BRANDNEWS

VARUMARKEN VARUMARKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ARGANG 21 NUMMER 22010

VEMRRVEM

<

NORDEN
Ny varemerkelov i Norge

DESIGNSKYDD
Designkollision med gamla varumarken

VITE
Hundmat i Hogsta domstolen

REKLAMJURIDIK

| huvudet pa en genomsnittskonsument

VARUMARKESUTVECKLING

Svenska Spel kombinerar spelgladje med samhallsansvar




VEMRAR V:M
PR

onsten att [0sa
domantvister

© Stock.Xchng



PROLOG Det ar hosten 1996, och i televisionens morgonsoffa sitter en ung man med

bakatvand baseballkeps och forklarar att han "helt lagligt” har registrerat éver 500

svenska varumarken, firmor och personnamn som domannamn under .com. I soffan

sitter ocksa ett par jurister som med svérighet soker hitta ratt juridisk angreppspunkt

— ar det bedrageri, utpressning, varumarkesintrdng eller marknadsféringsbrott? Gar

det att stdmma i svensk domstol, nar servern som doméannamnen ligger pd befinner

sigi USA?

Av Petter Rindforth

Mannen med kepsen heter Robert
Bostrom, och hans foretag Control Alt
Delete (cap). Han och tvd kompanjoner
sitter pA domdnnamn som Bonniers.com,
Arla.com, Dagensindustri.com och Swe-
dishmatch.com, men dven generiska ord
som Gud, Sprit, Rea och Politik. Bostrom
& Co ville forst ha 5000 dollar styck for
namnen, men nir foretagen inte nappade
pd erbjudandet, indrade cAD strategi
och erbjod sig att overldta domanerna till
de drabbade foretagen i utbyte mot att
varumirkesinnehavarna skankte en viss
summa till vilgorenhet. For dndamélet
hade cap bildat stiftelsen Cyberfriend med
syfte att “hjalpa manniskor som rékat illa
ut pa grund av Internet”.

Skapade debatt

Affarsstrategin misslyckades. Fa ville kopa.
Diremot skapade de tre svenska domin-
piraterna en rejil debatt om domiannamn
och deras ekonomiska virde, om mojlig-
heten att ingripa mot ”cybersquatters”
och om de tekniska klurigheterna bakom
Internet.

Att piraterna riktat in sig pd .com-
dominer var ingen slump. Dels var och
ar .com den dominerande toppdominen
pa Internet, dir de riktigt stora pengarna
finns att hamta. Dels var den svenska topp-
domainen .se omgirdad av strikta registre-
ringsregler. Dominnamn tilldelades bara
”organisationer med stadigvarande verk-
samhet i Sverige”. Domadnnamnet skulle
”pd ett unikt sitt dterspegla” organisa-
tionens/foretagets firma, och varje fore-
tag fick bara registrera ett dominnamn
vardera. Kravet pa endast en registrering

per organisation kunde dock i praktiken
kringgds, genom att bolag bildade frista-
ende” ideella foreningar eller handelsbo-
lag och lat registreringen gé via dessa. Med
samma metod slank dven en del varumar-
ken och generiska ord med i registrerings-
proceduren. Begrinsningarna var kraftigt
kritiserade fran manga, men 4 andra sidan
existerade knappt ndgra varumirkesin-
trang i .se-domaner.

I usa ddremot hade foretag och enskilda
under flera r specialiserat sig pa att regist-
rera andras vilkinda varumirken och fir-
mor for att sedan silja dem tillbaka till de
rattmatiga innehavarna. Varumarkesinne-
havarnas reaktioner var olika, Budweiser
betalade en dominpirat med 61, McDo-
nalds gav 100 ooo dollar for sin domin,
och andra stimde i domstol med varie-
rande framgang.

Enligt tidskriften Internet Magazine’s
januarinummer for 1998 fanns det nar-
mare tvd miljoner domdnnamn i virlden.
Idag finns 6ver 88 0coo ooo dominer bara
under .com.

