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ARBITRATION WORLD
AND INTELLECTUAL PROPERTY
MEDIATION CENTER ORGANIZATION

Alternativt Tvistlosningsforfarande
Arendenummer: DSE2023-0009

1. Sokande

Sokanden ar COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS, Frankrike, foretradd avZacco Sweden
AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren ar F.U., Taperian i Stockholm AB, féretradd av Haglund Law AB, Sverige.

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

Ansodkan har [amnats in i enlighet med Registreringsvillkor géllande for toppdomanen .se
(“Registreringsvillkoren”) och Foérfaranderegler for alternativt tvistldsningsforfarande 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 Férfarandereglerna. | enlighet med paragraf 13 i
Forfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansdkan den 17 april 2023.
Innehavaren lamnade in ett svar den 17 maj 2023.

WIPO Center utsag Johan Sjoébeck som ensam Tvistldsare i detta arende den 2 juni 2023. Tvistldésaren har
[dmnat in en deklaration om opartiskhet och oavhangighet, vilket kravs for att WIPO Center ska kunna
sakerstalla att paragraf 1 i Férfarandereglerna ar uppfylld.

4. Bakgrund

Till stéd for sitt yrkande har S6kanden aberopat foljande rattigheter:

LE RUSTIQUE (ord), svenskt varumarke med ansékningsdatum den 14 mars 1990, registreringsdatum den
20 december 1991 samt registreringsnummer 228993. Registreringen omfattar varor i klass 29.

LE RUSTIQUE (ord), Europeiska Unionen (“EU”) varumarke med ansékningsdatum den 1 april 1996,
registreringsdatum den 14 oktober 1998 samt registreringsnummer 000140913. Registreringen omfattar
varor i klass 29.
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LE RUSTIQUE (fig), Europeiska Unionen (“EU”) varumarke med ansokningsdatum den 23 december 2021,
registreringsdatum den 5 juli 2022 samt registreringsnummer 018628383. Registreringen omfattar varor i
klass 29 och 30.

Innehavaren registrerade det omtvistade domannamnet <lerustique.se> den 6 maj 2021 och anvander det
for restaurangverksamhet.

5. Yrkanden
Sokanden har begart att domannamnet <lerustique.se> ska dverforas till S6kanden.

Innehavaren bestrider bifall till S6kandens yrkande att domannamnet <lerustique.se> dverfors till S6kanden.

6. Parterna har anfort
A. Sokanden

Sokanden ar ett franskt livsmedelsforetag specialiserat pa tillverkning av ost. Sékanden och dess ledande
varumarken LE RUSTIQUE, COEUR DE LION, RICHESMONTS, ST ANDRE och REVEREND finns fér
narvarande i 6ver 70 landeri varlden, daribland Sverige. 2008 grundades Sékanden genom en
sammanslagning avLa Compagnie des Fromages (Bongrain) och Les Fromageries RichesMonts (Sodiaal)
och idag ar Sékanden ett joint venture som delvis ags av Savencia SA och Sodiaal.

Soékanden har anvant varumarket LE RUSTIQUE for ostprodukter sedan 1975. Varumarket har hog
igenkanningsfaktor och ar att anse som valkand for ostprodukter. Mellan 2016 och 2022 har S6kanden salt
ca 239,000 kg ostprodukter avmarket LE RUSTIQUE i Swverige.

Innehavaren registrerade det omtvistade domannamnet <lerustique.se> den 6 maj 2021 vilket ar cirka 30 ar
efter att varumarket LE RUSTIQUE registrerades i Sverige och cirka 23 ar efter ordmarket registrerades i
EU. Eftersom det omtvistade domannamnet ar identiskt med Sékandens varumarke foreligger det en
férvaxlingsrisk. Innehavaren anvander det omtvistade domannamnet for restaurangverksamhet med
inriktning pa fransk och libanesisk mat. Pa hemsidan, som det omtvistade domannamnet pekar mot,
anvander Innehavaren ett marke som liknar S6kandens figurvarumarke. Foérutom att ordelementen ar
identiska har markena liknande fargsattning och typsnitt. Sékandens varumarke ar registrerat for livsmedel
och anvands for just franska livsmedel, sarskilt ostar. Forvaxlingsrisken mellan markena blir da ocksa hogre
eftersom Innehavaren bedriver en restaurang med fransk-libanesisk inriktning.

