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Svenska domannamnstvister. Praxis enligt
den s.k. [I-stiftelsens system for alternativ
tvistelosning

Av advokat Henrik Bengtsson1

1. Inledning

Den 1 april 2003 liberaliserade Stiftelsen for Internetinfrastruktur, den s k II-
stiftelsen, de svenska reglerna for tilldelning av domannamn under .se-dominen
och inforde ett nytt regelverk, dominnamnsregler 3.0. Det nya regelverket
innebir, med undantag for vissa dominnamnstyper, som aterfinns 1 en sparrlista,
att det Ar fritt att registrera dominnamn under .se-dominen.

I samband med att reglerna liberaliserades forutsig II-stiftelsen att antalet tvis-
ter rorande registrering och anviandning av dominnamn som var forvixlingsbara
med annan niringsidkares kinnetecken skulle 6ka. Till foljd hirav infordes,
med inspiration frin det amerikanska Uniform Domain Name Dispute Resolu-
tion Policy-systemet (UDRP-systemet), ett svenskt system for alternativ tviste-
16sning, det sa kallade ATF-systemet. I ATF-systemet benimns den rittighets-
havare som anhingiggdr en skiljetvist "S6kanden” och innehavaren av det om-
tvistade dominnamnet fér "Motparten”. I denna framstillning anvinds begrep-
pet Sokanden och Innehavaren pd motsvarande vis som 1 ATF-systemet.

Twvistlosarna har hittills (maj 2005) hunnit avgora sextiodtta dominnamnstvis-
ter. Begiran om 6verforing av domidnnamn har bifallits 1 fyrtiosex drenden och
har avslagits 1 tjugotva (en forteckning Sver de hittills avgjorda drendena med
angivande av utfall och en mycket kortfattad beskrivning av tvistlosarens skl
toljer avslutningsvis). Ett ytterligare stort antal drenden idr sannolikt att vinta, ef-
tersom det, sedan de svenska reglerna liberaliserades, tycks vara minga foretag
och privatpersoner som tagit chansen att registrera dominnamn i syfte att block-
era namnen och sedan 6verlita dem. I minga avgoranden har Innehavaren an-
tingen medgivit Sokandens begiran om avregistrering eller 6verlatelse eller un-
derlatit att besvara kommunikation fran tvistlosaren, vilket medfort att doman-

1 Advokatfirman Delphi & Co, Stockholm.

2 Reglerna finns tillgingliga pi NIC-SE:s webbplats p adressen http://www.nic.se/domaner/
allmanna_villkor.shtml. For en utforligare redogorelse f6r de nya reglerna hinvisas till Pawlo, Mi-
kael; Nya regler for tilldelning av domdnnamn under .se i NIR nr 3 2003, s 253 ff.

 Besluten finns tillgingliga pa Il-stiftelsens webbplats under adressen http://www.iis.se/doman-
namn/atfbeslut.shtml. Pigiende drenden fortecknas under adressen http://www.iis.se/doman-
namn/atfpagaende.shtml.


TCW
Upphovsrätt
Ur NIR -- Nordiskt Immateriellt Rättsskydd nr 3 2005
---------------------------------------------------------------------Får spridas inom
II-Stiftelsen samt till stiftelsens tvistlösare.
Med vänligt tillstånd av författaren och redaktionen.


Svenska domannamnstvister 257

namnet Sverlitits. Pa sd vis har ATF-systemet visat sig eftektivt 1 forhallande till
rena s k cybersquatters som registrerat dominnamn i ond tro.

Syftet med denna artikel ar att analysera tvistldsarnas avgdranden och forsoka
identifiera linjer i praxis. I artikeln jimfors ocksa tillimpningen av de materiella
avregistreringsreglerna med kinneteckensrittsliga regler och praxis.

2. Kort om tvisteforfarandet och forutsidttningarna for 6verforing och
avregistrering av .se-domiannamn

2.1 Reglerna for tvisteforfarandet. Den processuella formen for tvistelosningsforfa-
randet regleras i Forfaranderegler for ATF.* Sékanden inleder ett alternativt
tvistlosningsforfarande genom att inge ansékan?® till Il-stiftelsen samt underrittar
samtidigt NIC-SE om att ansokan gors. Om NIC-SE inte underrittas om att
tvistelosningsforfarande har initierats, kommer irendet inte att provas. Sokan-
den skall erligga en avgift till II-stiftelsen, vilken for nirvarande uppgir till
10.000 kronor exklusive moms och som debiteras Sokanden. Huvudregeln ir
att tvister skall avgoras av en ensam tvistlosare. S6kanden och Innehavaren kan
dock begira att tvisten skall avgoras av tre tvistlosare. Den som begir att tvisten
skall avgoras av tre tvistlosare skall erligga en tilliggsavgift om 10.000 kronor.
Ensam tvistlosare utses av II-stiftelsen utifrin en forteckning av tvistldsare.® Av-
gOrs tvisten av tre tvistlosare utser II-stiftelsen en tvistlosare och vardera parten
utser varsin tvistlosare frin II-stiftelsens forteckning. Forfarandet ir skriftligt och
bygger pd kommunikationsprincipen. Provas tvisten av en tvistlosare, skall tvist-
l6saren meddela beslut inom 30 dagar frin det att ansékan nidde tvistlosaren,
om inte sirskilda skl for tidsutstrickning foreligger. Provas tvisten av tre tvist-
16sare, skall det avgoras inom 60 dagar frin det att ansokan nidde tvistlsarna.
Tvisterna fir provas pa det sprik som domannamnet ansokts p§.7 Vardera parten
svarar for sina egna ombudskostnader. Bifalls S6kandens begiran om avregistre-
ring eller overforing, aterbetalas halva ansdkningskostnaden. Om part vicker ta-
lan 1 domstol 1 en sak som ror tvistlosningstorfarandet, skall forfarandet fortsitta,
om inte parterna dr eniga om att det skall avbrytas. II-stiftelsen har upprittat ett
pedagogiskt flodesschema 6ver hur tvister provas enligt ATF-systemet vilket
presenteras nedan.

* Reglerna finns tillgingliga pa Il-stiftelsens webbplats under adressen http://www.iis.se/doman-
namn/forfaranderegleratf.shtml.
> De aktuella blanketterna som skall anvindas i forfarandet finns tillgingliga pa Il-stiftelsens
webbplats under adressen http://www.iis.se/domannamn/tvistlosning.shtml.
6 forteckningen anges advokat Thomas Carlén-Wendels, patentrittsrad Per Carlson, jurist Jon
Dal, jurist Bengt Eliasson, advokat Jonas Gulliksson, advokat Peter Hedberg, professor em Gun-
nar Karnell, ridman Tomas Norstrom, f d hovrittslagman Henry Olsson, IT-jurist Petter Rind-
forth, professor Jan Rosén, jurist Johan Sjobeck samt advokat Monique Wadsted.

Tvistlosarna har hittills avfattat beslut pa svenska och engelska.
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Kontroll av ansékan:
Har underriftelse om anmalan tillstallts NIC-SE?

Har ansékningsaveift inbetalats 10 000 kr + moms (12 500 iak! moms) alt

20 000 ks + moms (25 090 inkl moms.)?

Innehéller anstkan grondlaggande uppgifter om sokandens namn, person eller
orzanisationsnummer cller motsvarande, post cller c-postadresa same telefor och faxnummer?
Tnnehiller ansdkan uppgift om vad som yrkas i forfarandet och grunden for defta samt uppaift
om vilken bevisning som beropas och vad parten avser styrka med denna? Den bevisning som
dbercpas skall inges tillsammans med ansckan,

Ansckan om etf alternativt
tvistldsningsforfarande inkommer
till TI-stiftelsen

Ansgkan tillstalls motparten med anmodan att skriftligen svara pA

Om ansékan &r behiftad med brister
och ofullstindigheter skall
sdkanden foreldggas att inkomma

denna inom 30 dagar frin det att den avsants frin Il stiftelsen.
Motparten skall upplysas om vad svaret skall innehAlla samt att
srendet kan komma att avgéras dven om nagot svar infe inkemmer

med erforderliga kompletreringar

———— : Svar inkommer frin motparten. T Svar
ompleticring inkomener inte. ) e sskcan nk

: 1 Begird komplettering svaret skall anges om ansdkan inkommer
Ansgkan avvisas. Hindear inte e € medges eller bestrids. Om inte.

att sokanden pd aytt inkommer.

: y ansokan bestrids skall grunden for
inger en fullstandig ansélan.

bestridandet anges. I svaret fir
dven anges om motparten vill utse
tre tvistldsare trots att sékanden
endast begart en. Utnyttjar

Tl-stiftelsen expedierar

beslutet till parterna samt Motpartens svar

NIC-SE. i’k‘fk“‘;:ti_ motparten sin rétt art 2 arendet
S provat av tre tvistlésare skall han
Tvistlsaren/-18sama kinnedom

= dven std merkostnaden for detta
meddelar beslut vari

srunden fir stillnings-
tagandet skall framgA
Beslutet far enbart
grunda sig p vad som
framkommit i av
‘handlingama eller Svrig
utredning. Beslutet samt
alkten skickas till II-
stiftelsen.

