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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

Alternativt Tvistlosningsforfarande
Arendenummer: DSE2023-0006

1. Sokande

Sokanden ar Katepal Oy, Finland.

2. Innehavare

Innehavaren ar K.l., Swverige.

3. Domannamn och Forfarandet
Alternativt Tvistlosningsforfarande avseende domannamnet <katepal.se>.

Ansokan har lamnats in i enlighet med Registreringsvillkor gallande for toppdomanen .se
(“Registreringsvillkoren”) och Forfaranderegler for alternativt tvistlésningsférfarande for domannamn i
toppdomanen “.se” (“Forfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansdkan uppfyllde de formella kraven
som aterfinns i Registreringsvillkoren och Forfarandereglerna. WIPO Center skickade en inbjudan avseende
komplettering av Innehavarens information till Sékanden den 17 mars 2023. Sékanden skickade in en
kompletterande ans6kan den 20 mars 2023. | enlighet med paragraf 13 i Forfarandereglerna, meddelade
WIPO Center formellt Innehavaren om ansékan den 23 mars 2023. Innehavaren ldamnade in ett svar den 22
april 2023.

WIPO Center utsag Petter Rindforth som ensam Tvistlosare i detta arende den 8 maj 2023. Tvistlésaren har
Idamnat 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 finskt aktiebolag, innehar sedan den 4 december 2019 ett svenskt dotterbolag med hos
Bolagsverket registrerad firma Katepal AB (féretagsnamnet). S6kanden innehar aven en internationell
varumarkesregistrering nr 788849 KATEPAL (ord), registrerad den 4 september 2002, designerad Sverige
den 29 oktober 2015, och registrerad i Sverige den 17 november 2016.

Doméannamnet <katepal.se> registrerades den 17 november 2008, och ar parkerad hos Loopia.



page 2
5. Yrkanden
Sokanden har begart att domannamnet <katepal.se> ska dverforas till Sokanden.

Innehavaren har bestridit Sokandens yrkande.

6. Parterna har anfort
A. Sokanden

Sokanden ager varumarket KATEPAL, som registrerades i alla europeiska lander ar 2002. Sékanden
grundades for 6ver 70 ar sedan och borjade exportera produkter till Sverige redan ar 1986.

Innehavaren har aldrig skapat nagon hemsida kopplad till domannamnet <katepal.se>, och domannamnet
anvands inte utan ar parkerad hos Loopia.

Innehavaren har inte ratt att anvanda domannamnet eftersom Sokanden ager varumarket KATEPAL.
Innehavaren har inte heller berattigat intresse, dad domannamnet inte anvands. Sékanden vill kunna lansera
svenska sidor under domannamnet <katepal.se>.

B. Innehavaren

Innehavaren har sedan bdrjan av 1990-talet haft forsaljnings- och konsultverksamhetsavtal med Sékanden,
avseende den svenska marknaden. Innehavaren har registrerat domannamnet <katepal.se> for att skydda
saval Sokanden som sitt eget foretag. Innehavaren har under perioden 1992 — 2022 kdpt och salt
Sokandens produkter i Sverige till en summa avdrygt 440 miljoner kronor.

Innehavaren anser att “40 ars” arbete med forsaljning av S6kandens produktsortiment, ger Innehavaren ratt
till det omtvistade domannamnet <katepal.se>. Innehavaren ar dock villig att — mot skalig kompensation —
Overlata domannamnet <katepal.se> till Sokanden.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt “Registreringsvillkor géllande fér toppdoméanen .se fr.o.m. 2 januari 2023 ska ett domannamn
Overforas till den som begart tvistldsningsforfarandet om;

1. Domannamnet ar identiskt med eller liknar exempelvis ett varukannetecken, naringskannetecken eller ett
slaktnamn som 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 Domannamnet.
Alla tre villkoren maste vara uppfylida for att en sékande ska kunna vinna framgang med sin talan.

A. Domadnnamnet dr identiskt med eller liknar en rattighet vilken har rattsgrund i Sverige och till
vilken den som begart tvistilosningen kan visa ratt

Sokandens svenska dotterbolags firma ar Katepal AB, registrerad den 4 december 2019 enligt av Sékanden
visat registreringsbevis utfardat avBolagsverket. S6kanden innehar ocksa en internationell
varumarkesregistrering for ordvarumarket KATEPAL, designerad Sverige och har registrerad den 17
november 2016.
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Det noteras att den distinktiva delen av Sékandens firma ar “katepal”, direkt foljt avbenamningen for typ av
juridisk person (“AB”, forkortning av aktiebolag).

