Eidgendssisches Institut fiir Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprieta Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Einsteinstrasse 2 CH 3003 Bern Telefon +41 (0)31 325 25 25 Fax +41 (0)31 325 25 26 http://www.ige.ch

chives
ouivio \ B0

rc ehr &

Avch \e:;'\"“ ist o va\ ble

S . .o yalidd

\eﬁe versio! epiv \'?d

%eue a2 versi© get yali
This V

Directives relatives a la procédure
d’opposition

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Sommaire

Introduction

Conditions requises pour le jugement sur le fond
Irrégularités de I'opposition

Echange d’écritures

Autres remarques d’ordre général sur la procédure

Usage de la marque au cours de la procédure d’opposition
Motifs d’opposition

Cléture de la procédure

Notification de la décision

Entrée en force

Reconsidération

23 aolt 2000


http://www.ige.ch/
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
23 août 2000


Table des matiéres

Abréviations
Bibliographie
1 Introduction
Lol BASES LEGALES......cueeieeiteitet ettt ettt h bbbt n Rt E e bt a e b n et et st e Rt bt ek e b et et e st eneeneeteabeean
1.2 Nature juridique de la procédure d’opposition ....
1.3 Principes proCeduraux ...........cceeveeruereenueneenieneeneeseeeesneeneesnamsssill oo | Areht
1.4 Etapes de la procédure (schéma)..........ccccevveveeneennnn & areniv\ ““‘;‘:\ cht ‘“ve e
2 Conditions requises pour le jugement sur le fond piese e',smn‘es‘ f:‘\“:.“awe_‘“““ 4
2.1  Mémoire d’opposition o oser V2
2.2 Conclusions..................
2.3 IMIOTIVALION ..ttt ettt ettt ettt b et e e st et ekt e b et emteneem e es e eh e bt et en s eneem e eseebees e b e b e b enseneeneene et e ebeetenseneeneeneeteabenean
204 PATLICS ettt ettt et b e a e h e e bt bt a bt bt h e e h e e bt e h e bt ea bt bt e st e e bt et eheen e eb e et e s beenaenbeas
2.4.1 Légitimation active
242 LEGItIMALION PASSIVE ..evevitiienieiieiieitettitestest et ettete et et sttt et eatebeeueebe et e se e e e e st eaeebeebesbe st et enteseeneebesuestennens 9
2.4.3  RepPrésentation €N JUSTICE. .......coueuueutruiruiriintertetetetteteeteet sttt eateteeueste st e se e et eseeuteseebesbeseebenteseeneebesuestennens 9
2.4.4 Légitimation active du preneur de LICENCE. .....cuivieriirieriieieitieiete ettt ettt ettt sttt saeeseeaesaeennesseens 9
2.4.5 Transfert de marques (changement de PArtie) ..........cceoveiiirirerierieeie e e 9
2.4.6 Déces d’une partie
2477 Faillite A UNE PATLIC ....cueeueetiitieeieieiei ettt ettt b ettt et s et e be et et e see s en e e s e eneeteebesbe s et eneeneeneeneneen
2.5 DRIl A’ OPPOSILION ...ttt ettt ettt ettt et et e st s ettt e et et e st en e e st e bt ebe et e b et et e st ee e en e et e b e et et enteneeneeneanens
2.6 Taxe d’opposition...................
2.6.1 Echéance et montant .....
2.6.2 Respect de I’échéance ...
2T LANGUE ..ttt e e a e h e s h e h e ettt et sh e e b e e sa e e b be e e saeens
3 Irrégularités de I’opposition
3.1 Trrégularit€s irr@MEAIADIES ........o.iiuiiiiitiieie ettt ettt s bt a e et b et et e sttt neeneeneanen

N

3.2 Trrégularités remédiables
3.3 Correction des irrégularités dans le délai d’opposition
Echange d’écritures
Autres remarques d’ordre général sur la procédure
5.1 Plusieurs Oppositions CONIE UNE MATUE........couertereteurerteuertentertenteteteasereeteeuestestestesesseseesteteesessessensensenteseesessessens

5.2 SUSPENSION.....coceririinriieieieierinienrenrereeene
5.3 Langue de la procédure........
5.4 Exclusion de la procédure
5.5 CONSUIAION @S PIECES. . cueueeeietiitietiteieiet ettt ettt et e e ettt e bt e be et et e e eaeeseeseebeete s b et emeeseeseeseeseabesteabensenseneeneeneeneanens
5.6 Information sur I’introduction d’oppositions....
5.7 DRIAIS. ..ttt ekt h bbbtk h et h et s bt e ekt b ettt n ettt ene
5.7.1  Delais fiXES Par INSTIIUL ...c..eeiertieieitieieti ettt ettt ettt et e bt estesbe et esbesae e seeneensesseenseenean
5.7.2  Prolongation..........ccceeeverenenenienienieicnenceennenees
5.73 Caleul....cccocevinininnns
5.7.4 Observation du délai ..........oceverieieieiiniininieniniceeecne .
5.7.5 Conséquences juridiques en cas d’inobservation d’un délai............ceceriririneiiiieiieeeee e 17
576 RESHLULION ..ottt ettt ettt ettt ettt b ettt b st eb et b st ek ebe e bt b et saenennene 17
5.7.7  Poursuite de 18 PrOCEAUIE .........cueuiiuiiiiiitiee ettt se ettt st e e et e e eseeseeneeeen 18
Usage de la marque au cours de la procédure d’opposition 18
6.1 Principe de IINSCIIPtiON QU TEZISLIC .....eeviruieiirtieteeiieteetiesteettesteeitesteettestesttesteestebeeseesseentasessaenseensensesnsensesnsenseenes 18
6.2 Invocation dU dEFAUL A USAZE .....eevieuietieieriieiet ettt ettt ettt ettt et e ste et e e et et e estesbeeatabessaebeeneenbesnbenseennenneenes 19
0.3 DEIAT dE CATENCE.......oueeuiuiiiiiiiiiei ittt a et 19
6.3.1 Durée du délai de carence ..........coeeeeeeererennennee ...19
6.3.2 Début du délai de carence ........c.cceeveeevvueeneeneineenens ... 19
6.3.3 Echéance du délai de carence pendant la procédure.... .
6.4  Eléments cONSLULITS A IUSAZE ...veuveueeuieiieiieiiitieteite et ettt ettt b e bttt e st et e e eneeneeaeanen
6.4.1  USAZE €I SUISSEC....uveteeutirrieiierieetinteeterteeteste et e sbeeate st e estesbeeate e bt estesbeeabeebeestesbeemtesbeessesbeenbesbeenteeseenbesbeenseenean
6.4.2 Epoque de I’'usage ...
6.4.3  Séricux de 'Usage ......cccveeereeeieniieierieieeiieie e
6.4.4 Rapport entre marque et produit..........ccceceeverenenene
6.4.5 Utilisation pour les produits et services enregistrés
6.4.6  Usage Sous UNE fOrme dIVETZENLE. ......cc.eeieruieierieeiertieierteeteeieetesteetesteentesseensesteentesseensesseensesseensesseesesnean
6.4.7 Usage pour des « produits ou services auxiliaires » ... .
6.4.8 Usage par le titulaire ou avec SON CONSENTEMENT ........ecuiruertireeienieiietieteeteeteste et eseeseene et eteseesbe e eeneereeaeseas
6.4.9  TUSAZE AIIHCILE ...ttt ettt ettt b et et e s e a e s e e bt e bt et et et et e st e st ene et e e b et et et et eneeneeneenan
6.5 Motifs importants justifiant le défaut d’usage .
6.6 ASPECLS PIOCEAUIAUX .. eeuveeieuteeteentietieteettesteetteteeetesseestestesstesseeseasseessesseesseseensesseensenseensesstansesssenseensensesnsenseensensennes



10

11

6.6.1  Nouvel EChange A ECTITUIES ... .c.ueueeuiriiitiititee ettt ettt ettt et se et e b et e st et et et e e eseeseenenean

6.6.2  Fardeau de 1@ PIEUVE .....c.ooeiuiiiiiiieieieiee ettt ettt ettt s et b et e b e et e st et e eb e et e et e eee s ene et eneeneenenean
6.6.3 EXigences en MAtiCre de PIEUVE ........ceeuiiuiriiitirieieieieeitete ettt et ettt testesee e esees e eseeteebesaenseneeneeseeseenenean
6.6.4 Moyens de Preuve ......coceeeeruereenveeieneneenieeeenienne
6.6.5 Décision sur I’invocation du défaut d’usage
Motifs d’opposition
7.1 TAENEIEE AES SIZMES...cuveueuieiiitiitintirtet ettt ettt ettt ettt ettt ettt st ettt et eb et e e bttt b et et es e eaeebe et e be st et et et enteseenesaeebe s
7.2 Risque de confusion en présence de marques SIMIlAITES. ........cccoiririririiieieirinenneee ettt 26
7.2.1 Critéres généraux d’appréciation .
7.2.2  Similarités des produits OU SEIVICES .......ccerereruereerieerinierieneeneeeeseeseess s e eeteteeteetesteseeneeneeneeneeseenenees 27
7.2.3  Similitude des MArQUES ..........o.ovveververerverreeeereeeeessereeses s n .\__.L\.";‘.‘?'.‘ff ............................................ 27
724  CasuiStIQUE ...c.erveeeieieeieeieieieieeeeeecee e vy _°”“-;5"h\ ey;;é %\\2‘} .................................................... 29
Cléture de la procédure piose V?-';Z‘;E“-reesm‘-“és-‘-:';:w'-'“ 33
8.1 Deécision sur I’0pposition.........cccceeeverveeeieerenenenennc ! < .e.‘.‘.zt.":wm_m?.!‘.‘\’.;‘“ge, NN 33
8.2 Issue de la procédure sans décision matérielle................ Lol
8.2.1 Retrait de I’opposition ou du recours durant la litispcidance
8.3 FTAIS oo e
8.3.1 Détermination des frais de procédure...
8.3.2 Répartition des frais ..........ceceeeereruenene
8.4 V0IES A€ AIOIE ...uentiiiieiieicietcte ettt etttk etttk ettt
Notification de la décision
9.1  OppoSition CONLIE UNE MATGUE SULISSE ....eeuverrirrreteeneenteeterueesesseesesseersesseesesseeseessessesssesseessesseessensesssessesssessesssessanns

9.2 Opposition contre un enregistrement international : particularités procédurales liées a la notification
9.2.1 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il n’existe pas de motifs absolus

QP EXCIUSION ...ttt ettt b st b ettt ettt b e et ettt be e e 37

9.2.2  Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs absolus d’exclusion...37

Entrée en force

10.1 Entrée en force fOrmELLe. ........cevveiriiiiiiiieiiciiceetcee ettt ettt sttt et

10.2 Entrée en force matérielle

Reconsidération

I



Abréviations

ADPIC

al.
aLPM

AM

Arrangement de Nice

art.
ATF
cf.
ch.
CO

CREPI
Cst.
CUP

FBDM
fig.
FOSC
GATT

GRUR
GRUR Int.
Institut
IPI-RT

let.
LP
LPM

n.
OFIPA

OFPI
(02)
OMPI
OPM
PA
PCF
PM

RS

S./ss

sic!
SIWR
SMI
Tarif TF

ZR

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(Accord du 15 avril 1994 instituant 1’Organisation mondiale du commerce, RS
0.632.20)

alinéa

Ancienne loi sur la protection des marques (loi fédérale du 26 septembre 1890
concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indictions de
provenance et des mentions de récompenses mdustmellg@,,RS 232.11)

Arrangement de Madrid concernant I enrqwtmﬂﬁf@,\mtematlonal des marques, révisé
a Stockholm le 14 juillet 1967 (R@w\,‘;ﬁznisqrzc;{,;va\ame

Arrangement de Nice concernan% iﬁveﬁ}yifwaﬁﬁh\\mtematlonale des produits et des
services aux fins de l'enreglstren?{éﬁjt dos! 5d’l"alques revisé a Genéve le 13 mai 1977
(RS 0.232.112.9)

article

Arréts du Tribunal fédéral (Recueil officiel)

confer

chiffre

Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquieéme :
Droit des obligations; RS 220)

Commission fédérale de recours en matiére de propriété intellectuelle

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101)
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée a
Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04)

Feuille suisse des brevets, dessins et marques

figuratif

Feuille officielle suisse du commerce

General Agreement on Tariffs and Trade (Accord général du 30 octobre 1947 sur les
tarifs douaniers et le commerce, RS 0.632.21)

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Reéglement du 28 avril 1997 sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (RS 232.148)

lettre

Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.1)

Loi fédérale du 28 aotlit 1992 sur la protection des marques et des indications de
provenance (RS 232.11)

note

Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure
administrative (RS 172.041.0)

Office fédéral de la propriété intellectuelle

Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110)
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques (RS 232.111)

Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021)

Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (RS 273)

Protocole du 27 juin 1989 relatif a 1'Arrangement de Madrid concernant
'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4)

Recueil systématique du droit fédéral

page/s suivante/s

Revue du droit de la propriété intellectuelle, de I’information et de la concurrence
Schweizerisches Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht

Schweizerische Mitteilungen tiber Immaterialgiiterrecht

Tarif du 9 novembre 1978 pour les dépens alloués a la partie adverse dans les causes
portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.119.1)

Blitter fiir Ziircherische Rechtsprechung

v



Bibliographie

Pour les citations tirées des ouvrages énumérés ci-dessous, le renvoi mentionne simplement
I’auteur. Pour les citations provenant d’autres ouvrages, les références complétes sont données
dans le texte.

ADDOR FELIX, Die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits, Bern 1997.

BERNET MARTIN, Die Parteientschddigung in der schweizerischen Vg’gw\ai«m\gémght@pﬂege Ziirich 1986.

CELLI ALLESSANDRO L., Der internationale Handelsname, Zmﬂweﬂ\%@“ e s\,a\ah\

DAVID LUCAS, Kommentar zum Schweizerischen Prlvatrec%gaema‘fl‘{,qamhﬁ’[‘gg@%etz Muster- und Modellgesetz,
2. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1999. %:“"sf sion s ™

FEZER KARL-HEINZ, Markenrecht, 2. Aufl., Miinchen 1999.

GYGI FRITZ, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern 1983.

HEINZELMANN WILFRIED, Der Schutz der berithmten Marke, Bern 1993.

KOLZ ALFRED/HANER ISABELLE, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl.,
Ziirich 1998.

KUMMER MAX, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl., Bern 1984.

MARBACH EUGEN, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgliter- und Wettbewerbsrecht, III
Kennzeichenrecht, Basel/Frankfurt a.M. 1996.

MESSMER GEORG/IMBODEN HERMANN, Die eidgendssischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Ziirich 1992.

MOSTERT FREDERICK W., Famous and Well-Known Marks, An International Analysis, London 1997.

NIEDER MICHAEL, Aussergerichtliche Konfliktlosung im gewerblichen Rechtsschutz, Weinheim etc. 1999.

PFISTERER BENEDIKT, Der Schutz der nicht eingetragenen Marke im italienischen Recht, Ein Vergleich mit der

Rechtslage in Deutschland unter Beriicksichtigung des europdischen Markenrechts, Koln 1998.

RHINOW RENE/KOLLER HEINRICH/KISS CHRISTINA, Offentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Basel 1996.

SCHNEIDER MARTIN, Die notorische Marke: Entstehung eines neuen Markentyps im internationalen Recht und
ihre Konsequenzen fiir das schweizerische Markenrecht, GRUR Int. 1998, 469.

STAEHELIN ALESCH, Das TRIPS-Abkommen, 2. Aufl., Bern 1999.

THOMANN FELIX H., Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht, Textausgabe, 2. Aufl., Ziirich 1989.

