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. Introduction

Les Directives en matiére de marques de I'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) ont
fait I'objet d’'importants changements au 1° janvier 2017, et ce pour plusieurs raisons. Les
directives ont d’abord été modifiées pour tenir compte de la |égislation « Swissness », a savoir la
nouvelle loi sur la protection des armoires (LPAP) et la révision partielle de la loi sur la protection
des marques (LPM) et de I'ordonnance sur la protection des marques (OPM). Ensuite, elles ont
été adaptées aux modifications de 'OPM visant a simplifier les procédures, et a la nouvelle
ordonnance sur les taxes de I'lPI (OTa-IPI). Enfin, elles prennent en compte la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral (TAF) et du Tribunal fédéral (TF) rendue depuis la derniére révision
ainsi que la pratique récente de I'lPI.

Il. Partie 1 - Partie générale

1. Contenu

La Partie générale regroupe les principes et régles de procédure communs a toutes les
procédures en matiére de marques devant I'lPIl. Aprés I'indication des bases légales applicables,
elle commence par mentionner les personnes pouvant étre partie aux différentes procédures ainsi
gue les régles qui s’appliquent en cas de transfert d'une marque et de représentation des parties.
Elle énonce également les principes régissant I'établissement des faits et donne des informations
sur les moyens de preuve, les délais et la consultation des piéces. La Partie générale décrit
ensuite les régles procédurales découlant du droit d’'étre entendu, les différents types de
décisions de I'lPI et les criteres pour allouer les frais et dépens dans les procédures a deux
parties. Enfin, le lecteur y trouvera des renseignements sur les voies de droit et les taxes?. Les
trois points suivants méritent d’étre mis en exergue.

2. Application du code de procédure civile a titre subsidiaire

Lorsque ni la LPM, ni la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ne réglent
une question de procédure déterminée, il convient de se reporter a d’'autres dispositions du droit
fédéral régissant une procédure plus en détail®. Dorénavant, I'IPI n’appliquera plus les regles de
la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF, RS 273). En effet, seules les regles de procédure
arrétées apres I'entrée en vigueur de la PA entrent en considération. Le code de procédure civile
(CPC, RS 272) étant du droit fédéral, son application n’est pas exclue par 'art. 4 PA%. Ainsi, en
cas de transfert d'une marque en cours de procédure, I'application du CPC signifie que
'acquéreur peut reprendre la procédure en lieu et place de la partie qui se retire et que cette
substitution ne présuppose pas le consentement de la partie adverse (art. 83 CPC)°. Le CPC
prévoit également les conséquences procédurales en cas de décés d'une partie ou de fusion de
personnes morales®. On ajoutera enfin que le CPC confére a I'lPl une base |égale formelle pour
suspendre une procédure lorsque le sort de celle-ci dépend d'une autre procédure pendante (art.
126 CPC)’.

1 Les Directives en frangais, allemand et italien peuvent étre consultées sur le site Internet de I'lPI (www.ipi.ch).

2 Partie 1, ch. 11. Voir en particulier les changements intervenus au 1° juillet 2016, Newsletter 2016/6 Marques du 30
juin 2016, disponible sur www.ipi.ch.

3 Voir art. 4 PA, qui précise que ces dispositions ne doivent pas déroger a la PA.

4 Partie 1, ch. 2.

5 Partie 1, ch. 3.2.2.1.

5 Partie 1, ch. 3.2.2.2.

7 Partie 1, ch. 6.1.
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3. Notification de décisions a I’étranger

Les nouvelles directives réglent la situation dans laquelle une partie, qui a son siége ou son
domicile a I'étranger, n’a pas désigné de domicile de notification ou de mandataire en Suisse®.
Dans ce cas, I'IPI invite la partie & désigner un domicile de notification ou un mandataire en
Suisse, dans un premier temps par I'intermédiaire d’un courrier informel. En I'absence de réponse
dans le délai imparti, I'lPI réitére son invitation, cette fois-ci par le biais d’une notification formelle
et en 'avertissant des conséquences en cas d’inobservation du délai. Cette notification formelle
s’effectue conformément a la Convention de la Haye lorsque le pays dans lequel la partie a son
siége ou son domicile fait partie de cette convention®. Lorsque la Convention de la Haye n’est
pas applicable, la notification formelle se fait par la voie diplomatique ou consulaire. Si la partie
n'agit pas dans le délai imparti dans la notification formelle, la demande d’enregistrement de la
marque est rejetée, et I'opposition ou la demande de radiation pour défaut d’'usage est déclarée
irrecevable. Si la partie est défenderesse dans une procédure d'opposition ou de radiation pour
défaut d'usage, la procédure est poursuivie d'office sans que la partie soit entendue. Cette
derniére est exclue de la procédure dans la décision finale, qui lui est notifiée par publication dans
la Feuille fédérale®.

