ARRET DU 23. 10. 2002 — AFFAIRE T-388/00

ARRET DU TRIBUNAL (quatrieme chambre)
23 octobre 2002 *

Dans I’affaire T-388/00,

Institut fiir Lernsysteme GmbH, établie 3 Hambourg (Allemagne), représentée
par M* ]. Schneider et A. Buddee, avocats, ayant élu domicile a Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de ’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modéles)
(OHMI), représenté par MM. A. von Miihlendahl, A. di Carlo et O. Waelbroeck,
en qualité d’agents,

partie défenderesse,

* Langue de procédure: ’anglais.
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’autre partie & la procédure devant la chambre de recours de I’Office de
I’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modeéles) étant

ELS Educational Services, Inc., établie a Culver City, Californie (Etats-Unis),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisiéme chambre de
recours de I’Office de I’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins
et modeles) du 18 octobre 2000 (affaire R 074/2000-3),

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (quatriéme chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, M™° V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

reffier: M™¢ D. Christensen, administrateur
g s s

vu la requéte déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2000,

vu le mémoire en réponse de ’Office de I’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modéles) déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2001,

a la suite de ’audience du 27 février 2002,
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rend le présent

Arrét

Cadre juridique

L’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous a), ii), du réglement (CE)
n® 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire
(JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, prévoit:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est
refusée a Penregistrement:

[..]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure
et en raison de I'identité ou de la similitude des produits ou des services que
les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans I’esprit du
public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de
confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a) les marques dont la date de dépdt est antérieure a celle de la demande de
marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité
invoqué a 'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories
suivantes:

[...]

ii) les marques enregistrées dans un Etat membre ou, pour ce qui concerne la
Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprés du Bureau Benelux des
marques;

[..]»

L’article 42, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du réglement n® 40/94,
prévoit:

«1. Une opposition a I’enregistrement de la marque peut étre formée dans un
délai de trois mois a compter de la publication de la demande de marque
communautaire, au motif que la marque devrait étre refusée a I’enregistrement en
vertu de Particle 8:

a) dans les cas de I’article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques
antérieures visées a l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés
habilités par les titulaires de ces marques;

[...]
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3. L’opposition dotit étre formée par écrit et motivée. Elle n’est réputée formée
qu’aprés paiement de la taxe d’opposition. Dans un délai imparti par 1’Office,
celui qui a formé opposition peut présenter a son appui des faits, preuves et
observations.»

L’article 43, paragraphes 1, 2, 3 et 5, du réglement n® 40/94, prévoit:

«1. Au cours de I’examen de opposition, I’Office invite les parties, aussi souvent
que cela est nécessaire, 4 présenter, dans un délai qu’il leur impartit, des
observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-méme.

2. Sur requéte du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire
antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq
années qui précedent la publication de la demande de marque communautaire, la
marque communautaire antérieure a fait I’objet d’un usage sérieux dans la
Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et
sur lesquels ’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le
non-usage, pour autant qu’a cette date la marque antérieure était enregistrée
depuis cinq ans au moins. A défaut d’une telle preuve, "opposition est rejetée. Si
la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des
produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée
enregistrée, aux fins de Pexamen de I’opposition, que pour cette partie des
produits ou services.

3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées a
Particle 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que ’'usage dans la Communauté
est remplacé par 'usage dans ’Etat membre ol la marque nationale antérieure est
protégée.

[-..]
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5.8l résulte de ’examen de l'opposition que la marque est exclue de
’enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels
la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour les produits
ou les services concernés. Dans le cas contraire, ’opposition est rejetée.»

La reégle 22, paragraphe 1, du réglement (CE) n® 2868/95 de la Commission, du
13 décembre 1995, portant modalités d’application du réglement n° 40/94
(JO L 303, p. 1), dispose:

«1. Si Popposant doit, en vertu de Darticle 43, paragraphe 2 ou 3 du reglement,
apporter la preuve de ’'usage de la marque ou de I’existence de justes motifs pour
son non-usage, I’Office I'invite a le faire dans un délai qu’il lui impartit. Si
I’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, ’Office rejette
PPopposition.»

Antécédents du litige

Le 1°° avril 1996, ELS Educational Services, Inc. (ci-aprés le «demandeur») a
présenté une demande de marque communautaire a I’Office de I’harmonisation
dans le marché intérieur (marques, dessins et modéles) (OHMI), en vertu du
réglement n° 40/94.

