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ARRET DE LA COUR (deuxiéme chambre)
17 juillet 2008 "

Dans l'affaire C-488/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice,
introduit le 24 novembre 2006,

L & D SA, établie 2 Huércal de Almeria (Espagne), représentée par M® S. Miralles
Miravet, abogado,

partie requérante,

les autres parties a la procédure étant:

Office de I’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modéles) (OHMI), représenté par M™ J. Garcia Murillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en premiére instance,

* Langue de procédure: I'espagnol.
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L & D/ OHMI

Julius Sémann Ltd, établie & Zug (Suisse), représentée par M® E. Armijo Chévarri,
abogado,

partie intervenante en premiére instance,

LA COUR (deuxiéme chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann,
J. Makarczyk, J.-C. Bonichot et M™ C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: M™ E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu 'avocat général en ses conclusions a 'audience du 13 mars 2008,
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rend le présent

Arrét

Par son pourvoi, L & D SA (ci-apres «L & D») demande I'annulation de l'arrét du
Tribunal de premiére instance des Communautés européennes du 7 septembre
2006, L & D/OHMI — Siamann (Aire Limpio) (T-168/04, Rec. p. 1I-2699, ci-aprés
I'«arrét attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de
la deuxieme chambre de recours de I'Office de '’harmonisation dans le marché inté-
rieur (marques, dessins et modeles) (OHMI) du 15 mars 2004 (affaire R 326/2003-2,
ci-apres la «décision litigieuse»). Par cette décision, la chambre de recours a fait
partiellement droit au recours de la société Julius Samann Ltd (ci-apres «Sdmann»)
et a rejeté, en partie, la demande d’enregistrement par L & D d’un signe figuratif
comprenant 'élément verbal «Aire Limpio».

I — Le cadre juridique

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et e), ii), du réglement (CE) n° 40/94 du
Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1),
sont respectivement refusés a 'enregistrement «les marques qui sont dépourvues de
caractere distinctif» ainsi que les signes constitués exclusivement «par la forme du
produit nécessaire a I'obtention d'un résultat technique».
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L’article 8 du réglement n° 40/94 dispose:

«1. Sur opposition du titulaire d’'une marque antérieure, la marque demandée est
refusée a 'enregistrement:

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure
et en raison de 'identité ou de la similitude des produits ou des services que les
deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public
du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion
comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’

a) les marques dont la date de dépot est antérieure a celle de la demande de marque
communautaire [...], et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i) les marques communautaires;

ii) les marques enregistrées dans un Etat membre [...];
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iii) les marques qui ont fait 'objet d’'un enregistrement international ayant effet
dans un Etat membre;

L’article 73 du reglement n° 40/94 prévoit:

«Les décisions de I'Office sont motivées. Elles ne peuvent étre fondées que sur des
motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

II — Les antécédents du litige

Le 30 avril 1996, L & D a présenté une demande d’enregistrement de marque
communautaire a 'OHMI pour la marque figurative comportant I'élément verbal
«Aire Limpio» (ci-apres la «<marque Aire Limpio»), reproduite ci-dessous:
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Les produits et services pour lesquels 'enregistrement a été demandé relevent des
classes 3, 5 et 35, au sens de 'arrangement de Nice concernant la classification inter-
nationale des produits et des services aux fins de 'enregistrement des marques, du
15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes,
a la description suivante:

— classe 3: «Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques»;

— classe 5: «Produits d’ambiance parfumés»;

— classe 35: «Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commer-
ciale; travaux de bureau».

Le 29 septembre 1998, Sdmann a formé opposition, au titre de l'article 42 du regle-
ment n° 40/94, a 'encontre de l'enregistrement demandé, en se fondant sur un
certain nombre de marques antérieures. Les motifs invoqués a 'appui de son opposi-
tion étaient ceux visés a l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du réglement n° 40/94.

Parmi lesdites marques antérieures figurait la marque communautaire figura-
tive n° 91.991, déposée le 1 avril 1996 et enregistrée le 1* décembre 1998 pour
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des produits relevant de la classe 5 (ci-apres la «marque n° 91.991»), reproduite
ci-dessous:

Elles comprenaient également 17 autres marques figuratives nationales et interna-
tionales, toutes dotées d'un contour similaire mais se différenciant, a 'exception de
I'une d’entre elles, par un socle blanc et/ou une inscription apposée sur la ramure de
I'arbre.