4. Répartition des frais et dépens dans la procédure de radiation pour défaut d’'usage

Lorsque I'lPI émet une décision matérielle, les frais de procédure sont en regle générale mis a la
charge de la partie qui succombe, la partie qui obtient gain de cause se voyant en principe
attribuer une indemnité (dépens), comme c’est le cas dans la procédure d’opposition!. Si le
défendeur n’a ni répondu, ni participé d’'une autre maniere a la procédure de radiation, il ne se
voit pas allouer de dépens, méme s'il obtient gain de cause. Il en va de méme s'il est exclu de la
procédure parce qu’il n'a pas désigné de domicile de notification en Suisse!?. Les principes
développés dans la procédure d’'opposition s’appliquent également aux décisions de classement.
Lorsque le titulaire de I'enregistrement attaqué demande, au plus tard dans sa premiére prise de
position, la radiation de la marque, I'lPI alloue des dépens au requérant, a la condition que celui-
ci ait respecté son devoir préalable d’information, autrement dit qu’il ait mis en demeure le titulaire
de la marque avant d’introduire la requéte en radiation!3. Le requérant a donc avantage a joindre
la mise en demeure a sa demande de radiation, I'lPI ne procédant pas a une administration des
preuves sur cette question. S'agissant du montant des dépens alloués par I'lPI, on relévera gu'il
a été adapté pour tenir compte du renchérissement du co(t de la vie depuis 1993. Les dépens
ont ainsi passé de 1000 CHF a 1200 CHF par échange d’écritures ordonné par I'lP1%*4,

lll. Partie 2 - Procédure d’enregistrement d’une marque suisse

Les principaux changements de la deuxieme partie des directives concernent la prise en compte
des modifications de I'OPM et la précision de la section consacrée aux listes de produits et
services.

8 Partie 1, ch. 4.3.

9 Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative a la signification et la notification a I'étranger des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matiéere civile ou commerciale (CLaH65, RS 0.274.131). La Convention de la Haye est
applicable aux procédures devant I'IPI, ces derniéres touchant des droits civils au sens de cette convention ; par
ailleurs, I'acte par lequel une partie est invitée a élire un domicile de notification constitue un acte judiciaire au sens de
l'art. 1 CLaH65.

10 Partie 1, ch. 4.3.

1 Partie 1, ch. 7.3.2.3.

12 1pid.

13 Partie 1, ch. 7.3.2.4.

14 partie 1, ch. 7.3.2.2.
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1. Pluralité de déposants ou de titulaires d’'une marque

La réglementation relative a la pluralité de déposants ou de titulaires a été simplifiée et
harmonisée pour toutes les procédures devant I'lPI5. L’art. 4 al. 1 OPM prévoit ainsi que, lorsque
plusieurs personnes déposent une marque ou sont titulaires d’'un droit sur une marque, elles
doivent soit désigner celle d’entre elles a qui I'lPl peut envoyer toutes les communications, qui
ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire commun. L'al. 2 précise que
tant que l'une ou l'autre de ces options n'a pas été choisie, I'lPI désigne une personne comme
destinataire des communications. Si 'une des autres personnes s’y oppose, il invite tous les
intéressés a agir conformément a l'al. 1.

2. Document de priorité

L'art. 14 al. 1 OPM a été adapté a la nouvelle mouture de 'art. 9 LPM. La remise du document
de priorité n’est plus obligatoire, I'lPI gardant toutefois la possibilité d’en exiger un afin de pouvoir
traiter les cas peu clairsé. Dans cette hypothese il informera le déposant en temps utile afin que
celui-ci puisse respecter le délai de priorité'’. Si le déposant ne produit pas le document
demandé, le droit de priorité s'éteint. Lorsque le déposant revendique une priorité partielle et que
la demande d’enregistrement n'indique pas pour quels produits et services la priorité est requise,
I'IPI demande au déposant de lui remettre un document de priorité ou une liste des produits et
services concernés?,

3. Surtaxe pour classe supplémentaire

Lorsque la liste des produits ou des services concernant la marque déposée contient plus de trois
classes, le déposant doit payer une surtaxe pour chaque classe supplémentaire (anciennement
« taxe de classe ») dans un délai fixé par I'lPI (art. 18 al. 2 et 3 OPM). L'IPI invite désormais le
déposant a payer cette surtaxe avec la taxe de dépdt, aprés I'examen préliminaire au sens de
lart. 15 OPM. Cette somme n'est plus restituée lorsque la demande n’aboutit pas a un
enregistrement!®. Il en va de méme en cas de suppression de classes au cours de la procédure
d’enregistrement, suite a une notification de I'lPl ou a la demande du déposant. En revanche, une
surtaxe est due si une classe est ajoutée pendant la procédure ou si 'examen de la demande
montre que les produits ou services figurant dans la demande doivent étre rangés dans une
classe supplémentaire?°. Ces modifications permettent en particulier une simplification de la
procédure et une meilleure prise en compte des intéréts des tiers, a I'égard desquels le déposant
pourrait faire valoir son droit provisoire a la marque grace a une longue liste de produits ou de
services.

4. Liste des produits ou des services

Les directives contiennent une nouvelle section relative aux principes applicables pour la
définition d’'un terme figurant dans la liste des produits ou des services?!. Ces principes jouent un
réle important dans I'examen en vertu de I'art. 11 OPM, mais également dans I'examen matériel
des marques?? ainsi que pour la vraisemblance de l'usage dans la procédure d’opposition et la
procédure de radiation pour défaut d'usage?:. Pour définir un terme figurant dans la liste des

15 Partie 2, ch. 3.1.2.

16 Message du 18 novembre 2009 relatif a la modification de la loi sur la protection des marques et a la loi fédérale sur
la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics, FF 2009, 7783 (Message « Swissness »).

