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ARRET DU TRIBUNAL (quatriéme chambre)
17 mars 2004 (1)

«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Marques antérieures verbales
MUNDICOLOR - Demande de marque communautaire verbale MUNDICOR - Motif relatif
de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du réglement (CE) n°40/94»

Dans les affaires jointes T-183/02 et T-184/02,

El Cortelnglés, SA, établie a Madrid (Espagne), représentée par M €J.L. Rivas Zurdo, avocat,
partie requérante,
contre

Office del'harmonisation dansle marchéintérieur (marques, dessins et modeles)
(OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

I'intervenant devant le Tribunal étant, dans |'affaire T-184/02,

Iberia Lineas Aéreasde Esparia, SA, établie aMadrid, représentée par M®A.Garcia Torres,
avocat,

['autre partie ala procédure devant la chambre de recours de I'OHMI éant, dans I'affaire T-
183/02,

Gonzélez Cabello, SA, établie a Puente Genil (Espagne),
ayant pour objet des recours formés contre deux décisions de |a premi ére chambre de recours
de I'OHMI du 22 mars2002 (affaires R798/1999-1 et R115/2000-1), relatives, respectivement,

aune procédure d'opposition entre Gonzdlez Cabello, SA, et El Corte Inglés, SA, et aune
procédure d'opposition entre |beria Lineas Aéreas de Espafia, SA, et El Corte Inglés, SA,

LE TRIBUNAL DE PREMI ERE INSTANCE
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (quatriéme chambre)

composé de MM V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,
greffier: M. J. Palacio Gonzal ez, administrateur principal,
vu la procédure écrite et ala suite de |'audience du 5 novembre 2003,

rend le présent
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Antécédentsdu litige

1 Le 17 juin 1997, El Corte Inglés, SA, aprésenté, en vertu du reglement(CE) n°40/94 du
Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO1994, L11, p.1), tel que
modifié, une demande d'enregistrement de la marque verbale MUNDICOR comme marque
communautaire al'Office de I'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modeles)(OHMI).

2 L'enregistrement a été demandé pour presque tous |es produits et services relevant des 42
classes de la septi eme édition de la classification des produits et des services aux fins de
I'enregistrement des marques, faisant I'objet de I'arrangement de Nice du 15 juin 1957, tel que
révisé et modifi é.

3 Cette demande a été publi ée au Bulletin des marques communautaires n°27/98 du 14 avril
1998.

4 Le 14 juillet 1998, Gonzdez Cabello, SA, et Iberia L ineas Aéreas de Espafia, SA (ci -apres
«lberia» ou I' «intervenante»), ont formé chacune une opposition au titre de I'article 42 du
reglement n°40/94 a |'encontre de |'enregistrement de cette marque communautaire.

Opposition de Gonzélez Cabello

5 L'opposition formée par Gonza ez Cabello était fondée sur I'existence d'un risque de confusion,
au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), duréglement n°40/94, avec lamarque verbae
espagnole MUNDICOLOR, déposée le 24 juin 1996 et enregistrée le 5a00t1997 sousle
n°2.036.336, qui désigne les produits suivants, relevant de la classe 2 de I'arrangement de Nice,
précité: «couleurs, vernis, laques, peintures, préservatifs antioxydants et contre la détérioration
du bois; matieres tinctoriales; mordants; résines naturelles al'éat brut; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes».

6 L'opposition de Gonza ez Cabello était dirigée contre une partie des produits visés par la
demande de margue communautaire, a savoir les produits suivants, compris dans la classe 2 de
I'arrangement de Nice, précité: «couleurs, vernis, lagues; préservatifs contre larouille et contre
la détérioration du bois; matieres tinctoriales; mordants; résines naturelles al'état brut, métaux
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes».

7 Par décision du 17 septembre 1999, la division d'opposition de 'OHMI afait droit a
I'opposition de Gonzé ez Cabello dans satotalité.

8 Le 19 novembre 1999, larequérante aformé un recours devant la chambre de recours a
I'encontre de cette décision de la division d'opposition.

9 Par décision du 22 mars 2002, rendue dans I'affaire R798/1999-1, la chambre de recours a
rejeté ce recours en considérant qu'il existait un risque de confusion pour le consommateur
final en raison de la similitude existant entre le signe protégé par lamarque antérieure et le
signe demandé comme marque communautaire et de I'identité ou de la quasi-identité des
produits en cause que la requérante n‘avait pas contestée dans son recours.
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Opposition d'lberia

L'opposition formée par 1beria était fondée sur I'existence d'un risque de confusion au sens de
I'article 8, paragraphe 1, sous b), du reglement n°40/94, avec deux marques antérieures, a
savoir:

- d'une part, lamarque verbal e espagnole MUNDICOL OR déposée le 1¥a0(t1973,

enregistrée sous les n°5722.281€t722.282 le 4f évrier 1977 et renouvel ée le 15avril 1997,
laquelle désigne des «services propres de transport de voyageurs, d'excursions et de
promotions touristiques» compris dans la classe 39, et des «services propres
dhébergement en hétel, de programmation de voyages et d'organisation de vacances»
compris dans la classe 42 de I'arrangement de Nice, precité;

- d'autre part, la marque figurative internationale, comprenant les termes «mundi » et
«color» et ayant validité notamment en France, en Italie, en Autriche et au Benelux,
déposee le 12 janvier 1978, enregistr ée sous le n°434.732 et renouvelée le 12 janvier
1998, conformément a l'arrangement de Madrid concernant |'enregistrement
international des marques, du 14avril 1891, tel que révisé et modifié, laquelle désigne
des «services de programmation de voyages et d'organisation de voyages» compris dans
laclasse 39 et des «services fournis par les hétels consistant en I'hébergement et les
repas» compris dans la classe 42 de |'arrangement de Nice, précité. Le signe figuratif de
cette derni ére marque est reproduit ci -apres.

RILINLD

COLOR

Cette opposition était dirigée contre une partie des services visés par la demande de marque
communautaire, asavoir les «services de transport; emballage et entreposage de marchandises;
organisation de voyages», compris dans la classe39, et les «services de restauration
(alimentation); hébergement temporaire», compris dans la classe 42 de I'arrangement de Nice,
precité.

Par décision du 15 novembre 1999, la division d'opposition de 'OHMI afait droit a
I'opposition d'lberia, sauf en ce qui concerne les «services d'emballage et entreposage de
marchandises» de |la classe 39, visés par |la demande de marque communautaire.

Le 17 janvier 2000, la requérante aformé un recours devant la chambre de recours al'encontre
de cette décision de la division d'opposition.