Typosquatters

Tjugohundratalets vanligaste dominbu-
sar ar Typosquatters. Det handlar om att
registrera domdnnamn i form av felstav-
ningar av andras varumirken. Metoden
r inte ny, den har linge anvints offline av
de som vill snylta pa ndgons vil inarbetade
kannetecken — man marker varan med ett
ord eller symbol som ar tillracklige likt
det riktiga market for att skapa de “ritta”
kopsignalerna hos kunden. Att det fung-
erar beror just pd den minskliga hjarnans
associationsformaga:




[
- - o ree
L I
- - 1t S
B

T e B

R o NN

o - ]

Bl T

]
gt by e e gt e b e el
ey R

e
= L =l 2
e
——— - e —
g e 1

Om de tvd fosrta och de tvd sista botske-
vdrnaialla orden i en text dr ritkigt plessa-
rade, spelar det liten roll i viklen orgninds-
l6fjd de bvirga boskvditrena i orden kom-
mer. Tetxen dr fullt libsar, eftorsem vi inte
laser varje enkisld botksav, utan ser bidlen
av ordet som helbet.

Detta, i kombination med att minga
skriver in en webbadress ur minnet och
kanske slarvar lite i brddskan, har skapat
en industri som omsitter miljarder. Fel-
stavade varumarken kopplas till pay-per-
click-sidor och hinner generera allt fran
ndgra kronor till tusenlappar, innan de
stings ner. For den som 4ger tiotusentals
dominnamn ir det lukrativt.

Ett ofta felstavat varumarke ar namnet pd
en av vara kvillstidningar. En snabb sokning
pa Internet ger bl a foljande traffar: Aafton-
bladet.se, Afftonbladet.se, Aftonbaladet.se,
Aftonblaadet.se, Aftonblsdet.se, Aftonbla-
det.se, Aftonboladet.se, Aftonlbadet.se, Aft-
pnbladet.se. Det dr bara en av dessa som gér
till tidningens webb, hann du se vilken?

Domainers

Det finns ocksd fullt legitima doméninne-
havare av ord som ir lika ndgon annans
varumirke.

Domainers (dominsamlares) verksam-
het med att registrera allmanna ord som
doménnamn ir sjalvklart inte olaglig i sig,
och har du ett varumirke som ir ett gene-
riskt/bekrivande ord, miste det oftast till en
kraftig inarbetning for att nd framgang i en
domantvist.

Det ar ocksa viktigt att kontrollera om
ett domidnnamn ir ledigt innan du eta-
blerar en ny firma eller varumirke. Den
T januari 2009 forsvann myndigheterna
Riddningsverket,  Krisberedskapsmyn-
digheten och Styrelsen for psykologiskt
forsvar. Istillet bildades Myndigheten for
samhillsskydd och beredskap, MmsB. Men
nar den nya myndigheten skulle registrera
”sitt” domannamn blev det stopp. Msb.se
agdes sedan linge av en stadgrossistfirma i
Mirsta, och myndigheten fick inlednings-
vis noja sig med Msbmyndigheten.se. Stora
problem med felskickad e-mail ledde dock
till att MsB i december kopte loss msb.se
for 950 ooo kronor.

ALTERNATIVA TVISTLOSNINGSSYSTEM

Den kommersiella anvindningen av
Internet tog fart runt 1994. Ndgra av det
arets hojdpunkter var nir amerikanska
McI lanserade tjanster for elektroniska
butiker, svenska Tele2 anvinde Internet
for att skicka valresultaten till massmedia,
Posten mojliggjorde sandning av e-mail via
Internet och Carl Bildt skickade ett upp-
mirksammat e-mail till Bill Clinton.

Med okad anvindning av webben blev
det ocksa fler domintvister. Den ameri-
kanska regeringen gav FN-organet WIPO
i uppgift att hitta en global 16sning. Ett
fordrag skulle ta minst 1o &r att forhandla
fram. Losningen blev i stillet ett kontrak-
tuellt tvistlosningsforfarande, kallat uDrP
(Uniform Dispute Resolution Policy), som
alla domininnehavare under de generiska
toppdominerna (t ex .com) mdste accep-
tera for att fd registrera, behdlla och for-
nya sina domiannamn.

Internets nybildade styrorgan 1caNN fick
ansvar for UDRP som infordes hosten 1999.
Den grundldggande principen att den som
ar “forst-till-kvarn” med att registrera
ett visst domdnnamn ocksd har rate till
domainen giller fortfarande, nu dock med
undantag av reglerna i UDRP.