17 partie 2, ch. 3.4.1.

18 Lire Newsletter 2016/11 Marques du 30 novembre 2016, disponible sur www.ipi.ch.

19 Vair le nouvel art. 18 al. 3 OPM.

20 partie 2, ch. 3.6.

2! partie 2, ch. 4.5.

22 partie 5, ch. 3.3.

23 Partie 6, ch. 5.4.5.1 et partie 7, ch. 4.2.
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produits ou des services, on se base d’abord sur la définition lexicale, tout en prenant en
considération la systématique de la Classification de Nice. On tient compte aussi de l'usage
courant du terme, de son emploi sur le marché et des définitions Iégales, 1a ou elles jouent un
réle. Les directives apportent également des précisions quant a certains termes, comme les
« parties », « accessoires », « sets » ou « systemes » 24 qui posent régulierement probleme.
Elles reprennent, enfin, le changement de pratique relatif aux services de fabrication sur mesure
de produits?®. Depuis le 1°" janvier 2016, I'IPI accepte ces services en classe 40, pour autant que
la fabrication soit effectuée sur commande d'un tiers, qu’elle corresponde aux besoins ou aux
exigences concretes du client et que les produits a fabriquer soient indiqués de facon précise?.
Ces conditions visent, d'une part, a distinguer les marques déposées en classe 40 des marques
de produits et, d’autre part, a limiter leur champ de protection.

IV. Partie 3 - Tenue du registre

Trois changements liés a la révision partielle de I'OPM méritent d’étre releveés.

1. Surtaxe pour les demandes de prolongation

Les al. 4 et 5 de l'art. 26 OPM ont été adaptés a la réglementation prévue a l'art. 21 al. 3 de
I'ordonnance sur les designs. Si la taxe de prolongation est payée dans les six mois qui suivent
'échéance de I'enregistrement, une surtaxe est due?’. Ce n'est donc plus le moment de la
demande de prolongation qui est déterminant pour I'exigence d’une surtaxe.

2. Renseignements sur les demandes d’enregistrement rejetées

L'art. 38 al. 2 OPM a été modifié pour permettre a I'lPl de donner des renseignements sur les
demandes d’enregistrement rejetées. Dorénavant, celui-ci pourra renseigner les tiers de maniere
plus étendue dans le cadre de son devoir d'information en intégrant dans la base de données
« Aide a I'examen » (https://ph.ige.ch) les décisions principales de rejet. Cette nouveauté favorise
la transparence de la pratique et la prévisibilité des décisions?®. Sur demande, I'lPl donnera aussi
aux tiers des renseignements relatifs a des demandes d’enregistrement qui ne figurent pas dans
I'« Aide a I'examen ». Ces renseignements comprennent les données qui seraient publiées en
cas d'enregistrement et les motifs qui ont conduit au rejet de la demande (mention de la
disposition Iégale concernée)?®.

3. Communication électronique

Plusieurs dispositions Iégales ont été modifiées pour faciliter la communication électronique. Le
|égislateur a supprimé I'exigence de la forme écrite, prévue par I'ancien art. 17a al. 1 LPM, pour
requérir la division de I'enregistrement ou de la demande d'enregistrement®. Plusieurs
changements ont aussi été apportés a 'OPM3L,

24 Partie 2, ch. 4.8 ss.

25 pPartie 2, ch. 4.13.

26 Lire Newsletter 2015/11 Marques du 26 novembre 2015, disponible sur www.ipi.ch

27 Partie 3, ch. 3.

28 Rapport explicatif relatif au droit d’exécution « Swissness » du 2.9.2015, 8, disponible sur www.ipi.ch (Rapport
explicatif).

2% Partie 3, ch. 5.2.

30 Partie 3, ch. 4.3 ; voir aussi Message « Swissness », FF 2009, 7784.

3L Art. 8al. 2, art. 19 al. 2, art. 26 al. 3 et art. 47 al. 2Ys OPM.
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V. Partie 4 - Enregistrements internationaux

Le principal changement de la Partie 4 concerne les motifs que I'lPI peut invoquer pour refuser
la protection d’'un enregistrement international désignant la Suisse. L'art. 52 al. 1 let. a OPM a été
modifié pour permettre a I'lPl d’émettre des notifications de refus pour des motifs formels
(nouveau renvoi a l'art. 30 al. 2 let. a LPM mentionné a I'art. 52 OPM). Ce changement permet a
I'IPI1, a l'instar des offices des Etats-Unis, de I'Allemagne ou encore de I'Union européenne (UE),
d’émettre un refus au seul motif que l'indication des produits ou des services n’est pas assez
précise selon l'art. 11 OPM. Comme le Bureau international de I'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle a déja examiné les listes des produits et des services, I'lPI refusera
uniguement les formulations manifestement incorrectes®?.

VI. Partie 5 - Examen matériel des marques

La partie consacrée a I'examen matériel des marques a subi de nombreuses modifications. Elles
sont pour I'essentiel liées a la |égislation « Swissness », a la jurisprudence récente et a I'évolution
de la pratique de I'lPI.

