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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

Alternativt Tvistlosningsforfarande
Arendenummer: DSE2022-0015

1. Sokande

Sokanden ar Swegan AB, Sverige, foretradd av AWA Sweden AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren ar O.K., Sverige.

3. Domannamn och Foérfarandet
Alternativt Tvistlésningsférfarande avseende doméannamnet <swegan.se>.

Ansodkan har lamnats in i enlighet med Registreringsvillkor gallande fér toppdomanen .se
(“Registreringsvillkoren”) och Forfaranderegler for alternativt tvistiésningsférfarande for 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 ansdkan den 10 juni 2022.
Innehavaren lamnade in ett svar den 15 juli 2022.

WIPO Center utsag Johan Sjobeck som ensam Tvistlosare i detta arende den 5 augusti 2022. 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
Till stod for sitt yrkande har S6kanden aberopat féretagsnamnet SWEGAN AB med registreringsnummer
556965-1937 och registreringsdatum den 21 september 2015. Vidare har S6kanden aberopat EUTM-

varumarket SWEGAN (ord) med registreringsdatum den 7 maj 2018 samt registreringsnummer 016724874.

Innehavaren registrerade det omtvistade domannamnet <swegan.se> den 29 augusti 2015. Det omtvistade
domannamnet anvands fér S6kandens verksambhet.
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5. Yrkanden
Sdékanden har begart att domannamnet <swegan.se> ska dverforas till S6kanden.

Innehavaren bestrider bifall till S6kandens yrkande om att domannamnet <swegan.se> dverfors till
Sdkanden.

6. Parterna har anfort
A. Sokanden

Sokanden grundades 2014 av bland annat Innehavaren som under perioden 2014-2020 agerade
verkstallande direktor, styrelseledamot samt aktiedgare. Sokanden tillverkar och saljer halvledarmaterial. |
oktober 2020 tillsattes en ny verkstallande direktér och Sékanden blev kort darefter varse att SGkandens
domannamn <swegan.se> var registrerat till Innehavaren personligen. S6kanden har darefter, utan
framgang, gjort aterkommande forsok att fora konstruktiva samtal med Innehavaren i syfte att forma denne
att 6verféra domannamnet till S6kanden.

Soékanden bildades den 14 mars 2014 med namnet Classic WBG SEMICONDUCTORS AB. Den 26 augusti
2015 beslutade styrelsen vid styrelsemdte genom, bland annat Innehavaren som var narvarande, foresla till
extra bolagsstdmma att Sékanden skulle andra féretagsnamn till SWEGAN AB och att motsvarande
domannamn skulle registreras. Sékanden menar att ett beslut om firmaandring de facto togs den 26 augusti
2015 under styrelsemotet dar 92,5 procent av aktiedgarna fanns representerade och att beslutet vid extra
bolagsstamma endast var en formalitet. Att Innehavaren registrerade det omtvistade domannamnet den 29
augusti 2015, det vill séga tre dagar efter styrelsemotet, torde stddja att beslutet om registrering av firman de
facto var taget redan vid styrelsemdtet. Innehavaren registrerade av oklar anledning det omtvistade
domannamnet i sitt eget namn. | styrelseprotokollet framgar att Sékanden foéreslas byta namn och
domannamn, vilket torde indikera att en registrering var avsedd att ske i S6kandens namn och anvandas i
Sokandens verksamhet.

Vid extra bolagsstdmma daterad den 2 september 2015 antogs ny bolagsordning vari framgar att Sékandens
nya foretagsnamn ar SWEGAN AB. Den 21 september 2015 registrerades ansdékan om firmaandring hos
bolagsverket. Det kan noteras att Sokanden den 7 maj 2018 dessutom registrerade EUTM varumarket
SWEGAN.