VOGEL OSCAR, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5. Aufl., Bern 1997.

ZIMMERLI ULRICH/KALIN WALTER/KIENER REGINA, Grundlagen des 6ffentlichen Verfahrensrechts, Bern 1997.



1 Introduction

Le but des présentes directives est de servir de guide dans la pratique de la procédure
d’opposition prévue par le droit des marques. Elles ne prétendent pas a 1’exhaustivité et ne
sont contraignantes ni pour 1’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Institut) ni pour les
parties.
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Les articles 31-34 en relation avec I’article 3 de la thfé*(;ﬁ%ml\e‘%l 1a protection des marques et
des indications de provenance (LPM, RS 232.11)" Coustituent la principale base légale de la
procédure d’opposition. D’autres dispositions figurent aux articles 20-24 de 1’ordonnance sur
la protection des marques (OPM, RS 232.111). Sont en plus applicables les deux premiers
chapitres (art. 1-43) de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). On
peut aussi recourir, outre aux principes juridiques généraux, aux dispositions réglant la
procédure du recours administratif (art. 44 ss PA) et a la loi fédérale de procédure civile
fédérale (PCF, RS 273). Le reglement sur les taxes de I’'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.148) prescrit les taxes applicables. Quant aux autres bases
1égales, elles sont citées, le cas échéant, dans le texte directement.

1.2 Nature juridique de la procédure d’opposition

Sous 1’égide de I’ancienne loi sur la protection des marques (aLPM, RS 232.11), le titulaire
d’une marque ne pouvait recourir qu’a la voie judiciaire pour demander la radiation d’une
marque postérieure susceptible d’étre confondue avec la sienne. Par analogie avec des
procédures similaires dans d’autres pays', le législateur a introduit dans la LPM une
procédure d’opposition. Il est désormais possible de former opposition contre des marques
(plus récentes) qui entrent en collision avec des marques antérieures au moyen d’une
procédure administrative. La procédure d’opposition n’est toutefois pas une procédure
administrative classique.

1l sagit d’une procédure sui generis, qui se rapproche du procés civil.” Par analogie avec cette
derniere, deux parties (ou plus) s’opposent. L’opposant est le demandeur : il prétend que la
partie adverse est exclue de la protection au sens de I’article 3 LPM. Cette dernicre est le
défendeur : elle conteste ce qu’affirme le demandeur.’

Le droit de la procédure administrative distingue généralement entre les procédures
gracieuses et les procédures contentieuses. Au nombre des premieres figurent les procédures
(typiques) de premiére instance qui aboutissent & une décision (art. 1-43 PA).* Une procédure
est réputée contentieuse deés 1’instant ou une voie de droit a été saisie contre un acte émanant
d’une autorité. Sont en outre contentieuses toutes les procédures introduites par voie d’action.
En regle générale, la procédure administrative de premicre instance est gracieuse. Elle ne
devient contentieuse qu’a compter du moment ou le destinataire de la décision la conteste et

"' Cf. p. ex. le § 42 de la loi allemande sur la protection des marques et d’autres signes (deutsches Gesetz iiber
den Schutz von Marken und sonstige Kennzeichen).

2 Cf. aussi MARBACH, 151; DAVID, MSchG 34 n. 1.

L’action de droit administratif présente moins de similitudes. Elle se caractérise par le fait que la collectivité
publique constitue le plus souvent I’une des parties (cf. art. 116 s. OJ; GYGI, 29; RHINOW/KOLLER/KISS, 312).

3 Cf. KUMMER, 8.

* Cf. ZIMMERL/K ALIN/KIENER, 10; RHINOW/KOLLER/KISS, 144.



’attaque par voie de recours. La procédure d’opposition, par contre, est contentieuse des la
premicre instance. L’opposant conteste 1’enregistrement d’une marque et forme opposition
(en invoquant des raisons qui n’ont pas ¢été examinées au cours de la procédure
d’enregistrement). La procédure d’opposition de premicre instance n’est donc pas une
procédure administrative typique. Elle ne peut pas non plus étre apparentée a une des autres
procédures (plus connues) du droit public.’

La nature particuliere de la procédure d’opposition est un elemen,;t whiesit 1] faut tenir compte.
Nous y reviendrons dans la suite a chaque fois qu 11 QQnmnkﬁae«‘ieﬂi‘é souligner.
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1.3 Principes procéduraux

La procédure administrative contentieuse, tout comme le proces civil, se distingue par
I’application de la maxime de disposition : les parties « disposent » de leur droit et décident si
une procédure sera introduite, dans quelle mesure le (prétendu) droit sera revendiqué, si et
quand la procédure sera conclue a la faveur d’un réglement a 1’amiable, du retrait de
I’opposition ou de la réalisation de la prétention.® Autrement dit, les parties disposent de
I’objet du litige; I’instance qui juge ne peut connaitre de conclusions sans une demande en
justice formelle.’

La procédure d’opposition se veut aussi simple, rapide et peu onéreuse que possible®; il
convient par conséquent d’attacher une attention particuliére au principe de /’économie de la
procédure.”

La procédure administrative connait la maxime d’office : I’autorité constate les faits d’office
(art. 12, al. 1, PA), les parties étant tenues de collaborer a leur constatation (art. 13 PA).10

Conformément au principe de [’application d’office du droit, I’autorité n’est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (iura novit curia).!

5 Cf. RHINOW/KOLLER/KISS, n. 756 : action de droit administratif, action de droit public, recours de droit public,
recours au Conseil fédéral.
® RHINOW/KOLLER/KISS, n. 894.
" RHINOW/KOLLER/KISS, n. 897.
8 Cf. aussi CREPI, sic! 1998, 306 — Nina de Nina Ricci / Nina.
Cft. GYGI, 68; KOLZ/HANER, 54 s.; RHINOW/KOLLER/KISS, 181.
"9 Cf. aussi ATF 114 Ia 6 : « Im iibrigen trigt auch im Sozialversicherungsrecht der Leistungsansprecher die
Beweislast fiir die anspruchsbegriindenden Tatsachen insofern, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu
Hngunsten jener Partei ausfillt, die aus dem unbewiesenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte. »

GYGL, 211 s.



1.4 Etapes de la procédure (schéma)

décision de non-entrée en matiére

en cas de contestation d’un

enregistrement international:

e examen des motifs absolus
d’exclusion

e refus provisoire de protection

introduction de 1‘onpesition
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communication de I’opposition a la
partie adverse avec fixation d’un
délai de réponse

pas de réponse:
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procédure

désignation d’un
mandataire en
Suisse

réponse
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\ 4
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2 Conditions requises pour le jugement sur le fond

En se fondant sur D’article 3, alinéa 1, LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut
s’opposer a I’enregistrement d’une marque (art. 31, al. 1, LPM). L’opposition doit étre
motivée par écrit et parvenir a I’Institut dans les trois mois qui suivent la publication de
I’enregistrement. La taxe d’opposition doit également étre payée dans ce délai (art. 31, al. 2,
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L’opposition doit étre présentée par écrit. Il est possible, mais pas obligatoire, de recourir au
formulaire officiel.'”” Elle doit étre munie d’une signature (originale), conformément a
I’article 6 OPM.

L'opposition doit étre présentée en deux exemplaires et contenir (art. 20 OPM) :

- lenom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse de 1'opposant;

- le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépot sur lequel se fonde I'opposition;

- le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du
titulaire de cet enregistrement;

- une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition a I'enregistrement;

- une courte motivation de l'opposition.

2.2 Conclusions

Les conclusions consistent en la contestation de l’enregistrement d’une certaine marque
susceptible d’étre confondue avec une autre marque. Si I’opposition ne vise qu’une partie des
produits ou services pour lesquels la marque attaquée a été enregistrée, il convient de les
préciser (art. 20, let. d, OPM). A ce propos, il ne suffit pas de dire que I’opposition vise tous
les produits et services « similaires ». Manquant de précision, une telle conclusion est sujette a
interprétation et, de ce fait, irrecevable (voir infra 3.2).

2.3 Motivation

La motivation de I’opposition (art. 31, al. 2, LPM, art. 20, let. e, OPM) ne peut se fonder que
sur les motifs relatifs d’exclusion énumérés a I’article 3, alinéa 1, LPM.

2.4 Parties

2.4.1 Légitimation active

2 Ce formulaire peut étre commandé par écrit a ’Institut ou téléchargé a partir du site http://www.ipi.ch.
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A qualité pour agir le titulaire d’'une marque antérieure (art. 31, al. 1 en relation avec art. 3,
al. 2, LPM).

2.4.1.1 Titulaire d’une marque déposée ou enregistrée

Sont réputées antérieures les marques déposées ou enregistrées étant au bénéfice d’une
priorit¢ conformément aux articles 6-8 LPM (art. 3, al. 2, let gwh‘LsPM) L’article 6 LPM
prévoit que le droit a la marque appartient a celui qu1 ‘la.cdep\:t&g:f&\?%emmr (priorité dérivée du

dépot). La priorité peut aussi découler de la Cowweﬂtmmsd ams pour la protection de la
propriété industrielle (CUP, RS 0.232.04) ou d’ unenexpifsuwﬂgf Wit 7 et 8 LPM).

2.4.1.2 Titulaire d’une marque notoirement connue
2.4.1.2.1 Bases légales

Peut également former opposition contre un nouvel enregistrement quiconque dont le signe
est notoirement connu en Suisse au sens de article 6°° CUP au moment du dépot de la
marque postérieure (art. 3, al. 2, let. b, LPM). Conformément a DI’article 16, alinéa 2, de
I’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC, RS 0.632.20), I’article 6™ CUP s’applique par analogie aux services.

Par ailleurs, I’article 16, alinéa 3, ADPIC, ¢largit, dans une certaine mesure, la protection au-
dela de la notion de similarité de produits et de services.'* Au sens ot on I’entend en Suisse, il
s’agit 1a de la protection de la marque de haute renommée définie a ’article 15 LPM, qui peut
étre revendiquée uniquement par voie de justice et non au moyen d’une procédure
d’opposition. L’article 31, alinéa 1, LPM ne référe pas a I’article 15 LPM mais seulement a
I’article 3, alinéa 1, LPM. L’examen des marques de haute renommée nécessite d’ailleurs
souvent des investigations approfondies, auxquelles la procédure d’opposition ne se préte

14
pas.

2.4.1.2.2 Situation internationale correspondant au but et a la finalité de D’article
6" CUP

L’article 6” CUP a été élaboré dans la volonté de lutter contre le piratage de marques.'> En
effet, il n’est pas rare de voir une marque étrangeére a succes €tre usurpée sur le territoire
national, puis déposée, avant que son titulaire ne la fasse enregistrer dans le pays en question.
L’article 6 CUP a ainsi pour but de lutter contre I’appropriation sur le territoire national de
marques étrangéres connues'°, autrement dit a protéger ces derniéres « against local trademark
pirates »'”. Cette protection internationale de marques connues présuppose un état de fait
international.'® A défaut de lien avec I’étranger, 1’application de I’article 6" CUP, par

1 Cf. Message 1 GATT du 19 septembre 1994, 295; STAEHELIN, 97 s.

" HEINZELMANN, 156 s.; DAVID, MSchG 3 n. 52; CREPL sic! 1997, 582 — The Beatles; A. STAEHELIN,
Commentaire de la décision de la CREPI dans sic! 1997, 583; SCHNEIDER, 469; concernant la situation analogue
dans le droit allemand, voir A. KUR, TRIPs und das Markenrecht, GRUR Int. 1994, 994.

15 DAVID, Vorbemerkungen zum 1. Titel, n. 11; MARBACH, 130; A. KUR, précité n. 14, 993 ss.

' Tribunal de commerce du canton de Zurich (décision provisoire du 9 avril 1997), ZR 1998, 40.

7 MOSTERT, 19 et 26.

'8 Tribunal de commerce du canton de Zurich, précité n. 16; SCHNEIDER, 463; A. KUR, Die notorisch bekannte
Marke im Sinne von 6°* PVU und die ,.bekannte Marke* im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, GRUR 1994,

5



exemple a des marques qui seraient uniquement connues sur le territoire national et dont les
titulaires ne seraient domiciliés qu’en Suisse, ne correspond pas au but de la disposition de la
convention. Pour un état de fait purement national, le principe de I’enregistrement reste
incontestablement la norme. Ce n’est qu’a titre exceptionnel que 1’article 6" CUP impose la
protection des marques non enregistrées.19 Si I’¢lément déterminant la notoriété présente un
lien avec la Suisse principalement (prenons le cas d’une entreprise fondée en Suisse qui a
étendu ses activités a I’étranger au fil du temps uniquement grace a ses exportations), les
simples exportations ne permettront pas d’établir un lien avegcmhoetranger tel que celui
correspondant au but et a la finalité de ’article 62 CQchvc:s“\ m:: e

est p “e ey yalida
L’article 6" CUP ne dit rien sur la nationalité et m@s:gﬁigt MRS f‘an conférer des droits plus
¢tendus au sens de I’article 20, alinéa 2, LPM. Cette disposition, qui prévoit une clause de la
nation la plus favorisée, n’est donc pas applicable.?’

2.4.1.2.3 Conditions requises pour la protection

Il n’existe pas une définition de la marque notoirement connue sur le plan international. On
part du principe que les secteurs concernés du public savent que la marque est revendiquée
par un certain titulaire, méme si celui-ci n’est pas connu nommément, et utilisée pour désigner
des produits ou services identiques ou similaires.?

335 s.; PFISTERER, 249 et 305. Dans ce sens aussi STAEHELIN, 98, selon lequel la définition de 1’art. 6°* CUP ne
privilégierait que les citoyens d’autres Etats membres de 1’Union. Des cas de «discrimination nationale »
(Inlinderdiskriminierung) seraient tout a fait possibles. A I’appui de cette thése, mentionnons que (selon
I’opinion dominante) I’usage de la marque (étrangére connue) dans 1’Etat pour lequel I’aire de protection a été
revendiquée n’est pas requis (cf. paragraphe infra; MOSTERT, 24). Pour I’instant, la CREPI n’a pas tranché la
question (sic! 2000, 391 — Heparinol).

" En raison du principe de la territorialité du droit 4 la marque, une protection mondiale ne serait possible que si
le titulaire faisait enregistrer sa marque dans les 150 pays de la planéte, ce que 1’on ne peut raisonnablement
exiger de lui. Ce serait une application excessive du principe selon lequel le droit & la marque est li¢ a
I’enregistrement.

2 Lart. 3, al. 2, let. b, LPM ne dit rien d’autre. Cette disposition n’a qu’une valeur déclaratoire. L’avis selon
lequel I’art. 6° CUP est cité a I’art. 3, al. 2, let. b, LPM non pas afin d’étre appliqué, mais uniquement pour
référer 4 la notion de marque notoirement connue par analogie avec art. 6" CUP doit étre rejeté. L art. 3, al. 2,
LPM définit ce qu’il faut entendre par « marques antérieures »; il n’énumere pas les motifs de priorité, mais se
contente de renvoyer aux art. 6-8 LPM (art. 3, al. 2, let. a, LPM) et a I’art. 6°* CUP (art. 3, al. 2, let. b, LPM). La
priorit¢ des marques déposées ou enregistrées est réglée aux art. 6-8 LPM et la protection des marques
notoirement connues a I’art. 6™ CUP. Vu la complexité du probléme (cf. « Recommandation commune
concernant des dispositions relatives a la protection des marques notoires » de I’OMPI et de 1a CUP, sic! 1/2000,
48 ss), on ne peut conclure que la simple référence qui figure a I’art. 3, al. 2, let. b, LPM confére un droit; elle
n’a en fait qu’une simple valeur déclaratoire. Si le législateur avait voulu régler lui-méme la protection des
marques notoirement connues, il ne se serait pas contenté de cette simple référence a la CUP. Par ailleurs, la
littérature ne permet pas non plus de conclure que le 1égislateur ait voulu régler ce probléme complexe au moyen
d’une simple référence a la CUP (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur la protection des marques,
tiré a part, 20 s.).

