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ARBITRATION
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

Alternativt Tvistlésningsforfarande
Arendenummer: DSE2024-0025

1. Sokande

Sokanden ar Byggmax Group AB, Sverige ("S6kanden”), foretraddd av Abion AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren &r P.S., Sverige ("Innehavaren”).

3. Domannamn och foérfarandet
Alternativt Tvistlosningsforfarande avseende doménnamnet <byggmaxvillapaket.se> ("Doméannamnet”).

Ansdkan har lamnats in i enlighet med Registreringsvillkor gallande fér toppdoménen .se (“Registrerings-
villkoren”) och Forfaranderegler for alternativt tvistiésningsférfarande for domannamn i toppdoméanen “.se”
(“Forfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansdkan uppfyllde de formella kraven
som aterfinns i Registreringsvillkoren och Forfarandereglerna. Ansokan kompletterades den 13 maj 2024. |
enlighet med paragraf 13 i Forfarandereglerna meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansékan
den 14 maj 2024. Innehavaren lamnade in ett svar samma dag och indikerade en vilja att forlikas. Emellertid
nadde parterna ej nagon forlikning.

WIPO Center utsag Peter Hedberg som ensam tvistlosare ("Tvistiésare”) i detta drende den 12 juni 2024.
Tvistlosaren har [amnat in en deklaration om opartiskhet och oavhangighet, vilket kravs for att WIPO Center
ska kunna sakerstalla att paragraf 1 i Férfarandereglerna ar uppfylld.

4. Bakgrund

Till stod for sitt yrkande har Sokanden bland annat aberopat det registrerade EU-varumarket nr. 004834875
BYGGMAX, registrerat den 14 december 2007. Innehavaren registrerade det omtvistade Domannamnet den
18 januari 2024.

Det omtvistade Domannamnet har inte anvants aktivt av Sokanden utan har varit till salu fér 69.99 USD péa
Registrarens hemsida.
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5. Yrkanden
Sokanden har begart att Doménnamnet ska dverforas till Sékanden.

Innehavaren har bestritt bifall till S6kandens yrkande.

6. Parterna har anfort
A. S6kanden

Sokanden &r innehavare av varumarkesregistreringen for BYGGMAX, EU-varumérke nr. 004834875
registrerat den 14 december 2007, harefter Varumarket. Varuméarket &r registrerat fére det Domannamnet
<byggmaxvillapaket.se>, registrerat den 18 januari 2024. S6kanden &r aven innehavare av doménnamnet
<byggmax.se>, registrerat den 11 maj 2000. Varumarket bestar av ordelementet BYGGMAX och &r
registrerat for diverse byggvaror och -tjanster. Ordelement omfattas i sin helhet i det Domé&nnamnet.
Tillagget "villapaket” for tankarna till byggvaror och -tjanster och bidrar darmed till forvaxlingsrisken. Ur ett
helhetsperspektiv bidrar inte tillagget till att Domannamnet sarskiljs fran Varumarket. Beaktat den
beskrivande karaktaren av tillagget "villapaket" och att Doméannamnets inledande element "byggmax" ar
identiskt med Varumarket foreligger risk att allménheten uppfattar Doménnamnet identiskt med Varumarket.
Vidare bor tillagget av den landspecifika toppdoméanen <.se> inte tillmatas nagon storre betydelse, eftersom
toppdomaner normalt inte anses inga i forvaxlingsbedémningen avseende dom&annamn och varumarken.
Detta bor darfor bortses fran, vid bedémning av forvaxlingsrisken. Sammantaget visar det ovannamnda att
Sokanden ar rattighetshavare till Varumarket och att Domannamnet &r férvaxlingsbart med Sokandens
registrerade rattigheter.

Sokandens Varumaérke har, som namnts ovan och som framgar av bilagor, registrerats fore Domannamnet.
Sokanden har aktivt anvant Varumarket sedan dess att bolaget Byggmax grundades ar 1993. Varumarket ar
mycket valkant i Sverige och Norden inom byggbranschen, dar de under sina drygt trettio &r p& marknaden
profilerat sig som en av de storsta aktorerna inom gor-det-sjalv-branschen, for bAde hemmafixare och proffs.
Detta visar att Sokanden borjade anvanda Varumarket langt innan Domannamnet registrerades. Varumarket
ar allmént kant och innehar ett gott renommé och ryktbarhet, sarskilt inom bygg- och gor-det-sjalv-
branschen, dar Sokanden varit en framstaende aktor i flera decennier.