Arendet utreds. Férfarandet
ar skrifiligt. Arendet skall
som huvndregel avgbras
inam 30 dagar frin det att
ansskan Sverlimnades fr

Arendet éverlimmas till
tvistlsaren/losarna. Darvid
skall framgd om motparten
besvarat ansikan eller inte
Parterna skall underrittas
om att drendet Gverlamuats
samt om vem eller vilka
som utsetts till tvistldsare.

Utse tvistlasare. T fall dér drendet
skall avgdras av tre tvistldsare skall
IL-stiftelsen utse gruppens
ordférandz och parterna utser
vardera en tvistldsare bland dem
som fortecknats av ILstiftelsen.

tvistldsning. Om drendet
provas av tre tvistlosare
skall drendet istillet avgéras
inom 60 dagar.

2.2 Férutsdttningarna for avregistrering och overforing av domdnnamn. Dominnamn
registrerade under .se-dominen kan enligt Dominnamnsregler 3.0, punkten 16
och 17 overtoras eller avregistreras under tvd huvudsakliga forutsittningar, nim-
ligen 1) efter begiran av enskild som foreter en lagakraftvunnen dom eller beslut
med rittskraft 1 Sverige varav det framgir att avregistrering eller 6verforing skall
ske och 2) om dominnamnet ir forvixlingsbart med ett dldre kinnetecken och
innehavaren inte har nigon ritt eller berittigat intresse till dominnamnet och
dominnamnet registrerats eller anvints 1 ond tro. Skiljeforfarande avseende av-
registrering eller 6verlatelse kan initieras oavsett om dominnamnet ifriga an-
viands eller om det endast har registrerats. ATF-systemet ir inriktat pd att hante-
ra klara fall av missbruk,’ vilket innebir att forfarandet inte kan rymma mer kom-
plexa immaterialrittsliga bedémningar.9

8 1 Arendenr 24, P3.SE menade tvistldsaren, att av denna skrivning foljer att om Innehavaren
gjort det sannolikt eller limnat en trovirdig forklaring till att denne inte har registrerat eller an-
vint dominnamnet i ond tro, det ir S6kanden som mdste visa att Innehavaren har registrerat eller
anvint dominnamnet i ond tro, d v s att bevisbordan for ondtrosregistrering dvilar Sokanden, na-
got som dverensstimmer med bevisbordorna i kiinneteckensritten.

I Arendenr 68, PRIVATE.SE menade tvistlésaren att frigan om vem som var ritt innehavare
till ett varumirke inte kunde avgoras inom ramen for forfarandet, utan att den registrerade varu-
mirkesinnehavaren fick presumeras vara ritt Innehavare. I Arendenr 42, SYOGUIDEN.SE pi-
stod Sokanden att Innehavaren felaktigt hade tillitits registrera bifirman SYOGUIDEN, vilken
bifirma Innehavaren dberopade till stdd for sitt pastiende om berittigat intresse. Tvistlosaren me-
nade att frigan om eventuellt felaktig registrering av bifirman inte kunde avgdras inom ramen for
skiljeforfarandet och avslog S6kandens begiran om &verlitelse av dominnamnet med hinvisning
till att Innehavaren hade ett berittigat intresse till dominnamnet.
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Punkten 17 ¢) reglerar vilka ildre kinnetecken som kan grunda ritt att fora
talan om att ett yngre forvixlingsbart dominnamn avregistreras eller 6verfors.
Punkten 17 d) och e) i Dominnamnsregler 3.0. innehiller ett antal (icke uttom-
mande exempel) pi situationer nir innehavaren saknar ritt eller berittigat in-
tresse och nir dominnamnet registrerats i ond tro;

¢) Ett dominnamn fir avregistreras eller 6verforas till den som begirt tvistlos-
ningsforfarandet om dominnamnet ir identiskt eller forvixlingsbart med ett
varukinnetecken, niringskinnetecken, sliktnamn, konstnirsnamn (om nam-
net inte syftar pd nigon sedan linge avliden), eller titel pd annans skyddade
litterdra eller konstnirliga verk vilka har rittsgrund 1 Sverige och till vilket
den som begirt tvistlosningen kan visa ritt, och
- Innehavaren inte har nigon ritt eller berittigat intresse till dominnamnet
och
- dominnamnet registrerats eller anvints i ond tro

d) En Innehavare fir anses ha en ritt eller berittigat intresse till domidnnamnet
sarskilt om det visas att
- anvindning — eller forberedandet av anvindning — av domiannamnet skett 1
samband med marknadstoring av varor eller tjanster innan tvistldsningen in-
leddes,
- dominnamnet 4r allmint kint f6r Innehavaren iven om denne inte forvir-
vat ndgon ensamritt till den bendmning som utgdr namnet eller
- dominnamnet inte anvinds i kommersiellt syfte for att vilseleda konsu-
menter eller fOr att skada ett kinneteckens eller en rittighets anseende

e) Ett dominnamn fir anses ha registrerats eller anvints 1 ond tro sarskilt om det
visas att
- registreringen eller anvindningen tillkommit i syfte att silja eller verlita
dominnamnet till den som begirt tvistlosningen eller till en konkurrent till
den som begirt tvistlosningen,
- dominnamnet registrerats i syfte att forhindra den som begirt tvistlosning-
en att kunna anvinda sitt kinnetecken eller sin rittighet 1 ett dominnamn el-
ler
- dominnamnet registrerats i syfte att stora affirsverksamheten for en kon-
kurrent.

Rittstoljden av ett bifall till Sokandens talan ir antingen avregistrering eller
overlitelse. I hittillsvarande fall har S6kandena genomgiende yrkat pa dverfo-
ring, vilket forefaller naturligt eftersom dominnamnet, om det avregistreras och
inte 6verfors, kan komma att registreras av nigon annan.

3. Rittsliga utgdngspunkter for bedomningarna i ATF-systemet
Andringarna av NIC-SE:s Allminna villkor (Dominnamnsregler 3.0) har fore-
gitts av ett relativt omfattande remissarbete dir II-stiftelsen cirkulerat ett flertal
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promemorior till olika remissinstanser.'’ Promemoriorna kan liknas vid forar-
beten till ATF-systemet och 1 ett skiljeforfarande refererade tvistldsaren ocksa
till promemoriorna som ATF-systemets "f5rarbeten”.!! Niamnda promemorior
tillmits siledes visst rittskillevirde vid tillimpningen av avregistreringsreglerna i
punkten 17 i Domiannamnsregler 3.0.

3.1 Forhallandet till svensk kdnneteckenslagstiftning. Flertalet ATF-avgéranden
innehiller relativt omfattande kidnneteckensrittsliga resonemang med uttryckli-
ga hinvisningar till varumirkeslagen och dess forarbeten bl a savitt avser inarbet-
ning, sirskiljningsformaga och forvixlingsbedomning. Likasi har Il-stiftelsens
arbetsgrupp 1 betydande man refererat till kinneteckenslagstiftningen vid utar-
betandet av ATF-systemet. Svensk kinneteckenslagstiftning ar siledes av forhal-
landevis stor betydelse for tolkningen av avregistreringsreglerna.

Kinneteckenslagstiftningen dr ocksd av betydelse av systematiska skidl. Som
ovan namnts, kan NIC-SE enligt Dominnamnsregler 3.0, punkten 16 avregist-
rera eller 6verlita ett dominnamn efter att S6kanden har presenterat en laga-
kraftvunnet dom eller ett beslut med rittskraft i Sverige. Aven om punkten 16
avser alla domar och beslut som har rittskraft 1 Sverige, d v s ocksd domar som
p4 internationellt privatrittslig grund kan verkstillas i Sverige,'? 4r det rimligt
att anta att punkten 16 i forsta hand tar sikte pA domar och beslut meddelade av
svensk domstol av det enkla skilet att systemet omfattar dominnamnsregistre-
ringar som ir giltiga i Sverige. Dominnamnsreglerna 3.0 punkten 17 a) innehal-
ler vidare regler som innebir att om Innehavaren inom 14 dagar frin tvistlosa-
rens beslut vickt talan 1 allmin domstol om sin ritt till den bendmning som ut-
gbr dominnamnet, skall verkstilligheten stoppas. Allmin domstols dom eller
beslut kan alltsd foranleda bide avregistrering eller 6verforing och stoppad verk-
stillighet, vilket innebir en mojlighet att forekomma eller blockera ett tvistefor-
farande genom ett allmint domstolstorfarande. Detta kan medfora att parterna
vinder sig till allmin domstol for att fi ett domslut som parterna inte hade kun-
nat fi inom ramen for ATF-systemet pa grund av att tvistldsarnas kinneteckens-
rittsliga tillimpning skiljer sig frin de allmdnna domstolarnas tillimpning. In-
triftar detta, skulle det i sin tur medfora att syftet med ATF-systemet skulle bli
forfelat. For att ATF-systemet skall vara legitimt, ar det siledes viktigt att tvistlo-
sarnas avgoranden avspeglar allminna kinneteckensrittsliga regler.

