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La COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
18 CHAMBRE,

| NeRép.: 2009/
103

/
Ne,: ’){ig)q / aprés deélibére, prononce I'arrét suivant ¢

R.G. N°. 2009/ARM 635

EN CAUSE DE :

HaupistraBBe 35;
Partle requérante;

La société de droit autrlchlen MARKO
BCHUHFABRIK GMBH, dont les idge social est
dtabli a A -~ 4794 Kopfing (Autriche),

]
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Chambre 18

Audience du

13 -10- 2009
Arrét définiti

R il
e e (s

CONTRE :

rue Henrl Barbusse 57-59;
partie défendarssse ;

*hw

représentée par Maftre T. de HAAN loco Me.
v Philippe PETERS, avocat & 1170 BRUXELLES,
chaussée de La Hulpe 177/6;

iy La BA de drolt frangais ETAM, dont le slége
soclal est établi & F ~ 92110 Clichy (FRANCE),

qui ne comparalt pas ni n'est représentée ;
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Concarnant ia procddura.,

01. Par requéte déposée le 15 juin 2009 au greffe de la cour, la
requérante a introduit un appsl en application de larticle 2.17,1 de la
Convention Benelux en matiére da propriété intellectuslle.

Le recours est dirigé contre la déclslon de I'Office Benslux de la
Propriété intellectuelle (ci-aprés IOBPIl) du 15 avrll 2009 rejetant
l'opposition de la requérante contre I'enragistrement de la margue
Bensiux "Think Chlc Etam" déposée le 7 décembre 2006.

02. Le conseil de la requérante a été entendu a l'audience publique
du 8 septembre 2009,

La partle défenderesse, diment convoquée, n'était ni prasante nl
représentss & cette audlence,

La partie requérante a demands que la cause solt jugée par défaut &
I'égard de la partie défendsaresse.

Les falts et Lobjet de |a demande.

03. La requérante est thulalre de l'enragistrament international de la
marque vetbale "Think" (n° 801538 du 8 awril 2008), couvrant
notamment |l Benelux, pour les sacs & dos et ceinfures-bananes
(classe 18) ot les vétements, chaussures et articles de chapellerie
(classe 28B).

04. Ladéfenderesse a déposé deux marques Benelux:

1) La marque verbale "Think Chic" an date du 24 ao(t 2006 (dépdt
N 1117774) pour les produits sulvants:

- sacs, 4 savolr sacs & main, sacs & dos, sacs d'écoliers ot
sacs de voyage; trousses de tollette et de maquillage
(vides); valises; coffres de voyages; porefeullles; porte-
monnaie (non en métaux précleux); porte-cartes
(portefaullies), parapluies, parasols et cannes,

(classs 18),
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! - vétements (habillement), & savoir robes, manteaux,
tailleurs, pantalons, jupes, chemises, chemisiers, t-shirts,
glets, pull-overs, vestes, shorts, gants, bas, chaussettes,
ceinturas of foulards; vétements de nuit, & saveir pylamas,
robes de chambre et chemises do nuit; articles de lingerie,
& savoir combinaisons, slips, soutlen-gorges et culottes;
chaussures (& l'exception des chaussures orthopédiques);
chapellerie,

| (classe 25).

2) La margue complexs "Think Chic Etam" en date du 7 décembre
, 2006 (dépdt n° 1124730) pour les produlls suivants:

- sacs, sacs & main, & dos, sacs d'écoliers, sacs de voyags,
sacs de plage, trousses de tollette et de magulllage (vides);
valises; coffres de voyages; portefeuilles; porte-monnale

fnn an rmaeits = Ul alalars FiG atala 63 SiLHe

: pour ¢lés {marcquinetls), parapluies, parasols, cannes,
(classe 18),

vétements, & savolr robes, manteaux, tailleurs, pantalons,
jupes, chemises, chemisiers, t-shirts, gilets, pull-overs,
vestes, shoris, gants, bas, chaussettes, ceintures, foulards,
écharpes, vatements de nult, pyjamas, robes de chambre,
chemisss de nult, articles de lingerie, sous-vétements,
comblnaisons, slips, soutien-gorges, culottes, peignoirs,
malliots de bain, costumes de plage, chaussures (2
l'exception des chaussures orthopédiques), y compris
chaussures de plage, bottes, bottines, chaussons,
ballerines; chapelierie,

(classe 25),
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La marque complexe "Think Chic Etam® se présents comme suit:

Elarm

[ N W e e el e

05. La requérante a introdut des procédures en opposition ausst
blen en ce qul conceme la marque “Think Chic' gu'en ce qui
concerna la margue "Think Chic Etam”,

