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Saken

Alternativt tvistlosningsforfarande for domannamnen <osterlen.se> och
<Osterlen.se>.

Stiftelsen for Internetinfrastruktur meddelar foljande
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Bakgrund

Sedan sokanden gett in ansékan om alternativt tvistlosningsforfarande
avseende domannamnen <osterlen.se> och <ésterlen .se> till Stiftelsen
for Internet Infrastruktur, delgavs ansékan med motparten som fick tid
pa sig till den 18 mars 2005 att inkomma med yttrande. Sadant yttrande
kom ocksa in vilket var daterat den 18 mars 2005.

Sedan foreskrivet atagande kommit in, utsag Stiftelsen Henry O till
tvistlosare att avgora &rendet senast den 24 april 2005.

Yrkanden

Sokanden har yrkat att domannamnen <osterlen.se> och <gsterlen.se>
overfors till sokanden.

Parterna har anfort
1. Sokanden

Sokanden har inledningsvis anfort att diskussioner hallits mellan
Svenska Kommunfoérbundet och I1-stiftelsen om att vissa geografiska
namn skulle spérras sa att de inte skulle kunna anvandas som
domannamn under toppdomanen ”.se”. Skalet var att Kommunforbundet
ansag att denna toppdoman var ett ansikte utat for samtliga myndigheter
I landet, inbegripet kommuner och landsting, och att det var viktigt att
tilltron till toppdoménen inte rubbades. Erfarenheten hade ndmligen visat
att vissa foretag som affarsidé kdpte upp kommunnamn och geografiska
namn inom andra domaner, exempelvis ”.com”, for att sedan forsoka
salja dem dyrt till kommunerna eller pa annat satt dra fordel av namnet.

Som en foljd av dessa diskussioner begdrde Simrishamns kommun inom
foreskriven tid att tva beteckningar skulle foras in pa sparrlistan,
namligen <osterlen.se> och <osterlen.se>, medan kommunen i fraga om
évriga ortsnamn inom kommunen bedémde att nagot skydd inte
behdvdes for att tillgodose allménintresset.

Sokanden har vidare uppgett att vid handlaggningen av sparrlistan de tva
beteckningar som Simrishamns kommun hade skickat in stroks fran
listan, varvid namnen i stéllet tilldelades ett privat bolag. Enligt
sOkanden hade handlaggaren av arendet ndmnt att &rendet hade
felbehandlats och att kommunen borde soka domanen samt att “namnet
da skulle tillfalla kommunen.”

Vid en senare kontakt hade emellertid kommunen upplysts om att
osterlen/Osterlen” inte kunde betraktas som ett geografiskt ortsnamn
och darfor inte uppfyllde kriterierna for att kunna hamna pa sparrlistan. |
stallet hade doméanen i fraga lottats ut och da tilldelats ett privat bolag,
varmed torde avses motparten.



Sokanden anfor vidare som anmarkningsvart att ”Osterlen” inte hade
godtagits som geografiskt namn, medan en del andra liknande
geografiska omraden hade godkénts och tagits in pa sparrlistan. Bland
dem kan ndmnas hogakusten/hégakusten”, ”kvismaren” ”Orsa
finnmark” och en del andra, sasom "inomvallgraven”, "inrehamnen”

”uddevallabron” m.fl.

Nar det sedan géllde de aktuella domé&nnamnen har skanden anfort att
Osterlen ar ett mycket valkant geografiskt omrade i Sverige vilket
omfattar Simrishamns och Tomelilla kommuner samt en liten del av
Ystads kommun. Simrishamns kommun har sedan flera decennier aktivt
marknadsfort beteckningen "Osterlen” i turistsammanhang och har under
enbart de senaste tio aren satsat cirka sju millioner kronor for detta
andamal, genom olika medier och turistbroschyrer. Denna
marknadsforing &r inriktad bade pa Sverige och pa utlandet. Enligt
sokandens uppfattning ar beteckningen ”Osterlen” utomordentligt
betydelsefull for bestksnaringen i kommunen, och den arliga
omséattningen darav uppgar till cirka 500 millioner kronor. S6kanden
anser att det av detta skal ar viktigt att Simrishamns kommun har
kontroll 6ver hur <osterlen.se> och <gsterlen.se> anvands. Sokanden
uppger vidare att Tomelilla kommun stoder Simrishamns kommuns
ans6kan om alternativ tvistlosning i fraga om domannamnen i fraga
eftersom denna kommun har samma intresse i domannamnet.