1. Législation « Swissness »

a) Nouvelle LPAP

Une des innovations majeures de la nouvelle LPAP est la suppression de I'interdiction d’apposer,
a titre commercial, la croix fédérale et le drapeau suisse sur les produits. Désormais, une marque
peut étre enregistrée si elle contient la croix ou le drapeau suisses®3. Comme il s’agit d’'indications
de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM, une limitation des produits et des services a une
provenance suisse est nécessaire pour écarter le motif de refus lié au risque de tromperie (art. 2
let. c LPM)34. Les mémes principes valent pour les signes prétant a confusion avec la croix ou le
drapeau suisses.

Les armoiries de la Confédération suisse, celles des cantons, des communes et des autres
collectivités publiques reconnues par le droit cantonal et les signes susceptibles d’étre confondus
avec elles ne peuvent pas figurer dans une marque pour des produits et - ce qui est nouveau -
pour des services, sauf si la demande d’enregistrement est présentée par la collectivité
concernée®®,

Selon l'art. 18 de la nouvelle LPAP, I'IPI, qui est l'autorité d’exécution de la Confédération en
matiere de protection des armoires et autres signes publics, tient une liste électronique des signes
publics suisses et étrangers®. Cette liste, qui est accessible en ligne (www.ipi.ch), permet de se
faire une idée des signes publics protégés, en particulier des armoiries des communes de Suisse.
Elle facilitera aussi I'application de la LPAP dans la procédure d’enregistrement des marques®”.
Cette base de données n'a toutefois pas force obligatoire ; elle a pour objectif premier de donner
une information générale et de favoriser la transparence. Si un signe figure dans la liste
électronique, une personne pourra en déduire qu'’il s’agit d’'un signe public, jusqu’a preuve du

32 Partie 4, ch. 3 ; lire aussi Rapport explicatif, 9.

33 Partie 5, ch. 7.2.1.3.

34 |bid.

35 Partie 5, ch. 7.2.1.1 ; pour le droit de poursuivre I'usage, voir I'art. 35 LPAP.
36 Message « Swissness », FF 2009, 7812 s.

37 Voir partie 5, ch. 7.2 et 7.2.4.
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contraire. La protection d'un signe public non recensé dans la liste devra par contre étre prouvée
en se fondant sur les dispositions cantonales applicables?e.

b) Marque géographique (art. 27a ss LPM)

La Partie 5 comprend un nouveau chapitre 10 consacré a la marque géographique. L'introduction
de cette nouvelle catégorie de marque dans la LPM vise avant tout a faciliter I'obtention de la
protection d'indications de provenance a l|'étranger, en particulier dans les pays qui conférent
cette protection par le biais du droit des marques. La marque géographique permet a son titulaire
de bénéficier de certains avantages du systeme d’enregistrement international des marques
(Systeme de Madrid), comme celui de déposer une seule demande d’enregistrement désignant
la totalité ou une partie des pays membres du systéme?°.

Comme les indications de provenance appartiennent au domaine public, la LPM prévoit une
dérogation a l'art. 2 let. a LPM pour les marques géographiques*°. Celle-ci ne vaut que pour des
indications géographiques déterminées qui ont fait I'objet d’'un examen approfondi au cours d'une
procédure d’enregistrement ou d’'un processus législatif*!. La LPM permet ainsi le dépot d’'une
marque géographique correspondant a une appellation d'origine ou a une indication
géographique inscrite dans un registre fédéral (p. ex. Gruyére pour du fromage), ou encore a une
appellation viticole protégée par un canton conformément a I'art. 63 de la loi sur I'agriculture (p.
ex. Dézaley). La méme possibilité est prévue pour les indications de provenance faisant I'objet
d’'une ordonnance de branche (p. ex. « Swiss Made » pour les montres) et, a certaines conditions,
pour les indications de provenance étrangeres*?. Les personnes bénéficiant de la qualité de
déposant sont mentionnées par la LPM#3, Elles doivent remettre a I'lP1 un réglement concernant
'usage de la marque. Ce réglement doit correspondre au cahier des charges ou a la
réglementation applicable, et il ne peut pas prévoir de rémunération pour I'usage de la marque
géographique*. Le titulaire d’'une marque géographique ne peut pas former opposition contre
I'enregistrement d’'une marque, et il n’est pas tenu d’utiliser sa marque conformément aux art. 11
et 12 LPM#, Enfin, une opposition contre I'enregistrement d’'une marque géographique est
exclue?s.

Au niveau matériel, I'lPl examine si le déposant est habilité a obtenir I'enregistrement de la
marque géographique, si le réglement est conforme a I'art. 27c al. 2 LPM et si la liste des produits
est limitée de fagon adéquate*’.

¢) Indications relatives a des activités spécifiques en rapport avec le produit (art. 47 al. 3" LPM)

Selon le nouvel art. 47 al. 3" LPM, les indications relatives a la recherche, au design ou a d’autres
activités spécifiqgues en rapport avec le produit peuvent étre utilisées, a condition que l'intégralité
de l'activité en question se déroule au lieu indiqué. L'activité concernée doit constituer une étape
de fabrication ou de conception du produit ; le rapport de cette activité avec le produit doit étre
étroit et concret*®. Selon le Message « Swissness », il s’agit, outre les cas mentionnés dans la

38 Message « Swissness », FF 2009, 7812.

39 Message « Swissness », FF 2009, 7738.

40 Art. 27a LPM.

41 Lire a ce sujet Message « Swissness », FF 2009, 7753 ss.

42 Art. 27a LPM. S’agissant des indications géographiques étrangeéres, lire Message « Swissness », FF 2009, 7754 ;
voir aussi Partie 5, ch. 10.2.