La marque dont ’enregistrement a été demandé est le sigle «ELS» (ci-apres la
«marque demandée»).
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Les produits et services pour lesquels Penregistrement a été demandé relévent des
classes 16, 35 et 41 au sens de Parrangement de Nice concernant la classification
des produits et services aux fins de ’enregistrement des marques, du 15 juin 1957,
tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, a la
description suivante:

— classe 16: «Manuels éducatifs et produits de I'imprimerie, a savoir livres
d’exercices pour étudiants, catalogues, manuels d’enseignement,
matériel d’instruction imprimé et graphiques et livrets pour
étudiants voulant étudier I’anglais comme langue étrangere»;

— classe 35: «Assistance technique concernant I’établissement et/ou le fonction-
nement d’écoles de langues»;

— classe 41: «Services d’éducation, en particulier cours d’anglais».

Le 23 janvier 1998, la requérante a formé une opposition au titre de Particle 42
du réglement n® 40/94, & 'encontre de la marque demandée (B 11371). Le motif
invoqué a P’appui de I'opposition était le risque de confusion visé par I’article 8,
paragraphe 1, sous b), du réglement n® 40/94, entre la marque demandée et une
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marque antérieure dont la requérante est le titulaire. La marque antérieure en
question (ci-aprés la «marque antérieure») est ’enregistrement allemand
n°® 2005750 d’un signe figuratif reproduit ci-dessous:

Les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée relevent
des classes 9, 16 et 41 au sens de I’arrangement de Nice, et correspondent, pour
chacune d’elles, a la description suivante:

— classe 9: «Supports d’enregistrement en tout genre assortis de programmes
éducatifs»;

— classe 16: «Produits éducatifs et d’enseignement (a ’exception de 1’équipe-
ment) sous forme de matériel imprimé»;

— classe 41: «Développement et organisation de cours par correspondance».

Sur requéte du demandeur, la requérante a été invitée, par télécopie de ’OHMI
du 15 juillet 1998, 3 apporter, dans un délai de deux mois, la preuve de 'usage de
la marque antérieure en vertu de I’article 43, paragraphes 2 et 3, du réglement
n® 40/94 et de la regle 22, paragraphe 1, du réglement n® 2868/95.
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Dans le délai imparti par ’OHMI pour prouver ’'usage de la marque antérieure,
la requérante a explicitement fait référence aux documents présentés dans une
procédure d’opposition paralléle (B 10845), a savoir une déclaration faite par le
directeur de la requérante, des livrets d’étude, la brochure d’un séminaire et des
annonces publicitaires. Aprés lexpiration dudit délai, la requérante a, le
24 mars 1999, annexé d’autres documents supplémentaires (photocopies de trois
cassettes avec la marque antérieure apposée) a la réponse aux observations du
demandeur sur les preuves qu’elle avait déposées dans le délai.

Par décision du 24 novembre 1999, la division d’opposition a rejeté ’opposition
sur la base des articles 8, paragraphe 1, sous b), 42 et 43 du réglement n® 40/94 et
de la régle 22, paragraphe 1, du réglement n® 2868/95. La division d’opposition
a, tout d’abord, estimé que les documents supplémentaires présentés aprés
I’expiration du délai imparti par ’OHMI, pour prouver ’'usage de la marque
antérieure, ne pouvaient pas étre acceptés. Elle a considéré, ensuite, que les

. documents fournis par la requérante dans le délai démontraient ’'usage sérieux de

la marque antérieure pour les services de «développement et organisation de
cours par correspondance», mais qu’ils ne le démontraient pas pour les «produits
éducatifs et d’enseignement (a4 P’exception de I’équipement) sous la forme de
matériel imprimé», ni pour les «supports d’enregistrement en tout genre assortis
de programmes éducatifs». Enfin, la division d’opposition a estimé qu’il n’existait
pas de risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée
pour tous les produits et services visés par la demande de marque.

Le 21 janvier 2000, la requérante a formé un recours auprés de POHMI, au titre
de Particle 59 du réglement n°® 40/94, contre la décision de la division
d’opposition.

Le recours a été rejeté par décision de la troisieme chambre de recours de POHMI
du 18 octobre 2000, qui a été notifiée a la requérante le 30 octobre 2000 (ci-aprés
la «décision attaquée»).
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La chambre de recours a considéré, en substance, que la décision de la division
d’opposition était bien fondée. Premiérement, elle a confirmé I’appréciation de la
division d’opposition sur la preuve de 'usage sérieux de la marque antérieure et le
refus de celle-ci des documents supplémentaires présentés aprés I’expiration du
délai imparti par PTOHMI. Deuxiémement, la chambre de recours a conclu qu’il
n’existait pas de risque de confusion entre la marque antérieure et la marque
demandée.

Conclusions des parties

La requérante conclut a ce qu’il plaise au Tribunal:

— annuler la décision attaquée;

— rejeter la marque demandée;

— condamner ’OHMI aux dépens.

