BVGer B-4311/2019 vom 17. November 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-11-17, FR

Quelle: https://mcp.opencasel aw.ch/entscheid/bvger B-4311 2019
FR: TAF B-4311/2019 du 17 novembre 2020

IT: TAF B-4311/2019 del 17 novembre 2020

Regeste
Opposition

Erwagungen

E.11

Le Tribuna administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31,
art. 32 et art. 33 let. edelalLoi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] ; art. 5al. 2 delaLoi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]).

E.12
Laqualité pour recourir doit étre reconnue alarecourante (art. 48 al. 1 PA).

E.13

Lesdispositions relatives alareprésentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 22aal. 1
let. b et art. 50 al. 1 PA), au contenu et alaforme du mémoire de recours (art. 52 a. 1 PA)
et al'avance defrais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

E.14
Le présent recours est ainsi recevable.

E.2

L'art. 3al. 1let. cdelaLoi fédérale du 28 aolt 1992 sur la protection des marques et des
indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) exclut de la
protection les signes similaires a une marque antérieure et destinés a des produits ou
services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

E.3

Dans lamise en oeuvre de cette disposition, il sagit tout d'abord - sur 1a base des services
concernés (consid. 4) - de définir les consommateurs déterminants (consid. 5.1) et le degré
d'attention dont ils font preuve (consid. 5.2) (cf. arrét du TAF B-2326/2014 du 31 octobre
2016 consid. 3.1-3.1.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

E.4

Lamarque opposante (cf. consid. A.a) et lamarque attaguée (cf. consid. A.b.a) portent sur
divers types de services financiers (classe 36).

E.51

Parmi ces services (cf. consid. 4), certains (" gestion de fonds de sociétés’ et "gestion de
caisses deretraite” [cf. consid. A.a], par exemple) sont destinés avant tout a des spécialistes.



Les autres sadressent tant a des spécialistes qu'au grand public.

E.5.2

En lien avec les services en cause qui lui sont destinés, le grand public fait preuve d'un
degré d'attention accru. |l faut également compter sur un degré d'attention accru de la part
des spécialistes (cf. arréts du TAF B-2583/2018 du 23 juin 2020 consid. 3.2 "Helsana.
Engagiert fur das Leben/ HELSINN Investment Fund [fig.]", B-684/2017 du 13 mars 2018
consid. 3.2 "QUANTEX/Quantum Capital Partners', B-6426/2012 du 20 décembre 2013
consid. 3.1"VZ [fig.]/ SVZ", B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1 et 6.1 in fine
"HERITAGE BANK & TRUST [fig.] e¢ BANQUE HERITAGE [fig.]/ MARCUARD
HERITAGE [fig.]" et B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 5 et 7.2 "HOFER/ HOFER
FAMILY -OFFICE [fig.]"). Cette appréciation correspond a celle des parties (cf. décision
attaquée, p. 5 [ch. E.5] ; recours, p. 3[ch. 6infing], 4 [ch. 7.2] et 6-7 [ch. 7.4.3] ; réponse
del'intimée, p. 3[ch. 8 et 9]).

E.6.1

Sur la base des criteres développés par |ajurisprudence (cf. arrét du TAF B-1426/2018 du
28 avril 2020 consid. 15.1 "SPARK S sparkchief"), il convient de déterminer Sil existe une
similarité entre les services concernés (cf. consid. 4).

E.6.2

Comme lereléve ajuste titre I'autorité inférieure (décision attaguée, p. 3 [ch. C.4-C.5] ; cf.
réponse de I'intimée, p. 2-3 [ch. 7]), tous les services revendiqués par la marque attaquee
(cf. consid. A.b.a) sont compris dans les "services financiers' revendiqués par la marque
opposante (cf. consid. A.a), de sorte que les services en cause sont identiques (cf. arréts du
TAF B-4574/2017 du 14 février 2019 consid. 5.2.1.1 "COCO/ COCOO [fig.]" et
B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.3.1.1 "SKY/ SKYFIVE"). Larecourante ne le
conteste d'ailleurs pas (recours, p. 7 [ch. 7.6]).

E.7
Il sSagit désormais (consid. 7-10) d'examiner Sil existe une similarité entre le signe
"DPAM" (marque opposante) et le signe "DMAP" (marque attaquée).

E.7.1

Lasimilarité entre deux signes est déterminée par I'impression d'ensemble qui sen dégage
(cf. ATF 128 111 441 consid. 3.1 "Appenzeller*). Il convient des lors d'examiner les
caractéristiques susceptibles de subsister dans la mémoire imprécise des consommateurs
déterminants (cf. ATF 121 111 377 consid. 2a"BOSS/ BOKS"). L'impression d'ensemble est
principalement influencée par les é éments dominants des signes, c'est-a-dire, en genéral,
par leurs éléments les plus distinctifs (cf. arrét du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011
consid. 7.1.1 "lawfinder/ LexFind.ch [fig.]" ; Schlosser/ Maradan, in : de Werra/ Gilliéron
[éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-apres: CR PI], art. 3 LPM no
30). Les ééments d'un signe qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne
doivent cependant pas étre purement et simplement ignorés ; ils peuvent en effet, eux aussi,
influencer I'impression d'ensemble qui se dégage du signe (arrét du TF 4C.258/2004 du 6
octobre 2004 consid. 4.1 "YELLO/Yellow AccessAG" ; ATAF 2014/34 consid. 6.1.1
"LAND ROVER/ Land Glider" ; cf. arrét du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du
29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ ICB [fig.], IKB/ ICB et IKB/ ICB BANKING GROUP" ;
Schlosser/ Maradan, in: CR PI, art. 3 LPM no 60). |l sagit ainsi de prendre en



considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur
I'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrét du
TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/ SEE 'N LEARN" ; Gallus
Joller, in: Noth/ Buhler/ Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [M SchG], 2e éd. 2017
[ci-aprés: SHK 2017], art. 3 LPM nos 128-129).

E.7.2

Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux
marques, se ressemblent au sensdel'art. 3al. 1 let. c LPM, il y alieu de prendre en compte
leur effet auditif, leur représentation graphigue et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 11
160 consid. 2b/cc " Securitas/ Securicall", ATF 121 111 377 consid. 2b "BOSS/ BOKS"). La
similarité des marques doit en principe déa étre admise lorsque des similitudes se
manifestent sur la base de I'un de ces trois criteres (cf. Stadeli/ Brauchbar Birkhauser, in :
David/ Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd.
2017 [ci-aprés: BaK 2017], art. 3 LPM no 59). 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 particul arités des lettres
employées. Le début du mot et saracine, de méme que sa terminaison - surtout lorsque
celle-ci recoit une accentuation - suscitent plus I'attention que les syllabes intermeédiaires
non accentuées (cf. ATF 127 111 160 consid. 2b/cc "Securitas/ Securicall”, ATF 122 111 382
consid. 5a"Kamillosan/ KAMILLAN und KAMILLON" ; Schlosser/ Maradan, in: CR P,
art. 3LPM no 62).

E.8

[l convient tout d'abord d'analyser les signes en cause sur les plans visuel (consid. 8.1),
sémantigue (consid. 8.2) et sonore (consid. 8.3).

E.81
Analyse des signes en cause sur le plan visuel

E.811
Signe "DPAM"

E.8111

Lesigne"DPAM" (marque opposante ; cf. consid. A.a) est purement verbal. Il est formé
d'un ensembl e de quatre | ettres majuscules.

E.811.2
Rien, sur le plan visuel, ne permet de mettre en évidence un éément particulier de ce signe.

E.81.2
Signe "DMAP"

E. 8121

Quant alui, lesigne"DMAP' (marque attaguée ; cf. consid. A.b.a) est également purement
verbal et formé d'un ensemble de quatre lettres majuscul es.

E.81.22
Sur le plan visuel, aucune partie du signe "DMAP" n'est particuliérement mise en évidence.



E.82
Analyse des signes en cause sur le plan sémantique

E.821
Signe "DPAM"

E. 8211

Comme lereleve l'autorité inférieure (décision attaquée, p. 4 [ch. D.5]), le signe "DPAM"
ne correspond pas a un mot existant, que ce soit dans les langues national es suisses (cf. Le
Petit Robert de lalangue francaise, https:// petit robert. lerobert. com/ robert. asp [ci-aprés:
Le Petit Robert], consulté le 03.11.2020 ; DUDEN, https:// www. duden. de/ woerterbuch
[ci-aprés: DUDEN], consulté le 03.11.2020 ; Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua
italiana, di NicolaZingarelli, 12e éd. 2004 [ci-aprés : Lo Zingarelli]) ou en anglais (cf.
LEXICO, https:// www. lexico. com [ci-apres : LEXICO], consulté le 03.11.2020).

E. 8212

Rien n'indique par ailleurs que la décomposition du signe "DPAM" permette de lui donner
une signification. Contrairement a ce que soutient la recourante (cf. recours, p. 6 [ch.
7.4.2]), il n'y aaucune raison que le signe "DPAM" soit scindé en les deux €léments
suivants: "D" et "PAM" (cf. consid. 8.2.2.2).

E. 8213

Lesigne "DPAM" est formé de lettres majuscules (cf. consid. 8.1.1.1). La combinaison de
ses deux premieres lettres ("DP") est inédite dans les langues nationales suisses et en
anglais; elle est en outre difficilement pronongable (cf. décision attaquée, p. 4 [ch. D.5]).
Dans ces conditions, le signe "DPAM" est percu comme un sigle, c'est-a-dire comme la
"[s]uite des initiales de plusieurs mots qui forme un mot unique prononcé avec les noms des
lettres’ (Le Petit Robert, consulté le 03.11.2020). En raison de la combinaison de ses deux
premieres lettres ("DP"), il ne peut en effet pas étre prononcé comme un mot ordinaire (et
ne constitue ainsi pas un acronyme, tel que "ovni" ou "sida" [cf. Le Petit Robert, consulté le
03.11.2020]).

