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En cause‘de !

RLACKBERRY Limited, soclété de droit canadien dont le sigge soclal est établl 3 N2K DAY
' Waterloo, Ontario, Canada, 2200 University Avenue East,

partie appelante,

.représentée par Maitre CORNU Emmanuel, avocat a 1050 BRUXELLES, avenue Louise 149
bte 20,

Contre

KL HOLDINGS N.V., BCE 0870.303.004, dont le siége soclal est établl 3 4700 EUPEN, rue du

CKL HOLDINGS N.V.,

Couvent 28-30,
partie Intimée,

représentée par Maitres SASSERATH Olivier et RENAULT Adrien, avocats a 1150 BRUXELLES,
avenue de Tervueren 270,

plaideur : Maftre RENAULT Adrien,

Yok ok

l. La décislon entreprise

Le recours est dirigé contre la déclsion du 22 décembre 2017 de I'Office Benelux de la
Propriété Inteliectuelle {ci-aprés I'OBPI) dans le cadre de Vopposition formée par
BlackBerry Ltd contre CKL Holdings (venant aux droits et obligations de Strawberry
International Ltd), le 19 Juillet 2016, ‘
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I, Laprocédure devant la cour

Le recours est formé par une requéte déposée par BlackBerry Ltd au greffe de la
cour, le 21 février 2018, sur pled de Vartlcle 2.17 de la Conventlon Benelux en
matiére de propriété intellectuelle {marques et dessins ou modéles) (Ci—aprés la
CBPI), applicable & 'épogue. |l est dirigé contre CKL HoldIngs.

La procédure est contradictolre.

L3 cause a &té attribuée & une chambre 3 trols conselllers en vertu d’une ardonnance
rendue le 29 mars 2018 sur la base de V'article 1095is, § 3 du Code Judiciaire et mise
an &tat en vertu d’'une ordonnance rendue le 31 mal 2018 sur pied de lartlcle 747,
§1°" du méme code.

Il est fait applicatlon de Iarticle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur 'emplol des langues
en matiére judiclaire.

IIl. Les faits et antécédents de la procédure

e e e

_ Le 19 mal 2016, la société de droit britannlque Strawberry International Lid depose

auprés de "OBP! la marque verbale Benelux « Strawherry.com » sOUS le huméro
1332633 pour des produits et saervices des classes :

e 9: matériel informatique; logiciel; pérlphériques d'ordinateur; Equlpement
slectronique  de  traitement de Vinformation; Matériel de réseautage
informatique et de - trans;mlssinn de données; Composants et pléces
informatiques; Dispositifs de mémoire électronique; Apparells de commande
électronique;  Circults dlectroniques a donnges programmées;  Fils de
communication; électrodes; téléphones; antennes; hatteries; MiCroprocesseurs;
Claviers; fllms vidéo ;

e 75 :vétements, chaussures, vétements de sport et de détente ;

s et 38 sewlces de télécommunication; Services de communicatlon pour la
transmission électronique de voix: Transmission de données: Transmission
dlectronique d'images, de photographies, d'images graphiques et d'illustrations

[ race m.~nnuu1.3L|aaua-uuua—unau—um-um-ﬂ
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sur un réseau informatique mondial; Transmission de données, de fichlers audio,
vidéo et multimédias; Diffusion simultanée de Ta télévision diffusée sur des
réseaux de communlcation mondlaux, Internet et réseaux sans fil; Fd_urnlture
d'accés de télécommunication 3 des contenus vidéo et audio fournis via un
service de vidéo sur demande en ligne; Services de communlcation par satellite;
Services de passerelles de télécommunicatlons.

Le dépdt de cette demande de marque est publié le 20 mal 2016,

Le 10 juiflet 2016, |a société de droit camadlen BlackBerry Ltd forme opposition
contre la demande d'enregistrement Benelux de la marque verbale
«Strawberry.comy n°1332633 pour des prodults et services des classes 9 et 38.

l’apposition est formée sur le drolt antérieur suivant :

la margue de 'Union européenne verbale « BLACKBERRY », déposée le 7 juin 2013

4

auprés de 'EUIPO et enregistrée le 29 novembre 2013 sous le n°011882081, pour des

prodults et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 42 et 45 (selon la classification de
Nice). '

- Cette opposltion est fondée sur les articles 2.14. § 1%, 1°, et 2.3, b) de la CBPI qui

prévoit que :

- e déposant ou le titulaire d’une margue antérieure peut, dans un délal de deux
mois & compter de la publication du dépét, Introduire auprés de I'Office une
opposition écrite & une morque qui: o. prend rang aprés la sienne, conformément
& Particle 2.3, (...) (article 2.14. § 1%, 1°) ;

- le rang du dépdt s'apprécie en tenant compte des droits, exlstant au moment du
dépdt et maintenus au moment du litige, g: (..} b. des margues identiques ou
ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires,

lorsqu'il existe, dans Pesprit du publlc, un risque de confusion qui comprend fe

risque d’association avec la margue antérieure (..} (article 2.3, b). -

Le 16 novembre 2016, la société de drolt britannlque Strawberry International Ltd
cide |a marque déposée et faisant I'objet de V'opposition A 1a société de drolt belge
ck! Holdings N.V., actuelle défenderesse.

