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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

Alternativt Tvistlosningsforfarande
Paskyndat Forfarande
Arendenummer: DSE2024-0033

1. Sokande

Sokanden ar ProfilGruppen Extrusions AB, Sverige féretradd av Abion AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren ar profilgruppen, USA.

3. Domannamn och Forfarandet
Alternativt Tvistlésningsférfarande avseende domannamnet <profilegruppen.se>.

Ansdkan har I1amnats in i enlighet med Registreringsvillkor géllande fér toppdoméanen .se
(“Registreringsvillkoren”) och Forfaranderegler for alternativt tvistidsningsférfarande for domannamn i
toppdomanen “.se” (“Forfarandereglerna”). WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”)
skickade en inbjudan avseende komplettering till ansékan den 11 september 2024. Sokanden
kompletterade anstkan den 12 september 2024.

WIPO Center verifierade att ansdkan uppfyllde de formella kraven som aterfinns i Registreringsvillkoren och
Forfarandereglerna. | enlighet med paragraf 13 i Forfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt
Innehavaren om ansékan den 18 september 2024. Innehavaren lamnade inte in ett svar och foljaktligen
meddelade WIPO Center parterna om Innehavarens uteblivna svar den 21 oktober 2024.

WIPO Center utsag Bengt Eliasson som ensam Tvistlosare i detta arende den 29 oktober 2024.
Tvistldsaren har ldamnat in en deklaration om opartiskhet och oavhangighet, vilket kravs for att WIPO Center
ska kunna sakerstalla att paragraf 1 i Férfarandereglerna ar uppfylid.

4. Bakgrund

Sokanden har aberopat tva registrerade varumarken, ordmarket “PROFILGRUPPEN?”, registrerat i Sverige
den 28 augusti 1998 med registreringsnummer 328152 samt figurmarket “PROFILGRUPPEN”", registrerat i
EU den 6 maj 2021 med registreringsnummer 018356377. Sokanden ar dven innehavare av ett flertal
domaner som innehaller ordet “PROFILGRUPPEN?”, bl.a. <profilgruppen.info>, <profilgruppen.shop> och
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<profilgruppen.nu>.

Innehavaren registrerade det tvistiga Domannamnet <profilegruppen.se> den 29 augusti 2024.
Domannamnet ar inte kopplat till nagon webbsida med aktivt innehall.

Ansdkan om alternativt tvistldsningsforfarande har kommunicerats via e-mail och bud till Innehavaren.
Nagot svar har inte inkommit fran Innehavaren.

5. Yrkanden
Soékanden har yrkat att Domannamnet <profilegruppen.se> ska 6verforas till S6kanden.

Innehavaren har inte besvarat ansékan om tvistlésning.

6. Parterna har anfort
A. Sokanden

Bada de namnda Varumarkena ar registrerade fore registreringen av det omtvistade Domannamnet som
registrerades den 29 augusti 2024.

Det omtvistade Domannamnet <profilegruppen.se> som ar féremal for ansdkan ar identiskt, eller atminstone
forvirrande likt, de ovannamnda Varumarkena och domanerna. Domannamnet innehaller samtliga bokstaver
som Varumarket “PROFILGRUPPEN” och den enda skillnaden &ar att bokstaven “e” har lagts till mellan
“profil” och “gruppen”. Denna ytterst marginella skillnad kommer sannolikt inte att uppfattas av en besdkare
av domanen och darfér bér Domannamnet anses vara forvirrande likt Sékandens registrerade Varumarken.
Tillagget av endast en bokstav i mitten av ett domannamn anses vanligtvis falla inom ramen for
“typosquatting”.

Skillnaden mellan Domannamnet och S6kandens Varumarken ar sarskilt begransad da bokstaven “e” ofta
anvands for att binda ihop tva ord och da ordet “profil” pa engelska stavas pa det satt som det ar skrivet i det
omtvistade Domannamnet “profile”. Den begrénsade skillnad som finns ar darmed otillracklig for att sarskilja
Domannamnet fran Sékandens registrerade Varumarken.

Vidare ar tillagget av toppdomanen “.se” irrelevant vid bedémningen av likheten mellan domannamn och
varumarken.