E. 8214

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, ce sont les signes tels gu'ils figurent dansle
registre (suisse ou international) qui sont déterminants (cf. arréts du TAF B-461/2013 du 21
janvier 2015 consid. 9.2 "SPORTS [fig.]/ zoo sport [fig.]", B-1009/2010 du 14 mars 2011
consid. 5.3.2 "CREDIT SUISSE/ UniCredit Suisse Bank" [fig.]", B-2844/2009 du 28 mai
2010 consid. 4.1 "SAP/ ;asap [fig.]", B-7489/2006 du 10 décembre 2008 consid. 5 "LE
GRUY ERE SWITZERLAND [fig.]/ GRUYERE CUISINE [fig.]", B-1085/2008 du 13
novembre 2008 consid. 6.1 "RED BULL und BULL/ STIERBRAU" et B-5325/2007 du 12
novembre 2007 consid. 3"ADWISTA/ ad-vista[fig.]" ; Stédeli/ Brauchbar Birkhéuser, in :
BaK 2017, art. 3LPM nos 37 et 39 ; Joller, in: SHK 2017, art. 3 LPM nos 120 et 122 ;
Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3 LPM nos 26-27 ; Christoph Willi,
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schwel zerischen Markenrecht unter
Beriicksichtigung des europaischen und internationalen Markenrechts, 2002, art. 3 LPM no
58). Contrairement a ce que soutient la recourante (recours, p. 4 [ch. 7.2] et 6-7 [ch. 7.4.3)),
il ne peut étre retenu gque, en lien avec des services de la classe 36, le seul signe"DPAM™
est compris comme le sigle de "DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA",
c'est-a-dire de laraison sociale de I'intimée. En effet, ala différence d'autres signes (comme,



par exemple, lesigne"SL Skinny Love [fig.]" [cf. arrét du TAF B-2296/2014 du 29 juin
2015 consid. 5.2 "Y SL (fig.)/ SL Skinny Love (fig.)"]), qui comprennent tant un sigle que
les mots dont lesinitiales forment ce sigle (cf. arrét du TAF B-1481/2015 du 9 mai 2017
consid. 7.2.1.1 "ice watch [fig.]/ NICE watch [fig.]"), le signe"DPAM" ne consiste qu'en un
sigle. Par ailleurs, la recourante n‘apporte aucun indice du fait que les consommateurs
déterminants (cf. consid. 5.1) comprennent le signe "DPAM" alui tout seul commelesigle
de laraison sociale de I'intimée (cf. décision attaquée, p. 4 [ch. D.8] ; réponse de I'intimée,
p. 4 [ch. 12-13] ; cf. également : arrét du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid.
7.1.3.2.2 "WINSTON/ WICKSON et Wilton" ; Kaiser/ Ruetschi, in: SHK 2017,
Beweisrecht no 92). Le simple fait que |les destinataires des services financiers en cause
fassent preuve d'un degré d'attention accru (cf. consid. 5.2) ne permet pas de conclure qu'ils
percoivent le seul signe "DPAM" comme un tel sigle (cf. arréts du TAF B-2296/2014 du 29
juin 2015 consid. 3.4 "Y SL [fig.]/ SL Skinny Love [fig.]", B-6426/2012 du 20 décembre
2013 consid. 4.3"VZ [fig.]/ SVZ" et B-332/2013 du 6 décembre 2013 consid. 6.2.3"CC
[fig.]/ GG GUEPARD [fig.]"). Il doit en effet notamment é&tre tenu compte du fait que ce
n'est pas unigquement latitulaire actuelle de la marque opposante "DPAM" - c'est-a-dire
I'intimée - qui est appelée al'utiliser, mais également destiers, en cas d'octroi d'une licence
sur cette marque ou de transfert de cette marque. Enfin, I'argumentation de la recourante
tendant a établir que le signe "DPAM" est compris comme le sigle de laraison sociale de
I'intimée est contradictoire avec celle par laquelle cette méme recourante soutient que le
signe "DPAM" est décomposé en deux éléments, "D" et "PAM" (cf. consid. 8.2.1.2).

E. 8215

Lesigne"DPAM" doit des lors étre considéré comme un sigle dont la signification n'est pas
déterminée.

E.822
Signe "DMAP"

E. 8221

A l'instar du signe "DPAM" (cf. consid. 8.2.1.1), le signe "DMAP" ne correspond pas aun
mot existant, que ce soit dans les langues national es suisses (cf. Le Petit Robert, consulté le
03.11.2020 ; DUDEN, consulté le 03.11.2020 ; Lo Zingarelli) ou en anglais (cf. LEXICO,
consulté le 03.11.2020).