Un autre aspect porte a croire que le législateur voulait éviter un plus grand affaiblissement du principe de
I’enregistrement : ’entrée en vigueur de la LPM, en 1993, a marqué le passage de la priorit¢ découlant de
I’usage a la priorité conférée par le dépot. Ce changement de systéme visait a renforcer la sécurité du droit, c’est-
a-dire faire dépendre la priorité du droit a la marque de I’inscription au registre (Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur la protection des marques, tiré a part, 22). Une modification de la pratique dans le sens
d’une extension de la protection aux marques non enregistrées serait contraire au but de la loi sur la protection
des marques.

2! Tribunal de commerce du canton de Zurich, précité n. 16.

2 CREPI, sic! 1997, 581 — The Beatles; CREPI, sic! 2000, 392 — Heparinol; DAVID, MSchG 3 n. 48.



La Recommandation commune concernant des dispositions relatives a la protection des
marques notoires de 1’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et de
I’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Union) énumeére, a son article
2, les facteurs suivants, les circonstances de chaque cas restant déterminantes 23

- le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans les secteurs concernés
du public;

Nc,h“‘“
- la durée, I’étendue et 1’aire géographique de tout@ Mu\lma“tthmche“‘lga marque;
D‘es ers! '\o“ st PY° el uVa“da

- la durée, I’étendue et ’aire géographique de toiste j{]\r@n‘;w%fon d¢ 1a marque, y compris la
publicité et la présentation, lors de foires ou d"exposmons des produits ou des services
auxquels la marque s’applique;

- la durée et I’aire géographique de tout enregistrement, ou demande d’enregistrement, de la
marque dans la mesure ou elles reflétent 1’utilisation ou la reconnaissance de la marque;

- la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la
marque a €té reconnue comme notoire par les autorités compétentes;

- lavaleur associée a la marque.

Les exigences formulées a 1’égard du degré de connaissance ou de reconnaissance doivent
étre suffisamment rigoureuses pour éviter que le principe de 1’enregistrement ne soit vidé de
sa substance.”* La marque doit étre intensivement utilisée en Suisse ou du moins faire I’objet
de publicité.”> En Suisse, I’existence d’une marque notoirement connue qui ne serait pas
utilisée est possible mais plutdt exceptionnelle.”® Dans un tel cas, et selon Iarticle 32 LPM, le
titulaire de la marque notoirement connue ne serait pas tenu de rendre vraisemblable 1’usage
de sa marque pour se défendre contre I’invocation du défaut d’usage de la marque antérieure
(I’art. 6" CUP prime).

Dans la procédure d’opposition, la notoriété ne peut renvoyer qu’a des produits ou a des
services pour lesquels la marque est utilisée ou fait I’objet de publicité sur le territoire national
ou a I’étranger. L’¢élargissement de la protection au-dela de la notion de similarité des produits
ou des services (au sens ou on I’entend en Suisse) n’est possible que pour la marque de haute
renommée; ce droit doit étre revendiqué par voie de justice (voir supra 2.4.1.2.1).%’

# Voir sic! 2000, 48 ss, ou http://sct.wipo.int/, document SCT/3/8 du 7 octobre 1999. Il ne s’agit pas d’un traité
international, les Etats parties a la CUP ou au GATT/ADPIC ne sont pas juridiquement tenus d’appliquer ces
dispositions (ou de les transposer). L’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et I’OMPI
«recommandent que chaque Etat membre puisse envisager d’utiliser comme lignes directrices pour la protection
des marques notoires tout ou partie des dispositions que le SCT a adoptées lors de la deuxiéme partie de sa
deuxiéme session » (SCT = Comité permanent du droit des marques, des dessins et modeles industriels et des
indications géographiques).

 CREPI, sic! 2000, 392 — Heparinol; DAVID, MSchG 3 n. 50; MARBACH, 131.

2 CREPI, sic! 1997, 581 — The Beatles; ATF 120 II 153 — Yeni Raki.

2 MARBACH, 131; FEZER, PVU 6°*n. 7.

*” CREPL, sic! 1997, 582 — The Beatles.



http://sct.wipo.int/

Il n’est pas nécessaire que la marque notoirement connue soit une marque mondialement
connue, i.e. connue dans de nombreux pays de la planéte (Marlboro, Coca-Cola, etc.). Il suffit
qu’elle soit notoirement connue dans un Etat partie a la CUP ou 4 I’ADPIC*®,

La preuve établissant que la marque est protégée dans un autre Etat partie a la CUP ou a
I’ADPIC (qu’elle soit enregistrée ou non) peut étre un indice de sa notoriété mais ne constitue
pas une condition générale pour sa protection.”
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Conformément a I’article 8 CUP, les pays de I’Union s’engagent a protéger un signe méme
s’il n’est pas enregistré. Dans la doctrine, on défend notamment la thése selon laquelle les
exigences appliquées par la jurisprudence en la matiére seraient ¢galement déterminantes en
droit des marques.”” Les exigences de I’article 8 CUP sont cependant beaucoup moins strictes.
En effet, il n’est pas impératif que le signe soit effectivement notoirement connu (dans le sens
qu’il soit connu et reconnu de fagon générale dans les secteurs suisses concernés). En Suisse,
il suffit que le signe soit utilis¢ d’une fagcon appréciable ou qu’il fasse 1’objet de publicité, ou
encore qu’il dispose d’une « certaine notoriété » ou d’une « connaissance ou reconnaissance
suffisante ».*' S’agissant du nom commercial non enregistré, il ne bénéficie pas en Suisse de
la protection conférée a la raison de commerce, mais uniquement de la protection que le droit
suisse accorde aux signes non enregistrés.”> En comparaison avec la marque notoirement
connue, les exigences requises pour lI’obtention de la protection légale sont donc moins
strictes; mais la protection en Suisse du nom commercial non enregistré est moins étendue. La
pratique en matiere de noms commerciaux peut certes donner des indications pour
I’appréciation de la notoriété d’une marque, mais elle n’est pas directement pertinente et
encore moins déterminante.

2.4.1.2.5 Conditions procédurales
L’appréciation de la notoriété d’une marque doit pouvoir se fonder sur des affirmations
précises des parties.®® Si I’opposition ne se fonde que sur une seule marque et si une seule

taxe a de ce fait été payée, I’opposant ne peut, par la suite, invoquer une autre base, a savoir
une marque présumée notoirement connue.’*

2.4.1.2.6 Casuistique

* Ou plutdt a I’OMC (Organisation mondiale du commerce), sous 1’égide de laquelle I’ADPIC a été conclu, cf.
FEZER, PVU 6" n. 5.

** Dans le cas d’un signe non enregistré, il faudrait, selon les circonstances, commencer par intenter une action
en justice pour tirer au clair la situation juridique dans le pays en question, ce qui ne devrait pas pouvoir
répondre a la condition de I’art. 6P'S CUP ou de I’art. 16 ADPIC (cf. aussi MARBACH, 131; A. KUR, Die notorisch
bekannte Marke im Sinne von 6" PVU und die ,,bekannte Marke® im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, GRUR
1994, 994).

** DAVID, MSchG 3 n. 50.

3L ATF 109 11 485 s.; analogue a la pratique allemande, cf. FEZER, art. 8 PVU, n. 2 ss.

32 En Doccurrence, il s’agit essentiellement de la protection du nom et de celle conférée par le droit de la
concurrence, cf. ATF 79 11 305,90 11 193, 90 11 315, 98 11 57, 109 11 483, 114 11 107; CELLIL, 279 ss.

* CREPI, sic! 1997, 581 — The Beatles.

** CREPI, sic! 1997, 577 — Canal plus / Céble plus.



Notoriété ni¢e: CREPI, sic! 1997, 581 — The Beatles; CREPI, sic! 1998, 51 — Joyride; CREP], sic!
2000, 392 — Heparinol; Institut, SMI 1996, 475 — Sealtalk.

Notoriété confirmée: CREPI, sic! 1999, 651 - Galeries Lafayette (notoriété du nom et de la marque d’une chaine
de grands magasins; la protection s’étend a toutes les marchandises que le public s’attend a trouver dans
I’assortiment traditionnel d’un grand magasin).

Apparemment seul arrét du Tribunal fédéral concernant la notoriété pour 'instant, I’ATF 120 II 153 (Yeni Raki)
ne fait qu’effleurer la question de I’article 6™ CUP; Iaffaire a été renvoyée a 'instance précédente pour qu’elle
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A qualité pour défendre le titulaire de la marque postérieure attaquée par 1’opposant.

L’entrée en vigueur de la LPM a consacré le passage du principe de la priorité découlant de
I’'usage & celui de la priorité conférée par le dépét.” Quiconque a utilisé son signe avant le
dépdt de la marque attaquée, mais ne 1’a déposé que par la suite, ne peut se prévaloir, dans la
procédure d’opposition, ni du droit de poursuivre 1’usage de sa marque conféré par 1’article 14
LPM, ni du fait que I’opposant a toléré durant des années 1’existence de son signe. S’il est vrai
qu’il peut continuer d’utiliser son signe conformément a ’article 14 LPM, il n’a en revanche
aucun droit a ’enregistrement de sa marque (ni au maintien de ce dernier); en outre, son droit
de poursuivre I’usage n’a aucune influence sur ’appréciation de I’opposition.*°

2.4.3 Représentation en justice

Les parties qui n’ont ni sie¢ge ni domicile en Suisse doivent désigner un mandataire établi en
Suisse (art. 42, al. 1, LPM). Chaque partie peut se faire représenter. Peut servir de mandataire
toute personne ayant un siége ou son domicile en Suisse (art. 11, al. 1, PA, art. 42, al. 1,
LPM). Tout mandataire doit produire une procuration écrite (art. 5, al. 1 et art. 21 OPM).

2.44 Légitimation active du preneur de licence

La question de la qualité pour agir du preneur de licence dans un proces pour atteinte au droit
a la marque n’est pas (encore) tranchée.’’ Elle nécessite de toute facon un examen des clauses
contractuelles.”® Celui-ci étant impossible a faire dans le cadre (restreint) de la procédure
d’opposition, seul le titulaire 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.

2.4.5 Transfert de marques (changement de partie)

?> Selon une disposition transitoire, il était possible, pendant un certain temps, de revendiquer ’usage antérieur
par rapport au premier déposant (art. 78 LPM). Les oppositions introduites dans les deux années suivant I’entrée
en vigueur de la LPM conformément a I’art. 78, al. 1, de ladite loi étaient irrecevables (art. 78, al. 2, LPM;
CREPI, FBDM 1995 1 60 — Authentic Clothing / Authentic).

36 CREPI sic! 1999, 418 — K6nig / Sonnenkénig.

et MARBACH, 222; DAVID, art. 18 n. 5; ATF 113 II 190 — Le Corbusier.

3 Dans le domaine du droit d’auteur, la qualité pour agir du preneur de licence exclusif chargé de poursuivre des
atteintes ou autorisé par contrat a le faire a été reconnue, ATF 113 II 194.



Lorsqu’il y a transfert d’une marque pendant la procédure d’opposition, il convient de
distinguer entre la situation juridique matérielle et les conclusions procédurales. Dans la
procédure d’opposition, est déterminant le titulaire de la marque au moment de 1’introduction
de I’opposition. Le transfert de la marque de I’opposant ou du défendeur n’influe en principe
pas sur la légitimation active ou passive (cf. art. 21, al. 2, PCF).* Dans le cas d’un transfert de
marque, un changement de partie est possible avec 1’aval de la partie adverse (art. 17, al. 1,
PCF). L’Institut peut informer la partie adverse du transfert de la marque, en lui indiquant
qu’elle est réputée accepter la poursuite de la procédure au nomyiiwesiouveau titulaire de la
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2.4.6 Déces d’une partie

Le droit fédéral reégle les conséquences du déceés d’une partie. Les successeurs remplacent
sans autres formalités la partie décédée; la procédure se poursuit avec eux.*’

2.4.7 Faillite d’une partie

Conformément a 1’article 204 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP, RS
281.1), le débiteur perd son droit de disposer de son droit a la marque des I’ouverture de la
faillite.*' Ce dernier passe a I’ensemble des créanciers ou a I’administration chargée de
liquider la masse en faillite (art. 240 LP), lesquels doivent déclarer si la procédure
d’opposition doit étre poursuivie ou non, ou si le droit & la marque est cédé a un ou plusieurs
créanciers. La procédure d’opposition peut €tre suspendue jusqu’a cette déclaration (art. 207,
al. 2, LP).

2.5 Délai d’opposition

L’opposition doit étre introduite aupres de 1’Institut dans un délai de trois mois a compter de
la publication de I’enregistrement de la marque (art. 31, al. 2, LPM). Pour I’heure, les
marques suisses sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), les
enregistrements internationaux dans I’organe de publication désigné par I’OMPI, a savoir la
Gazette OMPI des marques internationales (art. 43, al. 1, OPM, art. 44, al. 2, LPM en relation
avec art. 32 du Réglement d'exécution commun a l'Arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif & cet Arrangement*?).*’

Pour les marques suisses, le délai de trois mois commence a courir dés le jour de la
publication dans la FOSC.* L’enregistrement est considéré comme « publi¢ » au moment de
la remise de la FOSC (par les services postaux).”> Selon la pratique actuelle, le jour de
parution de la FOSC ne correspond pas a la date de distribution (par les services postaux). Les

* VOGEL, 149 ss; KUMMER, 159 s.; GYGI, 182 s.

* VOGEL, précité n. 39; KUMMER, précité n. 39; GYGI, précité n. 39.

1 VOGEL, précité n. 39.

RS 0.232.112.21

* La publication dans la FBDM ne produit pas d’effet juridique (art. 43, al. 2, OPM).

* Le délai étant exprimé en mois et non en jours, il commence a courir dés le jour de la publication dans la
FOSC et non pas le jour suivant (art. 31, al. 2, LPM en relation avec art. 20, al. 1, PA; cf. aussi DAVID, MSchG
31 n. 6).

* DAvID, MSchG 31 n. 6; ATF 62 III 201.
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numéros de la FOSC sont distribués le jour suivant. Par analogie avec 1’article 932, alinéa 2,
du Code des obligations (CO, RS 220), le délai d’opposition commence par conséquent a
courir des le premier jour ouvrable suivant la date de parution de la FOSC.

Pour les enregistrements internationaux, le délai commence a courir dés le premier jour du
mois suivant celui de la parution de la Gazette (art. 50, al. 1, OPM).

Le délai échoit a minuit a la date qui correspond a celle a qu‘vesde laquelle le délai a
commencé de courir (cf. Conventlon européenne SuL \lgc mmmmh des délais, art. 4, § 2 en

onist nic \ah

relation avec les art. 2 et 3)*. n'\ese“‘;i-.onnes*“‘:‘f o valda

cantonal au domicile de la partie ou de son mandataire, le délai échoit le premier jour
ouvrable suivant (loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi’’ et art. 20,
al. 3, PA).*®

Exemples :

- Si une marque suisse est publiée dans la FOSC du 17 février 2000, le délai
commence a courir le 18 février 2000 et échoit le 18 mai 2000 a minuit.

- Si un enregistrement international est publi¢ dans la Gazette du 17 décembre 1999,
le délai commence a courir le 1* janvier 2000 et échoit le 3 avril 2000 a minuit (le
1% avril 2000 étant un samedi).