Snabba losningar i UDRP

UDRP dr utformat for att snabbt l6sa klara
fall av varumirkesintrdng och missbruk i
domiannamn. Forfarandet initieras genom
att den klagande parten pa elektronisk vig
lamnar in sitt klagomal, betalar ansok-
ningsavgiften, samt anger om man vill att
denna ska avgoras av en (1 500 dollar) eller
tre (4 ooo dollar) tvistlosare. De remedier
som kan yrkas dr antingen 6verforing av
domidnnamnet till klaganden, eller avre-
gistrering.

Forutsattningen for att en klagande ska
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vinna en tvist dr att:

» doménnamnet ar identiskt eller forvaxlingsbart
med klagandens registrerade eller inarbetade
varumarke,

» doméninnehavaren inte har nagon ratt eller
berattigat intresse till domannamnet, samt att

» doménnamnet ar registrerat och anvéant i ond
tro.

For ndrvarande dr det fyra tvistlosnings-
organ som fatt 1CANN:s tillstdnd att han-
tera UDRP:

¢ Asia Domain Name Dispute Resolution
Center (ADNDRC)

e Czech Arbitration Court (CAC)

¢ The National Arbitration Forum (NAF)

¢ World Intellectual Property Organization

(WIPO)

UDRP kan anvindas for flertalet gene-
riska och sponsrade toppdomainer, liksom
for en lang rad landskoder, exempelvis .nu.
Minga linder har dock valt att utarbeta
egna tvistlosningsforfaranden, ofta base-
rade pd UDRP men med nationella modifie-
ringar. I Sverige heter forfarandet Alterna-
tivt TvistlosningsForfarande (ATF).

I Sverige ATF

ATF infordes 2003 och administreras av .SE
(tidigare 11-stiftelsen).

Enligt punkt 6.4.c) i .SE:s registrerings-
villkor far ett domdnnamn avregistreras
eller 6verforas till den som begirt tvistlos-
ningsforfarandet om domannamnet:

e ir identiskt eller forvaxlingsbart med ett
varukdnnetecken,  niringskdnnetecken,
sliktnamn, konstnirsnamn (om nam-
net inte syftar pa nigon sedan linge avli-
den), titel pd annans skyddade litterdra
eller konstnarliga verk, namn som skyd-
das genom forordning om vissa officiella
beteckningar (1976:100), eller en geogra-
fisk beteckning/ursprungsbeteckning som
skyddas genom rddets forordning (EG)
§10/2006, vilka har rittsgrund i Sverige
och till vilket den som begart tvistlos-
ningen kan visa ritt, och

i) innehavaren inte har ndgon ritt eller
berittigat intresse till domdnnamnet och
ii) domannamnet registrerats eller anvints
iond tro.

Skillnader i systemen

De avgorande skillnaderna mot UDRP ar

dels att de aberopade rittigheterna maste
vara gillande i Sverige, dels att betydligt
fler rittigheter kan dberopas, och slutligen
att det racker att visa antingen registrering
eller anvandning i ond tro.

For en klagande som ir foretag eller
annan juridisk person kostar forfarandet
8 0oo kronor plus moms for en tvistlosare
och 16 ooo kronor plus moms for tre tvist-
losare.

UDRP ar ett ndgot snabbare forfarande
ar ATF. Svaromadl i UDRP ska skickas inom
20 dagar frdn den dag man tagit emot ett
klagomadl, och tvistlosarna har alltid 14
dagar pa sig att avgora tvisten. I en ATF
har domininnehavaren 30 dagar pa sig
att svara och beslut ska fattas inom 30 (en
tvistlosare) eller 6o (tre tvistlosare) dagar.

I ndrmare 80% av alla UDRP hos wiro
inkommer domininnehavaren inte med
ndgot svar. Motsvarande siffra for ATF lig-
ger under 50%, men okar stadigt.

Over 16 ooo domintvister har hanterats
av wIrO sedan UDRP etablerades. De for-
sta fyra dren gick antalet tvister stadigt ner,
men trenden har vint igen (dock med en
liten dipp 2008 — den begynnande finans-

krisen gjorde framfor allt att typosquatting B>

inte var lika lonande for en kort period).

