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I. FAITS ET PROCEDURE
A. Faits
1. Le 17 janvier 2020, le requérant a introduit une demande de radiation auprés de I'Office Benelux

de la propriété intellectuelle (ci-aprés : « I'Office ») conformément a I'article 2.30bis, paragraphe 1, sous
a de la Convention Benelux en matiére de propriété intellectuelle (ci-aprés : « CBPI »), en invoquant les
motifs de nullité ou de décheance suivants :

1. La marque contestée prend rang aprés la marque antérieure invoquée, est similaire pour des
services identiques ou similaires et il y a un risque de confusion (article 2.30bis(1)(b)(i),
2.2ter(1)(b)) ;

II. La demande d'enregistrement de la marque contestée a été faite de mauvaise foi (article
2.30bis(1)(a), 2.2bis(2)) ;

III. La marque contestée est trompeuse par I'usage qui en est fait (article 2.30bis(1)(a), 2.27(1)(b)).

2. En ce qui concerne le premier motif invoqué par le requérant, la demande de radiation est basée

sur l'enregistrement Benelux 932936 de la marque semi-figurative TANKSINTOWN , demandée le 5 février
2013 et enregistrée le 14 février 2013 pour des services en classe 41.

3. Il ressort du registre concerné que le requérant est le titulaire de la marque invoquée.

4. La demande de radiation est dirigée contre I'enregistrement Benelux 1404977 de la marque semi-

figurative [TANKS IN TOWN

services en classe 41.

, demandée le 30 octobre 2019 et enregistrée le 6 novembre 2019 pour des

5. La demande de radiation est introduite contre tous les services de la marque contestée et est
basée sur tous les services de la marque invoquée.

6. La langue de la procédure est le frangais.
B. Déroulement de la procédure
7. La demande de radiation est recevable et la notification relative a la recevabilité a été adressée

aux parties le 24 janvier 2020 par I'Office. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties
ont soumis leurs arguments et a la requéte du défendeur, le requérant a introduit des preuves d’usage.
Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du réglement d’exécution s’y rapportant
(ci-aprés : « RE »). La phase administrative de la procédure a été cloturée le 18 aolt 2020.
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II. MOYENS DES PARTIES
A. Arguments du requérant

8. Le requérant note que la marque contestée prend rang aprés la marque invoquée. Elle est
guasiment identique et elle est enregistrée pour des services en classe 41 identiques aux services couverts
par la marque antérieure. Il existe un risque de confusion entre ces marques, justifiant a Iui seul que
I’'enregistrement de la marque litigieuse soit annulé. A titre complémentaire, le requérant soutient que la
marque contestée a été déposée de mauvaise foi.

9. Selon le requérant, il ressort immédiatement que la marque invoquée et celle contestée sont
guasiment identiques d’un point de vue visuel, les seules légéres différences de couleurs (jaune d’une part,
orange d’autre part) ne suffisant manifestement pas a les rendre différentes. La marque invoquée se
retrouve quasiment entiérement reproduite dans la marque contestée, sauf une couleur qui a été
remplacée (par une couleur assez proche, jaune contre orange) et les termes RMAMC Mons qui passeront
(quasi) inapergus aux yeux du public.

10. Le requérant estime que la composante dominante des deux marques est identique, a savoir la
référence a un triangle, a un char d’assaut et a un canon. Il en conclut que les marques sont similaires sur
le plan conceptuel.

11. Le requérant fait observer que les éléments verbaux dominants TANKS IN TOWN communs aux
deux marques sont identiques et se prononceront de maniére identique. Selon le requérant, personne ne
prononcera les mots RMAMC MONS écrits en petits caractéres au centre de I’élément figuratif de la marque
invoquée. Globalement, le requérant conclut que la marque invoquée et la marque contestée sont
quasiment identiques et a tout le moins trés fortement similaires sur le plan auditif.