43 Art. 27b LPM.

44 Art. 27¢ LPM.

45 Art. 27e LPM. S’agissant des droits conférés par une marque géographique, lire art. 27d LPM.

46 Art. 31 al. 1°'s LPM.

47 Partie 5, ch. 10.1 et 10.5.

48 Lire a cet égard N. Guyor, La nouvelle réglementation relative a I'utilisation de mentions du type « Swiss design »
ou « Swiss research », sic! 2016, 652 s.
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loi, de mentions telles que « Swiss engineering », « emballé en Suisse »*°, « contr6lé en Suisse »
ou « fumé en Suisse »*°. Le nom géographique doit étre utilisé de maniére a ce qu'il soit
effectivement compris par les milieux intéressés comme étant un renvoi a 'activité spécifique en
guestion et non comme un renvoi a la provenance géographique du produit dans son ensemble.
Les deux termes (le lieu et I'activité spécifique) doivent figurer dans une taille, une couleur, une
forme et une typographie identiques et doivent étre utilisés ensemble de maniére a former un tout
uniforme®l. Lorsqu’'une marque contient une indication au sens de l'art. 47 al. 3" LPM, il est
nécessaire de limiter la liste des produits pour éviter tout risque de tromperie quant a la
provenance géographique de l'activité spécifique mise en avant®? (p. ex. : « chaussures dont

l'intégralité de I'activité de design s’est déroulée en Suisse »%3).

d) Registre des indications géographiques (art. 50a LPM)

L’art. 50a LPM prévoit un nouveau registre des indications géographiques pour les produits non
agricoles®*. Ce registre permet de renforcer la protection des indications géographiques. Il établit
une protection ex ante en délivrant un titre de protection explicite, favorisant I'obtention de la
protection a I'étranger et la mise en ceuvre efficace de celle-ci®®.

La création de ce registre, qui sera tenu par I'lPI, a appelé plusieurs modifications des directives.
Pour exclure tout risque de tromperie du consommateur, une marque comportant une indication
géographique enregistrée ne peut étre admise a la protection que si la liste des produits est
limitée a l'appellation d’'origine protégée (AOP) ou a l'indication géographique protégée (IGP)
correspondante®®. De plus, I'lPI suspendra une procédure d’enregistrement de marque lorsque
celle-ci contient une indication géographique faisant I'objet d’'une demande d’enregistrement dans
le registre selon I'art. 50a LPM%.

e) Indication de provenance des services (art. 49 al. 1 LPM)

En vertu du nouvel art. 49 al. 1 LPM, l'indication de provenance d’'un service est exacte si deux
conditions sont remplies. Premierement, 'indication de provenance doit correspondre au siege
de la personne qui fournit le service. Deuxiemement, un réel site administratif de cette personne
doit étre sis dans le méme pays. L'art. 520 OPM précise qu’un réel site administratif est présumé
étre le lieu ou sont exercées les activités déterminantes permettant d’atteindre le but commercial
et ou sont prises les décisions déterminantes concernant les services proposés.

Ces nouvelles dispositions requierent une adaptation de la pratique de I'lPI relative aux marques
contenant une indication de provenance : lors de I'enregistrement de la marque, la liste des
produits et des services doit étre limitée aux services du lieu de provenance correspondant®8,
L'IPI n'est en effet plus a méme de vérifier si les conditions |égales sont remplies sur la seule
base de la demande d’enregistrement, comme cela était possible avec I'ancien art. 49 al. 1 LPM®°,

4% Voir toutefois GuyoT (n. 48), 653 : « (...) la provenance suisse de I'emballage ne peut étre mise en avant que si
I'emballage confére au produit des caractéristiques ou des garanties de qualité particulieres ».

50 Message « Swissness », FF 2009, 7759.

51 GuyorT (n. 48), 654 s. ; lire aussi Message « Swissness », FF 2009, 7759 s.

52 Guyor (n. 48), 658.

53 partie 5, ch. 8.6.5

54 Lire a ce sujet Message « Swissness », FF 2009, 7776 ss et art. 1 ss de I'ordonnance sur le registre des appellations
d’origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles. Voir aussi les Directives de I'lPl en matiére
d’AOP et d'IGP pour les produits non agricoles, disponibles sur www.ipi.ch.

55 Message « Swissness », FF 2009, 7736 s.

56 Partie 5, ch. 8.6.6 et ch. 8.7.5.

57 Partie 1, ch. 6.1.

58 Rapport explicatif, 22.

59 Selon I'ancien art. 49 al. 1 LPM, la provenance des services était déterminée par trois critéres alternatifs, dont I'un
était le siége social de la personne qui fournit le service. A la lecture de la demande d’enregistrement, I'lPI pouvait
aisément vérifier si cette exigence était remplie, a savoir si le déposant avait son siege dans le pays concerné.
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La limitation de la liste des services correspond a la mesure appliquée pour écarter le motif de
refus lié a la tromperie pour les marques de produits. Le bien-fondé de cette mesure a été
expressément confirmé par le TF & deux reprises et les motifs retenus par la Haute Cour valent
aussi pour les marques de services®.