L’OHMI conclut a ce qu’il plaise au Tribunal:

— rejeter la demande de la requérante;

— condamner la requérante aux dépens.
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En droit

Sur la demande visant au rejet de la marque demandée

Par son deuxiéme chef de conclusions, la requérante tend, en substance, a
demander au Tribunal d’enjoindre 3 POHMI de refuser ’enregistrement de la
marque demandée.

A cet égard, il convient de rappeler que, conformément a I’article 63,
paragraphe 6, du réglement n°® 40/94, POHMI est tenu de prendre les mesures
que comporte Pexécution de larrét du juge communautaire. Dés lors, il
n’appartient pas au Tribunal d’adresser a ’TOHMI une injonction. Il incombe 2
celui-ci de tirer les conséquences du dispositif et des motifs du présent arrét. Le
deuxieme chef de conclusions de la requérante est donc irrecevable [arréts du
Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ OHMI (Giro-
form), T-331/99, Rec. p. 11-433, point 33, et du 27 février 2002, Eurocool
Logistik’ OHMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. 11-683, point 12].

Sur la demande en annulation

La requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de
la procédure sur la production de la preuve de I'usage de la marque antérieure et
le second moyen est tiré de la violation de I’article 8, paragraphe 1, sous b), du
réglement n® 40/94.
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Sur le premier moyen, tiré de la violation de la procédure sur la production de la
preuve de 'usage de la marque antérieure

— Arguments des parties

La requérante estime que la chambre de recours aurait dii prendre en
considération les preuves supplémentaires déposées le 24 mars 1999, puisque
celles-ci complétent les preuves déja apportées et, notamment, la déclaration faite
par le directeur de la requérante. Elle fait valoir que, dans la mesure ou elle s’est
trouvée confrontée aux objections du demandeur, elle a répondu en produisant
des documents supplémentaires.

La requérante soutient que la chambre de recours a violé Darticle 43,
paragraphe 1, du réglement n°® 40/94 en rejetant, comme preuve de P'usage de
la marque antérieure, la production des documents déposés dans la procédure
d’opposition paralléle B 10845 afin de prouver 'usage de la marque antérieure.
Ainsi, la requérante estime que si POHMI considére qu’il n’est pas adéquat de
faire usage dans la présente affaire de documents produits dans une autre affaire
parallele, il aurait du le signaler, ce qui aurait permis i la requérante de réagir en
conséquence en envoyant, dans le délai imparti, une nouvelle série de preuves de
'usage de la marque antérieure.

A titre d’observations préliminaires, POHMI estime que, en ’espéce, il n’est pas
nécessaire pour le Tribunal de statuer sur la possibilité de soumettre une preuve
supplémentaire de 'usage d’une marque antérieure aprés Iexpiration du délai
prévu par la régle 22, paragraphe 1, du réglement n® 2868/95, puisque, méme si
la requérante avait prouvé l'usage sérieux de la marque antérieure pour les
produits couverts par cette marque, cela n’aurait pas affecté le fond de la décision
attaquée.
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Néanmoins, pour le cas ou le Tribunal devrait considérer qu’il est nécessaire de
statuer sur cette question, ’OHMI affirme que la chambre de recours a estimé, a
juste titre, que, dans une procédure inter partes, il est impossible de soumettre des
preuves supplémentaires aprés ’expiration du délai imparti par ’TOHMI.

L’OHMI soutient que la régle 22, paragraphe 1, du réglement n® 2868/95 prévoit
un délai de nature péremptoire, qui ne permet pas d’admettre la preuve
additionnelle de I'usage de la marque antérieure apportée par la requérante dans
le délai qui lui a été imparti pour répondre aux observations du demandeur sur les
éléments de preuve dudit usage fournis par la requérante, dans le délai imparti par
POHMI, en application de cette régle.

Enfin, POHMI estime que la requérante a mal interprété le raisonnement de la
chambre de recours au point 23 de la décision attaquée et que celle-ci a pris en
compte la preuve soumise dans la procédure d’opposition B 10845.

— Appréciation du Tribunal

A titre liminaire, il y a lieu de relever que le fait que la chambre de recours n’a pas
pris en considération les documents fournis tardivement par la requérante est
susceptible d’avoir des effets sur I’analyse du risque de confusion entre les
marques en cause. Par conséquent, la requérante a un intérét a agir pour faire
trancher par le Tribunal, dans le cadre du présent moyen, la question de la
validité de cette prise de position de la chambre de recours.

