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Lessentiel

La nature des produits se révéle déterminante dans I'appré-
ciation de la distinctivité de la marqu'e tridimensionnelle
communautaire. La forme esthétique d‘un produit haut de
gamme, et «a fortiori» de luxe, justifie plus facilement la
protection par une marque tridimensionnelle communau-
taire car I'attention du public pertinent est considérée

comme étant de

niveau supérieur. Ces considérations ont

conduit les instances communautaires & se prononcer dans
un sens favorable a la protection de la bouteille de liqueur
Galliano puis d’enceintes de haut-parleur par la marque
tridimensionnelle communautaire: Le caractére distinctif de
ces produits résulte de leur remargquable forme esthétique,
qui retient I"attention des consommateurs.

Recueil Dallos - 2008 - n® 20

P erenniser la vision de la marque et sublimer
ses codes identitaires sont des enjeux de
premier plan dans le domaine du luxe. Preuve tan-
gible de la vraie valeur d’une marque, la forme du
produit ou de son packaging informe sur Uorigine du
produit, lui confére une identité visuclie et constitue
un mstrument de séduction par Pimportance
croissante de 1'esthétique.

La marque tridimensionnelle communautaire
prottge la forme pure d’un produit ou son
conditionnement de maniére homogéne dans
I'Union européenne, et constitue ainsi un instrument
de protection convoité. Elle permet, par e jeu d’un
cnregistrement unique et des renouvellements
successifs auprés de 'Office d”harmonisation dans
le march¢ intérieur (OHMI), d’acqueérir un mono-
pole tlimité dans le temps sur une forme, ce que ne
peut offrir le dessin ou modele, protégeable pour une
durée maximale de vingt-cing ans.

La bouteille de liqueur Galliano et les cnceintes de
haut-parleur vertical en forme de cravon de la
sociéte Bang & Olufsen comptent parmi les trop
rares produits dont la forme a fait I'objet d’une
decision confirmant la légitimité de leur protection
au tire de la marque tridimensionnelle commu-
nautaire. Dans un jugement du [0 octobre 2007, le
Tribunal de premiére instance des Communautés

(1) Aff. T-460-05.

Une marque communautaire 3D
a deux vitesses :

l’esthétique au service

de la marque de luxe?

par Sabine Lipovetsky
Avocat a la Cour, associde cabinet Kahn & Associés

européennes a annulé la décision de la premiére
chambre de rccours de 'OHMI qui avait refusé
d’enregistrer la marque tridimensionnelle demandée
au titre de la marque communautaire .

S’agit-it d’une bréche dans la jurisprudence des
instances européennes? Les juges semblent adopter
un raisonnement de nature a favoriser la protection
des produits de luxe par la marque tridimensionnelle
communautaire. Le caractére distinctif’ d’une marque
tridimensionnelle doit &tre apprécié par rapport aux
produits et services pour lesquels 1'enregistrement
est demandé et par rapport 4 la perception du
consommateur. Le public concerné par les produits
haut de garmme et a fortiori tes produits de huxe cst
un public restreint avec un niveau d’attention
supérieur a celui des consommateurs moyens.
Ces produiis se caractériscnt par leur caractére
intemporel. lls sont "empreinte permanente d’une
marque, d’une identit¢, qui défie les changements et
les ruptures & travers ie temps. Dés lors, les juges
seront plus sensibles aux caractéristiques specifiques
et arbitraires de la forme et au résultat esthétique
d’ensembie,

! - Le caractere distinciif
de la marque tridimensionnelle
est apprécié avec séveérité

Le réglement CE n° 40/94 du 20 décembre
1993 permet la protection de la forme du produit ou
de son conditionnement au titre de son article 4,
selon lequel «peuvent constituer des marques
communautaires tous signes susceptibles d’une
représcntation graphique, notamment [...] la forme
du produit ou de son conditionnement, 4 condition
que de tels signes solent propres i distinguer les
produits ou les services d'une entreprise de ceux
d’autres entreprises ».