Registreringen av Dom&nnamnet av nuvarande innehavare ("Innehavaren”) hindrar Sokanden fran att
reflektera sitt naringskannetecken i motsvarande domannamn i den svenska toppdoménen ".se" och da
sarskilt relaterat till de villapaket-produkter som Sokanden sjalv salufér pa marknaden. | anledning av
registreringen av det Domannamnet, tillskrevs Innehavaren varningsbrev per den 15 februari 2024, i vilket
denne uppmanades att 6verféra doméannamnet till Sokanden. Nagot svar pa detta brev har ej erhallits.
Sokanden anser det klarlagt att Innehavaren bor ha kant till S6kandens Varumarke vid tiden for registrering
av Domannamnet och att denne planerat att utnyttja S6kandens goda rykte, marknadsposition eller
kannetecken for att driva trafik till en egen webbsida och pa detta satt 6ka intakter med hjalp av
Domannamnet. Vidare kan papekas att vid en s6kning pa termerna "byggmax villapaket" pad Google
genereras uteslutande sokresultat som hanvisar till Sokandens Varumaérke och produkter. Dartill &ger
Innehavaren inga registrerade naringskannetecken som ar identiska med eller liknar Doméannamnet. Det har
inte pavisats att Domannamnet anvants eller registrerats for att anvandas i sin sprakliga lydelse. Det har inte
heller kunnat pavisas att Domannamnet anvants, eller registrerats for att anvandas, i kommersiell eller privat
verksamhet som inte utgdr intrdng i Stkandens réattigheter. Vidare finns det inte nagot som indikerar att
Innehavaren skulle vara allméant kand under den lydelse som utgér Dom&nnamnet.

Mot bakgrund av ovan redogjorda far det antas uppenbart att Innehavaren varit medveten om Stékandens
Varumarke och produkter, som bada omfattas av Domannamnet, och avsiktligen registrerat Domannamnet
for att fornindra Sokandens registrering, samt majliggéra forséljning av Doménnamnet. Atminstone bor
Innehavaren varit medveten om att Domannamnet riskerar att hindra Sékandens anvandning av Varumarket,
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forvilla allménheten samt att S6kanden skulle nédgas kdpa Domannamnet for att skydda ensamrétten till
Varumarket. Dartill & Innehavaren forsatt i ond tro, medelst det varningsbrev som tillstallts Innehavaren.
Sammanfattningsvis far Domannamnet anses ha registrerats av Innehavaren i ond tro.

Innehavaren innehar inga réattigheter till Varumarket, varken registrerade eller inarbetade sadana.
Innehavaren ar inte heller en licenstagare till S6kanden och Sokanden har inte givit Innehavaren tillstand
eller samtycke till att registrera Varumarket som doméannamn. Det &r inte heller visat att Innehavaren har
blivit allmant kand under Domannamnet, likasa har Innehavaren inte anvant eller avsett att anvanda
Domannamnet i samband med ett bona fide-erbjudande avseende varor och/eller tjanster eller for nagot
annat legitimt icke-kommersiellt syfte.

Som patalats ovan ager Innehavaren inga registrerade varumarken som &r identiska med eller liknar
Domannamnet. Det har inte pavisats att Domannamnet anvants eller registrerats for att anvandas i sin
sprakliga lydelse. Det har inte heller kunnat pavisas att Domannamnet anvants, eller registrerats for att
anvandas, i kommersiell eller privat verksamhet som inte utgor intrdng i Sokandens rattigheter.

Det far ocksa anses klarlagt att Innehavaren avser utnyttjia Stkandens goda rykte, marknadsposition eller
kéannetecken for att driva trafik till sin egen webbsida eller i enkom i ett forsok att saluféra Domannamnet.

Slutligen ska tillaggas att S6kandens Varumarke ar sa pass valkant att allmanheten far anses uppfatta
Domannamnets lydelse som en direkt koppling till S6kandens verksamhet, vilket i sig tyder pa en hog risk for
att Domannamnet skulle leda till férfang for Sokandens goda renommeé och ryktbarhet. Sammanfattningsvis
har det inte pavisats att Innehavaren har nagon ratt eller berattigat intresse till Domannamnet.

B. Innehavaren
Innehavaren bestred giltigheten av sparren av Domannamnet den 13 maj 2024.

Den 14 maj 2024 forklarade Innehavaren att Domé&nnamnet registrerats som en del av en framtida
affarssatsning. Innehavaren havdade att dennes mal &r att lansera en plattform som skulle forbattra
tillgangligheten och kvaliteten av tjanster relaterade till byggmaterial och villapaket for konsumenter.
Innehavaren anforde att trots att hemsidan inte har nagot innehall s& utgor registreringen av Domannamnet
en investering i detta framtida projekt. Innehavaren erbjod sig att sélja Domannamnet till S6kanden.

Vidare skrev Innehavaren den 29 maj 2024 att det kan misstankas att Sokanden har haft ont uppsat och att
denne vill anvanda Domannamnet for att skada Innehavaren och dra nytta av dennes framgang, produkt och
koncept. Innehavaren havdade att det ej fanns risk for forvaxling eller skada, att Domannamnet anvands
rattmatigt och att ingen ond tro ar fér handen.

