
  

     

 

 

 

 

 

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

DECISION en matière de RADIATION 

N° 3000228 

du 15 juillet 2021 

 

 

Requérant : Amazon Services LLC 

Terry Avenue North 410 

Seattle, WA 98109-5210 

États Unis d’Amérique 

 

Mandataire :  CMS DeBacker 

  Chaussée de la Hulpe 178 

 1170 Bruxelles 

 Belgique 

 

contre 

 

Défendeur :  Christian Louboutin 

rue Volney 1 

75002 Paris 

France 

 

Mandataire :  VAN INNIS & DELARUE 

 Wapenstraat 14 

 2000 Antwerpen 

 Belgique 

 

Marque contestée : Enregistrement Benelux 874489  
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I. FAITS ET PROCEDURE 

 

A. Faits 

 

1. Le 7 juillet 2020, le requérant a introduit, en application de l’article 2.30bis, alinéa 1er, sous a de 

la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI »), une demande de radiation sur base 

des motifs de nullité prévus à l’article 2.2bis, alinéa 1er, sous e CBPI, à savoir que la marque contestée est 

constituée exclusivement par la forme ou une autre caractéristique qui est imposée par la nature même du 

produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui donne une valeur substantielle au produit. 

 

2. La demande de radiation est dirigée contre l’enregistrement Benelux 874489, déposé le 28 

décembre 2009 et enregistré le 6 janvier 2010, de la marque figurative suivante, ayant comme description : 

« La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure 

telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre 

en évidence l'emplacement de la marque) »  

 

 
3. La demande de radiation est introduite contre tous les produits de la marque contestée, à savoir 

Chaussures à talons hauts (à l'exception des chaussures orthopédiques) en classe 25. 

  

4. La langue de la procédure est le français.  

 

B.  Déroulement de la procédure 

 

5. La demande de radiation est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée 

aux parties le 19 juillet 2020 par l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (voir ci-après « l’Office »). 

Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. Tous les 

documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d’exécution (voir ci-après : « RE ») 

y relatives. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 21 octobre 2020. 

 

II. MOYENS DES PARTIES 

 

A.  Arguments du requérant 

 

6. Le requérant est d’avis que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits de 

la classe 25 pour lesquels elle a été enregistrée, en application de l’article 2.30bis, alinéa 1er, sous a de la 

CBPI en ce qu’elle est constituée exclusivement par une caractéristique qui donne une valeur substantielle 

au produit. Se référant à l’arrêt Tripp Trapp de la Cour de justice de l’UE (C-205/13), il fait valoir que le 
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motif de nullité relatif à la valeur substantielle est justifié par une logique d'anti-monopole éternel et que 

l’objectif principal de ce motif d'exclusion est d'éviter « que le droit exclusif et permanent que confère une 

marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le législateur de l’Union 

a voulu soumettre à des délais de péremption ». Etant donné que le défendeur a obtenu par le passé une 

protection monopolistique par le biais de dessins et modèles pour des chaussures à hauts talons dont la 

semelle rouge constituait une partie importante du dessin ornemental ainsi que pour des semelles rouges, 

le requérant est d’avis que le défendeur cherche à étendre indirectement la protection d'une caractéristique 

importante de ces modèles précédemment enregistrés. 

 

7. En appliquant les critères d'évaluation développés par la Cour de justice dans son arrêt Tripp Trapp 

à la marque contestée, le requérant estime qu'il est clair que cette marque, qui consiste exclusivement en 

une semelle rouge apposée sur une chaussure à haut talon, donne une valeur substantielle aux produits. 

 
8. Il y ajoute qu'indépendamment de la prétendue réputation de la marque contestée aujourd'hui, la 

couleur des semelles (y compris la couleur rouge) de chaussures à hauts talons peut être un facteur 

esthétique déterminant amenant un consommateur à acheter de telles chaussures. Dans ce cas, la couleur 

détermine en grande partie leur valeur. Selon lui, il est donc clair qu'en général, les semelles colorées 

constituent une caractéristique esthétique intrinsèque déterminant la valeur des chaussures à hauts talons, 

de sorte que toute marque déposée pour de telles semelles devrait être refusée ou annulée. Si la marque 

contestée ne devait pas être déclarée nulle, cela donnerait au défendeur un monopole éternel sur une 

caractéristique ornementale extérieure des chaussures à hauts talons et permettrait au défendeur 

d'empêcher ses concurrents d'utiliser une semelle d'une couleur esthétique particulière. 

 
9. En ce qui concerne l'application dans le temps de l'article 2.2bis, alinéa 1er, sous e, iii, CBPI, le 

requérant avance que la situation de fait au moment du dépôt doit être prise en compte. Il se réfère plus 

précisément à l'arrêt Bach Flower Remedies (Hoge Raad, 20 janvier 2012). Il ajoute que la CJUE n’a rendu 

aucune décision en ce qui concerne l’application temporelle de la Convention Benelux en matière de 

Propriété Intellectuelle au moyen de la mise en vigueur de la directive 2015/2436, et que le arrêt Textilis 

n’est pas applicable. 