12. Selon le requérant, il ressort manifestement des listes de services que tous les services visés par
la marque litigieuse sont identiques a ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

13. Le requérant explique que la marque invoquée a fait I'objet d’un usage intensif et, par conséquent,
jouit d’'un caractére distinctif renforcé. En effet, la marque invoquée est exploitée depuis des années
principalement dans le cadre de I'organisation d’événements de commémoration de la libération de la ville
de Mons par les troupes américaines le 2 septembre 1944, événement nommé « TANKS IN TOWN », qui a
déja connu pas moins de dix-neuf éditions, la vingtieme étant prévue pour le mois d’ao(t 2020. La marque
invoquée apparait chaque année sur les affiches de promotion de cet événement culturel, sur son
programme ainsi que sur tous les courriers envoyés par le requérant dans le cadre de I'organisation de cet
évenement et sur tous ses flyers, panneaux routiers, éléments promotionnels, etcetera. Le requérant joint
des documents a I'appui de cette thése.

14. Le requérant conclut qu'il existe un risque de confusion et que, le moyen pris du risque de confusion
étant fondé, la marque contestée doit étre annulée.

15. En outre, le défendeur a effectué la demande de la marque contestée de mauvaise foi puisqu’il
connaissait I'usage normal fait de bonne foi de la marque invoquée par le requérant, marque alors déja
enregistrée depuis 2013. En effet, non seulement le défendeur n’a pas pu passer a cété de I'événement
organisé dans sa ville chaque année sous la marque invoquée mais en plus, les parties ont eu des relations
directes dans le passé. Le défendeur a en effet été administrateur de I'entreprise du requérant pendant
plusieurs années. Sa révocation en tant qu’administrateur a été votée lors d’une Assemblée Générale du
24 novembre 2018 suite a plusieurs manquements (fautes) énumérés dans le procés-verbal de celle-ci. Il



Décision radiation 3000189 Page 4 de 11

lui était entre autres reproché d’avoir frauduleusement tenté d’obtenir a son profit la cession de la marque
invoquée. Il a déposé la marque en cause un an plus tard sans en avertir le requérant au préalable alors
qu'il était tout a fait conscient de I’'existence des droits antérieurs de ce dernier, dont il n’a jamais contesté
la validité.

16. Au vu de ce qui précéde, le requérant estime que le moyen complémentaire pris de la mauvaise
foi est fondé et que la marque contestée doit également étre annulée pour cette raison.

17. Ala requéte du défendeur, le requérant a introduit des preuves d’usage.
B. Arguments du défendeur
18. Le défendeur expose les antécédents de cette procédure. Il explique qu'il est l'initiateur et

I'organisateur d’un événement appelé « Tanks in town » depuis 1984. Cet événement a pour objet le
rassemblement de véhicules militaires de la seconde guerre mondiale et leur démonstration dans I'objectif
de commémorer cette guerre. En 2013, le défendeur devient administrateur de I'entreprise du requérant
et a maintenu l'organisation de I'événement pour le compte du requérant pendant plusieurs années.
Cependant, suite a la détérioration des relations survenue entre les parties, le défendeur est révoqué
comme administrateur. En conséquence, les parties ont maintenu de maniére séparée |'organisation de
I’événement « tanks in town » ou « tanks in Mons » pour faire référence a la démonstration des véhicules
militaires dans le cadre d'un événement commémoratif de la guerre 40-45 au centre-ville. Organisateur
originaire, le défendeur a perpétué l'organisation de cet événement et a dans ce cadre déposé la marque
contestée et s’est vu notifier la présente demande en nullité.

19. Dans ses arguments, le défendeur demande des preuves d'usage de la marque invoquée. Selon
lui, les preuves d'usage présentées par le requérant révelent que la marque est utilisée exclusivement
dans le cadre de l'organisation d’événements mettant en scéne des chars et véhicules militaires. Le
défendeur en conclut que la marque invoquée n’est pas distinctive mais bien descriptive pour ces services.

20. Selon le défendeur, toute partie intéressée peut invoquer la nullité d’'une marque qui est dépourvue
de caractere distinctif, conformément a I'article 2.28 CBPI.

21. En outre, la marque invoquée représente un écusson de I'armée américaine utilisé pendant la
deuxiéme guerre mondiale. La reproduction dominante de cet écusson constitue en conséquence un motif
de nullité absolue justifiant la radiation de la marque invoquée, conformément a l'article 2.28 CBPI.