Les deux marques internationales figuratives n° 178969 et 328915 sont particulie-
rement pertinentes aux fins du présent pourvoi. La premiére comporte I'élément
verbal «CAR-FRESHNER» (ci-apres la «marque CAR-FRESHNER»), et la seconde
celui d«ARBRE MAGIQUE» (ci-apres la «marque ARBRE MAGIQUE»). Ces deux
marques, respectivement enregistrées les 21 aotit 1954 et 30 novembre 1966 pour des
produits relevant des classes 3 et 5 et protégées, notamment, en Italie, se présentent
comme suit:
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Par décision du 25 février 2003, la division d’opposition de TOHMI a rejeté I'opposi-
tion dans son intégralité.

Dans son analyse de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du réglement n° 40/94, ladite
division d’opposition a procédé a une comparaison entre la marque Aire Limpio et la
marque n° 91.991.

A cet égard, elle a estimé, en substance, que la forme d’un sapin, en tant qu'élément
commun entre les deux marques, était descriptive pour des produits désodorisants et
des parfums d’ambiance, et possédait, deés lors, peu de caractere distinctif. Les diffé-
rences graphiques et verbales significatives entre les deux marques 'emporteraient
ainsi sur les similitudes faiblement distinctives, 'impression d’ensemble ainsi créée
étant suffisamment différente pour écarter tout risque de confusion ou d’association.

Etant parvenue a cette conclusion, la division d’opposition a estimé qu’il n’était pas
nécessaire d’examiner les autres marques antérieures invoquées par Simann, car ces
marques présentaient, par rapport a la marque Aire Limpio, des différences encore
plus importantes que la marque n° 91.991.

Par la décision litigieuse du 15 mars 2004, la deuxiéme chambre de recours de
I’OHMI a partiellement fait droit au recours formé par Simann contre la décision de
la division d’opposition.

En accueillant le motif de recours tiré d’'une violation de l'article 8, paragraphe 1,
sous b), du réglement n° 40/94, elle a partiellement accueilli 'opposition et a refusé
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d’enregistrer la marque Aire Limpio pour les produits relevant des classes 3 et 5.
S’agissant, en revanche, des services visés a la classe 35, elle a confirmé la décision de
la division d’opposition et a rejeté I'opposition.

Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion au sens de larticle 8, para-
graphe 1, sous b), du réglement n° 40/94, la chambre de recours a, pour les «mémes
raisons d’économie» que celles données par la division d’opposition, centré sa
comparaison sur la marque Aire Limpio ainsi que sur la marque n°® 91.991 «en tant
que marque représentative» des autres marques antérieures invoquées. Dans son
appréciation, elle est cependant parvenue a la conclusion opposée de celle retenue
par la division d’opposition.

Ainsi, elle a estimé que l'usage prolongé et la notoriété dont jouissait en Italie la
«marque antérieure» conférait a celle-ci un caractére distinctif particulier et qu’il
existait, au vu de celui-ci et de la similitude conceptuelle entre les deux marques, un
risque de confusion du moins dans 'esprit du public italien.

Pour arriver a ces conclusions, elle s’est basée, d’'une part, sur des données relatives a
la publicité et aux ventes des désodorisants pour voiture de Simann ainsi que, d’autre
part, sur le fait que la marque CAR-FRESHNER jouissait d’'une protection depuis
1954.

III — La procédure devant le Tribunal et ’arrét attaqué

Par requéte déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2004, L & D a introduit un
recours tendant a 'annulation de la décision litigieuse. Elle a soulevé a cette fin deux
moyens tirés d’une violation, respectivement, des articles 8, paragraphe 1, sous b),
et 73 du reglement n° 40/94. Par I'arrét attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.
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Quant au premier moyen, le Tribunal a d’abord observé, au point 70 de l'arrét
attaqué, que la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque
n° 91.991 avait un caractere distinctif particulier en Italie était basée sur I'acceptation
de l'usage prolongé et de la notoriété de la marque ARBRE MAGIQUE.

Aux points 72 a 77 de l'arrét attaqué, il a ensuite examiné si une telle considéra-
tion, selon laquelle le caractére distinctif de la marque n°® 91.991 est déduit de 'usage
d’une autre marque, était valable.

Se référant aux points 30 et 32 de I'arrét de la Cour du 7 juillet 2005, Nestlé (C-353/03,
Rec. p. [-6135), le Tribunal a constaté que cette question appelait une réponse posi-
tive dans I'’hypotheése ot la marque n°® 91.991 pouvait étre considérée comme une
partie de la marque ARBRE MAGIQUE.

A cet égard, selon lui, C’est a juste titre que la chambre de recours a estimé que la
représentation de la silhouette du sapin, qui joue un role significatif voire prédomi-
nant dans la marque ARBRE MAGIQUE, correspond au signe de la marque n° 91.991.
En conséquence, il a jugé que la chambre de recours avait considéré a bon droit que
la marque n° 91.991 constituait une partie de la marque ARBRE MAGIQUE. Ainsi, la
premiére marque aurait pu acquérir un caracteére distinctif a la suite de son usage en
tant que partie de la seconde marque.