Av redogorelsen nedan foljer att tvistldsarnas bedéomningar 1 hittillsvarande
avgoranden 1 allt visentligt Gverensstimmer med kinneteckensrittslig lagstift-
ning och praxis. Den huvudsakliga risk som kan iakttas ir att dominnamnsreg-
lerna 3.0 punkten 17 ¢) fOrsta strecksatsen kan komma att tolkas i strid med kin-
neteckensrittsliga konsumtionsregler och da sirskilt med avseende p3 principer-

10 PM ”Ett alternativt tvistelosningsforfarande (ADR) f6r dominnamn i toppdominen .se” II-
Stiftelsen 2001-10-15 (nedan “Forsta PM:n”); PM “Ett alternativt tvistelosningsforfarande (ATF)
for dominnamn i toppdominen .se” II-Stiftelsen 2002-10-28 (nedan ”Andra PM:n”).

1 Arendenr 1, BOXMAN.SE.

12 Jamfor Andra PM:n, s 10.
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na for dberopande av annans varumirke. S3 har dock inte hittills skett (ndrmare
hirom i punkten 7.4).

3.2 Forhallandet till UDRP-praxis. Det svenska ATF-systemet foreter uppenbara
likheter med ICANN:s UDRP-process, bl a ir de materiella reglerna 1 artikel 4
av ICANN:s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy13 om forut-
sittningar for avregistrering av dominnamn i det nirmaste identiska med de
svenska reglerna.

En jamforelse mellan de svenska dominnamnsreglerna 3.0, punkten 17 c)—e)
och UDRP-reglerna, artikel 4 a.—c. visar att de svenska reglerna, med undantag
for punkten 4 b. (iv) 1 UDRP-reglerna dr materiellt identiska med UDRP-reg-
lerna. Det framgir ocksd av Il-stiftelsens Forsta PM och Andra PM ! att de
svenska ATF-reglerna utarbetats med internationella regler om tvistelsning av-
seende dominnamn som utgingspunkt. Avgoranden 1 UDRP—systemet1 bor
saledes kunna anvindas som tolkningsdata vid tillimpningen av de svenska avre-
gistreringsreglerna.16 Forvinande nog finns i de hittillsvarande avgdrandena
inga referenser till UDRP-avgoranden, vare sig 1 parternas argumentation eller 1
tvistlosarnas skil.

4. Saklegitimation

Av ATF-reglerna framgir inte nirmare vilken saklegitimation en licenstagare av
ett kinnetecken har. Enligt 37 a § varumirkeslagen har en licenstagare ritt att
anhingiggora forbudstalan vid varumirkesintring. Licenstagaren saknar diremot
enligt varumirkeslagen ritt att anhingiggdra skadestindstalan. I drendet
PEUGEOT.SE!’ ansdgs Peugeots svenska generalagent, pa grundval av licens-
avtal och sirskild fullmakt, ha ritt att fora talan om 6verforing av domiannamnet
PEUGEOT.SE. Eftersom generalagenten hade sirskild fullmakt, gir det inte ur

13 UDRP-policyn antogs av ICANN den 26 augusti 1999 och finns tillginglig pa http://
www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm.

14 Forsta PM:n, s 9 ff, Andra PM:n s 6.

15 Skiljeavgérandena inom ramen for UDRP-systemet finns tillgingliga p4 http://arbiter.wi-
po.int/domains/search/index.html. WIPO har upprittat ett sirskilt s k Legal index dir avgoran-
dena systematiserats efter de rittsfrigor som berdrs i avgorandet. Nimnda legal index finns till-
gingligt pd http://arbiter.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindex?lang=eng. Harvard Law
School har publicerat en omfattande webbplats dir UDRP-systemet behandlas, se narmare http:/
/cyber.law.harvard.edu/udrp/library.html. Anette Kur har publicerat en omfattande studie av av-
gorandena inom ramen for UDRP-systemet med virdefulla referenser till betydelsefulla UDRP-
avgoranden, rapporten finns tillginglig pa http://www.intellecprop.mpg.de/Online-Publikatio-
nen/2002/UDRP-study-final-02.pdf Betriffande ondtrosbeddomningen inom UDRP-systemet,
se Petra Sund-Norrgirds licentiatavhandling Domdnnamnstvister och ond tro En rittslig analys av UD-
RP, sdrskilt med tanke pa begreppet ond tro i artikel 4.a.iii, tillginglig pa http://web2.shh.fi/biblio/pa-
?ers/fulltextfr/56—951—555—739—9.pdf.

© Mikael Pawlo ir i sin redogorelse for ATF-reglerna av motsatt uppfattning pa grundval av att
UDRP-reglerna och ATF-reglerna skiljer sig dt, se artikeln Nya regler for tilldelning av domdnnamn
under .se 1 NIR nr 3 2003, s 257. Jag menar dock att skillnaden avser endast de skilda regelverkens
ordalydelse. Med bortseende hirifrin ir regelverkens materiella innebord i allt visentligt Sverens-
stimmande.

17 Arendenr 9, PEUGEOT.SE.
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detta avgdrande att utldsa tvistldsarnas syn pa partslegitimationsfragan. En licens-
tagare borde enligt min mening, analogt med reglerna i 37 a § varumirkeslagen
ha saklegitimation att begira avregistrering av ett dominnamn, men diremot
inte Overforing av ett dominnamn, eftersom det 1 detta fall potentiellt kan upp-
std en konflikt mellan licenstagaren och licensgivaren rérande dominnamnet
nar licensavtalet upphort.

5. S6kandens rattsgrund

Av punkten 17 ¢) 1 Dominnamnsregler 3.0 foljer att ett dominnamn fir avre-
gistreras eller 6verforas till den som begirt tvistlosningsforfarandet om domin-
namnet ir identiskt eller f6rvixlingsbart med ett inarbetat eller registrerat, varu-
kinnetecken eller naringskinnetecken vilket har rittsgrund 1 Sverige och till vil-
ket den som begirt tvistlosningen kan visa ritt. I de drenden som provats har
Sokandena haft svenska varumirken, gemenskapsvarumirken, firmor och slikt-
namn till grund for begiran om &verldtelse. I nigra irenden'® har Sokandena
dberopat kinnetecken som ansokts efter att det omtvistade dominnamnet re-
gistrerats (!). Tvistlosarna har inte bifallit yrkandena om &verforing 1 dessa dren-
den.

Frigan om en ideell forenings firma ir ett niringskidnnetecken som kan ligga
till grund for begiran om avregistrering eller &verforing prévades 1 drendena
CENTRUMMOTRASISM.SE, FRISK.SE'” och KOMMUNISTISKAPAR -
TIET.SE?" dir tvistlésaren ansig att en icke niringsdrivande ideell forenings fir-
ma inte kunde anses ha forvirvat nigon kinneteckensrittighet utan inarbet-
ning.21 I irendet OSTERLEN.SE och OSTERLEN.SE forde tvistlosaren ett
relativt omfattande resonemang om frigan huruvida den geografiska beteck-
ningen ”Osterlen” kunde anses anvint i niringsverksamhet genom kommunens
satsningar pa turistniringen och drog slutsatsen att s inte var fallet.

Ett varumirke som kungjorts, men som inte har vunnit laga kraft pa grund av
invindning mot varumirket, har inte ansetts kunna liggas till grund for beslut
om overforing av domiannamnet ENTREPELAREN.SE, eftersom det inte var
uppenbart att invindningen inte skulle komma att bifallas.??

I minga irenden, bl a AKTIETIPS.SE,>> MAGELLAN.SE** och ABRA-
TECH.SE,” SWEDENWADORUY.SE,?® I1.SE? har Sékandena p4 relativt
svaga grunder pastatt att deras kinnetecken varit inarbetade. Avsaknad av inar-
betningsbevisning eller svag sidan, har medfort att S6kandena inte har ansetts

18 Arendenr 1, BOXMAN.SE, Arendenr 29, YOURLENSES.SE och Arendenr 44, LULEA-
KALASET.SE.

19" Arendenr 71, FRISK.SE.

