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Erwagungen

E.1l

Le Tribuna administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31,
32 et 33 let. edelaloi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32) et art. 5a. 2 delaloi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]). Laqualité pour recourir doit étre reconnue ala recourante (art. 48 al. 1
PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 22aal. 1 let. a, 50, 52 al.
let63a.4PA).

E.2

A teneur del'art. 3 al. 1 delaloi sur la protection des marques du 28 aolt 1992 (LPM, RS
232.11), sont exclus de la protection |es signes identiques a une marque antérieure et
destinés a des produits ou services identiques (let. a), les signes identiques a une marque
antérieure et destinés a des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de
confusion (let. b) et les signes similaires a une marque antérieure et destinés a des produits
ou services identiques ou similaires, lorsgu'il en résulte un risque de confusion (let. ).

E.3

Pour I'appréciation du risgue de confusion, il convient de prendre en compte la similarité
aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesguelsils sont enregistrés.
Indépendamment du fait que ces deux ééments sinfluencent réciproquement, en ce sens
gue les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont
similaires et vice versa, la pratique constante admet que, lorsgu'une similarité entre les
signes ou les produits peut étre exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre
les produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a priori
exclu. Il convient également de tenir compte de |'attention dont les consommateurs font
ordinairement preuve (arrét du Tribunal administratif fédéral B-8011/2007 du 24 octobre
2008 consid. 3 Emotion). Sagissant du cercle des destinataires déterminant, il faut, selon la
doctrine et la jurisprudence, prendre en considération toutes les circonstances, en particulier
la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis
en situation concrete de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. Sil sagit
de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du
consommateur moyen. Si I'on est en présence de produits ou de services pour lesquelsil est
d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir
compte et admettre moins facilement |'existence d'un risque de confusion. Et si le public est
composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particuliére lors de I'achat, on



devrait faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (arrét du Tribunal
administratif fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort ; sic! 2002 163
consid. 6f Audi ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ;
Eugen Marbach, in : Roland VVon Biren/Lukas David [éd.], Schwei zerisches
Immaterialglter- und Wettbewerbsrecht, vol. 111/1, Markenrecht, 2e éd., Bale 2009, nos 995
ss). En I'espéce, 'autorité inférieure aimplicitement considéré que les services revendiqués
par |es marques opposées sadressaient au consommateur moyen. Avec raison, les parties ne
contestent pas cette appréciation (arrét du Tribunal administratif fédéral B-137/2009 du 30
septembre 2009 consid. 5.2.3 Diapason).

E.4

La comparaison des signes litigieux suppose en premier lieu de sinterroger sur |'étendue de
protection de la marque opposante, celle-ci étant indispensable pour estimer le risque de
confusion (arrét du Tribunal administratif fédéral B-8052/2008 du 29 octobre 2009 consid.
7.2 G-Star). L'aire de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle est plus
restreinte pour les marques faibles que pour les margues fortes et des différences plus
modestes suffiront a créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques
dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage
courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété
dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour
simposer sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les
signes similaires, car elles sont spécialement exposées a des s de rapprochement (arrét
du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 Sky ; ATF 122 111
382 consid. 2a Kamillosan).