Det ar Tvistldsarens uppfattning att de omtvistade domannamnet <katepal.se> ar identiskt med saval
Sokandens firmaratt som varumarkesratt, vilka bada har rattsgrund i Sverige.

Det faktum att det omtvistade domannamnet <katepal.se>, registrerades avInnehavaren innan Sékandens
svenska firma registrerades, och innan Sékandens internationella varumarkesregistrering for KATEPAL
designerades Swerige, har ingen betydelse i denna del, men kommer att belysas narmare nedan i avsnitt B
och C.

B. Domannamnet har registrerats eller anvantsi ond tro

Soékanden namner ingen affarsmassig koppling till Innehavaren, medan daremot anfér Innehavaren att
affarsmassigt samarbete skett under en sammanhangande period om drygt 30 ar.

Enbart pa basis avvad Innehavaren anfort, ar det saledes bekraftat att registreringen avdomannamnet
<katepal.se> skett med full kdnnedom om Sékandens varu- och naringskannetecken.

Fragan ar da om ndmnda kannetecken vid tidpunkten for registreringen avdomannamnet <katepal.se> hade
rattsgrund i Sverige. Det &r uppenbart att saval firma- som varumarkesregistrering wunnit laga kraft i Sverige
minst atta (8) ar efter att Innehavaren |at registrera det omtvistade domannamnet <katepal.se>. Fran bada
parters inlagor ar det dock vidare uppenbart att Sékandens varor salts pa den svenska marknaden under
varumarket KATEPAL under ett 30-tal ar.

Tvistl6ésaren drar darav slutsatsen att Sékandens varumarke KATEPAL, med aktiv hjalp av bl.a.
Innehavaren, var ett i Sverige inarbetat varumarke for visst byggmaterail vid tiden for registreringen av
<katepal.se>, och att domannamnet registrerades i syfte att forhindra S6kanden fran att kunna anvanda sitt
sarskiljande kannetecken i ett domannamn.

Nasta fragestallning &r om domannamnet har anvants i ond tro. Fran vad som framgar av Sékandens
anforda material, pekar domannamnet <katepal.se> inaktivt mot en hamsida tillhérande ett svenskt
webbhotell, tillika aterférsaljare avdomannamn. Namnda hemsidainnehaller reklam — presentation av
tjanster — for detta webbhotell. Sadan passivanvandning ar inte generallt anvandning i ond tro, men i fall
som detta — da Innehavaren registrerat domannamnet i ond tro - kan aven passiv pekning mot domanbolags
hemsida vara anvandning i ond tro, sarskilt dd namnda hemsida innehaller kommersiellt
marknadsféringsmaterial.

Vad som vidare pekar pa saval registrering som anvandning i ond tro ar Innehavarens krav pa “skalig
kompensation” for att acceptera Overlatelse, vilket antyder krav pa ekonomisk ersattning som éverstiger
faktisk registreringsawift for en .se doman.

Séaledes ar det darmed pavisat att domannamnet <katepal.se> bade registrerats och anvants i ond tro.
C. Innehavaren inte har nagon ratt eller berattigat intresse till domannamnet

Sokanden anfor att Innehavaren inte har nagon ratt eller berattigat intresse till det omtvistade domannamnet
<katepal.se>. Innehavaren anser & sin sida att ndmnda ratt, eller i varje fall berattigat intresse, foreligger
med hanvisning till den langa tidsperiod som Innehavaren salt Sékandens produkter pa den svenska
marknaden.

En aterforsaljare har dock inte kanneteckensrattigheter eller ratt att registrera annans varumarke som
domannamn, om inte detta explicivt framgar av juridiskt bindande avtal melllan parterna. | detta arende ar
det dessutom otvistat att det inte (langre) foreligger nagot samarbets/forsaljningsavtal mellan Sékanden och
Innehavaren, varfor det ar tydligt att Innehavaren inte har nagon ratt eller berattigat intresse till
domannamnet.
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8. Beslut

Tvistlésaren beslutar att domannamnet <katepal.se> ska dverforas till Sékanden.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domannamnet ar identiskt med Sékandens firma och varumarke. Domannamnet
registrerades av S6kandens svenska aterforsaljare flera &r innan Sékandens firma och varumarke
regtistrerades i Sverige, men artionden efter att Innehavaren och Sékanden pabdrjat samarbete — vilket nu
avslutats. Domannamnet har aldrig varit i aktivt bruk, utan pekar endast mot parkerad hemsida.
Domannamnet ar saledes registrerat och anvant i ond tro, samt har Innehavaren ingen ratt eller berattigat
intresse till domannamnet.

Petter Rindforth
Datum: 28 maj 2023
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