Le Tribunal en a conclu que la chambre de recours avait examiné a juste titre
I'ensemble des preuves relatives a I'usage et a la notoriété de la marque ARBRE
MAGIQUE afin d’établir I'usage prolongé, la notoriété et, des lors, le caractére
distinctif particulier de la marque n° 91.991.
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S’agissant de 'examen proprement dit des preuves, le Tribunal a, au point 78 de
I'arrét attaqué, jugé que la décision litigieuse avait indiqué a bon droit qu'il ressor-
tait des éléments de preuve figurant au dossier que la marque n°® 91.991, en tant que
partie de la marque ARBRE MAGIQUE, avait fait I'objet d’'un usage prolongé en
Italie, y était notoire et possédait des lors un caractere distinctif particulier.

A cet égard, il a, aux points 80 a 84 de l'arrét attaqué, écarté 'argument visant a
mettre en question la force probante de ces éléments au motif qu'ils se référaient a
une période postérieure au dépot de la demande d’enregistrement de la marque par
la requérante. Il a estimé que la chambre de recours a pu valablement considérer que
les circonstances postérieures permettaient de tirer des conclusions sur la situation
telle qu’elle se présentait au jour du dépot de la demande d’enregistrement par L & D.

Au point 85 de l'arrét attaqué, le Tribunal a également rejeté 'argument de la requé-
rante selon lequel la chambre de recours aurait a tort retenu le caractere distinctif
particulier de la marque antérieure en Italie en se fondant uniquement sur des
indications générales concernant le volume de publicité et le chiffre des ventes. Il
a retenu, a cet égard, d’'une part, que la jurisprudence invoquée par L & D ne concer-
nait pas I'évaluation de la notoriété d’'une marque enregistrée qui a déja acquis un
caractere distinctif et, d’autre part, que la chambre de recours a pris en compte non
seulement des indications générales, mais également l'usage prolongé de la marque
ARBRE MAGIQUE.

Finalement, le Tribunal a, au point 86 de l'arrét attaqué, rejeté I'argument de L & D
selon lequel la chambre de recours se serait fondée a tort sur le fait que la marque
antérieure bénéficiait d'une protection sous une forme essentiellement identique
depuis 1954, assimilant en cela la date de la demande d’enregistrement de la marque
a celle de l'utilisation effective de la marque CAR-FRESHNER. Le Tribunal a retenu a
cet égard que, méme si la décision litigieuse constate que la marque CAR-FRESHNER
a été enregistrée depuis 1954, la chambre de recours, en ce qui concerne l'usage
prolongé, s’est fondée sur 'usage avéré en Italie de la marque ARBRE MAGIQUE.
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Le Tribunal a ensuite constaté, aux points 89 a 96 de l'arrét attaqué, que les produits
désignés par la marque ARBRE MAGIQUE et la marque Aire Limpio, ainsi que ces
marques elles-mémes, sont similaires.

En ce qui concerne la similitude des marques, il a relevé que, sur le plan visuel, 'é1é-
ment graphique contenu dans la marque Aire Limpio revét un caractére dominant
manifeste dans 'impression globale que le signe dégage et 'emporte de fagon notable
sur 'élément verbal.

Contrairement aux allégations de L & D, l'impression d’ensemble produite par
le graphisme serait non pas celle d’'un personnage comique, mais bien celle d’'une
image ressemblant a un sapin. La représentation graphique correspondant a un sapin
apparaitrait donc, sur le plan visuel, comme I'élément dominant dans I'impression
d’ensemble produite par la marque dont I'enregistrement est demandé. Sur le plan
conceptuel, les signes en cause seraient tous deux associés a la silhouette d’'un sapin.
Compte tenu de 'impression qui s’en dégage et de I'absence de signification parti-
culiere que revét I'expression «aire limpio» aupres du public italien, leur similitude
conceptuelle devrait étre confirmée.

En ce qui concerne le risque de confusion, le Tribunal a, aux points 100 a 102 de
l'arrét attaqué, considéré que le consommateur moyen, qui forme le public perti-
nent, aura tendance a se fier principalement a 'image de la marque appliquée sur ces
produits, a savoir la silhouette d’'un sapin. Par conséquent, compte tenu, d’'une part,
de la similitude des produits en cause et de la similitude visuelle et conceptuelle des
marques en cause ainsi que, d’autre part, du fait que la marque antérieure posséde un
caractere distinctif particulier en Italie, la chambre de recours n’aurait pas commis
d’erreur en concluant a I'existence d’'un risque de confusion.