E.8.222

En outre, rien n'indique que la décomposition du signe "DMAP" - alaquelle n'incite
d'ailleurs aucun élément typographique, tel qu'une espace ("D MAP", par exemple) ou une
lettre minuscule ("dMAP", par exemple) - permet de lui donner une signification.
Contrairement a ce que soutient la recourante (cf. recours, p. 6 [ch. 7.4.2]), il n'y aaucune
raison gue le signe "DMAP" soit scindé en les deux éléments suivants: "D" et "MAP".
L'élément "MAP" correspond certes au mot anglais "map", qui signifie en particulier "carte"
ou "plan" en tant que nom (cf. Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANCAIS-ANGLAISY
ANGLAIS-FRANCALIS, 8e éd. 2006). Toutefois, méme si ce nom semble appartenir au
vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Premium Schulwoérterbuch Englisch, 2009 ;
PONS, Basisworterbuch Schule Englisch, 2006), il ne saurait étre reconnu au sein du signe
"DMAP" par les destinataires de services financiers (classe 36) sans un effort particulier
d'imagination ou de réflexion (cf. réponse de I'intimée, p. 5 [ch. 20-21]).



E.8223

Comme lesigne "DPAM", le signe "DMAP" est formé de lettres majuscules (cf. consid.
8.1.2.1) ; par ailleurs, la combinaison de ses deux premieres lettres ("DM") est - en tout cas
en début de mot - inédite et peu aisée a prononcer. Le signe "DMAP" doit déslors
également étre considéré comme un sigle (cf. consid. 8.2.1.3).

E. 8224

Larecourante ne saurait étre suivie lorsqu'elle affirme que le signe "DMAP" est compris
comme le sigle du syntagme "Dynamic Multi Asset Plus’, qui se réfere a une "solution
intégrée” (cf. décision attaquée, p. 4 [ch. D.8] ; recours, p. 7 [ch. 7.4.3] ; cf. également :
réponse de la recourante adressée a l'autorité inférieure le 23 avril 2019 [annexe 7 du
dossier del'autorité inférieure], p. 3). En effet, dans le cadre d'une procédure d'opposition,
ce sont les signestels qu'ils figurent dans le registre qui sont déterminants (cf. consid.
8.2.1.4). Or, rien n'indique que, alui seul, le signe "DMAP" soit percu comme le sigle du
nom d'un type de service financier. La recourante n'apporte en tout cas aucun indice en ce
sens (cf. décision attaquée, p. 4 [ch. D.8]). Le simple fait que la notion de "Dynamic Multi
Asset Plus' soit utilisée par larecourante et/ou que | es destinataires des services financiers
en cause fassent preuve d'un degré d'attention accru ne saurait suffire a établir que, d'une
maniére générale, les destinataires de services financiers comprennent le seul signe
"DMAP" comme le sigle de cette notion (cf. consid. 8.2.1.4). En se limitant aindiquer
gu'elle est connue "par les clients respectifs des deux parties’, la recourante ne laisse en tout
cas pas entendre que cette signification du signe "DMAP" est plus largement connue
(réponse de la recourante adressée al'autorité inférieure le 23 avril 2019 [annexe 7 du
dossier de l'autorité inférieure], p. 3).

E. 8225

En conclusion, le signe "DMAP" doit - al'instar du signe "DPAM" (cf. consid. 8.2.1.5) -
étre considéré comme un sigle dont la signification n'est pas déterminée.

E.83
Analyse des signes en cause sur le plan sonore

E.83.1
Signe"DPAM"

E.8311

Vu quelesigne "DPAM" est pergu comme un sigle (cf. consid. 8.2.1.2-8.2.1.3), chacune de
ses lettres est lue et prononcée de maniére indépendante (cf. arrét du TAF B-6426/2012 du
20 décembre 2013 consid. 4.2 "VZ [fig.]/ SVZ" ; cf. également : décision attaquée, p. 4 [ch.
D.5]). En francais (cf. consid. 12.2.2), le signe "DPAM" sénonce de la maniere suivante :

[depe m].

E. 8312

Contrairement a ce que soutient la recourante (cf. recours, p. 6 [ch. 7.4.2]), il n'y aaucune
raison que le signe "DPAM" soit scindé en les deux éléments "D" et "PAM" (cf. consid.
8.2.1.2) et gque cette scission influence sa prononciation (réponse de I'intimée, p. 5 [ch.
20-21]).

E.83.2



Signe"DMAP’

E. 8321

Lesigne "DMAP" est également percu comme un sigle (cf. consid. 8.2.2.2-8.2.2.3). En
francais (cf. consid. 12.2.2), il sénonce de la maniére suivante : [de m pe] (cf. consid.
8.3.1.1).

E.83.22

Contrairement a ce que soutient la recourante (cf. recours, p. 6 [ch. 7.4.2]), il n'y aaucune
raison que le signe "DMAP" soit scindé en les deux éléments "D" et "MAP" (cf. consid.
8.2.2.2) et gque cette scission influence sa prononciation (réponse de I'intimée, p. 5 [ch.
20-21]).

E.9

En fonction notamment des services revendiqués par les signes en cause (cf. consid. 4), il
convient encore de déterminer laforce distinctive (cf. consid. 11.1.1-11.1.3) des éléments
qui forment ces signes (cf. arréts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 9 "The
SwissCell Spa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" et B-7367/2010 du 9 décembre 2011
consid. 6.4.1 "HOFER/ HOFER FAMILY -OFFICE [fig]").

