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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

Alternativt Tvistlosningsforfarande
Paskyndat Forfarande
Arendenummer: DSE2023-0022

1. Sokande

Soékanden ar Bjérn Borg Brands AB, Sverige, foretrddd av Rouse AB (Valea AB trading as Rouse AB),
Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren ar G.H., Sverige.

3. Doméannamn och Férfarandet
Alternativt Tvistlésningsférfarande avseende domannamnet <bjornborgclothing.se> (“Domannamnet”).

Ansoékan har lamnats in i enlighet med Registreringsvillkor géllande fér toppdomanen .se
(“Registreringsvillkoren”) och Forfaranderegler for alternativt tvistidsningsférfarande fér domannamn i
toppdomanen “.se” (“Forfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansékan uppfyllde de formella kraven
som aterfinns i Registreringsvillkoren och Forfarandereglerna. WIPO Center skickade en inbjudan till
Sdkanden att komplettera sin ansdkan den 25 augusti 2023. Sékanden skickade in en komplettering till sin
ansOkan den 28 augusti 2023. | enlighet med paragraf 13 i Férfarandereglerna, meddelade WIPO Center
formellt Innehavaren om ansokan den 30 augusti 2023. Innehavaren lamnade inte in ett svar och foljaktligen
meddelade WIPO Center parterna om Innehavarens uteblivna svar den 3 oktober 2023.

WIPO Center utsag Jon Dal som ensam tvistlosare i detta arende den 5 oktober 2023. Tvistlésaren har
[dmnat in en deklaration om opartiskhet och oavhangighet, vilket kravs for att WIPO Center ska kunna
sakerstalla att paragraf 1 i Forfarandereglerna ar uppfylld.

Sokanden har begart att anstkan ska provas enligt Paskyndat Forfarande vid uteblivet svar fran
Innehavaren. Innehavaren har inte inkommit med nagot svar och ansdkan ska darfor provas enligt
Paskyndat Forfarande.
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4. Bakgrund

Sokanden ar ett modeféretag som inriktar sig pa forsaljning av sportklader och underklader. Sékanden har
registrerade varumarken for BJORN BORG i Sverige sedan 7 april 1995, BJORN BORG (fig), nr. 265690.
BJORN BORG (ordmarke) i EU har designerats via en internationell ansékan och registrerades den 16
december 1999, nr. 000798660.

Domannamnet registrerades den 24 maj 2023 och leder till en hemsida som ar inaktiv med féljande text
“Hoppsan! Ett fel uppstod. Vad hande? The store is unavailable”.

5. Yrkanden
Sokanden yrkar att Domannamnet ska éverféras till SOkanden.

Innehavaren har inte inkommit med nagot svar.

6. Parterna har anfort
6.1 Sokanden

Sokanden ar ett modeféretag som inriktar sig pa forsaljning av sportklader och underklader. Sékanden ar
baserad i Stockholm. Varumérket BJORN BORG etablerades under forsta halften av 1990-talet och har
idag en stark position pa sina etablerade marknader. Fokus fér verksamheten ar underklader, sportklader
och vaskor samt licensiering av skor och glaségon. Sokandens produkter saljs pa ett 20-tal marknader,
varav de storsta ar Sverige och Nederlanderna.

Sokanden har verksamhet pa alla nivaer fran varumarke till konsumentférsaljning i egna Bjorn Borg-butiker
och e-handel. Verksamheten omfattar varumarkesutveckling och tjanster for natverket av licenstagare och
distributérer samt produktutveckling inom karnverksamheterna underklader och sportklader. Koncernen
ansvarar aven for distribution av underklader och sportklader i Sverige, Danmark, Finland, Nederlanderna,
Belgien och Tyskland samt skor i Sverige och Finland. Mot bakgrund av detta ar varumarkets integritet av
yttersta vikt for Sékanden.

A. Domannamnet ar identiskt med eller liknar en rattighet vilken har rattsgrund i Sverige och till
vilken S6kanden kan visa rétt

Sékanden har registrerade varumarken for BJORN BORG i Sverige sedan 7 april 1995, BJORN BORG (fig),
nr. 265690. BJORN BORG (ordmarke) i EU har designerats via en internationell ansékan och registrerades
den 16 december 1999, nr. 000798660.

Det &r uppenbart att Sékanden har aldre rattigheter till varuméarket BJORN BORG &n Domannamnet som
registrerades den 24 maj 2023. En enkel stkning pa Bjorn Borg i Patent- och Registreringsverkets ("PRV:s”)
databas hade visat att det finns registrerade rattigheter for BJORN BORG i Niceklassen 25 “clothing”.
Darmed anser Sokanden att Innehavaren inte fullféljt den sokplikt som finns vid registrering av domannamn,
Registreringsvillkoren punkt 4.2.

