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I.      FAITS ET PROCEDURE 

A. Faits 

 
1. Le 11 janvier 2018, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque semi-figurative 

 pour distinguer des produits et services en classes 9, 16, 35 et 41. 

Cette demande a été mise à l’examen sous le numéro 1367144 et a été publiée le 26 janvier 2018.  

 

2. Le 23 mars 2018, l’opposant a fait opposition à l’enregistrement de cette demande. L’opposition 

est basée sur les marques antérieures suivantes :  

• Enregistrement européen 002814424 de la marque verbale « 32RED », déposée le 16 août 2002 

et enregistrée le 6 mai 2004 pour distinguer des produits et services en classes 9, 16 et 41.  

• Enregistrement européen 002907426 de la marque semi-figurative , 

déposée le 18 octobre 2002 et enregistrée le 3 janvier 2006 pour distinguer des produits et services 

en classes 9, 16 et 41.  

 

3. Il ressort du registre concerné que l’opposant est le titulaire des marques invoquées. 

 

4.  L’opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et est basée sur 

tous les produits et services des marques invoquées.  

 

5. Les motifs de l’opposition sont ceux consignés à l’article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention 

Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI ») 1. 

 

6. La langue de la procédure est le français.  

 

B.  Déroulement de la procédure 

  

7.  L’opposition est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties 

le 28 mars 2018. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs 

arguments et à la requête du défendeur, l’opposant a fourni des preuves d’usage. Tous les documents 

soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d’exécution (ci-après : « RE ») s’y rapportant. 

La phase administrative de la procédure a été clôturée le 5 mars 2020. 

 

II. MOYENS DES PARTIES  

 

 

1 La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf 

dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour 

la décision. 
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8. En application à l’article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l’opposant a fait opposition auprès de l’Office 

Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l’Office »), conformément aux dispositions de l’article 

2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l’identité ou de la ressemblance des signes 

concernés et de l’identité ou de la similitude des produits et services en question. 

 

A. Arguments de l’opposant 

 

9. L'opposant fait en premier lieu valoir sa réputation dans le domaine des jeux en ligne au sein de 

l’Union européenne. De plus, en raison de son activité prolongée sur ce domaine ainsi que la grande 

demande, l’opposant fait valoir que la marque a acquis une distinctivité accrue. 

 

10. Entamant l’analyse des signes en cause, l’opposant observe que l’élément « RED » constitue un 

élément dominant des marques concernées. 

 

11. Sur le plan phonétique, l’opposant estime que les marques en question sont similaires étant donné 

que l’élément « RED » figure à l’identique dans les signes concernés. 

 
12. Visuellement, l’opposant reconnait que les éléments graphiques des signes en cause diffèrent. 

Néanmoins, suite à la présentation de la marque contestée faisant de l’élément « RED » l’élément dominant, 

une certaine similarité entre les signes existe.  

 
13. Conceptuellement, l’opposant note que l’élément « SPORTS » du signe contesté est descriptif, 

faisant du mot « RED » l’élément dominant. Étant donné que le mot « RED » a une signification et est 

présent à l’identique dans les deux signes, ceux-ci en sont, selon l’opposant, similaires. 

 

14. Au sujet des produits et services couverts, l’opposant note que ceux-ci sont tous en lien avec 

l'industrie des jeux d'argent, les paris (en ligne) et la publicité qui y est associée. En conséquent, ceux-ci 

sont donc soit identiques soit similaires. Il en est de même pour les services en classe 35 de la marque 

contestée qui sont eux-aussi en lien avec des jeux d'argent (en ligne) et paris. 

 

15. Vu ce qui précède, l’opposant estime qu’il existe un risque de confusion entre les signes en cause. 

Il demande donc à l’Office de refuser l’enregistrement du signe contesté et de décréter que les frais soient 

à charge du défendeur. 

 

16. Suite à la demande du défendeur, l’opposant a soumis des preuves d’usage. 

  

B. Réaction du défendeur 

 

17. Le défendeur demande d’abord à l’opposant de fournir des preuves d’usage. 

  

18. En ce qui concerne les preuves d’usage produites, le défendeur considère que celles-ci ne sont pas 

de nature à prouver un usage sérieux de la marque invoquée de la part de l’opposant pour le territoire ainsi 

que les produits et services pertinents. 
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19. À cet égard il soulève que les impressions de pages internet telles que soumises par l’opposant ne 

sont pas suffisantes en soi à prouver l’usage sérieux des marques en cause. Faute de preuves montrant 

qu’une interaction avec les consommateurs a eu lieu pour les produits et services concernés, les impressions 

de pages internet ne peuvent être retenues. 

 
20. Le défendeur fait valoir que les preuves soumises ne montrent aucun usage des marques invoquées 

au Benelux.  