E.91

Percu comme un sigle (cf. consid. 8.2.1.2-8.2.1.3), le signe "DPAM" est considéré comme
un tout (cf. arrét du TAF B-2844/2009 du 28 mai 2010 consid. 4.4 "SAP/ ;asap [fig.]"). Vu
gu'il n'a pas de signification déterminée (cf. consid. 8.2.1.5), il ne peut pas étre descriptif
des services revendiqués par la marque opposante en classe 36. |1 est deslors doté d'une
force distinctive moyenne (décision attaguée, p. 5 [ch. E.8]).

E.9.2

Lesigne"DMAP" est également percu comme un sigle (cf. consid. 8.2.2.2-8.2.2.3) et ains
considéré comme un tout. Vu qu'il n'a pas de signification déterminée (cf. consid. 8.2.2.5),
il ne peut pas étre descriptif des services revendiqués par la margue attaquée en classe 36. |1
est des lors doté d'une force distinctive moyenne.

E. 10

Sur la base tant de I'analyse des signes en cause sur les plans visuel, sémantique et sonore
(consid. 8) que de I'examen de la force distinctive de leurs éléments (consid. 9), il Sagit
maintenant de déterminer Sil existe une similarité entre ces signes.

E.10.11

Rien, sur les plans visuel (cf. consid. 8.1.1.2), sémantique ou sonore, ne contribue a donner
une place privilégiée al'un ou al'autre des é éments du signe "DPAM", qui est deslors
percu comme un tout, doté d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 9.1).

E.10.1.2

De méme, aucune partie du signe "DMAP" n'est particuliérement mise en évidence, que ce
soit sur le plan visuel (cf. consid. 8.1.2.2), sémantique ou sonore. Le signe "DMAP" est
ainsi appréhendé comme un tout, doté d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 9.2).

E. 10.2



Il convient par conséquent de prendre en compte chacun des signes en cause dans sa
totalité.

E.10.21

Etant donné que les signes "DPAM" et "DMAP" n'ont pas de signification déterminée (cf.
consid. 8.2.1.5 et 8.2.2.5), ils ne peuvent étre qualifiés de similaires sur le plan sémantique
(cf. décision attaquée, p. 4-5[ch. D.8] ; cf. également : arréts du TAF B-3126/2010 du 16
mars 2011 consid. 7.3 in fine"CC [fig.]/ Organic Glam OG [fig.]" et B-3030/2010 du 2
novembre 2010 consid. 5.2.3 "ETI/ E.B.I."). Seul peut étre retenu, atitre d'indice de
similarité, le fait que, I'un comme I'autre, ces signes sont pergcus comme des sigles (cf. arréts
du TAF B-4574/2017 du 14 février 2019 consid. 8.1.2 "COCO/ COCOO [fig.]" et
B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 6.3.2.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

E. 10221

Il existe en revanche une grande similarité entre les signes "DPAM" et "DMAP" sur le plan
visuel. De méme longueur, ces signes sont en effet composés des mémes quatre lettres
majuscules. Sont en outre identiques la premiere lettre ("D") et latroisieme lettre ("A™) de
chacun des signes. Sur le plan visuel, les signes ne se distinguent dés lors que par la
permutation de leurs deuxiemes et quatriémes lettres "P" et "M" (cf. décision attaguée, p. 4
[ch. D.6]).

E.10.2.2.2

Larecourante met en avant le fait que I'impression visuelle qui se dégage tant de la
combinaison des deux premiéres lettres de chacun des signes ("DP", d'une part, et "DM",
d'autre part) que des caractéristiques graphiques de la deuxiéme | ettre de chacun des signes
("P", d'une part, et "M", d'autre part) est différente (cf. recours, p. 5-6 [ch. 7.4.1]). Or, de
telles différences ne permettent clairement pas de faire passer al'arriére-plan la grande
similarité qui résulte de I'impression d'ensemble qui se dégage des deux signes en cause et
qui est marquée par |'utilisation des quatre mémes lettres (cf. consid. 10.2.2.1). Le cas
d'espéce se distingue en effet de celui qui fait I'objet de I'ATF 121 111 377 "BOSS/ BOKS",
danslequel, sur le plan visuel, la différence entre les troisiémes | ettres des signes concernés
("S", d'une part, et "K", d'autre part) est d'autant plus frappante que lalettre "K" du signe
"BOKS" n'apparait pas du tout dans le signe "BOSS" (cf. ATF 121 111 377 consid. 3b
"BOSS/ BOKS' ; cf. également : arrét du TAF B-3030/2010 du 2 novembre 2010 consid.
5.2.1infine"ETI/ E.B.1.").