Sokanden tillskrev Innehavaren den 28 juni 2022 och redogjorde for sina rattigheter samt dennes installning
till Innehavarens registrering och anvandning av det omtvistade domannamnet. Sékanden krawde bl.a. att
Innehavaren skulle upphdra med anvandningen av varumarket, bade pa hemsidan och i sociala medier,
samt att det omtvistade domannamnet skulle éverféras till S6kanden alternativt awegistreras. Innehavaren
underlat att besvara brevet och Sékanden tillskrev Innehavaren pa nytt den 15 december 2022.

Som en av grunderna for att Innehavaren skulle vidta ovan namnda atgarder anférde Sékanden
Bolagsverkets beslut att avsla Innehavarens ansékan om foretagsnamn. Den 10 maj 2021 hade
Innehavaren ansokt om registrering avforetagsnamnet Le Rustique AB hos Bolagsverket. Innehavaren
inkluderade tva alternativa foretagsnamn i ansékan, namligen Le Rustique Stockholm AB och Lerustique AB.
Den 5 juni 2021 avslog Bolagsverket Innehavarens anstkan eftersom det féreslagna namnet kunde
forvaxlas med Sékandens varumarkesregistrering LE RUSTIQUE med registreringsnummer 000140913. Det
framgar aven av beslutet att medgivande fran Sékanden skulle kravas for att ansokan skulle kunna
godkannas. Innehavaren lamnade darefter in ytterligare tva namnférslag, namligen Bistro Rustique
Stockholm AB och Franco Rustique AB. Bolagsverket godkande darefter féretagsnamnet Franco Rustique
AB genom ett beslut som kungjordes den 10 juni 2021.
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Innehavaren har senare svarat att denne har for avsikt att fortsatta anvanda det omtvistade domannamnet.
Sokanden anser det sannolikt att Innehavaren haft kdnnedom om Sokandens varumarke vid tiden for nar det
omtvistade domannamnet registrerades men oavsett om sa ar fallet har Innehavaren i vart fall fatt kAnnedom
om Soékandens aldre ratt till varumarket i samband med Bolagsverkets beslut att avsla Innehavarens
ans6kan om féretagsnamn.

Trots vetskap om Sokandens aldre ratt till varumarket anvander Innehavaren det omtvistade domannamnet
for sin verksamhet. Med hjalp avdet omtvistade domannamnet férséker Innehavaren att utnyttja Sdkandens
goda renommeé for att driva trafik till sin hemsida. Vidare &r S6kanden av uppfattningen att Innehavarens
innehav av det omtvistade domannamnet férhindrar Sékanden att anvanda sitt varuméarke som motsvarande
domannamn i den svenska toppdomanen “.se”. Innehavarens registrering och sarskilt anvandning av det
omtvistade domannamnet har darmed, enligt Sékandens uppfattning, skett i ond tro.

Sokanden kan inte finna nagra omstandigheter som indikerar att Innehavaren har ett legitimt intresse till det
omtvistade domannamnet. Innehavaren har inte framlagt nagon bevisning som visar att denne ager eller
innehar ndgon namnrattighet som varukannetecken, naringskannetecken, slaktnamn, konstnarsnamn eller
titel som ar identiskt med eller liknar det omtvistade domannamnet. Inte heller har Innehavaren visat eller
gjort gallande att det omtvistade domannamnet ar allmant kant for denne trots avsaknaden avnagon
ensamréatt till bendmningen som utgér namnet. Innehavaren har inte erhallit nagon licens eller annan form av
tillstand eller medgivande fran Sékanden att anvanda varumarket LE RUSTIQUE eller annat darmed
férvaxlingsbart ord i ett domannamn. Féretagsnamnet Franco Rustique AB ger inte Innehavaren ratt till att
registrera och anvanda det omtvistade domannamnet <lerustique.se> dven om bade Franco Rustique AB
och LE RUSTIQUE innehaller ordet “rustique”. Det faktum att Innehavaren fatt avslag fran Bolagsverket att
anvanda LE RUSTIQUE som foretagsnamn talar starkt for att Innehavaren saknar legitimt intresse till det
omtvistade domannamnet.