Cependant, les instances communautaires
semblent limiter I'application de ces dispositions.
Les chambres de recours de 'OHMI, le TPICE et la
CICE refusent en général la protection d’une forme
en tant que marque sur le fondement de ’absence de
caractere distinctif du signe. Une marque est
distincte au sens de l’article 7 du réglement
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Chronique

n® 40/94 lorsqu’elle permet d’identifier te produit pour lequel
enregistrement est demandé comume provenant d'une entreprise
déterminée et donc de distinguer ce preduit de ceux des autres
entreprises % Selon une jurisprudence constante, les critéres
d’appréciation du caractére distinctif des marques tridi-
mensionnelles pe sont pas différents de ceux applicables aux
autres categories de marques. Il n’en demeure pas moins qu’il
reste difficile pour les demandeurs de prouver que le signe qu’ils
demandent a titre de marque remplit cette condition.

En effet, estimant que «lcs consommateurs n’ont pas
I'habitude de présumer ’origine des produits en se basant sur la
forme, en I'absence de tout élément graphique ou textuel», le
Tribunal reconnait «[qu}’il pourrait s'avérer plus difficile
d’établir le caractérc distinctif s’agissant d’une marque
tridimensionnclle que s’agissant d’une marque verbale ou
figurative» *. Selon Iui, «seule une marque qui, de maniére
significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et
de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essenticlle
d’origine n’est pas dépourvue de caractére distinctif au sens de
ladite disposition» .

Les instances communautaires apprécient le caractére distinctif
par rapport aux produits ¢t services pour lesquels [enre-
gistrement de marque est dernandé et 3 la perception qu’en a le
public concerné, défini comme le consommatcur moyen des
produits ou services visés par la marque, normalement informé
¢t raisonnablement attentif et avisé. Les juges vérifient si la
marque demandée permet audit consommateur de distinguer,
sans procéder & une analyse ct sans faire preuve d’une attention
particuliére, le produit concerné de ceux d’autres entreprises 5.

Ainsi, plus le produit sera un produit de consommation
courante, plus large sera le champ d’appréciation et, partant,
moins il y aura de chance que la marque couvrant la forme du
produit revéte un caractere distinctif. En eflet, selon les juges, le
consomumateur préterait alors peu d’attention a la forme d’un
produit mais s'attacherait principalement aux éléments verbaux
et figuratifs.

Il - La nature des produits est déterminante
dans l'appréciation de [a distinctivité
d’une marque tridimensionnelle

Trés rares sont les décisions admettant la protection de
produits de consommation courante par la marque
tridimensionnelle communautaire. On peut citer 4 titre d’exemple
la decision de la CICE du 16 février 2000 aux termes de laquelle
la Cour a admis que la forme d’un savon présentant une
concavité au centre et des rainures non imposées par la nature du
produit pouvait bénéficier du titre de propriété industrielle 6.

Dans un arrét du 7 avril 2006, la cour d’appel de Paris
confirme la wvalidité de la marque tridimensionnelle
communautaire protégeant la forme du célébre « Rubik’s Cube ».
Eli¢ retient que la forme extérieure du jeu est étrangére a la

(2) CICE 29 avr. 2004, Procter & Gamble ¢/ OHMI, C-473/01 P et C-474/01 P.
(3) Aff. T-460-05, préc., pt 37.

(4) Aff. T-460-05, préc., pt 38.

{(5) UCE 7 oct. 2004, Mag instrument o/ OHMI, C-136/02 P.

(6) Procter & Gamble ¢/ OHMI, C-122/99.

(7) Sarl CMP Consortium Ménager Parisien ¢/ Seven Towns Ltd.
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fonction de I’objet et & son mécanisme intérieur qui était protégé
par un brevet depuis expiré et qu’elle est distinctive notamment
au regard du produit désigné que représentait le puzzlc a trois
dimensions °.

Fréquentes sont en revanche les décisions refusant la
protection d’une forme d’un produit de consommarion courante
par la marque (ndimensionnelle. C’est ainsi que le TPICE a eu
a connaitre d’un enregistrement de marque tridimensionnelle
couvrant un paquet de cigarettes dont les bords étaient arrondis.
Il décide le 12 septembre 2007 que le paquet n'est qu'une
variation du modeéle standard, au méme titre que les paquets
souples ou A bords biscautés, qui ne se différencient pas des
autres formes . En cffet, le fait qu'une forme soit une variante
d’une des formes habituelles d’un produit défini ne suflit pas a
établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractére
distinctif. Encore faut-il que la forme permette au consommateur
d’identifier la marque.