I sak har sékanden darutdver anfort i huvudsak foljande. Sokanden har
inte kunnat skydda “Osterlen” som varumérke eftersom Patent- och
Registreringsverket anser att det ar ett geografiskt begrepp, medan &
andra sidan namnet inte har sparrats fran anvandning av domannamn
darfor att det inte anses vara ett geografiskt namn.

| en statlig utredning (SOU 2003:59 Toppdomaén for Sverige) anges
enligt sokanden i kommentaren till 5 § i Forslag till lag till lag om
nationell toppdoman for Sverige 5 § att administratoren av toppdoménen
bor reservera vissa ord, vilket bl.a. bor galla kommunnamn och liknande
beteckningar. Enligt skanden utarbetas inom regeringskansliet en
lagradsremiss i amnet, vilket enligt sékanden innebr att ett lagforslag
kan foreligga fore sommaren 2005. S6kanden understryker vidare att
namnet ”Osterlen” &r s& intimt forknippat med Simrishamns och
Tomelilla kommuner att det foreslagits som kommunnamn vid en
eventuell framtida kommunsammanslagning. For 6vrigt, anfor sokanden,
kallar sig de sydostskanska kommunerna i dag redan ”Region Osterlen”
nar de samarbetar for utveckling av naringslivet.

Sammanfattningsvis framhaller sékanden att Simrishamn har battre ratt
till beteckningen <osterlen.se> och <gsterlen.se> eftersom det &r ett
geografiskt namn i kommunen och att liknande geografiska namn har
godtagits av NIC-SE och satts upp pa sparrlistan eller reserverats for
vederborande kommuns rakning; darutover dr ”Osterlen” ett sannolikt
kommunnamn om Simrishamns och Tomelilla kommuner i framtiden
skulle slas samman.

Till stod for ansokan och sina pastaenden i denna har s6kanden gett in
kopior av en rad insédndare i Ystads Allehanda om innebdrden av



beteckningen "Osterlen” och om granserna for omradet och dessutom en
kopia av ett nummer av ”Osterlent” som &r en medlemstidning utgiven
av Nya Foreningen for fornminnes- och hembygdsvard i sydostra Skane.

2. Motparten

Motparten har bestritt sékandens begéran om dverforing av
domannamnen i fraga till sokanden

Nar det galler fragan om identitet eller forvéaxlingsbarhet framhaller
motparten att geografiska beteckningar inte har nagot speciellt skydd
enligt det regelverk som galler for registreringar under toppdoménen .se
och att de omtvistade domannamnen vid tidpunkten for registreringen
inte varit upptagna pa nagon sparrlista. Enligt motpartens uppfattning
finns inget material eller underlag som tillater slutsatsen att sokanden
skulle ha ndgon ensamratt till beteckningen ”Osterlen” genom
inarbetning. Inte heller kan ndgon ensamrétt grundas pa att ”Osterlen”
skulle kunna bli ett sannolikt kommunnamn vid en eventuell framtida
sammanslagning av Simrishamns och Tomelilla kommuner.
Sammanfattningsvis havdar motparten att sékanden inte har visat sadan
rétt till beteckningen ”Osterlen” som krévs enligt punkt 17 c) i de
Allménna villkoren.

Motparten anfor att den har for avsikt att utveckla turistndringen i
omradet genom den hemsida som ar kopplad till de omtvistade
domannamnen och redogor for en rad atgarder som vidtagits for att
sékerstalla att hemsidan skulle kunna utvecklas och for att informera om
dess tjanster. Enligt motparten har hemsidan fram till den 10 mars 2005
haft 2 617 917 tr&ffar vid 64 895 besok. Motparten havdar att
domannamnen har registrerats for att de skall anvandas pa ett
affarsmassigt och legitimt vis, nagot som enligt motparten styrks av det
omfattande material som bifogas till stod for pastaendet.