[~ race  03-000D134908-000Y-002Y-DL-03-4 |
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4. Le 22 décembre 2017, 'OBPI rend la décision attaguée dont |a conclusion est :

« 'Office est H"avis que les signes ne se ressemblent pas dans leur Impresslon
d'ensemble. La faible ressemblance visuelie et phonétique est neutralisée par les
différences conceptuelles des signes. Vu I'absence de ressemblance entre les
signes, il ne peut exister de risque de confusion dans Pesprit du puhlic. L'Office
n'a done plus procédé A une comparalson des produits et services en question »

en sorte que I'opposition n'est pas Justifiée:

5. Le 21 févrler 2018, BlackBerry Ltd introduit le présent recours contre la décision du
22 décembre 2017, ‘

Selon ses concluslons remises au greffe de la cour le 17 septembre 2018, BlackBerry
Ltd demande a la cour de :

«

annuler la décision rendue e 22 décembre 2017 par ['Office Benelux de Iy
Propriété Intellectuelle en matiére d'opposition dans Faffaire n® 2012176, sauf en
ce que Foppasition a été jugée recevable ;

faisant droit & nouveau ;

refuser & I'enregistrernent le dépot Benelux n° 1332633 de la marque verbale
«STRAWBERRY.com » pour tous les produits et les services qu'll désigne en classes
Get38,;

condamner la défenderesse aux dépens ».

CKL Holdings demande, quant 2 elle, aux termes de ses conclusions additionnelles et
de synthése d'appel remises au greffe de la cour le 25 octobre 2018, de:

« déciarer 'appel recevable mais non fondé ; et par conséquent,

de confirmer la décision rendue le 22 décembre 2017 par I'Office Benelux de la
Propriété Intellectuelle en matigre d’opposition dans P'affaire n°2012176 ;

de condamner I'appelante aux frals et dépens pour la procédure d'appel, en ce
compris & Findemnité de procédure, fixée & 1.440 EUR ».

I_F'AGE UI—DDDDIEIH‘II:.DEHI]EIUE—I]DEH-I:Il-l]]:-'-l_|

Lﬁ% - _l

b




6. Mrt. 2019 12:03 HVE BURG GRIF BRUSSEL Ne. 7271 F

Cour d'appel Bruxelles - 2018/AR/A35—p. 6 éq {

——TT

IV, Discussion

6.

Aux termes des dispositions précitées, sur opposition du titulaire d’'une margue
antérleure, la margue demandée est refusée 3 I'enregistrament lorsque, en raison de
son Identité ou de sa similltude avec une margue antérieure et en raison de Iidentité
ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, Il
existe-un risque de confuslon dans I'esprit du public du territolre sur lequel la rharque
antérieure est protégée, Le risque de confusion comprend fe rlsque d'assotiation
avec la margue antérieure, '

Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le Hsque due le

public pulsse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la méme |

entreprise ou d’entreprises liées économiguemnent. Selon cette méme jurisprudence,
le risque de confusion doit étre apprécié globalement, selon la perception que le
public pertinent a des slgneslet des prodults ou des services en cause, et en tenant
compte de tous les facteurs pertinents €n {'espéce, notamment de I'interdépendance
de la similitude des signes et de celle des produits ou des services déslgnés, Alnsi, un
faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut étre
compensé par un degré éleve de similltude entre les marques, et inversement. Plus
le niveau de similitude entre les marques et les produits est &levé, plus il est plausible
que le public cible pourra croire que les produits couverts par les deux margues
proviennent d'une méme entreprise ou d'entreprises économiquement lices, Le
pouvoir distinctif de la marque antérieure doit également &tre pris en compte,
comme un élément parmi d'autres.

L'appréciation globale dolt, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétigue ou
conceptuelle des signes en conflit, étre fondée sur I'lmpression d’ensemble produite
par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et
dominants. En effet, il ressort du libellé de -Varticle 8, paragraphe 1, sous b), du
Reglement n® 207/2009, aux termes duguel « il existe un risque de confusion dans
Fesprit du public », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du
type de produit ou de service en cause Joue uh rdle déterminant dans I'appréciation
globale du risque de confusion. Of, le cohsommateur moyen pergolt normalement
une margue comme un tout et ne se llvre pas 3 un examen de ses différents détails
(TUE, 13 avril 2011, Bodegas y Vifiedos Puerta de Labastida/OHMI/ Unién de
Casecheros de Labastida, TB345/09, polnt 42).

11-00001349608-0006-0024-03-01-4 |
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Toujours selon la jurisprudence, dans le cadre de I
confusion, il convient de prendre en compte le cansommateur moyen de la catégorie
concernée, normalement Informé et raisonnablement attentif et avisé. Il .

de produlits

y a également lieu de prendré en considération le fait que le niveau d'attentlon du
consommateur moven est susceptible de varier &n fonction de la caté

prodults oy de services en cause,

7. Les signes et prodults et services en cause sont:

BLACKBERRY

| Strawberty.com

Classe 9

Appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproductlon ou le
traitement des données, des sons
ou des images; Equipements pour
le traltement de 'nformatlon,
Disposltifs  mobiles
| de

savair,
téléphones

ordinateurs;
Informatiques
communications, a

et
téléphones mobiles,
intelligents, asslstants
numétigues  personnels {ANP),
téléphones tablettes, tablettes
électronlques, ordinateurs mobiles,
et appareils pour
I'enregistrement, la transmission, le

mobiles

traltement ou la reproduction de
données, sons ou tmages; Logiclels;
pour dispositifs

de
forme

Logiciels
infarmatiques et

communications sous fa
d'appareils pouf I'enregistrement,
la transmission, le traitement ou la
reproductidn de données, son ou

leages ; équipements  pour le

Classe 9

Matériel  Informatique; logiciel;
pérlphériques d'ardinateur;
Equipement  électronique  de
traitement de l'information;
Matérlel de réseautage

informatigue et de transmisslon de
données: Composants et pléces
informatigues;  Dispositifs  de
mémolre électronlgue; Appareils de
commande électronique; Circuits

électroniques ; données
programmeées; Flls de
communication; électrodes;
téléphones; antennes; batteries;

Microprocesseurs;
Claviers: films vidéo.