2.6 Taxe d’opposition
2.6.1 Echéance et montant

La taxe d’opposition doit étre payée dans le délai d’opposition (art. 31, al. 2, LPM). Il s’agit
d’une taxe forfaitaire : le montant ne se calcule pas en fonction du volume de travail de
chaque procédure mais est fixe. Actuellement de 800 francs suisses (cf. annexe I au IPI-RT),
la taxe doit étre payée pour chaque procédure ou deux marques s’opposent. Si 1I’opposition est
fondée sur ou vise plusieurs marques, une procédure additionnelle est ouverte pour chaque
marque supplémentaire (cf. formulaire d’opposition, ch. 4 et 7). Il faut payer une taxe par
procédure.

Le cas échéant, la partie qui forme opposition peut indiquer dans sa motivation (cf. formulaire
d’opposition, ch. 9) qu’elle est titulaire d’autres marques ou séries de marques sans que
I’opposition ne s’appuie formellement sur ces marques (cf. formulaire d’opposition, ch. 4).

2.6.2 Respect de I’échéance

Les dispositions générales de I’IPI-RT et la pratique judiciaire et administrative pertinente
sont déterminantes.

*RS 0.221.122.3.

“7RS. 173.110.3.

* Le principe énoncé a I’art. 20, al. 3, PA s’applique aussi au délai d’opposition qui n’est pas exprimé en jours.
Si une partie fait valoir un jour férié¢ cantonal, elle doit le prouver.

* FBDM 1993 I 65; DAVID, MSchG 31 n. 13; CREPI sic! 1997, 578 — Canal plus / Cable plus.
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2.6.2.1 Autorisation de débiter un compte courant a I’Institut

Pour que son compte puisse étre débité, le titulaire doit donner I’autorisation expresse par
écrit.”® Lors du paiement de la taxe d’opposition, il importe, pour respecter 1’échéance, que
I’ordre de débit de la partie formant opposition parvienne a I’Institut ou a la poste dans les
délais (voir infra 5.7.3), et que le compte dispose (avant I’ echqgmae du délai) d’un avoir

hivi
suffisant pour payer I’intégralité de la taxe. crves |
archiv | A 0“ st nicht T Labte
piese Ve | est v\“s i valld?

N’est pas déterminant, a cet égard, la date d’execu&@ﬂﬁé"inmﬁi’e e debit par I'Institut. Méme
si au moment du débit du compte celui-ci n’est exceptlonnellement pas couvert, le paiement
est néanmoins réputé effectué¢ dans les délais si le compte était couvert entre 1’introduction de
I’opposition et I’échéance du délai d’opposition, et si le montant de la taxe est payé dans un
délai de dix jours (art. 7, al. 3, IPI-RT).

2.6.2.2 Versement de la taxe sur le compte postal de I’Institut

La taxe d’opposition peut étre versée sur le compte postal de 1’Institut (CCP 30-4000-1). Si
I’ordre de paiement de la banque a été exécuté a 1’aide du service des ordres groupés de la
Poste, le délai de paiement est réputé respecté a cette double condition : I’ordre de la banque
doit avoir été remis a la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai et doit indiquer
comme échéance le dernier jour du délai de paiement.’!

La date valeur figurant sur I’avis de débit envoyé¢ au client par la banque chargée d’exécuter le
paiement n’est pas déterminante pour le paiement. En effet, cette date indique uniquement que
le compte du donneur d’ordre a été débité ce jour-la.

Si I’Institut a établi une facture a la demande de la partie qui introduit 1’opposition, la taxe
doit aussi étre payée dans le délai 1égal et conformément a I’IPI-RT.

2.7 Langue

L’opposition doit étre rédigée dans une langue officielle suisse (art. 3, al. 1, OPM).

3 TIrrégularités de I’opposition

Les conséquences dépendent de la nature de I’irrégularité. Dans certains cas, il est possible
d’accorder un délai supplémentaire, dans d’autres pas.

%% Conformément aux conditions générales régissant le compte courant. Des mentions telles que « débiter mon
compte » ou « au débit de mon compte », que le titulaire du compte inscrit sur le mémoire d’opposition, sont
considérées comme des ordres de débit.

SUATF 117 Ib 220; plutot peu clair et, de ce fait, problématique, CREPI, sic! 1998, 404 — Elle (fig.) / NaturElle
collection (fig.), selon laquelle il suffit que 1’ordre de la banque (en plus d’avoir été remis dans les délais)
indique comme échéance « la prochaine possible pour la poste » (postalich ndchstmoglicher Tag).
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3.1 Irrégularités irrémeédiables

L’opposition qui n’a pas été introduite dans les délais est irrecevable. Comme il s’agit d’un
délai 1égal, il ne peut €tre prolongé (art. 31, al. 2, LPM en relation avec art. 22, al. 1, PA).
L’opposition est également irrecevable lorsque la taxe n’a pas été payée dans les délais ou
qu’elle n’a pas été payée du tout (art. 31, al. 2, LPM). Elle n’est pas non plus recevable :

- sielle a été soumise sans étre motivée (art. 31, al. 2, LPM); | Archives
chivio
mehr g““‘g

\
- sielle vise une marque radiée ou non enreglstr@ee(“a‘,ﬂ\f,“‘éel”‘%ta Lg\dIP;PM)
Ques ta vers ‘“e o \on nger A
ersion is

- sil’opposant est titulaire d’une marque qui n st pe pas, contrairement a ce qu’il prétend, une
marque notoirement connue au sens de la CUP ou de I’ADPIC;

- si elle vise une marque antérieure (art. 31, al. 1 en relation avec art. 3 LPM);

- si elle ne fait pas valoir des motifs relatifs d’exclusion (art. 31, al. 1 en relation avec art. 3,
al. 1, LPM);

- s’il manque un autre élément essentiel, telle 1’indication des parties ou I’identification des
marques qui s’ opposent (art. 20 OPM).*?

3.2 Irrégularités remédiables

Si les irrégularités peuvent étre corrigées, un délai supplémentaire est accordé sous indication
qu’en cas d’inobservation 1’opposition n’est pas recevable (art. 23 PA). Les irrégularités
peuvent étre corrigées si I’opposition présente tous les éléments essentiels, mais que ceux-ci
sont entachés d’une erreur : par exemple lorsque les noms sont mal orthographiés ou que les
numéros d’enregistrement sont inexacts.”> Un délai supplémentaire est en outre accordé :

- si aucun mandataire n’a été désigné conformément a I’article 42 LPM ou si celui-ci ne
peut produire une procuration (art. 5, al. 1 et art. 21 OPM);

- si ’opposition ne porte pas de signature (originale), conformément aux articles 31, alinéa
2, LPM, 6 OPM et 52 PA par analogie.

Il est possible de rectifier des conclusions imprécises ou sujettes a interprétation, en
particulier si I’étendue de I’opposition n’en ressort pas clairement (art. 20, let. d, OPM, art. 52
PA par analogie). Les conclusions déterminent I’objet du litige, en ce sens qu’elles indiquent
la conséquence juridique a laquelle la décision doit tendre.”* Lorsque, en vertu de la maxime
de disposition, I’instance qui juge est liée par les allégués des parties, il est impératif que les
conclusions ne soient pas équivoques (voir supra 1.3). A I’égard de 1’étendue de I’opposition
en particulier, les conclusions doivent étre formulées de telle maniere qu’elles puissent étre
reprises telles quelles dans le dispositif de la décision.” Ainsi une conclusion aux termes de
laquelle 1’opposition vise tous les produits ou services « similaires » est imprécise, sujette a

*2 CREPI, sic! 1999, 284 s. — Chalet.

3 CREPI, précitée n. 52, selon laquelle les irrégularités secondaires peuvent étre corrigées par les parties ou
d’office sans qu’un délai supplémentaire soit accordé.

% RHINOW/KOLLER/KISS, n. 845 et 1312.

* Cf. Gya, 191.
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interprétation et, de ce fait, irrecevable. L’opposant doit alors préciser, dans le délai imparti,
I’étendue de son opposition. S’il ne corrige pas I’irrégularité dans ce délai, I’opposition est
irrecevable.

Si I’opposition vise ou se fonde sur plusieurs marques, mais qu’une seule taxe a été payée
dans le délai d’opposition, 1’opposant devra indiquer dans le délai imparti par 1’Institut sur
quelle marque se fonde son opposition ou quelle marque est attaquée. Il devra par conséquent

préciser ou limiter le litige dans ce délai.”’ archives

chiv!
| | Archive \ct' et %““‘g
nisg

Si la partie au nom de laquelle il est formé opp(bsep‘efﬁﬁone@?b‘smsudfdenthue au titulaire de la
marque inscrit au registre, I’opposant doit corrlgenueet‘fé,, Whedlion ou etablir sa qualité pour
agir dans le délai imparti par 1’Institut. Si la partle “ut introduit I"opposition ne peut prouver
sa légitimation active, 1’opposition est irrecevable.™

3.3 Correction des irrégularités dans le délai d’opposition

Si, avant I’échéance du délai d’opposition, 1’Institut constate des irrégularités pour lesquelles
il ne peut accorder un délai supplémentaire afin que I’opposant les corrige, il en informe ce
dernier de suite, dans la mesure du possible. Si I’opposition est introduite peu de temps avant
I’échéance du délai d’opposition, 1’opposant ne peut prétendre étre informé de 1’irrégularité
dans ce délai. Plus I’opposition est introduite tot, plus vite il sera possible de constater
d’éventuelles irrégularités.

4 Echange d’écritures

Lorsque 1’opposition est manifestement irrecevable, il n’y a aucun échange d’écritures (art.
22, al. 1, OPM). Si les conditions procédurales ne sont de toute évidence pas réunies, I’ Institut
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.>’

Dans tous les autres cas, 1’Institut envoie 1’opposition au défendeur sous indication d’un délai
pour répondre. L’ Institut peut procéder a d’autres échanges d’écritures (art. 22, al. 4, OPM).

5 Autres remarques d’ordre général sur la procédure

5.1 Plusieurs oppositions contre une marque

% CREPI, sic! 2000, 111 s. — Luk.

37 Cf. aussi CREPI, sic! 1997, 578 — Canal plus / Cable plus.

%% Si plusieurs personnes ont déposé la marque ou en sont titulaires, I’Institut peut les obliger a désigner un
mandataire (art. 4 OPM). Si elles ne donnent pas suite dans le délai imparti, la personne nommée la premicre
dans la demande d’enregistrement ou dans le registre est réputée mandataire (art. 4, al. 2, OPM).

%9 La décision de non-entrée en matiére pourrait étre attaquée et annulée par la CREPIL. Pendant ce temps, le délai
de notification du refus de protection pourrait arriver a échéance.

14



Si plusieurs oppositions sont introduites contre le méme enregistrement, 1’Institut donne
connaissance des oppositions a tous les opposants. Il peut réunir les oppositions dans une
seule procédure (art. 23, al. 1, OPM).

Si I’Institut ’estime opportun, il peut tout d’abord traiter ’'une des oppositions, statuer sur
celle-ci et suspendre la procédure concernant les autres oppositions (art. 23, al. 2, OPM).

) N.ch\ves

5.2 Suspension oy '_f,“‘\‘?;ﬂc::c:‘e:“:i, e

En plus du cas précité, I’OPM en mentionne deux?%nfgﬁﬁﬁan@eléagquels la procédure peut étre
suspendue (art. 23, al. 3 et art. 51). Par aillé‘ﬁsrv;, clle peut étre suspendue pour des
considérations d’opportunité ou d’économie de la procédure, en particulier si le jugement
dans un proces civil en cours peut I’influencer (art. 6, al. 1, PCF par analogie). Il arrive

souvent aussi qu’elle soit suspendue si les parties en sont convenues.

La procédure peut étre suspendue pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans les deux
cas, chaque partie peut demander la reprise de la procédure. La suspension est notifiée au
moyen d’une décision incidente, que 1’Institut peut modifier ou annuler en tout temps. La
décision de suspendre la procédure est séparément susceptible de recours si elle peut causer
un préjudice irréparable (art. 45 PA).

5.3 Langue de la procédure

La procédure est en principe menée dans la langue officielle dans laquelle a été introduite
I’opposition (art. 37 PA). Les décisions adressées au défendeur peuvent étre rédigées dans la
langue officielle dans laquelle celui-ci rédigerait ses conclusions. La décision finale est
toujours écrite dans la langue de 1’opposant. Les décisions ne sont en principe jamais traduites
dans la langue dans laquelle la partie adverse a remis ou remettrait ses écritures.”’ L Institut
peut exiger que les documents, remis a titre de preuve, qui ne sont pas rédigés dans une
langue officielle soient traduits (art. 3, al. 2, OPM).

5.4 Exclusion de la procédure

Si le défendeur qui n’a ni siege ni domicile en Suisse ne désigne pas de mandataire établi en
Suisse dans le délai imparti par I’Institut, il est exclu de la procédure; celle-ci est poursuivie
d’office sans qu’il ne soit plus entendu (art. 21, al. 2, OPM). Cette exclusion peut étre décidée
formellement au moyen d’une décision incidente ou dans la décision finale seulement.

Si un mandataire (autoris€¢) s’annonce apres l’échéance du délai, il ne peut participer
activement a la procédure. L’Institut ne l’informe pas non plus du déroulement de la
procédure jusqu’a la conclusion de celle-ci. Il peut en revanche lui adresser la décision finale.

5911 existe une exception pour les enregistrements internationaux : lorsque la décision finale est publiée dans la
Feuille fédérale, le défendeur dont I’enregistrement international est attaqué peut exiger que la décision intégrale,
telle qu’elle a été adressée a 1’opposant en Suisse, soit traduite en frangais, puis envoyée (via I’OMPI sous la
forme d’une décision non susceptible de recours conformément a l’art. 5, al. 4, AM; a ce propos, voir infra
9.2.1).
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5.5 Consultation des pieces

Les demandes de consultation des pieces sont appréciées sur la base des articles 39 LPM et
36-37 OPM®', lesquels priment les articles 26-28 PA.®* Toute personne a le droit de consulter
le dossier d’une marque enregistrée (art. 39, al. 2, LPM), dont peuvent faire partie des picces
relatives a une opposition. Lorsqu’un document justificatif contient des secrets de fabrication
ou d’affaires, il est classé a part sur demande ou d’office (art. 36, al. 3, OPM).
cchives

Il sera en pr1nc1pe répondu a des demandes de tiers \mﬂmé: »lau%ﬁocedure d’opposition est
encore en cours.” Sur demande, des copies de dem@aﬁ‘ﬂgosuqstd&u@pos1t10ns seront envoyées a
condition que celles-ci soient entrées en forcec‘zueLﬂé?“\emelﬁle‘ﬁes indications de chiffres
d’affaires ou d’autres informations confidentielles &trorit rendues illisibles.

5.6 Information sur ’introduction d’oppositions

Sur demande, I’Institut confirmera par écrit, cinq semaines au plus tot apreés I’échéance du
délai d’opposition, qu’aucune opposition n’a été introduite contre une marque nouvellement
publiée.** 11 répondra (gratuitement) & des requétes téléphoniques formulées plus tot, mais
sous toute réserve.

5.7 Délais

5.7.1 Délais fixés par I’Institut

L’Institut fixe en régle générale un délai de trente jours au défendeur pour répondre.

En cas d’opposition contre un enregistrement international, 1’Institut impartit dans le refus
provisoire de protection un délai de trois mois pour désigner un mandataire en Suisse.®’
Lorsque celui-ci s’est constitué dans les délais, il dispose du délai ordinaire fixé pour la
remise de la réponse.®

L’Institut fixe un délai de quinze jours pour se déterminer sur une demande de suspension.
Les prolongations extraordinaires de délais (p. ex. pour remettre la réponse en cas de refus de

la prolongation souhaitée) sont en général de dix jours.

