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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

Alternativt Tvistldosningsforfarande
Arendenummer: DSE2024-0012

1. Sokande

Sokanden ar Brioche Stockholm AB, Sverige, foretradd av Vamo Varumarkesombudet AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren ar M.F., Sverige.

3. Doméannamn och Férfarandet
Alternativt Tvistlésningsforfarande avseende domannamnet <brioche.se>.

Ansodkan 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. | enlighet med paragraf 13 i
Forfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om anstkan den 19 mars 2024.
Innehavaren lamnade in ett svar den 18 april 2024.

WIPO Center utsag Petter Rindforth som ensam Tvistldsare i detta arende den 25 april 2024. Tvistlésaren
har [amnat in en deklaration om opartiskhet och oavhangighet, vilket kravs for att WIPO Center ska kunna
sakerstalla att paragraf 1 i Forfarandereglerna ar uppfylid.

4. Bakgrund

Sokanden, ett svenskt aktiebolag, registrerades den 3 december 2013 hos Bolagsverket och har sedan den
23 januari 2014 det registrerade féretagsnament Brioche Stockholm AB (org.nr. 556951-6973). S0kanden
driver bageri och caféverksamhet.
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Domannamnet <brioche.se> registrerades den 19 september 2013, och innehas av M.F. som tidigare (ar
2005 — 2014) haft konsultuppdrag for Sékanden, och sedan (ar 2014 — 2023) varit anstalld hos Sékanden.
Domannamnet leder till en hemsida fér Sékandens bageri och bistro under namnet "Brioche”.

5. Yrkanden
Sokanden har begart att domannamnet <brioche.se> ska dverforas till Sékanden.

Innehavaren har bestridit S6kandens yrkande, pa sa satt att Innehavaren medger éverféring dock under
vissa forutsattningar.

6. Parterna har anfort
A. Sokanden

Sokanden gor gallande att domannamnet <brioche.se> ar identiskt med ordalydelsen i Sékandens svenska
registrerade féretagsnamn Brioche Stockholm AB. Eftersom féretagsnamnet ar identiskt med det omstridda
domannamnet torde risk for férvaxling féreligga.

Sdkanden anser att Innehavaren har registrerat och anvander <brioche.se> i ond tro. Besdkare som skriver
in S6kandens féretagsnamn i webblasarens adressfalt kommer till en webbsida som uppenbart hanvisar till
Sokandens verksamhet genom att hanvisa till SOkandens registrerade verksamhetsadress och
telefonnummer.

Det ar otvistigt att Innehavaren ar medveten om Sékandens verksamhet da Innehavaren varit anstalld i
Soékandens verksamhet. Det ter sig uppenbart att Innehavaren i ond tro har registrerat och anvander
domannamnet <brioche.se> med vetskap om att dess domananvandning kommer att paverka och stéra
Sokandens verksamhet, eftersom det ar av stor vikt att Sokanden kan uppdatera, andra och informera
besokare om sortiment, 6ppettider och adresser som andras fran tid till annan.

Det ar otvistigt att Innehavaren ar medveten om Sékandens verksamhet da Innehavaren bl.a. varit anstalld
hos Stkanden. Sedan Innehavarens anstallning upphorde har Sékanden vid flertalet tillfallen 6nskat att
overforing av domannamnen till S6kanden ska ske utan framgang.

Sokanden anser att Innehavaren varken har ratt eller berattigat intresse till det omtvistade domannamnet.
Innehavaren har ingen legal rattighet att lagga till grund for en eventuell havdad ratt till det omtvistade
domannamnet. Det faktum att Innehavaren hanvisar till kontaktuppgifter till Sokandens verksamhet talar for
att det saknas ett berattigat intresse, samt att domannamnet <brioche.se> anvands i syfte att stora
Sokandens verksamhet.