2. Jurisprudence

Les arréts pertinents du TAF et la jurisprudence du TF rendus depuis la derniére révision ont été
intégrés dans les directives. Trois arréts méritent d’étre mis en exergue. D’abord, les arréts
« STRELA » et « HYDE PARK » dans lesquels le TAF lie la notion d’'indication de provenance
indirecte a la condition qu'il s’agisse d’'un embléme (Wahrzeichen). Ce critére, retenu aussi dans
certains arréts du TF, figure maintenant dans les directives®?. Selon I'lPI, on parle d'embleme
dans le sens précité lorsque le nom géographique présente un lien suffisamment étroit avec un
territoire géographique. Concrétement, cela signifie que I'lPl assimile en principe un signe a un
embléme lorsqu'il peut étre démontré que le nom géographique est habituellement utilisé comme
un renvoi au territoire concerné. Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire de démontrer que le
nom géographique est déja utilisé comme une indication de provenance géographique de
produits ou de services®. Un signe peut également étre considéré comme un embléme lorsqu'il
est possible d’établir que le lieu géographique désigné jouit d'une trés grande notoriété®4.

Ensuite, I'arrét du TF « INDIAN MOTORCYCLE » est mentionné dans la section consacrée aux
désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance®. Le TF y
rappelle en particulier que pour trancher la question de I'impression d’ensemble d’'une marque
contenant un nom géographique, il faut analyser les circonstances propres au cas particulier et
déterminer si, pour le consommateur suisse moyen, elles excluent une référence a la provenance
géographique. Tel ne sera pas le cas lorsque le nom géographique est combiné avec un élément
(verbal ou figuratif) neutre. Par contre, si I'adjonction d’un élément a c6té du nom géographique
confere, en lien avec les produits revendiqués, un autre sens au signe (sens qui alors domine),
I'attente quant a la provenance est écartée®®.

3. Pratique de I'IPI

Les directives ont été complétées et précisées pour tenir compte de la pratique actuelle de I'lPI.

a) Noms de variétés végétales

Les noms de variétés végétales constituent des désignations génériques. lls décrivent
directement la nature ou I'espéce des plantes désignées et font partie du domaine public®’. Ces
noms peuvent également étre descriptifs pour d’autres produits ou services (p. ex. quant a leur
composition ou a leur objet). De plus, si le nom de la variété végétale est inscrit au registre des

60 ATF 132 Ill 770 ss consid. 4, « Colorado » (fig.); TF du 4 décembre 2015, 4A_357/2015, consid. 4.2., « Indian
Motorcycle » : « L'exigence de la limitation, qui concrétise la volonté du législateur de renforcer la protection des
indications de provenance (ATF 132 Ill 770 consid. 3.3 p. 777), a, d'une part, un effet préventif et diminue, de facto, le
risque (abstrait) de tromperie. D'autre part, la limitation, qui apparait dans le registre, a un effet direct sur le champ de
protection (Schutzumfang) de la marque. Celui-ci est en effet intimement lié aux produits enregistrés (cf. art. 11 al. 1
LPM), soit a des produits de la provenance désignée (pays mentionné dans le signe), et I'usage effectif de la marque
en rapport avec des produits provenant d'un autre pays n'équivaut pas a un usage permettant d'éviter la perte du droit
a la marque (cf. art. 12 al. 1 LPM) ».

61 TAF du 18 février 2015, B-5024/2013, consid. 5.2, « Strela » et TAF du 15 décembre 2015, B-1785/2014, consid.
3.3.2, « Hyde Park ».

62 partie 5, ch. 8.3.2.

63 Lire Newsletter 2016/07-08 Marques du 24 ao(t 2016, disponible sur www.ipi.ch.

64 |bid.

65 Partie 5, ch. 8.4.

66 TF du 4 décembre 2015, 4A_357/2015, consid. 4.5 et 4.5.2, « Indian Motorcycle »; Partie 5, ch. 8.4.

67 Partie 5, ch. 4.4.2.7.11.
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variétés végétales, la demande d’enregistrement est aussi refusée au motif que le signe est
contraire au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM)®8,

b) Pictogrammes

Les pictogrammes sont des représentations figuratives stylisées qui fournissent des informations,
en particulier sur 'usage ou la fonction d’un produit ou d’un service. lls appartiennent au domaine

public lorsqu’ils se limitent & un contenu purement informatif ou ne se distinguent pas
suffisamment des pictogrammes usuels pour les produits ou les services concernés®®.

c) Signes contraires aux bonnes mceurs

Les directives précisent que pour déterminer si un signe est susceptible de heurter les sentiments
religieux, il faut tenir compte du point de vue d'une personne moyenne appartenant a la
communauté religieuse concernée’. Cela signifie qu'un signe compris uniquement par une
minorité de personnes en Suisse peut étre contraire aux bonnes moeurs et que, deés lors, I'lPI doit
toujours examiner la signification d’'un signe déposé avec une écriture inhabituelle en Suisse (p.
ex. en chinois ou en arabe)™.

d) Perte du caractere trompeur en raison d’'une seconde signification propre

En principe, un usage prolongé ne permet pas d’éliminer le risque de tromperie engendré par une
indication de provenance géographique. Il arrive parfois, dans des cas exceptionnels, qu’'une
indication de provenance acquiére une seconde signification (« secondary meaning ») en raison
de son usage constant. L’admission d’'une telle transformation est soumise a des conditions
strictes. Le déposant doit rendre vraisemblable que I'indication qui induisait en erreur a l'origine
a pris une seconde signification propre et que celle-ci est, en relation avec les produits ou les
services concernés, a ce point prédominante pour les milieux intéressés que tout risque de
tromperie quant a la provenance géographique peut pratiguement étre exclu’?.