5.7.2 Prolongation

%11 a taxe se détermine sur la base de I’annexe au IPI-RT en relation avec I’art. 26, al. 2, PA.

62 CREPI, sic! 2000, 709 s. — Apex.

8 CREPI précitée n. 62; cf. aussi ATF 110 II 315 concernant le droit des brevets.

% Une confirmation écrite sera délivrée contre versement d’une taxe (d’un montant actuel de 55 francs suisses
par marque), conformément a I’art. 2, al. 2, IPI-RT. Le délai de cinq semaines s’explique pour des raisons de
retard éventuel dans la délivrance ou dans le traitement.

55 Le délai est de cing mois pour les refus de protection fondés sur des motifs absolus ez relatifs.

% Dans les cas ou la procédure d’opposition a été suspendue jusqu’a la décision concernant les motifs absolus
d’exclusion, le mandataire en est informé. Si la suspension est levée parce que la marque a été admise a la
protection, la procédure d’opposition suit son cours ordinaire (réponse et éventuellement nouvel échange
d’écritures).
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Le délai d’opposition étant un délai 1égal, il ne peut étre prolongé (art. 22, al. 1, PA).

Dans I’échange d’écritures ordonné par 1’Institut, celui-ci accorde au plus trois prolongations
de deux mois chacune pour la remise de la réponse, pour la réplique et pour la duplique. La
deuxieme demande de prolongation de délai doit étre motivée. La troisiéme nécessite en regle
générale I’accord de la partie adverse.

Les délais supplémentaires accordés pour corriger des 1rregu,1@mtes de D’opposition se
déterminent en fonction de la nature de I’ 1rregular1te c\qnﬁtééf;é‘gem gatde

st ne ble
\es = P“fsp.‘ \3a\ma
e )
cette \'a ersion ger yalid
Que

5.7.3 Calcul

Les délais se calculent conformément a la Convention européenne sur la computation des
délais®”. Etant en contradiction avec article 4, alinéa 2, de cette convention, I’article 2 OPM
ne s’applique pas.®®

5.7.4 Observation du délai

Les écrits doivent étre remis a I’Institut, ou a son adresse, & un bureau de poste suisse le
dernier jour du délai au plus tard (art. 21, al. 1, PA).%

5.7.5 Conséquences juridiques en cas d’inobservation d’un délai

Les conséquences sont variables. L’opposition sera irrecevable en cas d’inobservation du
délai légal (art. 22, al. 1, PA en relation avec art. 31, al. 2, LPM). En cas d’inobservation d’un
délai imparti par [’Institut, la conséquence juridique sera celle signalée dans la décision
notifiée par ce dernier (art. 23 PA). Si, par exemple, le défendeur ne remet pas sa réponse
dans le délai imparti, la procédure sera poursuivie d’office.

Les écrits tardifs (ou complémentaires) qui paraissent décisifs seront néanmoins pris en
considération tant que la procédure n’est pas encore terminée (art. 32, al. 2, PA).”

5.7.6 Restitution

La restitution d’un délai peut étre accordée si le requérant ou son mandataire, qui a été
empéeché sans sa faute d’agir dans le délai fixé, la sollicite au moyen d’une demande motivée,
dans les dix jours a compter de celui ou ’empéchement a cessé, et s’il a accompli dans le
méme délai I’acte omis (art. 24, al. 1, PA). L’article 32, alinéa 2, PA relativise I’importance
pratique de la restitution dans la mesure ou les allégués tardifs peuvent en principe étre pris en
considération s’ils paraissent décisifs.

RS 0.221.122.3.

58 Décision de la CREPI du 4.8.2000 dans I’affaire Gallup (n’est pas encore publiée).

% Les écrits adressés a I'Institut ne peuvent pas €tre remis valablement a une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 21, al. 1°%, PA).

0 L ¢criture tardive est portée a la connaissance de la partie adverse; selon les circonstances, I’Institut peut lui
impartir un délai pour répondre.
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Conformément a un principe juridique général, la restitution est accordée tant pour les délais
légaux que pour ceux impartis par une autorité.”' La pratique formule des exigences trés
strictes 4 I’égard de la preuve de I’empéchement involontaire.”” Alors qu’une maladie grave
qui se serait déclarée subitement serait admise comme empéchement involontaire, une
surcharge de travail ou des vacances ne le seraient pas.”

5.7.7 Poursuite de la procédure archives
““m glig

hive!

La poursuite de la procedure peut étre requise si 1\2‘1?;1“\3*@ Lﬁtefé‘ﬁm@a\ume deémande en matiere de
marque parce qu’un délai n’a pas été respecté (ahtes*ﬂfv aio\OIﬁe‘L‘IgM) Elle est exclue en cas
d’inobservation du dé¢lai d’opposition (art. 41, i 4, let. ¢, LPM). Cette exclusion est
générale : autrement dit, 1’article 41 LPM ne s apphque pas a la procédure d’opposition. Il
apparait clairement que 1’alinéa 1 de I’article 41 (« Lorsque I’Institut rejette une demande en
matiere de marques... ») fait référence a la procédure d’enregistrement des marques. Dans le
cadre de cette procédure, 1’Institut impartit un délai au déposant pour qu’il se détermine sur
les irrégularités constatées lors du dépot du signe ou qu’il les corrige sous peine de voir sa
demande d’enregistrement rejetée. Le procés civil et d’autres procédures contentieuses
opposant plusieurs parties ne connaissent pas une telle possibilité, qui est, au surplus,
contraire a la nature et au but de la procédure d’opposition. En effet, cette derni¢re est une
procédure a plusieurs parties qui se veut la plus simple et la plus rapide possible (voir supra
1.2 et 1.3). En outre, tous les délais fixés par I’Institut pendant la procédure d’opposition
peuvent étre prolongés (art. 22, al. 2, PA). Dans la pratique, il est fréquemment fait usage de
la possibilité de prolonger les délais et de suspendre la procédure. De plus, il est possible de
tenir compte d’allégués tardifs s’ils paraissent décisifs (art. 32, al. 2, PA). Apres la cloture de
la procédure, la partie adverse doit pouvoir €tre stire que la décision, qui produit des effets a
I’égard des deux parties, entrera en force (sous réserve de I’existence de motifs de révision,
voir infra 11).

Les oppositions visant des enregistrements internationaux, pour lesquels il existe aussi des
motifs absolus d’exclusion, ne constituent pas une exception a proprement parler. Si aucun
mandataire €tabli en Suisse n’est désigné, I’ Institut notifie un refus définitif de protection qui
peut étre attaqué par voie de recours et qui indique la possibilité de demander la poursuite de
la procédure (voir infra 9.2.2). Cependant, celle-ci ne concerne en premier lieu que les motifs
absolus d’exclusion et indirectement seulement la procédure d’opposition.

6. Usage de la marque au cours de la procédure d’opposition
6.1 Principe de ’inscription au registre

Le risque de confusion de la marque est apprécié sur la base des produits et services inscrits
au registre. L’activité réelle des parties n’est en principe pas déterminante’™®, sauf si le
défendeur invoque le défaut d’usage de la marque de I’opposant conformément a
I’article 32 LPM. Mais dans ces cas aussi, seule 1’utilisation de la marque de 1I’opposant est en
fin de compte déterminante, non celle de la marque du défendeur.

et RHINOW/KOLLER/KISS, n. 495, 840, 1169 ss.

2 Cf. RHINOW/KOLLER/KISS, n. 1171.

3 Cf. aussi GYGlI, 62 et les références citées.

™ CREPI sic! 1999, 419 — K6nig / Sonnenkdnig; MARBACH, 115.
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6.2 Invocation du défaut d’usage

Si le défendeur veut invoquer le défaut d’usage de la marque antérieure au sens de I’article 32
LPM, il doit le faire dans sa réponse (art. 22, al. 3, OPM). S’il I’invoque ultérieurement dans
la procédure, il n’en sera pas tenu compte.”> S’il ne ressort pas clairement des allégués du
défendeur qu’il invoque effectivement le non-usage de la marque antérieure au sens de
I’article 32 LPM, I’Institut doit lui donner la possibilité de les prec\l,gg‘hes

hivi
AN cnives | : e E““‘g
ch nist 0

Si I’invocation du défaut d’usage est retirée au Cowr@ed"éslanpr @Etgm I "usage de la marque sur
laquelle se fonde 1’opposition ne doit plus étre Vel‘l%ei%‘ onger 2!

Dans la mesure ou 1’'usage n’est pas contesté, ce sont les produits ou services enregistrés qui
sont déterminants. Dans ce cas, la protection ne se limite donc pas aux produits ou services en
relation avec lesquels la marque est vraiment utilisée.”” S’il est vrai que dans certains cas la
marque sur laquelle se fonde I’opposition n’est a I’évidence pas utilisée pour tous les produits
ou services inscrits mais seulement pour une partie, ce sont néanmoins tous les produits ou
services inscrits qui sont déterminants lorsque 1’usage n’est pas contesté.

6.3 Délai de carence

Par délai de carence on entend la période durant laquelle une marque peut rester inutilisée
sans que cela affecte le droit a la marque.”® Avant d’invoquer le non-usage, le défendeur
devrait vérifier si le délai de carence pour la marque du titulaire est effectivement échu.

6.3.1 Durée du délai de carence

Le délai de carence est de cinq ans (art. 12, al. 1, LPM). En cas de carence non fautive, il se
prolonge (a titre exceptionnel) d’autant de temps qu’a duré¢ I’empéchement de 1’'usage de la
marque.

6.3.2 Début du délai de carence

6.3.2.1 Enregistrement de la marque

Le délai de carence commence a courir apres I’enregistrement :

- pour les marques suisses enregistrées sous 1’égide de I’aLPM : dés la publication de
I’enregistrement;

- pour les marques suisses enregistrées selon la LPM : a compter de 1’échéance du délai
d’opposition ou, en cas d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition (art. 12, al. 1,

” DAVID, MSchG 32 n. 6; CREPI, sic! 1999, 282 — Genesis / Genesis.

76 CREPI, sic! 1997, 578 — Canal plus / Céble plus.

" Tant que 1’usage n’est pas contesté, la reprise de I’utilisation de la marque est possible méme aprés expiration
du délai de carence (art. 12, al. 2, LPM). Méme a défaut d’étre utilisée, la marque ne perd pas tout de suite les
effets qu’elle produit (MARBACH, 185 et 188).

" DAVID, MSchG 12 n. 5; cf. aussi art. 5, let. C, al. 1, CUP, art. 19 ADPIC.
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LPM);79’80

- pour les enregistrements internationaux effectués selon le Réglement d'exécution de
I’Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de
fabrique ou de commerce® : douze mois a compter de I’inscription au registre
international conformément a la régle 17.1 dudit réglement (en relation avec I’art. 5, al. 2,
AM)* ou, lorsque la procédure n’est pas encore close & cette date en raison d’un refus de
protection, a la fin de la procédure (par analogie avec les marqg‘gs.vausses conformément a

iV
jves | AFCRL | guntie
I’art. 12, al. 1, LPM); m“w\”;: »\stmch““ o €1
pie " “Va\'\da

¢ vali

- pour les enregistrements internationaux eff@e‘tﬁf ssnseﬁ‘in “le Keglement d'exécution
commun a l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des
marques et au Protocole relatif a cet Arrangement®’

- relevant de ’AM : douze mois a compter de la date de notification, autrement dit a
compter de la date a laquelle ’OMPI envoie I’onglet du registre a 1’office national et a
partir de laquelle court le délai de notification du refus de protection (regle 18, al. 1,
let. iii, dudit réglement, art. 5, al. 2, AM);

- relevant du PM: 18 mois a compter de la date de notification (voir supra);**

- relevant de 1’'un ou de I’autre traité (lorsque 1’enregistrement international est 1’objet
d’un refus de protection) : a compter de la fin de la procédure relative au refus de
protection (par analogie avec les marques suisses conformément a I’art. 12, al. 1,
LPM).

6.3.2.2 Renouvellement de la marque selon I’alLPM

Sous I’¢égide de I’aLPM, un nouveau délai de carence de trois ans commencait a courir des le
renouvellement de I’enregistrement d’une marque. En effet, le renouvellement était examiné
comme s’il s’agissait d’un nouvel enregistrement et produisait les mémes effets (cf. art. 8,
al. 2, aLPM).%

En revanche, la prolongation de I’enregistrement de la marque selon la LPM (art. 10, al. 2)
n’est pas soumise a un nouvel examen matériel. Elle a pour seul effet de prolonger la durée de

™ Ainsi le délai de carence se prolonge aussi longtemps qu’il n’est pas établi que la marque n’est pas attaquée
par la voie administrative.

% Selon les dispositions transitoires de la LPM, il existe une exception pour les marques enregistrées
conformément a ’art. 78 de ladite loi et qui jouissent d’une priorité découlant de I’usage : elles ne peuvent pas
étre attaquées par la voie de 1’opposition (art. 78, al. 2, LPM). Pour ces derniéres, le délai de carence commence
a courir dés la publication de I’enregistrement de la marque.

' RS 0.232.112.31

%2 La date d’enregistrement figurant sur la notification en haut a gauche n’est pas la date déterminante. Le délai
de douze mois est le délai de notification du refus de protection par 1’office national. Par analogie avec les
marques suisses enregistrées selon la LPM, le délai de carence pour les enregistrements internationaux ne
commence pas a courir des la date de leur inscription au registre international car il n’est pas encore établi, a ce
moment-1a, si la marque sera effectivement admise a la protection dans les pays désignés.

“ RS 0.232.112.21

8 Conformément a I’art. 5, al. 2, let. b, PM, la Suisse a déclaré que le délai d’un an pour la notification du refus
de protection était remplacé par un délai de 18 mois. A I’heure actuelle, le PM est applicable aux pays d’origine
suivants (qui n’ont ratifié que le PM) : cf. site Internet de I’OMPI: http://www.wipo.int/

 ATF 10211 111,
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e . . o 86
validité de I’enregistrement et ne marque pas le début d’un nouveau délai de carence.” Il en
va de méme pour le renouvellement des enregistrements internationaux.®’

6.3.2.3 Interruption de I’utilisation

Un nouveau délai de carence commence a courir des 1’interruption de 1'usage de la marque
conformément a P’article 11 LPM, autrement dit & compter de l‘a fleswescre utilisation sérieuse
. wvio |
de celle-ci.™ pctives | NNt
. ,

6.3.3 Echéance du délai de carence pendant la T13";‘V(;‘cédure

Si I’opposant introduit 1’opposition alors que le délai de carence est échu, il doit — si le
défendeur invoque le défaut d’usage — rendre vraisemblable 1’'usage de sa marque.

Si I’opposant introduit I’opposition alors que le délai de carence n’est pas encore échu, il peut
faire valoir son droit a la marque a ce moment-la (art. 12 LPM a contrario). Si le délai de
carence arrive a échéance pendant la procédure, I’état de fait pertinent c:hange.89 Compte tenu
des articles 22, alinéa 3, OPM et 12, alinéa 2, LPM et du principe de célérité, I’échéance du
délai de carence est prise en considération jusqu’au moment ou le défendeur a remis sa
réponse.”® Si le délai de carence échoit aprés celle-ci, il n’est plus pris en considération, et
I’opposant ne doit plus rendre vraisemblable I'utilisation de sa marque.91 L’expiration du délai
de carence aprés la premicre réponse au sens de I’article 22, alinéa 3, OPM n’est pas
considérée comme un fait nouveau. Sinon, la procédure d’opposition pourrait éEtre
exagérément ralentie.

6.4 Eléments constitutifs de ’'usage

6.4.1 Usage en Suisse

En principe, la marque doit étre utilisée en Suisse.”” Une exception découle de la Convention
entre la Suisse et 1'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins,

* DAVID, MSchG 12 n. 8.

