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I. FAITS ET PROCEDURE
A. Faits
1. Le 31 mai 2019, le défendeur a procédé a la demande Benelux de la marque semi-

Luxauto.lu

figurative pour distinguer des services en classes 35, 36 et 39. Cette

demande a été mise en examen sous le numéro 1396680 et a été publiée le 8 aolt 2019.

2. Le 7 octobre 2019, I'opposant a fait opposition a I'enregistrement de cette demande sur

base de | enregistrement Benelux 1303113, déposé le 22 janvier 2015 et enregistré le 2 avril

2015 pour des services en classes 35, 39 et 43 de la marque semi-figurative

LUXAUTO

o B R M

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire de la marque invoquée.

4. L'opposition est basée sur I'ensemble des services couverts par la marque invoquée et

dirigée contre tous les services de la marque contestée.

5. Les motifs de I'opposition sont ceux consignés a l'article 2.14, alinéa 1°" de la Convention

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

6. La langue de la procédure est le frangais.
B. Déroulement de la procédure
7. L'opposition est recevable et la notification relative a la recevabilité a été adressée aux

parties le 9 octobre 2019. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont
soumis leurs arguments. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du
reglement d’exécution (ci-aprés : « RE ») s’y rapportant. La phase administrative de la procédure
d’opposition a été cloturée le 15 avril 2020. Le 17 avril 2020 le défendeur a communiqué des
arguments complémentaires renvoyant a une décision rendue par I'Office dans un cas précédent.
Néanmoins étant donné que I’échange des arguments a déja été cloturé a ce moment, cet

argumentaire ne peut étre pris en compte dans le cadre de la décision présente.

II. MOYENS DES PARTIES

8. En application a l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, I'opposant a fait opposition aupres

de I'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-aprés : « I'Office »), conformément aux
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dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité

ou de la similitude des marques concernées et des produits et services en question.

A. Arguments de I'opposant

9. L'opposant entame son raisonnement en comparant les signes en question. S'agissant
de deux marques figuratives avec des éléments verbaux ainsi que figuratifs, il résulte de la
jurisprudence que les éléments verbaux ont un impact supérieur sur le consommateur. En

conséquent leur comparaison prime dans l'analyse du risque de confusion.

10. Concernant la comparaison visuelle des signes en question, I'opposant observe que tous
deux sont constitués du mot « LUXAUTO » avec l'ajout de I’élément « .lu » pour le signe du
défendeur. Toutefois, selon I'opposant, I'ajout du suffixe « .lu » n’est pas de nature a altérer la
perception globale du signe, en raison d’une part de la jurisprudence en cette matiere et d’autre
part a la reprise intégrale de I’'élément « LUXAUTO ». Il en conclut que visuellement il existe un

degré de similarité particulierement élevé.

11. Phonétiquement |'opposant estime que les signes en question seront tous deux
prononcés « LUXAUTO », nonobstant le suffixe « .lu » ainsi que les éléments figuratifs qui ne
seront pas prononcés par le consommateur. Par conséquent les deux signes sont parfaitement

similaires phonétiquement selon I'opposant.

12. Conceptuellement I'opposant considére que les deux signes concernés sont trés similaires

en ce que tous deux contiennent une représentation d‘une voiture.

13. En raison de ce qui précede, I'opposant conclut que les signes en question sont tres

similaires voir identiques.

14. Au sujet de la comparaison des biens et services couverts par les marques concernées.
L'opposant fait valoir en premier lieu que les deux marques recouvrent des classes de services
identiques, notamment les classes 35, 36 et 39. De plus les services couverts dans ces classes

sont, selon l'opposant, identiques pour les deux marques concernées.

15. L'opposant fait de plus référence aux activités commerciales telles que proposées aux
consommateurs et conclut que les deux entreprises concernées poursuivent une activité

identique.

16. En vue de ce qui précéde I'opposant conclut que les biens et services couverts par les

marques en question sont identiques voir fortement similaires.

17. Concernant finalement le risque de confusion, I'opposant note en premier lieu que les
services concernés sont adressés au grand public et maintient que le niveau d’attention des
consommateurs pour ces services est a considérer comme étant moyen. Or en raison du haut
degré de similitude entre les signes ainsi que les services recouverts, I'opposant estime qu’il

existe un réel risque de confusion dans le chef du consommateur.
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B. Réaction du défendeur

18. De maniére préliminaire, le défendeur fait valoir qu’un certain nombre d’arguments
soulevés par l'opposant, en particulier ceux concernant l'activité commerciale de ce dernier, sont

purement factuels et subjectifs et doivent dés lors étre écartés par |'Office.