I-_F‘AGE Dl“[lD[lD]qull‘IL.IJE-UEII]?-BEIE'L!-UI--DI#;-l_-l
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traitement de [l'information, et
ordinateurs, et de dispositifs
mobiles ° informatiques et de
communications sous la forme de
téléphones mobiles, téléphones
intelligents, assistants numérigues

personnels  (ANP),  téléphones

tablettes, tablettes électroniques,
ordinateurs mobiles, et appareils
mobiles pour enregistrement, la
transmission, le traitement ou la
reproduction de données, sons ou
Images; Loglclels intégrés utilisés
comme fonction dans les dispositifs
Informatiques et de
communications et les dispositifs
moblles  informatiques et de
communications précités; Logiciels
intégrés de navigation GPS utilisés
comme fonction dans les dispositifs
informatiques et de
communications et les dispositifs
mobiles  informatiques et de
cummunicaﬂdns précités; Logiclels
téléchargeables pour les dispositifs
informatiques et de
communications et les dispositifs
mobiles Informatlques et de

communications précitds; Logiclels

applicatifs ~ moblles  pour les
dispositifs informatiques et  de
communications et les disposltifs
mobiles  informatiques et  de
communicatlons precités; Contenu
récréatif téléchargeable dans le
domaine des dispositifs
Informatiques et de
communications et des dispositifs

[_FAGE Ul-DBDDLE‘-I“ILDEHI]DD_E-DIIIE'-I-I:II—D]:-”
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mobiles  informatlques et de
communicatlans précités, ainsi que
des produits/services connexes;
Contenu récréatlf téléchargeable
sous la forme .de jeux, thémes,
musique, et contenu vidéo, dans le
dotmaine des dispositifs
informatiques et de
communicatlons et des dispositifs
mobiles  Informatiques et - de
communications précités, alnsi que
des prodults/services connexes;
Logiciels de systémes d'exploitation
pour les disposltifs informatiques et
de communications et les dispositifs
mobiles  Informatiques et de
communications précités; Logiciels
d'entreprise pour les dispositifs
Informatiques et de
communications el les disposlilfs
mobiles  informatlques et de
communications précités ; Kits de
développemnent de logiciels pour les
dispositifs informatiques et de
communications et les dispositifs
mobiles  informatiques et de
communications précités; Loglciels
de navigation GPS pour les
dispositifs informatiques et de
communlications et les dispositifs
mobiles  informatiqgues et de

communications | précités ;
Accessoires pour les dispositifs
Informatlgues et de

communications et les dispositifs
mobiles  informatiques et de
communicatlons précités;
Accessolres sous la forme de

I_F'AGE I]].-DUI]DLBH“ILDB-DI]EI‘I-DDEH—I]L-U],!-ﬂ
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mobiles

Ltransmission

batterles,  chargeurs,  casgues
d'écoute, écouteurs,  dispositifs
pour l'utilisation mains libres de
téléphones, étuis de protection,
mallettes que l'on peut porter sur
soi, hautparleurs, et cables de
charge, pour les dispositifs
informaticques et de
communications et les disposttifs
moblles  informatiques et de
communications précltés; Pidces et
accessoires sous la forme de portes
de pile pour dispositifs
informatlgques et de
communications et les dispositlfs
informatiques et de
communications précités; Pieces et
accessoires dispositifs
Informatiques de
communications et les dispositifs
mobiles  informatiques &t de
communicatlons précités; Et cartes
d'achat et bons d'achat prépéyé et
3 codage magnétique pour les
dispositifs  informatiques et de
communications et les dispositifs
Informatiques et .de
communications précltés, alnsl que
les prodults/services connexes.

les

pour les

et

moblles

Classe 38

Télécommunications ;
Sarvices de

instantanée ; Télécommunications,
3 savoir, Transmission de données,
image, son, Services de
télécommunications, a savoir,
de signaux

messagerie

eic.;

de

Classe 38
Services de télécommunication;
Services de communication pour la
transmission électronigue de voix ;
de données;
“&lactronlgue
de  photographies,
graphiques et

Transmlssion
Transmission
d'images,
d'images

I_F'AGE DL-DDDDLEIH‘ILI]E—DDLI]—UI]ELI-UI-—DI-‘-I-I
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navigation GP5,

messages, textes, courriels, alertes
de notification, mises a Jour de
statut, documents, Images, voiX,
Fichlers musicaux, fichiers vidéo,
flchiers audio, fichiers audiovisuels,
fichiers de contenu multimédia,
fichlers multimédias. informations
de locallsation et informations de
radlomessagerle;

Télécommunications, A  savoir,
fourniture d’accés 3 des données,
Image, son etc; Et services de
télécommunications, &  savoir,
fourniture d’accés a des signaux de
navigation GPS, messages, textes,
courriels, alertes de notification,
mises & jour de statut, documents,
Irhages, volx,. fichiers musicaux,
fichiers vidéo, fichlers audlo,
fichlers audlovisuels, flchiers de
muliimedla, fichlers
informations  de

contenu
multimédias,
localisation et informations de

radiomessagerie.

d'llustrations  sur  un
informatique mondial; Transmission
de données, de fichlers audio, vidéa
et multimédias; - Diffusion
simultanée de la télévision diffusée

“sur des réseaux de communlcation

mondiaux, internet et réseaux sans
fil; Fourniture d'acces de
télécommunication ; des contenus
vidéo et audio fournis via un service
de vidéo sur demande en ligne;
Services de communication par
zatellite; Services de passerelles de

télécommunications

a, Sur le public pertinent

réseau

8. Dans I'appréciation d’un risque de confusion entre les marques en litlge, il y a lleu
d'avolr égard & la perception du public concerné, celui-ci étant formé des
consommateurs moyens de la catégorie des produits ou services en cause,
normalement Informés et raisonnablement attentifs et avisés, mais n‘ayant que
rarement la possibllité de procéder & une comparaison dlrecte des marques et
devant se fier & Iimage non parfalte qu'ils en ont gardée en mémoire (CJUE, 29

I_ PAGE
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septembre 1998, Canon, C-39/97, peint 17 ; CJUE, 22 juin 1999, Lioyd, C-342/97,
point 19).

