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Partie 1 — Partie générale

1. Introduction

Cette partie des directives porte sur les régles générales de procédure communes aux
diverses procédures de marques que connait 'lPI.

2. Bases légales

L’IPI est une autorité administrative au sens de l'art. 1 al. 2 let. ¢ PA. Partant, les procédures
qui ressortent de sa compétence sont, de maniere générale, régies par la PA (art. 1 al. 1
PA)!, pour autant que la LPM ou une autre loi fédérale ne régle pas la procédure plus en
détail (art. 4 PA). Selon I'art. 19 PA, les art. 37, 39 a 41 et 43 a 61 de la PCF? viennent
compléter la PAS.

Lorsque ni la PA, ni la LPM ne prévoient les conséquences procédurales d’un fait, il convient
de se reporter a d’autres régles spéciales prévues par le droit fédéral, conformément a I'art.
4 PA. L’IPI considére qu’il convient en application de I'art. 4 PA de se reporter au CPC. La
PCF regle aussi un certain nombre de questions sur le plan procédural qui ne sont pas
explicitement réglementées par la PA ou par la LPM; ces regles ne peuvent toutefois étre
appliguées. Conformément a la jurisprudence, en effet, seules les dispositions de la PCF
explicitement énumérées a 'art. 19 PA sont applicables en procédure administrative car
cette liste doit étre considérée comme exhaustive?®. De plus, seul le droit fédéral arrété apres
I'entrée en vigueur de la PA est pris en considération. Il convient par conséquent de se
reporter a d’autres dispositions du droit fédéral récent. En outre, le CPC étant du droit
fédéral®, son application n'est pas exclue par I'art. 4 PA, d’autant qu'il est spécialement prévu
pour régler des conflits de nature civile, dont les procédures de marques de la compétence
de I'lPl avec deux ou plusieurs parties a la procédure ne s’écartent pas fondamentalement.

Les diverses procédures qui relévent de la compétence de I'lPI sont en particulier régies par
les dispositions de la LPM et de ’'OPM mentionnées ci-apres :

2.1 Procédure d’enregistrement d’une marque (cf. Partie 2 et Partie 5)

La procédure d’enregistrement d’'une marque est en particulier régie par les art. 28 a 30 LPM
et les dispositions d’exécution prévues aux art. 8 a 19 OPM.

1 Plus précisément les art. 1 a 43 PA.
2 Art. 19 PA.

3 Les art. 38 et 42 a 49 PCF ne sont pas pertinents en I'occurrence puisqu’ils régissent I'audition,
notamment de témoins (art. 14 al. 1 PA).

4 ATF 130 1l 473, consid. 2.4.

5 La législation en matiére de procédure civile releve de la compétence de la Confédération (cf. art.
122 al. 1 Cst.).
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Partie 1 — Partie générale

2.2 Procédures en lien avec latenue du registre (cf. Partie 3)

Les procédures en lien avec la tenue du registre sont en particulier régies par les art. 10, 17
a 19, 35 et 37 ss LPM et les dispositions d’exécution prévues aux art. 25 a 27, 28 a 32 et 35
OPM.

2.3 Procédure d’enregistrement international d’une marque (cf. Partie 4 et Partie 5)

La procédure d’enregistrement international d’'une marque est spécialement réglementée
aux art. 44 a 46a LPM, ainsi que par les dispositions d’exécution prévues aux art. 47 a 49 et
51 ss OPM, pour autant que ni 'AM ni le PM n’en disposent autrement (art. 44 al. 2 LPM).
Ces accords internationaux, complétés par le Rex, régissent ainsi dans une large mesure la
procédure d’enregistrement international d’'une marque.

2.4 Procédure d’opposition (cf. Partie 6)

La procédure d’opposition est spécialement régie par les art. 31 a 34 LPM et par leurs
dispositions d’exécution prévues aux art. 20 a 24 et 50 a 52 OPM. Outre les principes
généraux de procédure (cf. ci-dessous ch. 3 ss), on peut recourir, par analogie, aux
dispositions de la procédure du recours administratif (art. 44 ss PA) ainsi qu’au CPC.

2.5 Procédure de radiation pour défaut d’'usage (cf. Partie 7)

La procédure de radiation pour défaut d’'usage est spécialement régie par les art. 35a et 35b
LPM, ainsi que par leurs dispositions d’exécution prévues aux art. 24a a 24e OPM. Outre les
principes généraux de procédure (cf. ci-dessous ch. 3 ss), on peut recourir, par analogie, aux
dispositions de la procédure du recours administratif (art. 44 ss PA) ainsi qu’au CPC.

3. Parties

3.1 Qualité de partie

L’art. 6 PA définit la partie par toute personne dont les droits ou les obligations pourraient
étre touchés par la décision a prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou
autorités qui disposent d’'un moyen de droit contre cette décision. Selon la jurisprudence, la
gualité de partie dépend donc de la titularité des droits ou des obligations que la décision en
cause est de nature a affecter®.

Avoir qualité de partie présuppose la jouissance des droits civils au sens de I'art. 11 CC.
Jouissent des droits civils les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit
public, comme la Confédération, les cantons, les communes, de méme que les
établissements de droit public autonomes’. Bien qu’elles ne soient dotées que d’'une
personnalité juridique limitée, la qualité de partie peut également étre reconnue aux sociétés

6 TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3.
7 ATF 127 V 80, consid. 3a/bb; ATF 127 Il 32, consid. 2.
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en nom collectif ou en commandite®, ainsi qu’aux masses en faillite ou aux communautés
héréditaires®. En revanche, n’ont pas qualité de partie les sociétés simples??, ni les unités
administratives (p. ex. les offices fédéraux) et les établissements de droit public non
autonomes?’.

Sont considérées comme parties aux différentes procédures relevant de la compétence de
I'IPI les personnes suivantes :

3.1.1 Procédures d’enregistrement national et international

La qualité de partie dans le cadre d’'une procédure d’enregistrement national ou international
est exclusivement conférée au déposant. Conformément a I'art. 28 al. 1 LPM, il peut s’agir
de toute personne évoquée ci-dessus au ch. 3.1 (voir pour plus de détails : cf. Partie 2, ch.
3.1.2, p. 58; pour les marques collectives : cf. Partie 5, ch. 10.2, p. 212).

Les unités administratives de droit public dépourvues de personnalité juridique propre
peuvent également déposer une marque. Dans ce cas cependant, I'autorité responsable (p.
ex. la Confédération suisse) et non 'unité administrative est considérée comme partie. Il en
est de méme pour les succursales qui ne disposent pas de personnalité juridique selon le
droit suisse. L'IPI part du principe que le dép6t est fait pour la société a laquelle la
succursale appartient!2. Si une personne morale en fondation souhaite déposer une marque,
tous les sociétaires fondateurs doivent agir en commun (pluralité de déposants).

La qualité de partie dans le cadre de la procédure d’enregistrement n’est en revanche pas
reconnue aux tiers susceptibles d’étre touchés dans leurs droits et obligations par
I'enregistrement d’'une marque. Ceux-ci peuvent faire valoir leur droit dans le cadre d'une
procédure d’opposition ou dans celui d’une procédure civile.

3.1.2 Procédures liées a latenue du registre

La qualité de partie est reconnue, dans toutes les procédures liées a la modification du
registre (demande de radiation au sens de I'art. 35 let. a LPM, changement de mandataire,
division, etc.), au titulaire inscrit au registre.

Dans certaines hypothéses, elle est également reconnue aux tiers touchés dans leurs droits
et obligations par la modification du registre requise (p. ex. transferts, cessions partielles,
licences). (Cf. Partie 3, ch. 4.1, ch. 4.2 et ch. 4.4).

8 Art. 562 et 602 CO.

9 ATF 102 la 430, consid. 3; voir ci-aprées les regles régissant le changement de parties en cours de
procédure (cf. ch. 3.2.2.2 et 3.2.2.3, p. 24).

10 ATF 132 | 256, consid. 1.1.
11 TF 2A.325/2006, consid. 2.2; ATF 127 Il 32, consid. 2b et 2f.

12 \Voir ATF 120 11l 11 pour la capacité d’'une succursale a étre partie dans une procédure de
poursuite.
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3.1.3 Procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage
3.1.3.1 Qualité pour agir

3.1.3.1.1 Procédure d’opposition — Principe

A qualité pour agir le titulaire d’'une marque antérieure (art. 31 al. 1 LPM)®3. Par marque
antérieure, on entend les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance a un
droit de priorité selon les art. 6 a 8 LPM et les marques notoirement connues au moment du
dépbt de la marque postérieure (art. 3 al. 2 LPM). Ces différentes notions sont définies ci-
apres (cf. Partie 6, ch. 2.4, p. 232). En dérogation a 'art. 31 LPM, le titulaire d’'une marque
géographique ne peut former opposition contre I'enregistrement d’'une marque (art. 27¢e al. 2
LPM).

La partie ayant qualité pour introduire I'opposition est celle qui est titulaire de la marque au
moment du dépét de I'opposition!“. Si le titulaire inscrit au registre des marques lors du dépot
de l'opposition ne correspond pas au titulaire réel de la marque, 'opposant doit prouver sa
qualité pour agir, a défaut de quoi il ne sera pas entré en matiére sur 'opposition.

3.1.3.1.2 Procédure d’opposition — Qualité pour agir du preneur de licence

La question de la qualité pour agir du preneur de licence nécessite un examen des clauses
du contrat de licence. Celui-ci étant impossible dans le cadre (restreint) de la procédure
d’opposition, seul le titulaire inscrit au registre est reconnu comme partie!®. Toutefois, celui-ci
peut autoriser le preneur de licence, ou toute autre personne, a le représenter dans la
procédure d’opposition. Cette autorisation doit étre remise en la forme écrite a I'lPI et doit
avoir été établie avant le terme du délai d’opposition?®.

3.1.3.1.3 Procédure de radiation pour défaut d’usage

Toute personne, physique ou morale (cf. ch. 3.1, p. 20), peut déposer une demande de
radiation d’'une marque pour défaut d’'usage (art. 35a al. 1 LPM). Il n’est pas nécessaire de
justifier un intérét particulier.

3.1.3.2 Qualité pour défendre

3.1.3.2.1 Procédure d'opposition
Le titulaire de la marque attaquée a qualité pour défendre.

Il n’est pas possible de former opposition contre I'enregistrement d’'une marque
géographique (art. 31 al. 17 LPM).

13 TAF B-6608/2009, consid. 5 — REPSOL (fig.) / REXOL.

14 Cf. art. 31 LPM; TAF B-6608/2009, consid. 5 et 6.3 — REPSOL (fig.) / REXOL.
15 TAF B-6608/2009, consid. 6.1 — REPSOL (fig.) / REXOL.

16 TAF B-6608/2009, consid. 6.2 — REPSOL (fig.) / REXOL.
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L’entrée en vigueur de la LPM a consacré le passage du principe de la priorité découlant de
I'usage a celui de la priorité découlant du dépot'’. Quiconque a utilisé son signe avant le
dépdt de la marque attaquée mais ne I'a déposé que par la suite ne peut se prévaloir, dans
la procédure d’opposition, ni du droit de poursuivre 'usage de sa marque au sens de l'art. 14
LPM, ni du fait que I'opposant a toléré durant des années I'existence de son signe. S’il est
vrai qu’il peut continuer d'utiliser son signe conformément a 'art. 14 LPM, il n’a en revanche
aucun droit a I'enregistrement de sa marque (respectivement a son maintien). Son droit de
poursuivre 'usage n’a aucune influence sur 'examen de I'opposition?é.