7. Diskussion och slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren ska ett domannamn avregistreras eller éverforas till den som begart
tvistlésningsférfarandet om

1. Domé&nnamnet ar identiskt med eller liknar

a) ett varukannetecken,

b) ett naringskannetecken,

c) ett slaktnamn,

d) ett konstnarsnamn (om namnet inte syftar pd nagon sedan lange avliden),

e) en titel pd annans skyddade litterara eller konstnarliga verk,

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



page 4

g) ett namn pa statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyran ska fora enligt SFS
2007:755 (forordning om det allménna myndighetsregistret), eller dess vedertagna forkortning,
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 ndgon rétt eller berattigat intresse till domannamnet.

For att den som ansokt om tvistlosning ska na framgang med 6verforing av ett domannamn maste samtliga
tre villkor ovan vara uppfylida.

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

Det forsta villkoret som ska vara uppfyllt &r att det omtvistade Domannamnet ar identiskt med eller liknar en
rattighet med réattsgrund i Sverige till vilkken Sékanden kan visa ratt. Enligt domannamnspraxis ar det brukligt,
vid likhetsbedomningen mellan domannamn och kannetecken, att bortse fran den till domannamnet knutna
toppdomanen “.se”.

Av arendet framgar att Sokanden kan visa ratt till varumarket BYGGMAX, registrerat nastan sjutton ar fére
Domannamnet. Domannamnet innehaller Sokandens varumarke i sin helhet dar dessutom "BYGGMAX” far
sagas utgtra den dominerande och sarskiljande delen, jfr. <byggmaxvillapaket.se>. Mot denna bakgrund
kommer Tvistldsaren till slutsatsen att Domannamnet liknar en rattighet med rattsgrund i Sverige till vilken
Sokanden kan visa réatt.

B. Domannamnet har registrerats eller anvéants i ond tro

Bedoémningen av om Domé&nnamnet registrerats eller anvants i ond tro ska baseras pa en helhetsbedémning
av alla relevanta omstandigheter.

Ordkombinationen BYGGMAX, som utgér en dominerande del av Doménnamnet, & en sammanséttning
som inte forekommer i det svenska spréket utan har konstruerats av Sokanden for att anvandas som
varumarke, vilket har skett kontinuerligt i ungefar trettio &r. Sokanden har aven fort fram att varumarket
BYGGMAX ar valkant, men har dock inte lamnat in bevisning till stod for sina pastaenden.

| avsaknad av trovardiga eller relevanta uppgifter fran Innehavaren om hur det kommer sig att denne har
integrerat ordet BYGGMAX i Domannamnet, och da Innehavaren inte heller ager registrerade
naringskannetecken som &r identiska med eller liknar Domannamnet, anser Tvistldsaren att Sokandens
registrerade varumarke BYGGMAX maste ha utgjort forebild och inspiration nar Innehavaren registrerade
Domannamnet. Det ar darfor inte sannolikt att Innehavaren inte tidigare kommit i kontakt med Stékandens
registrerade och sedan lang tid anvanda varumarke BYGGMAX.

For att understryka ratten till varumarket BYGGMAX (aven som domannamn) skickade Sokanden ett
varningsbrev till Innehavaren daterat den 15 februari 2024.

Innehavaren har ej inkommit med nagon bevisning for sina pastaenden om det framtida projekt som havdas
vara i planeringsstadiet, och for vilket Doméannamnet havdas ha registrerats. Vad Innehavaren framfort till
stéd for att denne annu inte anvant Domannamnet och darfér inte har skadat, eller kan skada, S6kandens
verksamhet lamnas darmed darhan. Det kan inte heller sédgas att Domannamnet registrerats for att
anvandas i sin sprakliga betydelse da sadan inte gar att harleda. Det faktum att Domannamnet var till salu
antyder aven att det registrerades av Innehavaren i syfte att saljas till S6kanden.

Vid en sammantagen bedémning méaste det omtvistade Domannamnet anses ha registrerats i ond tro.
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C. Innehavaren inte har nagon ratt eller berattigat intresse till domannamnet

Ingenting i &rendet har framkommit till stod for att Innehavaren har en rétt eller ett beréttigat intresse till att
inneha Domannamnet. Det ar inte registrerat for att anvandas i sin sprakliga betydelse och Innehavaren har
inte nagra egna registrerade eller inarbetade immateriella rattigheter till stod for registreringen. Innehavaren
har inte heller inkommit med bevisning som styrker dennes pastdenden om det framtida projekt som
Innehavaren havdar att Doméannamnet registrerades for.

8. Beslut

Tvistlésaren beslutar att Domannamnet <byggmaxvillapaket.se> ska éverforas till Sokanden.

9. Sammanfattning

Domannamnet <byggmaxvillapaket.se> liknar Sokandens varuméarke BYGGMAX och det kan hallas for visst
att registrering av Domannamnet skett med vetskap om Stékandens rattighet och vid en sammantagen
beddémning har Innehavaren varit i ond tro. Inget har framkommit till stod for att Innehavaren har en ratt eller
ett berattigat intresse till att inneha Domannamnet.

Peter Hedberg
Datum: 2 juli 2024