E.41

Un signe est banal lorsgu'il est constitué par exemple de figures géométriques simples
(carré, rectangle, triangle, cercle, point, cube, pyramide, sphere) (David, op. cit., n° 45 ad
art. 2 ; sic! 2007 736 consid. 4 et lesréf. cit. Karomuster farbig), de lettres de I'al phabet
(voir cependant : sic! 2006 475 consid. 9-11 X-Pressure), de chiffres, de couleurs de base,
de signes de ponctuation ou de signes mathématiques. La combinaison de tels éléments
dans un signe peut toutefois conférer a ce dernier un caractere distinctif (sic! 2004 853
consid. 4 Formes répétitives [3D] ; Cherpillod, op. cit., p. 72). Demeure toutefois réservée
I'hypothese ou cette combinaison aurait un caractere descriptif. Sont descriptifs les signes
qui représentent d'une fagon ou d'une autre la marchandise concernée. On peut distinguer
les désignations géenériques, a savoir les indications désignant le genre de produit ou de
service, et les désignations descriptives, a savoir lesindications sur les caractéristiques du
produit ou du service. Lesindications relatives aux caractéristiques du produit ou du service
sont descriptives, qu'elles portent, par exemple, sur son aspect, sa matiere, sa composition,
sa destination, safonction ou ses effets, le cercle de ses destinataires, sa provenance
géographique, son lieu de vente, son prix, sa quantité ou encore sa qualité. Sont en outre
descriptifs les indications portant sur une composante particuliére du produit, lesindications
de nature publicitaire ou les slogans qui décrivent directement la qualité d'une marchandise
ou d'un service (arrét du Tribunal administratif fédéral B-7485/2006 du 4 février 2008
consid. 7.1 et lesréf. Booster). Un élément de la marque n'exerce toutefois un effet
descriptif que si cette acception se comprend facilement par e consommateur moyen sans
effort dimagination (ATF 114 |1 371 consid. 2 Altatensione, ATF 108 |1 216 consid. 2
Less). Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éoigné avec le



produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une
désignation est descriptive. Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il
convient de déterminer le sens de chaque élément et d'examiner ensuite si la combinaison
de ces significations donne un sens logique pouvant étre compris par les milieux intéressés
comme une dénomination descriptive sans effort intellectuel ou imaginatif particulier (arrét
du Tribunal administratif fédéral B-1171/2008 du 3 juin 2008 consid. 8.1.3 Orthofix ; voir
également en ce sens : arrét du Tribunal administratif fédéral B-6770/2009 du 9 juin 2008
consid. 8.1 et 8.2 Nasacort).

E.4.2

En I'espéce, |la marque opposante est formée du terme "eti". Avec |'autorité inférieure, il
sied de reconnaitre que "eti" n'a pas de signification déterminée ou générigue en relation
avec les services pour lesquels la marque opposante est protégée. Au demeurant, les parties
ne le contestent pas. Dans ces conditions, |a marque opposante jouit d'une force distinctive a
tout le moins normale. L'intimé abonde dans ce contexte en soutenant que la marque
opposante devrait bénéficier d'une aire de protection éendue, dans la mesure ou €lle fait
I'objet depuis plus de quarante ans d'un usage continu et intensif. 700'000 polices
d'assurance "ETI" auraient été conclues en Suisse en 2010 et la marque serait |'objet d'un
effort publicitaire soutenu. A I'appui de ses allégations, I'intimé a produit un extrait de son
site internet relatant son histoire ainsi qu'un tableau recensant e nombre de polices
d'assurance "ETI Europe" conclues au cours des dix dernieres années. Il est vrai que ce
dernier document démontre que les polices d'assurance proposées par |'intimé ont un certain
succes. Cependant, selon le cours ordinaire des choses et |'expérience de lavie, le
consommateur moyen garde davantage en mémoire le nom de son assureur que celui dela
police d'assurance spécifique alaquelleil souscrit. Si le document retracant I'histoire du
TCS mentionne quant alui que le"Livret ETI" fut la grande innovation des années 60 et
gu'il sagit encore aujourd'hui d'un produit d'assurance phare, il ne démontre pas que le
public suisse, confronté au terme "eti", le comprend comme un signe distinctif renvoyant au
TCS. On doit donc bien reconnaitre que ce dernier n'afourni aucun moyen de preuves qui
permettrait de démontrer que la marque opposante "ETI" serait connue du public suisse et
bénéficierait ainsi d'un champ de protection élargi. || sied par conséquent de reconnaitre a
ladite marque une force distinctive normale (voir en ce sens: arrét du Tribunal administratif
fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid 6.2.3 et les réf. Sky ; cf. ég. arrét du Tribunal
administratif fédéral B-8052/2008 du 29 octobre 2009 consid. 7.8 s. G-Star). Au demeurant,
I'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont
enregistrées et non dans laforme utilisée (cf. arrét du Tribunal administratif fédéral
B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 9 Targin ; sic! 2004 927 consid. 6 Ecofin). Or, c'est
associé aux termes "livret" en francais (Livret ETI), "libretto" enitalien (Libretto ETI) et
"Schutzbrief" en allemand (ETI Schutzbrief) que le mot "eti" est en général reconnu par le
public suisse comme un produit d'assurance de l'intimé.