Le Tribunal a ensuite, au point 104 de I'arrét attaqué, rejeté 'argument de la requé-
rante selon lequel la marque antérieure aurait un faible caracteére distinctif en raison
du fait que la silhouette du sapin serait descriptive des produits concernés, en
constatant que la marque antérieure n’est pas la simple représentation d’'un sapin,
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mais qu’elle est stylisée et présente d’autres caractéristiques particuliéres, et que, en
outre, elle a acquis un caractere distinctif particulier. S’agissant des lignes directrices
de l'office des brevets du Royaume-Uni, qui, selon la requérante, confirmeraient le
caracteére descriptif de la silhouette du sapin pour les produits concernés, le Tribunal
a estimé qu’elles étaient dénuées de pertinence étant donné le caractére autonome
du régime communautaire des marques.

En outre, le Tribunal a écarté les arguments de L & D tendant a démontrer que la
marque antérieure aurait da étre refusée a 'enregistrement, au motif, d'une part,
quelle n’était constituée que de la forme du produit qui est commercialisé sous cette
marque et, d’autre part, que la forme de la marque antérieure, a savoir la silhouette
d’un sapin, était nécessaire a l'obtention du résultat technique recherché par le
produit. A cet égard, il a relevé, au point 105 de l'arrét attaqué, que la requérante ne
saurait, en tout état de cause, dans le cadre d'une procédure d’opposition, invoquer
un motif absolu de refus s’opposant a 'enregistrement valide d’'un signe par un office
national ou par TOHML

S’agissant du second moyen, tiré d’'une violation de l'article 73 du réglement n° 40/94,
celui-ci a été rejeté, aux points 113 a 118 de l'arrét attaqué. Le Tribunal a considéré
que la décision litigieuse faisait apparaitre de facon claire et non équivoque le raison-
nement de la chambre de recours et qu’il ressortait de cette décision que la requé-
rante avait pu prendre position sur I'ensemble des éléments sur lesquels la décision
était fondée ainsi que sur 'utilisation, par la chambre de recours, des éléments de
preuve relatifs a I'usage des marques antérieures.

IV — La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

Par son pourvoi, L & D demande a la Cour:

— d’annuler l'arrét attaqué dans son intégralité;
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— d’annuler les points 1 et 3 du dispositif de la décision litigieuse, en ce que celle-ci,
d’une part, annule partiellement la décision de la division d’opposition et refuse
d’enregistrer la marque Aire Limpio pour les produits relevant des classes 3 et 5
et, d’autre part, condamne chacune des parties a ses propres dépens dans le cadre
des procédures d’opposition et de recours, ainsi que

— de condamner 'OHMI aux dépens.

L’OHMI et Simann concluent au rejet du pourvoi et a la condamnation de la requé-
rante aux dépens.

V — Sur le pourvoi

A — Sur la recevabilité

L’OHMI et Simann invoquent, a titre liminaire, l'irrecevabilité du pourvoi en soute-
nant que les moyens soulevés par L & D tendent a demander le réexamen de 'appré-
ciation des faits effectuée par le Tribunal. En outre, selon Sdmann, le pourvoi repro-
duit de facon identique la motivation du recours formé contre la décision litigieuse.

A cet égard, il convient d’abord de rappeler qu’il ressort des articles 225 CE et 58,
premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions
de droit et que I'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve de leur

I-5771



41

42

43

ARRET DU 17. 7. 2008 — AFFAIRE C-488/06 P

dénaturation, une question soumise au contréle de la Cour (voir arréts du 18 juillet
2006, Rossi/OHMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057, point 26, et du 20 septembre 2007,
Nestlé/OHMI, C-193/06 P, point 53).

Force est toutefois de constater que, en 'espéce, le pourvoi introduit par L & D ne
vise pas uniquement a remettre en cause des constatations de nature factuelle faites
par le Tribunal, mais tend, du moins en partie, a faire constater des erreurs de droit
dans 'arrét attaqué.

En ce qui concerne, ensuite, I'exception d’irrecevabilité tirée de ce que le pourvoi
reproduirait de facon identique la motivation du recours formé devant le Tribunal,
laquelle n’a, par ailleurs, pas été davantage précisée par Simann, celle-ci doit égale-
ment étre écartée.

En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dés lors qu'un requé-
rant conteste linterprétation ou l'application du droit communautaire faite par
le Tribunal, tel que le fait L & D par son pourvoi, les points de droit examinés en
premiére instance peuvent étre de nouveau discutés au cours d’'un pourvoi (voir,
notamment, arrét du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P,
Rec. p. [-3801, point 50).

Il s’ensuit que le pourvoi doit étre déclaré recevable.

I-5772



45

46

47

L & D/ OHMI

B — Sur le fond

A I'appui de son pourvoi, L & D invoque deux moyens, tirés d’une violation, respec-
tivement, des articles 8, paragraphe 1, sous b), ainsi que 73 du reglement n° 40/94.