08. En ce qul concerne la marque "Think Chic", IOBFI & décidé le
15 avrll 2009 que l'opposition était fondée, que la margue "Think
Chic" ne seralt pas enregistrée, et ce en raison du fait que "le degré
de ressemblance entre les marques en cause aux hiveaux
conceptuel, auditif et visuel est sufflsant pour pouvolr considérer qu'l
existe un risque de confusion entre celles-cl’, que “les produits sont
Identiques ou similalres" et que "le public pertinent est susceptible de
penser que les prodults revétus de la marque postérieure proviennent
de lentreprise titulalre de la margue antérieure ou d'entreptises
geonomiguement liges,

07. Pour la marque "Think Chic Etam" par contre, IOBPI déclara
lopposition de la requérante non fondée, consldérant que *le public
pertinent n'est pas susceptible de penser que 18s produits revétus de
la marque postérieure peuvent provenir do l'entreprise titulaire de la
marque antérieure ou d'entreprises économiquement lides’, “qus le
degré de ressemblance entte les marques en cause aux niveaux
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visuel, conceptuel et auditif, n'est pas guffisant pour pouvoir
considérer quil existe un risque de confusion entre celles-ci’,

Caite décision date également du 15 avril 2009,

08. Par requéte déposée le 15 juin 2009, la requérants Interjeta

appel de la décision par laquelle son opposition contre le dépst de la

marquae "Think Chic Etam" est déclarée non fondée,

Son appel tand &:

. Entendrs constater expressément la compétence do la cour de
céans en application des articles 2.17.2, et 463 de la
Convention Benelux en matidre de propriété intellectuelle.

. Entendre déclarer l'appsl recevable et fondé.

. Entendre mettre & néant |a décision de I'OBPI du 15 avril 2009

F I A TaTAY: B I e ALY
VAU UTTIT )

. Entendre déclarer lopposition de la  requérante a
lenregistrement de la marque Benelux "Think Chic Etam"
déposée l¢ 7 décembre 2006 sous le numéro 1124730 fondee
et, en conséquence, entendre ordonner la radiation de ce dépdt
Benelux.

. Entendre ordonner au greffier de la cour de céans dadresser
une cople conforme de lexpédition du present arrdt & 'OBPY,
conformément & larticle 1,14 de la Convention Benelux en
matiere de propriété intellactuelle.

. Entendre condamner la défendsresse aux dépens, taxés pat la
requérante & 1.000 € pour la procédure devant 'OBPI, 186 €
pour le dépdt de la requéte d'appe! et 1 200 € & titre d'indemnité
de procédure,

Résum d noint de v da | 5

00. La requérante estime que I'OBPI n'a manifestement pas
appliqué le principe de linterdépendance des facteurs de maniere
comecte et que dans la décislon litigieuse il est fait une appréclation
prronée des facteurs en présenca.

Elle souligne que sl au terme d'une analyse prospective un risque de
confusion directe ou Indirecte est stabli, la marqus litigieuse ne peut
8tre enregistrée,

Selon la requérants, le risque de "confusion indirects" consiste en la
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fait que fe consommateur pensera que le producteur deo prodults
"Think® (ou "Think Chic" si on y accole un adjectit descriptif) a conclu
un accord de licenge, de concession, de distribution ou dé parienariat
avec la défenderesse.

La requérants fait valoir ce qui suit.

10. Les produits pour lesquels Ja marque "Think Chic Etam® a été
déposse en classe 25 sont [dentiques & ceux pour lesquels la margue
antérieurs "Think" a été enregistrée,

Les produits pour lesquels la marque "Think Chic Etam' a été
déposée en classe 18 sont solt [dentiques & ceux pour lesquels la
marque 'Think' a été enregistrée en classe 18, soit hautement
similaires & tous les produits pour lesquels la marque "Think® est
enregistrée en classes 18 et 25.

Vu ces constatations, un faible ressemblance entre les marques suffit
1 {

——————————————————————peureonclure-irFexistence-d'un-fisaue-de-confusion
¥ AT OUTITUARIT T

11, 1l a 6té décidé par 'OBPI la 15 avrll 2000 et par arrét du 23
navembre 2007 prononcé par la Cour d'appel de Paris quil existe un
risque de confuslon entre les marques vetbales "Think" et "Think
Chic".

Dans la marque litigisuse "Think Chic Etam”, la défenderesse s'est
contentée de reprendre le syntagme contrefalsant *Think Chic" en y
ajoutant parpendiculatrement son nom "Etam" en caracteres plutdt
petits, '

Il ne suffit pas d'adjoindre son nom & un signe contrefalsant et
d'utiliser visusliement une présentation perpendiculaire banale pour
effacer toute ressemblance quelcongue.