En premier lieu, en ce qui concerne la régle 22, paragraphe 1, du réglement
n® 2868/95, elle prévoit que, si Popposant doit apporter la preuve de ’usage de la
marque, ’OHMI linvite a le faire dans un délai qu’il lui impartit. En vertu de
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cette disposition, lue conjointement avec I’article 43, paragraphe 2, du réglement
n° 40/94, le défaut de production d’éléments établissant I'usage de la marque
dans le délai imparti par POHMI entraine le rejet de 'opposition. Le caractére
péremptoire que présente ainst le délai prévu par la régle en cause exclut la prise
en compte par ’OHMI de toute preuve produite tardivement.

En I'espéce, la requérante a présenté des documents aprés ’expiration du délai
imparti par POHMI sur la base de la régle 22, paragraphe 1, du réglement
n° 2868/95. Le fait que le demandeur, dans ses observations sur les preuves de
I'usage de la marque produites par la requérante, conteste celles-ci ne peut pas
avoir pour effet de rouvrir ce délai et de permettre a la requérante de compléter
les éléments de preuve de ’'usage présentés dans le délai imparti par ’TOHMI. Par
conséquent, ’OHMI était tenu de prendre en considération uniquement les
documents produits dans le délai spécifiquement imparti pour apporter la preuve
de I'usage de la marque antérieure.

Il ressort de ce qui précéde que les preuves supplémentaires produites par la
requérante aprés ’expiration du délai prévu a la regle 22, paragraphe 1, du
réglement n® 2868/95 ne devaient pas étre acceptées.

En second lieu, en ce qui concerne la validité de la pratique consistant a renvoyer
aux documents produits dans une autre affaire, il y a lieu de considérer que, dans
I’hypothése ou un opposant a une demande de marque communautaire a déja da
prouver I’'usage d’une marque antérieure dans une premiére procédure, il peut se
référer aux documents déja déposés a ’OHMI dans cette premiére procédure
lorsqu’il est a nouveau invité a fournir la preuve de I'usage de ladite marque
antérieure.

En occurrence, il ressort du dossier que, contrairement a ce que soutient la
requérante, ’OHMI a statué en tenant compte des documents que la requérante
avait produits, le 24 juillet 1998, dans I’affaire B 10845. Dans le cadre de I’affaire
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B 11371 et avant le 15 septembre 1998, date d’expiration du délai imparti pour
fournir les preuves de 1'usage, la requérante, par communication du 6 aofit 1998,
a fait explicitement référence aux documents présentés dans I’affaire B 10845. A
partir de ce moment, ces documents ont également fait partie du dossier de
Paffaire B 11371. Ainsi, ils ont été analysés une premiére fois par la division
d’opposition et, ensuite, par la chambre de recours. Cette derniére a affirmé
qu’aucune des preuves manquantes dans l’affaire B 11371 n’avaient été
présentées dans 'affaire B 10845 (voir point 23 de la décision attaquée).

Compte tenu de tout ce qui précéde, le présent moyen est rejeté.

Sur le second moyen, tiré de la violation de P’article 8, paragraphe 1, sous b), du
réglement n°® 40/94

— Arguments des parties

En premier lieu, la requérante affirme que, en ce qui concerne la comparaison des
produits et services en cause, il existe une identité partielle et une similitude entre
lesdits produits et services. A cet égard, la requérante maintient que la décision
attaquée n’a pas correctement appliqué le principe selon lequel plus les produits et
services sont proches, plus les signes en conflit doivent étre distants, pour ne pas
créer de confusion.

En deuxiéme lieu, quant a la comparaison des signes en cause, la requérante
estime que I’élément figuratif de la marque antérieure est, par nature, subordonné
a I’élément dénominatif ILS. En outre, elle considére que la décision attaquée n’a
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pas tenu compte du fait que, lorsque I’on compare des marques, il convient de le
faire du point de vue d’un consommateur moyennement attentif qui percoit
normalement les marques I'une aprés ’autre et non simultanément et qui tend
ne pas soumettre les différences entre les marques a un examen approfondi.

Quant a I’analyse phonétique des signes en cause, la requérante fait valoir que la
langue anglaise a une importance croissante en Allemagne et que la demande de-
marque en cause a pour origine ’espace anglophone. Ainsi, elle soutient que la
prononciation en langue anglaise de la marque dont DPenregistrement a été
demandé est identique a celle en langue allemande de la marque antérieure.

Etant donné la grande similitude entre les produits et services, la requérante
soutient que la légére différence entre les lettres initiales ne suffit pas a éviter le
risque de confusion.