Samtliga av Sékandens registrerade Varumarken med effekt i Sverige har registrerats innan Innehavaren
registrerade det tvistiga Domannamnet. Sékanden ager Varumarken innehallande ordet
“‘PROFILGRUPPEN” med effekt i Sverige sedan ar 1998, men har bedrivit verksamheten under namnet
sedan foretagets grundande ar 1981.

Detta innebar att Sékanden bodrjade anvanda varumarket “PROFILGRUPPEN” langt innan det tvistiga
Domannamnet registrerades. Varumarkena ar allmant kdnda och innehar ett gott renommé och ryktbarhet,
sarskilt pa4 marknaden for forséljning av aluminiumlésningar. Under 2023 hade foretaget 512 anstallda och
omsatte over 2,4 miljarder SEK.

Sokanden uppmarksammades den 5 september 2024 pa att Domannamnet hade registrerats genom att en
av Sokandens kunder vidarebefordrade ett mejl som hade skickats till dem fran en mejladress som slutar
med “@profilegruppen.se”. Mejlet som skickades till S6kandens kund hanvisade till en bifogad faktura som
pastods ha reviderats. Den bifogade fakturan har en utformning som i alla vasentliga avseenden ger sken av
att ha skickats ut fran S6kanden och innehaller bl.a. Sékandens logotyp, S6kandens bolagsnamn och
adress, samt ett moms-nummer som innehaller Sékandens organisationsnummer. Det ar darmed otvetydigt
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att Svaranden har registrerat Domannamnet <profilegruppen.se>, i full vetskap om Sokandens registrerade
Varumarken och renommé, i syftet att tillskansa sig ekonomisk vinning genom bedraglig verksamhet.

Trots att det omtvistade Domannamnet har ett extra “e” mellan orden “profil” och “gruppen”, noterar
Sokanden att mejlsignaturen langst ned i det mejl som skickats ut hanvisar till “ProfilGruppen Extrusions AB”
och att mejladressen som anges i signaturen slutar med “@profilgruppen.se”. Vid bada tillfallen som
Profilgruppen namns i mejlsignaturen har alltsa Sokandens riktiga bolagsnamn och riktiga doman anvants,
utan det “e” som lagts till i den omtvistade Domanen. Detta ar ytterligare ett satt som det mejl som skickats
ut genom den omtvistade Domanen medvetet har gett sken av tillhérighet till Sokandens verksamhet trots att

en sadan koppling inte foreligger.

Sokanden noterar aven att mejlet, som skickades ut fran en mejladress som slutar med
“@profilegruppen.se”, pastas tillhéra en individ, “Namn borttaget”, som ar anstalld hos Profilgruppen inom
saljsupport. Vidare ar ytterligare en mejladress, “Namn borttaget” “@profilegruppen.se”, med pa cc. “Namn
borttaget” ar ocksa anstalld hos Sékanden och arbetar som Key Account Manager. Detta ar ytterligare en
indikation pa att Innehavaren av Domannamnet gjort stora anstrangningar for att mejlet som skickats ut till
Sokandens kund ska framsta som att det skickats av Sokanden. Detta styrker ytterligare Innehavarens
intention att, genom bedraglig verksamhet, atnjuta ekonomisk vinning genom att ge sken av tillhérighet till
Sokandens verksamhet.

Vidare noterar S6kanden att mejlet som skickades ut till Sékandens kund skickades den 5 september 2024,
d.v.s. endast en vecka efter registreringen av doméanen, vilket indikerar att Svaranden haft fér avsikt att
utnyttja S6kandens Varumarke och ryktbarhet redan vid registreringstillfallet.

Sokanden anser det klarlagt att Innehavaren av Domannamnet har kant till Sékandens Varumarken vid
registreringstillfallet av de tvistiga Domannamnet. Innehavaren anvander i nulaget inte Domannamnet pa ett
legitimt satt. Snarare innebar det valda Domannamnet och Innehavarens nuvarande anvandning att det finns
en betydande risk att bestkare utgar fran att Domannamnet har en koppling till S6kandens verksamhet,
vilket inte ar fallet.

Mot bakgrund av vad som anférts ovan anser S6kanden det styrkt att Innehavaren har registrerat och anvant
Doméannamnet <profilegruppen.se> i ond tro.