20 Arendenr 77, KOMMUNISTISKAPARTIET.SE.

21 Krendenr 65, CENTRUMMOTRASISM.SE, Arendenr 71, FRISK.SE.
22 Krendenr 55, ENTREPELAREN.SE.

23 Arendenr 13, AKTIETIPS.SE.

24 Arendenr 6, MAGELLAN.SE.

25 Arendenr 4, ABRATECH.SE.

26 Arendenr 66, SWEDENWADORUY.SE.

27 Arendenr 49, 11.SE.
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kunnat styrka att de haft ritt till kinnetecknen. I drendet WEBCAR2000.SE?®
kunde Sokanden visa att dennes webbplats www.webbcar2000.com besdkts av
mer 4n 100.000 besokare under april minad 2003 och 1 drendet AKTIE-
TIPS.SE?’ visade Sokanden att webbplatsen haft mellan 50.000 och 150.000
manatliga besokare de senaste dren. I ingendera drendet ansdg tvistlosaren att be-
visningen var tillricklig for att visa att kinnetecknen var inarbetade. I drendet
MAGELLAN.SE® pistod Sokanden att kinnetecknet MAGELLAN var inar-
betat, eftersom forsiljningen av GPS-utrustning under mirket MAGELLAN
pagatt sedan 1989 och att forsiljningen arligen omsatte 13 miljoner kronor. Inte
heller i detta drende ansigs inarbetningsbevisningen tillracklig. I drendet
GOOGLE-.SE konstaterade tvistlosaren att kinnetecknet GOOGLE, ett kinne-
tecken som maste beskrivas som 1 det nirmaste notoriskt kint, var inarbetat.
Tvistlosarnas syn pd inarbetning 1 de ovan refererade avgorandena Sverensstim-
mer vil med de allminna domstolarnas och forvaltningsdomstolarnas syn pa in-
arbetning, namligen att S6kanden i normalfallet maste styrka inarbetning med
hjilp av indirekt bevisning, sisom forsiljningssiffror, marknadstoringskostnader
och marknadsforingens rickvidd®! eller med hjilp av en marknadsundersdkning
eller branschintyg® och att enbart ett pistiende om inarbetning inte ir tillrick-
ligt. Frigan om inarbetning aktualiserades ocksi i drendet OSTERLEN.SE och
OSTERLEN.SE®? dir Sokanden pistod att begreppet ”Osterlen” var inarbetat
for Simrishamns kommun och att ansékan stéddes av Tomelilla kommun som
tillika ligger inom Osterlen. Tvistlosaren ansig dock att det inte var klart vem
som var subjektet for inarbetningen och att frigan om till vem &verforing skulle
ske maste vara tydlig nir ett virdefullt domdnnamn skall 6verforas. Inarbetning
ansigs darfor inte styrkt. En friga som 4nnu inte aktualiserats ir den om historisk
inarbetning. Om Innehavaren registrerat dominnamnet for flera dr sedan och
Soékanden dberopar ett dldre inarbetat kinnetecken som rittsgrund, maste S6-
kanden visa att det dberopade kinnetecknet var inarbetat vid tidpunkten for an-
sokan om det aktuella domannamnet. Historisk inarbetning kan 1 princip styrkas
endast med indirekt bevisning, eftersom en marknadsundersékning skulle avse
fel tidspelriod.34

[ irendet IT-BUTIKKEN.SE>® konstaterade tvistlosaren, utan nirmare reso-
nemang, att Sokandens danska firma var inarbetad i1 Sverige efter tvd drs anvind-
ning. I irendet PLANTR ONICS.SE*® anforde Sékanden att firman hade an-
vints under 1993—1999, men det gick inte av bevisningen att utldsa datering.

28 Arendenr 2, WEBCAR2000.SE.

29 Arendenr 13, AKTIETIPS.SE.

U Arendenr 6, MAGELLAN.SE.

3 Jamfor bl a Svea hovritts dom 1 mél nr T-5026-00.

32 Se bl a Patentbesvirsrittens dom i mal nr 01-360, mal nr 01-361 och mal nr 02-399 dar inar-
betningsbevisningen inte ansigs tillricklig.

33 Arendenr 74 OSTERLEN.SE och OSTERLEN.SE

341 Svea hovritts mal nr T 12366-98 lyckades kiranden exempelvis styrka att kidnnetecknet
MAG® vid tidpunkten for intranget var inarbetat.

3 Arendenr 23, ITBUTIKKEN.SE.

36 Arendenr 39, PLANTRONICS.SE.
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Sékanden anforde vidare att produkter under varumirket PLANTR ONICS
hade silts sedan 1980-talet. Innehavaren bestred inte uppgifterna om inarbet-
ning och tvistldsaren konstaterade dirfor att kidnnetecknet fick anses inarbetat.
Det gir inte att finna nigon linje 1 tvistldsarnas syn pa frigan om ritt till ett kin-
netecken uppstitt genom inarbetning, i manga fall stills kraven hogt men, som
arendena IT-BUTIKKEN.SE och PLANTR ONICS:SE visar, ar kraven 1 andra
fall liga, sannolikt ligre 4n de krav som giller inom kinneteckensritten.

Tvistlosarna har ocksa haft att ta stillning till huruvida sliktnamn och egen-
namn innebir att ett kinnetecken har rittsgrund i Sverige. I drendet ASCH-
BERG.SE och ROBERTASCHBERG.SE® dir programledaren Robert
Aschbergs namn anvindes narmast i fortalssyfte ansig tvistldsaren att det var till-
rackligt att slaktnamnet respektive egennamnet var registrerat hos skattemyndig-
heten for att det skulle utgora rittsgrund for talan om 6verlatelse av dominnam-
nen.

6. Forvaxlingsbedémningen

Ett flertal drenden har berért domiannamn som har varit identiska med befintliga
varumirken, varfor tvistlosarna kunnat konstatera att det registrerade varumir-
ket och dominnamnet varit forvixlingsbara till sin ordalydelse. Tvistlosarna
konstaterar ocksa att dndelsen .se liksom mellanslag i det dldre kinnetecknet el-
ler bindestreck i domidnnamnet inte skall tillmitas nigon betydelse vid forvix-
lingsbedomningen. Vad betriffar frigan om forvixlingsbarhet har tvistlosarna
haft att ta stillning till huruvida dominnamnet FLYSNOWFLAKE.SE var for-
vaxlingsbart med kinnetecknet SNOWFLAKE, vilket det, fo'}ga forvanande, be-
funnits vara.>® Likasi har dominnamnet SNOWFLAKE.SE>” ansetts vara for-
vixlingsbart med SAS figurvarumirke "SASSNOWFLAKE”. Tvistlosarna har
ocks4 ansett att dominnamnet VOVLO.SE* var forvaxlingsbart med varumir-
ket VOLVO, att dominnamnet LOCKET.SE*! var forvixlingsbart med varu-
mirket BLOCKET.SE, att dominnamnet WEBMAILTELE2.SE** var forvix-
lingsbart med varumirket TELE 2, att domannamnet LINSBOKSEN SE® var
torvixlingsbart med varumirket LINSBOXEN och att dominnamnet
VOLVOBILAR_.SE* var forvixlingsbart med varumirket VOLVO. T ett dren-
de, VVS.SE,45 har bransch och arbetsgivarforbundet VVS-Installatorerna med
stod av sin firma hiavdat ritt till kinnetecknet "VVS” och pa denna grund pastatt
battre ritt till domdnnamnet VVS.SE. Tvistlosaren har dock ansett att firman
VVS-installatorerna inte kan medfora ensamritt till benimningen “VVS”. |

37 Arendenr 41, ASCHBER G.SE respektive ROBERTASCHBERG.SE.
38 Arendenr 15, FLYSNOWFLAKE.SE.

39 Arendenr 14, SNOWFLAKE.SE.

40 Arendenr 52, VOVLO.SE.

41 Krendenr 60, LOCKET.SE.

42 Arendenr 74, WEBMAILTELE2.SE.

43 Arendenr 81, LINSBOKSEN.SE.

4 Arendenr 79, VOLVOBILAR .SE.

45 Arendenr 12, VVS.SE.
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irendet BEGAGNAT.SE* provade tvistlosaren sirskiljningsformagan hos fir-
man Begagnat.se Sverige AB och frigan huruvida dominnamnet BEGAG-
NAT.SE var forvixlingsbart med nyssnimnda firma. Tvistlosaren konkluderade
att ordet “begagnat” som en del av firman saknade sirskiljningsformaga och att
dominnamnet siledes inte var forvixlingsbart med firman. Begiran om 6verfo-
ring avslogs darfor.

Tvistlosarnas syn pa forvixlingsbarhetsbedomningen mellan tva kinnetecken
overensstimmer vil med forvaltningsdomstolarnas och de allminna domstolar-
nas syn pi forvixling.*’

7. Innehavarens ritt eller berittigade intresse till det registrerade do-
méannamnet

Punkten 17 c. 1 dominnamnsregler 3.0 innehiller tre typsituationer nir Inneha-
varen anses ha en ritt eller berittigat intresse till det sokta dominnamnet. Tvist-
l6sarnas avgoranden analyseras 1 relation till de olika typsituationerna nedan.

7.1 Innehavarens anvindning eller forberedda anvindning (punkten 17 ¢) forsta streck-
satsen). Om Innehavaren varken har anvint eller forberett anvindning av do-
minnamnet, har Innehavaren inte ansetts ha nigon ritt eller berittigat intresse
till dominnamnet.*® Likasd har Innehavarens pastdenden om att viss verksamhet
eller firmaregistrering forberetts inte godtagits nir pastiendena inte stods av fak-
tiska omstindigheter och i vrigt inte ir trovirdiga.*’

I irendet P3.SE°" var Innehavaren en privatperson med fornamnet Peter.
Innehavaren pastod att han registrerat dominnamnet, eftersom han var Peter
“nummer 37 1 sin umgingeskrets. Till stod for sitt pastiende gav han in intyg
undertecknade av fem bekanta. Innehavaren menade att han hade ett privat och
professionellt berittigat intresse att anvinda dominnamnet 1 sin planerade verk-
samhet. Tvistlosaren fann, nigot férvinande, att Innehavaren dirmed visat (i) att
han inte registrerat dominnamnet i ond tro och (ii) att han hade ett berittigat
intresse till dominnamnet.