E.10.2.3

Enfin, vu que lessignes"DPAM" et "DMAP" forment des sigles, chacune de leurs | ettres
est prononcée de maniére indépendante (cf. consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Pour un francophone
(cf. consid. 12.2.2), ces signes ont dés lors, sur le plan sonore (comme d'ailleurs sur le plan
visuel [cf. consid. 10.2.2.1]), laméme longueur. |Is ont en outre laméme cadence et le
méme nombre de syllabes. Vu que chacun commence par la consonne "D", les signes
"DPAM" et "DMAP" se distinguent avant tout par leur derniére consonne, "M", d'une part,
et "P', d'autre part ; la différence entre la nature douce de la consonne "M" (occlusive
nasale bilabiale) et le caractére explosif de la consonne "P" (occlusive bilabiale sourde) ne
passe en effet pas inapercue (cf. Le Petit Robert, consulté le 03.11.2020 ; cf. également :
recours, p. 6 [ch. 7.4.2]). La suite de voyelles des signes en cause ([ee ], d'une part, et [e €],
d'autre part) ne difféere toutefois que |égerement (cf. décision attaquée, p. 4 [ch. D.6)). Elle
est marquée par laprésence de lalettre "A", qui constitue la seule voyelle des signes en



cause et leur méme troisieme syllabe (cf. réponse de I'intimée, p. 5 [ch. 18]).

E.10.3

En conclusion, lessignes "DPAM" et "DMAP" doivent étre considérés comme similaires
(cf. décision attaquée, p. 5[ch. D.9]), pour un francophone en tout cas (cf. consid. 12.2.2).

E.103.1

Outre leur grande similarité sur le plan visuel, le fait que les deux signes commencent par la
méme lettre "D" (cf. consid. 10.2.2.1 et 10.2.3) est déterminant. En effet, comme le rappelle
d'ailleurs I'autorité inférieure (décision attaguée, p. 4 [ch. D.6 in fing] ; cf. réponse de
I'intimée, p. 5 [ch. 18]), une attention particuliéere doit en principe étre accordée au début des
éléments verbaux a comparer (cf. consid. 7.2 ; arréts du TAF B-1426/2018 du 28 avril 2020
consid. 19.3.2.2 "SPARKS/ sparkchief" et B-6426/2012 du 20 décembre 2013 consid. 4.1
"VZ [fig.)/ SVZ").

E. 10.3.2

Les signes verbaux courts - tels que les sigles et les acronymes - sont plus facilement percus
(et de maniére plus précise) que les longs signes verbaux. Le risque que les différences
entre des signes verbaux courts échappent au consommateur est des lors moindre (ATF 121
[11 377 consid. 2b in fine "BOSS/ BOKS" ; arréts du TAF B-6426/2012 du 20 décembre
2013 consid. 7 "VZ [fig.]/ SVZ", B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.4.3 "CC [fig.]/
Organic Glam OG [fig.]" et B-2844/2009 du 28 mai 2010 consid. 4.4 "SAP/ ;asap [fig.]").
En I'espéce, avec quatre lettres chacun, les signes"DPAM" et "DMAP" ne sont toutefois
pas particulierement courts. En outre, aladifférence, par exemple, des signes "BOSS" et
"BOKS", qui font I'objet de I'ATF 121 I11 377, ils sont formés exactement des mémes
lettres, ce qui contribue arenforcer leur similarité ; ils ne sont enfin pas dotés d'une
signification clairement différente (cf. consid. 10.2.1), qui permettrait de relativiser leur
similarité (cf. ATF 121 111 377 consid. 2b et 3c "BOSS BOKS").

E.11

En vue de I'examen du risque de confusion entre les marques en cause (consid. 12), il
convient encore de déterminer I'étendue du champ de protection de la marque opposante
"DPAM".

E. 1111

L e champ de protection d'une marque dépend de saforce distinctive. Il est plus restreint
pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences modestes suffiront
alors a créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les
éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le
langage courant (cf. arrét du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 "R RSW Rama
Swiss Watch [fig.]/ RAM Swiss Watch AG"). 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 travail patient pour sétablir sur le marché, doivent bénéficier d'une
protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécia ement exposees
ades essais de rapprochement (cf. ATF 122 111 382 consid. 2a"Kamillosan/ KAMILLAN
und KAMILLON" ; arrét du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "SKY/ SkySIM").

E. 1112



Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer, en lien avec
les produits et/ou les services auxquelsil est destiné (arréts du TAF B-6927/2015 du 8
décembre 2016 consid. 7.1 "SENSOREADY/ Sensigo" et B-3012/2012 du 5 février 2014
consid. 7.1.1 "PALLAS/ PALLAS SEMINARE [fig.]"), lasignification de chacun de ses
éléments et d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant étre
compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme
une dénomination générique. Des associations d'idées ou des alusions qui n‘'ont qu'un
rapport éoigné avec le produit ou le service concerné ne sont en effet pas suffisantes pour
admettre qu'une désignation est descriptive (arréts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013
consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/ Maritimer" et B-1700/2009 du 11 novembre 2009
consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/ Anticoccinum'). Ce ne sont dés lors pas |es éléments
de la marque opposante en eux-mémes qui sont déterminants, mais bien |'impression
d'ensemble qui se dégage du signe (arrét du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid.
12.2.1.3.2 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL").