1. Sur le premier moyen tiré d’'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du
réglement n° 40/94

Ce premier moyen se divise en trois branches fondées sur 'absence, respectivement,
de caractere distinctif de la marque n° 91.991, de similitudes entre cette marque et la
marque Aire Limpio, ainsi quede risque de confusion entre ces deux marques.

a) Sur la premiére branche du premier moyen

L’argumentation de L & D, dans le contexte de la premiére branche de son premier
moyen, s’articule, en substance, autour de quatre griefs concernant:

— la déduction du caracteére distinctif particulier de la marque n°® 91.991 des données
relatives a la marque ARBRE MAGIQUE;

— le caractere descriptif de la marque n° 91.991;
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— lexistence de motifs absolus de refus contre la marque n° 91.991, et

— Vlinsuffisance des éléments de preuve pour établir le caractére distinctif particu-
lier de la marque ARBRE MAGIQUE.

i) La déduction du caractere distinctif particulier de la marque n° 91.991 des données
relatives a la marque ARBRE MAGIQUE

Par son premier grief, L & D fait valoir que c’est a tort que le Tribunal a déduit le
caractére distinctif particulier de la marque n° 91.991 exclusivement des données
relatives a la marque ARBRE MAGIQUE. Dans ce contexte, elle met notamment en
cause la possibilité méme d’une telle déduction dans des circonstances comme celles
en l'espeéce.

Or, ainsi que I'a rappelé le Tribunal au point 73 de I'arrét attaqué, la Cour a déja jugé
que l'acquisition du caractere distinctif d'une marque peut également résulter de son
usage en tant que partie d’'une autre marque enregistrée. Il suffit que, en conséquence
de cet usage, les milieux intéressés percoivent effectivement le produit ou le service
désigné par la marque comme provenant d’'une entreprise déterminée (voir, en ce
sens, arrét Nestlé, précité, points 30 et 32).

S'il est vrai que les faits a U'origine de I'arrét Nestlé, précité, différaient de ceux en l'es-
péce, il ne s’ensuit pas pour autant, contrairement a ce que fait valoir L & D, que cette
constatation de portée générale ne s’applique pas également a un contexte factuel et
procédural tel que celui en cause dans la présente affaire.
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Notamment, la circonstance que ledit arrét Nestlé portait sur I'acquisition d’'un
caractere distinctif par une marque dont l'enregistrement était demandé, tandis
que, en l'occurrence, il s’agit d’établir le caracteére distinctif particulier d'une marque
antérieure afin de déterminer I'existence d'un risque de confusion au sens de l'ar-
ticle 8, paragraphe 1, sous b), du reglement n° 40/94, ne saurait, ainsi que I'a relevé
M™ I'avocat général au point 51 de ses conclusions, justifier une approche différente.

Le Tribunal était, par conséquent, fondé a observer, au point 75 de l'arrét attaqué,
que, dans l'hypothése ou la marque n° 91.991 pouvait étre considérée comme
une partie de la marque ARBRE MAGIQUIE, il était possible d’établir le caractere
distinctif particulier de la premiére sur la base des preuves relatives a 'usage et a la
notoriété de la seconde.

Pour autant que L & D vise, par le présent grief, a mettre en cause la constatation, au
point 76 de l'arrét attaqué, selon laquelle la marque n° 91.991 constitue une partie
de la marque ARBRE MAGIQUIE, des lors que la représentation de la silhouette du
sapin joue un role significatif voire prédominant dans la marque ARBRE MAGIQUE
et correspond au signe de la marque n° 91.991, il convient de relever que le Tribunal
s’est livré, a cet égard, a une appréciation de nature factuelle.

Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 40 du présent arrét, le pourvoi est limité aux
questions de droit et I'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve de
leur dénaturation, une question soumise au controéle de la Cour.

Par ailleurs, dans la mesure ot1 L & D fait encore valoir que 'appréciation du Tribunal,
selon laquelle la silhouette de sapin joue un role prédominant dans la marque ARBRE
MAGIQUIE, s’écarte de la jurisprudence de la Cour, il suffit de constater que, contrai-
rement a ce qu’affirme la requérante, il ne ressort aucunement de cette jurisprudence
que, dans le cas de marques mixtes comportant a la fois des éléments graphiques
et verbaux, ces derniers éléments doivent systématiquement étre considérés comme
dominants.
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Il résulte de ce qui précede que le présent grief doit étre rejeté comme partiellement
irrecevable et partiellement non fondé.

ii) Le caractere descriptif de la marque n°® 91.991

Par son deuxiéme grief, L & D reproche au Tribunal d’avoir rejeté, au point 104 de
I'arrét attaqué, son argument selon lequel la marque n° 91.991 a un faible caractere
distinctif en raison du fait que la silhouette du sapin serait descriptive des produits
concernés.