B. Innehavaren

Innehavaren har registrerart det omtvistade domannamnet <brioche.se> i eget namn med Soékandens fulla
godkannande och insikt. Registreringen gjordes for att domannamnet inte skulle inga vid en eventuell
forsalning av aktiebolaget. Registrering har saledes inte skett i ond tro.

Att Innehavaren, efter avslutad anstélining hos Sékanden fortfarande innehar domannamnet <brioche.se>
beror enbart pa kommunikations- och samverkansproblem mellan Innehavaren och Sékanden, dar
Sokanden forsvarat den administrativa processen.
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Innehavaren har dock efter anstallningens upphérande kontinuerligt uppdaterat den hemsida som ar kopplad
till domannamnet <brioche.se> med korrekt info och andringar i form av nya menyer, 6ppettider,
bestallningar, etc, detta i syfte att hemsidan alltid ska vara aktuell och fungerande till férman for
Innehavaren.

Innehavaren ar villig att éverféra <brioche.se> till Sokanden, under forutsattning att Sékanden ”inte gér nagot
kring framtida domannamnstvister’, samt att parterna tar sina respektive hittills upparbetade utlagg och
kostnader var for sig.

7. Diskussion och slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domannamn &éverforas till den som begart
tvistlésningsforfarandet om:

1. Domannamnet ar identiskt med eller liknar

a) ett varukannetecken;

b) ett naringskannetecken;

c) ett efternamn;

d) ett konstnarsnamn (om namnet inte syftar pa nagon sedan lange avliden);

e) en titel pa annans skyddade litterara eller konstnarliga verk;

f) ett namn som skyddas genom férordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar; eller

g) ett namn pa statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyran ska féra enligt SFS
2007:755 (férordning om det allmanna myndighetsregistret), eller dess vedertagna férkortning, vilket har
rattsgrund i Sverige och till vilket den som begart tvistldsningen kan visa ratt, och

2. Domannamnet har registrerats eller anvants i ond tro, och
3. Innehavaren inte har nagon ratt eller berattigat intresse till Dom&nnamnet.

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

Sokandens nuvarande féretagsnamn, Brioche Stockholm AB, registrerades den 23 januari 2014.

Tvistlésaren noterar att Sokandens firma bestar av det for Sokandens verksamhet beskrivande ordet
"brioche”, som enligt Svenska Akademiens ordlista betyder "liten fransk bulle av vetedeg”, och som aven
ingar i Niceklassificeringen, klass 30, for brod (Briocher (brdd)), foljt av den geografiska benamningen
"Stockholm” och bendmningen for typ av juridisk person ("AB”, forkortning av aktiebolag).

Det ar vedertagen praxis att ord som utgor en beskrivande beteckning atnjuter ett tamligen svagt firmaskydd.
Trots detta kan noteras att det omtvistade domannamnet <brioche.se> liknar Sékandens féretagsnamn och
ar dessutom identiskt med firmadominanten "brioche” i SOkandens féretagsnamn, vilket har rattsgrund i
Sverige.

B. Domannamnet har registrerats eller anviants i ond tro

Baserat pa bada parters inlagor ar det otvetydligt pavisat att Innehavaren registrerade domannamnet

<brioche.se> fyra manader innan Sékanden registrerats med aktuell firma, och vidare att Innehavaren vid
registreringstillféllet hade konsultuppdrag for Sékanden.



page 4

Sokanden gor gallande att domannamnet saval registrerats som anvants i ond tro, medan Innehavaren
fornekar ond tro. Tvistldsaren noterar att parterna vid tiden for domannamnets registrering hade ett intimt
samarbete, och att anvandning av domannamnet skett under narmare tio ar, kopplad till hemsida med
information om Soékanden, utan invandning fran Sékanden.

Tvistldésaren drar darfor slutsatsen att domannamnet <brioche.se> har registrerats i god tro.
Fragan ar om det omtvistade domannamnet har anvants i ond tro.