 
21. Concernant l’étendue des preuves soumises, le défendeur fait valoir que celles-ci recouvrent 

uniquement des services de casino et de jeux d’argent fournis par internet. L’usage des marques invoquées 

pour les autres produits et services qu’elles recouvrent n’est donc pas prouvé. 

 

22. Entamant l’évaluation du risque de confusion par la comparaison des produits et services, le 

défendeur, outre le fait que l’opposant n’ait prouvé l’usage de sa marque uniquement pour un nombre 

réduit de produits et services, note que les produits et services de la marque contestée concernent un 

secteur spécifique qui est celui des événements sportifs. En conséquent, concernant les produits en classe 

9 et 16, ces produits ne sont que faiblement similaires aux produits de l’opposant en ce qu’ils concernent 

un public pertinent différent et sont ni complémentaires, ni concurrents.  

 
23. Concernant les services en classe 35, le défendeur soulève que l’opposant n’a d’une part pas de 

droit antérieur couvrant cette classe, d’autre part n’a-t-il point prouvé un usage de sa marque pour ces 

services. En réponse à l’argumentaire de l’opposant, le défendeur fait valoir que seule la promotion de 

produits identiques à ceux de l’autre partie peut être considéré similaire à la vente de ces produits. Ceci 

n'étant pas le cas en l’occurrence, les services en classe 35 doivent être considérés comme non similaires. 

 
24. Au sujet des services en classe 41, le défendeur reconnait que certains services y couverts sont 

similaires à ceux de l’opposant. Néanmoins, étant donné le manque de preuves d’usage ainsi que le secteur 

spécifique auquel les services du défendeur ont trait, tel qu’élaboré précédemment, il en conclut que les 

services contestés ne sont pas similaires à ceux de l’opposant.  

 

25. Adressant la comparaison des signes, le défendeur commence par la comparaison visuelle. À cet 

égard, le défendeur soulève que, bien que les signes partagent le terme « RED », celui-ci ne se situe pas 

dans la même position dans les signes concernés. De plus, prenant en compte la présentation visuelle 

différente des signes, il en déduit que ceux-ci sont visuellement différents. 

 

26. Sur le plan phonétique le défendeur note que les signes en question sont formés d’un nombre de 

syllabes différent. De plus, la syllabe d’attaque des deux signes diffère, les rendant phonétiquement 

différents.  

 
27. Bien que conceptuellement le défendeur reconnait que pour une partie du public, les signes en 

cause font référence à la couleur rouge, il fait valoir que les marques invoquées renvoient en fait au jeu de 

roulette tandis que le terme « sports » de la marque contestée renvoie aux paris sportifs. Il s’en suit que 

les marques en sont conceptuellement différentes. 
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28. De plus, le défendeur fait valoir que le terme « RED » des marques invoquées est tout aussi 

distinctif que le chiffre « 32 » de celles-ci. Il s’en suit que l’argument de l’opposant selon lequel ce premier 

constitue l’élément dominant n’est pas fondé.  

 
29. Concernant le caractère distinctif des marques antérieures, le défendeur soulève que, étant donné 

que l’opposant n’a pas démontré une distinctivité accrue en raison de l’usage, voire de la renommée des 

marques, le renvoi de « 32RED » au jeu de roulette rend les marques invoquées faiblement distinctives. 

 
30. Ayant égard au niveau d’attention du public pertinent, le défendeur estime que, concernant le 

secteur de jeux fournis en ligne, surtout lorsqu’il s’agit de jeux d’argent pour lesquels la confiance envers 

le fournisseur est capitale, celui-ci sera plus élevé. 

 

31. Suite à ce qui précède le défendeur estime qu’il n’existe pas de risque de confusion entres les 

marques en cause. 

  

32. Le défendeur demande donc à l’Office de rejeter l’opposition, à titre principal pour absence d’usage 

sérieux des marques invoquées et à titre subsidiaire pour absence de risque de confusion, et d’enregistrer 

le signe contesté. 

 
III.  DECISION 

A.1 Preuves d’usage 

 

33.  En application de l’article 2.16bis, alinéa 1 CBPI l’opposant doit, à la demande du défendeur, 

fournir la preuve que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux tel que prévu à l’article 

2.23bis, alinéa 1 CBPI ou qu’il existait de justes motifs pour leur non-usage. Compte tenu de la date de 

l’introduction de l'opposition, la preuve doit montrer l'usage au cours des cinq années précédant la date de 

publication de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée. 

 

34. Le dépôt contesté a été publié le 26 janvier 2018. La période de cinq ans s’étend, dès lors, du 26 

janvier 2013 au 26 janvier 2018.  

 

35. Etant donné que l’enregistrement des marques invoquées est antérieur au 26 janvier 2013, la 

demande de preuves d’usage pour les marques invoquées est fondée.  

 

36. Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction 

essentielle qui est de garantir l'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, à l'exclusion 

d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. 