Stora nog att bli Her

P4 Lindahl tror vi pa kraften i individen. Dérfér manar
vi om att rekrytera jurister och assistenter med storre
ambitioner dn vad enbart arbetslivet har att erbjuda.
Ar du en serviceinriktad toppkraft med ett gediget
intresse for [P-ritt dr du varmt vilkommen att bli en
av oss. Pa Lindahl tror vi ndmligen pa vdra medarbetare,
precis som vi tror pa véra klienter. Vi dr helt enkelt
stora nog att vara méanskliga. Och att bli fler.

Lindahl, Arets Advokatbyra 2009, soker jurist och assistent
till varumarkes- och monsteravdelningen for placering i

Stockholm. Sista ansokningsdag 2010-04-23. Lds mer pa

www.lindahl.se/rekrytering

Lindahl ar en fullservicebyra som erbjuder affarsjuridisk expertis inom ett stort antal strategiska
specialistomraden. Bland annat &r vi rankade som ledande immaterialrattsbyra i Sverige.
Internationellt har vi omfattande erfarenhet och kapacitet, samt ett nitverk av oberoende
advokatbyraer. Vi dr ca 300 medarbetare och har en omsattning pa 500 miljoner kronor.

Arets Advokatbyra 2009

STOCKHOLM GOTEBORG
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IDENTISKT ELLER FORVAXLINGSBART MED
KANNETECKEN
Ta beviskraven p4 allvar

I bade UDRP och ATF giller det sdledes att
klaganden forst maste visa att domannam-
net ar identiskt eller forvaxlingsbart med
klagandens registrerade eller inarbetade
varumirke / kannetecken.

Det kan lata enkelt.

Tyvarr ar det allt for manga klaganden
som inte lagger ner tillrickligt med moda
pa att visa att man faktiskt har en rittig-
het. Manga hinvisar generellt till ”inar-
betade varumirken” eller registrerade
kannetecken, utan att bifoga nadgon doku-
mentation i form av exempelvis kopior av
registreringsbevis,  marknadsundersok-
ningar och liknande.

Om drendet ska avgoras via UDRP kan
det vara s att klaganden ir ett svenskt
bolag, svaranden frdn Kina och tvistlosa-
ren en amerikan. Det klaganden anser ar
ett vilkdnt och inarbetat varumirke i Sve-
rige, kanske den usa-baserade tvistlosaren
aldrig har hort talas om. Tank ocksd pd att
tvistlosarna ska avgora drendet pd hand-
lingarna. Visserligen kan en tvistlosare
pa eget initiativ begira kompletterande
uppgifter, men det ar inget krav och om
all dokumentation inte dr med fran borjan
riskerar en klagande att forlora ett annars
aldrig sa uppenbart dominintrang.

Varumaérkesrattigheter

I uDrRP kan bara klagandens varumar-
kesrattigheter aberopas. Att detta galler
registrerade varumarken dr klart. Redan i

de forsta avgorandena ar 2000 slogs ocksa
fast att inarbetade men oregistrerade
kannetecken kunde dberopas. I Jeanette
Winterson v. Mark Hogarth (wiro Case
No D2000-0235 22 maj 2000) faststillde
tvistlosaren — med hinvisning till brittisk
rdtt — att “common law rights” mycket val
kunde dberopasi forhallande till en enskild
persons namn, i detta fall forfattarinnan
Jeanette Winterston.

Ndgra dagar senare avgjorde en treman-
napanel till forméan for skddespelerskan
Julia Roberts i Julia Fiona Roberts v. Rus-
sell Boyd, wiro Case No. D2000-0210.
Grunderna var desamma. Denna ging
aberopandes common law-begreppet i
amerikansk ratt.

Aven klaganden som enbart haft en
registrerad firma att luta sig tillbaka pa, har
ivissa fall vunnit sin talan genom upRP. En
absolut forutsittning dr dé att firman eller
firmadominanten dven anvants pd ett sitt
som kan sdgas ha givit upphov till (inarbe-
tade) varumarkesrattigheter.

En annan viktig princip som tidigt fast-
stilldes i praxis var att klaganden har ritt
att fa sin sak provad dven om dennes varu-
markesrattighet uppstdtt forst efter att
det omtvistade domdnnamnet registrerats
(Digital Vision, Ltd v. Advanced Chemill
Systems, wiro Case No. D2001-0827; AB
Svenska Spel v. Andrey Zacharov, wiro
Case No. D2003-0527 m fl). Denna prin-
cip dr ocksd de svenska tvistlosarna under
ATF ense om.