Det ar uppenbart att domannamnet ar kopplat till Sékanden, da det omtvistade domannamnet bestar av
Sdékandens firmadominant, och anvands kontinuerligt for en hemsida med information om Sékandens
verksamhet. For extern innehavare finns det saledes ingen ratt att inneha och anvanda det omtvistade
domannamnet.

Vedertagen praxis har faststallt att domannamn som registrerats av innehavare pa basis av avtal/uppdrag
fran en sokande, i tydligt syfte att anvandas for sbkandens verksamhet, anses anvandas i ond tro av
innehavaren nar ndmnda avtal upphért. Se Guangdong ePropulsion Technology Limited v. M.G., WIPO
beslut DSE2023-0020 (“Av handlingarna i arendet star det klart att Innehavaren kant till att KM Gruppen AB
upphort som auktoriserad aterforsaljare samt att Sékanden uppmanat Innehavaren och KM Gruppen AB att
overféora Domannamnet i samband med detta. Vagran att dverféra Domannamnet har inneburit att S6kanden
inte kunnat anvadnda Domannamnet som motsvarar dess varumarke. Med beaktande av ovan finner
Tvistlésaren att Domannamnet anvants i ond tro”); se aven Stockbygarden AB v. Use It Snappy Systems
AB, WIPO beslut DSE2024-0007 (“Det ar Tvistldsarens uppfattning att Innehavarens nuvarande anvandning
av det omtvistade domannamnet, i vart fall fran februari 2024, hindrar och férsvarar for Sékanden att
anvanda sitt naringskannetecken som motsvarande domannamn i den svenska toppdomanen’ “.se’. Med
hanvisning till parternas langvariga samarbete star det klart att Innehavarens ovan namnda anvandning av
det omtvistade domannamnet skett med full kdnnedom om Sdkandens registrerade foretagsnamn.”).

| nu aktuellt arende ar parterna 6verens om att samarbetet har upphort, och att Innehavaren darmed inte
langre har nagon affarsmassig koppling till Sékanden. Aven om den fortsatta anvandningen av
domannamnet <brioche.se> i varje fall till viss del ar direkt kopplad till Sokandens verksamhet, torde det sta
klart for Innehavaren att namnda anvandning utan direkt inflytande fran Sékanden, &r till nackdel for
Sokanden, samt att samarbetets upphorande innebar att Innehavaren inte har nagon ratt att anvanda
domannamnet <brioche.se>.

Pa basis av vad bada parter anfort, drar Tvistlésaren slutsatsen att domannamnet anvands i ond tro.

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

Av dokumentationen i &rendet framgar att Innehavaren har sjalv klargjort att det &r S6kanden som har ett
berattigat intresse, och Innehavaren har uttryckt sin vilja att 6verlata det omtvistade domannamnet till
Sokanden nar vissa formella krav har uppfyllts.

Saledes har Innehavaren, i varje fall sedan Innehavarens anstallning hos S6kanden avslutats, inte langre
nagot berattigat intresse till doménnamnet <brioche.se>.

8. Beslut

Tvistlosaren beslutar att domannamnet <brioche.se> ska 6verforas till Sokanden.


https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DSE2023-0020
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DSE2024-0007
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9. Sammanfattning

Parterna har samverkat under langre tid, och domannamnet har registrerats i syfte att marknadsféra
Soékandens verksamhet. Domannamnet likar Sékandens féretagsnamn och ar dven identiskt med
Sokandens firmadominant, vilken dock har ett svagt firmaskydd pa grund av ordets beskrivande karaktar.
Domannamnet har fortsatt anvants for att marknadsféra Sékandens verksamhet, och dverlatelse till
Sokanden har fordrojts p.g.a. parternas interna kommunikationssvarigheter. Parternas affarsmassiga
samarbete har upphort, vilket innebar att Innehavaren anvanvander domannamnet i ond tro. Vidare har
Innehavaren darmed inte langre nagot berattigat intresse till domannamnet <brioche.se>.

Petter Rindforth
Datum: 30 maj 2024
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