Si la marque attaquée est transférée a un tiers sans que ce transfert ne soit inscrit au
registre, le titulaire antérieur reste défendeur (art. 17 al. 3 LPM).

3.1.3.2.2 Procédure de radiation pour défaut d’usage
Le titulaire de la marque attaquée a qualité pour défendre.

De méme que pour la procédure d’opposition, si la marque attaquée est transférée a un tiers
sans que ce transfert ne soit inscrit au registre, le titulaire antérieur reste défendeur (art. 17
al. 3 LPM).

3.2 Transfert de la marque

3.2.1 Généralités

L’enregistrement du transfert a pour conséquence que les éventuelles autres procédures en
suspens sont poursuivies avec le nouveau titulaire valablement inscrit au registre (cf. art. 17
LPM; cf. également Partie 3, ch. 4.1, p. 87). Des conditions particuliéres s’appliquent aux
procédures avec plusieurs parties.

3.2.2 Particularités

3.2.2.1 Transfert en cours de procédure d’opposition ou de radiation

En cas de transfert de la marque attaquée en cours de procédure, I'acquéreur peut ainsi
reprendre le proces en lieu et place de la partie qui se retire (art. 4a OPM en relation avec
I'art. 83 al. 1 CPC). Cette substitution ne présuppose pas le consentement de la partie
adverse. La partie qui se substitue répond de I'ensemble des frais; la partie qui se retire du
proces répond solidairement des frais encourus jusqu'a la substitution (art. 4a OPM en
relation avec l'art. 83 al. 2 CPC).

17 Art. 6 LPM.
18 CREPI, sic! 1999, 418, consid. 1 — Kdnig / Sonnenkdnig.
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En cas de transfert de la marque opposante, le nouveau titulaire de cette derniére ne peut se
substituer a I'ancien détenteur qu’'avec 'accord de la partie de la marque attaquée'®; une
substitution de partie sans accord de la partie adverse est dans ce cas anticonstitutionnel?°.

3.2.2.2 Décés d’une partie ou fusion de personnes morales

En I'absence d'un transfert de la marque, la substitution de partie est subordonnée au
consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un
tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées (art. 83 al. 4 CPC).

Les conséquences du décés d’une partie sont réglées par le droit fédéral : les héritiers
remplacent la personne décédée, ce qui signifie que la procédure se poursuit avec eux?:.

En cas de fusion de personnes morales, leurs droits et obligations (et par conséquent aussi
les éventuels droits sur des marques) passent, en vertu du contrat de fusion, a la nouvelle
personne morale et la procédure est poursuive sans autre avec elle.

3.2.2.3 Faillite d’une partie

Avec l'ouverture de la faillite, le débiteur perd la faculté de disposer du droit sur la marque
(art. 204 LP). Ce pouvoir passe a 'assemblée des créanciers, en l'occurrence a
I'administration de la faillite (art. 240 LP). Celle-ci doit déclarer si elle veut ou non poursuivre
la procédure ou, le cas échéant, si elle cede le droit sur la marque a un ou plusieurs
créanciers. La procédure peut étre suspendue jusqu’a cette déclaration (art. 207 al. 2 LP).

4. Représentation et domicile de notification

4.1 Mandataire

Conformément a I'art. 11 PA, la partie peut, a tout moment, se faire représenter ou se faire
assister par un mandataire.

Est inscrit au registre uniquement le mandataire ayant une procuration de portée générale
(art. 5 al. 2 OPM).

L’IPI accepte comme mandataire aussi bien une personne physique qu’une personne morale
Ou une société de personnes (p. ex. société anonyme de conseils en propriété industrielle,
société en nom collectif, société en commandite); il n’accepte pas les sociétés simples. Le
mandataire ne doit pas justifier de connaissances spécifiques.

Dés qu’'un mandataire est désigné, I'lPI lui adresse exclusivement toutes ses
communications jusqu’a la révocation de son mandat (art. 11 al. 3 PA). Le déposant qui se
fait représenter peut néanmoins continuer a remettre des écrits a I'lPI, ceux-ci déployant

19 Cf. art. 83 al. 3 CPC; ATF 142 11l 782, consid. 3.2.2.
20 ATF 118 la 129, consid. 2.

21 En cas de besoin, la procédure est suspendue conformément a 'art.126 CPC, jusqu’a ce que les
héritiers soient désignés et que la succession soit acceptée; la qualité de partie des héritiers est
réglée de maniere résolutoire pendant le délai de répudiation.
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pleinement leurs effets juridiques. L’IPI décide dans chaque cas si I'écrit du déposant doit
étre considéré comme une révocation de la procuration. Lorsque les écrits du déposant et
ceux du mandataire sont contradictoires, il contacte le mandataire afin de clarifier la
question, sauf en cas de révocation de la procuration.

4.2 Procuration

Conformément a I'art. 5 OPM, I'IPI peut requérir une procuration écrite lorsqu’'un mandataire
a été désigné. Une procuration est exigée lorsque la désignation du mandataire n’intervient
qu’aprés le dépbt au sens de l'art. 28 LPM.

Lorsque I'lPI exige une procuration, celle-ci doit étre remise en la forme écrite (art. 5 OPM)?2,
La communication orale de la procuration n’est pas suffisante. En principe, une procuration
peut étre déposée a I'lPI sous forme de copie, I'lPI demeurant libre d’exiger la présentation
du document original. L’identité du mandant, celle du mandataire et I'objet de la procuration
doivent ressortir clairement de la procuration, qui doit étre datée et signée par le mandant
(art. 13 al. 1 CO en relation avec I'art. 5 OPM). Il peut s’agir d’'une procuration spéciale?® qui
ne porte que sur un acte particulier ou d’une procuration générale portant sur tous les actes
en relation avec les marques. Lorsque la procuration n’est pas limitée a des titres de
protection ou a des actes particuliers, elle est considérée comme générale.

Si aucune procuration n’est produite, le mandataire désigné sur la demande
d’enregistrement est en principe réputé disposer des pleins pouvoirs de représentation
relativement au droit de propriété sollicité et peut procéder a tous les actes juridiques
déployant des effets pour le mandant. L’IPl demeure libre d’exiger une procuration
ultérieurement.

Une procuration doit obligatoirement étre présentée lorsqu’un mandataire est désigné aprés
'enregistrement du droit de propriété. Il en va de méme lorsque le mandataire représente un
nouveau titulaire, consécutivement a un transfert du titre de protection. Lors d’'une fusion, il
convient de considérer les circonstances du cas particulier?.

La procuration doit étre remise dans une langue officielle (cf. ch. 5.8, p. 42). Si elle est
rédigée dans une autre langue, I'lPI peut en exiger une traduction (art. 3 al. 2 OPM); il y
renonce lorsque la procuration est rédigée en anglais.

La partie peut a tout moment révoquer sa procuration (art. 34 al. 1 CO). Aussi longtemps
gu’elle n’a pas communiqué cette révocation a I'lPI, celui-ci continue de considérer le
mandataire comme son seul interlocuteur (art. 34 al. 3 CO).

Lorsqu’aucune procuration n’est remise dans le délai imparti, I'lPI ne prend pas en
considération les actes déposeés par le mandataire non légitimé; une demande de radiation

22 Sj la demande est envoyée par courriel a tm.admin@ekomm.ipi.ch, la procuration doit étre jointe en
annexe (PDF) (voir ch. 5.1, p. 27).

23 Une procuration spéciale est une procuration limitée a un acte particulier, p. ex. au transfert d'un
titre de protection.

24 || faut déterminer s’il s’agit d’une fusion par absorption ou d’une fusion par combinaison (voir art. 3
de la LFus).
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ou une opposition déposée par un mandataire non légitimé est quant & elle déclarée
irrecevable en application de I'art. 13 al. 2 PA%.

4.3 Domicile de notification

Si une partie (ou son mandataire) ne dispose pas de siege ou de domicile en Suisse, elle
doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM). Le domicile de notification
ne figure pas au registre et n'apparait dés lors pas non plus dans Swissreg et la base de
données. Il est toutefois possible de se renseigner auprés de I'lPI sur simple demande ou en
consultant le dossier.

Si une partie doit désigner un domicile de notification en Suisse et qu’elle ne le fait pas, I'lPI
l'invitera dans un premier temps, par I'intermédiaire d’'un courrier informel qui lui sera
directement communiqué a I'étranger, a désigner un domicile de notification?®. Si la partie ne
répond pas dans le délai imparti, I'lPI l'invitera a nouveau a élire un domicile de notification
par le biais d’'une notification formelle, en I'avertissant des conséquences en cas
d’inobservation du délai. Cette natification formelle s’effectuera conformément a la
Convention de la Haye de 1965%, a la Convention européenne sur la notification a I'étranger
des documents en matiere administrative?® ou par voie diplomatique ou consulaire
lorsqu’aucune de ces conventions ne s’applique.

Pour les enregistrements internationaux, I'invitation a désigner un domicile de notification ou
a élire un mandataire domicilié en Suisse figure dans le refus provisoire émis dans le cadre
de I'examen des motifs absolus et en cas d’opposition. Pour les autres cas, en particulier la
procédure de radiation, I'lPI notifie au titulaire ou a son mandataire inscrit au registre
l'invitation a élire un domicile de notification ou a désigner un mandataire établi en Suisse
par l'intermédiaire de 'OMPI, en application de la régle 23 Rex?°. Une copie de cette
notification est communiquée a la partie adverse. Dans I'hypothése ou le titulaire ou son
mandataire ne peut étre atteint par TOMPI, I'acte lui est notifié par publication dans la Feuille
fédérale (art. 36 let. b PA).

Si la partie n’agit pas dans le délai imparti, la demande d’enregistrement est rejetée (art. 30
al. 2 let. a LPM) ou 'opposition ou la demande de radiation pour défaut d’'usage sera
déclarée irrecevable (art. 21 al. 1 et art. 24b al. 1 OPM). Si la partie est défenderesse dans le
cadre d’'une procédure d’opposition ou de radiation pour défaut d’'usage, la procédure sera
alors poursuivie d’office sans qu’elle soit entendue et elle en sera exclue lors de la décision
finale (art. 21 al. 2 et 24b al. 2 OPM). La décision finale est notifiée a la partie en principe par
publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA; voir aussi ch. 7.4.2, p. 50). Lorsque la

25 JAAC 70 n° 33.

26 Un refus de protection provisoire qui comprend une invitation a désigner un domicile de notification
est notifié par l'intermédiaire de 'OMPI (cf. Partie 4, ch. 3.2.4, p. 107).

27 Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative a la signification et la notification des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matiére civile ou commerciale (RS 0.274.131).

28 Convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification a I'étranger des documents en
matiére administrative, RS 0.172.030.5.

29 Newsletter 2018/01 Margues.
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décision concerne un enregistrement international, le dispositif de cette décision finale est
notifié au titulaire par I'intermédiaire de 'OMPI en application de la régle 23" Rex.

5. Regles générales de procédure

5.1 Procédure écrite et moyens de communication
La procédure devant I'lPI est écrite.

Sur requéte expresse, I'lPI envoie par voie électronique tous les écrits en relation avec les
procédures de marques. Pour bénéficier de cette offre, une inscription préalable sur I'une
des deux plateformes de distribution reconnues pour la communication électronique avec les
autorités suisses, a savoir IncaMail ou PrivaSphere, et I'activation de I'adresse électronique
vérifiée pour la communication électronique sont nécessaires®.

Tout acte de procédure (demande, requéte) doit en régle générale respecter la forme écrite
pour étre pris en considération par I'lPI32.