E.5

Selon le Tribunal fédéral, lafonction principale et le but de la marque sont de distinguer une
marchandise particuliere de marchandises identiques ou similaires, de maniere a ce gu'une
individualisation de cette marchandise et méme de son fabricant soit rendue possible (ATF
11911 473 consid. 2c Radion). Il y arisque de confusion lorsgu'un signe plus récent porte
atteinte alafonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsgu'il faut
craindre que les milieux intéresses seront induits en erreur par la ressemblance des signes et



gue les marchandises portant I'un ou |'autre signe seront associées au faux détenteur de la
marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe aussi lorsque le public distingue les
deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de |'existence de rapports qui
n'existent pas, notamment en pensant a des marques de série qui désignent différentes lignes
de produits provenant de la méme entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre
elles (risque de confusion indirect) (ATF 128 111 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 122 11
382 Kamillosan). La plupart du temps, le public ne verra ni n‘'entendra les deux signes
simultanément. En réalité, celui des deux que le public voit ou entend s'oppose dans la
mémoire al'image plus ou moins effacée de I'autre, qui a été vue dansletemps. Lorsdela
comparaison des signes, il convient d'examiner |es caractéristiques susceptibles de subsister
dans une mémoire moyennement fidéle ou moyennement défaillante (ATF 121 11 377
consid. 2aBoss). Pour déterminer si deux marques se ressemblent au sensdel'art. 3al. 1
let. c LPM, il y alieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique
ou encore leur contenu sémantique. La similitude des marques doit en principe déja étre
admise lorsgu'un risgue de confusion se manifeste sur la base de I'un de ces trois critéres
(David, op. cit., n° 17 ad art. 3). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes
ains que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que I'image de la marque
dépend de lalongueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et
saracine, de méme que saterminaison, surtout lorsqu'elle recoit une accentuation, suscitent
plus I'attention que les syllabes intermeédiaires non accentuées (ATF 127 111 160 consid.
2b/cc Securitas, ATF 122 111 382 Kamillosan).

E.51

En I'espéce, les marques en présence sont, d'une part, "ETI" (marque opposante) et, d'autre
part, "E.B.1." (margue attaguée). Dans |a décision attaquée, |'autorité inférieure a estimé que
les marques opposees étaient similaires sous les angles visuel et auditif. La consonne "b" au
lieu de"t" et lestrois points de la margue attaguée ne permettraient pas de distinguer cette
derniére de la marque opposante. L e critere sémantique ne serait par ailleurs pas pertinent,
les marques opposeées ayant une signification indéterminée. Selon I'Institut fédéral, un
risque de confusion résulterait de cette similarité. La recourante soutient que |'apparence
visuelle qui se dégage des marques opposées est clairement différente. Lalettre "t" se
distinguerait indiscutablement de lalettre "b". A cela Sgouterait lestrois points de la
marque "E.B.1.", cette derniére apparaissant ainsi plus longue et moins compacte que la
margue opposante "ETI". Sous|'angle auditif, larecourante fait valoir que la marque
opposante sera "prononcée d'une traite, en deux syllabes /e-ti/". En revanche, les points de
la marque attaguée impliquerait que cette derniére soit percue comme un acronyme et
gu'elle soit prononcée une lettre alafois, en trois syllabes distinctes. La recourante expose
en outre que les lettres "t" et "b" constituent des phonemes incontestablement différents.
L'intimé défend pour sa part en bref que les différences qui caractérisent les marques
opposées sont insuffisantes pour bannir un risque de confusion.