Le degré d'attention du publlc pertinent est, par ailleurs, susceptible de varler en

fonction de la catégorie des prodults ou services en cause (CICE, 22 juin 1999, Lioyd,
¢-342/97, point 26).

CKL Holdings estime que le public pertinent est d’un niveau d’attention plus élevé

que la moyenne, au motif gue les produits et services concernés sont d’une nature

sophistiquée, d’un caractére onéreux, que le consommateur demande souvent une
assistance ou les consells de professionnels ou de vendeurs avant de prendre une
décislon comnierciale et que dans le secteur de la téléphonie, une grande partie des
consommateurs est fidéle A une marque particullére.

En Fespéce, les produits et services des deux margues en cause §'adressent tant A un
publlc de professionnels qu'a un large public de consommateurs movyens, les
utilisateurs des produits ou services en cause. le risque de confusion doit dans ce
cas étre apprécié par rapport a la perception gu’en a la partie du public qui manifeste
le niveau d’attention le moins &levé, soit le public général.

§1 le publlc général peut bénéficler de l'assistance ou des consells de professionnels
ou de vendeurs avant Vacquisition de certains produits ou services {par exemple, les
téléphones portables), le fait que des intermédiaires solent susceptibles d'influencer,
voire de déterminer, le choix des consommateurs finaux n'est pas en sol de nature &
exclure tout risque de confuslon pour lesdits consommateurs en ce gui concerne la
provenance des produits en cause dis lors que ceux-ci sont susceptibles d'étre
confrontés & ces produits, fut-ce, lors d’opérations d’achat ayant lieu, pour chacun
desdits produits pris individuellement, & des moments différents (par analogle avec
CIUE, 26 avril 2007, Afcon Inc./OHMI-Biofarma, €-412/05 P, polnts 57 et 58).

Il convient par ailleurs de considérer que le public pertinent se compose de
consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et
avisés. En effet, 5'il est vrai que les prodults couverts par les margues en conflit sont
stroitement liés A des ordinateurs et au traltement de données et qu'ils s'adressent &
un public ayant des notions plus ou molns approfondles dinformatique et étant
familiaris& avec I'utilisation de matériel électronique, il n'en reste pas molns que, a

[ rase u:h-uunnmauﬁhna-um.e-nuaquul-um—u_l
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Iheure actuelle, Foffre et la consommation de tels prodults et leur diffusion auprés

d’un large public sont telles qu'ils he peuvent tre regardés comme réserves a un
cercle restralnt et spéCIallse de consommateurs, b|en qu'ils ne pl.ussent pas tous étre

définis comme des produits de consommation de masse. De méme, s'il est vrai que
certains des produits et des services concernés sont susceptibles, de par leur degré
de sophistication et leur coiit, de faire 'objet d’une décislon d’achat plus attentive,

“cela ne vaut pas pour tous les prodults en cause (cf. TUE, 22 ‘mai 2008, NewSoft

11.

12.

Technology/OHMY, T-205/06, polnt 35),
5'aglssant des prodults « téléphone », le méme constat dolt &tre posé.

Une fidélité 3 la marque n’est pas établle.

Il convient donc de retenir comme public pertinent, le publle général d'attentlon
moyenne.

Sur |3 comparaison des produits et services en cause

CKL Holdings soutlent en substance que (a comparalson des produits et services - a
laquelle 'OBPI n'a du reste pas procédé - n’'a pas lieu d'étre des lors que I'Impression

globale dégagée par les sighes en cause est différente, ce qui suffit au relet de

I'opposition. Elle ajoute qu’en toute hypothése, BlackBerry Lid ne démontre pas la
complémentarité alléguée. '

Le ralsonnement développé par CKL Holdings n’est pas Inexact ; aucun ordre n'est
Imposé dans 'analyse des conditions d"application de l'article 2.3., b) de la CBPI. Rien
winterdit toutefols de débuter Vanalyse du risque de confuslon par la comparaison
des produits et services en cause et de conclure a 'absence de risque de confusion si
les produits et services ne sont pas identiques ou similai(es.

En Fespéce, I'examen des prodults et services en cause ne permet toutefois pas
d'aboutir a une telle conclusion ; elle conduit au contraire a reconnaitre tantﬁt une
identité, tantdt une similarité par la complémentarité des produits et services en
cause,
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Pour apprécier la similitude des produits ou services concernés, il convient de
prendre en considération tous les facteurs pertinents qui caractérisent les rapports
entre ces produits ou services. Ces facteurs comprennent notamment leur nature,
leur but et utilisation, mais aussl leur caractére concurrent ou complémentaire (CIUE,
29 septembre 1998, Canon, C-39/97, paint 23). -

Les produits ou les services complémentalres sont ceux entre lesguels il existe un lien
étroit, en ce sens que 'un est indispensable ou important pour 'usage de ['autre, de
sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabricatlon

" de ces produits ou de la fourniture de ces setvices incombe a la méme entreprise

(TUE, 2 juin 2010, Procaps/OHMI, T-35/089, point 44).