Afin de faciliter I'envoi d'écrits par courriel, I'lPI a, en application de I'art. 6 al. 3 OPM,
renoncé a l'obligation de signature pour de nombreux documents (voir Communication de
I'IPI, sic! 2010, 554, et la liste des moyens de communication)®2. Il convient néanmoins de
distinguer les cas suivants qui sont fonctions de I'obligation de signature ou d’autres
exigences de forme :

— Lorsque le droit fédéral prévoit la forme écrite et que I'lPl accepte également des copies,
le document signé peut étre envoyé par courriel en piéce jointe (PDF). Sont en particulier
concernées les requétes de retrait de la demande d’enregistrement d'une marque et de
radiation totale ou partielle de I'enregistrement (Partie 3, ch. 4.6, p. 90 et ch. 4.10, p. 91)
ainsi que tous les écrits relatifs a la procédure d’opposition et a la procédure de radiation
pour défaut d’'usage, a I'exception des demandes de prolongation de délai (voir Partie 6,
ch. 2.1, p. 231 et Partie 7, ch. 2.1, p. 271).

— Les documents remis a titre de preuve envoyés par courriel doivent étre annexés au
format PDF, par exemple une déclaration de transfert (Partie 3, ch. 4.1, p. 87), une
procuration (ch. 4.2, p. 25), un document de priorité lorsque I'lPl en demande la
production (Partie 2, ch. 3.4.1, p. 65).

— Tous les autres documents ou requétes peuvent étre remis par courriel a I'lPl sans
signature. Sont par exemple concernées les demandes de prolongation de délai
(ch. 5.5.3, p. 33) ou les requétes de modification d'adresse du titulaire (Partie 3, ch. 4.8,
p. 90).

30 Newsletter 2020/01 Margues et Newsletter 2020/02 Marques.

31 Par exception au principe de la procédure écrite, I'lPl accepte par exemple que les premiéres et
deuxiémes prolongations de délai puissent étre requises par téléphone dans certains cas.

32 Liste disponible sous https://www.ige.ch/fr/prestations/communication-et-paiement/soumission-et-
reception-des-ecrits/soumission-des-ecrits-dans-les-procedures.
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Pour étre considérés comme présentés dans les délais et ayant une valeur Iégale, les envois
par courriel a I'lP1 doivent étre transmis uniquement a I'adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch®.

Il est en outre possible de demander des modifications d’'inscriptions au registre en ligne a
'adresse https://submission.ipi.ch. Cela concerne les maodifications de titulaire, de
mandataire, d'usufruitier ou de créancier gagiste®.

Une liste détaillée des exigences relatives a la forme et des moyens de communication
autorisés est disponible a l'adresse https://ekomm.ipi.ch.

5.2 Examen de la compétence

L’IPI examine d’office sa compétence pour traiter les demandes et les requétes qui lui sont
soumises (art. 7 al. 1 PA). La compétence ne peut pas étre créée par accord entre I'lPl et la
partie (art. 7 al. 2 PA), ni entre les parties elles-mémes®®.

Si I'lPI se tient pour incompétent, il transmet sans délai I'affaire a I'autorité compétente (art. 8
al. 1 PA). S’il tient sa compétence pour douteuse, il ouvre sans délai un échange de vues
avec l'autorité qu’il estime comme compétente (art. 8 al. 2 PA). L’IPI donne aux parties la
possibilité de s’exprimer sur cette question de compétence. En cas de contestation, les
dispositions prévues a 'art. 9 PA sont applicables.

5.3 Récusation

L’art. 10 al. 1 PA énonce la liste exhaustive des motifs de récusation. Ainsi, les personnes
appelées a rendre ou a préparer une décision doivent se récuser :

a. sielles ont un intérét personnel dans l'affaire;
b. sielles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou ménent de fait une
vie de couple avec elle;

bP's si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisieme
degré en ligne collatérale;

c. sielles représentent une partie ou ont agi dans la méme affaire pour une partie;
d. si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion précongue dans l'affaire.

Selon le TF, la garantie d'un tribunal indépendant impose la récusation au sens de I'art. 10
al. 1 let. d PA pas uniguement lorsqu'une idée précongue ou un parti pris sont effectivement
établis, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guére étre prouvée. |l suffit
gue les circonstances donnent I'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité
partiale de la personne appelée a statuer. Cependant, seules les circonstances constatées
objectivement doivent étre prises en compte; les impressions purement subjectives de la
partie qui demande la récusation ne sont pas décisives®®.

33 Pour les exigences relatives a I'observation des délais, voir ch. 5.5.5, p. 34.

34 Newsletter 2020/07-08 Marques.

85 JAAC 67 n° 66, consid. 2a et les réf. cit.

36 ATF 1381 1, consid. 2.2 et les réf. cit.; voir aussi TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1.
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La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit lI'invoquer aussitét a I'égard de
I'lPI, sous peine d'étre déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement®’. Il est en effet
contraire a la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, a
I'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le
motif était déja connu auparavant®,

5.4 Etablissement des faits

5.4.1 Principe de la maxime inquisitoire

La PA trouvant application, les procédures devant I'lPI sont en principe régies par la maxime
inquisitoire, selon laquelle I'autorité établit d’office les faits (art. 12 PA). Il en résulte que I'lPI
est en principe tenu d’établir les faits pertinents (Pflicht zur Ermittlung des Sachverhalts) et
de tenir un dossier (Aktenflihrungspflicht), sous réserve du devoir de collaboration des
parties (cf. ch. 5.4.2, p. 29).

S’agissant des procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’'usage, il sied de relever
qu’il ne s’agit pas de procédures administratives typiques (procédure visant a rendre une
décision) mais de procédures « sui generis » qui, en tant que procédures avec deux (ou
plusieurs parties), sont proches d’un proces civil®*. En ce qui concerne l'introduction et
I'étendue de l'opposition ou de la demande de radiation, la maxime de disposition est
applicable (comme dans un proces civil)*. C’est donc le demandeur qui décide s'il veut ou
non exercer son droit en se fondant sur I'art. 3 LPM ou sur l'art. 35a LPM, autrement dit s’il
veut faire opposition, respectivement demander la radiation d’'une marque pour défaut
d'usage. Le demandeur détermine aussi dans quelle mesure il veut faire valoir son droit, la
partie défenderesse définissant de son cété jusqu’a quel point elle admet (librement) les
motifs & 'appui de la demande. A tout moment, les parties peuvent mettre fin & la procédure
par un accord, un retrait ou un acquiescement. En d’autres termes, les parties disposent de
I'objet du litige et I'IPI est lié par leurs conclusions.

5.4.2 Devoir de collaboration

La maxime inquisitoire est relativisée par le devoir de collaboration des parties consacré a
Iart. 13 PA.

Selon l'art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont notamment tenues de collaborer a la
constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mémes. L'obligation est
justifiée par le fait que I'administré entend tirer un avantage ou un droit de la procédure®!.

37 ATF 1381 1, consid. 2.2.

38 ATF 126 11l 249, consid. 3c; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 et les réf. cit.

3 TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 — BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).
40 TAF B-4260/2010, consid. 8.1.2 et les réf. cit. — BALLY / BALU (fig.).

41 TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 — BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).
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Elle vaut en particulier pour les faits que la partie connait mieux que l'autorité ou que cette
derniére ne peut pas établir sans engager des frais excessifs*2.

Selon le principe général consacré a l'art. 8 CC applicable en droit public, la partie supporte
les conséquences du défaut de la preuve lorsqu'elle entend déduire des droits d'un fait
pertinent qui est resté non prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du degré
de preuve exigé*.

5.4.3 Principe de I’égalité des armes

Compte tenu du fait qu’elles opposent deux parties et qu’il incombe ainsi a I'lPI de les traiter
de maniére équitable (art. 29 al. 1 Cst.), les procédures d’opposition et de radiation pour
défaut d’'usage sont également soumises au principe de I'égalité des armes. Ce principe
requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause
dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport
a son adversaire**.

Par conséquent et compte tenu de la maxime de disposition, I'lPI ne procéde a aucune
administration de preuve a proprement parler dans le cadre des procédures d’opposition et
de radiation pour défaut d’'usage. Il s’agit en effet d’éviter que les démarches de I'lPI aient
pour conséquence de renforcer la position procédurale d’'une partie au détriment de l'autre.
Si une partie ne parvient pas a démontrer le fait dont elle entend tirer un droit (par exemple
le caractére notoirement connu de son signe®, la vraisemblance de I'usage de la marque®®
ou de son non-usage), elle doit en supporter les conséquences en application de I'art. 8 CC.

5.4.4 Preuves
5.4.4.1 Moyens de preuve

5.4.4.1.1 Principe

Les moyens de preuve admis devant I'lPl sont énumérés a 'art. 12 PA. Sont en outre
applicables par analogie a la procédure probatoire les art. 37, 39 a 41 et 50 a 61 PCF.

Parmi les moyens de preuve appropriés figurent notamment les catalogues, les prospectus,
les listes de prix, les emballages, les étiquettes, les factures, le nombre d’abonnés, le
nombre de tirages, les bulletins de livraison, les exemplaires de produits concernés, le
matériel publicitaire et des indications relatives au chiffre d’affaires réalisé ou aux dépenses
publicitaires engagées, ainsi que des recherches effectuées sur Internet. Les recherches sur

42 ATF 128 1l 139, consid. 2b.

43 ATF 135 Ill 416, notamment consid. 2.6.4 — CALVI (fig.); TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 et les réf.
cit. - BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

44 ATF 137 IV 172, consid. 2.6.

45 CREPI, sic! 2006, 177, consid. 3 — Médecins sans frontieres / Homéopathes sans frontiéres Suisse
(fig.).

46 TAF B-40/2013, consid. 2.2 — EGATROL / EGATROL.
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l'usage de la marque et les attestations de tiers (voir Partie 7, ch. 4.1, p. 276) ainsi que les
sondages d’opinion (voir Partie 5, ch. 8.6.2, p. 196, et ch. 12.3, p. 224) conviennent
également. En procédure de radiation pour défaut d’'usage, des résultats de recherches
d’'usage de la marque effectuées sur Internet peuvent également entrer en considération
(voir Partie 7, ch. 4.1, p. 276).

A noter que, conformément & l'art. 14 al. 1 PA, 'audition de témoin ne peut pas étre
ordonnée par I'lPIl, mais uniquement par le TAF (art. 14 al. 1 let. ¢ PA) dans le cadre d’'une
procédure de recours.

5.4.4.1.2 Présentation des preuves
La présentation des moyens de preuve n’est soumise a aucune forme particuliere.

Toutefois, I'lPl recommande de répertorier les preuves dans un bordereau et de les
numeéroter. La partie indiquera dans ses écritures pour chaque fait allégué les preuves
offertes auquel elles se rapportent en mentionnant les numéros correspondants du
bordereau.

Lorsque les circonstances I'exigent (p. ex. état de faits particulierement complexe ou volume
particulierement élevé de piéces non répertoriées), I'lPI peut impartir un bref délai (dix jours)
a la partie concernée et l'inviter a numéroter les preuves offertes et a préciser son écriture en
indiquant pour chaque fait allégué le(s) numéro(s) de la preuve correspondante. Si la partie
concernée ne répond pas dans le délai imparti, I'lPI statue en vertu du principe de la libre
appréciation des preuves. Dans les procédures d’opposition et de radiation pour défaut
d’'usage, il pourra en tenir compte lors de la répartition des frais et 'allocation des dépens.

5.4.4.2 Appréciation des preuves et degré de la preuve

L’'IPI apprécie les preuves qui lui sont soumises selon sa libre conviction*’. En principe, un
fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d’'une allégation. Dans
le cadre de nombreuses procédures devant I'lPI, cette régle d’appréciation des preuves est
toutefois allégée, en ce sens qu’une vraisemblance suffit. Un fait est tenu pour vraisemblable
lorsque le fait allégué apparait non seulement comme possible, mais également comme
probable en se basant sur une appréciation objective des preuves. L’IPI ne doit pas étre
persuadé; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude®.

