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1’actualité du droit communautaire ayant un impact sur I

- PAYWEB CARD, une marque sous ex

tte rubrique, paraissant tous les
A mois, couvre les sujets d’actualité et
"évolution du droit communautaire,
et cela chaque fois que la nouveauté en
question est susceptible d’avoir des réper-
cussions sur la place financiére de
Luxembourg et son encadrement 1égislatif
et réglementaire.

une indication de Yorigine commerciale de ces ser-
vices. Au contraire, les marques seraient plutdt perques
comme une présentation commerciale des produitset
services en cause et leur fonction principale, sinon
exclusive, serait d'indiquer au consommateur concer-
né quil est en présence d'un produit ou d'un service
lui permettant deffectuer, au moyen d'une carte, des
opérations de paiement en ligne. La banque wa pas
hésité 3 intenter devant la juridiction communautaire

un recours en annulation contre Ja dédi-
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marques demandées ont bien un carac-
tere distinctif 2 Y'égard de tous les pro-
duits et services concernés, etnon pasun

sion de refus de TOHML Selon elle, les
_/;

Dans un arrét récent?, le Tribunal de premiére instan-
ce des Communautés européennes a eu Yoccasion de
se pencher sur des marques déposées pour enregis-
trement au niveau communautaire par une banque
francaise. Le Caisse fédérale du Crédit Mutuel Centre
Est Europe (CFCMCEE) avait demandé Y'enregistre-
ment communautaire des signes verbaux P@YWEB
CARD et PAYWEB CARD, et ce pour les classes 9, 36
et 38 au sens de larrangement de Nice®.
Lenregistrement demandé avait éte refusé par I Office
des marques de Alicante, tant au niveau de Fexami-
nateur que de la chambre de recours de FOHML

Pour justifier le refus, TOHMI arguait que le public
pertinent était constitué des consommateurs moyens

. européens ayant une connaissance delalangue anglai-

se. Lestermes "p@y’ et "pay”, quisignifieraient "payer’,
pourraient étre associés au domaine delinternetetde
Vinformatique, étant dormé que le consommateur
moyen est habitué  utiliser internet et les moyens de
paiement électronique pour effectuer des achats a dis-
tance Tl en serait de méme du caractere typographique
"@" ef du terme "'web". Le terme "card” serait compris

comme une référence directe aux cartes de crédit, et
non cormme une indication de l'origine commerciale

des produits et services en question. Chacun des €lé-
ments composant les marques demandées serait ainsi

dépourvu de caractere distinctif par rapport aux pro-

duits et services concernés. La combinaison:des trois
termes ne modifierait pas leur perception par le public
pertinent. Celui-ci comprendrait cette combinaison
comme indiquant une carte susceptible d'étre utilisée
afin de pouvoir effectuer des achats parintermédiai-

re du réseau internet et plus généralement des nou-
velles technologies.

La nature purement informative et promotionnelle
des marques demandées par rapport aux services rele-
vant des classes internationales fait, selon YOHMI, obs-

Zdeury Hotiparle publicperinent comme

caractere descriptif.

Le caractére distinctif, critére
essentiel de la marque

Selon le reglement 40/94 sur la marque communau-
taire, c'est précisément le caractere distinctif qui consti-
tue un des criteres pour que Jes marques puisserit étre
admises a V'enregistrement. La fonction essentielle de
lamarque est en effet de garantir au consommateur ou
» Iutilisateur final Videntité d’origine du produit ou du
service désigné par la marque et de lui permettre de
distinguer sans confusion possible ce produit ou ce
service de ceux qui ont une autre provenance.

Est donc distinctive la marque qui permet d'identifier
le prodiuit oule service comme provenant d'uneentre-
prise déterminée, et donc de le distinguer de ceux
d'autres entreprises. Il suffit que Ja marque permette au
public concemé de faire-cette distinction et de conclu-
re que tous les produits ou services désignés par la
marque ont té fabriqués, commerdialisés ou fournis
sous le contrdle du titulaire de cette marque, auquel
peut étre attribuée la.esponsabilité deleur qualité.

Llappréciation du caractere distinctif se fait, selon la
jurisprudence, par rapport aux produits ou services
concernés et par rapport 2 la perception par le public
pertinent, normalement informé et raisonnablement
attentif et avisé. Ne réussissent pas a ce test les sigres
qui ne permettent pas au public concerné de répéter
une expérience d’achat positive ou d'éviter une expé-
rience négative, lors d'une Yacquisition ultérieure. Tel

est le cas notamment des signes communément utili-
sés pour Ja commercialisation des produits ou services,

" concemnés. /analyse des marques par rapport a leur

~perception par le public pertinent doit étre faite non

seulement au regard des différents éléments qui les

composent et des relations entre ceux-dj, mais égale- .