L’OHMI estime que l’appréciation du risque de confusion est un exercice
complexe, qui implique une certaine marge d’appréciation. En outre, il rappelle
que la Cour a développé des principes généraux qui, s’ils sont appliqués
correctement, éviteront des conclusions arbitraires et augmenteront le niveau
d’harmonisation de Pappréciation du risque de confusion. Selon ’OHMI, la
chambre de recours a, dans son évaluation du risque de confusion entre les
marques en litige, respecté les principes généraux énoncés par la Cour.

En ce qui concerne, premiérement, la comparaison entre les produits et services,
les constatations de la chambre de recours concernant I’identité et la similitude
des produits et services couverts par les marques en conflit sont exactes.
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Deuxi¢mement, pour ce qui est de la comparaison des signes, POHMI soutient
que la chambre de recours a considéré, a juste titre, que les deux signes sont
distincts, d’un point de vue visuel et phonétique, pour les raisons suivantes:

— la différence existe dans leur premiére lettre, qui est la seule voyelle de chaque
signe;

— les signes en conflit constituent des sigles de trois lettres seulement;

— dans la marque antérieure existe un élément figuratif.

Par ailleurs, POHMI conteste ’affirmation de la requérante concernant la
prononciation en anglais du sigle correspondant a la marque demandée et reléve
que, dans une telle hypothese, les deux signes seraient prononcés en anglais et,
donc, la différence phonétique subsisterait.

Quant a la comparaison conceptuelle, POHMI considére qu’elle n’est pas
faisable, puisque les signes en cause ne véhiculent aucun message en langue
allemande.

Troisitmement, en ce qui concerne le risque de confusion, POHMI reléve que,
comme il a été précisé dans la décision attaquée, les signes en cause ne sont pas
suffisamment similaires pour créer une confusion dans ’esprit du consommateur
moyen et que la décision attaquée a tenu compte du principe de I'interdépendance
entre la similitude des signes et celle des produits et services.
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— Appréciation du Tribunal

Selon la jurisprudence de la Cour relative a linterprétation de Particle 4,
paragraphe 1, sous b), de la premicre directive 89/104/CEE du Conseil, du
21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les
marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont le contenu normatif est, en substance,
identique a celui de I’article 8, paragraphe 1, sous b), du réglement n°® 40/94,
constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les
produits ou services en cause proviennent de la méme entreprise ou, le cas
échéant, d’entreprises liées économiquement (arréts de la Cour du 29 septembre
1998, Canon, C-39/97, Rec. p. 1-5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 17).

Selon cette méme jurisprudence, le risque de confusion dans I’esprit du public doit
étre apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas
d’espéce (arréts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95,
Rec. p. I-6191, point 22; Canon, précité, point 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer,
précité, point 18, et du 22 juin 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. 1-4861,
point 40).

Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les
facteurs pris en compte, et, notamment, la similitude des marques et celle des
produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les
produits ou services désignés peut étre compensé par un degré élevé de similitude
entre les marques et inversement (arréts Canon, précité, point 17, et Lloyd
Schuhfabrik Meyer, précité, point 19). L’interdépendance entre ces facteurs
trouve son expression au septiéme considérant du réglement n° 40/94, selon
lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de
confusion dont I’appréciation, quant a elle, dépend notamment de la connais-
sance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le
signe et entre les produits ou services désignés.
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En outre, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits
ou services en cause joue un role déterminant dans P’appréciation globale du
risque de confusion. Or, le consommateur moyen pergoit normalement une
marque comme un tout et ne se livre pas 2 un examen de ses différents détails
(arréts SABEL, précité, point 23, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 25).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits
concernés est censé étre normalement informé et raisonnablement attentif et
avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le
consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder i une
comparaison directe des différentes marques mais doit se fier a I'image imparfaite
de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en
considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est
susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(arrét Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 26).

En Pespéce, étant donné la nature des produits et services concernés (manuels
éducatifs et produits de 'imprimerie, 4 savoir livres d’exercices pour étudiants,
catalogues, manuels d’enseignement, matériel d’instruction imprimé et graphi—
ques et livrets pour étudiants voulant étudier ’anglais comme langue étrangére et
services d’éducation, en particulier, cours d’anglais), qui sont des produits et
services de consommation courante, et le fait que la marque antérieure, sur
laquelle était fondée 'opposition, est enregistrée et protégée en Allemagne, le
public ciblé par rapport auquel ’analyse du risque de confusion doit s’effectuer
est composé des consommateurs moyens de cet Etat membre.

En application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du réglement n°40/94 etala
lumiére des considérations qui précedent, il y lieu de procéder a la comparaison,
d’une part, des produits et services concernés et, d’autre part, des signes en
conflit.