5.5 Délais

5.5.1 Généralités

L’IPI fixe les délais qui ne sont pas prévus par la loi.

47 Art. 40 PCF en relation avec I'art. 39 PCF; ATF 125V 351, consid. 3a.

48 TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 et les réf. cit. — GALLUP; TAF, B-2227/2011, consid. 4.5 et les réf.
cit. — ebm (fig.) / EBM Ecotec.

31



Partie 1 — Partie générale

5.5.1.1 Procédures impliquant une seule partie

En régle générale, I'lPl impartit des délais de deux mois lorsque la procédure n'implique
gu’une partie (p. ex. : demande d’enregistrement d’'une marque). Le délai est toutefois de
cing mois pour répondre a un refus provisoire de protection d’un enregistrement international
fondés sur des motifs absolus.

5.5.1.2 Procédures impliquant plusieurs parties

Les procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’'usage doivent étre rapides (Partie
6, ch. 1, p. 230 et Partie 7, ch. 1, p. 269). L’IPI impartit ainsi en régle générale des délais
d’'un mois pour se prononcer sur I'écriture de la partie adverse.

Le délai pour désigner un mandataire suisse ou élire un domicile de notification en Suisse en
réponse a un refus provisoire de protection d’un enregistrement international fondé sur des
motifs relatifs (procédure d’opposition) est de trois mois. Le délai imparti ensuite pour
répondre a I'opposition est d’'un mois.

Lorsqu’une demande de radiation pour défaut d’'usage vise un enregistrement international
dont le titulaire ne dispose ni d’'un domicile de notification en Suisse ni d’'un mandataire établi
en Suisse, I'lPI impartit un délai de trois mois dans une communication au sens de la régle
23S Rex pour élire un tel domicile de notification ou désigner un mandataire (cf. ch. 4.3, p.
26).

5.5.1.3 Cas particuliers

Lorsqu’une demande ou une requéte (en particulier requéte de troisieme prolongation de
délai, mémoires d’opposition ou de radiation pour défaut d’'usage) doit étre clarifiée en raison
d’ambiguités (conclusions manquant de clarté, motivation insuffisante, absence de
signature), I'lPl accorde un délai de dix jours pour la régulariser.

Le délai est de quinze jours pour prendre position sur une demande de suspension de la
procédure.

5.5.2 Supputation des délais

Un délai compté en jours commence a courir le lendemain de sa communication (art. 20 al. 1
PA).

Selon les regles générales de supputation des délais, lorsque le délai imparti ou fixé par la
loi échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son
terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du
canton ou la partie ou son mandataire a son domicile ou son siége (art. 20 al. 3 PA). Par jour
férié selon le droit cantonal*®, on entend chaque jour considéré comme équivalent a un
dimanche selon les lois cantonales ou les regles administratives ou de police cantonales. Ne

49 Une liste des jours fériés cantonaux peut étre consultée a I'adresse suivante :
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-
feiertage.pdf.download.pdf/kant-feiertage.pdf .
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sont en revanche pas considérés comme jours fériés les autres jours au cours desquels les
bureaux et non les autres entreprises sont habituellement fermés, de méme que les ponts
conventionnels du personnel administratif®®. Un jour férié communal n’est valable que pour
autant qu’il soit reconnu par le droit cantonal.

Lorsqu’un délai se calcule en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois dont la
date correspond au jour a partir duquel il a commencé a courir. S’il N’y a pas, dans le dernier
mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois (art. 2 OPM). Le
délai commence a courir le jour ou se produit I'événement qui le déclenche (envoi ou
publication). 5!

5.5.3 Prolongation des délais

5.5.3.1 Généralités

Les délais Iégaux ne peuvent étre prolongés (art. 22 al. 1 PA). Il s’agit notamment du délai
de recours (30 jours; art. 50 al. 1 PA), du délai d’opposition (trois mois; art. 31 al. 2 LPM) et
du délai pour déposer la requéte de poursuite de la procédure (deux mois a compter du
moment ou le requérant a connaissance de I'expiration du délai, mais au plus tard dans les
six mois suivant I'expiration du délai non observé; art. 41 al. 2 LPM; cf. ch. 5.5.8, p. 36).

En revanche, les délais impartis par I'lPI peuvent étre prolongés pour des motifs suffisants,
lorsque la partie présente une demande motivée avant son expiration (art. 22 al. 2 PA). Des
motifs tels qu’une surcharge de travail, une maladie ou un séjour a I'étranger suffisent. En
revanche, le manque de moyens financiers ne constitue pas un motif suffisant au sens de
Iart. 22 al. 2 PA.

Sous réserve de la nature particuliere du délai imparti, I'lPl accorde en régle générale
jusqu’a trois prolongations de délai. La premiére et la deuxiéeme demande ne doivent pas
obligatoirement étre signées (art. 6 al. 3 OPM). Une troisi€me prolongation de délai n'est
accordée qu’a titre exceptionnel, si des motifs sérieux sont rendus vraisemblables (p.ex.
accident, maladie grave ou déceés du titulaire ou de son mandataire).

Lorsque I'IPI refuse une demande de prolongation de délai, il impartit alors un ultime délai
extraordinaire de dix jours pour accomplir 'acte en question.

Le délai de paiement des taxes ne peut étre prolongé qu’une seule fois, a condition que des
motifs sérieux le justifient. Le délai est alors prolongé d’un mois.

5.5.3.2 Procédures d’opposition et de radiation

Dans le cadre des procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’'usage, la troisieme
prolongation de délai n’est consentie qu’a titre exceptionnel, aprés avoir entendu la partie
adverse.

50 ATF 63 1l 331, consid. 2.
51 TAF B-4823/2019, consid. 4.2 ss et les réf. cit.
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Lorsque I'opposant (dans une procédure d’opposition) ou le titulaire de la marque attaquée
(dans une procédure de radiation pour défaut d’'usage) doit rendre vraisemblable 'usage de
sa marque, I'lPI peut, sur requéte motivée de la partie concernée, accorder la troisieme
prolongation de délai d’'un mois, sans entendre la partie adverse. Une telle prolongation de
délai sera en régle générale justifiée si la partie concernée ou son mandataire rencontre des
difficultés a réunir des preuves d’usage de sa marque, notamment parce que le titulaire de la
marque est a I'étranger.

Lorsque la demande de prolongation de délai est accordée, I'lPI impartit un nouveau délai
d’'une durée équivalente au premier délai imparti (cf. ch. 5.5.1, p. 31). Le délai accordé dans
le cadre d’'une troisi€me prolongation de délai peut étre plus court, voire exceptionnellement
plus long, selon les circonstances du cas particulier (p. ex. en fonction de la durée du motif
sérieux exigeant la troisieme prolongation de délai)®2.

5.5.4 Récapitulatif délais et prolongations de délai

Durée d'un échange d'écritures (en mois)

Léschung IR 3 1 1 1 1
Widerspruch IR 3 1 1 1 1
Widerspruch/Léschung CH 1 1 1 1
Registrierung IR 5 2 2 2
Eintragung CH 2 2 2 2
0 2 4 6 8 10
Zustellungsdomizil Frist 1. Erstreckung 2. Erstreckung 3. Erstreckung

5.5.5 Observation des délais

5.5.5.1 Généralités

En application de I'art. 21 al. 1 PA, le délai est réputé observe lorsque I'écrit est remis a
I'autorité ou, a son adresse, a un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus

52

https://www.ige.ch/fileadmin/user upload/dienstleistungen/schutzrechtuebergreifend/f/Merkblatt Fristv

erlaengerungen Weiterbehandlungen FR_a4all.pdf.
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tard. Les écrits adressés a I'lPl ne peuvent pas étre remis valablement a une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (art. 21 al. 17 PA).

Les boites aux lettres de la Poste suisse sont considérées de maniére analogue aux bureaux
de poste suisses. Selon la jurisprudence, le délai est alors observé lorsque I'écrit a été
déposé sous pli ordinaire dans une boite postale le dernier jour utile avant minuit, méme
aprés la derniere levée. Dans I'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dép6t est
présumée coincider avec celle du sceau postal®®.

La jurisprudence précise toutefois que le mandataire qui se contente de déposer son pli dans
une boite postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré
le jour méme de son dépbt, mais a une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption
résultant du sceau postal apposé sur lI'enveloppe ayant contenu une piéce de procédure, on
est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément & l'autorité compétente avoir
respecté le délai, en présentant les moyens de preuve I'attestant>*.

Il appartient a I'lPI de prouver tant la notification que le moment de la notification d’un
courrier par lequel il a imparti un délai a une partie. Les courriers envoyés en recommandeé
qui n‘ont pas été levés par leur destinataire sont réputés regus au plus tard sept jours apres
la premiére tentative infructueuse de distribution (art. 20 al 2° PA).

5.5.5.2 En cas de transmission électronique

Lorsqu’un écrit est adressé a I'lPI par voie électronique a I'adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch,
le délai est réputé observé si, avant son échéance, le systéme informatique « ekomm » en
confirme la réception par un courriel (cf. art. 21a al. 3 PA). A défaut de courriel de
confirmation, I'écrit est considéré comme non remis. De méme, un écrit adressé a une autre
adresse électronique de I'lPI n’est pas considéré comme non remis.

5.5.5.3 Délai pour le paiement des taxes

Les conditions d’observation du délai de paiement des taxes sont traitées ci-aprés (cf.
ch. 11.5, p. 55).

5.5.6 Suspension des délais

En vertu de l'art. 22a PA, les délais fixés en jours (p. ex. délai de recours de 30 jours : art. 50
al. 1 PA; remise de la déclaration de priorité dans les 30 jours suivant le dépb6t : art. 14 al. 1
OPM) ne courent pas :

a) du 7¢jour avant Pagues au 7¢ jour aprés Paques inclusivement,
b) du 15 juillet au 15 aodt inclusivement,
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

Les délais exprimés en mois ou en années ne sont pas suspendus.

53 TF 6B_397/2012, consid. 1.1 et les réf. cit.
54 ATF 124 V 372, consid. 3b; TF 6B_397/2012, consid. 1.1; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.
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5.5.7 Conséquences en cas d’inobservation d’un délai

Conformément a I'art. 23 PA, lorsque I'lPI impartit un délai, il indique les conséquences de
'inobservation du délai. En cas d’inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne
de compte.

Pour des motifs de sécurité juridique, les délais Iégaux prévus tant par la LPM (p. ex. délai
de recours ou délai d’'opposition) que par les autres bases légales applicables (p. ex. délai
de recours réglé dans la PA) sont en principe de nature péremptoire®®. Il en résulte que leur
inobservation entraine la déchéance du droit subjectif y afférant®®.

5.5.8 Poursuite de la procédure

5.5.8.1 Généralités

L’inobservation d’'un délai a respecter a I'égard de I'lPI n’entraine pas automatiquement la
perte d’'un droit. Dans la plupart des cas, il est possible de requérir la poursuite de la
procédure, conformément a l'art. 41 al. 1 LPM.