A cet égard, il convient, d’abord, de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur
de droit en jugeant dénuées de pertinence les lignes directrices de 'office des brevets
du Royaume-Uni qui confirmeraient, selon la requérante, le caractére descriptif de
la silhouette du sapin pour les produits en cause. Ainsi que le reléve a juste titre le
Tribunal, le régime communautaire des marques est un systéme autonome constitué
d’'un ensemble de regles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son
application étant indépendante de tout systéeme national et la 1égalité des décisions
des chambres de recours devant étre appréciée uniquement sur le fondement du
réglement n°® 40/94, tel qu'il est interprété par le juge communautaire (voir, en ce
sens, arrét du 25 octobre 2007, Develey/ OHMI, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, points 65
et 66).

Quant a 'argument de L & D qui vise a dénoncer comme contradictoire par rapport
a d’autres affirmations de l'arrét attaqué la constatation du Tribunal selon laquelle la
marque n° 91.991 ne constitue pas la simple représentation, fidele a la réalité, d'un
sapin, il suffit de relever qu’il n’existe aucune contradiction entre cette constatation
et la description de cette marque comme étant la «silhouette d’'un sapin».
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Pour autant que L & D entendrait encore mettre en doute I'exactitude de cette
constatation par le Tribunal, il convient de relever que celle-ci constitue une appré-
ciation de nature factuelle non soumise au controle de la Cour.

Il résulte de ce qui précede que le présent grief doit étre rejeté comme partiellement
irrecevable et partiellement non fondé.

iii) L’existence de motifs absolus de refus contre la marque n°® 91.991

Le troisieme grief soulevé par L & D est dirigé contre le point 105 de 'arrét attaqué
par lequel le Tribunal a écarté ses arguments tendant a démontrer que la marque
n° 91.991 ne disposait, tout au plus, que d’un tres faible caractere distinctif en raison
du fait que, d’'une part, elle n’était constituée que de la forme du produit qui est
commercialisé sous cette marque et que, d’autre part, la forme de la marque anté-
rieure, a savoir la silhouette d’un sapin, était nécessaire a I'obtention du résultat tech-
nique recherché par le produit.

L & D fait valoir que c’est a tort que le Tribunal a écarté ces arguments sans les
examiner, en jugeant que «la requérante ne saurait, en tout état de cause, dans le
cadre d’'une procédure d’opposition, invoquer un motif absolu de refus s'opposant a
I'enregistrement valide d’'un signe par un office national ou par TOHMI».

A cet égard, il convient de relever que les deux arguments invoqués par L & D devant
le Tribunal, dont il ne résulte d’ailleurs pas du dossier qu’ils avaient été soulevés
devant les instances de TOHMI, visaient non pas a mettre en cause la validité de la
marque n° 91.991, mais a démontrer le trés faible caractere distinctif originaire de
cette marque.
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Or, une marque antérieure peut posséder un caractére distinctif particulier non
seulement intrinséquement, mais également grace a la notoriété dont elle jouit
aupres du public (voir arrét du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191,
point 24).

Aux points 78 a 88 de l'arrét attaqué, le Tribunal a établi que la marque n°® 91.991 a
acquis un caracteére distinctif particulier en Italie grace a la notoriété dont elle jouit
dans cet Etat membre, lequel découle notamment de son usage prolongé en tant que
partie de la marque ARBRE MAGIQUE et de la notoriété de cette derniére marque
sur le territoire dudit Ftat.

Dans ces conditions, a supposer méme que L & D pouvait invoquer 'argument selon
lequel la marque n° 91.991 ne posséde qu'un trés faible caractére distinctif intrin-
seéque des lors qu’elle est constituée de la forme du produit, qui est commercialisé
sous cette marque, et que cette forme est nécessaire a 'obtention du résultat tech-
nique recherché, force est de constater qu'un tel argument, méme s’il était fondé,
ne serait, en tout état de cause, pas de nature a pouvoir infirmer le constat fait par
le Tribunal selon lequel cette marque a acquis un caractere distinctif particulier en
Italie grace A sa notoriété dans cet Etat membre.

I résulte de ce qui préceéde que le présent grief est inopérant et doit étre rejeté.

iv) L'insuffisance des éléments de preuve pour établir le caractere distinctif particu-
lier de la marque ARBRE MAGIQUE

Par son quatriéme grief, L & D reproche au Tribunal d’avoir admis que la chambre
de recours était fondée a conclure au caractere distinctif particulier de la marque
ARBRE MAGIQUIE, et par conséquent a celui de la marque n° 91.991, sur la base des
éléments de preuve figurant dans la décision litigieuse.
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A cet égard, il convient, premiérement, de constater que le Tribunal n’a pas commis
d’erreur de droit en considérant que la chambre de recours pouvait se fonder sur des
données portant sur une période postérieure a la demande d’enregistrement de la
marque Aire Limpio.