Le Tribunal ajout, a bon droit, que le fait qu’il n'existe aucune
forme similaire sur le marché des paquets de cigarettes est sans
influence sur le caractére distinctif de la marque, cet arsument
relevant en effet des critéres pris en compte pour apprécier
Poriginalité, la nouveauté ct le caractére propre applicables
respectivement en matiére de droit d’auteur et de dessin et
modéle.

C'est ¢galement au regard des produits pour lesquels la
marque est demandee que la CJCE confirme, le 4 octobre 2007 °,
la décision du TPICE du 11 janvier 2006 qui a refusé I'enre-
gistrement de la marque tridimensionnelle couvrant une tablette
rectangulaire Touge et blanche assortie d’un noyau ovale bleu
destinée au lavage du linge ou de la vaisselle de la société
Henkel. Ellc a estimé que, dans le secteur du lavage el de la
vaissclle, non seulement la forme revendiquée est couramment
utilisée par tes sociétés concurrentes de la demanderesse, mais
aussi que les couleurs utilisées sont les mémes. Elle en conclut
que la marque est dépourvue de caractére distinctif.

Dans une déciston du 7 février 2007, le TPICE se prononce
sur une forme de guitare demandée & titre de marque
communautaire '*. Le Tribunal se fonde sur I'appréciation d’un
amateur moyen de guitares pour déclarer que la forme pointue
de la guitare n’est qu’une simple ornementation de guitare heqy
métal largement répandue sur le marché.

Dans un arrét du 22 juin 2006, la CJCE estime que la forme
du bonbon de marque Werthers ne se distingue qu’en deux
points. non perceptibles par le consommateur moyen, des
bonbons concurrents et confirme la décision du TPICE reflusant
Penrcgistrement de la marque communautaire !,

De la méme maniére, la CJCE décide le 12 janvier 2006 que
te conditionnement en sachet pour boissons pouvant tenir debout
ne doit pas étre appréci€ au regard du seul sectenr des boissons
de fruits et jus de ftuils pour lequel la marque est demandée,
mais au regard du secteur beaucoup plus large des liquides
alimentaires 2,

(8) TPICE 12 sept. 2007, Philip Morris SA ¢/ OHMI, aff. T-140/06,
(9) Henkel ¢/ OHMI, aff. C-144/06.

{10) Kustom Musical Amplification ¢ OHMI, aff. T-317/05, D. 2007. AJ. 575,
obs. C. Manara..

(11) Storck ¢/ OHMI, aff. C-24/05 P.
(12) Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG ¢f QHM!, aff. C-173/04 P
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[2¢largissement du marché de référence a pour effet de faire
perdre tout caractére distinctif 2 la marque tridimensionnetlc
demandée dans la mesure ot ce type de conditionnement cst déja
utilisé dans le secteur.

Le TPICE refuse également la protection de la forme d’une
bouteille de limonade par la marque tridimensionnelle
commupautaire dans sa décision du 30 novembre 2005. A " instar
de la chambre de recours de I'OHM], il constate que la marque
demandée, ne présentant pas de particularité par rapport 4 la
présentation habituelle, est une simple variante de la forme de
base du condittonnement des lunmonades. La protection de ce type
de produit peut s’avérer plus difficile dans la mesure ot «le
conditionnement d’un produit liquide étant un impératif de
commercialisation, le consommateur moyen lui attribue, cn
premier lieu, une simple fonction de conditionncment» 13,

Dans un arrét de la CJCE en datc du 23 septembre 2004, la
société Procter & Gamble s’est vu refuser la protection de la
forme de son savon au titre des marques au motif qu’ «en
substance, la forme pouvait &tre caractérisée par un
parall¢lépipéde rectangle dont les arétes sont arrondies», ce qui
n'en faisait qu’une variation des formes de savons
communément utilisées dans le secteur M. Dabsence de caractére
arbitraire de la forme exclut le bénéfice de la protection, tel que
le rappelle encore I"OHMI au sujet de la forme du chocolat « Kit
Katy», constituée de quatre barres chocolatées, en forme de
lingot, séparées par une encoche qui permet de les diviser et dont
la base est légérement marquée 5. Lapparence pyramidale du
Toblerone, qui [ait I'objet d’une marque tridimensionnelle
internationale depuis les années 60, convainc davantage quant a
la distinctivite de la forme.