Det omtvistade doma&nnamnet registrerades efter att styrelsen, genom Innehavaren, beslutade féresla
andring av féretagsnamn till extra bolagsstdmma men innan ansékan om namnandring registrerades hos
Bolagsverket. Enligt praxis finns det utrymme for att ett senare registrerat kannetecken laggs till grund for
Overforing av ett tidigare registrerat domannamn. Ett sadant forhallande kan vara att ett domannamn
registrerats i illojalt syfte eller ond tro. Ett exempel pa sistn@mnda skulle kunna vara fallet om en innehavare
vid registreringen haft kAnnedom om att namnet redan anvands som kannetecken av annan eller om att
sadan anvandning ar planerad och nara férestaende. Att Innehavaren, i egenskap av styrelseledamot i
Sokanden, tillsammans med de tva dvriga styrelseledaméterna, vilka gemensamt var majoritetsaktiedgare,
beslutat foresla SWEGAN som nytt féretagsnamn och domannamn till bolagsstdmman och tre dagar senare
registrerar Innehavaren det omtvistade domannamnet. Detta, menar Sékanden, visar att Innehavaren
uppenbarligen haft kdnnedom om att sddan anvandning var planerad och nara férestaende for Sékanden.
Att de tre styrelseledamdterna, inklusive Innehavaren, ocksa tillsammans var majoritetsaktiedgare torde visa
pa att samstammighet om firmaandring redan var uppnadd vid styrelsemétet och att beslutet vid extra
bolagsstamma var en ren formalitet. S6kanden menar att det férhallandet att det omtvistade domannamnet
registrerades innan firmaandring registrerades hos Bolagsverket, inte utgér hinder mot prévning av
Sokandens overforingsyrkande. Sékanden anser att Innehavarens insikt och avsikt vid registreringen av
domannamnet ar avgérande.
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Sokanden beddémer att det omtvistade domannamnet ar identiskt och uppenbart férvaxlingsbart med
dominanten i S6kandens firma SWEGAN AB. Sokanden menar att Innehavaren, vid registreringen av det
omtvistade domannamnet, haft kdnnedom om att termen utgjorde dominant i S6kandens valda firma. Det
maste ocksa ha varit uppenbart for att det omtvistade domannamnet skulle anvandas i Sékandens
verksamhet.

Efter att Innehavaren frantratt sin position som verkstéallande direktér och styrelseledamot fér Sokanden, har
Sokanden pafordrat att Innehavaren ska dverféra det omtvistade domannamnet till SOkanden. Innehavaren
har dock vagrat med hanvisning till att denne vill fa sin aktieandel sald till ett visst begart pris innan nagon
Overféring av det omtvistade domannamnet kan bli aktuell. Innehavaren har dven begart att Sékanden skall
betala 500 000 kr for att Innehavaren ska medverka till 6verféringen. Att Innehavaren, trots S6kandens
aterkommande pafordringar om att dverféra det omtvistade domannamnet, anvander det som ett
patryckningsmedel for att fa genom en aktieaffar, som Sokanden inte kan vara part i eller annars férfogar
Over och/eller for att fa ersattning for det omtvistade domannamnet, ar anmarkningsvart och maste under
alla forhallanden anses konstituera ett illojalt forfarande.

Sokanden anser att forfarandet vid registreringen skett i ond tro. Sékanden menar att det kan vara sa att det
omtvistade domannamnet registrerats for att saljas till SOkanden, alternativt for att pressa S6kanden att
paverka framtida kdp av Innehavarens aktier. Innehavaren har inte nagon ratt eller berattigat intresse till det
omtvistade domannamnet eftersom det registrerats med insikten att det skulle anvandas i Sékandens
verksamhet och har sedan tillkomsten ocksa enkom anvants som adress till Sbkandens hemsida samt for
Sokandens e-post. Nagot berattigat intresse for Innehavaren att personligen anvanda Sokandens
k@nnetecken torde inte féreligga.

B. Innehavaren

Det stdmmer att det omtvistade domannamnet registrerades efter att styrelsen fattat beslut om namnéandring
men fore registreringen gjorts av Bolagsverket. Anledningen var att forekomma risken att nagon registrerar
namn som Bolagsverket behandlar som motsvarande domannamn. Saledes registrerade Innehavaren det
omtvistade domannamnet innan namnandringen anmaldes till Bolagsverket. Det omtvistade domannamnet
registrerades inte i ond tro som Soékande férsoker géra gallande.

Innehavaren har forsokt att hitta [6sningar for att det omtvistade domannamnet skulle kunna éverlatas till
Sokanden men Sékanden har saboterat alla forsok till forhandling. Skalet till detta ar flera men i huvudsak
handlar det om att Sékanden vill behalla Innehavaren som aktiedgare for att hindra Innehavaren fran att
arbeta med hjalp av en konkurrensklausul i aktiedgaravtalet. Det gar inte att enkelt frikoppla det omtvistade
domannamnet fran parternas 6vriga olésta fragor. Sokanden vagrar att diskutera fragan om det omtvistade
domannamnet separat och den enda dverenskommelse som funnits ar att Innehavaren ska éverlata det
omtvistade domannamnet till Sékanden nar Innehavarens aktier saljs, vilkket Sokanden inte langre vill kdnnas
vid.