22. Enfin, le défendeur invoque a titre subsidiaire la nullité de la marque invoquée en raison de
I’'existence de droits d’auteur antérieurs appartenant aux Etats-Unis et protégeant I'écusson reproduit.

23. Le défendeur demande a I'Office de dire la demande en nullité recevable mais partiellement fondée,
de prononcer par conséquence la nullité et la radiation de la marque invoquée, et de condamner le
requérant aux dépens.

III. DECISION
A. Cadre juridique

24. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1ler, sous b, i, CBPI, une demande en nullité ou en
déchéance peut étre introduite auprés de I'Office contre une marque, conformément aux dispositions de
I'article 2.2bis, alinéa 2 et de I'article 2.2ter, alinéa 1, sous b CBPI.
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B. Motif 1 : Risque de confusion (article 2.2ter, alinéa 1, sous b CBPI)

25. L'article 2.2ter, alinéa 1 CBPI, stipule : « Une marque faisant I'objet d’une opposition est refusée
a l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’étre déclarée nulle: [...] lorsqu’en raison de
son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des
produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l’'esprit du public, un risque de
confusion; ce risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

26. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative a linterprétation de la Directive (UE)
2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations
des Etats membres sur les marques (ci-aprés: « la Directive »), constitue un risque de confusion le risque
que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la méme entreprise ou,
le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (arréts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998,
ECLI:EU:C:1998:442 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323 ; voyez
aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5,
Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Fliigel-flesje, 14 novembre
2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

B.1. Preuves d’usage

27. La demande de radiation a été introduite le 17 janvier 2020. La marque contestée a été déposée
le 30 octobre 2019. La marque invoquée a été demandée le 5 février 2013 et enregistrée le 14 février
2013.

28. En application de I'article 2.30quinquies, alinéa 1 et 2 CBPI la marque invoquée doit avoir fait
I'objet d'un usage sérieux au cours des cing années précédant la date de la demande de radiation contre
la marque contestée si, a ce moment-la, la marque invoquée était déja enregistrée pour une période
dépassant cette période de cing ans. En outre, elle doit également avoir fait I'objet d'un usage sérieux
pendant les cing années précédant la date de demande de la marque contestée si, a ce moment-la, la
marque invoquée était déja enregistrée pour une période dépassant ces cing ans.

29. Les deux situations se produisent ici. Il existe donc deux périodes pertinentes au cours desquelles
la preuve de l'usage de la marque invoquée doit étre démontrée. Les périodes pertinentes sont celles du
17 janvier 2015 au 17 janvier 2020 et du 5 février 2008 au 5 février 2013.

30. Une marque fait I'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément a sa fonction
essentielle qui est de garantir Il'identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été
enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, a I'exclusion
d'usage de caractére symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque.
L'appréciation du caractére sérieux de I'usage de la marque doit reposer sur I'ensemble des faits et des
circonstances propres a établir la réalité de I'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires,
en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir
ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de
ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, I'étendue et la fréquence de I'usage de
ladite marque. Lorsqu'il répond a une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un
usage méme minime de la marque [...] peut étre suffisant pour établir I'existence d'un caractére sérieux
(Ordonnance CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 16 octobre 2003 ; voir également arrét CJUE, Ansul, C-
40/01, 11 mars 2003, ECLI:EU:C:2003:438).
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31. En outre, le Tribunal de I'UE a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas étre démontré
par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui
prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TUE, arrét Hiwatt,
T-39/01, 12 décembre 2002, ECLI:EU:T:2002:316 ; arrét Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004,
ECLI:EU:T:2004:292 et arrét Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135).

32. Conformément a la régle 1.25 RE, les preuves d’usage doivent comprendre des indications sur le
lieu, la durée, I'importance et la nature de 'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits
et services sur lesquels la radiation est fondée.