La présentation Vlsuelle de "Think Chic Etam" accentue la positlon
distinctive autoriome du syntagme "Think Chic*, qui n'est qu'une
déclinaleon élogleuse da la margque "Think".

Le terme "Chic" est descriptif pour les produits en cause qul ont une
fonction esthétique commune en contribuant, ensemble, a limage
axtérieurs du consommateur (TPICE, 11 Julllet 2007, T-443/05,
Plranha, point 49).

12, lLa marque "Think Chic Etam" dolt &tre considérée dans son
onsemble, ¢'est-a-dire e ayant dgard tant & I'élément "Think Chic”
qu'a 'élément Etam.,
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I ne peut étre procédsd & une appréciation limitée & un seul dlément
jugé dominant car ce n'est que si foutes les auires compaosantes de la
marque sont négligeables que 'appréciation de la similitude pourra se
falre sur la seule base de 'élément dominant (CJCE, 12 Julh 2007, C-
334/05P, Limonchelo, point 42).

L'élément "Think Chic" n'sst pas négligeable et falt das lors partie de
l'appréciation d'ensemble,

13, Par conséquent, comme la marque litigieuse reprend et contient
la marque "Think", sans l'altérer, les marques "Think® et “Think Chic
Etam' présentsnt un degré certain de ressemblance, tant
visuellement qu'auditivement.

La conciusion de 'OBPI selon laquelle il n'y a aucune ressemblance
est manlfesterent erronée,

14. De par la représentation graphique cholsle, la consommateyr
comprand que "Think Chic" est la marque d'une gamme de produtts
apparenant & “Etam”,

A terme, 1o public pourta croire que les produits “Think" de la
requérante ont pour origine commerciale la défenderesse, ¢e qui
n'‘est pas le cas.

15, En oufrs, 1o consommateur pensera que lo producteur des
produits "Think" (ou "Think Chi¢" si on y accole un adjectif descriptif)
a conclu un accord de licencs, de concesslon, de distribution ou de
partenarlat avec Etam, qu'il existe un lien éaonomiqus entre les deux
partles,

Appréalation de |3 cour,

| La compdience,

16, Vu les articles 2.17,2 et 4.6,3 de la Convention Benelux en
matidre de propriété Intellectuslie, [a cour de céans est
tertitorialement compétente pour juger de la présente caugs,
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17. L'appsl a ét8 introduit dans le délai de deux mols prévu & l'article
2,17,1 do la Convention Benelux an matiére de proprieté infellectuelle
et est dés lors recavable,

Le fond,

18, Vu les prodults des classes 18 et 25 sur lesgusls I'opposition est
basée d'une part, et les prodults des classes 18 et 25 contre lesqusls
fopposition est dirigée, Il y & lieu de conclure que tous les produits
concernés sont solt identiques, soit similaires.

19. Larticle 2,141 de la Convention Benelux en matiére de
propriété Intellactuelle disposs:

"Le déposant ou le titulaire d'une marque anterisure peut, dans un
délai de dsux mols & compter du premier jour du mois suivant la
publicatton du dépdét, introduire auprés de 'Office une opposition
écrite & une margue qui:

a. prend rang aprés la siehne, conformément aux dispositions de
lartlcle 2.3, scus aoth, (...)"

Cet article 2.3, a et b, de la Convention stipule:

"Le rang du dépdt s'apprécle en tanant compte des drolts, existant au
moment du dépdt et maintenus au moment du litige &

a.  des marques identiques dépeséas pour des produits ou services
ldentiques;

b. des marques identlquss ou ressemblantas déposées pour des
produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'll existe, dans
lasprit du public, un risque de confusion qul comprend le risque
d'association avec la marque antérieurs;"

Dans le cas d'espice, lopposante, actuellement la regquérants,
invogue Pexistence de marques ressemblantes déposées pour des
produits Identiques et similaires et pour lesquelles if existe, dans
l'esprit du public, un risque de confusion.

20, Pour examiner l'exlstence d'un risque de confusion il y a lisu,
selon la Jurisprudence de la Cour de Justice des CE, non pas de
prendre en consldération uniquement une composante d'une marqgue
complexe et & la comparer avec une autre marque, mais au coniralre
dlopérer la comparalson en examinant 168 marques en cause,
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considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exciut pas que
limpresslon d'ensemble produlte dans fa mdmoire du public pertinent
par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, étro
dominée par une ou plusleurs de ses composantes.

Ce n'est que sl toutes les autres composantes de la marque sont
négligeables que 'appréciation de la similltude pourra ge faire sur la
seule base de I'élément dominant,

(CJCE, anét du 12 juin 2007 dans l'affaire OHM! v. Shaker di L.
Laudato & C. Sas, C-334/05 P, n° 41 et 42.)