Par décision du 22 mars 2002, rendue dans |'affaire R115/2000-1, la chambre de recours a
rejeté ce recours en considérant notamment gqu'il existait un risque de confusion en raison de la
similitude existant entre le signe protégé par la marque verbal e antérieure et le signe demandé
comme marque communautaire, compte tenu de I'identité ou de la quasi-identité des services
en cause que larequérante n‘avait pas contestée dans son recours.

Procédure et conclusions des parties
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Par requétes séparées, déposées au greffe du Tribunal le 11 juin 2002, 1a requérante a introduit
les présents recours, enregistrés respectivement sous les numéros T-183/02 et T-184/02.

Dans|'affaire T-183/02, 'OHMI a déposé au greffe du Tribunal son mémoire en réponse le 15
octobre 2002. Gonzé ez Cabello n'a pas exerce son droit d'intervention conf éré par I'article
134, paragraphe 1, du réglement de procédure du Tribunal.

Dans |'affaire T-184/02, Iberia et I'OHMI ont déposé au greffe du Tribunal leurs mémoires en
réponse, respectivement, le 20 septembre et le 15 octobre 2002.

Par ordonnance du président de la quatri eme chambre du Tribunal du 15septembre 2003, les
affaires T-183/02 et T-184/02 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrét, du fait
de leur connexité, conformément al'article 50 du reglement de procédure.

Dans |'affaire T-183/02, larequérante conclut a ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler ladécision de ladivision d'opposition du 17septembre1999 ainsi que ladécision
de la chambre de recours du 22 mars 2002 rendue dans |'affaire R798/1999-1;

- accorder |'enregistrement de la marque communautaire MUNDICOR pour tous les
produits sollicités dans la classe 2;

- condamner I'OHMI aux dépens.
Dans I'affaire T-184/02, la requérante conclut ace qu'il plaise au Tribunal:

- annuler ladécision de ladivision d'opposition du 15novembrel999 ainsi que la décision
de la chambre de recours du 22 mars 2002 rendue dans |'affaire R115/2000-1;

- accorder I'enregistrement de la marque communautaire MUNDICOR pour les «services
de transport et organisation de voyages» de la classe 39 et pour les «services de
restauration (alimentation) et hébergement temporaire » de la classe 42;

- condamner I'OHMI et I'intervenante aux dépens.

Dans les deux affairesjointes, I'OHMI conclut ace qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours,

- condamner la requérante aux dépens.

Dans I'affaire T-184/02, Iberia conclut ace qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours;

- condamner la requérante aux dépens.

Lorsde l'audience, qui sest déroul ée le 5 novembre 2003, la requérante a déclaré renoncer a
ses chefs de conclusions visant I'annulation des décisions de la division d'opposition, ce dont le
Tribuna a pris acte dans le proces-verbal d'audience.

En droit
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A I'appui de ses recours, la requérante soul @ve, dans les deux affaires jointes, un moyen tiré, en
substance, de laviolation de |'article 8, paragraphe 1, sous b), du réglement n°40/94 et, dans
I'affaire T-184/02, également un moyen tiré, en substance, de laviolation de I'article 15,
paragraphe 2, sous a), et de I'article 43, paragraphe 2, de ce méme réglement.

Il convient d'examiner en premier lieu ce deuxi @éme moyen, dans lamesure ou il vise a
contester la possibilité méme de tenir compte des marques antérieures sur lesguelles
I'opposition d'lberia est fondée et d'apprécier par rapport a ces marques |'existence d'un risque
de confusion au sens de I'article 8, paragraphe 1, sous b), du réglement n°40/94.

ur le moyen tir é, dans I'affaire T-184/02, de la violation de I'articlel5, paragraphe 2, sous a),
et del'article 43, paragraphe 2, du r églement n°40/94

Arguments des parties

Lareguérante, dans le cadre de |'affaire T-184/02, estime que, conformément al'article 43,
paragraphe 2, du reglement n°40/94, |'opposition aurait d( étre rejetée, étant donné que les
marques antérieures n'ont pas été utiliséestelles qu'elles ont été enregistrées.

Elle invoque, a cet égard, les preuves documentaires fournies par |beria elle-méme auprés de la
division d'opposition, dont il ressortirait, d'une part, que les marques de cette derni ere ont é&té
utilisées conjointement avec la dénomination de leur titulaire et des termes comme «mundos
sofiados» (mondes révés) ou «hotel color» et, d'autre part, qu'elles saccompagnaient de
graphismes particuliers. Au vu de ces circonstances, elle considére que I'usage fait des
marques antérieures a altéré le caractére distinctif de celles-ci dans laforme sous laquelle elles
ont été enregistrées. En conséguence, |'article 15, paragraphe 2, sous @), du reglement n°40/94
ne pourrait pas trouver application dans le cas d'espéce.

Lareguérante souligne que, si elle n‘a pas exigé de preuves de |'usage des marques antérieures
au cours de la procédure d'opposition, conformément al'article 43, paragraphe 2, du réglement
Nn°40/94, c'est en raison de la présentation spontanée de preuves par |beria. Pour des raisons
d'économie de procédure, il n‘aurait donc pas été nécessaire que la requérante demande
gu'lberia apporte des preuves de |'usage sérieux des marques antérieures que celle-ci avait déja
présentées. En tout état de cause, puisque le r églement n°40/94 prévoit la possibilité qu'une
marque soit déclarée nulle en raison de I'absence d'usage sérieux, il incomberait al'opposant de
présenter des preuves d'un usage sérieux de sa marque antérieure et de la notoriété éventuelle
de cette marque.

L'OHMI défend lavalidité de ladécision attaguée sur ce point, en rappelant que la chambre de
recours a observé ajuste titre que la question de I'usage des marques antérieures n'avait pas été
soulevée par larequérante devant la division d'opposition.

Il estime que la preuve de I'usage et |a revendication de notori éé sont deux questions

diff érentes. En effet, la notori été aurait &é invoquée par |'opposante a son propre bénéfice en
vue d'étendre |a protection de sa marque ant érieure, conformément al'article 8, paragraphe 5,
du reglement n°40/94, aux produits ou services qui ne présentent pas de similitude avec ceux
pour lesquels ladite marque est enregistrée. En revanche, conformément al'article 43,
paragraphe 2, de ce méme reglement, la preuve de |'usage devrait étre apportée par |'opposante
«sur requéte du demandeur», en vue de défendre |e domaine de protection de la marque
antérieure. Or, lareguérante n'ayant pas demandé en temps voulu la preuve de |'usage des
marques antérieures, 'OHMI n'aurait pas pu | égitimement évaluer, aux fins de l'article 43,
paragraphe 2, du reglement n°40/94, les preuves présentées par |'opposante pour établir la
notori été de ses marques antérieures.
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L'intervenante conteste la pertinence des arguments de la requérante concernant |'usage effectif
des marques antérieures. Elle all egue que c'est le terme «mundicolor» qui est connu et qui est
utilisé pour la grande distribution. L'utilisation conjointe, dans certains cas, de ce terme et de
son nom commercial serait tout afait normale. Les termes «mundos sofiados» et «hotel color»
ne seraient jamais utilisés en association avec lamarque MUNDICOLOR et ne
correspondraient pas aux enregistrements dont I'intervenante est titulaire.