Fragan om prioritet har diremot bety-
delse for att avgora om domidnnamnet
registrerats och anvints i ond tro.

Det ar exempelvis inte helt ovanligt att
ett foretag som ska lansera en ny produkt,
skickar ut en pressrelease och informerar
om det planerade nya namnet pa produk-
ten, utan att ha hunnit soka varumirkes-
skydd. Nar foretaget sedan efter ett par
dagar ska registrera domannamnet, ar det
redan upptaget av en doméanpirat som last
affirspressen. Det vore markligt om kla-
ganden dd inte kunde dberopa sin senare
tillkomna rittighet gentemot nigon som
uppenbarligen med kdnnedom om foreta-
gets planer har hunnit agera ndgra timmar
tidigare.

Forvaxling

De vanligaste domintvisterna ror inte full
identitet mellan domidnnamn och varu-
mirke, utan domannamn som ir forvix-
lingsbara med klagandens varumairke,
oftast genom ett “tryckfel” eller beskri-
vande tilligg.

Detta tilligg innebir sillan att forvix-

lingsrisken minskas. Tvirt om kan det
forstarka associationen till varumarket.
I Deutsche Telekom AG v. Gems N Pearls
International Holding (wiro Case No.
D2005-0820) uttalade tvistlosaren att
dominnamnet “tmobileshops” bestod av
klagandens varumairke T-MOBILE, foljt av
den generiska termen “shops” som indike-
rar en plats dir klagandens T-MOBILE pro-
dukter kan hittas.

Exempel pd svenska typosquatting-dren-
den (dven kallade “fulregistreringar”), ar
danksebank.se (ATF nr 262), sedbank.se,
sweddbank.se, swdbank.se, swedabnk.se
(ATF nr 264) och lansforsakringer.se (ATF nr
235). Samtliga 6verfordes till klagandena
och iinget fall besvarade innehavaren ansé-
kan.

Vid bedomning av forvixlingsrisken
ska ingen hinsyn tas till innehallet pd den
ev hemsida som det aktuella domdnnam-
net pekar mot. Det dr kdnnetecknet och
dominnamnet (toppdominen bortrak-
nad) som jamfors. Hemsidans innehall far
ddaremot betydelse vid bedomningen av
berittigat intresse och ond tro.

Slutligen dr det inte sdkert att ett varu-
mirke offline alltid kan tolkas som detta
varumirke dven online. Varumairket FIN-
DUS kan exempelvis mycket vil tolkas som
namnet pd en sokmotor, ”find us” (Sudnif
s.A. v. Tulle, wiro Case No. D200co-0807 —
findus.com)

RATT ELLER BERATTIGAT INTRESSE

Om klaganden lyckats visa bdde att man
har namnrittigheter att 4beropa, att dessa
giller i Sverige (krdvs i ATF, i UDRP finns
inga geografiska begriansningar) och att
domidnnamnet dr identiskt eller forvax-
lingsbart med namnda rattighet, racker det
att pastd att domaninnehavaren inte har
ndgon ritt eller berattigat intresse till det
omtvistade domdnnamnet for att 6verfora
bevisbordan till svaranden.

Till stod for att svaranden har ett berit-
tigat intresse kan anforas att man driver ett
foretag med samma firmadominant som
domidnnamnet, att man sedan tidigare ar
kind under domidnnamnet eller att man
innan klagomalet skickades in har langt-
géende planer pa att etablera legitim verk-
samhet under namnet.

Ett exempel pd avgorande dir ndgon
ansetts kind under domdnnamnet ar Sve-
riges Radio AB v. Peter T (ATF nr 24). Inne-
havaren av domannamnet ”p3.se” uppgav
sig vara en av manga Peter i umginges-
kretsen och kallades dirfor r3. Syftet med
dominnamnet var att kunna informera
vanner och kunder om sig sjdlv och sin
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verksamhet (bl a mjukvaruutvecklare).
Tvistlosaren fann innehavaren vara tro-
vardig och med ett berittigat intresse.

Aterforsiljare

En annan vanlig situation diar domaninne-
havaren anser sig ha ett berittigat intresse
arnar denne ar terforsiljare av sokandens
produkter.