En effet, comme le Tribunal 'a rappelé a juste titre au point 81 de l'arrét attaqué, il
résulte de la jurisprudence de la Cour que peuvent étre pris en compte des éléments
qui, bien que postérieurs a la date du dépdt de la demande, permettent de tirer des
conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait a cette méme date (voir ordon-
nance du 5 octobre 2004, Alcon/OHM]I, C-192/03 P, Rec. p. 1-8993, point 41).

Par conséquent, le Tribunal pouvait a bon droit juger, aux points 82 a 84 de 'arrét
attaqué, que la circonstance que les données en question se rapportent a une
période postérieure a celle du dépot de la demande d’enregistrement de la marque
Aire Limpio, ne suffit pas a priver ces données de leur force probante aux fins de la
constatation de la notoriété de la marque n°® 91.991, des lors qu’elles permettent de
tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au jour du dépot de
ladite demande d’enregistrement.

A cet égard, le Tribunal a notamment expliqué de facon claire et cohérente que, en
particulier, une part de marché de 50% en 1997 et en 1998 n’a pu étre acquise que
progressivement, ce qui permettrait de considérer que la situation n’était pas sensi-
blement différente en 1996.

Deuxiémement, il convient d’écarter les allégations formulées par L & D a 'encontre
du point 85 de l'arrét attaqué, par lequel le Tribunal a rejeté 'argument de la requé-
rante tendant & démontrer que la chambre de recours aurait a tort retenu le caractére
distinctif particulier de la marque antérieure en Italie en se fondant uniquement sur
des indications générales concernant le chiffre des ventes et le volume de publicité.
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En effet, ainsi que le Tribunal I'a constaté a juste titre, la chambre de recours, afin
d’établir la notoriété de la marque ARBRE MAGIQUIE, a pris en compte non seule-
ment des indications concernant le chiffre des ventes et le volume de publicité, mais
également 'usage prolongé de cette marque.

Des lors que cette constatation justifie a elle seule la conclusion a laquelle est parvenu
le Tribunal au point 85 de l'arrét attaqué, force est de constater que le second motif
évoqué dans ce point, selon lequel la jurisprudence invoquée par L & D concerne
l'acquisition du caractére distinctif d'une marque faisant l'objet d’'une demande
d’enregistrement et non pas I'évaluation de la notoriété d'une marque enregistrée,
présente un caractére surabondant.

Dans ces conditions, les vices dont pourrait étre entaché ce motif ne sauraient suffire
pour mettre en cause ladite conclusion du Tribunal, de sorte que I'argument de
L & D tendant a faire constater de tels vices est inopérant.

Troisiémement, en ce qui concerne I'argument avancé par L & D selon lequel le
Tribunal, au point 86 de 'arrét attaqué, s’est fondé a tort sur I'usage prolongé de la
marque ARBRE MAGIQUE en assimilant la date de I'enregistrement de cette marque
a l'usage effectif de celle-ci, il convient de relever que cette allégation manque en
fait. Contrairement a ce que soutient la requérante, le Tribunal, pour établir 'usage
prolongé de la marque ARBRE MAGIQUE, s’est référé non pas a la date d’enregis-
trement de celle-ci, mais au fait que cet usage est avéré en Italie et, par ailleurs, non
contesté par L & D. En outre, aucune dénaturation n’étant invoquée a I'égard de ces
constatations du Tribunal, I'appréciation des faits a laquelle s’est livré ce dernier ne
saurait étre vérifiée par la Cour dans le cadre du pourvoi.

Enfin, pour autant que L & D conteste encore la valeur probatoire des données rela-
tives aux ventes et a la publicité en raison du fait qu’elles portent sur la dénomi-
nation «<ARBRE MAGIQUE» et qu'il s’agit en 'espéce de produits d'usage commun
dont le cotit est peu élevé, il suffit de rappeler que I'appréciation, par le Tribunal, des
éléments de preuve produits devant lui ne constitue pas, sous réserve du cas de leur
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dénaturation, une question de droit soumise au contréle de la Cour (voir arrét du
17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C-108/07 P, point 30).

Des lors que les arguments soulevés par L & D au soutien du présent grief sont soit
inopérants, soit irrecevables, soit non fondés, ce grief doit étre écarté.