Vidare noterar Sokanden att det engelska ordet “clothing” &r en del av Domannamnet vilket pa svenska kan
Oversattas till “klader”. Sékanden anser att det generiska ordet “clothing” innebar en férvaxlingsrisk da
Sokandens karnverksamhet ar uppbyggt kring kladesplagg. Domannamnet innehaller saledes Sékandens
varumarke i dess helhet BJORN BORG och det generiska ordet clothing, vilket innebér en férvaxlingsrisk.
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Det faktum att Domannamnet registrerats med ett “0”, <bjornborgclothing.se>, istallet fér ett “6” innebar inte
att Domannamnet och varumarket inte ar férvaxlingsbara. Sékandens huvuddoman ar <bjornborg.com>
aven den svenska domanen <bjérnborg.se> omdirigerar till <bjornborg.com>. Da bokstaven “6” inte finns i
alla alfabet s& har Bjorn Borg i flera olika sammanhang hanvisats till Bjorn Borg. Sékanden anser darfor att
Doméannamnet uppfattas som en hanvisning till Bjérn Borg.

B. Domannamnet har registrerats eller anvénts i ond tro

Da registreringen av Domannamnet skedde 24 maj 2023 anser Sékanden att detta innebar att
Domannamnet registrerats i ond tro. Domannamnsregistreringen skedde mer an 25 ar efter att Sékanden
registrerade sitt varumarke samt bolagsnamn. Sdkanden menar darfor att Innehavaren medvetet har valt att
registrera ett domannamn som innehaller ett tidigare registrerat varumarke som har rattsgrund i Sverige.
Registreringen har saledes skett i ond tro da Innehavaren aktivt har valt ett kéant svenskt varumarke som har
en aktiv kundkrets i Sverige.

Den 2 juni 2023 skickades ett varningsbrev till Innehavaren dar Sékanden uppmanade Innehavaren att
overfora Domannamnet da Sékanden anser att Domannamnet har registrerats i ond tro for att dra nytta av
Sokandens goodwill och rykte. Innehavaren gav ingen aterkoppling pa varningsbrevet. Vid ett tillfalle sa har
Domannamnet visat aktivt innehall. Skarmdumpar fran WayBack Machine i maj 2023 visar att det har funnits
aktivt innehallet pad hemsidan for forsaljning av klader. Fdljande text visas pa Domannamnets webbsida
“Hoppsan! Ett fel uppstod. Vad hande? The store is unavailable”. Sékanden utgar fran att texten “The store
is unavailable” kommer att forstas av Internetbestkare som att hanvisas till en onlinebutik. Internetbestkare
kan tro att S6kandens hemsida inte fungerar for tillfallet om de gar in pa Domannamnets webbsida och kan i
sa fall valja att kdpa klader fran nagot annat varumarke. Innehavaren stor saledes Stkandens verksamhet.

C. Innehavaren har inte nagon ritt eller berattigat intresse till Domdnnamnet

Innehavaren har inte nagon ratt eller berattigat intresse till Domannamnet. Sékanden anser att Innehavaren
utnyttjar S6kandens goda rykte, marknadsposition och kannetecken for att driva trafik till sin hemsida.
Vidare anser S6kanden aven att Domannamnets webbsida anvands for att stéra S6kandens verksamhet
som namnts ovan. Sdkanden och Innehavaren har inte ingatt ndgot avtal som ger Innehavaren ratt att
anvanda Sokandens varumarke.

D. Bevisning

Sokanden aberopar bevisning i form av utdrag fran EU:s varumarkesdatabas, skarmdump fran
Domannamnets webbsida, kopia pa varningsbrev m.m.

6.2 Innehavaren

Innehavaren har inte inkommit med nagot svar.

7. Diskussion och slutsatser
Enligt Registreringsvillkoren ska ett domannamn 6verforas till den som begart tvistldsningsforfarandet om:

A. domannamnet ar identiskt med eller liknar en rattighet vilken har rattsgrund i Sverige och till vilket den
som begart tvistlésningen kan visa ratt, och

B. doma@nnamnet har registrerats eller anvants i ond tro, och

C. innehavaren inte har nagon ratt eller berattigat intresse till domannamnet.
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For att den som ansokt om tvistlésning ska na framgang med sin ansékan maste samtliga tre villkor vara
uppfyllda.

A. Domannamnet ar identiskt med eller liknar en rattighet vilken har rattsgrund i Sverige och till
vilken den som begart tvistlésningen kan visa ratt

Skillnaden mellan BJORN BORG i Sékandens EU-varumarkesregistrering och “bjorn borg” i Domannamnet

ar obetydlig. Tillagget av det generiska ordet “clothing” i Domannamnet hindrar inte Sokandens registrerade
EU-varumarke fran att vara igenkannbart i Domannamnet. Domannamnet liknar Sékandens EU-varumarke

och Sékanden uppfyller hdrmed det forsta villkoret.

B. Domédnnamnet har registrerats eller anvants i ond tro

Baserat pa vad som framkommit i arendet finner tvistidsaren att Innehavaren har registrerat Domannamnet i
ond tro.

C. Innehavaren inte har nagon rétt eller beréttigat intresse till Domannamnet

Baserat pa vad som framkommit i arendet finner tvistiésaren att Innehavaren inte har nagon ratt eller
berattigat intresse till Domannamnet.

8. Beslut

Domannamnet ska 6verforas till S6kanden.

Jon Dal
Datum: 11 oktober 2023
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