I'svensk ATF-praxis dr tvistlosarna timli-
gen ense om att dterforsiljare och agenter
saknar rdtt att ta in sin huvudmans varu-
mirke i ett domdnnamn.

I uDRP-praxis har foljande princip sla-
gits fast och f6ljs av en majoritet av tvistlo-
sarna (Oki Data Americas, Inc. v. AsD Inc.,
wiro Case No D2001-0903, 6 november
200T1):

En auktoriserad aterforsiljare kan
anvinda sin huvudmans varumairke i ett
domidnnamn om aterforsiljaren:

+ faktiskt séljer de aktuella varorna eller tjans-
terna

* bara séljer klagandens produkter pa den hem-
sida som &r kopplad till doménen (och inte dess-
utom nagon konkurrents produkter)

+ tydligt anger vilket affarsmassigt forhallande
aterforsaljaren har till klaganden, dvs inte skapar

forvirring betraffande vem som ar innehavare till
aktuellt varumarke.

+ inte forséker férhindra klaganden att sjalv
registrera domannamn for sitt varumarke. | prak-
tiken ett férbud mot registrering av domannamn
som bara innehéller klagandens varumérke, eller
forbud mot registrering av en mangd domannamn
innehallandes det aktuella varumarket.

Det dr dock fa dterforsiljare som lever upp
till dessa krav.

Ar klagandens varumairke dven ett gene-
rellt/generiskt ord, dr det relativt enkelt
for domaninnehavaren att visa ett berit-
tigat intresse, forutsatt att domannamnet
anviands i dess generiska betydelse. I exem-
pelvis Lantminnen Doggy AB v. Name
Navigaton AB (ATF nr 216), konstaterade
de tre tvistlosarna att “det anforda varu-
mdrket VOV var i hég grad beskrivande i
sig som domddnnamn. Det har inte anviints
av Innebavaren for att marknadsfora varor
som direkt kolliderar med Sokandens
varumdrke/skyddsomfang utan endast
andra varor och tjinster som dr relaterade
till hundar. Varumdirket VOV omfattade
framst bundfoder och hundleksaker. Inne-
havaren saknade ddrmed inte ett berdttigat
intresse”.

Det finns naturligtvis manga relevanta
anledningar till att ett domidnnamn inte
tagits i bruk, trots att det gétt en tid sedan
registreringen. Det giller dd att kunna
visa forberedelser for legitim anvind-
ning, exempelvis i form av intyg fran revi-
sor, inlimnade varumirkesansokningar,
licensavtal, hyresavtal for affirslokal eller
liknande. Problemet dr hitta den ritta
balansen mellan full och trovirdig doku-
mentation (inga handskrivna och odate-
rade idéuppkast, tack!) utan att samtidigt
behova avsloja for mycket av sina affirs-
planer for en ev konkurrent.

REGISTRERING OCH ANVANDNING | OND TRO

Enligt UDRP madste klaganden visa att
domannamnsinnehavaren sdvil registrerat
som anviant det omtvistade domannamnet
i ond tro. Detta dubbla krav skulle teore-
tiskt kunna mojliggora for en doménpirat
att registrera ett uppenbart vilkiant varu-
mirke och sedan passivt behdlla detta och
ddarmed undga att omfattas av UDRP.
Problemet lostes snabbt genom Telstra
Corporation Limited v. Nuclear Marsh-
mallows (wiro Case No. D2000-0003, 18
februari 2000), dir tvistlésaren konstate-

GULLIKSSON

ADVOCATES

En annorlunda mix

Vi ér specialiserade pa utveckling, skydd, kommersialisering och forsvar

av immateriella réattigheter. Det kombinerar vi med kvalificerad radgiv-
ning och service inom afférsjuridik och processratt. Med var unika mix
av tjanster kan vi ge dig fullt stod nér det galler allt fran skyddsstrategier
och avtalsférhandlingar till eventuella rattstvister. Valkommen att
kontakta vem som helst av véra representanter for mer information.
Alla kontaktuppgifter finner du pa www.gulliksson.se.
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rade att dven passivitet. I vissa fall kan tolkas som anviandning
i ond tro, sdrskilt om klagandens varumairke ar vilként, svaran-
den har forsokt dolja sin identitet eller limnat uppenbart felak-
tiga registeruppgifter (whois), samt det i ovrigt inte finns nigra
omstindigheter som tyder pé att svaranden forberett en legitim
anviandning av domannamnet.

