krav stills
pa bevakningsatgirder. I forsta hand bor
man forstas bevaka och eventuellt invinda
mot nya toppdominer redan pa ansok-
ningsstadiet. Darefter bor man se till att
ha en heltickande bevakning vad giller
registreringar p4 dominnamnsniva. Efter
att Sunrise- och 1P Claims-tjansterna upp-
hort kriavs att varumirkesinnehavaren
sjdlv ar med aktiv. Som alltid mdste man
forsoka prioritera vad som adr skyddsvirt
och ta fram riktlinjer for i vilka situationer
det 4r motiverat att ingripa. Slutligen bor
man forstds ocksé fundera pa vilka mojlig-
heter och fordelar nya toppdomaner kan
innebira for den egna verksamheten.
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