5.5.8.2 Exclusions

Conformément a l'art. 41 al. 4 let. a a e LPM, la poursuite de la procédure est exclue en cas
d’inobservation des délais suivants :

— délai pour requérir la poursuite de la procédure, paiement de la taxe de poursuite de la
procédure et accomplissement de I'acte omis inclus (art. 41 al. 2 LPM) (cf. ch. 5.5.8.3, p.
37);

— délai pour revendiquer une priorité au sens des art. 7 et 8 LPM%’;

— délai pour requérir la transformation d’'un enregistrement international au sens de l'art.
46a LPM (art. 41 al. 4 let. b LPM applicable par analogie);

— délai pour former opposition au sens de I'art. 31 al. 2 LPM;

— délai pour présenter une demande de prolongation d’'un enregistrement au sens de l'art.
10 al. 3 LPM;

— délais de la procédure de radiation pour défaut d’'usage.

Par ailleurs, I'lPI est d’avis que I'exclusion prévue a I'art. 41 al. 4 let. c LPM est générale en
matiere d’opposition, c’est-a-dire que la possibilité d’obtenir la poursuite de la procédure est
par principe exclue dans cette procédure. En effet, I'art. 41 al.1 LPM fait référence a la
procédure d’enregistrement des marques. Cette possibilité de continuer la procédure
(indépendamment de toute faute) est inconnue dans le procés civil ou dans d’autres
procédures contentieuses impliquant plusieurs parties. Elle est en contradiction avec le but

55 Cf. sur la détermination de la nature d’'un délai TAF B-4177/2011, consid. 3 et les réf. cit.

56 Dans le cas de la péremption, le droit s’éteint par lui-méme si I'acte prévu par la loi n’est pas
accompli dans le respect du délai de péremption. Il n’est pas possible d’interrompre ou de prolonger le
délai.

57 |l existe une exception pour le délai de production du document de priorité; dans ce cas, le
requérant peut requérir la poursuite de la procédure (cf. CREPI, sic! 2006, 182 — KEW).
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d’'une procédure accélérée. Au cours de la procédure d’opposition, tous les délais fixés par
I'IPI peuvent étre prolongés. Les allégués tardifs décisifs peuvent étre pris en compte (art. 32
al. 2 PA). Enfin, la partie qui n’a pas respecté un délai sans commettre de faute peut
demander une restitution du délai au sens de l'art. 24 PA.

5.5.8.3 Procédure

La poursuite de la procédure doit étre requise dans les deux mois a compter du moment ou
le requérant a eu connaissance de I'expiration du délai (délai relatif), mais au plus tard dans
les six mois suivant I'expiration du délai non observé (délai absolu); dans le méme délai, le
requérant doit accomplir I'acte omis®® et s’acquitter de la taxe prévue a cet effet par
'ordonnance (OTa-IPI). La requéte de poursuite de la procédure ne doit pas obligatoirement
répondre aux exigences de la forme écrite (art. 41 al. 1 LPM) mais peut avoir lieu par le
simple paiement de la taxe de poursuite de la procédure pour autant que la volonté du
requérant soit clairement reconnaissable et que I'lPI puisse identifier la procédure
concernée®’,

Le non-respect de ces délais entraine la perte du droit de requérir la poursuite de la
procédure (art. 41 al. 4 let. a LPM).

Lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies (p. ex. si la taxe est payée sans que
I'acte omis ait été accompli), I'lPI rejette la requéte de poursuite de la procédure. La
présentation simultanée d’une requéte de suspension et de la demande de poursuite de la
procédure ne dispense pas le requérant d’accomplir 'acte omis (p. ex. le paiement de la taxe
d’examen).

Si toutes les formalités sont accomplies dans les délais, I'IlPl donne suite a la requéte et
reprend la procédure (art. 41 al. 3 LPM).

5.5.9 Restitution du délai

La restitution d’'un délai peut étre accordée si le requérant ou son mandataire a été
empéché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé. Le requérant devra formuler une demande,
motivée quant a la raison du manquement du délai, dans les trente jours a compter du jour
ou 'empéchement a cessé et accomplir 'acte omis dans le méme délai (art. 24 al. 1 PA). La
restitution est accordée tant pour les délais légaux que pour ceux fixés par l'autorité.

La jurisprudence du TF pose des conditions strictes a I'égard de la preuve de I'empéchement
involontaire. Alors qu’une maladie grave subite serait admise comme empéchement
involontaire, une simple surcharge de travail ou des vacances ne le seraient pas®.

L’art. 32 al. 2 PA relativise I'importance pratique de la restitution dans la mesure ou il est en
principe possible de prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs.

58 La présentation d’'une requéte de prolongation de délai ne suffit pas pour remplir cette condition.
59 Conformément a I'art. 6 al. 1 OTa-IPI, tout paiement doit mentionner les données permettant
d’identifier I'objet du paiement.

60 ATF 119 Il 86, consid. 2a; ATF 112 V 255, consid. 2a; ATF 108 V 109, consid. 2c.
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5.6 Consultation du registre et des pieces

5.6.1 Principe

Aux termes de l'art. 39 LPM, chacun peut consulter le registre, demander des
renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. Aprés I'enregistrement, chacun
dispose en outre du droit de consulter le dossier des marques enregistrées (art. 39 al. 2 LPM
et art. 37 al. 3 OPM), sans devoir justifier d'un intérét lIégitime. Il en va de méme dans le
cadre de la procédure d’'opposition. Avant I'enregistrement, les personnes qui prouvent
qu’elles ont un intérét légitime sont autorisées a consulter le dossier (art. 37 al. 1 OPM; voir
également Partie 3, ch. 5.2, p. 92). Ces dispositions de la LPM et de 'OPM priment sur les
art. 26 a 28 PA®%,

Il sera répondu a des demandes de tiers méme si une procédure d’opposition ou une
procédure de radiation est encore en cours.

5.6.2 Exceptions

Lorsqu’un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d’affaires, il est classé a
part sur demande (art. 36 al. 3 OPM,; cf. ég. art. 27 al. 1 let. b PA) et est ainsi exclu en
principe du droit a la consultation du dossier par des tiers, sous réserve de l'art. 37 al. 4
OPM®2,

Lorsque la consultation de documents justificatifs classés a part au sens de I'art. 36 al. 3
OPM est requise, I'lPl se prononce aprés avoir entendu la partie adverse (art. 37 al. 4 OPM).
Toute personne requérant 'accés a un document justificatif classé a part doit dans tous les
cas justifier d’'un intérét digne de protection.

Conformément a I'art. 28 PA, une piéce dont la consultation a été refusée a une partie ne
peut étre utilisée a son désavantage que si I'lPI lui en a communiqué, par écrit, le contenu
essentiel se rapportant a I'affaire et lui a donné en outre I'occasion de s’exprimer et de
fournir des contre-preuves.

5.6.3 Contenu du dossier

Sous réserve des documents classés a part®, le dossier de la marque, qui peut étre consulté
par toute personne intéressée, contient en premier lieu les documents suivants :

— la demande d’enregistrement, ainsi que toutes les demandes de modification du
registre et les demandes de prolongation de I'enregistrement;

— I'ensemble de la correspondance entre I'lPI et le titulaire, y compris les moyens de
preuve relatifs a I'imposition du signe dans le commerce, au « secondary meaning »
ou a une question de fait ou de droit;

61 CREPI, sic! 2000, 709, consid. 2 — Apex.

62 Pour la question de I'accés au dossier dans le cadre d’une procédure d’opposition ou de radiation,
voir ch. 5.6.4, p. 39.

63 Cf. ci-dessus ch. 5.6.2.
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— les notes téléphoniques des entretiens entre les collaborateurs de I'lPI, d’'une part, et
les déposants ou les mandataires, d’autre part;

— les informations relatives a une éventuelle demande d’enregistrement international;

— les éventuels reéglements relatifs a la marque de garantie, a la marque collective ou a
la marque géographique;

— les documents qui ont servi de base a des modifications du registre, par exemple
I'enregistrement de licences, de droits de gage et d'acquisition, etc.

En tant que document interne de I'lPI destiné a former sa volonté et a préparer la motivation
de sa décision dans un cas concret, le procés-verbal d’examen d’'une marque ne fait pas
partie du dossier et ne peut par conséquent pas étre consulté®*.

Le dossier d’'une procédure d’opposition close fait partie du dossier de la marque faisant
I'objet de cette procédure (la marque attaquée) et peut également étre consulté par tout
intéressé, sans restriction et sans qu’il soit nécessaire de justifier d'un intérét digne de
protection®®. Le dossier de la procédure d’opposition comprend également les preuves
d’'usage de la marque opposante, lorsque ce dernier est contesté, sous réserve des
documents classés a part®®.

Le dossier d’une procédure close de radiation pour défaut d’'usage fait également partie
intégrante du dossier de la marque faisant I'objet de cette procédure et peut étre consulté
par chacun, y compris les moyens de preuve remis de part et d’autre par les parties, sous
réserve des documents a tenir secret®’.

5.6.4 Accés au dossier pendant une procédure d’opposition ou de radiation en cours

La consultation du dossier par les parties pendant une procédure d'opposition ou de
radiation en cours est régie par les art. 26 a 28 PA.

L'art. 26 PA consacre le principe selon lequel les parties doivent pouvoir consulter, entre
autres, les mémoires de la partie adverse et tous les actes servant de moyens de preuve (cf.
art. 26 al. 1 let. a et b PA). La consultation des piéces est refusée notamment si des intéréts
privés importants exigent que le secret soit gardé (cf. art. 27 al. 1 let. b PA). Le refus
d’autoriser la consultation des piéces ne peut s’étendre qu’a celles qu'il y a lieu de garder
secrétes (art. 27 al. 2 PA).

A cet égard, la jurisprudence estime qu’en relation avec l'art. 27 al. 1 let. b PA, n'importe quel
intérét privé opposé ne justifie pas de refuser l'accés au dossier ou de restreindre le droit de
consulter les piéces. Il appartient a I'lPI de déterminer, dans chaque cas particulier, si un
intérét concret a la conservation du secret I'emporte sur l'intérét, par principe (également)
important, & la consultation du dossier. Il serait inadmissible d'exclure certaines catégories

64 ATF 125 Il 473, consid. 4a; cf. également TAF B-95/2017, consid. 6.1.2 ss.

65 CREPI, sic! 2000, 709, consid. 3 — Apex; cf. ég. par analogie en matiere de brevet, dont la
|égislation en la matiére ne se distingue pas de celle prévue aux art. 39 LPM et 36 OPM: ATF 110 Il
315.

66 Cf. a ce propos ch. 5.6.2, p. 38.
67 Cf. a ce propos ch. 5.6.2, p. 38.
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de documents de maniere générale. Un examen attentif et complet ainsi qu'une appréciation
des intéréts en conflit doivent étre entrepris en tenant compte du principe de la
proportionnalité®e,

Conformément a I'art. 28 PA, une piéce dont la consultation a été refusée a une partie ne
peut étre utilisée a son désavantage que si I'lPI lui en a communiqué, par écrit, le contenu
essentiel se rapportant a I'affaire et lui a donné en outre I'occasion de s’exprimer et de
fournir des contre-preuves.

Il appartient a la partie qui demande le classement a part de remettre a I'lPl un résumé des
moyens de preuve ou une version caviardée de ceux-ci afin que la partie adverse puisse
exercer son droit de consulter les pieces conformément a l'art. 28 PA.

5.7 Droit d’étre entendu

Tel qu’il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA, le droit d’étre entendu comprend
notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant
sa situation juridique ne soit prise, le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite a ses offres de preuve pertinentes, de participer a I'administration des
preuves essentielles ou a tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de
nature a influer sur la décision a rendre®.

5.7.1 Droit de s’exprimer sur les éléments pertinents

5.7.1.1 Echange d’écritures

L’IPI est tenu d’entendre les parties avant de prendre une décision (art. 30 al. 1 PA). Iy
renoncera lorsqu'’il fait enti€rement droit aux conclusions des parties (art. 30 al. 2 let. ¢ PA).