I drendet FLYSNOWFLAKE.SE hade Innehavaren registrerat ett utgivnings-
bevis med titeln SNOWFLAKE efter att domidnnamnet hade registrerats. Mot
bakgrund av att registrering skedde i efterhand, ansigs Innehavaren inte pa den-
na grund ha ritt eller berittigat intresse till dominnamnet.

7.2 Kannetecknet har blivit allmant ként for Innehavaren (punkten 17 ¢) andra streck-
satsen). 1 drendet SEIROSAFAR_.SE>! menade Innehavaren att denne hade in-

# Arendenr 52, BEGAGNATSE.

4 Forvixlingsbedomningen mellan FLYSNOWFLAKE.SE och SASSNOWFLAKE kan exem-
pelvis jimforas med Regeringsrittens dom i mal nr Ab-52/83 dir varumirket TFE-COTE ansigs
forvixlingsbart med varumirket TUFF-COTE, trots att prefixen skilde sig at.

#8 Arendenr 16, OVERTURE.SE.

" Arendenr 22, MASTER CARD.SE, Arendenr 31, LUNAR SE.

50 Arendenr 24, P3.SE.

51 Arendenr 5, SEIROSAFAR.SE.
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arbetat namnet SEIROSAFAR f6r sin verksamhet och att denne dirmed hade
ritt eller berittigat intresse till dominnamnet SEIROSAFAR.SE. Tvistlosaren
ansdg dock att Innehavaren inte lyckats visa att kinnetecknet SEIROSAFAR
var inarbetat till f6rmin for Innehavaren och att denne dirfér inte hade nigon
ritt eller berittigat intresse till dominnamnet. I detta sammanhang skall nimnas
att enligt Dominnamnsregler 3.0 punkten 17 d) andra strecksatsen anses Inne-
havaren ha ritt eller berittigat intresse om domannamnet dr allmdnt kdint for Inne-
havaren dven om denne inte forvirvat ndgon ensamritt till den bendmning som utgor
namnet. Det sagda innebir alltsd att lokutionen “allmint kint” inte forutsitter
inarbetning, eftersom inarbetning skulle ha medfort att Innehavaren hade for-
virvat en ritt till beteckningen 1 enlighet med sista ledet av meningen. Begrep-
pet “allmint kint” ir sdledes en ligre nivd av kinnedom in forutsittningen for
inarbetning enligt kidnneteckenslagstiftningen, nimligen att ett kinnetecken an-
ses inarbetat, om det hir i1 landet inom en betydande del av den krets till vilken
det riktar sig dr kint. Begreppet “kint” har aktualiserats i ett flertal marknads-
rittsliga avgoranden rorande efterbildning och renommésnyltning. Forutsitt-
ningen for att efterbildning/renommésnyltning skall foreligga har varit att sub-
jektet for efterbildningen/snyltningen skall vara kdnt pa marknaden s att det for-
knippas med en viss ndringsidkare.sz Aven om det innebir viss begreppsjurispru-
dens och teoretiserande, kan man dirfoér fundera 6ver om begreppet allmint
kind i dominnamnsreglerna, som ju inte, vilket konstaterats, motsvarar inarbet-
ningskinnedom, kan tinkas motsvara den kinnedomsgrad som inom marknads-
ritten betecknas som kind.>® I doktrin har det marknadsrittsliga begreppet kind
antagits 1 forsta hand ha med antalet vilseledda konsumenter att gora istillet for
som inom kinneteckensritten andelen vilseledda konsumenter.”* Om denna hy-
potes skulle vara riktig, kan vigledning for forutsittningarna for att en vara eller
ett kinnetecken skall uppfattas som kint sokas 1 marknadsdomstolens domskail 1
bl a MD 1996:3 och MD 1999:21 (NIR 2000 s 102) medan vigledning for
motsatsen kan sokas i bl a MD 1983:23, MD 2002:30, MD 2003:1.

7.3 Anvindning i icke-kommersiellt syfte (punkten 17 ¢) tredje strecksatsen). 1 drendet
PEUGEOT.SE> menade tvistlosaren att Innehavaren inte hade vidtagit nigra
dtgarder for att markera att den webbplats som forekom under dominnamnet
PEUGEOT.SE inte var rittighetshavarens officiella webbplats. Det fanns heller
ingen upplysning om att Innehavaren anvinde Sokandens registrerade varumir-
ke. Tvistlosaren konstaterade att det darfor inte fanns nigot som stodde Inneha-
varens pastiende att dominnamnet skulle anvindas for en entusiastwebbsida.
Dirmed f0ll inte dominnamnet under undantaget for icke-kommersiellt bruk.
Till motsatt slutsats kom tvistlosaren 1 arendet LANDOP\.SE,56 diar domannam-

52 Se bl a MD 1988:19 (NTR 1989 s 108).
53 Se nirmare om den marknadsrittsliga frigan om rekvisitet ’kint” 1 Nordell; Marknadsrittens
<gcmdwillslq/dd, s 136 ft.
* Pehrson, Lars; Varumdrken fran konsumentsynpunkt, s 201.
55 Arendenr 9, PEUGEOT.SE.
56 Arendenr 64, LANDOR_SE.
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net anvindes som adress fOor en privat webbsida med diverse bilder. Tvistlosaren
ansdg att dominnamnet anvindes i icke-kommersiellt syfte och Sékandens be-
giran om Overforing avslogs. Frigan om anvindning av kidnnetecken i icke-
kommersiellt syfte kunde ha kommit att provas 1 drendet BMWMS5.SE,> dir
det framgick av Innehavarens webbsida att denne planerade en s k fansite. Inne-
havaren besvarade dock aldrig Sékandens yrkanden och befanns dirmed vara i
ond tro. I nimnda drende hade Innehavaren inte publicerat nigon fiardig webb-
plats, utan denna var under konstruktion. Hade drendet provats, hade det dir-
med mahinda varit svart for Innehavaren att visa att han hade ett berittigat in-
tresse, eftersom det inte gick att utlisa vilken sorts verksamhet som skulle ha be-
drivits under dominnamnet BMWMS5.SE. Just detta drende visar vikten av att
snabbt ingripa mot dominnamn som gor intring i kinnetecken, eftersom Inne-
havaren efter hand kan komma att etablera en icke-kommersiell webbsida, vil-
ket medfor att Innehavaren vid provningen anses ha ett berittigat intresse.

Inom kinneteckensritten gors distinktionen kommersiellt / icke-kommersi-
ellt syfte utifrin beddmningen huruvida kinnetecknet anvinds 1 niringsverk-
samhet. I kinneteckenslagstiftningen®® anses att begreppet niringsverksamhet
bora uppfattas 1 sin mest vidstrickta innebdrd och skall inbegripa en var som yr-
kesmissigt driver verksamhet av ekonomisk art. Ndgot vinstsyfte med verksam-
heten fordras varken for utovaren eller for nigon med vilken denne ir lierad.
Aven om verksamheten ir rent ideell eller vilgorande eller om verksamheten
avser att frimja bildning, vetenskap, konst e.d. eller att befrimja en utomstiden-
des, t.ex. en annan foretagares ekonomiska intressen, kan verksamheten vara av
ekonomisk art och siledes kvalificera som niringsverksamhet. Niringsverksam-
hetsbegreppet 1 marknadsforingslagen motsvarar firmalagens och varumirkesla-
gens begrepp. Av marknadsrittslig praxis59 framgir att ideella foreningar ir att
betrakta som niringsidkare om de frimjar sitt syfte genom att driva niaringsverk-
samhet. Det faktum att den ekonomiska verksamheten avser att frimja ett vil-
gorande dndamal utgor inget hinder for att foreningen kan vara niringsidkare.
Motsvarande principer bor 4ga tillimpning vid bedémningarna inom ramen {or
ATF-systemet. Fragan har dock inte stillts pa sin spets 1 hittillsvarande avgoran-
den. Det kan diskuteras huruvida Sékanden eller Innehavaren skall ha bevisbor-
dan fOr att visa att den bedrivna verksamheten 4r av kommersiell eller icke-
kommersiell natur. Det ir ofta svart for Sokanden att visa att Innehavaren inte
bedriver verksamhet av icke-kommersiell natur. Enligt principen om den bista
bevisningen bor tvistlosarna dirfor 6verviga att tillimpa en presumtion att
webbplatsen ir av kommersiell natur, vilken presumtion Innehavaren sedan har
att motbevisa.

7.4 Aberopande av annans varumdrke. Frigan om en iterforsiljares registrering och
anvindning av S6kandens varumirke har provats i drendet PEUGEOT.SE dir

57 Arendenr 47, BMWMS5 SE.
8 SOU 1958:10, s 212 f och prop. 1960:167 s 39.
5 MD 1974:15.



268 H. Bengtsson

tvistlosaren konkluderade att det faktum att en handlare forsiljer produkter un-
der ett visst varumirke inte berittigar denne att registrera ett dominnamn som
enbart bestir av Sékandens vilkinda varumirke.%” En strikt ordalydelsetolkning
av dominnamnsregler 3.0 punkten 17 ¢) forsta strecksatsen “anvindning — eller
forberedandet av anvindning — av dominnamnet skett i samband med mark-
nadsféring av varor eller tjinster innan tvistlésningen inleddes” kan annars tyck-
as medge en dterforsiljare en ritt att registrera doméinnamn for varor och tjans-
ter som denne aterforsiljer.