Innehavaren har hela tiden sakerstallt att det omtvistade domannamnet betalats och att SGkanden haft fri
tillgang till det. | oktober 2020 tvingades Innehavaren avga som verkstallande direktér mot sin vilja. Under en
lang period efter detta har Innehavaren vidarebefordrat e-post till S6kanden innehallande bland annat
bestéllningar. Ar 2021 begérde Sékanden att f& det omtvistade domannamnet dverfort for att byta system fér
e-post. Det omtvistade domannamnet tillhér dock Innehavaren och eftersom Innehavarens aktier inte langre
kommer att bli kdpta anser Innehavaren att denne boér erhélla en rimlig ersattning for att dverlata det
omtvistade domannamnet till Sékanden. Den begarda summan 500 000 kr kan férvisso ses som hdg, men
den ska stéllas i kontrast till de juristkostnader som Innehavaren har behévt betala pa grund av parternas
foérhandlingar. Vidare ar det Innehavaren, det vill sdga bolagets ursprunglige grundare, verkstallande direktor
och styrelseledamot som en gang byggde bolaget och dess varumarke fran grunden. Innehavaren anser
saledes att det inte ar orimligt att begara kompensation for att éverlata det omtvistade domannamnet till
Sokanden. Innehavaren vill ha en rimlig ersattning for det arbete, insats och utldagg som denne haft rérande
det omtvistade domannamnet.
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Ar 2021 startade Innehavaren ett nytt bolag som tillverkar utrustning till halviedarindustrin. Sékanden har
gjort gallande att Innehavarens nya bolag utgér en med Sékanden konkurrerande verksamhet vilket i sin tur
skulle innebara att Sékandens 6vriga aktiedgare har ratt att férvarva Innehavarens aktier for
ursprungsvardet. Innehavaren anser att det rader tvekan om Sékanden faktiskt &gs av de aktieagare som
star uppskrivna i aktieboken. S6kanden kontrolleras numera av kinesiska/taiwanesiska intressen som har
tagit kontrollen éver S6kanden genom olagliga medel anse Innehavaren. Innehavaren har férsokt salja
aktierna under langre tid, men Sékanden anvander dem for att utpressa Innehavaren och férséker
fortfarande komma &ver Innehavarens aktier gratis. Trots att Innehavaren inte arbetat i bolaget sedan april
2021 vill Sokanden fortfarande patvinga Innehavaren en 24 manaders konkurrensklausul utan 16n.
Innehavaren férhandlar garna om priset pa det omtvistade domannamnet men Sokanden har inte for avsikt
att betala nagot alls och vill inte férhandla om nagon rimlig summa. Innehavaren ar dock éppen for en
kompromiss da det inte maste vara pengar utan majligtvis ratten att fa arbeta, ratten till Innehavarens egen
kunskap och forskning samt ratten att slippa bli forféljd av S0kanden och dess aktiedgare.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren ska ett domannamn avregistreras eller 6verforas till den som begart
tvistldsningsforfarandet om

1. Domannamnet ar identiskt med eller liknar

a) ett varukannetecken,

b) ett naringskannetecken,

c) ett slaktnamn,

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,

g) ett namn pa statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyran ska féra 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 doménnamnet.

For att den som ansdkt om tvistldsning ska na framgang med 6verfoéring 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 ar att det omtvistade domannamnet ar identiskt med eller liknar en
rattighet med rattsgrund i Sverige, till vilket Sékanden kan visa ratt. Enligt domannamnspraxis ar det brukligt,
vid likhetsbeddmningen mellan domannamn och kannetecken, att bortse fran den till domannamnet knutna
svenska toppdomanen ”.se”.

Av bevisningen i arendet framgar att S6kanden kan visa ratt till det registrerade varumarket SWEGAN samt
foretagsnamnet SWEGAN AB. Det omtvistade domannamnet bestar av Sékandens varumarke samt
foretagsnamn i sin helhet.
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Mot denna bakgrund kommer Tvistldsaren till slutsatsen att det omtvistade domannamnet ar identiskt med
eller liknar ett av Sékanden aberopat naringskannetecken till vilket Sékanden kan visa ratt.