 
10. Concernant la loi devant être appliquée, le requérant – se référant de nouveau à l'arrêt Bach Flower 

Remedies – est d'avis que c'est la loi en vigueur au moment de l'évaluation qui doit être prise en compte. 

En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice dans l'affaire Westzucker, le requérant 

estime que selon un principe généralement accepté, les lois modificatives d’une disposition législative 

s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne. 

 
11. Au vu de ce qui précède, le requérant demande de déclarer fondée la demande de radiation et de 

déclarer nulle la marque contestée pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.  

 

B. Arguments du défendeur 

 

12. Le défendeur fait valoir que la demande en nullité - mue témérairement par la requérant dans le 

seul but de créer des incidents dilatoires dans des procédures intentées contre elle par le défendeur pour 

contrefaçon de sa marque - est fondée sur l’article 2.2bis, alinéa 1er, sous e, iii, de la CBPI. Cette disposition 

est la transposition littérale de l’article 4, alinéa 1er, sous e, iii, de la Directive 2015/2436 et cette disposition 

Benelux est entrée en vigueur le 1er mars 2019. Une disposition identique est aujourd’hui contenue à l’article 
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7, alinéa 1er, sous e, iii, du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, 

entré en vigueur le 1er octobre 2017. 

  

13. Il souligne que les règlements antérieurs au règlement 2015/2424 (ci-après « RMUE ») et les 

directives antérieures à la directive 2015/2436 contenaient une cause de nullité absolue correspondante 

qui ne visait toutefois que les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur 

substantielle au produit. A cette époque, la CBPI était parfaitement conforme à cette directive, ladite cause 

de nullité ne visant donc que les formes. 

 

14. Se référant à l’arrêt du 12 juin 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne le défendeur 

souligne que la marque contestée n’est pas une marque de forme. Partant, la seule question qui subsiste 

est selon lui de savoir si l’article 2.2bis, alinéa 1er, sous e, iii, de la CBPI peut s’appliquer en l’espèce en ses 

nouvelles dispositions.  

 
15. Le défendeur répond par la négative. Selon la jurisprudence de la Cour de justice il faut 

impérativement ne se placer qu’au moment de l’introduction de la demande de son enregistrement pour 

juger de la validité d’une marque enregistrée. Par référence expresse à l’arrêt Textilis du 14 mars 2019 de 

la Cour de justice dans l’affaire C-21/18, le requérant admet – selon le défendeur – que lesdites nouvelles 

dispositions ne peuvent s’appliquer à des marques de l’Union européennes antérieures à l’entrée en vigueur 

de ces dispositions, mais tente vainement d’opposer la Cour de justice au Hoge Raad der Nederlanden qui 

aurait donné une autre interprétation du droit de l’Union que la Cour de justice.  

 
16. En outre, le défendeur affirme que tout semble indiquer que l’élargissement de ladite cause de 

nullité ne s’explique que par l’élargissement concomitant de la définition des signes susceptibles de 

constituer une marque enregistrée, par la possibilité enfin offerte par le RMUE d’enregistrer également des 

marques non susceptibles d’une représentation graphique. 

 
17. En ordre infiniment subsidiaire, le défendeur soutient que le requérant, qui supporte seul la charge 

de la preuve de la cause de nullité qu’il invoque, n’établit pas que la marque donnait le 28 décembre 2009 

dans le Benelux (ou à toute autre date) une valeur substantielle aux chaussures à talons hauts. 

 
18. Selon le défendeur, la notion de valeur substantielle ne couvre évidemment pas le (très important) 

goodwill attachée à une marque par les libres choix de son titulaire dans l’usage qu’il a pu en faire, sous 

peine de sanctionner de nullité tous les titulaires devenues renommées. Ladite valeur substantielle doit 

donc être due à une qualité intrinsèque, en l’occurrence esthétique, de la marque pour tous les produits 

pour lesquels elle est enregistrée, en l’espèce la catégorie des chaussures à talons hauts. Or, toujours selon 

le défendeur, il est manifeste que si la présence d’une semelle rouge sur une (très) jolie paire de chaussures 

à hauts talons en augmente l’attractivité et, partant, sa valeur marchande, c’est que le public concerné 

perçoit cette semelle comme la signature de Christian Louboutin, qui renvoie à l’image de prestige et de 

luxe que Christian Louboutin a su créer par la qualité de ses créations. 

 
19. Enfin, le défendeur conclut par dire que le discours du requérant sur la prétendue interdiction de 

protéger à titre de marque des signes qui ont pu être, seraient ou pourraient être protégés par le droit 

d’auteur ou le droit des dessins ou modèles est inaudible, d’autant que cette interdiction n’a aucune assise 

légale et que le législateur admet expressément comme marque des signes manifestement protégés ou 

protégeables par ces autres droits. 
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III.  Décision 

 

A.1 Cadre juridique 
 

20. En application de l’article 2.30bis, alinéa 1er, sous a CBPI, une demande en nullité de 

l’enregistrement d’une marque peut être présentée auprès de l’Office sur la base des motifs de nullité 

absolus visés à l’article 2.2bis CBPI. 