19. Concernant le niveau d’attention du public pertinent, le défendeur souhaite ajouter que,
bien que les services en cause soient bel et bien destinés au grand public, les circonstances
propres a ces services, notamment la longueur des engagements de leasing, les montants
concernés dans la vente d’automobiles ainsi que le cadre dans lequel la location de voitures est

conclue, font en sorte que le niveau d’attention du consommateur soit plus élevé que la moyenne.

20. A I'égard du signe invoqué, le défendeur attire I’attention sur la nature descriptive de
I’élément verbal « LUXAUTO ». En effet, le consommateur décomposerait selon lui le mot «
LUXAUTO » en « LUX », renvoyant soit a un service de luxe, soit a un service émanant du
Luxembourg, et « AUTO » un terme générique et descriptif pour les services en classes 35, 36 et
39 en relation avec des automobiles. A I'appui de cet argument le défendeur soumet en tant que
preuve une décision de refus issue par I'Office sur base de motifs absolus de la marque verbale
« LUXAUTO ».

21. En vue de ce qui précéde, le défendeur maintient qu’étant donné que I'élément verbal
« LUXAUTO » est dépourvu de distinctivité, les différences mémes mineures entre les signes en

question sont suffisantes pour affirmer que ceux-ci soient différents.

22. Visuellement, le défendeur souligne que le seul élément présent dans les deux signes est
I’élément verbal « LUXAUTO » précédemment retenu comme non distinctif. Néanmoins il existe
de nombreuses différences visuelles entre les signes tels que les différents éléments figuratifs,
les couleurs utilisées, I'emplacement des différents éléments constituant les signes ainsi que le
suffixe « .lu » de la marque contestée. Il en résulte selon le défendeur que les signes en question

sont différents.

23. Phonétiquement le défendeur observe que les signes différent aussi bien dans leur
prononciation, longueur ainsi que leur rythme en raison de I’élément « .LU » non présent dans le

signe antérieur. Ceci rend les deux signes phonétiquement différents.

24. Conceptuellement, le fait que les signes en question renvoient a des automobiles aussi
bien dans leurs éléments verbaux que figuratifs n’est, selon le défendeur, pas un élément distinctif
et ne fait donc pas l'objet de la comparaison. Néanmoins il attire I'attention sur le fait que les
éléments graphiques, représentant dans les deux signes des automobiles, sont stylisés de
maniére différentes et représentent aussi des voitures d’utilités différentes. De plus I'élément
« .LU » présent dans le signe contesté fait référence a une localisation géographique n’ayant pas
d’équivalent dans la marque invoquée. Il en conclut donc que les signes en question sont

conceptuellement différents.



Décision opposition 2015562 Page 5 de 10

25. Le défendeur conclut donc en vue de ce qui précéde, que les signes en question sont
différents. A I'appui de sa conclusion il renvoie a des décisions dans des cas similaires rendues
par I'EUIPO.

26. Concernant la comparaison des services couverts par les marques en question, le
défendeur remarque que l'opposant n'a point fondé sa conclusion de similarité des services au-
dela de la simple observation que les marques en question recouvrent des services sous les
mémes classes, notamment les classes 35, 36 et 39. Considérant donc le raisonnement de
I'opposant comme étant ni complet ni détaillé, le défendeur estime que I'Office doit rejeter

I'opposition comme non-fondée.

27. Si I'Office décide néanmoins de ne pas rejeter I'opposition le défendeur estime toutefois
que les services couverts par les marques en question different en ce que la marque contestée
recouvre des services différents de ceux de la marque invoquée et dont le consommateur s’attend
a ce qu'ils soient exercés par des prestataires spécialisés. En conséquence le défendeur estime
que le public pertinent ne serait pas amené a croire que les services en question aient une origine

commune.

28. En raison de ce qui précéde le défendeur estime qu’il n’existe pas de risque de confusion

dans le chef du consommateur.

III. DECISION

A. Risque de confusion

29. Conformément a l'article 2.14, alinéa 1°", CBPI, le titulaire d'une marque antérieure, peut
introduire une opposition aupres de I'Office contre une marque qui prend rang aprés la sienne,

conformément aux dispositions de I'article 2.2ter CBPI.

30. 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: [...] b.
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 ».

31. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative a l'interprétation de la Directive
(UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant
les |égislations des états 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. CIBen, 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, CO02/133HR, Flugel-flesje, 14 novembre 2003,
ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).
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Comparaison des marques et services

32. 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 rdle
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
(CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

33. 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.

