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Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano / OHMI

« GRANA » EST PROTEGE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ET N'EST PAS UNE
DENOMINATION GENERIQUE

Le Tribunal annule la décision de la chambre de recours de I’OHMI, en jugeant que la
dénomination « GRANA » n’est pas générique et que I’appellation d’origine « GRANA
PADANO » fait obstacle a I’enregistrement de la marque GRANA BIRAGHI

En 1999, a la demande de Biraghi Spa, producteur italien de fromages, 1’Office de
I’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a enregistré comme marque communautaire la
marque verbale GRANA BIRAGHI pour diverses sortes de fromages. La méme année, le
Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano a demandé et obtenu de la division
d'annulation de 'OHMI la déclaration de nullité¢ de ladite marque, en raison de 1’enregistrement
des marques antérieures nationales et internationales GRANA et GRANA PADANO et de la
violation de I’appellation d’origine « grana padano ». Par la suite, sur recours de Biraghi, la
premiere chambre de recours de 'OHMI a jugé que le mot « grana » était générique et descriptif
d’une qualité essentielle des produits et que, par conséquent, 1’existence de [’appellation
d'origine protégée (AOP) « grana padano » ne faisait aucunement obstacle a ’enregistrement de
la marque communautaire GRANA BIRAGHI. Le Consorzio per la tutela del formaggio Grana
Padano a alors demandé¢ au Tribunal de premiere instance des Communautés européennes
d'annuler cette décision.

Le Tribunal rappelle tout d'abord que le réglement sur la marque communautaire' n'affecte
pas les dispositions du reglement sur la protection des indications géographiques et des
appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires®. Selon ce dernier,
la demande d'enregistrement d'une marque qui reprend une dénomination enregistrée pour des
produits non couverts par l'enregistrement méme ou qui usurpe, imite ou évoque une
dénomination protégée doit étre refusée par 'OHMI. Lorsque la marque a déja été enregistrée,
I'OHMI doit en déclarer la nullité.

La chambre de recours de I'OHMI doit déterminer si le terme dont on lui demande
l'enregistrement constitue effectivement une dénomination générique ou éventuellement vérifier
quelle protection doit étre accordée aux différentes composantes d’une dénomination. Cette
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vérification doit étre effectuée sur la base d’une analyse detaillée de I'ensemble des facteurs
susceptibles de déterminer le caractéere générique. Selon les indications déja fournies par la
jurisprudence de la Cour de justice, I’analyse détaillée requise doit étre effectuée par le biais
d'indices d’ordre juridique, économique, technique, historique, culturel et social, sur la base
des législations nationales et communautaires pertinentes et de leur évolution historique et se
fonder sur la perception que le consommateur moyen a de la dénomination (éventuellement
appréhendée par sondages), de méme que sur les données relatives a la commercialisation, tant
dans 1'Etat membre d'origine du produit que dans les autres Etats membres.

Le Tribunal constate ensuite que la chambre de recours a omis d'appliquer les critéres dégagés
par la jurisprudence communautaire en maticre d’AOP et n’a pris en considération aucun des
¢léments qui permettent d’effectuer 1’analyse du caractére éventuellement générique de la
dénomination ou de 1’un des éléments qui la composent. A cette fin, elle n’a fait appel ni aux
sondages d’opinion aupres des consommateurs ni a 1’avis d’experts qualifiés en la matiere, et n'a
pas davantage demand¢ de renseignements, alors que le réglement sur la marque communautaire
lui en donnait la possibilité. En revanche, les extraits des dictionnaires et les recherches menées
sur Internet - sur lesquels se fonde la décision de la chambre de recours - ne sont pas de nature a
¢tablir le caractere générique d'une dénomination.

Le Tribunal ajoute que I’évolution du cadre juridique italien et les pratiques administratives de
saisie systématique des fromages portant la seule indication « grana» indiquent que cette
dénomination n’est pas générique.

Sur la base de tous ces ¢léments, le Tribunal juge que la chambre de recours de 'OHMI a
considéré a tort que la dénomination « grana» était générique et que 1’existence de I’AOP
« grana padano » ne faisait pas obstacle a I’enregistrement de la marque GRANA BIRAGHI.

La marque GRANA BIRAGHI ne peut donc pas étre enregistrée.

RAPPEL: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut étre formé devant
la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans les
deux mois a compter de sa notification.
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