%7 Tout nouvel examen matériel est exclu, aussi bien selon I’AM que selon le PM. Par rapport au renouvellement
des marques suisses sous I’égide de I’aLPM, il y a donc inégalité de traitement, qui s’explique cependant par la
différence des exigences requises et des effets produits par les états de fait en question, et qui n’est pas contraire
alart. 4 AM.

8 DAVID, MSchG 12 n. 6; MARBACH, 186.

% Esten général déterminant 1’état de fait au moment de la décision. Dans un proces civil aussi, le principe de la
litis contestatio, selon lequel est déterminant I’état de fait qui prévalait au moment de la litispendance, ne
s’applique que de maniere trés restrictive (cf. art. 21 PCF; VOGEL, 201 et 213 ss; KUMMER, 85).

% Ne sont pas considérées comme premicre réponse, au sens de 1’art. 22, al. 3, OPM, les requétes sollicitant une
prolongation de délai ou une suspension de procédure mais uniquement les écritures par lesquelles le défendeur
prend position sur le fond. Le fait que, conformément a I’art. 12, al. 2, LPM, ’usage ou la reprise de 1’usage
puisse intervenir non pas uniquement jusqu’au moment de I’introduction de I’opposition mais jusqu’a celui de la
contestation de 1’'usage est une indication supplémentaire que le délai de carence doit étre pris en considération
jusqu’a ce moment-1a.

I CREPI, sic! 1999, 282 s. — Genesis / Genesis: comme le défaut d’usage n’avait été invoqué que dans la
procédure de recours, la Commission n’est pas entrée en matiere sur 1’invocation du non-usage.

o2 MARBACH, 174; MARBACH, Der Stellenwert auslindischer Sachverhaltselemente bei der Beurteilung
nationaler Markenrechte, in: JENNY/KALIN (Hrsg.), Die schweizerische Rechtsordnung in ihren internationalen
Beziigen, Bern 1988, 330.
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mod¢les et maquues93 . Conformément a D’article 5, alinéa 1, de ladite convention, le défaut
d’usage dans un Etat ne produit pas d’effets préjudiciables si la marque a été utilisée dans
I’autre Etat.* 1l peut y avoir d’autres exceptions pour les marques dites d’exportation (art. 11,
al. 2, LPM)” et les marques notoirement connues (art. 6" CUP, voir supra 2.4.1.2)°°

6.4.2 Epoque de ’usage

N.ch\ve
11 suffit d’établir I’'usage récent de la marque. Le@ S ol Vhowves “ﬁ@m m‘eﬁuve doivent cependant se
référer a un moment qui précéde I’invocation du nﬁme—tf ‘&‘@ G\? va\\da

(s\or\e ge( valid
no

6.4.3 Sérieux de I’usage

On juge du sérieux de 'usage en se fondant sur I’intention du titulaire de la marque de
satisfaire 4 la demande du marché.”® Pour ce faire, on tiendra compte de toutes les
circonstances du cas considéré. Les critéres d’appréciation sont : la nature des produits ou
services, le chiffre d’affaires, 1’aire géographique et la durée d’utilisation. On appliquera
d’autres critéres pour des biens d’investissement (p. ex. des avions) que pour des produits de
consommation courante (pain, chaussures, etc.).

Un usage simplement symbolique de la marque, qui n’est mis en scéne que pour éviter d’en
perdre la protection, ne suffira jamais & établir le sérieux de 1’usage.” Une action isolée en
général non plus.'” Chaque acteur du marché est en effet supposé entreprendre un certain
nombre d’activités. Quiconque reste les bras croisés a attendre des commandes fortuites ne
pourra rendre vraisemblable son intention d’utiliser séricusement sa marque.'”'

6.4.4 Rapport entre marque et produit
Il n’est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son
emballage (cf. art. 11, al. 1, LPM). Il suffit, par exemple, que la marque figure dans des

catalogues ou des listes de prix. La marque doit cependant toujours étre utilisée en relation
avec les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.' >

6.4.5 Utilisation pour les produits et services enregistrés

RS 0.232.149.136.

A ce propos, voir MARBACH, 175; DAVID, MSchG 11 n. 20; FEZER, 1906 (Zweiseitige Abkommen, n. 12)

% MARBACH, 175; MARBACH, Die Exportmarke: eine rechtliche Standortbestimmung, sic! 1997, 372 ss.

% MARBACH, 175 ss.

7 Le moment de I’invocation du non-usage est aussi décisif lorsque la reprise de I’usage est intervenue aprés
I’échéance du délai de carence. Tant que personne n’a fait valoir le défaut d’usage, ['usage de la marque ou la
reprise de 1'usage peut intervenir méme apres 1’expiration du délai de carence (art. 12, al. 2, LPM).

% DAVID, MSchG 11 n. 3.

% MARBACH, 173; DAVID, MSchG 11 n. 3.

190 MARBACH, 174.

10" MARBACH, 174.

12 DAVID, MSchG 11 n. 5.
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La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits
ou services enregistrés (art. 11, al. 1, LPM).'” L’usage de la marque pour certains produits
d’une classe ne permet en particulier pas de justifier son utilisation pour tous les produits
regroupés sous I'intitulé de la classe en question.'® C’est ce qui découle non seulement de la
teneur de ’article 11, alinéa 1, LPM, mais aussi de son but et de sa finalité¢. L’exigence de
I’usage a pour but d’éviter que le registre des marques ne regorge de marques non utilisées,
qui ne sont donc plus actuelles, et de faciliter la création de nouvelles marques.'® A cet égard,
il convient aussi de relever que 1’obligation d’utiliser a prls une unm)xstance plus grande sous
le régime de la LPM en raison du passage de la prloqgec 2 hlanﬁ;“&e "usage a celle conférée
par le dépot'® et de la libéralisation compléte usedféjw;esd%g\d\ﬁaﬂrques (cf. en comparaison
art. 7aLPM). Il n’est pas possible de reprendre li@laieve'giu@ﬂ‘eﬁela prathue trés généreuse qui
s’était établie sous I’égide de I’aLPM.

L’usage de la marque pour des produits ou services autres que ceux pour lesquels elle a été
enregistrée ne suffit pas.'"’

Il convient de prendre en considération d’éventuelles limitations de la liste des produits.
Ainsi, si la protection en Suisse d’un enregistrement international n’a été accordée que pour
des produits de provenance espagnole, il faut rendre vraisemblable 1’'usage de la marque pour
les produits de cette provenance-la.

6.4.6 Usage sous une forme divergente

L’usage d’une forme de la marque qui ne diverge pas essenticllement de la marque
enregistrée est assimilée a I'usage de la marque (art. 11, al. 2, LPM). Cet usage peut étre pris
en compte si les éléments n’alteérent pas le caractére distinctif de la marque (art. 5, let. C, al. 2,
CUP). Les principaux ¢léments constitutifs de la marque et son impression générale doivent
rester inchangés.

6.4.7 Usage pour des « produits ou services auxiliaires »

Par « produits auxiliaires » ou « services auxiliaires » (Hilfswaren und -dienstleistungen) on
entend des produits qui servent uniquement a la promotion d’un produit (principal) et qui sont
en régle générale remis gratuitement.'”™ A cet égard, il convient de faire une distinction,
illustrée par I’exemple suivant : le défendeur conteste 1’'usage d’une marque enregistrée pour
des services de transport et remet, pour rendre vraisemblable 1’invocation du défaut d’usage,
des prospectus relatifs a des services de transport exercés par le titulaire de la marque. Il y a
beau avoir usage de la marque sur un «produit auxiliaire », cet usage ne sert pas a la
promotion du « produit auxiliaire » (imprimés, classe 16) mais bel et bien a celle du produit
principal (service de transport, classe 39). A I'instar de ’'usage de la marque pour un produit

19 Ainsi, si une marque a été enregistrée pour des véhicules, des appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau (classe 12), du café, du thé et du cacao (classe 30), mais qu’elle n’est utilisée que pour désigner des
poussettes (classe 12), elle n’est protégée que pour ces produits et pour aucun autre.

1% MARBACH, 181; DAVID ne partage pas cet avis (MSchG 11 n. 7).

"% DAVID, MSchG 11 n. 1.

1% Sagissant de la priorité conférée par I’'usage selon 1’ancien droit, cf. art. 5 aLPM; H. DAVID, Kommentar zum
Schweizerischen Markenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 1974, 116 s.

7 DAvVID, MSchG 11 n. 7. Une marque est réputée non utilisée si elle a été enregistrée pour des meubles en cuir
mais qu’elle n’est utilisée qu’en relation avec des chaises en bois.

1% Cf. DAVID, MSchG 3 n. 37 et art. 11 n. 8; MARBACH, 170.
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ou un service, |’utilisation de la marque sur un « produit auxiliaire » ou en rapport avec un
« service auxiliaire » présuppose qu’il existe un lien (direct) entre 1'usage de celle-ci et le
produit (principal) qu’elle désigne.109 S’il existe un lien entre la marque et le produit
(principal), I'utilisation de la marque sur des prospectus, des listes de prix, des catalogues, etc.
est assimilé a ’'usage de la marque pour le produit.

Par contre, ’'usage de la marque sur du matériel de publicité remis gracieusement (briquet,

pochette d’allumettes, cendrier, autocollant, etc.) ne compte DS, s il ne permet en reégle

générale pas, aux yeux des milieux concernés, ‘g’\'tab}ﬂ*tﬂﬂrh\”% direct avec le produit
Avc! alabl®

jon ist ¢
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6.4.8 Usage par le titulaire ou avec son consentement

L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé a 1’usage par le titulaire (art. 11,
al. 3, LPM). On pense ici a toutes les formes d’usage de la marque pour le compte du
titulaire.'"°

6.4.9 Usage illicite

Il y a usage suffisant de la marque au sens de la LPM méme si cet usage — sérieux — est
contraire aux prescriptions de la loi fédérale contre la concurrence déloyale ou a d’autres
dispositions (p. ex. législation en matiére de médicaments). L’illicéit¢ de 1’usage n’est ici
sanctionnée que par la législation a laquelle cet usage porte atteinte.'''

6.5 Motifs importants justifiant le défaut d’usage

S’il existe de justes motifs, ’opposant peut faire valoir son droit a la marque malgré le défaut
d’usage (art. 12, al. 1 et art. 32 LPM). Sont réputées justes motifs des circonstances qui
interviennent indépendamment de la volonté¢ du titulaire et qui représentent un obstacle
empéchant I’utilisation de la marque, telles que des restrictions a I’importation ou d’autres
prescriptions étatiques s’appliquant aux produits ou services protégés par la marque (art. 19,
al. 1, ADPIC). Cette disposition d’exception doit étre appliquée de fagon tres restrictive. Un
défaut d’usage ne se justifie que pour des motifs sur lesquels le titulaire de la marque n’a
aucune emprise. Des difficultés d’ordre technique ou économique, qui sont prévisibles ou
calculables, relévent de la responsabilité du titulaire de la marque.'"?

6.6 Aspects procéduraux

6.6.1 Nouvel échange d’écritures

L’invocation du défaut d’usage est en principe suivie d’un deuxiéme échange d’écritures pour
permettre a I’opposant de rendre vraisemblable 1’'usage de la marque ou I’existence de justes

1% MARBACH, 171.

10 Cf. DAVID, MSchG 11 n. 22 s.; MARBACH, 182 ss.

" FEzER, MarkenG § 26 n. 39.

12 CRE-PI, sic! 1998, 406 — Anchor / Ancora: dans cette affaire, les difficultés d’écoulement sur le marché et les
droits de douane ¢levés qui pesaient sur le beurre étranger ne constituaient pas des motifs valables.
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motifs pour son non-usage. Si le délai de carence n’est a I’évidence pas encore échu, 1’ Institut
donnera, le cas échéant, I’occasion a I’opposant de formuler une réplique, mais ne lui
demandera pas de rendre vraisemblable 1’usage de sa marque.

6.6.2 Fardeau de la preuve

Le fardeau de la preuve incombe a celui qui a I’obligation de C JUnaweer les faits allégués."’
Conformément a I’article 32 LPM, 1’opposant d01t leqldzmwtaﬁsamb‘ﬁable I’'usage de la marque
ou I’existence de justes motifs pour son non- usagmes{P 111,@@4?‘1‘)‘&, a‘f@m 2 | opposant de produire
les moyens de preuve. Queszzj:.‘ﬁ,?ﬁ;‘io tone

6.6.3 Exigences en matiére de preuve

L’opposant ne doit pas prouver I’'usage de sa marque au sens strict; il suffit qu’il le rende
vraisemblable (art. 32 LPM, a la différence de la disposition de I’art. 12, al. 3, LPM, qui ne
s’applique pas dans le cadre de la procédure d’opposition). La vraisemblance de 1’'usage est
¢tablie lorsque I’Institut estime que les affirmations sont vraies pour la plupart, bien que tous
les doutes n’aient pas été écartés.''* Autrement dit, 1’Institut doit étre convaincu non pas qu’il
est certain que la marque de 1’opposant est effectivement utilisée, mais qu’il est vraisemblable
qu’elle Iest parce que le contraire doit étre raisonnablement exclu.'"

6.6.4 Moyens de preuve

L’article 12 PA énumeére les moyens de preuve généralement admis pour I’administration des
preuves dans la procédure administrative. L’Institut ne peut pas ordonner des auditions de
témoins — contrairement & la Commission fédérale de recours en matiere de propriété
intellectuelle (CREPI), qui peut le faire dans le cadre d’un recours (cf. art. 14 PA). Il s’agit en
premier lieu de documents (factures, bulletins de livraison, etc.) ou d’objets (emballages,
catalogues, prospectus, etc.).

6.6.5 Décision sur I’'invocation du défaut d’usage
Si I’opposant établit la vraisemblance de 1’usage de sa marque, la procédure suit son cours

ordinaire. S’il n’a pas réussi a rendre vraisemblable 1’usage, I’opposition n’est pas fondée sur
un droit a la marque valable (cf. art. 11, al. 1, LPM)"'® et doit, de ce fait, étre rejetée.!”

7 Motifs d'opposition

Conformément a l'article 3, alinéa 1, lettres a-c, LPM, sont exclus de la protection :

13 RHINOW/KOLLER/KISS, n. 909.

14 Cf. VOGEL, 244 et les références; GYGI, 272.
5 Cf. KUMMER, 135.

16 MARBACH, 223 et 189 s.

"7 DAVID, MSchG 33 n. 5.

25



- les signes identiques a une marque antérieure et destinés a des produits ou services
identiques;

- les signes identiques a une marque antérieure et destinés a des produits ou services
similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;

- les signes similaires a une marque antérieure et destinés a des produits ou services
identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confqgignes
o
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7.1 Identité des signes questa Yo, o one®”
Al

Les signes sont identiques au sens de l'article 3, alinéa 1, lettres a et b, LPM lorsque les
marques sont identiques en tous points ou qu’elles ne présentent qu'une différence minime,
par exemple une autre police de caracteres pour le méme mot ou l'adjonction d'un élément a
peine perceptible (tel un point apres le mot).

7.2 Risque de confusion en présence de marques similaires
7.2.1 Ciriteres généraux d'appréciation

L’appréciation du risque de confusion se fait sur la base de la marque telle qu’elle est inscrite
au registre et non sur son utilisation (actuelle) dans le commerce.''® Il y a risque de confusion
au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre ¢, LPM dés que la similitude des marques risque de préter
a confusion dans les milieux concernés, et que ces derniers attribuent les produits ou services
sur lesquels est apposé I’un ou I’autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de
confusior}lge suffit pas. Il doit étre vraisemblable que le consommateur moyen confonde les
marques.