Appréciation du Tribunal

Par le présent moyen, larequérante vise, en substance, afaire juger que c'est atort que la
chambre de recours arefusé de constater que les marques antérieures de l'intervenante
N'avaient pasfait I'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les services pour
lesquels elles ont été enregistrées et sur lesguel s I'opposition est fondée, conformément a
I'article 43, paragraphe 2, du reglement n°40/94. En particulier, elle estime que la chambre de
recours aurait d0 prendre en considération la documentation fournie par Iberia devant la
division d'opposition pour établir si cette documentation fournissait la preuve d'un usage des
marques antérieures conforme aux exigences de |'article43 du reglement n°40/94 ou si, comme
larequérante le pense, elle témoignait, au contraire, d'un usage altérant le caractére distinctif
de celles-ci danslaforme sous laquelle elles avaient été enregistrées.

Tout d'abord, il y alieu derectifier laréférence que larequérante fait al'article 43, paragraphe
2, du reglement n°40/94, dans la mesure ou ledit paragraphe ne concerne que les conséguences
du non-usage d'une marque communautaire antérieure, alors que, en |'espece, lamarque
antérieure d'lberia en raison de laquelle I'opposition a é&é accueillie - lamarque verbale
MUNDICOLOR - est une marque nationale. L es dispositions pertinentes sont en rédité celles
combinées des paragraphes? et 3 dudit article, le paragraphe 3 déclarant applicable le
paragraphe 2 «aux marques national es antérieures visées al'article 8 paragraphe 2 point a),
étant entendu que I'usage dans la Communauté est remplacé par I'usage dans I' Etat membre oul
lamarque nationale antérieure est protégée».

En outre, il convient de préciser que I'article 15, paragraphe 2, sousa), du reglement n°40/94 ne
concerne, lui aussi, que la marque communautaire. Cette disposition définit la notion d'usage
de la marque communautaire aux termes du réglement précité, aux fins notamment de
I"application des dispositions de celui-ci prévoyant des sanctions pour le non-usage d'unetelle
marque. Les marques national es antérieures invoquées dans le cadre d'une opposition au titre
de I'article42 du reglement n°40/94 ainsi que leur usage ou non-usage ne sont donc pas régis
par la disposition en cause.

Il n'est d'ailleurs pas nécessaire, en |'espece, de sinterroger sur la question de savoir si, aux fins
de I'application des dispositions combinées de I'article 43, paragraphes 2 et 3, du réglement n°
40/94, |a constatation de |'usage ou du non-usage d'une marque nationale antérieure pourrait se
faire également au regard de I'article 15 dudit r églement, sur la base d'une application par
analogie de cette disposition.

En effet, c'est abon droit que la chambre de recours, relevant, dans la décision attaquée dans
I'affaire T-184/02 (point 18), que «la question de I'usage des marques préal ablement
enregistrées n'avait pas été soulevée aupres de la division d'opposition et que celle-ci n'était
pas non plus formul ée dans |'instance d'appel», n'a pas rejeté |'opposition sur la base de |'article
43 du reglement n°40/94.

A cet égard, il y alieu de remarquer que, conformément & cet article, ce n'est que lorsque le
demandeur en afait larequéte que letitulaire d'une margue antérieure qui aformé opposition
est appel é a apporter la preuve que, au cours des cing années qui précedent la publication de la
demande de marque communautaire, la marque antérieure afait I'objet d'un usage sérieux dans
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le territoire ou €lle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est
enregistrée et sur lesquels I'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-
usage.

En substance, conformément al'article 43, paragraphes 2 et 3, du reglementn®40/94, aux fins
de I'examen d'une opposition introduite au titre de I'article 42 de ce méme reglement, la
marque antérieure est présumeée avoir fait I'objet d'un usage sérieux aussi longtemps qu'une
requéte du demandeur ayant pour objet la preuve d'un tel usage n'est pas présentée. La
présentation d'une telle requéte a donc pour effet de faire peser sur I'opposant la charge de
prouver I'usage sérieux (ou |'existence de justes motifs pour le non-usage) sous peine du rejet
de son opposition, cette preuve devant aors étre fournie dans le délai imparti par 'OHMI
conformément alaregle 22 du reglement (CE) n°2868/95 de la Commission, du 13 décembre
1995, portant modalités d'application du réglement n°40/94 (JOL 303, p.1). Pour qu'un tel effet
se produise, lademande doit étre formul ée expressément et en temps utile devant 'OHMI.

Il sSensuit que le défaut de preuve de I'usage sérieux ne peut étre sanctionné par un rejet de
I'opposition qu'au cas ou une telle preuve a été exigée, expressément et en temps utile, par le
demandeur devant 'OHMI.

Or, en I'espéce, larequérante admet qu'elle n‘ajamais présenté devant I'OHMI larequéte viste
al'article 43, paragraphe 2, du réglementn®40/94.

Par conséguent, compte tenu également de I'article 74, paragraphe 1, du réglement n°40/94,
aux termes duquel, «dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus
d'enregistrement, I'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les
parties», ni ladivision d'opposition ni la chambre de recours ne pouvaient rejeter I'opposition
sur labase de I'article 43, paragraphes 2 et 3, du réglement n°40/94.

Cette conclusion ne saurait étre infirmée par I'argument de larequérante tir € de ce qu'elle n'a
pas demandé la preuve de I'usage au motif gu'lberia avait présenté spontanément devant la
division d'opposition une documentation qui faisait apparaitre qu'elle avait fait usage des
marques antérieures sous une forme autre que celle sous laquelle elles avaient été enregistrées.

Cet argument est clairement dépourvu de fondement. En effet, il ressort du dossier que la
documentation en cause n'avait pas été produite par Iberia devant la division d'opposition pour
prouver |'usage de ses marques antérieures, mais pour prouver la notoriété desdites marques et
ains étayer |'existence d'un risque de confusion au sens de |'article 8, paragraphe 1, sous b), du
reglement n°40/94 (voir, acet égard, la jurisprudence citée au point 67 ci-apres). Or, la
production d'une telle documentation ne saurait en aucun cas remplacer I'exigence d'une
requéte expresse du demandeur ayant pour |'objet la preuve de I'usage sérieux pour que la
guestion d'un tel usage doive étre examinée et tranchée par I'OHMI.