Nigon sadan specialtolkning av ondtrosbegreppet har inte
behovts i ATF, eftersom de svenska tvistlosningsreglerna, liksom
de flesta andra nationella varianter pd UDRP, hanterar registre-
ring respektive anvindning i ond tro som tv4 alternativa krav: Det
racker att ett av dem ar uppfyllt for att en klagande ska vinna for-
farandet.

Valkant varumérke - ond tro

Generellt kan sidgas att svenska tvistlosare nirmast undantagslost
finner ond tro foreligga da ett domannamn innehal-
ler ett vilkiant varumirke. Exempel pa sidana
avgoranden dr icaapoteket.se (ATF nr 362,
8 mars 2010), och iloveikea.se (ATF nr
320).

IKEA dr ett mycket vdlkint
varumdrke sdvil i Sverige som |
internationellt och  dtnjuter '
det sdrskilda skydd som wvil
ansedda  varumdrken  har
enligt varumdrkeslagen. Vil
ansedda  varumdrken  dr
sdrskilt  skyddsvirda dven
under  domdnnamnssyste-
met. I princip all anvindning
av annans val ansedda varu-
mdrke i ett domdnnamn ris-
kerar att skada det vil ansedda
varumiirkets anseende och leda
till forvixling pd marknaden.
Ndgon rdtt eller berdttigat intresse
for annan att anvinda ett vil ansett
varumdrke i sitt domdnnamn forelig-
ger darfor, i princip, inte. Mot bakgrund av
Motpartens vetskap om Sokandens varumdrke
och syftet med registreringen och anvindningen av
domdnnamnet varit att locka trafik till innehavarens egen hem-
sidalverksambet finner tvistlosarna att Motparten har varit i ond
tro vid registrering och anvindning av domdnnamnet”)

REGISTRERING I OND TRO

I det svenska tvistlosningssystemet finns ingen regel mot klagomal
som ingivits for att trakassera eller stora domaninnehavaren, och
en genomgang av ATF-praxis visar att detta inte heller varit ndgot
problem i de ndrmare 400 drenden som inkommit sedan starten
2003.

Under uDRrP finns diremot en regel mot ”omvind dominnap-
ping” (Reverse Domain Name Hijacking), som ofta dberopas av
domininnehavare men sillan tillimpas av tvistlosare. Principen
definieras i reglerna till UDRP, nr 1 och 15(e), som en situation dar
en klagande anvint UDRP for att trakassera en innehavare eller i
ett forsok att beréva ndgon dennes domannamn trots vetskap om
att klaganden inte har ndgra rattigheter.

Ett exempel pd konstaterad omviand domidnnapping ar Ardyss
International, Inc. v. Lauren Silva Group, Inc., ardyssbodyma-

gicshop.com (NAF No FA0912001296536, 14 januari 2010), ddr
klaganden péstod att innehavaren av domidnnamnet var okiand
for klaganden, samt att de varor som sdldes pa svarandens hem-
sida var piratkopior. Uttalandet stoddes av ett intyg som visade
sig gilla helt andra domadnnamn dn det som var aktuellt i drendet.
Svaranden 4 sin sida kunde dokumentera att man sedan linge var
auktriserad aterforsiljare av klagandens varor, att alla varor pa
hemsidan var kopta direkt fran klaganden och att man dessutom
strax fore tvisten lamnat en ny stor bestallning.

SNABB TVISTLOSNING FOR LANGSAM?

Nir sdvil UDRP som ATF inrdttades var malsittningen att avgora
uppenbara fall av missbruk pd ett snabbt, billigt och rattssikert
sdtt. Denna mélsattning har i stort uppnatts. Exempelvis ar alter-
nativ tvistlosning betydligt snabbare och billigare in ett domstols-
forfarande.
Domininnehavaren kan dock forhindra verk-
stalligheten av en UDRP eller ATF genom
att inleda ett forfarande i domstol inom
10 arbetsdagar (UDRP) eller 14 dagar
(ATF) fran det att tvistlosaren fattat
beslut i drendet.
Det alternativa tvistlosnings-
forfarandet upplevs idag inte
langre som tillrdckligt snabbt.
Detta giller sirskilt i den stora
mingd drenden dir dominin-
nehavaren inte svarar pd ett
klagomal. Av denna anledning
har bade wiro och Czech Arbi-
tration Court utarbetat forslag
pd en snabbversion, s k fast
track, av UDRP och motsvarande
arbete pagar hos .SE for ATF.