Lusage de la marque tridimensionnelle en association avec
d’autres éléments verbaux ou figuratifs n’est cependant pas un
obstacle a ["obtention d’une marque portant sur la forme nue tant
que ces ¢léments ne détournent pas Dattention des
consommatcurs de la forme de 'emballage ou du produit lui-
méme.

A cet egard, il est intéressant de se reporter au développement
de la premiere chambre de recours de POHMI lorsqu’elle refuse
I’enregistrement de la marque tridimensionnelle communautaire
portant sur un coussin dans une décision du 20 décembre 2000.
La chambre de recours a repris I’exemple donné par fa requérante
concernant la protection de la bouteitle de Coca-Cola qui illustre
parfariement la problématique liée a la perception de la forme
nue d’un produit. Elle expose en effet que «si une bouteille de
Coca-Cola vide était rejetée sur une plage et si toute trace de la
marque verbale avait &€ érodée par Maction des vagues, il
est probuable que les consommateurs la reconnaitraient tout de
suite comme une bouteille de Coen-Cola. Le fait qu’ils aient
toujours vue avce la marque verbale ne les empéceherait pas de
reconnaftre la forme nue comme ¢tant celle d’une bouteille de
Caca-Cola» .

Les formes de produits de consommation courante sont
difficilement admises au rang des marques ridinensionnelles i
défaut de se distinguer manifestement de celles des produits

(13) Almdudler-timonade A&S Klein ¢/ OHMI, aff. T-12/04, pt 34.
(14) CICE 23 sept. 2004, Procter & Gamble ¢/ OHMI, aff. C-107/03 P pt 19.

(15) Deuxiéme chambre de recours de I'OHMI, 10 déc. 2004, recours de la
Sté Nestle sA, aff. R 118/2004-2.

(16} Premiére chambre de recours de I"OHMI, 20 déc. 2000, aff. R 381/200-
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concurrents. Pappréciation du caractére distinetif différe en
matiere de produits haut de gamme ou hautement spécialisés
puisque le public concerné est plus restreint.

C’est ainsi que le TPICE a estimé le 15 novembre 2007 que
le caractere distinctif de la marque tridimensionnelle couvrant un
convertisseur d’énergie éolicnne, destiné a un public de
professionnels hautement spécialisés et dotés d’un grand savoir-
faire, devait étre apprécié en tenant compte de Uattente présumée
d’un consommatcur professionnel 7. Le Tribunal a refusé la
protection d'une forme de convertisseur en tant que marque
communautaire, le considérant comme une variante de
’habillage d’un générateur dépourvu d’éléments particuliers
susceptibles d’identifier I’origine commerciale de la nacelle. Les
juges ont également rejeté argument de la requérante selon
lequel la forme aurait acquis un caractére distinouf par usage,
antérieurement au dépét de la demande de marque.

i - La forme esthétique d’un produit
haut de gamme peut justifier la protection par
une marque tridimensionnelle communautaire

La différence d’appréciation est plus évidente dans la décision
de la deuxiéme chambre de recours de I'OHMI du 21 mars
2001 et ’arrét du TPICE rendu le 10 octobre 2007.

Dans la décision du 21 mars 2001, la chambre de recours a
reconnu lc caractére distinetif et, partant, protégeable de 1a forme
de la bouteille de liqueur Galliano. Tout d’abord, elle compare la
forme particuliére de la bouteille aux colonnes d’un temple
romain. Clle décrit ensuite les différents ¢léments qui distinguent
Ia bouteille Galliana des autres bouleilles de higueur: «elle est
longue, trés effilée, et de forme conique sur 4/3 ¢ de la bouteille
tandis que sa partie supéricure est étroite. De plus, la partie
supérieure de la bouteille présente dix nervures verticales
conceniriques, tandis que la base de la bouteille en présente
douze. Ces nervures recouvrent ainsi prés de 1a moitié de la
bouteille. Tes nervures elles-mémes ne possédent pas d’angles
algus, mais ont un aspect doux et arrondi. Leur vue rappelle
I’élégance d’une colonne ou d’un pilier» 8,

Ce sont donc bien des considérations esthétiques qui ont
conduit fes juges a admettre la protection de la bouteille Galliano
par la marque tridimensionnelle communautaire. C’est également
au regard des caractéristiques esthétiques du produit Bang &
Olufsen en cause que le TPICE a rendu sa décision en date du
10 octobre 2007 1.