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se pencher, comme la chambre de recours I'a fait
atitre surabondant (point 19 de la décision attaquée dans |'affaire T-184/02), sur la question de
savoir s ladite documentation atteste ou non d'un usage de lamarque MUNDICOLOR par
Iberia conforme aux exigences de I'article 43 du réglementn®40/94.

Le présent moyen doit, par conséquent, étre rejeté.

Sur le moyen tir € de la violation de I'article 8, paragraphe 1, sous b), du r églement n°40/94

Arguments des parties

Larequérante rappelle que, conformément al'article 8, paragraphe 1, sous b), du reglement

http://curia.eu.int/jurisp/cgi -bin/gettext.pl Aang=fr& num=79959682T 19020183& doc=... 17/03/2004



Arrét du Tribunal Page 8 of 16

a7

48

49

50

51

52

53

55

n°40/94, |e refus d'enregistrement exige cumulativement I'identité ou la similitude des signes et
I'identité ou la similitude des produits et services désignés. Elle rappelle également que,
lorsqu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes, I'identité des produits et services
désignés par ceux-ci n'est pas pertinente aux fins de I'application de cette disposition.

Or, en I'espéce, elle soutient que, a supposer méme que les produits et services en cause
circulent par les mémes canaux commerciaux, les diff érences d'ensemble entre les signes sont
suffisamment importantes pour écarter tout risque de confusion.

En premier lieu, larequérante souligne la diff érence phonétique entre les signes. Ellefait
remarquer le nombre diff érent de syllabes et de lettres qui composent les signes, a savair trois
syllabes et huit lettres dans | e cas de «mundicor» et quatre syllabes et dix |ettres dans le cas de
«mundicolor». Il y aurait une claire diff érence entre les signes non seulement du point de vue
strictement sonore, en raison notamment de la diff érente composition des suffixes «cor» et
«color», mais également sur le plan de I'accent tonique et au niveau rythmique et musical: la
marque demandée se terminerait subitement sur une troisi éme syllabe accentuée, tandis que la
partie finale des marques MUNDICOL OR serait beaucoup moins brusgue, étant prolongée
d'une syllabe, tout aussi accentuée.

En deuxi éme lieu, larequérante fait valoir la diff érence visuelle entre les signes en litige,
résultant du nombre diff érent de lettres qu'ils contiennent. Elle souligne notamment que la
marque demandée est plus courte que les marques antérieures MUNDICOLOR.

Dans le cadre de I'affaire T-184/02, larequérante gjoute que la diff érence visuelle est encore
plus marquée si I'on compare la marque demandée ala marque internationale antérieure, en
raison du graphisme caractéristique et distinctif de la deuxi éme et de la séparation des termes
«mundi» et «color» dans celle-ci. En outre, elle compare la marque demandée avec les signes
d'lberiatels qu'ils ressortent des documents présentés par cette derniere devant I'OHMI afin de
prouver la notoriété de ses marques ant érieures. Larequérante fait ainsi observer que, dans la
plupart des cas, les marques antérieures d'l beria sont mixtes, présentent un graphisme tres
caractéristique et comportent également les termes «l beria», «mundos sofiados» ou «hotel
color», ce qui introduit d'importants é éments distinctifs par rapport ala marque demandée.

En troisieme lieu, elle met en exergue la diff érence entre les signes en conflit du point de vue
conceptuel.

Ains, elle estime, premiérement, que le préfixe «mundi», faisant réf érence de fagon générique
aux termes «mundial» (mondial) ou «mundo» (monde), n'est pas distinctif en lui-méme. Une
multitude de marques enregistrées se composeraient d'ailleurs de ce préfixe. La comparaison,
sur le plan conceptuel, devrait, par conséquent, étre centrée spécialement sur les suffixes
«color» et «cor».

Larequérante soutient, deuxi emement, que, dans le signe MUNDICOLOR, le préfixe
«mundi», intrinséguement connecté au terme «color», fait clairement r éférence a un secteur
déterminé de larédité, a savoir le monde des couleurs, et non au globe terrestre qu'évoque le
signe MUNDICOR. Toutefois, elle fait remarquer que le préfixe «mundi», uni alaparticule
«cor», tend a perdre tout contenu évocateur pour se convertir en un élément de pure fantaisie.

Larequérante fait observer, troisi @mement, que le suffixe «color» (couleur) a une signification
claire et, sagissant de la marque antérieure de Gonzalez Cabello, fait réf érence au genre des
produits couverts par cette marque, tandis que le suffixe «cor» est dépourvu de contenu
sémantique immeédiat.

Elle estime, quatriémement, que les signes en conflit peuvent facilement étre associ €s, dans
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I'esprit des consommateurs, aleur titulaire respectif et au prestige de celui-ci sur le marché.
D'une part, larequérante utiliserait une multitude de marques enregistrées se terminant par
«Cor», et son prestige sur le marché espagnol serait suffisasmment grand pour que d'autres
signes également se terminant par «cor» puissent lui étre associés. D'autre part, il ressortirait
des documents présentés par |beria devant la division d'opposition que les marques antérieures
en cause dans |'affaire T-184/02 sont associ ées ala dénomination renommée de leur titulaire
ou ad'autres €l éments verbaux, comme «mundos sofiados» ou «hotel colors» qui identifieraient
clairement I'origine commerciale de ces marques.

En vue de prouver |'existence, d'une part, d'une multitude de marques national es enregistrées
qui lui appartiennent et qui se terminent par le suffixe «cor» et, d'autre part, d'une multitude de
marques communautaires enregistrées comportant les termes «mundi» ou «mundo», la
requérante, dans les deux affaires, produit plusieurs documents et invite le Tribunal a adresser
al'Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (office espagnol des brevets et des marques) et a
I'OHMI, au titre de |'article 65, sous b), du réglement de procédure, des demandes de
renseignements.

L'OHMI rappelle que I'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine
interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment entre la similitude des
marques et celle des produits ou services désignés.

Sagissant de la comparaison des produits et des services, 'OHMI, dans les deux affaires,
insiste sur I'identité ou la quasi -identité des produits et des services désignés par les marques
en litige.