Nér det slutligen géller registrering eller bruk i ond tro anfér motparten
att den inte registrerat domannamnen i fraga med uppsat att géra intrang
i ndgon form av naringskannetecken. Eftersom “Osterlen” inte var
upptaget pa sparrlistan var beteckningen enligt motpartens uppfattning
att anse som vilket som helst ledigt doméannamnsalternativ. Vid den
utlottning som skedde deltog 17 parter, bland dem s6kanden och
motparten. Motparten framhaller vidare att den inte har erbjudit ndgot av
domannamnen till férséljning varken till sékanden eller till nagon annan
och har heller inte for avsikt att s gora. Vad motparten har gjort ar
endast att utveckla sina internetbaserade tjanster for att marknadsfora sitt
naromrade och turistnaringen dar, nagot som inte ar att betrakta som
handlande i ond tro.

Tvistlosarens skal

Allmént

Punkt 17 c) i Allménna villkor for registrering av domannamn under
toppdomanen .se anger att domannamn far avregistreras eller 6verforas till den

som har begért tvistlosningsforfarandet om
a) domannamnet ar identiskt med eller forvaxlingsbart med ett
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varukannetecken, naringskannetecken, slaktnamn eller konstnarsnamn (om inte
namnet syftar pa nagon sedan lange avliden) eller ocksa med titel pa annans
skyddade litterdra eller konstnarliga verk vilka kdnnetecken etc. har rattsgrund i
Sverige och till vilket s6kanden kan visa rétt,

b) innehavaren av domannamnet inte har nagon rétt eller nagot berattigat
intresse i doménnamnet, och

¢) domannamnet har registrerats eller anvénts i ond tro.

I punkterna 17 d) och e) anges vilka olika omstandigheter som sarskilt kan
anses visa nar ratt eller berattat intresse resp. nar ond tro kan foreligga.

Tvistlosaren tar i det foljande upp de olika elementen och drar de slutsatser som
bildar grund for beslutet.

Identitet eller forvaxlingsbarhet.

For att sokandens begéaran om éverforing av domannamnen fran motparten
skall kunna bifallas kravs som en forsta forutsattning att domannamnen i fraga
ar identiska eller forvaxlingsbara med ett varukannetecken,
naringskannetecken, slaktnamn eller konstnarsnamn eller ocksa titel pa annans
skyddade litterdra eller konstnarliga verk. Darutover krévs att kdnnetecknet i
fraga har rattsgrund i Sverige och att sokanden kan visa réatt till detta.

Enligt tvistlosarens uppfattning ar “Osterlen” en beteckning som &r synnerligen
val kand i stora delar av landet, inte minst pa grund av den popularitet som
omradet har fatt pa senare tider. Beteckningen har darfor stort varde bl.a. fran
marknadsforingssynpunk.

Den exakta gransen for vad begreppet ”Osterlen” omfattar tycks vara nagot
svdvande. Enligt sokanden omfattar begreppet "Osterlen” Simrishamns och
Tomelilla kommuner och en mindre del av Ystads kommun. S6kanden har
vidare angett att Tomelilla kommun stoder sékandens begéran om alternativ
tvistlosning eftersom denna har samma intresse av domannamnet.

Forsta kriteriet for att ansokan skall kunna bifallas &r alltsa att beteckningen
"Osterlen” ar ett varukannetecken eller naringskannetecken (bedémningen av
om det ar ett slaktnamn eller konstnarsnamn eller titel for ett upphovsrattsligt
skyddat verk saknar relevans i detta sammanhang).

For att en beteckning skall utgéra ett varukannetecken kravs enligt 1 §
varumarkeslagen (1960:644) att den ar ett "sarskilt kannetecken for varor som
tillhandahalls i en naringsverksamhet.”” Ett sddant varuméarke kan besta av alla
tecken som kan aterges grafiskt, ocksa ord, etc. “forutsatt att tecknen kan
sarskilja varor som tillhandahalls i en naringsverksamhet fran sadana till
tillhandahalls i en annan.” Vidare anges i paragrafen att vad som ségs om
varor ocksa skall gélla tjanster.