Frigan om dberopande av annans varumirke har ocksa provats i drendet FU-
NALSE.®! Innehavaren iterforsilde elektronikprodukter av varumirket FU-
NAI och linkade frin sidan under adressen www.funai.se till sin egen sida
www.blt.se. Tvistlosaren ansig att det faktum att en konsument som genom do-
minen lankas till Innehavarens hemsida fir den uppfattningen att det finns ett
kommersiellt samband mellan S6kanden och Innehavaren. Att S6kandens verk-
samhet stordes av registreringen och att Innehavaren erbjudit sig att dverlita do-
minnamnet f6r USD 1.500 innebar att dominnamnet registrerats 1 ond tro och
Sokandens begiran om &verforing bifolls darfor. I drendet PLANTRO-
NICS.SE®? terforsilde Innehavaren produkter med mirket PLANTR ONICS
(tillsammans med konkurrerande mirken). Aven i detta irende uttalade tvistlo-
saren att det faktum att Innehavaren erbjuder Sokandens produkter till forsilj-
ning pa sin hemsida inte legitimerade Innehavaren att registrera ett domiannamn
som enbart bestod av ett for Sokanden vilkint kinnetecken och under detta
dominnamn bygga en webbplats som direkt eller indirekt (genom linkar) ocksa
marknadsfor produkter frin S6kandens konkurrenter.

Frigan om dberopande av annans kinnetecken har varit foremal f6r manga
kinneteckensprocesser, vilket medfort att det finns en vil etablerad kinneteck-
ensrittslig praxis genom bl a EG-domstolens avgdranden i DIOR,% BMW®
och GILLETTE-milen® i vilken mén en icke-auktoriserad dterforsiljare, repa-
rator eller liknande fir dberopa annans kinnetecken. Aven i svensk ritt finns
etablerad praxis genom VOLVO-,°® NETSCAPE®” och MAXSATA®-avgs-
randena (om in nigot avvikande i forhillande till EG-domstolens praxis). Den-

60" Arendenr 9, PEUGEOT.SE.

1 Arendenr 37, FUNALSE.

62 Arendenr 39, PLANTRONICS.

3 EU-domstolens dom i C-337/95.

%4 EU-domstolens dom i C-63/97.

5 EU-domstolens dom i mal nr C-228/03. Mélet avsdg samma fragestillning som provats pa va-
rumirkesrittslig grund av Svea Hovritt (mél nr T 191-99) (NIR 2002 s 430) och av Stockholms
tingsritt pd marknadsrittslig grund (renommeésnyltning, mal nr T 1014-97). Gillette tappade 1
bida malen, eftersom konsumenterna ansigs ha ett berittigat intresse av upplysningen att KF:s
rakblad passar till Gillettes rakhyvel. Aberopandet av varumirket GILLETTE i det mil dir finska
hogsta domstolen begirde forhandsbesked har dock en mer framtridande roll pa férpackningen 4n
i de svenska malen. Den finska hogsta domstolen har inte meddelat dom vid denna artikels publi-
cering.

%6 NJA 1998 s 478 (NIR 1998 s 758).

67 NJA 1998, s 179 (NIR 1998 s 342).

% Gota hovritts dom i mal nr T 319/98.
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na praxis innebidr 1 korthet att en aterforsdljare inte fir anvinda annans kinne-
tecken pa ett sitt som medfor att det framstir som om det foreligger ett ekono-
miskt samband mellan varumirkesinnehavaren och aterforsiljaren, sirskilt att
dterforsaljarforetaget ingdr 1 varumirkesinnehavarens dterforsiljarorganisation el-
ler att det foreligger ett sirskilt samband mellan de tva fdretagen.69

Frigan om dberopande av annans varumirke 1 dominnamn har ockséd konkret
kommit att provas av Stenungsunds tingsritt 1 ett mil som rérde dominnamnet
VOLVO-TUNING.COM.”" Tingsritten, som beaktade EG-domstolens dom
i BMW-milet, konstaterade att anvindningen av dominnamnet VOLVO-TU-
NING.COM inte skedde i 6verensstimmelse med god affirssed och att domin-
namnsanvindningen kunde ge sken av att det som erbjuds kommer frin varu-
mirkesinnehavaren eller att denne medgett anvindningen av sitt varumirke.
Till f6ljd hirav t6rbjods Innehavaren att anvinda domidnnamnet samt forelades
vid vite att avregistrera det.

Konklusionen av det ovan nimnda och det faktum att ATF-praxis i enlighet
med resonemanget under punkten 3.1 om nddvindigheten av kongruens mel-
lan ATF-praxis och allmin kinneteckenspraxis, 4r enligt min mening att tvistlo-
sarna bor etablera en fast praxis av innebord att en iterforsiljare eller reparator
inte har ett berittigat intresse att registrera domannamn som 4r forvixlingsbara
med Sokandens kinnetecken.

7.5 Betydelsen av Sokandens snabba agerande. 1 irendet PEUGEOT.SE hade So6-
kanden skickat ett varningsbrev till innehavaren mindre 4n en manad efter att
dominnamnet hade registrerats. Eftersom varningsbrevet mottagits inom en s
kort tidsrymd frin domidnnamnsregistreringen, ansig tvistlosaren att Innehava-
ren inte kunde ha etablerat nigot berittigat intresse till dominnamnet.

8. Innehavarens onda tro med avseende pa registrering och anvind-
ning av dominnamn

8.1 Innehavarens vetskap om det dldre kinnetecknet. 1 irendet PEUGEOT.SE anfor
tvistlosaren att det borde ha varit uppenbart for Innehavaren att Sokanden hade
ett starkt intresse av att registrera sitt vilkinda varumirke under toppdominen
.se. Tvistlosaren tillimpade 1 detta drende en omvind bevisborda innebirande
att nir Sokanden visat att denne har ett starkt intresse av att registrera sitt vil-
kanda varumirke som dominnamn, Innehavaren maste visa att denne inte re-
gistrerat dominnamnet i syfte att hindra Sékanden, d v s registrerat dominnam-
net 1 ond tro. I flera drenden har Innehavaren ocksa ansetts vara 1 ond tro betrif-
fande anvindningen av dominnamnet efter mottagandet av Varningsbrev.71 I
andra drenden har tvistldsarna menat att nir Innehavaren haft vetskap om S6-

%9 Se bl a Nordell, Per Jonas; Aberopande av annans kéinnetecken — ett decennium senare i Festskrift till
Bernitz/NIR,, s 107 samt Pehrson, Lars; Mdjligheten att aberopa annans varumdarke vid marknadsforing
av reparationer 1 JT 1999, s 390 ff.

70 Stenungsunds tingsritts dom 1 mal nr T 202-00. Avgorandet kommenteras i Westman, Daniel,
Varumdrke i domédnnamn, Lov & Data, nr 66, s 20 f.

1 Arendenr 9, PEUGEOT.SE, Arendenr 24, RYANAIR.SE.
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kandens kiannetecken vid ansokan och Innehavaren inte svarat i tvisten, skall
Innehavaren anses ha registrerat domiannamnet i ond tro.”?

I drendet SEIROSAFAR”® har tvistlésaren i det nirmaste presumerat att
Innehavaren var 1 ond tro, eftersom Innehavarens och Sokandens verksamhet
var geografiskt nirliggande och Innehavaren och S6kanden bedrev konkurre-
rande verksamheter. Tvistlosaren har till £6]jd hirav lagt bevisbordan pa Inneha-
varen att visa att denne var 1 god tro, vilket denne misslyckats med.

Enligt varumirkeslagen och firmalagen fir ett kinnetecken som ir forvix-
lingsbart med ett kinnetecken, som vid tiden for ansdkan anvindes av nigon
annan inte registreras om ansokan har gjorts med vetskap om existensen av ett
ildre kinnetecken och varumirkessékanden inte anvint sitt kinnetecken innan
det andra kinnetecknet togs 1 bruk. Ansdkan om registrering av ett kinnetecken
anses ha skett med varumirkesdkandens vetskap dven om varumirkeskanden
bestrider vetskap, men det av omstindigheterna framgir att varumirkesokanden
uppenbarligen haft vetskap om det idldre kinnetecknet. Som exempel pd uppen-
bara fall anges i forarbetena situationer dir den sokande tidigare varit anstilld
hos ibruktagaren eller varit dennes agent.”* Huruvida innehavaren av det ildre
kinnetecknet varit passiv saknar betydelse s linge inte det yngre kinnetecknet
har inarbetats.”> Av Regeringsrittens och Patentbesvirsrittens praxis foljer vida-
re att Sokanden anses ha ansokt om kinneteckensregistrering med vetskap om
existensen av det aldre kidnnetecknet om det s6kta kinnetecknet har sidan sir-
prigel att ansdkan knappast skett av en slump’® eller om ett sokt figurvarumirke
ir identiskt med ett dldre ﬁgurvarumiirke77 utan att det finns en skilig forklaring
till ansékan avseende det identiska varumirket.