Sagissant de la comparaison entre les signes, I'OHMI, dansle cadre de I'affaire T-184/02,
souligne que, ladivision d'opposition et lachambre de recours ayant fait droit al'opposition
d'lberiaeu égard ala seule marque verbale espagnole MUNDICOLOR, il n'y apas lieu de
comparer lamarque demandée ala marque figurative internationale sur laquelle Iberiaa
également fondé son opposition. Dans cette méme affaire, I'OHMI fait remarquer, en outre,
gue la comparaison entre les marques doit se fonder sur les signestels qu'ils ont été
enregistrés.

A partir d'une comparaison globale des signes en conflit, MUNDICOR et MUNDICOLOR,
I'OHMI conclut, dans les deux affaires, que ceux-ci sont trés similaires du point de vue visuel
et phonétique, bien qu'il n'existe pas entre eux de similitude conceptuelle pertinente.

|l existerait donc un risgque de confusion dans I'esprit du public de |' Etat membre concerné, a
savoir I'Espagne, en raison de la similitude des signes en conflit ainsi que de l'identité ou de la
grande similitude des produits et des services qu'ils désignent.

L'intervenante, dans I'affaire T-184/02, seralie, en substance, aux arguments développés par
I'OHMI et soutient notamment que, en |'espece, la similitude des marques en conflit est
pleinement établie. En se reportant aux constatations, qu'elle estime bien fondées, dela
chambre de recours concernant la similitude visuelle et phonétique des signes en cause,
I'intervenante fait valoir I'existence d'une similitude des termes «mundicor» et «mundicolor»
également sur le plan conceptuel, éant donné que le préfixe commun «mundi», faisant

réf érence a «mundo» (monde) ou «mundial» (mondial), est I'é ément prédominant au niveau
conceptuel.

Compte tenu également de la concordance exacte, constat ée par la chambre de recours, entre
les services revendiqués par la demande de marque communautaire et |es services couverts par
ses marques antérieures, l'intervenante all égue que |'enregistrement et |'usage de la marque
demandée dans le méme secteur commercia gque celui dans lequel circulent ses propres

http://curia.eu.int/jurisp/cgi -bin/gettext.pl Aang=fr& num=79959682T 19020183& doc=... 17/03/2004



Arrét du Tribunal Page 10 of 16

65

66

67

68

marques engendreraient inévitablement, eu égard ala notori é&é de celles-ci, un risque de
confusion et d'association dans |'esprit du public et lui causeraient un grave préudice.
L'intervenante signale, pour étayer la notoriété de ses marques antérieures, qu'elle a enregistré
lamarque verbale MUNDICOL OR dans nombre de pays du monde entier et qu'elle est
titulaire, outre des marques sur lesquelles son opposition était fondée, d'autres marques
figuratives comportant |e terme «mundicolor», enregistrées en Espagne ou dans d'autres pays
europeens.

Appréciation du Tribunal

Selon lajurisprudence de la Cour relative al'interprétation de la premiéere directive
89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les | égislations des Etats membres
sur les marques (JO1989, L40, p.1), et du Tribunal concernant le reglement n°40/94, constitue
un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en
cause proviennent de la méme entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées
économiquement [arréts de la Cour du 29 septembre1998, Canon, C-39/97, Rec. p.I-5507,
point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p.1-3819, point 17;
arréts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI - Petit Liberto (Fifties), T-104/01,
Rec. p.11-4359, point 25, et du 15 janvier 2003, Mystery Drinks/OHMI - Karlsberg Brauerei
(MYSTERY), T-99/01, Rec. p.I1-43, point29].

L e risque de confusion dans I'esprit du public doit étre appr écié 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.1-6191, point 22; Canon, precité, point 16; LIoyd Schuhfabrik
Meyer, précité, point 18, et du 22 juin 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p.I-4861, point 40;
arréts Fifties, précité, point 26, et MY STERY, précité, point 30).

Cette appréciation globale impligue une certaine interdépendance entre les facteurs pris en
compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services
désignés. Aingi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut
étre compensé par un degré éevé de similitude entre les marques, et inversement.

L 'interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au septi éme considérant du
reglement n°40/94, selon lequel il y alieu dinterpréter lanotion de similitude en relation avec
le risgue de confusion dont I'appréciation, quant a elle, dépend notamment de la connaissance
de lamarque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les
produits ou les services désignés (arréts Canon, précité, point 17; LIoyd Schuhfabrik Meyer,
préecité, point 19; Fifties, précité, point 27, et MY STERY, pr écité, point 31).

Il résulte, en outre, de lajurisprudence que le risque de confusion est d'autant plus élevé quele
caractére distinctif de lamarque antérieure savere important (arréts SABEL, précité, point 24,
et Canon, précité, point 18), celui-ci devant étre constaté soit au regard des qualités
intrinséques de la marque, soit en raison de la notori éé qui lui est attachée (arr éts Canon,
précité, point 18, et MY STERY, précité, point34).

En outre, la perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services
en cause joue un role déterminant dans |I'appréciation globale du risque de confusion. Or, le
consommateur moyen per¢oit normalement une margue comme un tout et ne se livre pasa un
examen de ses différents détails (arréts SABEL, précité, point23; LIoyd Schuhfabrik Meyer,
précité, point25; Fifties, précité, point28, et MY STERY,, précité, point 32). Aux fins de cette
appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé étre
normalement informe et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir
compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n'a que rarement la
possibilité de procéder a une comparaison directe des diff érentes marques, mais doit se fier a
I'image imparfaite de celles-ci qu'il agardée en mémoire. |l y alieu également de prendre en
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considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de
varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arréts L1oyd Schuhfabrik
Meyer, précité, point 26; Fifties, précité, point 28, et MY STERY, précité, point 32).

En I'espéce, il convient de rappeler que Gonzad ez Cabello et Iberia ont chacune formé
opposition al'enregistrement de la marque communautaire demandée, en invoquant |'existence
d'un risque de confusion, au sens de |'article 8, paragraphe 1, sous b), du reglement n°40/94,
avec, d'une part, la marque verbale espagnole MUNDICOL OR, qui désigne des produits
relevant de la classe 2 de I'arrangement de Nice, précité, et, d'autre part, avec lamarque
verbale espagnole MUNDICOLOR et la marque figurative internationale comprenant les
termes «mundi» et «color», lesquelles désignent des services relevant des classes 39 et 42 du
méme arrangement.

Dans la décision attaquée dans |'affaire T-184/02 (point 16), la chambre de recours arelevé
que, ayant ajuste titre constaté |'existence d'un risque de confusion entre la marque demandée
et lamarque verbale espagnole d'lberia, ladivision d'opposition pouvait |égitimement
sabstenir de procéder a une appréciation du risque de confusion entre la marque demandée et
lamarque figurative internationale antérieure. Elle aains rejeté le grief que larequérante tirait
de I'absence d'une telle appréciation et Sest abstenue, a son tour, de selivrer acelle-ci.

