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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

Alternativt Tvistlosningsforfarande
Arendenummer: DSE2024-0044

1. Sokande

Sokanden ar Design by cement Sweden AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren ar [Namn borttaget], Sverige.

3. Domannamn och Férfarandet
Alternativt Tvistlésningsférfarande avseende domannamnet <designbycement.se>.

Ansdkan har Iamnats in i enlighet med Registreringsvillkor géllande fér toppdoméanen .se
(“Registreringsvillkoren”) och Forfaranderegler for alternativt tvistidsningsférfarande for domannamn i
toppdomanen “.se” (“Foérfarandereglerna”). Ansdkan innehdll inte information om Innehavaren i enlighet med
paragraf 5 i Forfarandereglerna och den 20 december 2024 beredde WIPO Arbitration and Mediation Center
(“WIPO Center”) Sokanden tillfalle att komplettera Ansdkan. Sékanden kompletterade Ansékan med
information om Innehavaren den 20 december 2024.

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att anstkan och den kompletterande
ansokan uppfyllde de formella kraven som aterfinns i Registreringsvillkoren och Férfarandereglerna. |
enlighet med paragraf 13 i Férfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansdkan
den 23 december 2024.

Innehavaren lamnade in ett svar den 22 januari 2025.

WIPO Center utsag Per Carlson som ensam Tvistldsare i detta drende den 3 februari 2025. Tvistlésaren har
ldmnat in en deklaration om opartiskhet och oavhangighet, vilket kravs fér att WIPO Center ska kunna
sakerstalla att paragraf 1 i Forfarandereglerna ar uppfylid.

4. Bakgrund

Sokanden ar ett svenskt aktiebolag som enligt sin verksamhetsbeskrivning bedriver verksamhet med

produktion och foérsaljning av ytbelaggningar baserade pa cement. Sékanden ar innehavare av det svenska,
nationella ordvarumarket DESIGNBYCEMENT (nr 522717), registrerat fér cementbaserat pulver for
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ytbelaggningar i klass 1 och fér betonggolv och betongvaggar i klass 19, efter en anstkan ingiven den 31
augusti 2017.

Innehavaren ar innehavare av det omtvistade domannamnet <designbycement.se>, registrerat den 31
augusti 2023.

5. Yrkanden

Sokanden har yrkat att domannamnet <designbycement.se> skall dverféras till Sékanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet.

6. Parterna har anfort
A. Sokanden

Sokanden har till grund fér sin anstkan aberopat att det omtvistade domannamnet <designbycement.se> ar
identiskt med Sokandens varumarke DESIGNBYCEMENT, att domannamnet registrerats och anvants i ond
tro samt att Sokanden inte har nagon ratt till eller berattigat intresse av domannamnet.

Till utveckling av sin talan har S6kanden anfért i huvudsak féljande.

Doméannamnet <designbycement.se> ar identiskt med Sokandens registrerade varumarke
DESIGNBYCEMENT, vilket har rattsgrund i Sverige.

Doméannamnet <designbycement.se> kdptes ursprungligen av Innehavaren, som ar agare till ett
konkurrerande foretag, i ett uppenbart syfte att skada Sékandens verksamhet och dra otillborlig nytta av det
valrenommerade varumarket DESIGNBYCEMENT.

Nar Sokanden forsokte fa tillbaka domannamnet, bl a genom att anlita advokat, valde Innehavaren att
overlata domanen till slaktingar under en period. Denna handling verkar ha varit ett medvetet férsok att
forsvara delgivning i syfte att ytterligare forhala processen.

| ett tidigare skede anvande Innehavaren domanen for att bygga och publicera en webbplats som till stor del
liknade Sékandens, vilket starker misstanken att avsikten var att skapa forvirring hos Sékandens kunder och
dra nytta av Sékandens etablerade varumarke och renommé.

Innehavaren ager inte och har aldrig agt rattigheterna till varumarket DESIGNBYCEMENT och har aldrig haft
nagon koppling till detta varumarke. Inte heller har Innehavaren bedrivit ndgon verksamhet under namnet
“Designbycement”.

Det omtvistade doma&nnamnet <designbycement.se> blev i ett skede "ledigt” da Sokanden av misstag
beddmde en abonnemangsfaktura som en bluffaktura. Om detta inte hade skett hade Sékanden fortsatt agt
domannamnet och ddrmed inte hamnat i denna situation.

B. Innehavaren

Innehavaren har vitsordat att det omtvistade domannamnet <designbycement.se> ar identiskt med
Sokandens varumarke DESIGNBYCEMENT. Innehavaren har emellertid bestritt saval att domannamnet
registrerats och anvants i ond tro som att S6kanden inte har nagon ratt till eller berattigat intresse av

domannamnet.

Till utveckling av sitt bestridande har Innehavaren anfort bl.a. féljande.
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Innehavaren driver en personlig, icke-kommersiell blogg for inspiration kring cementdesign och arkitektur.
Vid anvandning av namngeneratorn Namelix.com for att hitta ett passande namn, féreslogs flera alternativ.
Bland dessa fanns "Design by Cement” som det mest passande fér bloggen.