Il peut aussi y avoir risque de confusion entre deux marques lorsque le public, bien qu’il
parvienne a les distinguer 1'une de l'autre, est amené a faire de fausses associations en raison
de leur similitude — on parle de risque de confusion indirect —, telles que les assimiler a des
marques de série caractérisant les différentes lignes de produits de la méme entreprise ou
d'entreprises liées d’un point de vue économique.'?’

Il n’y a pas risque de confusion sans similitude des marques et similarité des produits ou
services. Plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont semblables, plus le
danger de confusion est grand, et plus la marque postérieure doit se distinguer de la marque
antérieure.'”! Inversement, lorsque les marques sont identiques ou trés similaires, la similarité
des produits est plus facilement reconnue.'*

L’appréciation de la similitude entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une
comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances.'” Ainsi,
pour une marque de médicaments délivrés uniquement sur ordonnance, un plus grand degré

18 MARBACH, 115 et les références; DAVID, MSchG 3 n. 12.

19 ATF 122 111 384, 119 11 476.

120 ATF 122 111 384.

12U ATF 122 111 387, 121 111 379, 119 11 475.

122V oir infra et p. ex. CREPI sic! 1997, 480 — Duoderm / DuoDerm.
123 ATF 122 111 385.
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d’attention sera exigé des milieux concernés — des spécialistes — que pour une marque
désignant des articles d’usage quotidien s’adressant a un large public.'**

Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie sur la base de I’impression d’ensemble
qu’elles suscitent chez le public intéressé par les produits qu'elles désignent. En général,
celui-ci ne voit pas les deux marques en méme temps. Aussi la comparaison des marques
tiendra-t-elle compte des caractéristiques qui sont les plus susceptibles de rester gravées dans
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7.2.2 Similarité des produits ou services Questa ol notonee!
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L’appréciation de la similarité des produits ou services se fait pour chaque cas sur la base des
circonstances concretes. Cette appréciation sert a déterminer si les consommateurs pourraient
étre amenés a croire que les produits ou services vendus sous des marques similaires sont
fabriqués et mis sur le marché par la méme entreprise.'*®

Cela n’implique pas nécessairement qu'il s’agisse de produits de substitution d’un point de
vue économique, c’est-a-dire de produits ou services dont les caractéristiques, 1’utilisation
¢conomique et le prix sont si proches qu'un consommateur averti peut les comparer en toute
objectivité et décider d'acheter l'un a la place de l'autre parce qu'il estime qu'ils sont
interchangeables.'”” Pour l'appréciation de la similarité, la classification des produits et
services conformément a I'Arrangement de Nice est tout au plus indicative.'”® Les critéres
permettant d'apprécier la similarité des produits s'appliquent par analogie aux services.

7.2.3 Similitude des marques

7.2.3.1 Distinction entre éléments a faible et éléments a grande force distinctive, entre
marques faibles et marques fortes

Le risque de confusion résulte en général de la reprise de tout ce qui caractérise une marque
ou de I'élément principal qui détermine son impression d’ensemble'®’, a I’exclusion des
¢léments a faible force distinctive. Il n'y a en principe pas de danger de confusion si seuls des
¢léments n'ayant aucune ou n’ayant qu'une faible force distinctive sont identiques.”™® A ce
propos, il convient de mentionner la distinction entre marques faibles et marques fortes : « Le
champ de protection d'une marque est déterminé a partir de la force distinctive de celle-ci. Le
champ de protection de marques faibles contre des marques similaires est plus restreint que
celui de marques fortes. Dans le cas de marques faibles, de légeres différences suffisent donc
déja a créer une distinction suffisante. Une marque est considérée comme faible lorsque ses
principaux éléments constitutifs sont trés proches de désignations génériques appartenant au

124 Cf. p. ex. CREPI, sic! 1997, 300 — Sulox / Oslox.

123 ATF 121 III 378.

126 p_ex. CREP], sic! 1997, 480 - Duoderm / DuoDerm; DAVID, MSchG 3 n. 35 et les référencs; cf. aussi ATF
123 II 191 et 91 II 15; CREPI, FBDM 1996 1 43 — Creaton / Creabeton et FBDM 1 68 — Gold / Goldsound,;
CREPI, FBDM I 1995 1 87 — Avenit / Avenir; OFPI, FBDM 1995 I 65 — Imperial / Cordon Rouge (similarité
confirmée entre la biére et 1’eau minérale et niée entre la bicre et le vin/les spiritueux).

127 Cf. MARBACH, 108.

"2 p_ex. CREPI, sic! 1997, 569 — BirkoTex / Biotex.

129p ex. CREPI, sic! 1998, 194 - Secret Pleasures / Private Pleasures.

PP, ex. CREPI, sic! 1998, 405 - Elle (fig.) / NaturElle collection (fig.).

27



langage courant »"*!, ou que sa force distinctive est affaiblie en raison de 1’usage fréquent de
marques similaires.'** Le fait qu’une marque soit bien connue peut en revanche contribuer a
renforcer sa force distinctive et, partant, a élargir son champ de protection. Une grande force
distinctive et une grande notoriété accroissent la probabilité d'éveiller des associations et, de
ce fait, le risque que des signes similaires mis sur le marché par des tiers soient assimilées, a
tort, & des marques de série.">>

Si la marque de l'opposant fait effectivement partie d'une série dekmafeques qui ont toutes en
commun un ¢lément — on parle de marques de serlef‘ e ti“z‘lc‘:ﬁ@ut&;’eé‘ﬁre un argument en faveur
d'une étendue de protection plus large de cette maﬁquée‘ - .

v
yalida
pitt
on
versio!
\.\65"" no
Q“‘ \,e‘smn is

Si un signe qui ne pouvait étre protégé a l'origine Sest imposé dans le commerce, il jouit en
principe de la méme protection que n'importe quelle autre marque.135
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7.2.3.2 Rapport entre éléments verbaux et éléments figuratifs

Dans une marque combinée, la question de savoir lequel des deux éléments verbal ou figuratif
est prépondérant ou déterminant doit étre appréciée pour chaque cas individuellement.'*® En
principe, 1'impression d’ensemble est davantage déterminée par les éléments verbaux que par
les éléments figuratifs.””’ L’adjonction d'un élément figuratif 4 un élément verbal qui
ressemble a une marque verbale antérieure permet en reégle générale de susciter une
impression d’ensemble suffisamment différente seulement si 1'¢lément figuratif est
prédominant et 1'élément verbal subordonné.'*®

7.2.3.3 Marques verbales

BUATF 122 111 385. 11 s’agit d’une traduction non officielle de I’original allemand reproduit ci-aprés : « Der
Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fiir schwache Marken ist der
geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir starke. Bei schwachen Marken geniigen daher schon
bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten
insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen
Sprachgebrauchs anlehnen ». Dans ce sens aussi CREPI, précitée n. 130 (la force distinctive de la marque Elle,
fig., pour des vétements était faible, de sorte que cette derniére ne pouvait faire valoir qu’un champ de protection
trés limité); cf. également CREPI, sic! 1998, 197 - Torres, Las Torres / Baron de la Torre (selon la Commission,
la marque Torres jouit, en raison de sa notoriété, d’un champ élargi de protection pour le vin); CREPI, sic! 1998,
50 - Clinique / Unique frisch Kosmetik (fig.) : « Der unterschiedliche Sinngehalt zweier Marken geniigt nicht,
um die wegen der Warengleichheit und der klanglichen Ahnlichkeit bestehende Verwechslungsgefahr
aufzuheben, wenn der urspriingliche Sinngehalt einer Marke durch deren Verkehrsdurchsetzung und hohen
Bekanntheitsgrad in den Hintergrund geriickt wird »).

132 Cf. DAVID, MSchG 3 n. 13.

133 CREP], sic! 1999, 569 - Hermés / Hermoso Swiss Made (fig.); ATF 122 III 385.

134 CREPL, sic! 1998, 198 s. - Torres, Las Torres / Baron de la Torre.

135 DAVID, MSchG 2 n. 42; CREP], sic! 1997, 177 - Gourmet House / Fideco Gourmet House.

B¢ p_ex. OFPI, SMI 1996, 353 - The Simpsons (fig.) / Simons

137 CREPI, FBDM 1995 1 87 - Avenit / Avenir; CREPL, SMI 1995, 311 - Bally / Sali; CREPI, FBDM 1995 1 45 -
Castello / Castelberg.

38 CREPI, sic! 1997, 478 - ATP Tour (fig.) / MTA (fig.) (en l'occurrence, les éléments figuratifs étaient
similaires mais n’avaient qu’une faible force distinctive puisqu’ils constituaient une référence claire aux produits
désignés par la marque); CREPI, sic! 1998, 48 - Swiss Air Force (fig.) / Swiss Force (fig.).
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En régle générale, le début et le radical du mot revétent une grande importance. >~ Lorsque les

mots sont courts, des différences relativement légeres peuvent, le cas échéant, suffire a
. . 140

exclure le risque de confusion.

Pour les marques verbales, il faut distinguer entre 1'effet auditif, 'effet visuel et la
signification. L’effet auditif est essentiellement déterminé par la succession de voyelles, le
nombre de syllabes, le début du mot, son radical et la succession de consonnes.'*' « Comme
on ne peut faire abstraction de I’influence sur I’intelligence de ce ;e ‘destinataire’ moyen
d'une marque entend et lit, le sens d'une MArque e “Iﬁﬂmmié%entee par la désignation
courante peut €tre déterminante aussi pour son 1m§t‘€§s‘1mvt1@1wmble A cet égard, il faut
tenir compte non seulement de la s1gn1ﬁcat1(mps“’dn“ Saot10ls aussi des associations
intellectuelles que le signe éveille 1mmanquablement Des sens frappants, que le conscient
percoit dés que le signe est entendu ou lu, sont souvent aussi prédominants dans le souvenir.
Si une marque verbale est dotée d’un tel sens, que I’autre marque n’a pas, la probabilité que
les consommateurs soient induits en erreur par un signe présentant une ressemblance auditive
ou visuelle est plus faible. »'** Afin que la signification puisse contrebalancer la ressemblance
auditive ou visuelle (éventuelle), elle doit étre prépondérante.'” Inversement, des
significations proches, voire identiques accroissent le danger de confusion.'**

7.2.4 Casuistique

Voici une sélection de décisions énumérées par ordre chronologique.

Risque de confusion confirmé:

Tribunal fédéral:

- Kamillosan / Kamillan et Kamillon (ATF 122 III 382 = sic! 1997, 45)

- Bud et Bud King of Beers / Bud resp. Budweiser, Budvar, Budbrdu (ATF 125 III 193 = sic! 1999, 432;
accords bilatéraux sur la protection d'indications de provenance, légitimation pour faire valoir le défaut

d’usage)

CREPI:

' Cf. MARBACH, 119; DAVID, MSchG 3 n. 20 et 22; CREPL sic! 1997, 300 - Sulox / Oslox.

10 ATF 121 111 379 - Boss / Boks; MARBACH, 120.

"I Cf. MARBACH, 119 s.; ATF 119 I 475 s.; CREPL sic! 1997, 301 - Sulox / Oslox.

2 ATF 121 III 379 - Boss / Boks. II s’agit d’une traduction non officielle de 1’original allemand reproduit ci-
apres : « Da der durchschnittliche Markenadressat aber, was er hort und liest, unwillkiirlich auch gedanklich
verarbeitet, kann fiir den Gesamteindruck einer Wortmarke, die dem allgemeinen Sprachschatz entnommen ist,
auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch
Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hoéren
und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrangen, dominieren regelméssig auch das Erinnerungsbild. Weist
eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die
Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen @hnlichen Klang oder ein dhnliches
Schriftbild tduschen lésst. »

"> CREPI, sic! 1999, 650 - Monistat / Mobilat; cf. aussi CREPI, FBDM 1995 I 87 - Avenit / Avenir
(l'association immédiate et involontaire avec le sens du mot « avenir » n'a pas été supposée; en Suisse, tout le
monde ne connait pas la signification de ce mot); CREPI, sic! 1998, 194 - Secret Pleasures / Private Pleasures (la
similitude de sens étant immédiatement perceptible, il y a risque de confusion); CREPI, sic! 1997, 182 - Bally /
Billi (« Billi ldsst an den im angelsédchsischen Sprachbereich weit verbreiteten und deshalb auch dem
schweizerischen Publikum ohne weiteres geldufigen Vornamen Bill denken »).

144 MARBACH, 120 et les références.
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Castello / Castelberg (FBDM 1995 1 45)

Avenit / Avenir (FBDM 1995 1 87; ni la signification ni 1’adjonction graphique ne suffisent a contrebalancer
la ressemblance auditive)

Creaton / Creabeton (FBDM 1996 1 41)

Scott / Shot Racing (sic! 1997, 59)

Nc\\\vos
:c\\
Odeon / Nickelodeon (sic! 1997, 61; méme les marqgiuin avya‘h‘t meé‘fﬁ@un gu’une terminaison peuvent
donner I'impression d'appartenir a une méme série) Dies e‘\‘;ﬁ-\on wes “" opl S valiée
cett e('é\““ et yalid
uestﬂ" 16 1o 10n&

Gourmet House / Fideco Gourmet House (sic! 1997, 177157 marque sur laquelle se fonde l'opposition s'est
imposée; 1’adjonction de sa propre raison sociale est insuffisante)

Nicopatch / Nicoflash (sic! 1997, 294; bien que la marque sur laquelle se fonde I’opposition soit faible, le
risque de confusion persiste)

Canal plus / Cable plus (sic! 1997, 577)

Clinique / Unique frisch Kosmetik (fig.) (sic! 1998, 50; la marque sur laquelle se fonde l'opposition jouit
d'une grande notoriété, il s'agit d'un signe fort)

Secret Pleasures / Private Pleasures (sic! 1998, 194)

Torres, Las Torres / Baron de la Torre (sic! 1998, 197; le signe « Torre » faisant partie d'une série de
marques de l'opposant, il jouit par conséquent d'une plus grande force distinctive; les marques sur lesquelles
se fondait 1'opposition se sont imposées dans le commerce; un titre de noblesse est une indication de qualité
dont la force distinctive est limitée; le vin et les spiritueux étant des produits d’usage quotidien, le
consommateur fait preuve d’un degré d’attention moyen lorsqu’il les achéte)

Lux / Soge Lux (sic! 1998, 303)

Swibo / Swico Star (sic! 1999, 276)

Patek Philippe / Grand Philippe Geneve (sic! 1999, 421)

Mezzacorona (fig.) / Gran Coronas (fig.) (sic! 1999, 565)

Bico / Hico (sic! 1999, 566)

Calciparin / Cal-Heparine (sic! 1999, 568)

Hermés / Hermoso Swiss Made (fig.) (sic! 1999, 569; une grande force distinctive et une grande notoriété
accroissent la probabilité d'éveiller des associations et, partant, le risque que des marques similaires mises
sur le marché par des tiers soient assimilées, a tort, a des signes de série)

Galeries Lafayette / Lafayette (sic! 1999, 651; notoriété de « Galeries Lafayette » en tant que nom et marque
d'une chaine de grands magasins; la protection s'étend a tous les produits que le public s'attend a trouver
dans l'assortiment habituel d'un grand magasin)

XX (fig.) / XXL (sic! 2000, 105; risque de confusion confirmé pour les produits de la classe 3)

Windows NT / ETV for Windows (sic! 2000, 109; Windows n'est pas descriptif mais jouit d'une grande
notoriété en tant que marque; le fait de pouvoir utiliser une marque d’un tiers ne confére pas le droit

d’enregistrer ce signe comme partie d’une marque)

Land Rover / Rovers (fig.) (sic! 2000, 301; la notoriété que la marque a acquise pour certains produits ne
peut pas €tre transposée sur d’autres produits qui ne sont pas similaires)
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Clinique / Clinique Hartmann Paris (sic! 2000, 376; la marque sur laquelle se fonde 1'opposition s'est
imposée sur le marché)