La société finlandaise Bang & Olulsen, connue pour le design
particulier de ses produits, a demandé I"enregistrement a titre de
marque d’un haut-parleur vertical en forme de crayon. Aprés
$’étre vu opposer un refus de la chambre de recours de I'OHMI,
nolamment en raison des caractéristiques éminemment
esthéliques du produit, la société a formé un recours devant le
TPICE. S'agissant, selon le Tribunal, dc produits haut de
gamme, de grande valeur du marché de i’électronique, le public
visé doit étre circonscrit a un public d’attention supérieure.

1, pt 22.
(17} Enercon ¢/ OHMI, aff. T-71/06.

(18) Deuxieme chambre de recours de I'CHMI, 21 mars 2001, recours formé
par Remy Finance B.V., aff. R 537/1999-2, pt 17 et 18.

(19) Préc., aff. T-460/05.
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Cette analyse contribue & limiter avantageusement ¢ public
copsidéré et, partant, le champ d’appréciation du caractére
distinctif. En effet, «le niveau d’attention du public pertinent est
susceptible de varier cn fonction de la catégorie de produits ou
de services en cause» ¥, Le Tribunal oppose ainsi les produits
de consommation courante aux biens durables ou de plus grande
valeur ou d’usage plus exceptionnel. Les seconds appellent du
consommateur moyen un degre d'attention supérieur lors de
Pacquisition de tels produits qui est moindre pour les seconds.

Il tient coinpte notamment du [ait que, eu égard a la nature des
produits concernés et, notamment a leur caractére durable ainsi
qu’a leur caraciere technologique, le consommateur moyen fait
preuve d’un miveau particuliérement élevé d’attention lors de
"acquisition de tels produits. En effet, ce n’est qu’au terme d'un
examen particuliérement attentif entre différents produits haut de
eamme que le consommateur achétera un produit relevant de
cette catégorie. Cette attention supérieure reléve, non pas du prix
qui a ¢té Jugé commc critére non pertinent par les juges des
instances communautaires 2!, mais peut-étre du fait que le client
dc cc type dc produit est a la «recherche d’expériences et
d’émotions fortes exceptionnelles » 22,

Concernant les caractéristiques esthétiques du produit, le
Tribunal rappelle dans un premier temps que le fait qu'un signe
remplisse une fonction autre que celle d’indicateur de ’origine
commerciale du produit n’invalidait pas la marque demandée. 1l
déclare ensuite que la remarquable forme esthétique du produit,
qui retenait |'attention du consommaleur, permettait de distinguer
les produits pour enfin annuler la décision de la chambre de
recours de FOHMI qui avait refusé I'enregistrement de la
marque.

La CJCE s’était montrée moins «esthéte» dans Pappréciation
du caractére distinctif dc la Jampe de poche Mag-Lite. Elle avait
rappelé que les qualités csthétiques et le design de ces lampes
¢taient indifférents & distinguer les lampes de celles des
concurrents?, En revanche, dans un arrét rendu le 27 juin 2007,
Untellectual Property High Court of Japan reconnait le caractére
protégeable de la forme de la mini fampe Mag-Lite, infirmant
ainsi la décision du Japan Patent Office. Elle estime que la forme
de la mim lampe Mag-Lite a acquis un caraciere distinctif par
I'usage du fait notamment qu’elle n’avait pas changé depuis
1984 et qu’elle a ¢été mise en valeur dans le cadre des
nombreuses campagnes de publicités lancées par la marque. Il
s’agit de la premiére décision de cette cour reconnaissant le
caraclére protégeable de la marque tridimensionnelle.