 

21. Il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une demande de déclaration de nullité fondée 

sur l’article 2.30bis, alinéa 1er, sous a CBPI, la date pertinente aux fins d’examiner la conformité de la 

marque avec l’article 2.2bis CBPI est exclusivement celle du dépôt de la demande d’enregistrement (voir 

par analogie, CJUE, Flugbörse, 23 avril 2010, C-332/09 P, ECLI:EU:C:2010:225). 

 
A.2 En ce qui concerne le motif énoncé à l’article 2.2bis, alinéa 1, sous e, iii, CBPI – la marque 

est constituée exclusivement par la forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur 

substantielle au produit 

 
22. Selon l’article 2.2bis, alinéa 1er, sous e, iii, CBPI sont susceptibles d’être déclarés nulles les marques 

constituées exclusivement par la forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au 

produit.  

 

23. L’objectif de cette disposition est d’éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque 

puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le législateur a voulu soumettre 

à des délais de péremption (voir en ce sens, CJUE, Hauck/Stokke, 18 septembre 2014, C-205/13, 

ECLI:EU:2014:2233). 

 
24. A cet égard, il convient de noter que dans l'ancienne législation au niveau Benelux et européen, ce 

motif d'exclusion ne s'appliquait qu'aux formes. Dans la nouvelle directive sur les marques refondue, le 

champ d'application du motif d'exclusion a été élargi et il s'applique également à “une autre caractéristique” 

qui donne une valeur substantielle aux produits. Depuis le 1er mars 2019, ce motif d'exclusion est mis en 

œuvre à l'article 2.2bis, alinéa 1er, sous e, iii de la CBPI.  

 
25. La marque contestée ayant été déposée le 28 décembre 2009, la législation en vigueur à cette date 

ne mentionnait qu'un motif d'exclusion fondé sur la forme des produits. La Cour de justice de l'UE a déjà 

abordé la question de savoir si la marque contestée relevait de l'ancien motif d'exclusion fondé sur la forme 

et a conclu que tel n'était pas le cas (voir CJUE, Louboutin/Van Haren, 12 juin 2018, C-163/16, 

ECLI:EU:C:2018:423) : 

 
« L’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, 

du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété 

en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel 

que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette 

disposition. » 

 

26. Au vu de ce qui précède, la discussion entre les parties porte essentiellement sur la question de 

savoir si le motif d'exclusion élargi - prévu par l'adaptation de la CBPI à la nouvelle Directive sur les marques 

2015/2436 – est d'application sur l'appréciation de la marque contestée. 
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27. Bien que le requérant observe que la Cour de justice, dans l'affaire Textilis, a décidé que pour les 

marques de l'Union européenne, qui sont soumises au RMUE, la date de dépôt est déterminante, il fait 

valoir que, en l'absence d'une décision différente pour les marques Benelux, il faut suivre l'arrêt du Hoge 

Raad dans l'affaire Bach Flower Remedies. Puisque le Règlement et la Directive ont été modifiés de la même 

manière et que cette dernière a également été littéralement transposée dans la CBPI, il semble évident que 

l'interprétation de la Cour de justice dans l'affaire Textilis s'appliquerait également aux droits nationaux. 

Une opinion différente entraînerait des conséquences indésirables. La Cour l'a d'ailleurs confirmé comme 

tel dans son arrêt SkyKick. 

 

28. S’agissant des demandes en nullité de marques de l’Union européenne et de marques nationales, 

la date de demande d’enregistrement de ces marques est déterminante aux fins de l’identification du droit 

matériel applicable (voir en ce sens CJUE, SkyKick, C-371/18, 29 janvier 2020, ECLI:EU:C:2020:45) 

 
29. Il en résulte que la marque contestée relève, ratione temporis, de la Convention Benelux en matière 

de propriété intellectuelle en vigueur à la date de dépôt de cette demande de marque, et non celle telle 

qu’en vigueur au moment de l’introduction de la demande en nullité. 

 

B. Conclusion 

 
30. Ayant établi précédemment que la législation applicable, ratione temporis, est la législation au 

moment de la date de dépôt de l'enregistrement, la marque contestée en cause doit être appréciée au 

regard de la disposition de la CBPI telle qu'elle s'appliquait en substance au moment de cette date de dépôt. 

À l'époque, le motif d'exclusion était limité aux formes qui donnent au produit une valeur substantielle. La 

Cour de justice a déjà jugé à cet égard dans son arrêt Louboutin/Van Haren du 12 juin 2018 que la marque 

n'est pas une forme au sens de cette disposition. 

 

IV.  CONSÉQUENCE 

 

31. La demande en radiation portant le numéro 3000228 n’est pas justifiée. 

 

32. L’enregistrement Benelux de la marque contestée 874489 est maintenu.  

 

33. La demande en radiation n’étant pas justifiée, le requérant est redevable d'un montant de 1.420 

euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5 CBPI et la règle 1.44, alinéa 2 du RE. 

Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5 CBPI.  

 
La Haye, 15 juillet 2021 
 

 

   

Diter Wuytens 

(rapporteur) 

Camille Janssen Pieter Veeze 



Décision radiation 3000228   Page 7 de 7 

 

 

Agent chargé du suivi administratif : Diter Wuytens 