Skydd for ett varumarke kan enligt 2 § varumarkeslagen erhallas genom
registrering eller genom inarbetning. Paragrafen i fraga anger vidare att
’genom inarbetning forvéarvas ensamrétt ocksa till andra sarskilda
varukannetecken som anvands i en naringsverksamhet.” Sistndmnda
bestammelse innebér att praktiskt taget alla typer av kannetecken som anvénds
I naringsverksamhet kan skyddas genom inarbetning och detta géller oavsett
om beteckningen i fraga ar registreringsbar eller inte. Som exempel kan



namnas butiksinredningar etc. Vad som emellertid alltid krévs &r att
beteckningen skall ha sarskiljningsformaga.

Mot denna bakgrund dr det fullt forstaeligt att Patent- och Registreringsverket
inte velat registrera "Osterlen” som varumérke eftersom verket enligt sokanden
ansett beteckningen vara ett geografiskt begrepp.

Sjalvfallet skulle daremot beteckningen ”Osterlen” i och for sig kunna vara
skyddad som kannetecken for varor eller tjanster pa grund av inarbetning enligt
2 8 varumérkeslagen. For att varumarkesrattsligt skydd skulle kunna foreligga i
denna situation behdver emellertid en rad forutséttningar vara uppfyllda.
Salunda skulle bl.a. kravas a) att kannetecknet anvéands i naringsverksamhet i
varumarkeslagens mening och inte bara som en allman beteckning pa ett
geografiskt omrade, b) att beteckningen faktiskt ar sarskiljande for vissa varor
eller tjanster och inte bara en allmén ursprungsbeteckning och, c) att sokanden,
dvs. Simrishamns kommun, &r det rattssubjekt som ar innehavare av
beteckningen i denna egenskap.

De uppgifter som hittills féreligger om anvéndningen av beteckningen
"Osterlen” fran sokandens sida tyder emellertid pa att denna framst anvands i
kommunens satsningar pa turistnaringen. Med denna anvandning ar det mycket
tveksamt om beteckningen ”Osterlen” ar att anse som ett kannetecken for
tjanster som tillhandahalls av kommunen i den mening som
kanneteckensbegreppet har i varuméarkeslagen.

Ocksa fragan om beteckningens sarskiljningsformaga i varumarkeslagens
mening 4r tveksam. Beteckningen "Osterlen” som sadan ar sikerligen hogst
sarskiljande i manga hanseenden. Vardet av denna sérskiljningsformaga tycks
emellertid framst ligga i att nagot kan fa ett hogre varde genom att det pa nagot
satt ar knutet till omradet, t.ex. nar det galler en fastighet som &r belagen dar.
Detta ror da inte Simrishamns kommun som sadan annat &n ytterligt indirekt.

Den tredje tveksamheten galler vem som skulle vara att anse som innehavare
av beteckningen "Osterlen” Tvistlosaren saknar varje anledning att betvivla att
aven Tomelilla kommun stéller sig bakom ansfkan om tvistlésning men det
saknas helt uppgifter om hur Ystads kommun (till vilken enligt sbkanden ”en
liten del” av Osterlen skulle hora) skulle stélla sig. Eftersom det &r frdga om en
ekonomiskt sa ingripande atgard som en eventuell 6verforing av vardefulla
domannamn fran ett rattssubjekt till ett annat maste fragan om det rattssubjekt
till vilket en sadan 6verforing skall ske vara helt klar. Det kan fran denna
synpunkt inte anses visat att Simrishamns kommun &r det réttssubjekt som
skulle vara ”innehavare” av beteckningen ”Osterlen”.

Sammanfattningsvis kommer tvistlésaren till den slutsatsen att det inte visats
att Simrishamns kommun genom inarbetning har forvarvat nagon
varumarkesratt till beteckningen ”Osterlen”.

Nasta fraga dr da om beteckningen ”Osterlen” skulle kunna vara ett
naringskannetecken i den mening som anges i 17 § c) i Allmanna villkoren.
Vad som dr ett naringskénnetecken anges framst i firmalagen (1974:156).
Enligt dess 1 § &r firma den beteckning under vilken néringsidkare driver sin
verksamhet. Firmor anse forvéxlingsbara endast om de avser verksamhet av
samma eller liknande slag.
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Utredningen i arendet kan inte anses visa att det kannetecken varom ar fraga ar
att anse som firma i firmalagens mening eller eljest att anse som ett
naringskannetecken. Nagon bedomning kan darfor inte goras av fragan om
beteckningen "Osterlen” ar ett sddant naringskannetecken som namns i punkt
17 ¢) i de Allmanna villkoren.