Lors de la comparalson des produits et services invoqués dans la marque antérieure
et les prodults et services contre lesquels I'opposition est dirigée, ceux-ci doivent étre
prls en considération conformément a la formulation utllisée dans le reglstre ou dans
la demande de marque, dans la mesure ol l'opposition est dirigée contre ces
prodults ou services (OBP, 4 ao(t 2009, Lonsdale Sports Ltd t. S. Baldinger, déclsion

" h® 2002008 ; OBPI, ler novembre 2013, $AS Jean Cassegroin c. Fagot Oleko, décision

14.

n°2007817 ; OBPI, 9 juin 2008, international Heroes BY . Herpoel BY ¢. Herpoel F.,
déclsion n® 2001883).

En Iespéce, les deux marques sont déposées pour des produits dans les mémes
classes, 9 et 38.

Ainsi que I’expose BlackBerry Ltd, en classe 9, les « téléphones » pour lesquels |2
marque attaguée a été déposée sont identiques, a tout le moins trés similaires, aux
atéléphones », « téléphones mobiles », « téléphones tablettes » couverts par la
mareue antérleure « BLACKBERRY ». Ces derniers sont en effet compris dans la
notion large de « téléphones »,

Las produits « matériel informatique », « logiciel », « périphérlgues d’ordinateurs »,
«équipement électronique de traitement de Finformation », « matériel de
réseautage informatique et de transmission des données » et « pieces
informatiques» sont pour partie Identiques aux « loglciels » et pour partle similaires
car complémentaires aux différentes especes de logiciels pour dispositifs
informatiques et de communicatlon, ainsl qu’aux « logiciels applicatifs mobiles pour
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les dispositifs informatlgues et de communlcation » déslgnés dans la margue
antérieure « BLACKBERRY ».

$’aglssant des « apparells de commande élecironiques » visés par la marque
attaquée, ceux-ci sont également' similaires car concurrents ou complémentaires aux
« apparells moblles pour la transmisslon et le {raitement de données ». Il s'agit en
outre de matériels complémentaires et dés lors simllaires aux « équipements pour le
traitement de Vinformation, ordinateurs » ainsi qu'aux « logiciels », désignés par la
marque antérleure « BLACKBERRY ».

En ce qui concerne les « composants et piéces Informatiques », il s'aglt également de
produits similaires car complémentaires aux « logiclels », aux « dispositifs mobiles
informatigues et de communication », ainsi gu’aux « équipements pour le traltement
de Finformatlon, ordinateurs » déstgnés par la marque antérieure « BLACKBERRY ».

S'agissant des « dispositifs de mémolre électroniques », des « appareils de
commande électronlgues », des « clrcuits &lectronigues & données programmées »,
des « fils de communicatlon » et des « électrodes » ainsi que des « antennes »,
gmicroprocesseurs » et des « claviers », ces différents produits sont similaires car
complémentalres aux « appareils pour I'enreglstrement, la transmission, [a
reproduction aux traitements des données, des sons ou des images », aux
wéquipements pour le traltement de F'information », « ordinateurs », aux « loglclels »
“ainsi qu'aux « logiclels pour dispositifs informatiques » désignés par la marque-
antérleure,

Ces produits sont également identligues ou tres simllaires voire complémentalres aux
« accessoires pour les disposltifs informatiques et de communicatlon » et « cdbles de
charge, pour les dispositifs informatiques et de communlcation et les dispositifs
moblles informatigues et de communication » ains| qu'aux « pléces et accessolres
pour les dispositifs informatiques et de communication » désignés par la margue
antérieure « BLACKBERRY ».

S'agissant des « batterles » et « clavlers » désignés par la margue attaquée, il s'agit
également de produits Identiques ou trés sirilaires aux « accessolres sous la forme
de hatteries, chargeurs » ains| qu’aux « accessoires pour les dispositifs informatiques
et de communication » déslgnés par la margue antérieure « BLACKBERRY » et il s'agit
de produits complémentaires aux « ordinateurs » déslgnés par la marque antérleure.
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Il en va de méme des « microprocesseurs », lesquels constituent des éléments d’un
ordinateur et sont dés lors similaires aux ordinateurs, alns| qu’aux logiclels désignés
par la margue antérieure, '

5'agissant des « films vidéos », il s'aglt de prodults Identiques aux produits désignés
par la marque antérieure comme étant des « contenus récréatifs téléchargeables
sous la forme de jeux, thémes, musiques, et contenus vidéos, dans le domalne des
disposltifs informatiques et dle communication ». ' )

Les produits désignés par |a marque attaquée et ceux désignés par la margue
antérieure sont amends 3 étre utilisés ensemble en vue de transmettre des sons, des
images ou des vidéos. lls présentent alnsi un lien étrait de complémentarité.