Les directives précisent désormais que, pour établir cette vraisemblance, le déposant peut
notamment produire des pieces relatives a I'usage du signe, a condition que celles-ci fournissent
des indications tangibles quant a la perte de la signification géographique’. A défaut, le déposant
peut faire un sondage d’opinion.

e) Combinaison d’'une marque imposée avec des éléments non distinctifs

Sur requéte explicite du déposant, I'lPI enregistre un signe composé d’'une marque imposée et
d’éléments dépourvus de caractére distinctif’4. Plusieurs conditions doivent étre remplies. La
marque imposée contenue dans le nouveau signe doit étre reconnaissable en tant que telle et
influencer I'impression d’ensemble de maniére essentielle. De plus, il faut qu’au moment de la
décision I'élément concerné puisse toujours étre considéré comme une margue imposée pour les
produits et les services concernés. Dans I'hypothése ou les piéces produites dans la procédure
antérieure sont insuffisantes, I'lPI invite le déposant a fournir de nouveaux moyens de preuve. Si

58 |bid.

69 partie 5, ch. 4.8. Voir aussi TAF du 26 novembre 2009, B-2713/2009, consid. 2 et 5.4 (fig.).

70 Partie 5, ch. 6 et ATF 136 lll 474 ss consid. 4.2 « Madonna » (fig.) : « Andererseits hat die Vorinstanz den
massgebenden Adressatenkreis zutreffend dahingehend eingeschrankt, dass es auf die Sicht des durchschnittlichen
Angehdrigen der entsprechenden Religionsgemeinschaft ankommt, womit extreme Sensibilitdten unbericksichtigt
bleiben (...) ».

71 \oir Partie 5, ch. 4.5.6.1.

72 ATF 125 111 193 ss consid. le, « Budweiser ».

73 pPartie 5, ch. 8.6.2.

74 Partie 5, ch. 11.1.1. La marque est enregistrée avec la remarque « ‘XYZ’' : marque imposée ».
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aucune piece n'a été produite dans la procédure antérieure, I'lPl examine si la notoriété de
'imposition du signe dans le commerce peut toujours étre reconnue’®.

VII. Partie 6 - Procédure d’opposition

La Partie 6 a été actualisée pour tenir compte des arréts pertinents du TAF rendus depuis la
derniére révision. S’agissant de I'examen du risque de confusion de marques contenant des
éléments dépourvus de caractére distinctif ou présentant un faible caractere distinctif, les
directives précisent que la pratique de I'lPI correspond, quant au résultat, a la pratique commune
adoptée dans le programme de convergence (CP5) de I'Office de I'Union européenne pour la
propriété intellectuelle (EUIPO)’S.

Le principal changement de la Partie 6 concerne les effets de l'usage partiel de la marque.
Lorsque le défendeur invoque le défaut d'usage et que I'opposant rend l'usage de sa marque
vraisemblable uniquement pour une partie des produits tombant sous une indication générale
figurant au registre, se pose la question de savoir pour quels produits l'usage valide le droit :
uniguement pour les produits spécifiques ou pour une catégorie plus large de produits figurant
au registre ? Jusqu’'a la révision des directives, I'lPIl appliquait la solution minimale. Autrement dit,
il examinait la similarité et le risque de confusion uniquement sur la base des produits ou des
services pour lesquels le titulaire avait rendu vraisemblable I'usage de sa marque’’. Suivant une
autre ligne, le TAF applique une solution minimale étendue, selon laquelle I'usage valide le droit
a la marque en relation avec les produits et les services dont I'usage futur est présumé et attendu
par les destinataires au regard de I'usage constaté’®. L'usage valide le droit a la marque pour
I'ensemble de l'indication générale lorsqu’il est prototypique pour cette indication et que celle-ci
est définie de maniére étroite et précise’®. Dans un arrét récent, le TAF a relevé que cette
approche correspond a la solution minimale étendue du droit allemand®. L’'EUIPO et le Tribunal
de 'UE appliquent également une solution minimale étendue.

Dans la procédure d’opposition, la solution minimale ne conduit en principe pas a un résultat
différent que la solution minimale étendue, le champ de protection de la marque opposante
s'étendant a des produits similaires. En revanche, dans la nouvelle procédure de radiation pour
défaut d'usage, les conséquences sont différentes: en cas d’admission de la demande de
radiation, I'étendue de la radiation de la marque attaquée est plus large avec la solution minimale.

Au vu de I'évolution de la jurisprudence du TAF et de l'introduction de la procédure de radiation
pour défaut d’'usage, I'lPIl adopte a partir du 1°" janvier 2017 la solution minimale étendue, ceci
tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de radiation pour défaut d’'usage. Pour
développer sa pratique, il tiendra compte des décisions principales du TAF, de celles rendues
par 'EUIPO et le Tribunal de 'UE®!, et du droit allemand.