5.7.1.1.1 Demande d’enregistrement d'une marque suisse

L’IPI donne en régle générale la possibilité au déposant de se prononcer a une seule reprise
sur les motifs pouvant conduire au rejet total ou partiel de la demande d’enregistrement’®.

Un second échange d’écritures a lieu quand :

— la notification de I'lPI était insuffisante (p. ex. insuffisance des motifs du rejet annoncé ou
manque de moyens de preuve démontrant le caractére usuel);

— la situation de fait a changé (p. ex. lorsque le signe n’est plus admissible a la protection
parce qu’il a été modifié, lorsque le déposant requiert 'enregistrement du signe en tant

68 ATAF 2012/19, consid. 4.1.1; ATF 115 V 297, consid. 2c ss et les réf. cit.

69 TF 1C_690/2013, consid. 3.1; ATF 137 Il 266, consid. 3.2; ATF 135 11l 670, consid. 3.3.1; TAF
B-4820/2012, consid. 3.1.1 et les réf. cit. — Absinthe, Fée verte et La Bleue.

70 Dans le cadre de 'examen des enregistrements internationaux, deux échanges de correspondance
continuent d’étre la régle. La raison en est que les refus provisoires ne sont que sommairement
motivés. La concision de la motivation se justifie pour des raisons d’efficacité vu le nombre réduit de
réponses dans les procédures internationales.
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que marque imposée ou lorsqu’une liste des produits et des services a été précisée et
gu’elle doit faire I'objet d’'une notification);

— les circonstances du cas concret I'exigent (p. ex. lorsque, en raison du droit d’étre
entendu, le déposant doit pouvoir s’exprimer sur de nouveaux motifs ou moyens de
preuve que I'lPI fait valoir en cours de procédure’.

5.7.1.1.2 Enregistrement international

En régle générale, I'lP1 donne la possibilité au titulaire d’'un enregistrement international de
se prononcer jusqu’a deux reprises sur des motifs pouvant conduire au rejet total ou partiel
d’'une demande.

5.7.1.1.3 Procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage

Dans le cadre des procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’'usage, I'lPl entend
en principe chaque partie sur les allégués de la partie adverse (art. 31 PA et art. 22 al. 1 et
24c al. 1 OPM).

Lorsque I'opposition ou la demande de radiation est manifestement irrecevable, il n'y a
aucun échange d’écritures (art. 22 al. 1 et 24c al. 1 OPM a contrario). Si les conditions
procédurales ne sont de toute évidence pas réunies’?, I'lPI notifie une décision de non-
entrée en matiére sans entendre la partie adverse. Dans le cas d’'une opposition contre un
enregistrement international, un refus provisoire de protection est néanmoins émis’s.

En principe, I'lPI ne procéde qu’a un seul échange d’écritures. Il a toutefois la possibilité
d’ordonner des échanges d’écritures supplémentaires (cf. art. 22 al. 4 OPM). Si le défendeur
invoque dans sa réponse le défaut d’'usage et que le délai de carence est échu, il est
procédé a un deuxiéme échange d’écritures afin de donner a I'opposant I'occasion de rendre
vraisemblable 'usage de sa marque ou I'existence de justes motifs pour le non-usage (cf.
art. 32 LPM). Si le délai de carence n’est pas encore échu, I'invocation du défaut d’'usage
n’est pas admise et il n’est pas procédé a un deuxiéme échange d’écritures. Il en va de
méme lorsque le défendeur ne s’est pas (encore) prononcé sur le risque de confusion.

Pour la procédure de radiation, un deuxieme échange d’écritures sera ordonné, en
particulier, lorsque le défendeur dépose des moyens de preuve sur lesquels le requérant doit
avoir la possibilité de se prononcer.

"1 Dans cette derniere hypothése, I'lPl peut néanmoins renoncer a ordonner de nouveaux échanges
de correspondance dés lors qu’une appréciation anticipée des preuves permet sans arbitraire de se
convaincre que les moyens de preuve que pourrait produire le déposant ne peuvent pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déja
administrés par I'lPI, a savoir lorsqu'ils ne sont pas de nature a modifier le résultat des preuves que ce
dernier tient pour acquis (ATF 138 Ill 374, consid. 4.3.2).

72 P, ex. dépbt tardif de I'opposition; absence du paiement de la taxe d’opposition; absence de
motivation, etc.

73 La décision de non-entrée en matiere pourrait étre attaquée et annulée par le TAF. Le délai pour
émettre un refus de protection pourrait échoir durant la procédure de recours.
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Si 'opposant ou le requérant ne présente pas de réplique, il n’est pas demandé au
défendeur de présenter une duplique.

La réponse du défendeur doit étre déposée en deux exemplaires (art. 22 al. 2 et 24c al. 2
OPM). Il en va de méme de la réplique (de 'opposant ou du requérant) et de la duplique (du
défendeur) en cas d’échange d’écritures supplémentaire.

5.7.1.1.4 Procédures liées a la tenue du registre

Dans le cadre des procédures liées a la tenue du registre (cf. Partie 3, p. 86), I'lPl donne la
possibilité aux parties concernées de se prononcer, selon les circonstances du cas concret,
jusqu’a deux reprises sur les irrégularités que I'lPI souléve relativement a la demande.
Lorsque la procédure oppose deux parties, I'lPl n’'ordonne en régle générale qu’un seul
échange d’écritures, de maniére a permettre a la partie de se prononcer sur les arguments
développés par la partie adverse (cf. art. 31 PA).

5.7.1.2 Droit de répliquer (Replikrecht)

Au terme du premier, le cas échéant du second échange d’écritures, I'lPI porte a la
connaissance de I'opposant ou du requérant la réponse, respectivement la duplique de la
défenderesse, et prononce a ce moment la cléture de I'échange d’écritures.

Afin d’assurer 'avancement de la procédure dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.),
I'IPI n’impartit pas, a ce moment, un délai a la partie demanderesse (opposant ou requérant)
pour lui permettre de faire valoir son « droit de réplique », a savoir pour lui donner la
possibilité de présenter d’éventuelles remarques sur I'écriture de la partie adverse’. L’IPI
part du principe que les parties connaissent leurs droits de procédure et I'on peut donc
attendre d’elles qu’elles fassent valoir spontanément leur droit de réplique dans un court
délai™.

5.7.1.3 Prise en compte d’allégués tardifs ou complémentaires

Tant que la procédure n’est pas close, les écrits tardifs ou complémentaires qui paraissent
décisifs sont en principe pris en considération (art. 32 al. 2 PA)’®.

5.8 Langue de la procédure

La liberté de la langue est garantie devant I'lPI”’. Partant, conformément a 'art. 3 al. 1 OPM,
les écrits adressés a I'lPI peuvent étre rédigés, au choix, dans une des langues officielles de
la Confédération, a savoir le frangais, I'allemand ou l'italien; les déposants de langue

romanche peuvent également remettre des écrits rédigés dans leur langue (art. 70 al.1 Cst.).

74 Concernant le droit de répliquer : cf. notamment ATF 139 | 189, consid. 3.2 et les réf. cit.

75 ATF 138 | 484, consid. 2.5; dans cet arrét le TF a estimé qu’une décision rendue dans un délai d’'un
mois aprés I'envoi d’'un acte de procédure ne constitue pas une atteinte au droit de répliquer.

76 TAF B-5557/2011, consid. 2 — (fig.) / (fig.).
7T TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.
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5.8.1 Procédure d’enregistrement

La procédure d’enregistrement est en principe menée dans la langue officielle dans laquelle
a été déposeée la demande d'enregistrement (art. 33a al. 1 PA). Généralement, la langue
dans laquelle est rédigée la liste des produits et des services détermine la langue de la
procédure d’examen. Au cours de la procédure, le déposant peut requérir le changement
dans l'une des autres langues officielles.

La régle du libre choix de la langue ne s’applique ni aux documents de priorité (cf. ch. 5.8, p.
42), qui peuvent également étre remis en anglais (art. 14 al. 3 OPM), ni a la liste des produits
et des services d’'une demande d’enregistrement international (cf. Partie 4, ch. 2.2.2, p. 94),
gui doit étre remise en francais (art. 47 al. 3 OPM, voir Communication de I'lPI, sic! 1997,
250).

En cas de non-respect de ces exigences, il convient d’observer ce qui suit :

— Sile dépbt (y c. la liste des produits et des services) n’a pas été effectué en frangais, en
allemand, en italien ou en romanche, I'lPl impartit un délai au déposant pour qu'il lui
adresse les documents dans une langue officielle (art. 15 OPM). Si le défaut n’est pas
corrigé dans le délai imparti, I'lPIl déclare la demande irrecevable (art. 3 al. 1 OPM en
relation avec les art. 70 al. 1 Cst., 30 al. 1 LPM et 15 OPM).

— S’agissant des documents remis a titre de preuve (p. ex. procurations, déclarations de
transfert), I'lPI est libre de les accepter ou d’impartir un délai au déposant pour les faire
traduire (art. 3 al. 2 OPM). Lorsque, malgré cette injonction, le déposant ne produit pas
de traduction, I'lPI ne tient pas compte de la piéce en question et le déposant supporte
les conséquences légales de ce défaut. Alors qu’en principe I'lPl accepte les
procurations en anglais, il exige par exemple, pour des raisons de sécurité juridique, que
les déclarations de transfert ou les réglements d’'une marque collective ou de garantie
soient traduits dans la langue de la procédure.

5.8.2 Procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’usage

La procédure est en principe menée dans la langue officielle dans laquelle elle a été
introduite (langue de la procédure) (art. 33a al. 1).

En vertu du principe du libre choix de la langue, le défendeur peut s’adresser, au choix, dans
'une des quatre langues officielles. |l n’est ainsi pas tenu de s’exprimer dans la langue de la
procédure’®. Si le défendeur remet ses écritures dans une autre langue officielle, les
décisions d’instruction qui lui sont adressées peuvent étre rédigées dans cette langue. Les
parties ne peuvent exiger la traduction d’écritures d’une autre partie rédigées dans une autre
langue officielle, en particulier si elles sont représentées par un mandataire. L’on est en effet
en droit d’attendre d’'un mandataire qui exerce son activité en Suisse qu’il comprenne les
langues officielles de la Confédération’®.

78 TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.
™ TF 4A_302/2013, consid. 6 et les réf. cit.
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L’IPI peut exiger que les documents remis a titre de preuves qui ne sont pas rédigés dans
une langue officielle soient traduits et que I'exactitude de la traduction soit attestée (art. 3 al.
2 OPM); il peut y renoncer si la partie adverse donne son consentement (art. 33a al. 3 PA).

6. Suspension

L’'IPI peut, par voie de décision incidente®’, prononcer la suspension de la procédure, par
exemple en cas de déces ou de faillite d’'une partie a la procédure. Pour rendre une décision
sur la demande de suspension de la procédure ou sur 'opportunité de maintenir une
procédure suspendue, I'lPI tient compte du principe du délai raisonnable. Aussi I'lPI peut-il,
dans le cas d'une suspension de la procédure pendant une longue durée, refuser la
poursuite de la suspension de la procédure. C’est par exemple le cas pour les procédures
d’'opposition et de radiation pour défaut d’'usage qui sont suspendues depuis plus de quatre
ans®l.