B. Innehavaren

Sokandens pastaende att Innehavarens registrering avdet omtvistade domannamnet hindrar Sékanden att
anvanda sitt varumarke i den svenska toppdomanen ar felaktigt eftersom Sékanden haft mgjlighet att
registrera det omtvistade domannamnet under otaliga ar under principen “forst till kvarn”.

Eftersom det avansotkan inte gar att utldsa huruvida Innehavarens forsaljning i Sverige sker via agent eller
importor bestrider Innehavaren att Sokandens varumarke LE RUSTIQUE uteslutande associeras med
Sokanden i Swverige till foljd av Iangvarig anvandning. Innehavaren uppger vidare att det i ansdkan inte finns
nagot som stddjer Sokandens pastaende om att varumarket har gott renommé i Sverige.

Enligt sékningar pa Google existerar det restauranger i Frankrike som verkar under namnet “Le Rustique”
vilket talar emot S6kandens pastaenden att denne aktivt arbetar for att hindra andra aktérer fran att anvanda
namnet.

Innehavaren anser inte att det omtvistade domannamnet <lerustique.se> ar forvaxlingsbart med Sékandens
varumarke LE RUSTIQUE eftersom Innehavarens hemsida, som det omtvistade domannamnet pekar mot,
inte erbjuder samma produkter eller tjanster som Sokanden. S6kandens varumarkesregistrering omfattar
varor i klass 29. Eftersom innehavaren varken utnyttjar Sokandens renommeé eller férsdker att skapa intresse
for sin hemsida med hjalp avS6kandens varumarke foreligger inte nagon ond tro. Vidare anser Innehavaren
att denne har ett berattigat intresse till det omtvistade domannamnet eftersom det anvants for att bedriva
restaurangverksamheten sedan 2021. Sékanden, daremot, har ingen verksamheti Sverige och saknar
saledes berattigat intresse.
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7. Diskussion och Slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren ska ett domédnnamn awregistreras eller verforas till den som begart
tvistlésningsforfarandet om

1. Doméannamnet 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 aviden),

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 forkortning.

vilket har rattsgrund i Sverige och till vilket den som begart tvistlésningen 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.

For att den som ansokt om tvistidsning ska na framgang med Gverforing av ett domannamn maste samtliga
tre villkor ovan vara uppfyllda.

A. Domdnnamnet dr identiskt med eller liknar en rattighet vilken har rattsgrund i Sverige och till
vilken den som begart tvistilosningen 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 Sokanden kan visa ratt. Enligt domannamnspraxis ar det brukligt,
vid likhetsbeddémningen mellan domannamn och kannetecken, att bortse fran den till domannamnet knutna
toppdomanen.

Av bevisningen i arendet framgar att Sokanden kan visa ratt till det registrerade varumarket LE RUSTIQUE
som har rattsgrund i Sverige. Det omtvistade domannamnet <lerustique.se> bestar av Sékandens
varumarke i sin helhet.

Mot denna bakgrund kommer Tvistlésaren till slutsatsen att det omtvistade doméannamnet <lerustique.se> ar
identiskt med eller liknar ett av S6kanden aberopat naringskannetecken till vilkket Sokanden kan visa ratt.

B. Domannamnet har registrerats eller anvantsi ond tro

Vid bedémningen av huruvida det omtvistade domannamnet registrerats eller anvants i ond tro gérs en
helhetsbeddomning avsamtliga i arendet relevanta omstandigheter. Det &r S6kanden som har bevisbérdan
att visa forekomsten avond tro hos Innehavaren.