Uimportance de la similltude entre les produits déslgnés en classe 9 par les marques
en litige ressort également des éléments qul suivent :

- le matérlel de réseautage informatigue et de transmission de données regroupe
tous les matériels Informatigues utilisés dans le domaine des réseaux, Cela
comprend donc I'ensemble des pleces détachées des apparells informatiques
servant 3 recevoir des informations, @ les envoyer, les échanger, les stocker ou les
traiter. Partant, le matériel de réseautage informatique et de transmisslon de
données remplit des fonctions similaires aux appareils pour I'enregistrement, la
transmission, la reproduction ou le traltement des données, de sans ou des
images ;

- les clavlers, batieries, mlcroprocesseurs, antennes sont autant de prodults qui
correspondent aux produits de BlackBerry Ltd repris dans la marque antérieure
sous la catégorle des « accessoires pour les dispositits Informatiques et de
communications et les dispositifs moblles informatigues ». Les disposltifs
informatlques et de communications et les -dispositifs mobiles informatiques
sentendent des téléphones, téléphones intelligents, ordinateurs mobiles,
tablettes. Parmi les accessolres de ces dispositifs figurent ceux pour lesquels la
marque de CKL Holdings a été déposée.

En classe 38, les services revendigués comme des « services de t&lécommunlcations ;
services des communicatlons pour la transmission électroniques de vole ;
transmlssions de données ; transmission électronique dimages, de photographies,
d'images graphiques et d'lllustrations sur un reseau informatique mondlal ;
transmission de connées, de flchiers audio, vidéo et multimédia ; diffusion
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16.

simultanée de la télévislon diffusée sur des réseaux de communication mondiaux,
internet et réseaux sams fil ; fournitures d'accés de télécommunication 3 des
contenus vidéos et audlos fournls via un service de vidéos sur demande en ligne ;
services de communication par satellites ; services de passerelles et de
télécommunlcations » pour lesquels la marque attaquée a été déposée, sont
identlques ou a tout le moins trés similaires, aux services de ¢ télécommunications »,
aux services de « messagerie instantanée », aux services de « transmisslons de
données, images, sons », aux « services de transmission d'images, voix, fichiers
muslcaux, fichlers vidéos, fichiers audio, fichiers audlovisuels, fichlers de contenus
multimédia, fichiers multimédia », ainsi qu’aux services de « fournitures d’acces 5 des
données, images, sons » et aux services de fournitures d'accés & des fichiers vidéos,
fichiers audios, fichiers audiovisuels, Images, volx, fichiers musicaux, fichiers de
contenus multimédia, fichlers multimédla » désfgnés par la marque antérleure
«BLACKBERRY »,

En conclusion, [l existe solt une identité, soit une similitude entre les produits et les
services visés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérleure. s
sont tantdt de méme nature, tantbt concurrents ou complémentalres.

Dans sa défense écrite du 3 février 2017 devant 'OBPI, CKL Holdings écrivait au
demeurant quelle « ne conteste pas la similarité et le caractére identique des
produits et services opposés par ['Opposante ».

Sur [a comparaison des signes en cause

Les signes en cause sont tous deux des marques verbales.

les éléments distinctifs dominants de ces marques sont, d'une part, le signe
«BLACKBERRY » constituant la marque antérieure, et, d'autre part, 'élément
«Strawberry » constituant I'élément distinctif principal et dominant du signe
contesté,
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En effet, agissant de 'élément «.com » repris dans celui-ci, 1l sera immédiatement
reconnu par le public pertinent, comme un élément renvoyant a un site Internet,
ainsi que 'OBPI I'a constaté au point 29 de:la déclslon attaquée.

Il est de Jurisprudence canstante qu'il s’agit 1a d’un élément technigue et générigue
dort Putilisation est nécessaire dans la structure normale de Padresse d'un site
Internet 4 caractére commercial. Cet élément peut servir & indiguer que les produits
et services visés par cette margue peuvent &tre obtenus ou consultés en ligne ou
encore sont liés & V'Internet. Dés lors, cet élément « .com » est dépourvu de
caractére distinctif par rapport aux produits ou aux services concernés (TUE, 21
novembre 2012, Getty Images, T-338/11, point 22 ; pourvol rejeté par CIUE, 12
décembre 2013, C-70/13P). Cet élément est négligeable.

élément « .com » au seln du signe contesté sera donc simplement percu par le
public pertinent comma constituant Fextension d'un nom de domaine en tant que
domaine générigue de premier nlveau (« Top level domain » (TLD}). Ce slgne sera
considéré comme dépourvu de caractére distinctif, spéclalement en rapport avec des
produits et services des classes 9 et 38, tels que visés par la présente procédure
d'opposition (voy. également en ce sens . TUE, 12 décembre 2007, Suchen.de, T-
117/06, point 29),

Il convient dés lors de comparer les éléments « ELACKBERRY » et « Strawberry ».

S'agissant des comparalsons visuelle et phonétlque, valnement CKL Holdings
soutlent-elle que I'élément commun aux deux marques en litige, 3 savolr I'élément
«berry », ne seralt pas pertinent parce gu’ll ne posséderalt gu'un caractére distinctif
faible.

Le caractere distinctif faible allégué d'un élément verbal ne salrait étre pertinent aux
fins de Iappréciation des similitudes visuelle et phonétique, & I'égard desquelles
seules des circonstances propres & Influer spéciflquement sur les impresslons visuelle
et phonétique dolvent étre prises en consldération, Alnsi en est-il, par exemple,
s'agissant de Vimpression visuelle, de la tallle ou de la position dans le signe de
Fé&lément considéré {cf. sur le caractére descriptif d'un élément verbal, TUE, 13
septembre 2010, Abbott Labaratories/OHMI, T-149/08, point 37).
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18. S'agissant, en premier liew; de la comparaison visuelle, VOBPI reléve, sans étre
contredit et & bon droit, que le fait que la margue Invoquée est représentée en
lettres majuscules tandis que seule la premigre lettre du signe contesté est en lettre
majuscule et les autres en minuscules est dénué de pertinence. En effet, selon la
jurisprudence, une margue verbale est une margue constituée exclusivement de
lettres, de mots ou d’assoclations de mots, écrits en caractéres d'imprimerie dans
une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection gui découle de
Ienregistrement d‘une marque verbale porte en effet sur le mot indlgqué dans la
demande d’enreglstrement, et non sur les aspects graphigues ou stylistiques
particuliers que cette margue pourralt éventuellernent revétir (TUE, 31 Janvier 2013,
BABIDU, T-66/11, point 57 ; TUE, 22 mal 2008, RadioCom, T-254/06, point 43).