Premiérement, quant a la comparaison des produits et services, il convient de
rappeler, tout d’abord, que, en vertu de P’article 43, paragraphe 2, du réglement
n® 40/94, dans le cas ou 'opposant ne produit la preuve de I'usage de la marque
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antérieure que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est
enregistrée, ladite marque n’est réputée enregistrée, aux fins de I’examen de
’opposition, que pour cette partie des produits ou services. En application de
cette disposition, lors de la comparaison des produits et services visés par les
marques en cause en I’espéce, il y a lieu de prendre uniquement en considération
les services couverts par la marque antérieure pour lesquels la chambre de recours
a considéré que la preuve de I'usage a été produite, a savoir les services de
«développement et organisation de cours par correspondance».

Il convient de relever, ensuite, que, selon la jurisprudence de la Cour, pour
apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir
compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les
produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur
destination, leur utilisation ainsi que leur caractére concurrent ou complémen-
taire (arrét Canon, précité, point 23).

La chambre de recours, au point 25 de la décision attaquée, confirme la
conclusion de la division d’opposition quant a la comparaison des produits et des
services concernés, selon laquelle les services de «développement et organisation
de cours par correspondance» que désigne la marque antérieure, sont identiques
aux «services d’éducation, en particulier cours d’anglais», similaires aux
«manuels éducatifs et produits de 'imprimerie, a savoir livres d’exercices pour
étudiants, catalogues, manuels d’enseignement, matériel d’instruction imprimé et
graphiques et livrets pour étudiants voulant étudier ’anglais comme langue
étrangére» et différents par rapport a ’«assistance technique concernant
I’établissement et/ou le fonctionnement d’écoles de langues».

En premier lieu, les services de «développement et organisation de cours par
correspondance» que désigne la marque antérieure, en tant que services
d’éducation, sont inclus dans la catégorie générale visée par la demande de
marque «services d’éducation, en particulier cours d’anglais». Dés lors, la
chambre de recours a estimé a raison qu’ils sont identiques.
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En deuxiéme lieu, la chambre de recours considére que les services de
«développement et organisation de cours par correspondance» visés par la
marque antérieure sont similaires aux «manuels éducatifs et produits de
Pimprimerie, a savoir livres d’exercices pour étudiants, catalogues, manuels
d’enseignement, matériel d’instruction imprimé et graphiques et livrets pour
étudiants voulant étudier ’anglais comme langue étrangére» que désigne la
marque demandée.

Il y a lieu de constater que, pour assurer des services de «développement et
organisation de cours par correspondance», il est utile et habituel d’utiliser des
«manuels éducatifs et produits de 'imprimerie, a savoir livres d’exercices pour
étudiants, catalogues, manuels d’enseignement, matériel d’instruction imprimé et
graphiques et livrets pour étudiants voulant étudier I’anglais comme langue
étrangere». Ainsi, des entreprises qui offrent des cours de tout genre donnent
souvent aux éléves, en tant que matériel pédagogique d’appui, les produits
précités.

Par conséquent, étant donné le lien étroit concernant la destination entre les
produits et services en cause ainsi que le caractére complémentaire des produits
par rapport aux services, la chambre de recours a considéré a bon droit que ces
produits et services sont similaires.

En troisitme lieu, en ce qui concerne la comparaison entre les services de
«développement et organisation de cours par correspondance» visés par la
marque antérieure et ceux relatifs a I’«assistance technique concernant I’éta-
blissement et/ou le fonctionnement d’écoles de langues» visés par la marque
demandée, la chambre de recours se limite i constater, sans donner le moindre
raisonnement, que les services en cause sont différents (point 25 de la décision
attaquée). Or, il convient de relever que cette constatation est susceptible d’avoir
des conséquences en |’espéce, a savoir ’enregistrement partiel de la marque pour
les services en cause si tous les autres critéres dont on doit tenir compte dans
’analyse de ’existence du risque de confusion sont remplis.
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Dans ces conditions, force est de constater que la chambre de recours a manqué a
I’obligation qui peése sur elle, en vertu de Iarticle 73 du réglement n® 40/94, aux
termes duquel «les décisions de I’Office sont motivées».

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la motivation d’une décision faisant grief
doit fournir a l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si cette décision est
bien fondée et permettre au juge communautaire d’exercer son contrdle sur sa
légalité. Par conséquent, un défaut ou une insuffisance de motivation, qui
entravent ce contrdle juridictionnel, constituent des moyens d’ordre public qui
peuvent et méme doivent étre soulevés d’office par le juge communautaire (arréts
de la Cour du 20 mars 1959, Nold/Haute autorité, 18/57, Rec. p. 89, 115, et du
20 février 1997, Commission/Daffix, C-166/95 P, Rec. p. [-983, points 23 et 24).