21. Dans le cas d'espéce, le public pertinent ast le consommateur
moyen, normalement informs, raisonnablement attentif et avisé,

22, La marque "Think" de la requérante est une marque verbale,
constitues d'un seul mot,

La marque contestée "Think Chic Etam" est une marque complexe
qui comprend notamment les mots Think, Chic et Etam.

Les mots Think et Chic sont placés l'un a c6té de l'autre dans une
ligne verticale du c6té gauche du signe. Cette ligne est coupée par un
pointillé au dessus duqgusl le mot Etam est reproduit en italique,

Ainsl, lansemble n'est pas limité & un ensemble de slgnes verbaux,
mais prégente en outre un aspect figuratf,

23, Vu la présentation graphique de la marque "Think Chic Etam®, Il

he peut étre admis, comme llnvoque la requérante, que la position

distinctive autonome du syntagme "Think Chlc" ast accentus.

La ligne verticale avec les mots "Think Chic" et le pointillé horizontal

au dessus duquel est reprodult le mot Etam, se rejoignent et se

grolsent, en sorte que domine hettement Pimpression d'un ensemble,
'un tout,

24, La cour constate qu'il n'sxiste, entre la marque verbale "Think"
ot la marque complexe "Think Chic Etam", aucune similarité
conceptuelle.

Le fait que la marque "Think Chic Etam' contient lo mot "Think™ n'a,
VU la présentation graphique de la marque "Think Chic Etam®, pas
pour conséquence qu'il existe une ressemblance entre les marques
"Think" et "Think Chic Etam", qui peut d'aflieurs également &tre lue ot
prononces comme "Etam Think Chic"(ce qul n'est pas lllogiqus, lo
mot "Etam" étant reproduit horizontalement et les mots "Think Chlo®
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sur une barre verticals).

En outre, les structures de la marque "Think" et de la margue "Think
Chic Etam” (ou "Etam Think Chic") sont différentes, aussl blen dans
leur longueur que dans leur composition.

Comme ['on peut aussi bien lire et prononcer "Think Chic Etam" que
"Etam Think Chic", c¢'est & tot que la requeranie argue
quauditivernent, le mot “Think® se trouve "en position d'attaque™ cecf
n'est pas nécessalrement le cas.

25. La requérante fait référence au falt qu'il a déja été jugé que la
marque verbale "Think Chic" crée un risque de confusion avec la
marque verbale "Think",

Cette constatation mangue de pettinence, chague cause devant étre
apprécice sur ses propres mérites, Par allleurs la cour a considéré
que la comparalson des signes litigleux ne peut rester limltée & leur
aspect verbal,

26, I} découle des constatations qui précédent quil n'existe pas,
dans l'esprit du public concernd, entre Ja marque verbale "Think' et {a
marque complexe figurative et verbale "Think Chic Etam", un risque
de confusion.

27. Le seul fait que le mot "Think" falt partie de la marque complexe
“Think Chic Etam‘, n'a, compte tenu de la présentation et de la
structure de la marque litigleuse, pas pour conséquence que le
consommateur moyen pourra erolre que les prodults "Think" ont pour
origine commerciale la défenderesse ou qu'l existe des liens
économliquas entre les parties.

C'est & tort que la requérante, pour démontrer e contrairs, fait valolr
qu'elle seule a un monopole sur lg marque "Think", combinés ou hon
avec un qualiilcatif descriptif tel que "chic”.

8i, en effet, la requéranie s'sst vus conférer des droits de marque
concemant le signe "Think', cela n'implique pas pour autant qu'l
existe, pour des marques pour des produits identiques ou simllaires,
une interdiction absolue d'utiliset I8 mot "Think™ seul le tisque de
confusion, qui comprend le rsque d'assoclation avec la marque
antérieure, doit &tre pris en considération.

28, 1l découle de ce qui précéde que f'appel n'est pas fondd,

La requérante supporte das lors ses propres dépens,
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par défaut 4 I'égard de la partle défenderesse,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matlere
judiclalre;

Se déeclare compétents pour cannaitre de la cause.

i , Déclare la demande recevable mais rnon fondée, en débouts la partie
|  requérante, '

1 Dit que la requérante supporte ses propres dépens,

YR KA K hk ¥

Ainsi Jugé et prononcé & laudience publique civile de la chambre 18
de la Cour d'appel de Bruxellesle 4 3 ~10~ 2009

Ou étalent présents :

-Mr. P, BLONDEEL, Président,
-Mme. S, GADEYNE, consellier,
~Mr. E. BODSON, conseiller,
-Mme, D, VAN IMPE, grefiier,
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