E.11.1.3

Une marque verbale courte - telle qu'un sigle ou un acronyme - est en principe dotée d'un
champ de protection normal. Sa briéveté ne suffit en effet pas a affaiblir saforce distinctive
(arréts du TAF B-2296/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.4 infine"Y SL [fig.]/ SL Skinny
Love[fig.]", B-6426/2012 du 20 décembre 2013 consid. 5"V Z [fig.]/ SVZ", B-3126/2010
du 16 mars 2011 consid. 8.2 "CC [fig.]/ Organic Glam OG [fig.]" et B-7466/2006 du 4
juillet 2007 consid. 8 "AZ/ 6AZ [fig.]" ; Stadeli/ Brauchbar Birkhauser, in : BaK 2017, art.
3LPM no 76; Joller, in: SHK 2017, art. 3 LPM no 86).

E.11.2

En I'espece, il sagit de retenir que, en lien avec les services gu'elle revendigue en classe 36
(cf. consid. 4), lamarque opposante "DPAM" jouit d'une force distinctive moyenne (cf.
consid. 9.1). Cet avis est d'ailleurs partagé par les parties (cf. décision attaquée, p. 5 [ch.
E.8] ; recours, p. 4 [ch. 7.2 infing] ; réponse de I'intimée, p. 3 [ch. 10] et 4 [ch. 14]).

E.12

Le Tribunal administratif fédéral se doit enfin de déterminer sil existe un risque de
confusion entre les marques en cause.

E. 1211

Lamarque est un signe propre a distinguer les produits ou les services d'une entreprise de
ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Il y aun risque de confusion lorsgu'une marque
porte atteinte a cette fonction distinctive d'une marque antérieure (cf. art. 6 LPM).

E. 12111

Unetelle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en
erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant |'un ou |'autre signe soient
associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct).

E. 12112

Une telle atteinte existe aussi lorsgque le public distingue les deux signes, mais présume, en
raison de leur ressemblance, |'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en
pensant a des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services
provenant de la méme entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque



de confusion indirect) (cf. ATF 128 |11 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 122 111 382
consid. 1 "Kamillosan/ KAMILLAN und KAMILLON", ATF 119 11 473 consid. 2c
"Radion/ Radomat"; arré du TAF B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 6.5 in fine
"WORLD ECONOMIC FORUM/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").

E. 1212

L 'appréciation du risque de confusion ne seffectue pas en comparant abstraitement les
signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 11
382 consid. 1 "Kamillosan/ KAMILLAN und KAMILLON"). Il convient ainsi de prendre
en considération lasimilarité aussi bien des signes (consid. 7-10) que des produits ou des
services auxquelsils sont destinés (consid. 6). Ces deux é éments sinfluencent
réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se
différencier que les signes sont similaires, et vice versa (cf. arrét du TAF B-4260/2010 du
21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/ BALU [fig.]" ; Stadeli/ Brauchbar Birkhaduser, in :
BaK 2017, art. 3 LPM no 154). Entrent également en ligne de compte e degré d'attention
dont font preuve les consommateurs déterminants (consid. 5 ; cf. arrét du TAF B-7352/2008
du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/ TORRE SARACENA") et I'étendue du champ
de protection de la marque opposante (consid. 11).

E. 1221

En I'espece, pour un francophone en tout cas (cf. consid. 12.2.2), les signes en cause sont
similaires (cf. consid. 10.3). Par ailleurs, les services concernés sont identiques (cf. consid.
6.2). Enfin, en lien avec de tels services, la marque opposante est dotée d'une force
distinctive moyenne (cf. consid. 11.2). Dans ces conditions, il est probable que les
consommateurs déterminants associent - atort - le signe "DMAP" au titulaire de la marque
opposante "DPAM". Contrairement a ce que semble soutenir |a recourante (recours, p. 6-7
[ch. 7.4.3]), le degré d'attention accru des consommateurs déterminants (cf. consid. 5.2) ne
permet pas d'exclure un risque de confusion (cf. arrét du TAF B-7367/2010 du 9 décembre
2011 consid. 7.2 "HOFER/ HOFER FAMILY -OFFICE [fig.]").

E. 1222

Etant donné qu'il existe pour un francophone, c'est-a-dire dans |'une des langues nationales
suisses au moins, le risque de confusion doit étre admis (cf. arréts du TF 4A.14/2006 du 7
décembre 2006 consid. 3.3.1in fine "Champ" et 4C.34/2002 du 24 septembre 2002 consid.
2.1infine"SCHLUMPAGNER und SCHLUMPENOISE" ; arréts du TAF B-4574/2017 du
14 février 2019 consid. 11.3.1 "COCO/ COCOO [fig.]" et B-159/2014 du 7 octobre 2016
consid. 8.3.1.1-8.3.1.2 "BELVEDERE/ CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]"). Peut ainsi
rester ouverte la question de savoir comment les signes en cause sont prononcés dans
d'autres langues que le francais (cf. consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E.13.1

Vu |'existence d'un risque de confusion entre les marques en cause (cf. consid.
12.2.1-12.2.2), c'est ajuste titre que la décision attaquée admet |'opposition no 100197. Le
recours doit des lors étre rejeté.

E.13.2
Il reste a statuer sur lesfrais et les dépens de la procédure de recours (consid. 14-15).