IV - Quelle stratégie de protection adopier?

11 cst toujours difficile d’estimer avec certitude et a priori les
chances de succés d’une demande de marque tridimensionnelle,
au regard de ce panorama de jurisprudences. Plusieurs titres de
propriété industrielle peuvent utilement se combiner pour
protéger de maniére optimale le packaging d’un produit. La
forme d’un produit ou de son conditionnement pourra faire
I"objet d’une protection par une marque tridumensionnelle el/ou
d’un dessin ou modé¢le si les conditions sont rempiies.

(20} CICE 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co, GmbH, (-342/97, pt
26, D. 1999. IR. 215,

{21) TPICE 3 déc. 2003, Nestlé Waters France o OHMI, aff. T-305/02, pt 34.
(22) G. Lipovetsky et E, Roux, Le luxe éternel, de I'dge du sacré au temps
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Dans le cas ot la marque s”avérerait difficile & obtenir 3 défaut
d’un usage séricux lui permettant de conqueérir sa distinctivité, le
dessin ou modéle offre souvent un premier systéme de protection
plus accessible. Pour élre protégeable, le dessin ou modele doit
¢re nouveau, ce qui signifie quaucun dessin ou modéle
identique ne dout avoir été divulgué au public. 11 doit également
présenter un caractére individuel, ce critére étant rempli si
I'impression globale qu’il produit sur Putilisateur averti differe
de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modele
qui a été divulgué au public. En d’autres termes, il doit étre
manifeste, aux yeux dv public, qu'il est différent de produits
préexistants.

Aussi, pourrait-on préconiser, autant que faire se peut, avant
ou en parallele d’une demande de marque communautaire,
Penregistrement d’un dessin et modéle conununautaire pour
protéger la forme du produit ou son conditionnement. Il peut étre
envisagé de déposer une marque tridimensionnelle aprés un
usage suffisant pour que la forme, ne présentant pas initialement
les caractéristiques recherchées par les juges, ail acquis un
caractére distinctif. Cet argument largement invoqué devant les
instances communautaires permet aux signes dépourvus de
caractére distinctif per se d’élre reconnus comme un indicateur
d’origine. Les critéres qui sont pris en considération pour
apprecier "acquisition du caractere distinctif par 'usage sont
purement factuels et tiennent notamment a la part de marché
délenue par la marque et aux investissements faits par son
titulaire pour 1a diffuser.

Le dessin ou modéle non enrcgistré répondant aux critéres
précités peut également prétendre a une protection de courte
durée, n’excédant pas trois ans. Il présente un intérét notamment
pour les activités cycliques et temporaires comme les jouets et Ia
mode. In tout ¢tat de cause, le dessin ou modgle original pourra
€tre protégeable au titre du droit d’auteur en complément de la
protection par tous titres de propriété industrielle, et ce, sans
formalites. Les ¢€léments d’un produit mettant en ceuvre une
invention nouvelle procurant un résultat technique pourront en
outre bénélicier de la protection par le brevet.

Enfin, la combinaison d’éléments verbaux et/ou figuratifs avec
la forme nue d’un produit ou d’un conditionnement peut
permettre de contourner les difficultés de protection de la forme
nue par la marque communautaire. Il ne s’agit dés lors plus d’une
marque tridimensionnelle mais d’une marque complexe. Toutes
ces préconisations sont-elles toujours autant d’actualité pour la
forme nue d’un produit haut de gamme et surtout du produit de
luxe?

Alors que la forme nue des produits de consommation
courante est peu souvent considérée comme étant de nature 3
retenir 1'attention du public concerné et a remplir la fonction
d’indicateur de I'origine commerciale du produit, la marque de
luxe peut espérer s’allranchir de ces difficuliés dés lors qulelle
utlise des formes esthétiques qui lui donnent une identité
mtemporelle et qui lui conférent ainsi une distinctivité.

Lidentite d’une marque de luxe n’cst-cllc pas cette
permanence sous les changements, tes ruptures, I'innovation,
done I'invariance sous lcs variations 7 &

des marques, Gallimard, 2003.
(23) ICE 7 oct. 2004, C-136-02 P, préc,

(24) G. Lipovetsky et E. Roux, op. cit.
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