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DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Bouygues contre Matt Granola
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1. Les parties
Le Requérant est Bouygues, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.

Le Défendeur est Matt Granola, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bouygues-sa.com> est enregistré auprés de Combell NV (ci-apres désigné
“I'Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en frangais par Bouygues auprés du Centre d’arbitrage et de médiation de

I’'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-aprés désigné le “Centre”) en date du 4 mars 2024.
En date du 5 mars 2024, le Centre a adressé une requéte a I'Unité d’enregistrement aux fins de vérification
des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 mars 2024, I'Unité d’enregistrement a
transmis sa vérification au Centre révélant I'identité du titulaire du/des nom de domaine litigieux et ses
coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for
Privacy). Le 7 mars 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données

relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par I'Unité d’enregistrement et
invitant le Requérant a soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 8
mars 2024.

Le 7 mars 2024, le Centre a informé les parties, en frangais et en anglais, que la langue du contrat
d'enregistrement du nom de domaine litigieux était I'anglais. Le 7 mars 2024, le Requérant a confirmé sa
demande que le frangais soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas soumis de commentaires
relatifs a la demande du Requérant.

Le Centre a vérifié quela plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant
le Réglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprés dénommés “Principes directeurs”),
aux Regles d’application des Principes directeurs (ci-aprés dénommeées les “Régles d’application”), et aux
Reégles supplémentaires de ’OMPI (ci-aprés dénommeées les “Régles supplémentaires”) pour I'application
des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Regles d’application, le 13 mars 2024, une notification de la
plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en francais et
en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Regles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une
réponse étaitle 2 avril 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 avril 2024, le
Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 11 avril 2024, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La

Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux
Régles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et
une déclaration d’impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Regles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est BOUYGUES, un groupe industriel frangais structuré autour de quatre péles d’activités :
les activités de construction, les activités “énergies et services”, les médias et les télécommunications.

Le Requérant est présent dans plus de 80 pays, et comprend prés de 200 000 employés a travers le monde,
avec un chiffre d’affaires de plus de 56 milliards d’euros en 2023.

Le Requérant déploie en particulier ses activités en ligne au travers du nom de domaine <bouygues.com>
qu’il détient depuis 1997.

Le Requérant est le titulaire de nombreuses marques BOUYGUES, ou incluant le terme “bouygues”, a
travers le monde, parmi lesquelles :

- BOUYGUES, marque francaise n° 1197243, enregistrée le 30 juillet 1982 (renouvelée depuis) et
désignant les Classes 6, 16, 19, 28, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45

- BOUYGUES, marque francaise n°92408370, enregistrée le 23 juillet 1993 (dOment renouvelée) et
désignant les classes 6, 7, 9, 16, 19, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, et 45;

- BOUYGUES, marque internationale n°949188, enregistrée le 27 septembre 2007 (diment
renouvelée) et désignant les classes 6, 19 et 37;

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 5 février 2024.

Selon la plainte et les éléments de preuve soumis par le Requérant, le nom de domaine litigieux pointe vers
une page d’attente du bureau d’enregistrement.

5. Argumentation des parties
A. Requérant

Le Requérant considére que le nom de domaine litigieux est similaire au point de préter a confusion avec la
marque BOUY GUES, sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant fait valoir que le nom de
domaine litigieux reproduit a I'identique sa marque antérieure BOUYGUES et que 'ajout de I'élément “-sa”,
est insuffisant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine
litigieux. Le Requérant souligne qu’il est établi que lorsqu’'un nom de domaine incorpore une marque d’un
requérant dans son intégralité, cela peut étre suffisant pour établir une similarité prétant a confusion. Enfin,
le Requérant rappelle que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”) n'ont pas a étre prises en
considération pour apprécier la similitude prétant a confusion. En conclusion, pour le Requérant le nom de
domaine litigieux est quasi-identique a sa marque BOUYGUES au point de préter a confusion.

Le Requérant soutient que le Défendeur doit étre considéré comme n’ayant aucun droit, ni intérét légitime
sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité et
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qu’il n’existe aucune preuve de préparation a son exploitation. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est
pas affilié a sa société, ni autorisé par le Requérant de quelque sorte que ce soit a utiliser sa marque. Le
Requérant soutient qu’une recherche dans les registres des marques de I'Union européenne montre qu'il
n’existe aucune autre marque BOUYGUES que celles du Requérant. Enfin, le Requérant soutient que la
marque BOUYGUES est hautement distinctive.

Le Requérant soutient enfin que le nom de domaine litigieux doit étre considéré comme enregistré et utilisé
de mauvaise foi. Pour I'’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, le Requérant soutient
que ses activités sont déployées dans plus de 80 pays et que ses marques sont dotées d’une importante
notoriété. Pour 'usage de mauvaise foi, le Requérant soutient que le Défendeur n’a démontré aucune
activité a I'égard du nom de domaine litigieux, et que ce dernier a en revanche contacté les clients du
Requérant par email en adressant des commandes a des sociétés tierces et en demandant des factures a
régler ultérieurement en se faisant passer pour un des administrateurs du Requérant. En outre, le
Défendeur a entrepris des mesures visant a dissimuler sa véritable identité lors de I'enregistrement du nom
de domaine litigieux, ce qui constitue une indication supplémentaire que I'enregistrement a été effectué de
mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Sur la langue de la procédure

Le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est en anglais.