Appréciation des preuves d’usage introduites par le requérant
33. A titre de preuves d’usage, le requérant a introduit les piéces suivantes :

1) Affiches des sept derniéres éditions d’événements organisés par le requérant, intitulées comme
suit :

e Tanks in Town 2020 ;
e Tanks in Town 2019 ;
e Tanks in Town 2018 ;
e Tanks in Town 2017 ;
e Tanks in Town 2016 ;
e Tanks in Town 2014 ;
e Tanks in Town 2013 ;
e  Opération Amphibie 2017 ;
e  Opération Amphibie 2016 ;
e  Opération Amphibie 2015 ;
e  Opération Amphibie 2014.

2) Programme de la vingtieme édition de I’événement culturel « Tanks in Town » organisé par le
requérant, programme de I« Opération Amphibies » du 29 aolt 2020 et programmes des
années précédentes (2014-2019) ;

3) Courriers envoyés par le requérant dans le cadre de l'organisation du « Tanks in Town »
avec en-téte incluant la marque invoquée ;

4) Flyers, panneaux routiers, et autres éléments promotionnels affichant la marque invoquée.

34. Le défendeur n'a pas contesté I'usage sérieux de la marque invoquée (voir point 19). Il ne dit rien
sur I'étendue de I'utilisation ou sur les services de la liste auxquels cette utilisation se rapporte. Il dit
seulement que les preuves d’usage révelent que la marque est utilisée exclusivement dans le cadre de
I’'organisation d’événements mettant en scéne des chars et véhicules militaires, et que dés lors la marque
n’est pas distinctive (voir point 19). Compte tenu du respect du principe du contradictoire (article 2.16,
paragrahe 1 CBPI et regle 1.21 RU), I'examen de I'opposition se limite aux arguments, faits et preuves
avancés par les parties. L'usage réel de la marque invoquée est donc in confesso, de sorte que I'Office n'a
pas a l'examiner plus avant.

Conclusion

35. L'usage réel de la marque invoquée n’étant pas contesté, il est établi.
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B.2. Risque de confusion
Comparaison des services

36. Pour apprécier la similitude des les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de
tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent,
en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractére concurrent ou
complémentaire (CJUE, arrét Canon, déja cité).

37. Lors de la comparaison des services de la marque invoquée a ceux du défendeur, sont
respectivement considérés, les services tels que formulés au registre et tels qu’indiqués dans la marque
contestée.

38. Les services a comparer sont les suivants :

Radiation basée sur : Radiation dirigée contre :

Classe 41 Education; formation; divertissement; | Classe 41 Services et activités culturels.
activités sportives et culturelles; organisation de
manifestations éducatives, sportives, culturelles ou
de divertissement; préparation d'expositions, de
congres, de séminaires et de conférences a des fins

culturelles et de divertissement.

39. Les activités culturels se retrouvent expressis verbis dans les deux listes et sont donc identiques.

40. Les services culturels de la marque contestée englobent les services activités culturelles,
organisation de manifestations culturelles et préparation d'expositions, de congrés, de séminaires et de
conférences a des fins culturelles de la marque invoquée et sont donc identiques a ces derniers. Il est en
effet de jurisprudence constante que lorsque les services visés par la demande de marque incluent ceux
de la marque antérieure, ces services sont considérés comme identiques (voir TUE, Metabiomax, T-281/13,
11 juin 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

Conclusion

41. Les services de la marque contestée sont identiques aux services de la marque invoquée.
Comparaison des marques

42. Il ressort du libellé de I'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa
1, sous b, CBPI), aux termes duquel « il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend
le risque d’association avec la marque antérieure », que la perception des marques qu’a le consommateur
moyen du type de produit ou service en cause joue un rble déterminant dans I'appréciation globale du
risque de confusion. Le consommateur moyen pergoit normalement une marque comme un tout et ne se
livre pas a un examen de ses différents détails (CIJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997,
ECLI:EU:C:1997:528).

43. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive
ou conceptuelle des marques en cause, étre fondée sur l'impression d’ensemble produite par les marques,
en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
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44, L'impression d’ensemble produite auprés du public pertinent par une marque complexe peut, dans
certaines circonstances, étre dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, arrét
Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Lors de l'appréciation du caractere
dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’'une marque complexe, il convient de prendre en
compte, notamment, les qualités intrinséques de chacun de ces composants en les comparant a celles des
autres composants. En outre, et de maniére accessoire, peut étre prise en compte la position relative des
différents composants dans la configuration de la marque complexe (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre
2002, ECLI:EU:C:2006:164 et TUE, ElI Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007,
ECLI:EU:T:2007:391).

45. Les marques a comparer sont les suivantes.

Marque invoquée : Marque contestée :

TANKS IN TOWN

Comparaison visuelle

46. Les deux marques sont des marques semi-figuratives consistant en un triangle divisé en trois
parties égales, chaque partie ayant sa propre couleur, dans la marque invoquée jaune, rouge et bleue,
dans la marque contestée orange, rouge et bleue. A la base des triangles se trouve un étroit rectangle
horizontal contenant le texte TANKSINTOWN, dans le cas de la marque invoquée, en un seul mot sur fond
jaune et, dans le cas de la marque contestée, TANKS IN TOWN en trois mots écrits en italique sur fond
orange. Au centre des triangles se trouve un dessin représentant la chenille (ou les pistes) d’un char
d’assaut et un canon noir au milieu traversé lui-méme d’un éclair rouge. Au sommet du triangle de la
marque invoquée se trouve le texte RMAMC MONS.

47. Les figures géométriques des marques sont presqu’identiques : un triangle équilatéral, divisé en
trois zones égales, et flanqué a la base d'un étroit rectangle horizontal. Dans ce rectangle figure
substantiellement le méme texte mais, dans le cas de la marque invoquée, écrit en séquence et sur un
fond jaune et, dans le cas de la marque contestée, en trois mots sur un fond orange. Les couleurs a
I'intérieur des triangles sont également presque les mémes, a l'exception du jaune dans la marque
invoquée, qui est orange dans la marque contestée. Enfin, les éléments figuratifs au centre des triangles
sont également identiques : un char de combat stylisé (ou des chenilles), un canon lourd et un éclair rouge.

48. Les marques se ressemblent fortement sur le plan visuel.
Comparaison phonétique

49, En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens
strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond a celle de tous ses éléments verbaux,
indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relévent plutdt de I'analyse du signe sur le plan
visuel (voir TUE, PC Works, T-352/02, 25 mai 2005, ECLI:EU:T:2005:176 et Thai Silk, T- 361/08, 21 avril
2010, ECLI:EU:T:2010:152)
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50. Les seuls éléments verbaux de la marque contestée, TANKS IN TOWN, sont phonétiquement
identiques a I’élément verbal correspondent dans la marque invoquée, TANKSINTOWN. Les autres
éléments verbaux de la marque invoquée sont différents, mais ils ont une moindre importance, étant donné
qu’ils sont représentés en lettres beaucoup plus petites et qu’il s’agit d’une abréviation et d’'un nom de lieu.

51. Les marques se ressemblent fortement sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle

52. Les mots TANKS IN TOWN, écrits ensemble ou séparément, se traduisent vers le francais par
« chars en ville » et sont donc conceptuellement identiques. Les autres éléments verbaux dans la marque
invoquée faisant référence a I'entreprise du requérant et a la ville de Mons n’ont pas d’équivalent dans la
marque contestée.

53. Les marques se ressemblent fortement sur le plan conceptuel.

Conclusion

54. Les marques sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans un fort
degré.

B.3. Appréciation globale

55. L'attention du public, I'identité ou la similitude des produits et services et des signes jouent un réle
particulier dans |'appréciation du risque de confusion.

56. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs a prendre en
compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible
degré de similitude entre les produits ou services désignés peut étre compensé par un degré élevé de
similitude entre les marques, et inversement (arréts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déja cités).

57. Le consommateur moyen est censé étre normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder a une
comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier a I'image non parfaite qu'il en a gardée en
mémoire (arrét Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Comme la classification utilisée pour les services en
classe 41 ne fait pas apparaitre qu'il s'agit de services pour lesquels le niveau d'attention du public concerné
serait plus élevé, il faut conclure que le niveau moyen d'attention du public est normal.