Innehavaren reflekterade inte dver att namnet skulle kunna vara kopplat till nagot existerande varumarke
eller foretag. Namnet framstod enbart som ett kreativt och l[ampligt namn for Innehavarens projekt.
Eftersom Innehavaren tidigare varit verkstallande direktor for ett bolag i samma bransch som Sékanden, ar
det mgjligt Innehavaren nagon gang rakat se Sékandens webbplats.

Innehavaren forknippade dock S6kandens verksamhet uteslutande med namnet "Vitruvius”, som framtrader
tydligast i Sékandens logotyp. Vid tidpunkten for registreringen reflekterade Innehavaren inte alls éver att
"design by cement.com” ocksa var en del av S6kandens logotyp och att det skulle kunna vara ett
varumarke eller annat kdnnetecken.

Innehavaren har sedan registreringen 6verlatit domannamnet till annan och sedan ater forvarvat det.
Overlatelserna syftade emellertid inte till att férsvara kontakt eller undvika delgivning. Sékanden har pastatt
sig ha tagit kontakt via advokater, men Innehavaren har inte blivit kontaktad av nagon advokat i detta
arende.

Innehavarens webbplats ar en personlig blogg/inspirationssajt om design och arkitektur med inriktning pa
cement och betong. Den syftar inte till att sdlja produkter eller tjanster och Innehavaren har aldrig erbjudit
domannamnet till Sokanden eller ndgon annan, vare sig mot betalning eller i annat syfte. Innehavaren
forsoker heller inte dra nytta av s6kandens renommeé eller locka Sékandens kunder.

Innehavaren har en legitim anledning att inneha domannamnet, da det beskriver precis vad bloggen handlar
om och anvands enbart for ett personligt, icke-kommersiellt &ndamal. Om det trots allt skulle finnas en risk
for forvaxling ar Innehavaren villig att inkludera en uttrycklig disclaimer som klargoér att det inte finns nagon
koppling till sékandens verksamhet.

7. Diskussion och Slutsatser

Ett domannamn skall enligt punkten 7.2 i registreringsvillkoren éverféras till den som begart
tvistldsningsforfarandet om (1) domannamnet ar identiskt eller liknar bl.a. ett varumarke med rattsgrund i
Sverige till vilket Sékanden kan visa ratt, (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 riattsgrund i Sverige och till
vilken den som begart tvistlosningen kan visa ratt

Mellan parterna ar ostridigt att det foér Innehavaren registrerade domannamnet <designbycement.se> ar
identiskt med Sdkandens varumarke DESIGNBYCEMENT, vilket varumarke har rattsgrund i Sverige och till
vilket Sékanden visat ratt.

B. Domannamnet har registrerats eller anvénts i ond tro

Sokandens varumarke ar uppbyggt av element som vid ett forsta paseende framstar som rent beskrivande
for produkter m m tillverkade av eller har anknytning till cement. Anvandningen av markeselementet
BYCEMENT som prepositionsattribut till elementet DESIGN, ger emellertid market en ovantad och darmed
egenartad spraklig utformning i det att materialet CEMENT pekas ut som formgivare.

Av Innehavarens egna uppgifter framgar, att Innehavaren anvant domannamnet for att driva en s.k. blogg for
“inspiration kring cementdesign och arkitektur”, att Innehavaren varit verkstallande direktér for ett bolag i
samma bransch som Sékanden och att det &r méjligt att Innehavaren nagon gang rakat se Sékandens
webbplats.
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| betraktande av varumarkets egenartade sprakliga utformning och med beaktande av vad Innehavaren
anfért om sin erfarenhet av branschen for cementprodukter och méjliga kontakt med Sékandens webbplats,
kan det hallas for visst att Innehavaren vid registreringen av det omtvistade domannamnet varit medveten
om att S6kanden anvande DESIGNBYCEMENT som k&nnetecken och att Innehavaren darmed var i ond tro.

Vad Innehavaren anfért om att en namngenerator anvants for att hitta ett passande namn féranleder
saledes inte nagon annan bedémning.

C. Innehavaren inte har nagon rétt eller berittigat intresse till domannamnet

Innehavaren har inte anfért ndgon omstandighet som innebar att denne har en ratt till eller ett berattigat
intresse av det omtvistade domannamnet <designbycement.se>.

8. Beslut

Det omtvistade domé&nnamnet <designbycement.se> skall dverforas till S6kanden.

9. Sammanfattning

| drendet har varit ostridigt att Innehavarens domannamn <designbycement.se> ar identiskt med Sékandens
registrerade varumarke DESIGNBYCEMENT. Det har ansetts kunna hallas for visst att Innehavaren Iatit
registrera domannamnet i ond tro. Innehavaren har inte anfért nagon omstandighet som innebar att denne
har nagon ratt till eller berattigat intresse av domannamnet.

Per Carlson
Datum: 23 februari 2025