34. L'impression d’ensemble produite aupres du public pertinent par une marque complexe
peut, dans certaines circonstances, étre dominée par un ou plusieurs des composants de celle-
ci (CJUE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Lors de |'appréciation
du caractére dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il
convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinseques 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
Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002,
T-242/06, 13 décembre 2007,

configuration de Ia
ECLI:EU:C:2006:164 et TUE, EIl
ECLI:EU:T:2007:391).

marque complexe (TUE,

Charcutero Artesano,

35. Les marques a comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :

Opposition dirigée contre :

LUXAUTO

- B B W

Luxauto.lu

Cl 35 Detailhandeldiensten in de autobranche
(zogenaamde "automative retail activiteiten");
beheer van commerciéle zaken; administratieve
diensten; voornoemde diensten tevens verleend

door wagenparken.

Cl 35 Services de commerce de détail
automobile; gestion des affaires commerciales;
services administratifs; les services ci-dessus
sont également tournis par des parcs de

véhicules.

Cl 35 des affaires

commerciales;

Publicité;  gestion

administration commerciale;
travaux de bureau; services de vente et d'aide a
la commercialisation de véhicules, d'appareils de
locomotion par air, par terre ou par eau, ainsi que
des pneus, pieces détachées et accessoires
les véhicules; services

pour de gestion

commerciale, d'organisation commerciale et
d'administration commerciale de points de vente
également dans le cadre de franchisage, dans le
cadre de l'exploitation de réseaux de fidélité et
dans le cadre de la coordination administrative

de réseaux de fidélisation dans le domaine des
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véhicules; marketing; prospection de marché,

étude et analyse de marché; promotion
commerciale et promotion de ventes dans le
des véhicules;

domaine organisation

d'événements a des fins publicitaires et/ou

commerciales; conseils, consultance et
informations relatives aux services précités;
Médiation commerciale professionnelle pour
l'achat et la vente ainsi que limportation et
I'exportation de véhicules et de pieces de
véhicules; Immatriculation de véhicules et
transfert des documents de véhicules; Gestion
commerciale d'une flotte de véhicules pour le
compte de tiers; services de publicité, promotion
et marketing portant sur des véhicules; services
de vente au détail ou en gros d'automobiles;
Services de vente au détail concernant les
véhicules; Services publicitaires dans le domaine
de la vente de véhicules a moteur; gérance
administrative de concessions automobiles
multimarques; services administratifs dans la
cadre de l'organisation d'envoi de véhicules de
dépannage et de véhicules d'urgence; mise a
disposition d'informations en ligne sur la vente de
véhicules; les services précités également

fournis par lintermédiaire de  réseaux

électroniques, notamment sur Internet.

Cl 36 Verzekeringen en financién, leasing van
voertuigen, auto's, bestelwagens, autobussen en

vrachtwagens.

Cl 36 Assurance et financement, leasing de

véhicules, voitures, camionnettes, bus et

camions.

Cl 36 Services d'assurance; affaires financiéres;

affaires monétaires; services en matiére
d'affaires immobiliéres; service de crédit-bail;
service de crédit-bail automobile; information en
matiére de crédit-bail; information en matiére de
financement; analyse financiére; consultation en
matiére financiére; consultation en matiére

d'assurances; informations financiéres;
informations en matiére d'assurances; services
de leasing [crédit-bail[; Crédit-bail automobile;
Financement d'automobiles; Estimation de
véhicules d'occasion; Service de garantie pour
véhicules [assurances]; Services de financement
de véhicules automobiles; Courtage d'assurance
de véhicules a moteur; Service de financement
pour l'achat de véhicules; Mise a disposition
d'informations en matiere d'estimation de

véhicules d'occasion; Préts garantis pour
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financer la fourniture de contrat de caution de
véhicules a moteur; Services de garanties
financieres pour le remboursement de frais
occasionnés en cas de panne ou d'accident de
véhicules; les services précités également

fournis par lintermédiaire de  réseaux

électroniques, notamment sur Internet.

Cl 39 Vervoer en opslag; verhuur van voertuigen,

auto's, bestelwagens, autobussen en
vrachtwagens, parkeerplaatsen en garages; het
online ter beschikking stellen van informatie op

het gebied van verhuur van voertuigen.

Cl 39 Transports et entreposage; location de
véhicules, voitures, camionnettes, autobus et

camions, parkings et garages; mise a disposition

Cl 39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages;
information en matiére de location de véhicules
et mise a disposition d'informations en ligne sur
la location de véhicules; accompagnement de
voyageurs; services de dépannage
[remorquage]; livraison de voitures; livraison de
voitures de location; informations en matiére de

transport; information en matiére de dépannage

en ligne d'informations sur la location de véhicules | [remorquage]; location de garages; location
d'autocars; location de véhicules; location de
places de stationnement; remorquage; transport
en taxi; réservations

pour le transport;

réservations pour les voyages; location de
galeries pour véhicules; les services précités
également fournis par l'intermédiaire de réseaux

électroniques, notamment sur Internet.