Mot denna bakgrund kan tvistlosaren inte komma till ndgon annan slutsats &n
att sokanden inte har visat att beteckningen ”Osterlen” &r ett sadant
varukannetecken eller naringsk&nnetecken som har réttsgrund i Sverige och till
vilket sokanden har rétt.

Rétt eller berattigat intresse

Av utredningen framgar att beteckningen ”Osterlen” inte togs upp pa
sparrlistan eftersom den av NIC-SE inte betraktades som ett geografiskt
ortsnamn och att beteckningen/doméanerna da pa sedvanligt satt lottades ut och
tillfoll motparten.

De uppgifter som har kommit fram i drendet visar att de registrerade
domannamnen &r knutna till en hemsida for ett foretag som pa en mangd olika
satt verkar for att utveckla Osterlen som en turistdestination och som erbjuder
ett stort antal aktiviteter i detta h&nseende.

| punkt 17 d) i de Allmanna villkoren namns vissa omstéandigheter som kan
ange att en innehavare av ett domannamn sarskilt far anses ha en rétt till eller
ett berattigat intresse i domannamnet. En sddan omstandighet ar att anvandning
— eller forberedandet av anvandning — av domé&nnamnet skett i samband med
marknadsforing av varor eller tjanster innan tvistldsningen inleddes. En annan
ar att doménnamnet inte anvénds i kommersiellt syfte for att vilseleda
konsumenter eller for att skada ett kdnneteckens eller en réttighets anseende.

Ansdkan om tvistlosning ar daterad den 14 februari 2005. Utredningen i
arendet visar att arbetet pa hemsidan maste ha pabdrjats atminstone vid mitten
av 2004 och att motparten fran mars 2004 skickat en mangd e-
postforfragningar till sokanden.

Vad som forekommit foranleder den slutsatsen att utvecklingen av hemsidan
paborijats innan tvistlosningsforfarandet inleddes. Det finns i drendet inte nagra
omstandigheter som tyder pa att nagot vilseledande av konsumenterna varit
avsett eller att avsikten varit att anseendet hos beteckningen ”Osterlen” skulle
skadas.

Mot denna bakgrund kan sékanden inte anses ha visat att motparten inte har
nagon rétt till eller berattigat intresse i de domannamn som det ar fraga om i
arendet.

Registrering och anvandning i ond tro

| punkt 17 e) i de Allménna villkoren anges en rad omstandigheter som, om de
bevisats, kan tyda pa registrering eller anvandning i ond tro av ett domannamn.
Dessa ar att registreringen tillkommit for att salja eller dverlata domannamnet
till den som har begart tvistlésningen eller till en konkurrent till denne, att
hindra den som begért tvistldsningen att anvanda sitt kdnnetecken eller sin
rattighet i ett doméannamn, eller att domannamnet registrerats i syfte att stéra



affarsverksamheten hos en konkurrent.

| det foregaende har nagot berorts det satt pa vilket de domannamn har anvants
som &rendet avser. Mot denna bakgrund &r enligt tvistldsarens uppfattning de
omstandigheter som sokanden har aberopat inte sadana att de kan anses visa att
registrering eller anvandning i ond tro foreligger i den mening som avses i de
Allménna villkoren.

Slutsatser

Mot bakgrund av vad som nu har anforts finner tvistldsaren

- att det inte foreligger ndgon forvaxlingsbar likhet med nagot sadant
kannetecken som avses i punkt 17 c) i Allmanna villkor for registrering av
doménnamn under toppdomanen .se och till vilket rattsgrund finns i Sverige
samt till vilket sokanden i &rendet kan visa rétt,

- att det inte visats att motparten har saknat beréttigat intresse i doménnamnen
i den mening som avses i punkterna 17 c) och d) i Allménna villkoren, och

- att det inte visats att registrering eller anvéandning av doménnamnen i ond tro
forelegat i den mening som forutsatts i punkterna 17 ¢) och e) i de Allménna
villkoren.

Sokandens ansokan om éverforing av domannamnen <osterlen.se> och
<6sterlen.se> till sokanden skall darfor 1amnas utan bifall.

Pa Stiftelsen for Internetinfrastrukturs vagnar

Henry O