B. Doméd@nnamnet har registrerats eller anvants i ond tro

Vid bedémningen av huruvida det omtvistade domannamnet registrerats eller anvants i ond tro gors en
helhetsbedémning av samtliga i arendet relevanta omstandigheter. Det ar Sékanden som ska visa
férekomsten av ond tro hos Innehavaren.

Inledningsvis kan konstateras att omstandigheterna i arendet samt parternas inlagor stodjer pastaendet att
det omtvistade domannamnet registrerats av Innehavaren for att anvandas i Sékandens verksamhet. Det
omtvistade domannamnet registrerades den 29 augusti 2015 och féretagsnamnet SWEGAN AB
registrerades den 21 september 2015. Innehavaren har haft fullstandig kdnnedom om att Sékanden hade for
avsikt att omgaende registrera ett foretagsnamnbyte som ar identiskt med det omtvistade domannamnet.
Registreringen av det omtvistade domannamnet forefaller rentav ha varit en férutsattning for att Sékanden
darefter skulle registrera motsvarande foretagsnamnbyte hos Bolagsverket. Eftersom registreringen av det
omtvistade domannamnet gjorts pa uppdrag av eller i samfoérstand med Sékanden finns det inte nagot i
arendet som visar att Innehavaren agerat i ond tro, i Registreringsvillkorens mening, vid registreringstillfallet.

Med hanvisning till parternas langa gemensamma historik star det klart att Innehavaren agerat med
fullstdndig kdnnedom om Sékandens verksamhet och naringskannetecken. Efter att Innehavaren, mot sin
vilja, tvingats avga som verkstallande direktor, forefaller parterna ha blivit djupt oense rérande ett antal fragor
och innehavet av det omtvistade domannamnet har darefter anvants som patryckningsmedel i parternas
foérhandlingar. Av parternas inlagor framgar att S6kanden begart att Innehavaren ska medverka till att
Overféra det omtvistade doméannamnet till S6kanden och att Innehavaren anvant det omtvistade
domannamnet for att framstalla motkrav for att tillmotesga SOkandens begéaran. For att medverka till en
Overlatelse av det omtvistade domannamnet har Innehavaren bland annat begart att S6kanden ska férvarva
Innehavarens aktier till ett visst pris alternativt betala 500 000 kr.

Omstandigheterna samt bevisningen i arendet indikerar att Innehavarens anvandning av det omtvistade
domannamnet skett i syfte att stora Sokandens verksamhet pa sadant vis som avses som ond tro enligt
paragraf 7 i Registreringsvillkoren och i “Anvisningar gallande fér ATF (punkt 7)”. Det ar darmed pavisat att
domannamnet anvants i ond tro, i varje fall sedan Innehavarens anstallning och styrelseuppdrag hos
Skoénanden, avslutats.

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

Vid bedémningen av huruvida Innehavaren har en réatt eller berattigat intresse till det omtvistade
domannamnet gors en helhetsbedémning av alla relevanta omstandigheter. Sokanden har anfort att
Innehavaren saknar ratt eller berattigat intresse till det omtvistade domannamnet.

Innehavaren har nastan sjalv klargjort att det ndrmast ar Sékanden som har ett berattigat intresse till
domannamnet, da det anvants och registrerats i syfte fér Sékandens verksamhet. Innehavaren har inte,
enligt Tvistldsarens mening, visat att denna har battre ratt till domannamnet for egen verksamhet eller utifran
nagon annan rattighet i enlighet med paragraf 7 i Registreringsvillkoren. Innehavaren kan saledes inte anses
ha en ratt eller berattigat intresse till det omtvistade domannamnet.

Saledes, med hanvisning till det ovan namnda, finner Tvistldsaren att det i &rendet inte ar visat att
Innehavaren har nagon ratt eller berattigat intresse till det omtvistade domannamnet, dven om sa varit fallet
under parternas inledande samarbete. Samtliga férekommande krav for bifall till ansékan om 6verféring av
domannamnet fran Innehavaren till Sokanden ar saledes uppfyllda.
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8. Beslut

Domannamnet <swegan.se> skall 6verforas till S6kanden.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domannamnet <swegan.se> ansags identiskt med Sékandens naringskannetecken och
varumarke SWEGAN. Sékanden gjorde sannolikt att det omtvistade domannamnet anvants i ond tro och
nagra omstandigheter till stod for en ratt till eller berattigat intresse i det omtvistade domannamnet for
Innehavaren framkom inte i drendet.

Johan Sjobeck
Datum: 20 augusti 2022
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