Les slgnes en conflit présenteni un certaln degré de similitude, dés lors que le
premier est composé d'un mot de dix lettres et le second est également
principalement composé d'un mot de dix lettres et qu’lls ont cing lettres en commun,
lesquelles apparaissent dans le méme ordre et de manlére identique (les lettres
«berry »), nonobstant la différence résultant du falt que fa margue antérleure
commence par les cing lettres « black » et la marque demandée par les cing lettres
« sfraw »,

5 comme le reléve CKL Holdings, la partle Inltiale des marques verbales peut &tre
susceptible de retenir Vattention du consommateur davantage due les partlles
sulvantes (volr, en ce sens, arréts du Tribunal du 17 mars 2004, Ef Corte Inglés/OHMI
— Gonzdlez Cabello et Iberia Lineas Adreas de Espaiia (MUNDICOR), TE183/02 et
TE184/02, Rec. p., IEI96ES, point 81, et du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI — Revion (FLEX]
AIR), TEI112/03, Rec. p. 1IB949, points 64 et 65), cette considération ne sauralt
toutefois valolr dans tous les cas (voir, en ce sens, arréts du Tribunal du 14 octobre
2003, Phillips-Van Heusen/OHMI — Pash Textilvertrieh und Einzelhandel (BASS),
Tt292/01, Rec. p. 1IB4335, point 50, et du 6 julllet 2004, Grupo £l Prodo
Cervera/OHMI — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), Tl117/02, Rec. p. [i@2073, polnt
48). Selon la jurisprudence, le consommateur moyen percolt normalement une
marque comme uh tout et ne se livre pas a un examen de ses différents détails et
percevra, en l'espéce, le signe « BLACKBERRY » comme un tout, de méme que le
slgne « Strawberry ».

En ce qul concerne, en deuxiéme liew, la comparaison phonétigue, il v a lleu de

relever que les signes en confllit se composent chacun de trols syllabes. Sl la premlére
syllabe des signes en cause — sur laquelle se pose l'accent tonique - se prononce
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différemment, dans la mesure ol la marque antérieure commence par « black » et la
marque demandée par « straw », les deux derniéres syllabes sont identiques, se
pronongant de la méme maniére. Dés lors que deux des trois syllabes sont
[dentigues, Il existe une certaine similitude phonétigue entre les signes pris dans leur
ensemble. ' ‘

§'agissant, en troisidme lieu, de |a comparalson conceptuelle, CKL Holdings soutient

~que le terme « blackberry » renvole pour le consommateur moyen & un type
particulier de téléphones portables et que l'impact conceptuel de la margue:
antérieure est de nature 3 neutraliser toute similitude phonétique etfou visuelle
éventuelle entre lesdites marques.

U'appréciation globale du risque de confusion Implique que les différences
conceptuelles entre deux signes peuvent neutrallser des simifitudes auditives et
visuelles enfre eux, pour autant qu'au molns F'un de ces slgnes ait, dans la
perspective du public pertinent, une slgnificatlon claire et déterminée, de sorte que
ce public est susceptible de la salslr directement,

Il nest toutefols pas établi, en I'espéce, que le signe verbal « blackberry », a l'Instar

des signes verbaux « Picasso », « Dbellx » ou encore « Massi » (cf. CIUE, 12 [anvier

2006, Ruiz-Picasse e.a./OHMI, C-361/04 P, point 20; 18 décembre 2008, Editions.
Albert René Sarl/OHMI/Orange, C/16/06P ; TUE, 26 avrll 2018, Lionel Andrés Messi

Cucittinl/OHMI/I-M.-E.V. e hijos SRL, T-554/14) est doté pour le public pertinent d'un

contenu sémantique clair et déterminé en sotte que ce public est susceptible de

le saisir immédiatement.

Ii ne ressort pas davantage des pléces du dossler que le signe verbal « blackberry » ait
la signification de téléphone mobile que CKL Holdings lui préte. '

Si l]a margue « BLACKBERRY » est, pour reprendre les termes de Blackberry Ltd, une
marque forte, la renommée d'une marque antérieure ou son caractére distinctif -
particuller est & prendre en compte dans le cadre de I'appréclation du risque de
confusion, et non dans le cadre de Fappréclation de la similitude des marques en
conflit, qui est une appréciation préalable 4 celle du risque de confusion (TUE, 19 mai
2010, Ravensburger/OHMI, T-243/08, point 27).

I’OBP! ne peut étre sulvl lorsqu’ll considére que I'élément «betry » « constitue
rélément le plus générique » pour désigner des prodults de la classe 9 dans le secteur
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{

des enregistrements, des téléphones et des logiclels, ainsi gue des communications
électroniques, ou pour désigner des services de la classe 38 constitués en substance
de services de messagerle ou de communications et des services de
télécommunications. 'élément « berry » n'est ni générique nl descriptlf d'une
qualité quelconque des produits ou services en cause. Il n'ast pas davantage
démontré qu'll serait usuel en rapport avec des p’rhdults et services des classes 9 et
38,

En vain, CKL Holdings affirme ensulte que la terminalson « berry » revét un caractére
distinct!f faible dans les margues en cause dans la mesure ol il se trouve également
dans d’autres marques communautaires. Le seul fait que plusieurs margques relatlves
aux classes de prodults visés en I'espéce contiennent 'élément « berry » ne sufflt pas
3 établir que cet élément soit devenu faiblement distinctlf en raison de son usage
fréquent dans le domaine concerné (TUE, 16 septembre 2009, Hipp & Co. KG/OHMI,
T@221/06, point 59).