Billigare losning

Gemensamt for de olika fast-track-forfa-
randena ir att de dr avsedda for just de dren-
den dir inget svar inkommer, att tvistlosarna fort-

farande ska gora en full bedomning av drendet, men att
besluten formuleras summariskt och pa kortare tid.

I forslagen ligger aven att ett snabbforfarande ska vara billigare
an en fullstindig UDRP eller ATF.

Tankegingarna ar inte unika. Nominet, som skoter den brit-
tiska toppdominen .uk och danska pIFO/DK Hostmaster for .dk,
har redan inrittat vad de kallar typosquatting-regler. Internets
styrorgan ICANN, som dr inne i en process att slappa hundratals
nya toppdomainer, har lanserat ett system kallat Uniform Rapid
Suspension (URS).

TVISTLOSARENS TIPS

Hur ni som parter i en doméntvist ska ligga upp talan, kan bara
ni sjilva avgora. Hir kommer emellertid foljande generella rad,
frén ett tvistlosarperspektiv.

Var noga med att ange den rittsliga grunden for klagomalet,
dvs vilka namnrittigheter som finns. Bifoga dokumentation som
styrker inarbetning eller registrering. Tank p4 att enbart en ideell
forenings firma eller ett utgivningsbevis for periodisk skrift inte
giller som bevis for kanneteckensritt.
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Dokumentation viktig

Om du som domaninnehavare dnnu inte
anviant domdnnamnet men har langtga-
ende planer pa legitim anvindning, se till
att det finns bra dokumentation som styr-
ker dessa planer.

Alternativ tvistlosning ska ske snabbt.
Systemet bygger darfor péd att klaganden
ger in en skrivelse, som besvaras en ging
av motparten. Det dr darfor viktigt att fa
med alla argument och stodjande doku-
mentation i respektive skrivelse. Det ar
bara i undantagsfall som en tvistlosare
begir komplettering.

Ett sitt att undvika doméntvister mel-
lan parter som har ett kommersiellt for-
hallande 4r att alltid skriva in regler om
domanregistrering och anvindning i
licensavtal och aterforsaljaravtal. Passa pa
att se Over befintliga avtal! Tydliga skriv-
ningar i littolkade dokument gor ocksd
tvistlosarnas arbete lattare.

Alternativ tvistlosning har kommit for
att stanna. Aven om det finns manga olika
nationella system globalt, och dven om
dessa nu vartefter kompletteras med fast-
track, bygger systemen principiellt pd det
nu drygt tio &r gamla UDRP.

Partiska?

Det finns de som havdar att de alterna-
tiva tvistlosningsforfarandena ar partiska
till forman for varumirkesinnehavarna.
Tittar man pa statistiken 6ver hur manga
arenden som beslutats till klagandens
fordel kan det se ut att stimma. Det kri-
tikerna missar dr det faktum att en kan-
neteckensinnehavare sillan inleder ett
tvistlosningsforfarande utan att forst ha
studerat de tre rekvisiten. Det ar klagan-
den som betalar kostnaden for forfaran-
det, och det finns knappast ndgot foretag
som ldgger ut 10 000 — 15 0oo kronor plus
ombudskostnader pd nigot man inte ar
siker pa att kunna bevisa. En annan anled-
ning till det hoga antalet beslut till forman
for klaganden ir det faktum att sd manga
domininnehavare viljer att inte besvara
ett klagomal.

Det viktiga for konsumenter och andra
natsurfare dr att hamna pa ritt plats nar
man skriver in ett domannamn.

Samtliga avgjorda ATF-arenden respektive
UDRP (WIPO & NAF) finns pa:
http://www.iis.se/domaner/atf/atf-arenden (ATF)
http://www.wipo.int/amc/en/domains/ (WIPO)
http://domains.adrforum.com/decision.aspx (NAF)

Petter Rindforth @r managing partner pa
Fenix Legal, tvistiosare for WIPO, NAF,
CAC och .se, Special Reporter Domain Na-
mes for FICPI och FICPI:s representant
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