Lareguérante ne saurait se plaindre de ce raisonnement de la chambre de recours, selon lequel
«sil n'est fait droit a une action en opposition qu'en ce qui concerne I'un des droits opposés ala
marque demandée, il n'y apas lieu d'examiner dans quelle mesureil pourrait étre également
fait droit al'opposition al'égard des droits restants invoqués» (décision attaquée, point 16).

Puisgue I'opposition d'lberia a été, a deux reprises, accueillie sur la base de lamarque verbae
antérieure, toutes considérations concernant le degré de similitude entre la marque demandée
et lamarque figurative antérieure ne peuvent avoir de pertinence que dans I'hypothése ou le
Tribunal, sur la base des autres arguments invoqués par larequérante, exclut, contrairement a
ce qu'afait lachambre de recours, I'existence d'un risgue de confusion pour le public espagnol
entre la margue demandée et la marque verbale antérieure d'lberia.

Déslors, dansle cadre de I'examen du présent moyen, il y alieu de procéder dembl ée a
I'appréciation du risque de confusion entre, d'une part, la margue verbale communautaire
demandée MUNDICOR et, d'autre part, les marques verbales antérieures MUNDICOLOR
appartenant a Gonzalez Cabello et alberia

Etant donné la nature des produits et des services en cause, qui sont tous de consommation
courante, et le fait que les marques verbales antérieures sont enregistrées et protégées en
Espagne, le public cibl é par rapport auquel 1'appréciation du risque de confusion doit
Seffectuer est constitué par les consommateurs moyens de cet Etat membre, qui sont, pour
I'essentiel, hispanophones.

- Sur la comparaison des produits et des services en cause

En ce qui concerne la comparaison des produits et des services, il y alieu derelever quela
chambre de recours, dans les deux décisions attaquées, sans se livrer a une analyse propre, a
affirmé qu'il existait une identité ou quasi -identité entre, d'une part, les produits et services
désignés par les marques verbales antérieures et, d'autre part, les produits et services vises par
la demande de marque communautaire par rapport auxquels I'opposition avait été accueillie.
Elle a, en effet, constaté que la requérante ne contestait pas cette appréciation port ée par la
division d'opposition.

Puisque la requérante ne conteste pas non plus cette appréciation dans le cadre des présents
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recours et accepte, par conséquent, que |'on tienne pour acquis un degrétrés élevé de
similitude (identité ou quasi -identité) entre les produits et les services désignés par les marques
en conflit, mais prétend, en revanche, que celles-ci ne sont pas similaires ni, afortiori,
identiques et qu'il n'existe pas de risque de confusion entre elles, il convient de limiter
I'examen a ces deux points.

- Sur la.comparaison des signes en conflit

Il ressort de la jurisprudence que I'appréciation globale du risque de confusion, en ce qui
concerne lasimilitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, doit étre
fondée sur I'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant en compte, en particulier,
de leurs é éments distinctifs et dominants (arréts SABEL, précité, point23; Lloyd Schuhfabrik
Meyer, précité, point 25, et Canon, précité, pointl6). En outre, la Cour a considéré quiil 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'y alieu, partant, de procéder a une comparaison des signes en conflit en I'espéece sur les
plans visuel, phonétique et conceptuel, éant précisé que les termes de cette comparai son sont
congtitués, comme I'OHMI I'arappel € ajuste titre, d'une part, par la marque communautaire
demandée et, d'autre part, conformément a l'article 8, paragraphe 2, sous @), ii), du réglement
n°40/94, par les marques ant érieures telles qu'elles ont été enregistrées en Espagne, a savoir le
signe verbal MUNDICOLOR.

Dans la décision attaquée dans I'affaire T-183/02, la chambre de recours ne sest paslivrée a
une comparaison visuelle des signes MUNDICOR et MUNDICOLOR. En revanche, la
chambre de recours sest penchée sur la similitude phonétique de ceux-ci, que la requérante
avait contestée devant elle. A cet égard, elle arelevé que «les deux marques ont en commun
les sept premieres lettres, qui forment également leurs trois premiéres syllabes, ainsi que la
derni ére lettre»; que la seule différence entre ces marques est constituée par les lettres

suppl émentaires «lo» qui constituent la quatrieme syllabe de la marque antérieure; que, étant
unies aux lettres «o» et «r», ces |ettres suppl émentaires ne modifient pas «de mani ére sensible
la séquence sonore du signe»; que «ce sont habituellement les premi éres syllabes qui
influencent le plus la perception du consommateur (point 16 de ladite décision).

Dans la décision attaquée dans |'affaire T-184/02, la chambre de recours a opéré conjointement
la comparaison visuelle et phonétique entre les marques MUNDICOR et MUNDICOLOR, en
soulignant que celles-ci «possedent les sept premi éres lettres et la derni ere en commun, [...]
présentent une méme apparence visuelle et une méme séquence sonore», et different
uniquement par le fait que la marque de larequérante termine en «or», tandis que la marque de
I'opposante termine en «olor». Se situant toutefois alafin des deux termes, cette diff érence
attirerait, de fait, moins I'attention et n'altérerait pas, déslors, de maniére significative
I'évidente similitude visuelle et phonétique des deux signes (point 21 de ladite décision).

Sur le plan visuel, force est de constater que les ressemblances entre les marques verbales
MUNDICOLOR et lamarque demandée MUNDICOR sont trés marquées. Comme il aété
souligné par la chambre de recours, la seule diff érence sur le plan visuel entre les signes est
constituée par les deux lettres suppl émentaires «lo» qui caractérisent les marques antérieures et
gui sont toutefois, d'une part, précédées, dans ces marques, par six lettres placées de laméme
facon que dans lamarque MUNDICOR et, d'autre part, suivies de lalettre «r» qui termine
également la marque demandée. Compte tenu du fait que, ainsi que la division d'opposition et
la chambre de recours I'ont relevé ajuste titre, le consommateur attache normalement plus
d'importance ala partie initiale des mots, la présence de la méme racine «mundico» dans les
signes en conflit crée une forte similitude visuelle, qui est, de plus, renforcée par la présence
delalettre «r» alafin des deux signes. Au vu de ces ressemblances, |'argument de la

http://curia.eu.int/jurisp/cgi -bin/gettext.pl Aang=fr& num=79959682T 19020183& doc=... 17/03/2004



Arrét du Tribunal Page 13 of 16

82

83

85

86

87

88

89

90

requérante fondé sur lalongueur diff érente des signes en conflit n'est pas suffisant pour écarter
I'existence d'une forte similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, il y alieu de constater, premi erement, I'inclusion de toutes | es huit
lettres de la marque MUNDICOR dans les marques MUNDICOLOR.