L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des 

circonstances propres à établir la réalité de l'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, l'étendue et la fréquence de l'usage de 

ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un 

usage même minime de la marque [...] peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux 
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(Ordonnance CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 27 janvier 2004,   ECLI:EU:C:2004:50; voir également 

arrêt CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003, ECLI:EU:C:2003:438).  

 

37. En outre, le Tribunal de l’UE a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré 

par des probabilités ou de 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, arrêt Hiwatt, 

T-39/01, 12 décembre 2002, ECLI:EU:T:2002:316 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, 

ECLI:EU:T:2004:292 et arrêt Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135).  

 
38.  Les droits invoqués soumis à l’obligation d’usage sont des marques de l’Union européenne 

(anciennement appelées « marques communautaires »), dont l’obligation d’usage est réglée par l’article 15 

du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (ci-

après « RME »)2.  

 

39. Dans son arrêt du 19 décembre 2012 (C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816), la CJEU a expliqué 

plus précisément cette disposition. En ce qui concerne la notion « dans la Communauté », la Cour considère 

qu’il existe une différence entre l’étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et 

celle de la protection accordée aux marques communautaires. En effet, une marque communautaire jouit 

d’une protection territoriale plus étendue qu’une marque nationale. De ce fait, il est certes justifié de 

s’attendre à ce qu’une marque communautaire fasse l’objet d’un usage sur un territoire plus vaste que celui 

d’un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d’« usage sérieux », sauf si le marché des 

produits ou des services concernés est, de fait, cantonné au territoire d’un seul État membre. Pour apprécier 

l’existence d’un « usage sérieux dans la Communauté », il convient de faire abstraction des frontières du 

territoire des États membres.  

 
40. Conformément à la règle 1.25 RE, les preuves d’usage doivent comprendre des indications sur le 

lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été faite de la marque antérieure pour les produits 

et services sur lesquels l’opposition est fondée. 

 
 

Appréciation des preuves d’usage introduites par l’opposant  

 

41. A titre de preuves d’usage, l’opposant a introduit les pièces suivantes : 

 

1. Articles de presse sportive en ligne de langue anglaise datant du 21 mars 2013 au 3 septembre 

2016 au sujet des activités de sponsoring de différents clubs sportifs en Angleterre et en Italie par 

l’opposant via la marque 32RED.  

2. Diverses captures d’écran du site web de l’opposant, produites moyennant Wayback Machine, ayant 

comme domaine de premier niveau « .uk », montrant les marques invoquées et datant du 28 mars 

2014 au 8 juin 2017. 

 
2 Le RME a entretemps été modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement Européen et du Conseil du 

16 décembre 2015. Le premier alinéa de l’article 15 n’a pas changé, sauf le remplacement des termes « Marque 
communautaire » et « Communauté » par « marque de l’Union Européenne » et « Union ». 
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3. Diverses captures d’écran du site web de l’opposant, produites moyennant Wayback Machine, ayant 

comme domaine de premier niveau « .it », montrant les marques invoquées et datant du 3 mars 

2013 au 1 mars 2015. 

4. Diverses captures d’écran du site web de l’opposant, produites moyennant Wayback Machine, ayant 

comme domaine de premier niveau « .com », montrant les marques invoquées et datant du 22 

mars 2013 au 14 février 2018. 

5. Captures d’écrans du site YouTube.nl montrant des vidéos publicitaires montrant les marques 

invoquées et datant du 8 novembre 2013 au 23 février 2016. 

6. Jugement rendu en Angleterre par la High Court (Chancery Division) datant du 21 janvier 2011 

concernant les marques invoquées. 

7. Article de presse anglaise datant du 24 janvier 2012 au sujet du jugement rendu par la Cour 

anglaise et nommant les marques invoquées. 

 

42. De une manière générale, il convient tout d'abord de souligner que le fait que certains documents 

ne soient pas datés ou qu'ils proviennent d’une date en dehors de la période concernée ne signifie pas 

nécessairement qu'ils doivent être ignorés. Même si un document date d'après une certaine date, il peut 

être possible d'en tirer des conclusions concernant une situation survenue avant cette date (CJUE, Aire 

Limpio, C-488/06, 17 juillet 2008, ECLI:EU:C:2008:420 ; décision d'opposition de l'OBPI, Y-TAG, 2000904, 

23 octobre 2008). En outre, ces documents sont susceptibles d'étayer les autres preuves invoquées (CJUE, 

Vitafruit, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:225; décision d'opposition de l'OBPI, HOLLANDER, 2000980, 30 

juin 2008). Par exemple, bien que certaines captures d’écrans et articles de presse datent d’avant ou 

d’après la période pertinente, ceux-ci peuvent toutefois permettre de tirer des conclusions sur la situation 

prévalant durant cette période (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour de justice du 5 octobre 2004, 

Alcon/OHMI, C-192/03 P, ECLI:EU:C:2004:587). De telles circonstances peuvent confirmer ou contribuer 

à une meilleure appréciation de l'étendue de l'usage de la marque en question au cours de la période 

pertinente (voir, l'ordonnance de la CJUE du 27 janvier 2004, La Mer Technology, déjà cité).  