E.5.2

Il sagit donc dans un premier temps d'examiner si les marques opposees, telles qu'elles
figurent au registre, présentent des similitudes sous les angles visuel, auditif et sémantique.
E.521

D'un point de vue visuel, la marque opposante est une marque verbale composée du terme
"eti", asavoir troislettres - deux voyelles et une consonne. La marque attaquée est quant a



elle formeée de six caractéres, a savoir trois lettres "e", "b" et "i", chacune d'elles étant suivie
d'un point, sans espace : "E.B.I.". || appert de ce qui précede que, d'une part, la marque
attaquée est plus longue de trois caractéres. D'autre part, la présence des points qui suivent
leslettres"e", "b" et "i" espacent ces derniéres, donnant ala marque attaquée une
impression visuelle plus aérée que celle de la marque opposante "ETI", dépourvue de tout
signe de ponctuation. De surcroit, alors que cette derniere apparait comme une marque
formée d'un mot, les points de la marque attaquée indiquent visuellement qu'il Sagit d'un
acronyme. Aussi faut-il d§ja admettre que les marques opposées sont visuellement
distinctes, bien qu'elles aient en commun les lettres "e" et "i". Au demeurant, il en vade
méme sil est fait abstraction des trois points de la marque attaquée, que le consommateur
moyen peut ne pas garder en mémoire. En effet, la consonne "t" de la marque opposante est
angulaire, en particulier en majuscule, et se distingue ainsi clairement de la consonne "b" de
lamarque attaguée, caractérisée par des lignes arrondies (voir dansle méme sens: ATF 121
[11 377 consid. 3b Boss).

E.522

Sous |'angle phonétique, la marque opposante est formée de deux syllabes é-ti ou é-ti,
suivant lamaniére dont sera prononcée lalettre "e" initiale. La marque attaquée, du fait de
la présence des points, est constituée de trois syllabes e-b-i, prononcée telle quelle ou, en
allemand notamment, é-b-i. Ainsi donc, si |es marques opposées ont en commun leurs deux
voyelles, celle attaguée a une cadence différente de celle opposante, plus bréve. A cela
Sajoute que leslettres "t" et "b" sont des phonemes distincts, comme le reléve avec raison la
recourante. Un phoneme se définit comme la plus petite unité de langage parlé, dont la
fonction est de constituer les signifiants et de les distinguer (Le nouveau Petit Robert de la
langue francaise 2007, Paris 2006, p. 1887). Lalettre "t" est en effet une consonne occlusive
dentale. Elle est ainsi formée par le contact de lalangue sur les dents. Lalettre "b" est pour
sa part une consonne occlusive bilabiale sonore, formée par le contact des levres associé a
lavibration des cordes vocales (sur les caractéristiques phonétiques de ces deux lettres :
Cours de phonétique en ligne de la section de linguistique de |a Faculté des Lettres de
I'Université de Lausanne, Description des consonnes, Occlusives orales, in :
www.unil.ch/ling/page13338.html). Ainsi donc, le phoneme formé par lalettre "b" est plus
rond et sonore que celui de lalettre "t". Dans ces conditions, il n'est pas possible, sur le plan
phonétique, de confondre "tag" et "bague" ou "trimer" et "brimer". 1l sied d'ajouter dans ce
contexte que le Tribunal fédéral ajugé que, sur le plan phonétique notamment, les marques
"BOSS" et "BOKS' n'étaient pas similaires. La Haute Cour a en effet considéré qu'a
I'évidence, ces marques avaient une sonorité analogue, mais qu'elles avaient des phonemes
globalement différents, la marque "BOSS" possédant un son rond alors que la marque
"BOKS" avait quelque chose de haché en raison du groupe "-ks" qui se prononce comme
"x". Ainsi, selon |le Tribunal fédéral, la dissimilitude des marques "BOSS" et "BOKS' ne
sera pas négligée, d'autant plus qu'il sagit de mots brefs (ATF 121 111 377 consid. 3a). En
conséguence, Sil est en I'espéce fait abstraction des points de lamarque "E.B.l." de sorte
gu'elle se trouvera prononcée "é-bi" ou "e-bi", on ne saurait nier qu'elle se distingue
phonétiquement de la marque opposante "ETI". Force est donc d'admettre que les marques
opposées ne sont pas similaires sur le plan phonétique.