6.1 Suspension en raison d’une procédure paralléle a caractére préjudiciel

Une suspension de la procédure est notamment indiquée dans la mesure ou l'issue de celle-
ci dépend d’'une décision dans une autre procédure ou pourrait étre considérablement
influencée par elle. Il en est de méme si un probleme juridique identique est tranché dans
une procédure paralléle®?. |l convient par exemple de suspendre la procédure d’opposition
ou de radiation quand une marque en litige fait I'objet d’'une action en nullité, car, de son
issue, dépend aussi, a titre préjudiciel, celui de la procédure devant I'lPI. En matiére
d’enregistrement, une suspension se justifiera, par exemple, lorsqu’une procédure
d’enregistrement d’'une AOP ou d’une IGP est pendante devant 'OFAG, I'lPI%3, le TAF ou le
TF, son issue ayant une incidence sur I'existence de motifs absolus d’exclusion.

6.2 Suspension en cas d’étude démoscopique

Lorsqu’une étude démoscopique doit étre réalisée par une partie (p. ex. dans le cadre de
imposition d’'un signe dans le commerce), I'lPI suspend, sur demande, la procédure pour
une durée de six mois, reconductible.

6.3 Suspension pour permettre aux parties de trouver un accord

Chaque partie peut requérir la suspension de la procédure afin d’aboutir a un accord amiable
avec la partie adverse (art. 33b al. 1 PA). Une telle suspension est en principe accordée pour
une durée indéterminée et a la condition que I'autre partie y consente. Chaque partie peut
cependant demander en tout temps la levée de la suspension et la poursuite de la procédure
(art. 33b al. 6 PA). Il convient en outre de noter que les parties ne peuvent pas prétendre a

80 Sur la notion de décision incidente, voir ch. 8.2, p. 51.
81 Newsletter 2021/04 Marques.

82 Cf. l'art. 23 al. 4 OPM pour la procédure d’opposition et I'art. 24d al. 2 OPM pour la procédure de
radiation, de méme que I'art. 126 CPC.

83 || en va de méme pour une procédure d’enregistrement international d’'une indication géographique.
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une suspension. Des impératifs prépondérants d’intérét public (p. ex. insécurité juridique
concernant la validité de droits de marque) ou le but de la procédure peuvent s’y opposer.
L’IPI dispose de ce fait d’'une marge d'appréciation : Il est en droit de suspendre la
procédure, mais il n’y est pas tenu méme lorsque toutes les parties ont donné leur
consentement®. Lors de procédures longues, suspendues depuis plusieurs années, il est
possible d’exiger des parties qu’elles présentent des moyens de preuve appropriés pour
rendre vraisemblable les efforts déployés pour tenter de trouver un réglement transactionnel.
En particulier, I'lPI considére que, dans le cas d’une procédure d’opposition ou de radiation
suspendue depuis plus de quatre ans, le principe de célérité 'emporte de sorte que ces
procédures sont reprises d’office sans possibilité d’obtenir une nouvelle suspension®.

6.4 Autres hypotheses de suspension

L’OPM prévoit d’autres hypothéses spéciales ou il se justifie de suspendre les procédures
d’opposition et de radiation pour défaut d’'usage (cf. Partie 6, ch. 4.2, p. 240).

7. Décision

L’IPI met un terme a la procédure en pronongant une décision finale au sens de l'art. 5 al. 1
PA.

7.1 Contenu et motifs

La décision doit étre désignée comme telle et motivée (art. 35 al. 1 PA). Le dispositif de la
décision, qui en constitue I'élément essentiel, doit étre suffisamment précis pour que la
décision soit exécutable et que son respect puisse étre controlé®.

La décision doit étre motivée, afin que son destinataire puisse apprécier la portée du
prononce et le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure. L’'objet et
la précision de la motivation dépendent de la nature de I'affaire et des circonstances
particulieres du cas. Néanmoins, il suffit, en régle générale, que I'lPI mentionne au moins
brievement les motifs et les bases Iégales qui 'ont guidé. De plus, I'lPI n’a pas I'obligation de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par une partie, mais peut au
contraire, conformément a l'art. 32 al. 1 PA, se limiter & ceux qui, sans arbitraire,
apparaissent pertinents®’.

La décision doit enfin indiquer les voies de droit, & savoir mentionner le moyen de droit
ordinaire qui est ouvert, l'autorité a laquelle il doit étre adressé et le délai pour l'utiliser

(art. 35 al. 2 PA), voir aussi ch. 8 ci-dessous. Lorsque I'lPl admet une demande
d’enregistrement, il n’indique pas les motifs qui 'ont guidé dans ce résultat (art. 35 al. 3 PA).

84 Cf. aussi art. 33b al. 1 PA.

85 Newsletter 2021/04 Marques.

86 TAF B-5688/2009, consid. 5.1 et les réf. cit.

87 TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 et les réf. cit. — Absinthe / Fée verte / La Bleue.
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7.2 Fin de la procédure sans décision matérielle

A part les cas de décisions de non-entrée en matiére lorsque les conditions requises pour le
dépbt d’'une marque, pour former opposition ou une demande de radiation ne sont pas
réunies, la procédure peut étre close sans décision matérielle dans les cas suivants : retrait,
réglement transactionnel ou lorsque I'opposition ou la demande de radiation pour défaut
d’'usage devient sans objet. Dans les procédures a deux parties, une décision formelle
(classement) est rendue, laquelle se prononce notamment sur les frais de la procédure (cf.
ch. 7.3.2.4, p. 49). Dans les autres cas, le retrait d'une demande de la partie est confirmé par
ecrit.

7.2.1 Retrait

En vertu de la maxime de disposition, le déposant, 'opposant ou le requérant (d’'une
demande de radiation pour défaut d’'usage) peut, a tout moment, renoncer a sa prétention et
retirer sa demande d’enregistrement, respectivement son opposition ou sa demande de
radiation (désistement). Le retrait met immédiatement fin a la procédure. Il ne peut ni étre
révoqué, ni s’effectuer sous condition®. Ainsi, une déclaration qui conditionnerait, par
exemple, le retrait de I'opposition ou de la demande de radiation a une limitation de la liste
des produits et des services de la marque attaquée n’est pas admis.

Un retrait aprés le prononcé de la décision de I'lPI n’est pas possible, sauf dans le cas ou un
recours au TAF est déposé. Dans cette hypothése, le demandeur doit retirer le recours
aupres de l'instance de recours en raison de son effet dévolutif (art. 54 PA).

7.2.2 Réglement transactionnel

Le réglement transactionnel est un contrat par lequel les parties se mettent d’accord sur
I'objet du litige. Comme une transaction judiciaire n’est pas possible, le réglement
transactionnel n’est pas un acte de procédure mais un simple rapport juridique entre les
parties. Un acte des parties tel que le retrait de 'opposition, le retrait de la demande de
radiation pour défaut d’'usage ou la radiation de la marque attaquée est nécessaire pour que
la procédure puisse étre classée. En conséquence, si 'opposant ou le requérant remet a I'lPI
un reglement transactionnel (cf. art. 33b PA) ou lui communique simplement que les parties
ont conclu un accord, sans retirer expressément son opposition ou sa demande de radiation,
il est admis que I'opposant ou le requérant retire I'opposition, respectivement la demande de
radiation. Dans le cas ou la marque attaquée est simplement limitée alors que I'opposant ou
le requérant en avait demandé la révocation totale, il doit retirer son opposition ou sa
demande de radiation pour la partie « restante ».

7.2.3 Opposition ou demande de radiation sans objet

Enfin, la procédure d’opposition ou de radiation pour défaut d’'usage peut se terminer parce
gu’elle devient sans objet. La procédure devient sans objet parce que I'objet du litige a

88 Le TF a régulierement confirmé le principe de I'inconditionnalité des actes de procédure (cf. TF
5A_207/2007, consid. 2.3 et les réf. cit.).
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disparu ou parce qu’il n’existe plus d’intérét juridique. Tel est le cas par exemple lorsque la
marque attaquée est radiée ou I'enregistrement de la marque opposante, en tant que
marque attaquée, est révoqué dans une procédure d’opposition ou de radiation antérieure.

Si la protection en Suisse d’'un enregistrement international est refusée pour des motifs
absolus d’exclusion pour les mémes produits et services®, la procédure d’opposition devient
également sans objet.

7.3 Frais de procédure et dépens

7.3.1 Procédure d'enregistrement

La taxe de dépbt et les éventuelles surtaxes pour classe supplémentaire doivent étre payées
au moment du dépo6t de la marque (art. 28 al. 3 LPM et art. 18 al. 2 OPM). Elles ne sont
restituées ni en cas de rejet total ou partiel de la demande d’enregistrement, ni en cas de
paiement tardif de la taxe.

L’IPI n’alloue pas d’'indemnité a titre de dépens dans les procédures d’enregistrement, méme
lorsqu’il vient a admettre la demande au terme d’une longue procédure.

7.3.2 Procédures d’opposition et de radiation pour défaut d'usage

7.3.2.1 Frais de procédure

Les frais relatifs aux procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’'usage
correspondent aux taxes que I'lPI percoit. Ces taxes sont de nature forfaitaire et ne varient
pas en fonction de 'ampleur et de la difficulté de la cause®.

La taxe d’'opposition doit étre payée au moment du dépdt de I'opposition (art. 31 al. 2 LPM).
La taxe de procédure de radiation doit étre payée dans le délai imparti par I'lPI (35a al. 3
LPM).

Une opposition est réputée ne pas avoir été introduite si elle n’est pas introduite dans les
délais ou lorsque la taxe n’est pas payée a temps. De méme, une demande de radiation est
réputée ne pas avoir été introduite si elle n’est pas introduite dans les délais prévus aux

art. 35a al. 2 LPM et 50a OPM ou lorsque la taxe n’est pas payée a temps. Dans toutes ces
hypothéses, I'lPI ne pergoit aucun frais et restitue la taxe d’opposition ou de radiation déja
payée (art. 24 al. 1 et 24e al. 1 OPM). Si la procédure devient sans objet ou qu’elle est close
suite a un désistement ou a un reglement transactionnel, la moitié de la taxe d’opposition ou
de radiation est restituée (art. 24e al. 2 OPM).

Si 'opposition ou la demande de radiation peut étre classée suite a la remise d’un réglement
transactionnel, I'lPI, en application de I'art. 33b al. 5 PA, ne percoit pas de frais de
procédure, la taxe d’opposition, respectivement de radiation, étant restituée a 'opposant ou

89 Pour les enregistrements internationaux, 'examen des motifs absolus n’a souvent lieu qu’aprés la
réception d’'une opposition.
% Cf.ch. 11.2, p. 54.
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au requérant. Les conditions (accord des parties concernant le partage des frais,
renonciation aux voies de droit, etc.) de I'art. 33b PA doivent toutefois étre remplies.

7.3.2.2 Dépens

Les dépens désignent I'indemnité allouée a une partie destinée a compenser en tout ou
partie les frais qu’elle a engagés pour la défense de ses intéréts. lls comprennent
notamment les honoraires du mandataire et les autres frais de partie.

Les procédures d’opposition et de radiation devant étre simples, rapides et bon marché®?, il
est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.— par échange d’écritures ordonné par
I'IPI°2. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas
indemnisées. Si la partie n'est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport
de service avec la partie qu'il représente, I'lPI alloue un montant pour ses débours et autres
frais en tant qu’ils dépassent CHF 50.—%.

7.3.2.3 Répartition des frais et dépens en cas de décision matérielle

En statuant sur 'opposition ou la demande de radiation, I'IPI doit décider si et dans quelle
mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent étre supportés par celle qui
succombe (art. 34 et 35b al. 3 LPM). Les art. 34 et 35b al. 3 LPM donnent compétence a I'lPI
d’attribuer des dépens dans les procédures d’opposition et de radiation, comme dans une
procédure contradictoire devant un tribunal.