En conséquence, la décision attaquée, en ce qu’elle conclut que les services de
«développement et organisation de cours par correspondance» visés par la
marque antérieure et ceux relatifs 4 1’«assistance technique concernant I’éta-
blissement et/ou le fonctionnement d’écoles de langues» visés par la marque
demandée sont différents, doit étre annulée pour violation des formes subs-
tantielles.

Dés lors, il y a lieu de prendre uniquement en considération, lors de I’analyse
globale de I’existence d’un risque de confusion, I’identité entre les services de
«développement et organisation de cours par correspondance» désignés par la
marque antérieure et les «services d’éducation, en particulier cours d’anglais»
désignés par la marque demandée et la similitude des services de «développement
et organisation de cours par correspondance» susvisés avec les «manuels éducatifs
et produits de 'imprimerie, a savoir livres d’exercices pour étudiants, catalogues,
manuels d’enseignement, matériel d’instruction imprimé et graphiques et livrets
pour étudiants voulant étudier I’anglais comme langue étrangére» visés par la
marque demandée.

II - 4327



62

63

64

ARRET DU 23. 10. 2002 — AFFAIRE T-388/00

Deuxiémement, s’agissant de la comparaison des signes, il convient de relever
que, selon la jurisprudence de la Cour, lappréciation globale du risque de
confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle
des marques en cause, étre fondée sur I’impression d’ensemble produite par
celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et
dominants (arréts SABEL, précité, point 23, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité,
point 25). En outre, la Cour a considéré qu’il ne saurait étre exclu que la seule
similitude phonétique entre deux marques puisse créer un risque de confusion
(voir, en ce sens, arrét Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 28). Il convient
donc de procéder a une comparaison des signes en conflit en I’espéce sur les plans
visuel, phonétique et conceptuel.

En ce qui concerne, tout d’abord, la comparaison visuelle, I’analyse doit étre faite
entre les deux signes suivants:

ELS

Marque antérieure Marque demandée

La marque antérieure est composée d’un signe figuratif comprenant le sigle ILS,
en caractére blanc, avec une premiére lettre en minuscule tandis que les deux
autres sont en majuscules. Les trois lettres sont de taille identique et figurent sur
un fond noir dans un encadrement rectangulaire 3 bord blanc. La marque
demandée est composée du signe dénominatif ELS.
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L’OHMI estime que la différence résidant dans la premiére lettre, qui est la seule
voyelle dans un signe qui consiste simplement en un sigle composé de trois lettres,
est une différence considérable et que I’élément figuratif du signe antérieur accroit
cette perception.

D’une part, il convient d’observer que les éléments dénominatifs des marques en
conflit sont des sigles de méme longueur, a savoir de trois lettres. La seule
dissemblance entre ces sigles concerne la premiére lettre: «i» dans la marque
antérieure et «E» dans la marque demandée. Les deux lettres suivantes de chaque
sigle, le «L» et le «S», sont dans les mémes ordre et position. Cette coincidence
totale de deux des trois lettres placées dans la méme disposition fait que la
divergence d’une seule lettre ne constitue pas une différence visuelle significative.

D’autre part, une dissimilitude visuelle entre les signes n’est pas introduite par
I’élément figuratif du signe antérieur. En effet, en application du principe énoncé
par la Cour et rappelé au point 62 ci-dessus, lors de la comparaison des signes, il y
a lieu de prendre en considération tout particuliérement les éléments dominants
de ceux-ci. Or, il est manifeste en 'espéce que I’élément figuratif est subsidiaire
par rapport a I’élément dominant du signe antérieur, a savoir la dénomination
ILS.

II s’ensuit qu’il existe une similitude du point de vue visuel entre la marque
antérieure et la marque demandée.

S’agissant, ensuite, de la comparaison phonétique, la chambre de recours affirme
que les marques peuvent étre distinguées en langue allemande, soit dans la
prononciation du sigle, en tant qu’acronyme, en un seul mot, soit dans
I’épellation dudit sigle, en raison de la différence de premiére lettre (point 29
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de la décision attaquée). La requérante fait valoir que la prononciation en langue
anglaise du sigle correspondant a la marque demandée est identique a celle de la
marque antérieure en langue allemande. L’OHMI conteste ce dernier argument
en affirmant que, si les deux sigles en cause sont prononcés en anglais, la
différence phonétique subsiste.

A titre liminaire, il y a lieu de relever que le mode de prononciation des sigles en
cause en un seul mot, en tant qu’acronyme, ou en distinguant chaque lettre, n’a
pas d’incidence sur I’analyse de la comparaison phonétique desdits sigles.