Vid en jaimforelse med hittillsvarande ATF-praxis kan konstateras att avgo-
randena 1 bl a PEUGEOT.SE, MASTERCARD.SE och FLYSNOWFLA-
KE.SE har likheter med Patentbesvirsrittens avgdrande 1 ovan refererat mal ro-
rande varumirket BLACK DEATH, dir ritten konstaterade att det knappast
kunde vara en slump att S6kanden ansokt om ett mycket vilkint vodkamirke. I
ovrigt har ondtrosbegreppet 1 Dominnamnsregler 3.0 givits en betydligt bredare
tillimpning 4n tillimpningen av begreppet “ond tro” i kinneteckensritten, sir-
skilt med de presumtionsregler tvistlosarna infort, nimligen att nir Innehavaren
maste ha haft vetskap om kinnetecknet vid ansékan pd grund av kidnnetecknets
notorietet och Innehavaren inte svarat i tvisten, Innehavaren befinns, eller pre-
sumeras, ha varit i ond tro. Denna vidstrickta tolkning av ondtrosbegreppet {6-
refaller dock rimlig vad betriftar domannamn, eftersom det ar betydligt vanliga-
re med ondtrosregistrerade dominnamn 4n ondtrosregistrerade kinnetecken.

72 Arendenr 16, FLYSNOWFLAKE.SE, Arendenr 22, MASTER CARD.SE.

73 Arendenr 5, SEIROSAFAR.SE.

4 Prop. 1960:167, s 110-111.

75 Se nirmare Svea hovritts dom i mil nr T 1287-98 MODULVEGGER ./. MODULVAG-
GAR. MODULVAGGAR AB som var foremil for hivningstalan pi grund av ond tro menade
att hivningstalan skulle avvisas p g a MODULVEGGERS passivitet.

76 Patentbesvirsrittens dom i mal nr 95-387 BLACK DEATH.

77 RA 1986 not 664 DAVIDOFE
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En stor skillnad ar ocksa att det kinneteckensrittsliga ondtrosbegreppet avser
Sékandens eventuella vetskap vid ansdkan om registrering av ett visst kinne-
tecken, medan ondtrosbegreppet i domiannamnsregler 3.0 avser sivil ond tro
vid ansokningstillfillet som vid senare anvindning.

8.2 Innehavaren har erbjudit sig att silja domdinnamnet (punkten 17 e) forsta strecksat-
sen). 1 ett flertal irenden’® har Innehavaren i tydliga ordalag erbjudit sig att
overlita dominnamnet till en kostnad som vida overstiger 6verforings- och ad-
ministrationskostnaderna. Erbjudande att silja domidnnamnet har naturligtvis, i
enlighet med Domiannamnsregler 3.0 tagits till intikt for att Innehavaren varit 1
ond tro redan nir domidnnamnet registrerades. Frigan om betydelsens av S6-
kandens eventuella betalningserbjudande har inte varit foremal for tvistlosarnas
provning.

8.3 Innehavaren har registrerat domdannamnet i syfte att hindra Sokanden att anvinda
domdnnamnet (punkten 17 e) tredje strecksatsen). Tvistlosarna har 1 irendena MAS-
TERCARD .SE”’ respektive FMCK.SE® konstaterat att Innehavaren miste ha
haft kinnedom om det ildre kinnetecknet och att domiannamnet dirfor regist-
rerats for att hindra S6kanden att anvinda dominnamnet.

8.4 Storande av konkurrerande verksamhet (punkten 17 e) tredje strecksatsen). 1 dren-
det SVT24.SE®! hade Innehavaren med ett bolag firman Mad Dog Film & TV
produktion registrerat dominnamnet SVT24.SE, vilket befanns forvixlingsbart
med Sveriges Televisions varumirke SVT24. Ansokan om tvistelosning besva-
rades inte av Innehavaren. Till f6ljd hirav fOrutsatte tvistlosaren utifrin den
uppgivna firman att Innehavaren bedrev en potentiellt konkurrerande verksam-
het med Sokanden och ansig dirfor att registreringen hade skett 1 syfte att stora
Sékandens verksamhet. Aven i irendena OVER TURE.SE®? och LINSBOK-
SEN.SE®® bedrev Innchavaren konkurrerande verksamhet med Sékanden och
anvinde inte det registrerade dominnamnet som var identiskt med Sokandens
kinnetecken. De omtvistade domidnnamnen Sverfordes dirfor.

8.5 Innehavarens underldtenhet att besvara Sokandens ansékan. 1 ett stort antal dren-
den® har, som ovan namnts, Innehavaren underlitit att besvara Sokandens an-
sokan, vilket 1 samtliga drenden, prima facie tagits till intikt for 1) att Innehava-
ren saknar berittigat intresse till det sdkta domannamnet och 2) att Innehavaren
inte visat att han inte agerat 1 ond tro, vilket talar till Innehavarens nackdel. I

78 Bl a Arendenr 28, ERMENEGILDOZEGNA.SE, Arendenr 33, ESSENZADIZEGNA,
Arendenr 70, PEX.SE och Arendenr. 79, VOLVOBILAR .SE.

79 Arendenr 22, MASTER CARD.SE.

80 Arendenr 30, FMCK.SE.

81 Arendenr 10, SVT24.SE.

82 Arendenr 16, OVERTURE.SE.

83 Arendenr 81, LINSBOKSEN.SE.

84 Bl a Arendenr 22, MASTERCARD.SE, Arendenr 23 IT-BUTIKKEN.SE, Arendenr 35,
SAABAUTOMOBILE.
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drendet GOOGLE.SE gick tvistldsaren t o m si lingt att hon pastod att Inneha-
varen skulle presumeras ha registrerat domannamnet i ond tro 1 syfte att silja do-
minnamnet eller att blockera eller stora affirsverksamheten for en konkurrent.

8.6 Innehavaren dr en notorisk cybersquatter. 1 drendena ASTRA-ZENECA SE, %
FIAT.SE,%° DOLE.SE,*” AKTUELLT.SE / RAPPORT.SE®® och WEBMAIL-
TELE2.SE hade Innehavaren i samband med inférandet av Dominnamnsregler
3.0 ansokt om ett flertal domidnnamn som saknade anknytning till hans verk-
samhet. Innehavaren hade ocks3, i drendet FIAT.SE uttalat sig i media med an-
ledning av dennes stora antal ansdkningar av bilmirkesrelaterade dominnamn
och menat att han skulle upplita domdnnamnen mot betalning. Tvistlosarna
konstaterade dirfor att Sokandena hade gjort det troligt att Innehavarna regist-
rerat domannamnen 1 syfte att silja eller 6verlita dominnamnen till S6kanden
och beslutade att domdnnamnen skulle 6verlatas till S6kanden.

9. En kommentar till de forsta avgorandena enligt ATF-reglerna

Det amerikanska UDRP-systemet har fitt mycket kritik for att de olika tvistlo-
sarnas avgOrande kommit att spreta it sd olika hall att det inte lingre 4r mojligt
att tala om nigon praxis 1 UDRP-drenden. Ett system som rymmer si minga
olika skiljemin medfor naturligtvis en sidan risk och det ir inte utan att man ef-
ter de sextiodtta forsta avgorandena enligt de svenska ATF-reglerna kan se ten-
denser till att avgorandena borjar spreta it olika hall.

Generellt sett skiljer sig motiveringarna till de olika avgorandena mycket it.
Minga avgdranden ir utforligt och vil motiverade medan tvistlosarens skil 1 an-
dra avgoranden ir nigot tunna och svarforstieliga. Flertalet UDRP-avgoranden
ir mer utforligt motiverade 4n de svenska avgérandena.

Analysen utvisar att tvistlosarna i huvudsak har tillimpat Dominnamnsregler
3.0 1 enlighet med kinneteckenslagstiftningen men att tvistlésarna varit benigna
att infora presumtionsregler som inte har sin motsvarighet 1 kinneteckenslag-
stiftningen. Mot bakgrund av att flertalet registreringar avser regelritta ondtros-
registreringar och syftet med ATF-systemet 4r att hantera klara fall av missbruk,
kan det dock vara limpligt med denna typ av presumtionsregler inom forfaran-
det.

ATF-systemet tycks fungera vil nir det giller regelritta cybersquatters, efter-
som dominnamnen i manga fall har overtorts efter Innehavarens medgivande
respektive efter att innehavaren underlitit att besvara kommunikation frin tvist-
16saren. Aven i de fall dir en cybersquatter har registrerat ett stort antal domin-
namn, har systemet fungerat vil, eftersom den systematiska registreringen med-
fort att Innehavaren ansetts vara i ond tro. ATF-systemet kommer vidare, mot
bakgrund av hur tvistlosarna sett pa ondtrosfrigan, sannolikt att erbjuda goda

85 Arendenr 58, ASTRA-ZENECA.SE.

86 Arendenr 56, FIAT.SE.

87 Arendenr 43, DOLE.SE.

88 Arendenr 20, AKTUELLT.SE och RAPPORT.SE.
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moijligheter for innehavare av vil ansedda kinnetecken att fi dessa 6verforda 1
hindelse av ondtrosregistrering.