VIIl. Partie 7 - Procédure de radiation pour défaut d’'usage de la marque

Cette nouvelle procédure a pour but d’offrir une alternative a la longue et coliteuse voie judiciaire
nécessaire a I'obtention de la radiation d’'une marque qui n'est pas utilisée pour les produits ou

75 Newsletter 2015/11 Marques du 26 novembre 2015, disponible sur www.ipi.ch

76 Partie 6, ch. 6.7, n. 189.

77 Les produits ou les services figurant sur les moyens de preuve remis par I'opposant doivent étre définis de maniére
objective, selon les mémes critéres que ceux appliqués pour 'art. 11 OPM.

78 TAF du 4 mars 2013, B-5871/2011, consid. 2.3, « Gadovist/Gadogita ».

7 bid.

80 Voir TAF du 25 juillet 2016, TAF B-6249/2014, consid. 4.6, « Campagnolo (fig.)/F.LLI Campagnolo (fig.) ».

81 Cf. Partie 6, ch. 5.4.5.2.
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les services enregistrés pendant une période ininterrompue de cing ans®. En vertu de I'art. 35a
LPM, toute personne peut présenter une demande de radiation ; il n’est pas nécessaire d’établir
un intérét particulier®®. Le requérant doit payer la taxe de radiation et rendre vraisemblable le
défaut d'usage de la marque®*. A réception de la demande, I'lPI vérifie si elle remplit les conditions
fixées par l'art. 24a OPM, en particulier si le requérant a remis les moyens de preuve®, ||
demande au requérant d'indiquer un domicile de notification en Suisse s'il est domicilié a
I'étranger, faute de quoi la demande de radiation est irrecevable®. Lorsque la demande est
manifestement irrecevable, par exemple parce que le délai de carence de I'art. 12 al. 1 LPM n’est
pas échu, I'lPl émet une décision de non-entrée en matiére sans entendre le titulaire de
I'enregistrement attaqué au préalable®’. Le calcul du délai de carence est expliqué en détail dans
les directives®. Si la demande n’est pas manifestement irrecevable, I'IPI la transmet au titulaire
de la marque inscrit au registre. En I'absence de domicile ou de mandataire en Suisse, le titulaire
doit désigner un domicile de natification en Suisse, sinon il sera exclu de la procédure®. Dans sa
réponse, le titulaire (défendeur) a la possibilité de contester la vraisemblance du défaut d'usage
ou de rendre vraisemblable 'usage de sa marque ou lI'existence de justes motifs pour le non-
usage. L'IPI procédera a un échange d'écritures supplémentaires si le titulaire dépose des
moyens de preuve sur lesquels le requérant doit avoir la possibilité de se prononcer®.
Conformément a l'art. 41 al. 4 let. e LPM la poursuite de la procédure est exclue en cas
d’inobservation des délais de la procédure de radiation.

Une fois l'instruction terminée, I'IlPl émet une décision matérielle. S'il arrive a la conclusion que
le défaut d'usage n’a pas été rendu vraisemblable ou que le titulaire a rendu vraisemblable I'usage
de sa marque, il rejette la demande de radiation®:. Si, en revanche, le défaut d’'usage a été rendu
vraisemblable et que le titulaire n'a pas rendu vraisemblable 'usage de sa marque ou l'existence
de justes motifs pour le défaut d'usage, I'lPl admet la requéte en radiation®?. Une admission
partielle de la requéte, pour une partie des produits ou des services, est également possible®.
En cas d'usage partiel de la marque, I'lPI applique la solution minimale étendue®. Une décision
formelle de classement est rendue si le requérant retire sa demande, si les parties parviennent a
un accord ou si la demande devient sans objet®. Selon I'art. 35b al. 3 LPM, I'IPI décide, en
statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause
sont supportés par celle qui succombe. Les frais et dépens sont alloués dans la procédure de
radiation selon les mémes principes que ceux appliqués dans la procédure d’opposition®. Les
décisions de I'lPI sont susceptibles de recours au TAF, puis au TF*.

82 Message « Swissness », FF 2009, 7785.

83 Lire aussi Message « Swissness », FF 2009, 7787.

84 par défaut d’'usage, il faut comprendre I'absence de toute utilisation de la marque ou un usage qui n’est pas conforme
alart. 11 LPM.

85 \/oir & ce propos Message « Swissness », FF 2009, 7787.

86 Art. 24b al. 1 OPM.

87 Partie 7, ch. 2.6.

88 partie 7, ch. 2.4.

89 Pour la notification de décisions a I'étranger, voir Partie 1, ch. 4.3 et ch. 1.3 ci-dessus.

% partie 1, ch. 5.7.1.1.2.

%1 Art. 35b al. 1 LPM.

92 | "appréciation de la vraisemblance de I'usage conforme a l'art. 11 LPM se fait selon les mémes critéres que ceux
appliqués dans la procédure d'opposition lorsque I'opposant doit rendre vraisemblable 'usage de sa marque suite a
l'invocation du défaut d’'usage par le défendeur; cf. Partie 7, ch. 4.2.

9% Art. 35b al. 2 LPM.

94 Partie 7, ch. 5.2.3.

9 Partie 1, ch. 7.2.

9 \/oir a ce propos, Partie 1, ch. 7.3.2. et ch. 1.4 ci-dessus.

97 Partie 1, ch. 8.1.
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