Deuxi emement, les deux premieres syllabes des signes en conflit, formant le preéfixe «mundi»,
coincident. A cet égard, il y alieu de souligner, a nouveau, que normalement |'attention du
consommateur se dirige surtout sur le début du mot.

Trois emement, selon lesregles de syllabation et d'accentuation propres alalangue espagnole,
les signes en conflit sont composés de quatre et de trois syllabes, respectivement, a savoir
«mun-di-co-lor» et «mun-di-cor», et I'accent tonique dans les deux signes retombe sur les

derni éres syllabes, «lor» et «cor» respectivement. Les lettres qui forment la derni ére syllabe de
lamarque demandée, a savoir «cor», sont toutes présentes dans les marques antérieures, et plus
précisément dans les deux derni eres syllabes de celles-ci. Les syllabes «lor» et «cor» qui
terminent les deux signes ont en commun, outre la voyelle «o» sur laquelle retombe |'accent
tonique, la consonne finale «r», laquelle se caractérise, dans lalangue espagnole, par une
prononciation trés marquée. Ces particularités donnent lieu a des sonorités fort similaires.

Au vu de ces considérations, I'argument de la requérante fondé sur I'existence des lettres
suppl émentaires «lo» et d'une syllabe en plus dans |es marques antérieures ne permet pas
d'écarter la forte similitude phonétique entre les signes, celle-ci devant étre appréci ée sur la
base de I'impression d'ensemble produite par leur prononciation compl ete.

En ce qui concerne la comparai son conceptuelle, la chambre de recours, dans ladécision
attaquée dans |'affaire T-183/02, a considéré notamment que «la différence entre I'expression
tres specifique de 'ElCorte Ingl és' et laterminaison simple et assez banale 'cor’ est tellement
grande que le public cibl &, constitué de consommateurs moyens, normalement informés et
raisonnablement attentifs et avisés|[...], ne vani associer, ni identifier immeédiatement cette
partie finale dela[...] marque communautaire [demandée] avec I'entreprise El Corte Ingl és,
aussi connue que soit cette derni ere» (point 17 de ladite décision).

Dans la décision attaquée dans |'affaire T-184/02, |a chambre de recours a observé que
«I'@ément ['mundi'], en dépit d'étre utilisé fréquemment dans |e domaine de la distribution et
de lacommercialisation de produits et de services, n'‘est pas un terme générique susceptible
d'étre dépourvu de caractére distinctif». Untel élément serait une «partie intrinségque des
marques objet du litige, [...] visuellement et phonétiquement percue comme telle par le
consommateur ordinaire» (point 21 de ladite décision).

En premier lieu, il convient de constater que, ainsi que I'OHMI I'areconnu dans ses mémoires,
il n'y apas de similitude conceptuelle significative entre les marques en conflit.

Ces derni éres ont certes en commun le terme «mundi», lequel, bien qu'il ne corresponde
comme tel a aucun mot de lalangue espagnole, jouit d'une certaine force évocatrice, dansla
mesure ou il est tres proche, compte tenu également de sa signification en latin («du monde»),
du substantif «mundox» (monde) et de I'adjectif «mundial» (mondial).

Toutefois, le terme «mundi» ne constitue qu'un préfixe dans les marques en conflit, alors que
I'existence d'une similitude conceptuelle entre celles-ci doit étre appréci ée sur la base de la
force évocatrice que I'on peut reconnaitre & chacune d'entre elles prise dans son ensemble. A
cet égard, il y alieu derelever que, alors que, dans les marques antérieures, le préfixe «mundi»
saccompagne du substantif «color» (couleur), pour former un syntagme qui, sans avoir une
signification nette et déterminée, évoque néanmoins des idées (comme «couleurs du monde»

http://curia.eu.int/jurisp/cgi -bin/gettext.pl Aang=fr& num=79959682T 19020183& doc=... 17/03/2004



Arrét du Tribunal Page 14 of 16

91

92

93

94

95

96

97

98

ou «monde en couleurs») susceptibles d'étre saisies par le public ciblé, dans la marque
demandée ce méme préfixe saccompagne du suffixe «cor», terme qui n'a aucune signification
en langue espagnole, de sorte que cette marque, nonobstant la force évocatrice du préfixe
«mundi», est finalement dépourvue de charge conceptuelle particuli ére pour ledit public.

Il'y alieu d'gouter que, dans les marques MUNDICOLOR, le terme «mundi» n'apparait pas
nécessairement étre |'él ément dominant au niveau conceptuel, étant donné qu'il y est associé a
un autre terme («color») pourvu d'un contenu sémantique encore plus évident (couleur). En
outre, ainsi que I'OHMI I'aindiqué dans ses mémoaires, le terme «mundi» est fréqguemment
utilisé pour la commercialisation de produits ou de services. Dans ces conditions, il ne saurait
constituer un lien conceptuel entre les marques en conflit de nature a imposer la conclusion
gue celles-ci sont similaires d'un point de vue conceptuel.

Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner les documents produits par la
requérante en vue d'étayer son all égation selon laguelle la présence du préfixe «mundi» dans
les deux signes ne crée pas de similitude conceptuelle entre eux ni de faire droit ala demande
de lareguérante visant a ce que le Tribunal sollicite des renseignements aupres de I'OHMI.

En second liey, il convient d'observer que des diff érences conceptuelles séparant |es marques
en conflit peuvent étre de nature a neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et
phonétiques existant entre ces marques. Une telle neutralisation, toutefois, requiert qu'au moins
une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire

et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement, et que I'autre
marque n'ait pas une telle signification ou qu'elle ait une signification enti erement différente
[arrét du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI - Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), T-292/01, non encore publié au Recueil, point 54].

Or, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies en |'espece.

En effet, d'une part, les marques MUNDICOL OR, tout en ayant une certaine force évocatrice,
ne sauraient toutefois étre regardées comme ayant une signification claire et déterminée dans
la perspective du public pertinent (voir point 90 ci-dessus).