Inledningsvis kan konstateras att Sokandens svenska ordvaruméarke LE RUSTIQUE registrerades den 20
december 1991 dvs fore Innehavaren registrerade det omtvistade domannamnet <lerustique.se> den 6 maj
2021. Bevisningen i darendet stodjer dock Innehavarens pastaende att det omtvistade domannamnet
registrerats i syfte att anvandas for restaurangverksamhet och inte for de varuslag som Sékandens
kannetecken registrerats for. Sokanden har i ansdkan uppgett att kannetecknet ar valkant for ostprodukter i
Swverige men inte inkommit med nagot material till styrkande av detta pastaende. Baserat pa att det i drendet
inte finns konkret bevisning eller omstandigheter som pavisar ond tro vid registreringstillfallet, kommer
Tvistlésaren till slutsatsen att S6kanden inte visat att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening,
registrerat det omtvistade domannamneti ond tro.
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Finns det omstandigheter i arendet som visar att Innehavaren anvant det omtvistade domannamnet i ond
tro? Sokanden har angivit att Innehavarens registrering avdet omtvistade domannamnet hindrar Sékanden
att reflektera sitt varumarke som motsvarande domannamn i den svenska toppdomanen “.se”. Enbart det
forhallandet att Innehavarens registrering av det omtvistade domannamnet hindrar Sékanden fran att
registrera sitt varumarke som domé&nnamn innebér dock inte att Innehavaren, i Registreringsvillkorens
mening, anvant domannamnet i ond tro.

Av bevisningen i arendet framgar att Innehavaren, i vart fall sedan Bolagsverkets beslut den 5 juni 2021, hat
kannedom om Soékandens varumarke LE RUSTIQUE med registreringsnummer 000140913. Sékanden har
anfort att Innehavaren, trots denna kdnnedom, fortsatt att anvanda det omtvistade domannamnet i syfte att
utnyttja Sékandens goda renommeé for att driva trafik till sin hemsida. Som konstaterats ovan, anvander
Innehavaren inte det omtvistade domannamnet for varuslag som Sékandens kannetecken registrerats for.
Nar det galler S6kandens pastaende att det aberopade varumarket ar valkant och innehar ett gott renommeé
pa den svenska marknaden har Sékanden inte inkommit med nagot material till styrkande av detta.
Omstandigheten att Innehavaren, genom Bolagsverkets beslut, erhallit kdnnedom om Sékandens
kannetecken utgor inte tillracklig bevisning for att det i arendet ska vara visat att Innehavaren, i
Registreringsvillkorens mening, anvant det omtvistade domannamnet i ond tro.

Slutligen har Sékanden anfort att Innehavarens hemsida, som det omtvistade domannamnet pekar mot,
innehaller en text som Sokanden anser utgor intrang i figurvarumarket med registreringsnummer
018628383. Texten pa Innehavarens hemsida bestar avorden “Cuisine Franco-Libanaise Le RUSTIQUE”
dar “Le RUSTIQUE” &r mer framtradande &n “Cuisine Franco-Libanaise” pga skillnader i typnitt och
textstorlek. Tvistlosaren finner inte att Innehavarens text pa hemsidan ar tillracklig for att det i arendet ska
anses vara bevisat att Innehavaren anvant det omtvistade domannamnet i ond tro. | sammanhanget kan
konstateras att figurvarumarket som Sékanden aberopar inte hade ansékts om vid tidpunkten da
Innehavaren registrerade och pabdrjade anvandningen av det omtvistade domannamnet. Fragan huruvida
Innehavarens text pa hemsidan kan anses utgéra varumarkesintrang eller inte, kan inte avgbras inom ramen
for ett administrativt tvistlésningsforfarande utan ska I6sas i annan ordning. Vad som anges i detta beslut
hindrar inte att fragan prévas i annat behorigt forum.

De ovan ndmnda faktorerna leder Tvistldsaren till slutsatsen att det i arendet vid en samlad bedémning inte
ar visat att Innehavaren registrerat eller anvant det omtvistade domannamnetiond troi
Registreringsvillkorens mening.

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

Eftersom det inte ar styrkt att det omtvistade doménnamnet har registrerats eller anvants i ond tro saknas
anledning att utreda huruvida Innehavaren har nagon ratt eller berattigat intresse.

8. Beslut

Sokandens begaran om 6verféring av domannamnet <lerustique.se> lamnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domannamnet ar identiskt med eller liknar ett av Sékanden aberopat naringskannetecken till
vilket S6kanden kan visa ratt. Baserat pa bevisningen och omstandigheterna i arendet kommer Tvistlésaren
till slutsatsen att det i arendet inte ar visat att Innehavaren registrerat eller anvant det omtvistade
domannamnet i ond tro i Registreringsvillkorens mening.

Johan Sjobeck
Datum: 18 juni 2023
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