E. 141



En régle générale, les frais de procédure - comprenant I'émolument judiciaire (cf. art. 63 al.
4bisPA ; art. 2 et art. 4 du Réglement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et les débours
- sont mis alacharge de la partie qui succombe (art. 63 al. LinliminePA ; art. 1al. 1
FITAF).

E.14.2

En I'espece, il sejustifie d'arréter a Fr. 4'500.- le montant des frais de la procédure de
recours (cf. ATF 133 I11 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrét du TAF B-2326/2014
du 31 octobre 2016 consid. 10.1-10.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]" ; sic! 2015, p. 497).

E. 1421

Vu le sort du recours (cf. consid. 13.1), il convient de mettre ce montant alacharge dela
recourante, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 in limine PA).

E. 1422

Cesfrais de procédure sont compenses par I'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la
recourante le 4 septembre 2019.

E. 151

Lapartie qui obtient entiérement ou partiellement gain de cause adroit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par lelitige (cf. art. 64 al. 1PA ;art. 7al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1,
art. 10al. 1 et 2 et art. 14 FITAF).

E. 1521

En I'espece, larecourante, qui succombe (cf. consid. 14.2.1), n'a pas droit a des dépens (cf.
at.64a.1PA ;at. 7a. 1LFITAF).

E. 15221

L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat devant le Tribunal
administratif fédéral, aquant a elle droit a des dépens.

E. 15222

Selon I'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant
le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal administratif fédéral. Un tel
décompte doit étre détaillé ("eine detaillierte Kostennote", "una nota particolareggiata’), de
maniére a permettre au Tribunal administratif fédéral de vérifier que lesfrais alégués
constituent des frais nécessaires causés par le litige au sensdel'art. 7 a. 1 FITAF (cf. arréts
du TAF B-1104/2018 du 20 décembre 2019 consid. 6.2 "OSAKA SODA [fig.]" et
B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 8.3 "CARPE DIEM/ carpe noctem” ; Moser/ Beusch/
Kneubihler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, nos 4.84 et
4.85).

E.15.2.2.3

En I'espece, I'intervention de I'avocat de I'intimeée consiste, pour |'essentiel, en le dépdt d'une
réponse (cf. consid. C.b). Cette réponse est accompagnée de la facture d'un montant de Fr.
4'548.20 adressée a l'intimée par son avocat (annexe 4 jointe alaréponse de l'intimée). Les
informations jointes ala facture atteignent certes un certain degré de détail. Or, I'ensemble
des postes énumérés portent le méme libellé " Draft of answer to appeal to the Federal
Administrative Court", qui ne permet pas d'établir de maniére preécise quelles prestations ont



été fournies. De méme, le poste intitulé "Frais divers' reste totalement général. Enfin, vu
I'art. 10 al. 2 inlimine FITAF, qui prévoit que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au
moins et de Fr. 400.- au plus, le tarif de I'avocat de I'intimée (Fr. 450.-/h) est trop élevé;
guant a celui de son collaborateur (Fr. 337.50/h), il se situe dans la partie supérieure de la
fourchette prévue par I'art. 10 a. 2 in limine FITAF. Dans ces conditions, il convient de
fixer les dépens dus al'intimée sur labase du dossier (art. 14 a. 2 FITAF ; cf. arrétsdu TAF
B-4823/2019 et B-4827/2019 du 10 mars 2020 consid. 7.2 "Berechnung der
Widerspruchsfrist” et B-5972/2017 du 7 juin 2019 consid. 7.2 "MEDICAL PARK ([fig.]/
MEDICAL REHA PARK [fig.]").

E. 15224

En prenant notamment en considération le fait que la cause ne comporte pas de questions de
fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, il sejustifie de fixer aFr.
2'100.- le montant des frais de représentation nécessaires a la défense des intéréts de
I'intimée dans |e cadre de |a présente procédure de recours et de mettre cette somme ala
chargedelarecourante (cf. art. 64 a. 1 et 3PA ; art. 7a. 1 FITAF ; arrét du TAF
B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 15.2.1.2 "The SwissCell Spa EXPERIENCE
[fig.]/ SWISSCELL").

E. 15225

L es dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sensdel'art. 9al. 1let. c FITAF.
Cet imp6t n'est en effet percu que sur les prestations que les assujettis fournissent atitre
onéreux sur le territoire suisse et, par consegquent, pas en |'espéce, vu que les services de
I'avocat ont été fournis en faveur de l'intimeée, dont le siege se situe al'étranger (art. 1 al. 1 et
2,at.8al.letart. 184a. 1 delaLoi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur
goutée[Loi surlaTVA, LTVA, RS641.20] ; cf. arréts du TAF B-1394/2016 du 12
décembre 2018 consid. 15.2.1.6 "LOCKIT" et B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 8.7
"CARPE DIEM/ carpe noctem”).

E.15.2.3
Quant al'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 a. 3 FITAF).

E. 16

Lerecours en matiere civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en
matiere d'opposition al'enregistrement d'une marque (art. 73 delaLoi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrét est définitif (arrét du TAF
B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 16 "JEAN LEON/ Don Leone [fig.]").
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