Dans ces conditions, la premiére branche du premier moyen doit étre rejetée.

b) Sur la deuxiéme branche du premier moyen

Par cette deuxiéme branche, L & D met en cause 'analyse effectuée par le Tribunal,
aux points 91 a 96 de l'arrét attaqué, des similitudes entre la marque n° 91.991 et
la marque Aire Limpio. La requérante fait notamment valoir que c’est a tort que le
Tribunal a considéré que 'élément graphique de la marque Aire Limpio revét un
caractere dominant manifeste dans 'impression globale, lequel 'emporte de fagcon
notable sur I'élément verbal.

Or, force est de constater que le Tribunal s’est livré a cet égard a une appréciation des
faits qui, en I'absence d’'une dénaturation invoquée par la requérante, ne saurait étre
controlée par la Cour au stade du pourvoi.

Par ailleurs, il convient d’ajouter que, contrairement a ce qu’affirme L & D, il n’existe
aucune regle selon laquelle la partie dénominative d’'une marque doit étre consi-
dérée comme distinctive et fantaisiste dés lors qu’elle est dépourvue d’'une signifi-
cation particuliere. En outre, ainsi qu’il a été relevé au point 55 du présent arrét, il
ne ressort pas davantage de la jurisprudence de la Cour que I'élément verbal d’'une
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marque complexe est systématiquement dominant dans 'impression globale dégagée
par cette marque.

Il résulte de ce qui précede que la deuxiéeme branche du premier moyen est
irrecevable.

¢) Sur la troisieme branche du premier moyen

Par cette troisiéeme branche, L & D soutient que le Tribunal a commis une erreur de
droit en ayant conclu a 'existence d’'un risque de confusion sans prendre en considé-
ration le faible caractere distinctif de la marque n° 91.991 et les différences entre les
marques en cause.

Or, ainsi qu’il a déja été constaté, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit
en considérant que la marque n° 91.991 possede un caractere distinctif particu-
lier et que celle-ci et la marque Aire Limpio présentent des similitudes visuelles et
conceptuelles.

Dans ces conditions, la troisieme branche du premier moyen doit étre rejetée.

Aucune des trois branches soulevées a 'appui du premier moyen tiré d’'une violation
de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du réglement n° 40/94 n’ayant été accueillie, il
convient de rejeter ce moyen.
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2. Sur le second moyen tiré d’'une violation de I'article 73 du réglement n° 40/94

Par son second moyen, L & D fait valoir que le Tribunal a violé I'article 73 du régle-
ment n° 40/94 en s’étant basé sur des éléments de preuve qui concernaient non pas
la marque n°® 91.991, mais la marque ARBRE MAGIQUE. La requérante soutient
quelle n’a pas été en mesure de se défendre de maniére suffisante a 'encontre de ces
éléments de preuve dés lors que la division d’opposition et la chambre de recours ont
écarté la marque ARBRE MAGIQUE de 'examen comparatif pour déterminer I'exis-
tence d'un risque de confusion.

A cet égard, il convient d’abord de rappeler que, selon ladite disposition, les décisions
de TOHMI sont motivées et ne peuvent étre fondées que sur des motifs sur lesquels
les parties ont pu prendre position.

En l'espece, il est constant que le Tribunal s’est référé aux mémes éléments de preuve
sur lesquels s’est déja appuyée la chambre de recours pour établir la notoriété de la
marque n° 91.991.

S’il est vrai que la décision litigieuse n’indique pas spécifiquement la marque a
laquelle ces éléments de preuve se rapportent, force est toutefois de constater que
L & D elle-méme dénonce dans sa requéte devant le Tribunal que les chiffres rela-
tifs aux ventes et aux dépenses publicitaires retenus par la chambre de recours ne
concernent pas la marque n° 91.991, mais concernent principalement les produits
portant la dénomination «kxARBRE MAGIQUE».

En outre, il convient de relever que l'opposition de Sémann se fondait également
sur la marque ARBRE MAGIQUE et que les éléments de preuve en cause ont été
produits par celle-ci déja au stade de la procédure devant la division d’opposition.
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Dans ces conditions, L & D ne saurait utilement faire valoir de ne pas avoir été en

mesure de prendre position sur les éléments de preuve pris en considération par le
Tribunal et la chambre de recours.

Des lors, il y a lieu d’écarter le second moyen et, partant, de rejeter le pourvoi de
L &D.

VI — Sur les dépens

Selon l'article 122, premier alinéa, du réglement de procédure, lorsque le pourvoi
n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, de ce méme réglement, applicable a la procé-
dure de pourvoi en vertu de l'article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est
condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu a la condam-
nation de L & D et cette derniére ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la
condamner aux dépens de la présente instance.

Par ces motifs, la Cour (deuxiéme chambre) déclare et arréte:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) L & D SA est condamnée aux dépens.

Signatures
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