En ce qui concerne la prononciation des deux sigles en cause dans la langue du
public ciblé, a savoir la langue allemande, il convient d’observer que les
phonemes voyelles «<E» et «I» ont une prononciation similaire et qu’il existe une
coincidence totale entre les phonémes consonnes «L» et «S» de chaque signe.

Par ailleurs, pour déterminer la perception phonétique des signes par le public
ciblé, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents et des circonstances
spécifiques au cas d’espéce. A cet égard, il est envisageable de s’adresser au public
ciblé, pour lui offrir des cours d’anglais, en pronongant la marque demandée avec
son articulation en langue anglaise qui est, par ailleurs, identique a celle de la
marque antérieure en langue allemande. Ainsi, indépendamment de ses connais-
sances linguistiques, le public ciblé, qui ignore que la marque demandée a été
prononcée en anglais, est susceptible d’opérer une confusion avec la marque
antérieure.

Des lors, il existe une similitude phonétique entre la marque antérieure et la
marque demandée.
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Enfin, ainsi que POHMI Da relevé a juste titre, la comparaison conceptuelle des
marques en conflit n’est pas possible, en Pespéce, étant donné I’absence de
signification des signes dans la langue du public ciblé, a savoir I’allemand.

Dés lors, compte tenu, d’une part, de I’identité entre les services de «dévelop-
pement et organisation de cours par correspondance» désignés par la marque
antérieure et les «services d’éducation, en particulier cours d’anglais» désignés
par la marque demandée et de la similitude des services de «développement et
organisation de cours par correspondance» susvisés avec les «manuels éducatifs et
produits de imprimerie, a savoir livres d’exercices pour étudiants, catalogues,
manuels d’enseignement, matériel d’instruction imprimé et graphiques et livrets
pour étudiants voulant étudier ’anglais comme langue étrangére» visés par la
marque demandée et, d’autre part, de la similitude entre les signes en cause, les
différences entre ceux-ci ne sont pas suffisantes pour écarter I’existence d’un
risque de confusion dans la perception du public ciblé.

En effet, dans le cadre de ’appréciation globale du risque de confusion, le fait que
les services éducatifs en cause ne sont pas fournis sur une base quotidienne ou
hebdomadaire (point 31 de la décision attaquée) accroit les possibilités que le
public ciblé soit induit en erreur par un souvenir imprécis de la configuration des
marques. A cet égard, il convient de rappeler que le public ciblé doit se fier a
'image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire (voir point 47
ci-dessus).

L’application du principe de linterdépendance entre les différents facteurs
confirme cette conclusion. En effet, il peut exister un risque de confusion, malgré
un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits
ou services couverts par celles-ci est grande (voir arrét Lloyd Schuhfabrik Meyer,
précité, point 21). En DPespéce, ainsi qu’il a déja été constaté, les services
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«développement et organisation de cours par correspondance» couverts par la
marque antérieure sont identiques aux «services d’éducation, en particulier cours
d’anglais» désignés par la demande de marque communautaire. Cette identité a
pour corollaire que les différences entre les marques en cause sont atténuées dans
’appréciation globale du risque de confusion.

Il résulte de ’ensemble des considérations qui précédent que la chambre de

recours a considéré a tort qu’il n’existe pas un risque de confusion entre les

marques en cause et qu’elle a, par conséquent, commis une violation de I’article 8,
p [o]

paragraphe 1, sous b), du réglement n°® 40/94.

Il s’ensuit que la décision attaquée doit étre annulée en ce qu’elle porte sur
lanalyse du risque de confusion entre la marque demandée et la marque
antérieure pour autant que cette derniére vise les services relevant de la classe 41
«développement et organisation de cours par correspondance», pour lesquels
['usage sérieux de cette derniére marque a été prouvé.

Sur les dépens

Aux termes de I’article 87, paragraphe 3, du réglement de procédure, le Tribunal
peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou
plusieurs chefs. En I’espéce, le recours n’ayant été que partiellement accueilli, il
sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la
partie défenderesse supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers des
dépens de la requérante. Cette derniére supportera un tiers de ses propres dépens.
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Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatriéme chambre),

déclare et arréte:

1) La décision de la troisieme chambre de recours de I’Office de I’harmonisation
dans le marché intérieur (marques, dessins et modéles) du 18 octobre 2000
(affaire R 074/2000-3) est annulée en ce qu’elle porte sur I’analyse du risque
’ de confusion entre les marques en conflit.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) La partie défenderesse supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers
de ceux supportés par la partie requérante. Cette derniére supportera un tiers
de ses propres dépens.

Vilaras Tiili Mengozzi

Ainsi prononcé en audience publique 3 Luxembourg, le 23 octobre 2002.

Le greffier Le président

H. Jung M. Vilaras
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