Innehavaren har inga rattigheter till Varumarkena, varken registrerade eller inarbetade sadana. Innehavaren
ar inte heller en licenstagare till Sékanden och Sékanden har inte givit Innehavaren tillstand eller samtycke
till att registrera S6kandens Varumarken som Domannamn.

Det ar inte heller visat att Innehavaren har blivit allmant kdnd under det tvistiga Domannamnet, likasa har
Innehavaren inte anvant eller avsett att anvanda det tvistiga Domannamnet i samband med ett bona fide-
erbjudande avseende varor och/eller tjanster eller fér nagot annat legitimt icke-kommersiellt syfte.

Som patalats ovan ager Innehavaren inga registrerade varumarken som ar identiska med eller liknar det
tvistiga Domannamnet. Det har inte kunnat pavisas att Domannamnet anvants, eller registrerats for att
anvandas, i kommersiell eller privat verksamhet som inte utgor intrdng i Sokandens rattigheter. Innehavaren
har inte pa nagot satt vidtagit atgarder for att undvika risken for vilseledning, utan tvartom anvant
Domannamnet for att skicka ut mejl som aktivt forsdker att dra nytta av den férvirrande likheten som finns
mellan Domannamnet och S6kandens Varumarken.

Sammanfattningsvis har det inte pavisats att Innehavaren har nagon ratt eller berattigat intresse till det
tvistiga Domannamnet. Det ovan redogjorda visar att det tvistiga Domannamnet ar nastintill identiskt med
Soékandens varumarkesrattigheter som har rattsgrund i Sverige, att det tvistiga Domannamnet har
registrerats samt anvants i ond tro, samt att Innehavaren saknar ratt eller berattigat intresse till det tvistiga
Domannamnet. Sokanden begar darfor att det tvistiga Domannamnet <profilegruppen.se> overfors fran
Innehavaren till Sékanden.
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B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat ansékan om Alternativt Tvistlésningsférfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domannamn 6verforas till den som begart
tvistlésningsfoérfarandet om:

1. Domannamnet ar identiskt med eller liknar;

a) ett varukannetecken;

b) ett naringskannetecken;

c) ett efternamn;

d) ett konstndrsnamn (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 fora enligt SFS
2007:755 (forordning om det allmanna myndighetsregistret), eller dess vedertagna férkortning, vilket har
rattsgrund i Sverige och till vilket den som begart tvistidsningen kan visa ratt, och;

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

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

Sokanden registrerade de aberopade Varumarkena 1998 och 2021 saledes 26 ar respektive 3 ar innan
Innehavaren registrerade det tvistiga Domannamnet <profilegruppen.se>. Den aldre svenska registreringen
avser ordmarket PROFILGRUPPEN och den yngre registreringen i EU avser Sékandens logotyp, dominerat
av ordet “PROFILGRUPPEN”. Varumarkesregistreringarna ger Sékanden ensamratt till ordet
PROFILGRUPPEN. Vid likhetsbeddmningen mellan Doma&nnamnet och de registrerade varumarkena
bortses fran tillagget i form av toppdomanen “.se”.

Vid en likhetsbeddmning kan da konstateras att den enda skillnaden mellan det tvistiga Domannamnet
<profilegruppen.se> och Varumarket “PROFILGRUPPEN” ar den mellanliggande bokstaven “e” i
Doméannamnet. Det tvistiga Domannamnet ar saledes nastintill identiskt med Sékandens registrerade

Varumarken. Villkoret under 7.2.1. i Registreringsvillkoren ar darmed uppfylit.

B. Domannamnet har registrerats eller anvants i ond tro

Mot bakgrund av vad som anforts ovan finner Tvistlosaren att Innehavaren maste ha kant till Sokandens
Varumarken vid registreringen av det tvistiga Domannamnet <profilegruppen.se>. Vidare finner Tvistlésaren
det styrkt att Innehavaren dven har anvant Domannamnet i ond tro.

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

Innehavaren har inte besvarat ansékan om tvistlosning. Det har inte heller framkommit nagonting i arendet

som visar att Innehavaren skulle ha nagon ratt eller berattigat intresse till det tvistiga Domannamnet
<profilegruppen.se>.
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8. Beslut

Domannamnet <profilegruppen.se> ska oéverforas till Skanden.

Bengt Eliasson
Datum: 8 november 2024