Il convient dés lors de constater gue les marques en cause sont assez proches en ce
qu'elles font toutes deux référence, par 'emploi du mot anglals de base « berry », a
une catégorie de fruits en particuller, les bales - quand bien méme il ne s'agit pas des
mames baies - et de conclure 3 une similarité conceptuelle,

Sur e pouvolr distinctif de la margue « BLACKEERRY s

Enfin, Il n'est pas sérleusement confesté que la marque « BLACKBERRY » disposait, en
mai 2016, d’un pouvoir distinctif, intrinséque et acguis par l'usage, fort & I'égard du
public pertinent.

Il est de jurlsprudence constante que les margues qul ont un caractére distinctif
élevé, soit intrinséguement, soit en ralson de fa connalssance de celles-cl sur le
marché, Jouissent d‘une protection plus étendue que celles dont le caractére
distinctif est moindre (CJUE, 27 avril 2006, 1’Orédal / OHMI — Revion, C-235/05P, polnt

36).

Un éventuel faible degré de similitude entre les marques peut en outre Etre
compensé par une grande similitude entre les produits et services couverts et par le
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fort caractére distinctif de la margue antérieure (CJUE, 22 juin 1999, Lioyd, C-342/97,
point 21).

Sur 'appréciation globale du risgue de confusion

Le risque de confusion au sens de article 2.3.b) de la CBPI s'entend en droit comme
« le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause
proviennent de la méme entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées
économiguement » (CIUE, 29 septembre 1998, Canon, €-39/97, point 27). Ce risque
de confusion s'entend largement. |l comprend aussi blen le « risgue de confusion
directe », c'est-3-dire le risque de confondre les produits et services désignes par les
margues en litige, que le « risque de confusion indirecte », c'est-a-dire le rlsque gue

le public puisse crolre que les produits ou les services revétus des marques en Iitige-

proviennent d’entreprises liées économiguement, par exemple par lintermédiaire
d‘un accord de licence ou un partenariat commercial ou Industriel (5. Velu, « La lol
uniforme Benelux sur les marques aprés 'arrét « Sabel / Puma » de la Cour de Justice
das Communautés européennes », RDC, 2000, pages 322 et suiv.),

L'appréciation globale sur le plan des ressemblances des sighes méne a la concluslon
qu'ils présentent une certaine similitude sur les plans auditif, visuel et conceptuel, en
ce qu'ils partagent I'élément « berry », qui est chaque fois reconnaissable A Fceil et &
I'oreille et 5y prononce de la méme fagon. Dans chacune des deux margues en litlge,
Falément « berry » a la m&me portée sémantlque. Les margues en litige présentent
donc un &lément de similitude aux trols plans. Les similitudes sont largement plus
importantes que les différences.

L'identité ou la similitude des prodults et services en cause est également établle.

Au vu de tous ces éléments, le degré de similitude entre les marques en cause est
sufflsamment élevé pour pouvolr considérer gue le public pertinent puisse croire gue
les produits en cause proviennent de la méme entreprise ou, le cas échéant,

d’entreprises liées Economiquement.

Le risque de confuslon est établl.
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21. En conclusion, 11y a lleu d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle n’a pas reconhu
Fexistence c’un risque de confusion entre les marques en litige et, faisant droit &
nouveau, il convient de dire I'opposition de BlackBerry Ltd fondée et, en
conséquence, de refuser a Fenregistrement le dépdt Benelux n® 1332633 de la
marque verbale « Strawberry.com » pour les produité et services qu'll désigne en
classes 9 et 38. .

V. Dispositif

Pour ces motifs, la cour,

Regoit le recours et le dit fondé ;

Annule la décision rendue le 22 décembre 2017 par 'Office Benelux de la Propriété
Intellectuelle en matlére d’opposition dans I'affaire n* 2012176, sauf en ce que 'oppositlon a
été jugée recevable. :

Faisant droit & nouveau :

Refuse "3 lenregistrement le dépdt Benelux n® 1332633 de la marque verbale
«Strawberry.com » pour tous les produits et les services qu’ll désigne en classes 9 et 38 ;

condamne CKL Holdings aux dépens, liquidés 3 1.000,00 € + 210,00 €+ 1.440,00 € ;

Cet arrét a &té rendu par la 9™ chambre de la cour d‘appel de Bruxelles, composée de :

Mme Marie-Francoise CARLIER, président de la chambre,
Mme Frangolse CUSTERS, conseiller,
" Mme Catherine HEILPORN, conseiller,

PR

¢ui ont assisté a toutes les audlences et ont delibére a propos de I'affaire.

[T PAGE  03-D000L349L08-0023-0024-03-01-4 |

I




6. Mrt. 2019 12:05 HVB BURE GRIF BRUSSEL : Nro 7271 P 24

Cour d'appef Brueiles — 2013/AR/335 — p. 24 ) ,'774/] )

Il a été prononcé en audlence publique par Mme Marie-Francolse CARLIER, président de la
chambre, assistée de Mme Patricla DELGUSTE, greffler,le 9 2 _g9. 2019

——

Patricia DELGUSTE . Catherine HEILPORN
~ (e
Francoise CUSTERS Marie-Frangoise CARLIER
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