I ett rittighetshavarperspektiv finns det risk for att problem uppstir kring
tvistlosarnas tillimpning av punkten 17 ¢) (Innehavaren har en ritt eller beritti-
gat intresse till dominnamnet) om tvistldsarna fortsittningsvis accepterar den
tveksamma argumentationen som “Peter nummer 3” forde i drendet P3.SE. Li-
kasd finns det, som tidigare ndmnts, en risk for att terforsiljare, agenter eller
franchisetagare som dberopar annans varumirke kommer att kunna behilla do-
minnamnet under dberopande av berittigat intresse. Detta 4r dock ett problem
som i huvudsak ir hinforligt till att punkten 17 ¢) i Dominnamnsreglerna inte
till fullo 6verensstimmer med den doktrin om dberopande av annans kinne-
tecken som utvecklats 1 rittspraxis. Tvistlosarna kan dock genom sin rittstil-
limpning hantera denna friga.

Forteckning Over avgjorda ATF-idrenden per den 1 mars 2005:

Arendenr |Dominnamn |Utfall Skal

1 boxman.se Avslag | Sokandens kinnetecken var yngre
in dominnamnet

2 webcar2000.se | Avslag | S6kandens kinnetecken var inte
inarbetat

4 abratech.se Avslag | Sokandens kinnetecken var inte
inarbetat

5 seirosafar.se Avslag | Sokandens kinnetecken var inte
inarbetat

6 magellan.se Avslag | Sokandens kinnetecken var inte
inarbetat

8 mikuni.se Avslag | SOkanden hade inte visat att regist-

rering skett 1 ond tro

9 peugeot.se Bifall Innehavaren hade anvint domin-
namnet trots medvetenhet om S6-
kandens instillning (!) (ond tro)

10 svt24.se Bifall Dominnamnet registrerat av kon-
kurrent for att stora Sokandens
verksamhet (ond tro)

11 google.se Bifall Inget svar frin Innehavaren. Do-
minnamnet registrerat for att stora
Sokandens verksamhet (ond tro)

12 VVs.se Avslag | Sokandens kinnetecken var inte
inarbetat
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Arendenr |Dominnamn |Utfall Skal

13 aktietips.se Avslag | Sokandens kinnetecken var inte
inarbetat

14 snowflake.se Bifall Dominnamnet registrerat av kon-
kurrent 1 syfte att dra ekonomisk
nytta (ond tro)

15 flysnowtlake.se | Bifall Innehavaren hade anvint domin-
namnet trots medvetenhet om S6-
kandens instillning (!) (ond tro)

16 overture.se Bifall Dominnamnet registrerat av kon-
kurrent for att stora Sokandens
verksamhet (ond tro)

17 ix.se Avslag | Kinnetecknen inte forvixlingsbara
(olika verksamhet)

19 sportnytt.se Bifall Yrkandet inte bemott av Innehava-
ren (ond tro)

20 aktuellt.se och | Bifall Innehavaren var en notorisk cy-

rapport.se bersquatter (ond tro)

21 sportspegeln.se | Bifall Sékandens kinnetecken var inte
inarbetat

22 mastercard.se Bifall Dominnamnet registrerat for att
hindra S6kanden eller for att fi er-
sittning (ond tro)

23 itbutikken.se Bifall Yrkandet inte bemott av Innehava-
ren (ond tro)

24 p3.se Avslag  |Innehavaren hade berittigat intres-
se

25 saabsverige.se Bifall Yrkandet medgivet av Innehavaren

26 swebuss.se Bifall Yrkandet medgivet av Innehavaren

27 aftonbldet.se Bifall Yrkandet medgivet av Innehavaren

28 ermenegildozeg- | Bifall Innehavaren hade erbjudit sig att

na.se silja dominnamnet (ond tro)

29 yourlenses.se Avslag | Sokandens kinnetecken var yngre
in dominnamnet

30 fmck.se Bifall Dominnamnet registrerat for att

hindra Sokanden att anvanda sitt
kinnetecken (ond tro)
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Arendenr |Dominnamn |Utfall Skal

31 lunar.se Bifall Innehavaren hade kinnedom om
Soékandens kdnnetecken vid anso-
kan (ond tro)

33 essenzadizegna.se | Bifall Innehavaren hade erbjudit sig att
silja domidnnamnet (ond tro)

34 ryanair.se Bifall Dominnamnet registrerat av kon-
kurrent for att stora Sokandens
verksamhet (ond tro)

35 saabautomobi- | Bifall Yrkandet inte bemott av Innehava-

le.se ren (ond tro)

36 mdaemon.se Bifall Innehavaren bestred inte Sokan-
dens pastienden om ond tro

37 funai.se Bifall Dominnamnet registrerat av kon-
kurrent for att stora Sokandens
verksamhet (ond tro)

38 apropo.se Bifall Yrkandet medgivet av Innehavaren

39 plantronics.se Bifall Dominnamnet registrerat av kon-
kurrent for att stora Sokandens
verksamhet (ond tro)

40 sonicwall.se Bifall Innehavaren hade anvint domin-
namnet trots medvetenhet om att
samarbetet med Sokanden havere-
rat (ond tro)

41 aschberg.se och |Bifall Innehavaren hade erbjudit sig att

robertaschberg.se silja dominnamnet (ond tro)

42 syoguiden.se Avslag  |Innehavaren hade en identisk bifir-
ma och hade berittigat intresse /
var 1 god tro

43 dole.se Bifall Innehavaren var en notorisk cy-
bersquatter (ond tro)

44 luleakalaset.se Bifall Soékandens kinnetecken var yngre

och luledkala- in dominnamnet
set.se
45 elixyr.se Avslag | Innehavarens anvindning av do-

mannamnet var icke-kommersiell
och Sokanden kunde inte visa ond
tro
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Arendenr |Dominnamn |Utfall Skail

46 scotchbrite.se Bifall Yrkandet inte bemott av Innehava-
ren (ond tro)

47 bmwmb5.se Bifall Yrkandet inte bemott av Innehava-
ren (ond tro)

49 ii.se Avslag | Sokandens kinnetecken var inte
inarbetat

51 begagnat.se Avslag | Sokandens kinnetecken saknade
sarskiljningsformaga — ¢j forvix-
lingsbart

52 vovlo.se Bifall Innehavaren hade erbjudit sig att
silja dominnamnet (ond tro)

53 flnet.se Bifall Innehavaren hade hotat publicera
pornografiskt material 1 syfte att ut-
Ova patryckning pa Sokanden (ond
tro)

54 neptunsat.se Bifall Dominnamnet registrerat av kon-
kurrent for att stora Sokandens
verksamhet (ond tro)

55 entrépelaren.se | Avslag | Sokandens kidnnetecken endast
kungjort, ej registrerat

56 fiat.se Bifall Innehavaren var en notorisk cy-
bersquatter (ond tro)

57 1x.se Avslag | Sokandens kinnetecken var inte
inarbetat

58 astra-zeneca.se | Bifall Innehavaren var en notorisk cy-
bersquatter (ond tro)

60 locket.se Bifall Dominnamnet registrerat av kon-
kurrent fOr att stdra Sokandens
verksamhet (ond tro)

62 plopp.se och Bifall Yrkandet medgivet av Innehavaren

kexchoklad.se

63 seochhor.se Bifall Yrkandet inte bemaott av Innehava-
ren (ond tro)

64 landor.se Avslag  |Innehavarens anvindning av do-
minnamnet var icke-kommersiell

65 centrummotra- |Avslag  |Sokandens kinnetecken var inget

sism.se niringskinnetecken (ideell foren-

ing)
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Arendenr |Dominnamn |Utfall | Skil

66 swedenwado- Avslag | Sokandens kinnetecken var inte

ryu.se inarbetat

67 nordiskaflagg- Bifall Dominnamnet registrerat av kon-

fabriken.se, kurrent for att stora Sokandens
svenskaflagg- verksambhet (ond tro)
fabriken.se &

stockholmsflagg-

fabrik.se

68 private.se Bitall Domiannamnet registrerat av kon-
kurrent for att stora Sokandens
verksamhet och utdva patryckning
1 andra kinneteckenstvister (ond
tro)

69 ematelstar.se Bitall Yrkandet medgivet av Innehavaren

70 pex.se Bifall Innehavaren hade erbjudit sig att
silja domidnnamnet

71 frisk.se Bitall Sokandens kinnetecken var inget
niringskinnetecken (ideell foren-
ing)

73 bonniers.se Bitall Yrkandet medgivet av Innehavaren

74 webmailtele2.se | Bifall Innehavaren var en notorisk cy-
bersquatter (ond tro)

77 Kommunistiska- | Avslag | Sokandens kinnetecken var inget

partiet.se niringskinnetecken (ideell foren-
ing)

78 osterlen.se och | Avslag  |Sokandens kinnetecken var inte

Osterlen.se registrerat och var inget nirings-
kinnetecken (geografiskt omrade)

79 volvobilar.se Bifall Innehavaren hade erbjudit sig att
silja dominnamnet (ond tro)

81 linsboksen.se Bifall Dominnamnet registrerat av kon-
kurrent for att stora Sokandens
verksamhet (ond tro)

88 Ragn-sells.se Bifall Yrkandet medgivet av Innehavaren
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