 

43. Les éléments de preuve soumis comportent d’une part des captures d’écrans de différents sites 

web de l’opposant durant la période pertinente, montrant les marques invoquées et témoignant de la 

présence en ligne de l’opposant. Il en va de même pour les captures d’écran montrant les vidéos YouTube 

dans lesquels figurent les marques invoquées. La nature commerciale de ces vidéos témoigne d’un effort 

de marketing sous le chef des marques invoquées visant les consommateurs. Finalement les articles de 

presse soumis au sujet de différentes campagnes de sponsoring effectuées par l’opposant donnent une idée 

du succès économique de l’opposant. Il en va de même pour la décision soumise rendue par la High Court 

anglaise ainsi que l’article de presse s’y referrant. Ces derniers, bien que indicatifs de l’usage des marques 

concernées pour les produits et services concernés, se rapportent à une période nettement en dehors de la 

période pertinente et sont par conséquent pas suffisent à démonter à eux seuls d’une activité économique 

pour la période en cause.  

 

44. De surcroît, étant donné que le marché pour les produits et services concernés n’est pas limité par 

sa nature au territoire d’un état membre, le territoire pertinent pour évaluer l’usage sérieux des marques 

de l’Union européenne invoquées est donc la totalité de l’Union européenne (voir par 39). Outre les éléments 

de preuves témoignant de l’activité de l’opposant au Royaume Uni, les quelques pièces soumises concernant 

une activité du défendeur dans un autre état membre sont d’une part un article de presse concernant le 

sponsoring d’un club sportif Italien ainsi que des captures d’écran, produites moyennant l’outil « Wayback 
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Machine », du site web du défendeur ayant le DPR « .it ». Il importe de soulever que les autres preuves 

soumises s’adressent soit explicitement au Royaume Uni, soit l’adressent implicitement du fait de l’usage 

de la livre sterling. Aucun élément de preuve permet d’ailleurs de conclure que les impressions d’écrans 

publiées sous le DPR « .com » témoignent d’une activité en Irlande plutôt que dans le Royaume Uni.  

 

45. De manière générale, l’Office observe que parmi les preuves soumises aucune information ne figure 

quant au volume commercial réalisé en lien avec les activités de jeux d’argent et de services de casino sous 

les marques invoquées (voir par 43). Par ailleurs, aucune preuve montrant une transaction quelconque, 

auprès du consommateur, pour les produits et services en cause durant la période pertinente n’est 

rapportée. En conséquent les preuves soumises ne sont finalement pas à même de démontrer, à elles 

seules et sans avoir recours à des probabilités et présomptions (voir les arrêts Hiwatt et Vitakraft déjà cités) 

d’un usage sérieux des marques concernées pour les produits et services en question. 

 

46. Compte tenu des caractéristiques du marché concerné, de la nature des produits et services 

protégés par les marques et de l'étendue et de l'échelle territoriale de l'usage, l’usage sérieux des marques 

invoquées n'a pas été démontré au sein de l’Union européenne. 

 

Conclusion 

 

47. L’Office conclut que les pièces introduites par l’opposant ne démontrent pas l'usage sérieux des 

marques antérieures dans les cinq ans précédant la publication de la marque contestée au sein de l’Union 

européenne. Pour cette raison, l'Office ne procédera pas à l’appréciation du risque de confusion. 

 

B. Autres facteurs 

 

48. Dans le cadre de la procédure d’opposition, il n’est pas question de condamnation de l'autre partie 

aux frais encourus (voir point 15). Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe 

d'opposition au cas où l’opposition est totalement rejetée (ou justifiée). 

 

C. Conclusion 

 

49. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que l’usage sérieux des marques invoquées n'a pas été 

démontré. Pour ces raisons, l'Office n’est pas parvenu à l'appréciation du risque de confusion. 

 

IV. CONSÉQUENCE 

 
50. L’opposition portant le numéro 2013998 n’est pas justifiée. 

 

51. La demande Benelux numéro 1367144 est enregistrée. 

 

52. L’opposition n’étant pas justifiée, l’opposant est redevable d’un montant de 1.045 euros au bénéfice 

du défendeur en vertu de l’article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.28, alinéa 3 du RE. Cette décision forme 

titre exécutoire en vertu de l’article 2.16, alinéa 5 CBPI. 

 

 

La Haye, le 3 juin 2021 
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Francois Châtellier 

(rapporteur) 

 

Pieter Veeze Diter Wuytens 
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