58. Il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractére distinctif
de la marque antérieure s‘avere important. Les marques qui ont un caractere distinctif élevé, soit
intrinsequement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une
protection plus étendue que celles dont le caractere distinctif est moindre (voir arrét Canon, déja cité).
Dans le cas présent la marque invoquée a un caractére distinctif normal car elle ne décrit pas les
caractéristiques des services en cause. L'opposant s'appuie sur la réputation de sa marque (voir point 13).
L'Office n'a pas jugé nécessaire d'examiner cette thése plus avant, car elle n'aurait pas d'incidence sur
l'issue de I'affaire.

59. Selon le défendeur, la marque invoquée est utilisée exclusivement dans le cadre de I'organisation
d'événements mettant en scéne des chars et véhicules militaires et il en conclut que la marque invoquée
n’est pas distinctive mais bien descriptive pour ces services (voir point 19). Toutefois, la marque invoquée
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semi-figurative est trés stylisée et contient des éléments autres que des chars et véhicules militaires (trés
stylisés). L'Office considére donc que la marque invoquée est distinctive dans son ensemble.

60. En outre, le caractére distinctif de la marque invoquée n'est que I'un des éléments qui jouent un
role dans I'appréciation du risque de confusion. Ainsi, méme dans le cas d'un marque antérieure a faible
caracteére distinctif, il peut y avoir un risque de confusion, notamment en raison de la similitude entre les
marques et les produits ou services concernés (voir, en ce sens, TUE, FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005,
ECLI : EU:T:2005:102 ; TUE, Pages Jaunes, T-134/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:387 et CJUE,
Compressor Technology, C-43/15 P, 8 novembre 2016, ECLI:EU:T:2016:837).

61. Les marques sont trés similaires, tant sur le plan visuel que sur le plan auditif et conceptuel, et les
services sont les mémes. Pour ces motifs et vu leur corrélation, 1’Office considére que le public concerné
peut croire que les services proviennent de la méme entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

C. Autres facteurs

62. Le défendeur a fait valoir qu'il était en droit d'invoquer la nullité de la marque invoquée et a fondé
sa demande sur l'article 2.28 CBPI (voir points 20-22). Toutefois, I'Office rappelle qu'une demande
reconventionnelle n'est pas possible dans le cadre d'une procédure de radiation. La disposition visée par
le défendeur concerne la procédure de nullité devant les tribunaux (Chapitre 6bis CBPI, Procédure de nullité
ou de déchéance devant les tribunaux). Si le défendeur avait voulu contester la validité de la marque
invoquée, il aurait pu le faire en suivant la ou les procédure(s) appropriée(s) (voir également Chapitre
6ter, Procédure de nullité ou de déchéance aupres de |'Office).

63. Dans le cadre d’une procédure de radiation, il n’est pas question de condamnation de l'autre partie
aux frais encourus (voir point 23). Seul est prévu un renvoi aux frais fixé au montant établi de la taxe
d’opposition au cas-ou 'opposition est totalement justifiée (ou refusée).

D. Conclusion
64. Sur la base de ce qui précede, I'Office conclut qu’il existe un risque de confusion.
65. La demande de radiation devant déja étre accueillie sur la base d'un risque de confusion établi, il

n'y a pas lieu d'examiner les autre motifs invoqués par I'opposant (mauvaise foi et marque trompeuse par
I'usage qui en est fait). Il convient également de noter que le requérant n'a pas étayé le dernier motif et
que, par conséquent, il convient de I'écarter pour cette raison également.

IV. CONSEQUENCE

66. La demande en radiation portant le numéro 3000189 est justifiée.
67. L'enregistrement Benelux de la marque contestée 1404977 est radié.
68. La demande en radiation étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.420 euros

au bénéfice du requérant en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5 CBPI et la régle 1.44, alinéa 2 RE. Cette
décision forme titre exécutoire en vertu de I'article 2.30ter, alinéa 5 CBPI.

La Haye, 7 juin 2022
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