D'autre part, lamarque MUNDICOR est également dépourvue d'une telle signification,
['argumentation de la requérante concernant le prétendu lien conceptuel entre les signes
terminant par «cor» et sa dénomination El Corte Inglés ne pouvant pas étre retenue. A cet
égard, il y alieu de relever que, quel que soit le prestige dont la requérante jouit dansle
marché espagnol, le fait qu'elle ait pu enregistrer nombre de marques se terminant par «cor» ne
prouve pas que le public espagnol associerait alarequérante tout autre signe se terminant par
«cor», et notamment la marque demandée MUNDICOR, la chambre de recours ayant souligné
ajustetitre, dansla décision attaquée dans I'affaire T-183/02, la diff érence significative
existant entre I'expression «ElCorte Inglés» et e simple suffixe «cor» (voir point 86 ci -dessus).
Or, larequérante, pour démontrer gu'une telle association se ferait dans I'esprit du public cibl é,
n'aavancé, devant 'OHMI et au cours de la présente procédure contentieuse, que de simples
all égations, non étay ées d'éd éments de preuve.

Aingi, I'offre de preuve de larequérante visant afaire constater la multitude de marques
national es se terminant pas «cor» dont elle est prétendument titulaire - outre le fait qu'elle est
irrecevable, |'admission de preuves présentées pour la premiére fois devant le Tribunal étant
contraire al'article 135, paragraphe 4, du réglement de procédure [voir, en ce sens, arrét du
Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T-128/01, non encore publié au
Recueil, point18] - doit étre rejet ée au motif également qu'elle est inopérante.

Par ailleurs, il ne saurait étre ignoré que les marques en conflit ont en commun le préfixe
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«mundi», jouissant d'une certaine force évocatrice (voir point 89 ci -dessus), ce qui, bien que
celui-ci ne constitue pas un lien de nature a créer une similitude conceptuelle entre ces
marques (voir point 91 ci-dessus), limite néanmoins leur diff érence conceptuelle. A cet égard,
il y alieu de noter que, dans la marque demandée, ce préfixe est, en tout état de cause,

I'é ément dominant au niveau conceptuel.

Dans ces conditions, il ne saurait étre affirmé qu'il existe entre les marques en conflit une
diff érence conceptuelle telle que laforte similitude visuelle et phonétique relevée est
neutralisée.

Déslors, il y alieu de considérer que c'est ajuste titre que la chambre de recours a estimé que
les signes en conflit sont similaires au sens de I'article 8, paragraphel, sous b), du reglement n°
40/94.

- Sur lerisque de confusion

Puisgqu'il est constant que les produits et les services désignés par les marques en conflit sont
identiques ou trés similaires et qu'il a été éabli que celles-ci sont similaires, au vu hotamment
de leurs fortes similitudes phonétiques et visuelles, il existe, a priori, un risque de confusion
dans |la perception du public ciblé.

Toutefois, dans I'affaire T-184/02, la requérante pr étend encore que, en I'espece, lerisgue de
confusion ne doit pas étre appréci é seulement sur la base des ressemblances ou des différences
entre les signes en conflit, mais également par rapport al'association de ces signes, dans
I'usage qui en est fait concrétement sur le marché par leur titulaire, avec d'autres é éments
verbaux ou graphiques qui ne font pas partie de la marque enregistrée. A cet égard, ellefait
valoir que la marque demandée est toujours associée a sa dénomination, qui est renommee, et
gu'lberia utilise en fait sa marque en |'associant a sa dénomination, non mMoins renommee en
Espagne, ou a d'autres éléments verbaux identifiant clairement I'origine commerciale du signe,
de sorte que le risque de confusion dans I'esprit des consommateurs est, dans la pratique,
inexistant.

Cette argumentation doit étre écartée.

En effet, sagissant, premi érement, de la prétendue association entre la marque demandée et la
dénomination de larequérante, il a été d§ja constaté au point 96 ci-dessus qu'aucun éément n'a
€été apporté par cette derniere de nature a prouver qu'une telle association se ferait
effectivement dans I'esprit du public cibl é. En outre, pour autant que larequérante fait allusion
aune éventuelle intention d'utiliser toujours la marque demandée en combinaison avec la
dénomination «El Corte Inglés», il suffit de relever que sa demande de marque communautaire
ne vise que le signe verbal MUNDICOR, associ € a aucun autre € ément, de sorte que cette
prétendue intention est indiff érente.

Deuxi émement, lefait, all égué par larequérante, que le signe MUNDICOLOR apu étre utilisé
par son titulaire Iberia en combinaison avec d'autres é éments verbaux ou figuratifs n'a aucune
incidence sur I'appréciation du risque de confusion au sens de I'article 8, paragraphel, sous b),
dudit reglement. En effet, aussi longtemps qu'elle demeure titulaire de sa marque ant érieure,
Iberia peut en principe utiliser le signe verbal qui lacompose en tant que tel, sans|'associer a
d'autres €l éments, et peut se prévaloir de ce signe protégé, sous réserve de I'application de
I'article 43, paragraphe 2, du réglement n°40/94, pour sopposer al'enregistrement d'une
margue communautaire qui engendrerait un risgue de confusion avec ce signe au sens de
I'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce méme réglement.

A lalumiére des considérations qui précédent, c'est ajuste titre que la chambre de recours a
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congtaté, dans les décisions attaquées, |'existence d'un risgue de confusion au sens de |'article
8, paragraphe 1, sous b), du réglement n°40/94 entre la marque demandée MUNDICOR et les
marques antérieures MUNDICOLOR. Il convient, déslors, de rejeter, dans les deux affaires, le
moyen tiré de laviolation de cet article, sans qu'il soit besoin, dans|'affaire T-184/02,
d'examiner la question de la prétendue notori été de la marque antérieure d'lberia - soulevée par
I'intervenante afin d'étayer |'existence en I'espéce d'un risque de confusion au regard de la
jurisprudence citée au point 67 ci-dessus - ni d'apprécier |'existence d'un risgue de confusion
également avec |'autre marque antérieure sur laquelle Iberia a fondé son opposition, a savoir la
marque figurative internationale comprenant les termes «mundi» et «color».

107 |l résulte de tout ce qui précede que les présents recours doivent étre rejet és dans leur
ensemble.
Sur les dépens
108 Aux termesdel'article 87, paragraphe 2, du reglement de procédure, toute partie qui succombe
est condamnée aux dépens, sil est conclu en ce sens. Larequérante ayant succombé, il y alieu
de la condamner aux dépens exposeés par I'OHMI et par I'intervenante, conformément aux
conclusions de ceux-ci.
Par ces motifs,
(quatrieme chambre)
déclare et arréte:
1) Lesrecourssont reetés.
2) Lareguéranteest condamnée aux dépens.
Tiili Mengozzi Vilara
Ainsi prononcé en audience publique a Luxembourg, le 17 mars 2004.
Legreffier Le présiden
H. Jung V. Tiil
1- Langue de procédure: I'espagnol.