Le Requérant a cependant demandé que la langue de la procédure soit le frangais.

Aux termes du paragraphe 11(a) des Régles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou
stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat
d’enregistrement. Toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu
des circonstances de la procédure administrative”.

Conformément a la jurisprudence UDRP, une langue différente de la langue du contrat d’enregistrement
peut étre retenue par la Commission administrative s’il est démontré que cette langue est maitrisée par le
défendeur, selon la section 4.5.1 de la Synthése des avis des commissions administratives de 'OMPI sur
certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisieme édition (“Synthése de 'OMPI, version 3.0%).

La Commission administrative constate, en I'espéce, que le Défendeur a eu 'opportunité de se manifester
pour contester la demande si I'emploi du frangais avait été préjudiciable a son droit. Cependant, le
Défendeur, avisé par le Centre en anglais et en francgais de la demande du Requérant, ne s’y est pas
opposeé.

De plus, I'adresse et les coordonnées communiquées pour identifier le Défendeur se rapportent au territoire
frangais. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux fait référence a un acronyme utilisé en France pour
désigner les sociétés anonymes sous les lettres “sa ”.

Enfin, le Requérant, titulaire de la marque BOUYGUES, est une société frangaise. Pour terminer, la
production de la plainte traduite en anglais engendrerait des délais supplémentaires.

Faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Reégles d’application et de son pouvoir
d’appréciation, la Commission administrative décide que le frangais sera la langue de la procédure.
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6.2. Sur le fond

A. Identité ou similitude prétant a confusion

En application du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu'’il détient des
droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux estidentique ou similaire au
point de préter a confusion avec la marque du Requérant.

La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque
BOUYGUES.

Le nom de domaine litigieux reproduit la marque BOUYGUES dans son intégralité et y adjoint un tiret et le
terme “sa”, pouvant signifier “ Société Anonyme ” en frangais. La Commission administrative considére que
I’'ajout du terme “sa” et du tiret aprés la marque BOUY GUES du Requérant n’est pas de nature a écarter la
similitude prétant a confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BOUYGUES.

Enfin, 'extension “.com” n'a pas a étre prise en considération dans I'examen de la similitude prétant a
confusion entre la marque etle nom de domaine (voir la section 1.11.1 de la Synthése de 'OMPI, version
3.0).

En conséquence, la Commission administrative considére que le nom de domaine litigieux est similaire a la
marque du Requérant au point de préter a confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intéréts légitimes

Concernant la deuxiéme condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer
que le Défendeur n’a aucun droit ou intérét légitime au regard du nom de domaine litigieux.

Auregard de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en 'absence de réponse du
Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considére que le Requérant a
suffisamment démontré I'absence de droits ou intéréts légitimes du Défendeur au regard du nom de
domaine litigieux.

La Commission administrative reléve en particulier les déclarations du Requérant sur I'absence de tout lien,
contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux est inactif.

En effet, le nom de domaine litigieux ne fait actuellement I'objet d’aucune utilisation.

En outre, la Commission administrative considére que la composition du nom de domaine litigieux comporte
un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthése de 'OMPI, version 3.0).

La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux
ni aucun intérét Iégitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Concernant la troisiéme condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer
que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Sur I'enregistrement de mauvaise foi, I'analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le
Requérant conduit la Commission administrative a considérer que la notoriété de la marque BOUYGUES est
suffisamment établie, particulierement en France, le lieu de localisation du Défendeur selon les données de
I’'Unité d’enregistrement.
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Il parait ainsi difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un
autre but que celui de profiter indiment du Requérant, de ses droits et de sa renommeée, I'ajout du terme

“sa” n’étant pas fortuit, ce terme peut étre interprété comme I'abréviation de Société anonyme, structure
juridique du Requérant.

Quant a 'usage de mauvaise foi, la Commission administrative reléve que le nom de domaine litigieux ne
renvoie vers aucun site actif. La détention passive du nom de domaine litigieux peut étre constitutive d’un
usage de mauvaise foi considérant 'ensemble des circonstances de I'espéce y compris la notoriété de la
marque BOUYGUES du Requérant, a fortiori dans le pays du Défendeur (voir la section 3.3 de la
Synthése de 'OMPI version 3.0).

De plus, le Requérant verse au dossier des mails provenant d’un compte “[...]@bouygues-sa.com ”
proposant la vente de marchandises. Ces mails signés d’un nom usurpé d’un administrateur du Requérant,
proposant a la vente de grandes quantités de marchandises. Rappelons ici que I'usurpation d’identité est en
tout état de cause un agissement et une utilisation de mauvaise foi.

En tout état de cause, la Commission administrative ne peut concevoir aucune utilisation plausible et
Iégitime du nom de domaine litigieux, intrinséquement trompeur, qui serait de bonne foi.

Il ressort des constatations de la Commission administrative que I'’enregistrement et 'usage du nom de
domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15
des Régles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
<bouygues-sa.com> soit transféré au Requérant.

/Elise Dufour/
Elise Dufour
Expert Unique
Le 25 avril 2024
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