(N.B.:

concernée est le néerlandais. La traduction en

La langue originale de la marque

francais de la liste des produits et services a
été ajoutée pour augmenter la lisibilité de

cette décision).

36. La marque invoquée est une marque semi-figurative composée de I'’élément verbal
« LUXAUTO » écrit en majuscules blanches. L'élément verbal est inscrit sur un fond bleu et rouge
avec I'élément « LUX » placée dans le fond bleu et I'élément « AUTO » sur le fond rouge. En
dessous de I'élément « LUX » sont placées 4 représentations illustrant différents types de
véhicules automobiles, eux aussi de couleur blanche sur fond blanc, d’une taille plus petite que
I’élément verbal. La marque contestée est elle aussi une marque semi-figurative composée de
I’élément verbal « LUXAUTO.LU » avec uniquement la lettre initiale écrite en majuscule.
L'élément verbal est représenté en noir sur fond blanc et se voit précédé par un élément figuratif

représentant une automobile par le biais de contours blancs qui est placé dans un disque jaune.

37. 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 caractére distinctif

élevé, soit intrinséquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché,
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bénéficient d’'une protection plus étendue que celles dont le caractére distinctif est moindre (voir

arrét Canon, déja cité).

38. L'Office observe qu’étant donné que les services couverts par les marques en cause sont
tous liés a des automobiles, qu'il s'agisse de la vente d’automobiles, de services financiers en
lien avec des véhicules ou encore des services de transport routiers, I'élément verbal
« LUXAUTO » est a considérer descriptif en ce qu’il sera compris comme un mot composé de
« LUX », une abréviation commune pour le Luxembourg pouvant servir d'indication d’origine du
service, et de « AUTO » une abréviation commune pour automobile. Etant donné la nature
descriptive de I’élément verbal « LUXAUTO » pour les services concernés il est a considérer non
distinctif.

39. Dans le contexte de I’'examen du risque de confusion, le public ne considérera en général
pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme I'élément distinctif et
dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, BUDMEN, T-129/01, 3 juillet
2003, ECLI:EU:T:2003:184 ; TUE, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, T-117/03-T-
119/03, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2003:184 et TUE, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27
novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:359, BOIP, décision d'opposition 2015110, COLORMAKER, 14
avril 2020). En l'espece, il ressort de ce qui précede que I'élément verbal « LUXAUTO » est
descriptif pour les services en cause. Il en va de méme pour le suffixe « .lu » constituant
I’'extension géographique (gTLD) pour le Luxembourg. Cependant, les marques en cause ne
coincident uniquement dans leur élément descriptif verbal « LUXAUTO » et different dans tous
leurs autres éléments comme le fond bleu et rouge ainsi que les représentations illustrant

différents types de véhicules, le suffixe « .lu » et la différente typographie des caractéres.

40. Sur base de ce qui précéde, I'Office estime que les différences entre la marque invoquée

et la marque contestée sont suffisantes pour neutraliser les points de ressemblance.

Comparaison des services

41, Etant donné que I'Office conclut a l'absence de similarité entre les marques, il ne
procédera pas - pour des raisons d’économie procédurale - a une comparaison des produits. En
effet, conformément aux termes de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI, la similitude des
marques et celle des produits et services sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un

risque de confusion.

B. Autres facteurs

42. Pour autant que les parties font référence a I'usage effectif des marques, il convient de
rappeler que, selon une jurisprudence constante, seul la description des services protégés et
revendiqués est pertinente (voir, en ce sens, arréts du Tribunal de I'UE du 30 juin 2004, M+M
EUROdATA, T-317/01, ECLI:EU:T:2004:195, et du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-
346/04, ECLI:EU:T:2005:420).

C. Conclusion



Décision opposition 2015562 Page 10 de 10

43. Sur base de ce qui précede, I'Office conclut qu’en I'absence de similarité entre les
marques, il ne peut exister de risque de confusion dans I’esprit du public. Par conséquent, I'Office
n‘a pas effectué la comparaison des produits. En effet, un risque de confusion présuppose a la
fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des
produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit, la, de conditions cumulatives (TUE, arrét
YOKANA, T-103/06,13 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:137, ECLI:EU:T:2010:137).

1v. CONSEQUENCE

44, L'opposition portant le numéro 2015562 n’est pas justifiée.
45, Le dépot Benelux numéro 1396680 est enregistré.
46. L'opposition étant justifiée, I'opposant est redevable d’'un montant de 1.045 euros au

bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint a la regle 1.28, alinéa 3.

Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 8 janvier 2021

Francois Chatellier Pieter Veeze Diter Wuytens

(rapporteur)

BOIP

&

,

Agent chargé du suivi administratif: Monique Vrolijk