E.523

Sur le plan sémantique enfin, il y alieu de relever que la marque opposante est formée du
terme fantaisiste "eti" qui n'ade signification ni en francais, ni en allemand, ni en italien. On



ne peut au demeurant exclure qu'il sagisse d'un sigle, au sens toutefois inconnu, partant a
caractére fantaisiste. Quant ala marque attaguée, comme nous |'avons remarqué ci-dessus,
la présence des points qui suivent chacune des lettres qui 1a forment indique qu'il sagit d'un
acronyme. Aucun élément au dossier ne permet cependant de déterminer a quels termes se
rapportent leslettres"e", "b" et "i" del'acronyme de la marque attaquée. L e consommateur
y verraains un acronyme fantaisiste. Dans ces circonstances, a savoir en présence de deux
signes fantaisistes, |e critere sémantique n'est pas pertinent.

E.53

Il ressort de ce qui précéde que les marques opposées se distinguent I'une de |'autre sur les
plans visuel et auditif. En conséquence, ces marques ne peuvent pas étre confondues.

E.6

Compte tenu du fait qu'un risque de confusion doit étre exclu sous I'angle de la comparaison
des marques en présence, point n'est besoin d'examiner la question de la similarité des
services en relation avec lesquels elles sont protégeées.

E.7

Il ressort de ce qui précéde que la marque attaguée ne porte pas atteinte alafonction
distinctive de la marque opposante. Partant, bien fondé, le recours formé par EBI SA doit
étre admis, les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de ladécision de I'Institut fédéral du 25 mars
2010 doivent étre annulés et I'opposition n° 10'444 doit étre rejetée.

E.71

Lesfrais de procédure comprenant I'émolument judiciaire et les débours sont misala
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du reglement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de lavaleur
litigieuse, de I'ampleur et de la difficulté de la cause, de lafagon de procéder des parties et
de leur situation financiére (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en
matiere d'opposition, il y alieu d'évaluer I'intérét de |'opposant alaradiation de la marque
attaquée, respectivement I'intérét du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le
fait d'exiger dans chague cas | es preuves concrétes de ces dépenses irait trop loin et pourrait
avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu éevés de la procédure de
premiére instance. Faute d'autres pieces quant alavaleur litigieuse, I'ampleur du litige doit
étre fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 11
490 consid. 3.3). En I'espéce, les frais de procédure doivent étre fixés a Fr. 4'000.- et misa
lacharge de I'intimé qui succombe. L'avance de frais de Fr. 4'000.- versée par la recourante
est restituée a cette derniere.

E.7.2

Larecourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, adroit a des
dépens (art. 64 a. 1 PA et 7 a. 1 FITAF). Les dépens comprennent lesfrais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Lesfrais
de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 a. 1 let. aFITAF),
lesquel s sont calculés en fonction du temps nécessaire ala défense de |la partie représentée
(art. 10 al. 1 FITAF). EnI'espece, larecourante a demandé que les dépens de la premiére et
de la seconde instance soient mis ala charge de I'intimé. Sagissant des dépensdela
présente procédure de recours, elle a produit une note d'honoraires de Fr. 2'250.- (TVA



comprise). Conformément al'art. 14 a. 2 FITAF, cette somme lui est allouée atitre de
dépens pour la présente procédure de recours et mise alacharge de l'intimé. A ce montant
Sgjoute une indemnité de Fr. 1'000.- (TVA comprise) atitre de dépens pour la procédure
devant l'autorité inférieure, également mise alacharge de I'intimé.

E.8

Le présent arrét est définitif (art. 73 delaloi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
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