ment dans leur gmmEEn. ‘

Le terme "pay" a une forte
connotation financiére et bancaire

Selon le Tribunal de premiere instance des
Communautés européennes, saisi du recours de la
banque, le terme "pay" ou "p@y" a une forte connota-
tion financiere et bancaire. Ces termes auraient de
méme un lien avecle domaine de l'informatique et de
Tinternet, ne serait-ce que par l'arobase contenue dans
le terme "p@y". Par ailleurs, les marques demandées
combineraient ces termes avec les termes "web" et
"card", dont le premier serait méme accolé en un seul
mot avec "pay” et "p@y". Le terme "web" releverait du
vocabulaire informatique anglais de base et comporte-
rait une référence a Vinternet (voir "world wide web' et
"surf the web"). Le terme "card”" se référerait tres sou-
vent aux cartes bancaires et auraitun lien avecle domai-
ne deYinformatique ou deinternet. Le consommateur
moyen serait ainsi nécessairement ameng aassocier ces
trois différents éléments, sans réflexion approfondie,
tant aux domaines financier et bancaire au sens large
quaux domaines informatique et de Iinternet.

Dans leur ensemble, le sens des signes verbaux PAY-
WEB CARD et P@YWEB CARD ne différerait pas de
celui de V'expression composée des mémes termes non
accolés. Ces combinaisons en tant que telles ne seraient
pas inhabituelles ou arbitraires. Le public pertinent
anglophone percevrait donc immédiatement les
marques demandées, tant dans leurs détails que dans
Jeur ensemble, comme étant des cartes permettant soit
unacces payant a un réseau de communication infor-
matique ou électronique, tel que Yinternet, soit un paie-
ment électronique dans le cadre de transactions com-
merciales effectuées par Y intermédiaire d'un tel réseau.
Le Tribunal adopte deslorsle point de vue de YOHMI,
contre celui de Ia banque qui avait reproché a Y OHMI
d’avoir opéré un raisonnement. complexe que le
consommateur moyen ' opérerait pas. .

Le Tribunal retient un caractére
distinctif pour certains services

Au Tribunal, une fois rappelé ces principes généraux,
d’analyser individuellement si les marques deman-
dées remplissent les conditions pour étre considérées
comume ayant un caractere distinctif pourla multitude
des dasses internationales pour lesquelles un enregis-
trement était demandé. La premiere catégorie de
classes était celle des cartes 3 mémoire ou & micropro-
cesseur, cartes magnétiques ou 2 microprocesseur
d'identification ou de paiement, de crédit ou de débit.
Les juges communautaires concluent ici a Yabsence

e decaractere distinetif des lors que les signes verbaux -

environnement législatif et réglementaire de la place financiere de Luxembourg

amen

PAYWEB CARD et PAYWEB CARD sont susceptibles
d’avoir les mémes qualités et fonctions que Jes cartes & -
puce. Pour les services de cartes de crédit et de cartes
de débit, relevant de Ia dlasse 36, le Tribunal donne 2
nouveau raison 2 ' OHML Le méme raisonnement est
mené pour les autres services relevant de la classe 36
(qui vont des affaires immobilieres aux opérations -
financieres et monétaires, . .., préts, gestion de comptes
de valeurs, services d’informations financieres en
ligne). Le ton change pour la dlasse des "supports de
données magnétiques', produits & part. JOHMIn'au-.
rait pas établi, 2 suffisance de droit, que les signes ver-
bawux dont Venregistrement était demandg, étaient
incapables de remplir la fonction d'indiquer I'origine
commerdale des produits dénommés "supports de
données magnétiques”. L'annulation de Ja dédsion
attaquée sur ce point était acquise. .

Le Tribunal sanctionne 'OHMI encore pour les autres
produits — hétérogenes selon le Tribunal - relevant de
]a classe 9, et notamment en raison de la motivation
tres générale et vague apportée pour justifier le refus
d’enregistrement. L'annulation de la décision de
I'OHMI, pour défaut de motivation, entreprise par le
Tribunal, concerne dés lors toute une série de produits
qui ontt tous pour fonction spécifique et nécessaire d'as-
stirer la mise en.ceuvre des services de télécommuni-
cation et des services bancaires et financiers indisper-
sables pour réaliser des opérations de paiement en
ligne. Pour ne citer que les ordinateuns, processeurs,
distributeurs automatiques ... Dans la classe 38, classe
encore une fois composée de services tres hétérogenes,
le tribunal suit la banque dans son raisonnement en ce
qui concerne les services dénommés "agences d'infor-
mations (nouvelles) notamment dans le secteur ban-
caire", les communications radiophoniques et télé-
phoniques, services téléphoniques. -

Labanque obtient des lors 'annulation du refus d'en-
Tegistrement pour toute une série de services rentrant
dans les classes 9 et 38. Dommage que la banque n/ait
pas conclu & ce que 'OHMI supporte les dépensdela
bangque dans cette affaire ; le Tribunal décide que cha-
cune des parties en litige doive supporter ses propres
dépens. )
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1) Arvet du 20 mai 2000, Caisse fedérale du Crédit Mutuel Cenire
Est Europe (CFCMCEE) ¢/ Office de Iharmonisation dans le mar-
che intérieur (marques, dessins et miodeles) (OHMI), aff. jtes T-
405/07 et T406/07 ) .

2) Arvangement de Nice concernant la classification internationale

des produits et des services mix fins de Uenregistrement des marques,