Les frais de procédure sont en régle générale mis a la charge de la partie qui succombe®*.
La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens)®. Si
I'opposition ou la demande de radiation n’est que partiellement admise, la taxe d’opposition,
respectivement de demande de radiation est généralement répartie par moitié entre les
parties et leurs frais sont compensés.

Si le défendeur n’a ni répondu, ni participé d’une autre maniére a la procédure, il ne se verra
pas allouer de dépens, méme s'il obtient gain de cause®. Lorsqu’une opposition ou
demande de radiation est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur
ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, il est exclu de la procédure
conformément a l'art. 21 al. 2 OPM et ne se voit pas non plus allouer de dépens, méme si
'opposition ou la demande de radiation est rejetée.

91 CREPI, sic! 2000, 395, consid. 6 — RED BULL / BULL POWER; CREPI, sic! 1998, 305, consid. 2 —
Nina de Nina Ricci / Nina.

92 Cf. aussi CREPI, sic! 2000, 395, consid. 6 — RED BULL / BULL POWER.

98 La nécessité de se faire représenter par un professionnel étant généralement reconnue en
procédures d’opposition et de radiation pour défaut d’'usage, elle ne se juge pas sur la base des
difficultés juridiques et réelles du cas particulier.

9 Art. 66 LTF et art. 63 PA.
9 Cf. aussi art. 68 LTF et art. 64 PA.

9% P. ex. dans le cas d’'une décision de non-entrée en matiére sans échange d’écritures selon I'art. 22
al. 1 OPM.
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7.3.2.4 Répartition des frais et dépens en cas de décision formelle (décision de
classement)

Lorsqu’il n’y a pas lieu de décider matériellement sur 'opposition ou la demande de
radiation, la décision de classement doit toutefois se prononcer sur les frais selon les
principes généraux de procédure®’.

Si I'opposition ou la demande de radiation est retirée sans communication supplémentaire
des parties, il faut en déduire qu’aucun réglement transactionnel n’est intervenu. Les frais
sont alors mis a la charge de la partie demanderesse qui a manifesté son désistement®. En
ce qui concerne le montant de I'indemnité, les mémes critéres que pour la décision
matérielle sont en principe applicables.

Si 'opposition ou la demande de radiation est retirée en indiquant que les parties ont conclu
une transaction mais que celles-ci ne communiquent pas sur la question des frais, I'lPI part
du principe que les parties se sont également entendues sur ce point. Il n’a dés lors pas a se
prononcer sur une indemnisation des frais.

Lorsque, en application de I'art. 33b PA, une opposition ou une demande de radiation doit
étre classée suite a la remise d’un réglement transactionnel (transaction a I'amiable), ce
dernier doit également inclure une clause sur la renonciation par les parties a toute
procédure de recours et une clause réglant la répartition des frais (art. 33b al. 1 PA). La
transaction est soumise au droit suisse et doit étre rédigée ou traduite dans une langue
officielle. A condition que toutes les exigences de I'art. 33b PA soient remplies, I'lPI ne
préléve aucun frais de procédure et la taxe d'opposition est restituée dans sa totalité a
'opposant (art. 33b al. 5 PA).

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, mais que I'opposition ou la demande de radiation
peut étre malgré tout classée suite a une transaction, seule la moitié de la taxe sera restituée
en application des art. 24 al. 2 et 24e al. 2 OPM.

Si la marque est radiée aprés le dépdt de I'opposition ou de la demande de radiation, la
procédure devient sans objet. S’il n’y a pas de réglement transactionnel, la répartition des
frais se fait selon les critéres suivants : I'issue probable du litige, la cause de la disparition de
I'objet du litige et 'imputabilité de la procédure®.

A la différence du proceés civil, il n’y a pas de res judicata pour la procédure d’opposition, qui
est une procédure sui generis. En conséquence, le critére de la cause de la disparition du
litige ainsi que celui de I'imputabilité de la procédure figurent au premier plan. Pour ces deux
criteres, il est entre autres décisif de savoir si 'opposant a rempli son devoir préalable
d’information!®. Le défendeur n’étant pas obligé d’effectuer une recherche avant de déposer
une marque, il n’est souvent rendu attentif a la possibilité d’'un risque de confusion entre la
marque attaquée et la marque opposante que lors de la réception de I'opposition. |l était

97 CREPI, sic! 2002, 759, consid. 2 — DIRIS.
98 ATF 105 Il 135, consid. 4.

99 1P|, sic! 1998, 337; CREPI, sic! 1998, 308, consid. 2 — Nina de Nina Ricci/ Nina; CREPI, sic! 1998,
583, consid. 2 — Groupe Schneider / Schneider.

100 CREPI, sic! 2002, 442, consid. 2 — AIROL (fig.) / AIROX.
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donc de bonne foi jusqu’a ce moment. En conséquence, on ne peut pas lui imputer la prise
en charge de la taxe d’opposition ainsi que le paiement d’'une indemnité a 'opposant!®®, Si,
par contre, 'opposant a mis le défendeur en demeure de radier sa marque en temps utile et
que ce dernier ne s’exécute qu’une fois I'opposition déposée!®?, I'lPI considére que le
défendeur a causé inutilement la procédure d’opposition. |l doit par conséquent supporter les
frais et payer une indemnité a la partie opposante. Il est donc exceptionnel que l'issue
probable du litige ait une influence sur la répartition des frais.

Ces mémes considérations sont valables pour la procédure de radiation. En effet, une
marque qui n’a pas été utilisée pendant cing ans n’est pas automatiquement radiée du
registre; en outre, son titulaire n’est pas tenu de la faire radier (art. 12 LPM). Au contraire, en
cas d’'usage aprés cing ans, le droit sur la marque est restitué avec effet a la date de la
priorité d’origine pour autant que personne n’ait invoqué le défaut d’'usage. Il faut dés lors
parler dans la procédure de radiation aussi d’'un devoir préalable d’information. Si le
requérant n’a pas mis au préalable en demeure le titulaire, ce dernier n’est pas tenu de lui
payer une indemnité en cas d’admission de la demande de radiation.

L’IPI ne procéde pas a une administration des preuves en ce qui concerne la question des
frais. Cette question est tranchée sur la base des piéces du dossier au moment de la
décision de classement. C’est pourquoi la partie demanderesse a avantage a joindre la mise
en demeure a I'acte d’opposition ou a la demande de radiation, faute de quoi il est présumé
qu’il n’y a pas eu de mise en demeure.

7.4 Notification

7.4.1 Notification par écrit

En principe, I'IPI notifie ses décisions par écrit (art. 34 al. 1 PA) directement a la partie si elle
n’est pas représentée ou exclusivement a son mandataire s’il en est constitué un.

7.4.2 Publication officielle

A titre exceptionnel, I'lPI peut notifier ses décisions par publication dans la Feuille fédérale
(FF) uniguement dans les cas suivants :

— lorsqu’une partie a un lieu de séjour inconnu et qu’elle n’a pas de mandataire qui puisse
étre atteint (art. 36 let. a PA); ce sera le cas lorsque, malgré des recherches raisonnables
dans les outils de références usuels, I'lPI n'a pu identifier une adresse valide!%3;

— lorsqu’une partie domiciliée a I'étranger n’a pas désigné de mandataire suisse ou n’a pas
élu un domicile de notification en Suisse (art. 36 let. b PA en relation avec I'art. 42 LPM),

101 CREPI, sic! 1998, 308, consid. 7 — Nina de Nina Ricci/ Nina.

102 Selon la CREPI au moins deux semaines (cf. CREPI, sic! 2002, 442, consid. 6 — AIROL (fig.) /
AIROX).

103 A noter qu’on est en droit d’attendre qu’une partie, qui introduit elle-méme une procédure et qui doit
ce faisant s’attendre a se voir notifier des actes de procédure, communique spontanément tout
éventuel changement d’adresse en cours de procédure.
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sauf si la décision a notifier concerne un enregistrement international (cf. ci-dessous ch.
7.4.4).

Les autres cas énumérés a l'art. 36 PA qui permettent une notification par publication
officielle ne sont pas applicables.

7.4.3 Notification pour les enregistrements internationaux

La notification liée aux enregistrements internationaux présente quelques particularités.
Celles-ci seront mentionnées ci-aprés dans les parties correspondantes (cf. Partie 4, ch. 3.1
ss, p. 102). Demeure réservée la notification selon la Régle 23" Rex (cf. ci-dessous ch.
7.4.4).

7.4.4 Notification selon la Régle 23 Rex

Lorsque la décision a notifier concerne un enregistrement international dont le titulaire n’a
pas de domicile de notification en Suisse, I'lPI notifie son dispositif & la partie par
I'intermédiaire de 'OMPI, en application de la Régle 23" Rex!%,

8. Voies de droit

8.1 Décisions finales

Les décisions finales de I'lPI, a savoir celles qui mettent un terme a la procédure, peuvent
faire I'objet d’un recours devant le TAF (art. 31 et 33 let. e LTAF).

Le recours doit étre déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50
al. 1 PA). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature manuscrite du recourant ou de son mandataire et doit étre accompagné
d’'une copie de la décision attaquée et des moyens de preuve invoqués, pour autant qu'ils se
trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). La procédure devant le TAF est régie par la PA, a
moins que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF).

Les arréts du TAF en matiére de marques peuvent encore faire I'objet d’'un recours en
matiere civile au TF. La procédure devant le TF est régie par la LTF.

En revanche, le TAF statue en derniére instance en matiére d'opposition, aucune voie de
droit ordinaire n’étant ouverte contre les arréts du TAF en cette matiére (art. 73 LTF).

8.2 Décisions incidentes

Les décisions incidentes de I'lPI, a savoir les décisions portant sur des droits et obligations
qui sont notifiées séparément mais qui ne mettent pas fin a une procédure (art. 5 al. 2 PA),
par exemple une décision de suspension de la procédure), peuvent faire I'objet d’'un recours
aupres du TAF aux conditions suivantes :

104 Newsletter 2018/01 Marques.
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— lorsqu’elles portent sur la compétence ou sur une demande de récusation : sans
condition, de la méme maniére que pour les décisions finales (art. 45 al. 1 PA);

— les autres décisions incidentes ne peuvent faire I'objet d’'un recours que si elles peuvent
causer un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA) ou si 'admission du recours peut
conduire immédiatement a une décision finale qui permet d’éviter une procédure
probatoire longue et colteuse (art. 46 al. 1 let. b PA).

Selon la jurisprudence, le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée
elle-méme et I'absence de possibilité de le réparer tient généralement au désavantage que
subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision
incidente. Il suffit d'un préjudice de fait, méme purement économique, a moins que celui-ci se
résume a prévenir une augmentation des codts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs
que le dommage allégué soit a proprement parler « irréparable »; il suffit qu'il soit d'un
certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérét digne de protection a ce
gue la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours
ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons
pour lesquelles la décision attaquée lui cause — ou menace de lui causer — un tel dommage,
a moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute!®®,

Le recours contre une décision incidente doit également étre déposé dans les 30 jours
(art. 50 al. 1 PA) et doit respecter les conditions de forme prévues a l'art. 52 al. 1 PA (cf. ch.
8.1 ci-dessus).

9. Force de chose jugée

9.1 Force de chose jugée formelle

La décision acquiert force de chose jugée formelle quand elle ne peut plus étre attaquée par
une voie de droit ordinaire!®. La décision entre en force 30 jours aprés sa notification®’.

Sur demande, I'entrée en force de la décision en matiére d’opposition et de radiation est
attestée gratuitement un mois aprés qu’elle soit passée en force.

9.2 Force de chose jugée matérielle

Par entrée en force de chose jugée matérielle, il faut comprendre que la décision fait foi dans
tout litige ultérieur entre les parties (ou en