Maag / Mac (sic! 2000, 386)

Blue Jeans Gas (fig.) / Gas Station (sic! 2000, 388; la différence de sens n’est pas claire puisque la
signification de la marque attaquée n’est pas immédiatement reconnaissable pour le consommateur moyen)

OFPI/Institut:
o\ Archt
4 nives \ Nf'\‘“‘“ glig
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Risque de confusion nié:

Tribunal fédéral:

Radion / Radomat (ATF 119 11 473)
Boss / Boks (ATF 121 III 377; significations différentes)

Digibau / Digiplan (sic! 1997, 57; « digi » en tant qu'abréviation de « digital » ne peut étre protégé; il en va
de méme pour le signe « Digibau »; a défaut de force distinctive, il n’y a pas de risque de confusion)

Campus / Liberty Campus, UBS Campus (sic! 2000, 194: faible force distinctive de la marque sur laquelle
se fonde l'opposition; 1’adjonction de I'élément de marque distinctif « UBS » suffit a éviter tout risque de
confusion)'®

CREPI:

Baume & Mercier Linea / Linia (FBDM 1996 1 50; l’identité d’¢léments n’ayant qu’une faible force
distinctive ne préte pas a confusion)

Gold / Goldsound (FBDM 1996 1 68; voir supra)
Ecoline / Decoline (sic! 1997,180; voir supra et significations différentes)

Bally / Billi (sic! 1997,182; I’absence de similitude entre les marques rend 1’examen de la similarité des
produits superflu)

Exosurf/ Exomuc (sic! 1997, 295; le préfixe « exo » utilisé en relation avec des médicaments est descriptif)
Neutrogena / Neutria (sic! 1997, 298; identité limitée au début du mot, qui n'a pas de force distinctive)
Sulox / Oslox (sic! 1997, 300; produits destinés a des médecins spécialistes)

Valser / Valquella (sic! 1997, 389; significations et effets auditifs différents)

Teencool, Kid Cool / Keep Cool (sic! 1997, 393; significations différentes)

Liquid Gold / Swiss Gold (sic! 1997, 476; marques faibles pour désigner des boissons)

ATP Tour (fig.) / MTA (fig.) (sic! 1997, 478; les éléments figuratifs n’ont qu'une faible force distinctive
puisqu’ils constituent une référence claire aux produits désignés par la marque)

Dr. Martens / Drtermans (sic! 1997, 479)

5 cf par contre CREPI, sic! 1997, 177 - Gourmet House / Fideco Gourmet House : de I'avis de la Commission,
I’adjonction de la raison sociale n'exclut pas le risque de confusion.
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- Birko Tex / Biotex (sic! 1997, 568)

- Swiss Air Force (fig.) / Swiss Force (sic! 1998, 48; I’identité se limite a des ¢léments descriptifs)

- Schoko-Bons / Tibi Choco Bonbon (sic! 1998, 401; voir supra)

- Elle (fig.) / NaturElle collection (fig.) (sic! 1998, 403; voir supra)

- Natural White / Natural White TP. (sic! 1999, 275; voir supra; le fait que la.marque sur laquelle se fonde

l'opposition est enregistrée ne signifie pas que 1'Institut s'est exP'r“iméoulfg““f?ﬁs pour toute sur sa force
L . , .. . 3 At .
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- Koenig / Sonnenkonig (sic! 1999, 418) Tris ¥

- Compac / CompactFlash (sic! 1999, 420; identité limitée & un élément du domaine public)
- Thermos (fig.) / Thermosteel (fig.) (sic! 1999, 424; la protection de la marque « Thermos » ne peut s'étendre
a des éléments de mots appartenant a la méme famille puisqu'il existe un besoin (absolu) de ne pas

monopoliser ce terme)

- Hw Swiss Military / Swiss Military by Chrono (sic! 1999, 643; identité limitée a des éléments du domaine
public)

- Wave Rave / theWave (sic! 1999, 648; similitude confirmée en ce qui concerne la signification, que ce soit
en cas de traduction, de synonymie, d’antonymie ou d’identité de sens)

- Monistat / Mobilat (sic! 1999, 650; pour qu’elle puisse contrebalancer les ressemblances auditive et visuelle,
la signification doit étre prépondérante)

- Craft/ Living Crafts (sic! 2000, 104; Craft est descriptif et n'a qu'une faible force distinctive)
- Esprit / L’esprit du dragon (sic! 2000, 303)
- Nasabol / Lysobol (sic! 2000, 306; la terminaison « -bol » est faible et n'a pas de force distinctive)

- Assura (fig.) / Assurpoint etc. (sic! 2000, 378; la marque sur laquelle se fonde 1'opposition n’a qu'une faible
force distinctive, elle ne s'est pas imposée dans le commerce)

- Ricard le vrai pastis (fig.) / Pastis le véritable (fig.) (sic! 2000, 381; identité limitée a des éléments verbaux
et figuratifs a faible force distinctive)

- Merkur Kaffee (fig.) / Markus-Kaffee (sic! 2000, 383; significations différentes)

- Gourmets (fig.) / Gourmet F & F (fig.) (sic! 2000, 384; la marque sur laquelle se fonde l'opposition est
descriptive et ne s'est pas imposée dans le commerce puisqu'elle est toujours utilisée en relation avec un
signe fort)

OFPI/Institut:

- Shell / IBM Workplace Shell (FBDM 1994 T 53; identité limitée a des signes n'ayant aucune ou qu'une
faible force distinctive)

- ABS/TBS (FBDM 1995 1 75; acronymes)

- Marque figurative (poisson) / marque tridimensionnelle (pince en forme de poisson) (sic! 1998, 481; il y a
risque de confusion uniquement si la marque tridimensionnelle est la reproduction exacte de la marque
figurative)
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8 Cloture de la procédure
8.1 Décision sur I’opposition

Si ’opposition est fondée, I’enregistrement est révoqué totalement ou partiellement; dans le
cas contraire, I’opposition est rejetée (art. 33 LPM).

Archives

8.2 Issue de la procédure sans décision materlellq | B . e

D\ese e‘ ““esﬂ"fﬂ:{ma\'\da
Hormis les décisions d’irrecevabilité sanctlonnamtesiﬂﬁﬁwn‘e‘@e‘ 155 Conditions requlses pour
former opposition, la procédure d’opposition L egalement close sans qu’une décision
matérielle soit prise dans les cas suivants : les parties conviennent d’un réglement a I’amiable,
I’opposant retire 1’opposition, I’opposition devient sans objet suite a la radiation de la marque
attaquée. Dans ces cas, 1’Institut notifie une décision de classement.

8.2.1 Retrait de ’opposition ou du recours durant la litispendance

Conformément a la maxime de disposition, I’Etat doit garantir la protection du droit lorsqu’on
I’attend de lui, dans la mesure ou on ’attend de lui et aussi longtemps qu’on ’attend de lui
(voir supra 1.2 et 1.3)."*® Durant la litispendance, 1’opposant peut disposer librement de son
droit a la marque. Le retrait de I’opposition clot immédiatement la procédure pendante. Si une
décision sur I’opposition a déja été notifiée mais qu’elle n’est pas encore entrée en force, elle
est annulée sans autres formalités dés que le retrait a été déclaré a I’Institut.'’

8.3 Frais

La décision sur les frais se fonde ordinairement sur les piéces du dossier.”® Des
éclaircissements supplémentaires ne sont requis qu’a titre exceptionnel.

8.3.1 Détermination des frais de procédure

Il est inutile de déterminer les frais de procédure dans la décision finale puisque la taxe
d’opposition est un montant fixe payable a I’avance (voir supra 2.6). D’autres frais de
procédure ne sont pas percus. La taxe d’opposition étant une taxe forfaitaire, elle n’est en
principe pas restituée en cas d’irrecevabilité ou de classement de "opposition .'*’ L’article 24,
alinéa 2, OPM prévoit une exception : si le défendeur conclut dans le délai de réponse (art. 22,
al. 1, OPM) a la radiation de I’enregistrement attaqué, la moitié de la taxe d’opposition est

146 Cf. KUMMER, 80.

711 n’est pas nécessaire d’annuler formellement la décision sur ’opposition. S’agissant de la situation analogue
dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral conformément aux art. 43 ss OJ, voir ATF 91 II 148;
MESSMER/IMBODEN, 166 et les références.

Lorsque la CREPI a été saisie d’un recours, la procédure est analogue. Une fois que le recours a été introduit, la
décision sur I’opposition n’entre pas en force tant que la procédure est pendante. Durant la litispendance,
I’opposant peut disposer librement de son droit (exclusif) a la marque. Par analogie avec le retrait d’une action
de droit civil durant la procédure de recours, le retrait de I’opposition clos sans autres formalités la procédure de
recours de deuxiéme instance.

¥ Cf. aussi ADDOR, 225 s. et 235; CREPI, sic! 1998, 308 — Nina de Nina Ricci / Nina.

' CREPI, sic! 1997, 63 — O’Brien / Obrien.
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restituée. 1l en va de méme lorsque 1’opposition n’est que partielle et que la liste des produits
ou services est limitée exactement a 1’étendue de I’opposition. L’article 24, alinéa 2, OPM
s’applique en outre lorsque la marque est radiée apres que I’opposition a été introduite mais
avant que le délai de réponse n’ait ét¢ imparti au défendeur.

Selon sa pratique, I’Institut restitue la taxe d’opposition dans son intégralité, aprés y avoir
imputé un montant de 10 pour cent pour travaux administratifs, dans les cas suivants
(art. 8 IPI-RT) : prchives
chivi
mehr g““‘g

- la procédure devient sans objet parce q\u@e“els. ppﬂ%jﬁa‘ ¢ clait dirigée contre un

enregistrement international auquel a été oppo&@s‘a imrﬁfm‘%ﬂef‘d faitil de protection pour des

motifs absolus d’exclusion;'™°

- lorsque plusieurs oppositions ont été¢ introduites contre une marque : une fois que 1’une
d’entre elles a été examinée et admise, les autres procédures deviennent sans objet, et la
taxe d’opposition est restituée;'”

- DInstitut était en possession de la demande de radiation de la marque attaquée au moment
de I’introduction de I’opposition mais n’avait pas encore publié la radiation (I’opposant
n’en avait donc pas connaissance).'*?

8.3.2 Répartition des frais

La décision finale doit déterminer a quelle partie incombe quelle part de la taxe d'opposition,
et si une partie doit verser en plus des dépens a I’autre partie.

8.3.2.1 Répartition des frais en cas de décision sur ’opposition

En statuant sur 1’opposition, 1’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la
partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). La
partie qui a eu gain de cause se voit en régle générale allouer des dépens (principe selon
lequel qui perd paie, cf. aussi art. 159 OJ, art. 64 PA).">® Si I’opposition n’est admise qu’en
partie, les dépens (éventuels) sont calculés dans la mesure du rapport entre la partie qui a eu
gain de cause et celle qui a succombé.

Si le défendeur n’a ni répondu ni participé d’une autre maniere a la procédure, il ne se verra
en principe pas allouer de dépens, méme s’il obtient gain de cause.'>* Lorsqu’une opposition
est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de
mandataire établi en Suisse conformément a 1’article 21, alinéa 2, OPM, celui-ci est exclu de
la procédure et ne se verra pas non plus allouer de dépens, méme si I’opposition est rejetée.

"% CREPI, sic! 1997, 395 — Securlink.

I CREPI, sic! 1997, 484 — Concord / Condor.

132 par contre, la taxe n’est pas restituée s’il s’avére que 1’opposant a agi par négligence (p. ex. en introduisant
une opposition contre une marque qui ne produit pas d’effet en Suisse).

133 CREPI, sic! 2000, 395 — Red Bull; BERNET, 134 ss; RHINOW/KOLLER/KISS, n. 888; GYGI, 330; KOLZ/HANER,
n. 705.

134 p_ ex. dans le cas d’une décision d’irrecevabilité sans échange d’écritures conformément a 1’art. 22, al. 1,
OPM.
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Pour le calcul des dépens, I’article 8 de I’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure
administrative (OFIPA, RS 172.041.0) s’applique par analogie (art. 24, al. 1, OPM). L’alinéa
3 de Dl’article 8 OFIPA renvoie au tarif pour les dépens alloués a la partie adverse dans les
causes portées devant le Tribunal fédéral (Tarif TF, RS 173.119.1). Dans le cadre de la
procédure d’opposition, c¢’est la moiti¢ du montant fixé dans le Tarif TF qui s’applique (art. 8,
al. 3 et 4, OFIPA). En divisant par deux le montant plafond de 15000 francs suisses
mentionné (cf. art. 6, al. 2, Tarif TF), les dépens ne peuvent donc dépasser 7500 francs suisses
(auxquels vient s’ajouter le remboursement de la taxe d’ oppqsaﬁb&n) Dans sa pratique,
I’Institut se situe généralement au-dessous de ce m‘gqmﬁen\lmmi‘g L¢ principe, voulu par le
législateur et selon lequel la procédure d’ opposnm“d@g'.’t ds*éﬁ;@vawmageuse doit donc aussi
étre pris en considération lorsqu’il s’agit de régler fﬁ qﬂéﬁhm"ﬁe §"frais.!

Les dépens doivent couvrir en particulier la taxe d’opposition versée a 1’avance par 1’opposant
et les frais de représentation lorsque le mandataire ne se trouve pas dans un rapport de service
avec la partie qu’il représente (art. 8, al. 2, OFIPA)."

8.3.2.2 Répartition des frais en cas de décision de classement

Il arrive souvent que les procédures d’opposition soient closes a la suite d’un réglement a
I’amiable, de la radiation de la marque attaquée ou du retrait de I’opposition. La question de la
répartition des frais doit alors étre réglée dans la décision de classement (cf. art. 8, al. 7,
OFIPA)."’

8.3.2.2.1 Réglement a I’amiable

Si les parties ont communiqué a I’Institut qu’elles sont convenues d’un réglement a 1’amiable
sans préciser que celui-ci régle aussi la question des frais, la taxe d’opposition est imputée
pour moiti¢ a chacune des parties, et les dépens sont compensés (pour ne pas intervenir dans
le rapport prestation/contre-prestation négocié par les parties).

Si les parties ont communiqué a I’Institut qu’elles se sont entendues sur les frais sans préciser
comment, la taxe d’opposition est en régle générale imputée a I’opposant, et les dépens sont
compenses.

Si les parties se sont entendues officieusement et qu’elles ont communiqué a I’Institut
comment elles ont réglé la question des frais de procédure et des dépens, les frais sont en
régle générale répartis (ou compensés) conformément a cet accord. Par contre, I’Institut ne
peut donner suite a la requéte des parties de reprendre dans le dispositif de la décision la
répartition chiffrée dont elles sont convenues. Dans le cadre de la procédure d’opposition, un
réglement a I’amiable ne peut étre approuvé formellement et devenir, de ce fait, une
transaction « judiciaire » ou « administrative ».'>®

'3 CREPI, sic! 2000, 396 — Red Bull.

1% Dans la procédure d’opposition, la nécessité de se faire représenter par un professionnel étant généralement
reconnue, elle ne se juge pas sur la base des difficultés juridiques et réelles du cas particulier.

157 ADDOR, 223 ss; BERNET, 143 ss; GYGI, 328; KOLZ/HANER, 249.

138 1 a thématique de la procédure d’opposition est trés restreinte. Ne peuvent en particulier pas y étre jugées des
questions d’ordre contractuel (cf. aussi DAVID, MSchG 31 n. 5; MARBACH, 154 s.). Les réglements a [’amiable
contiennent des accords contractuels qui dépassent I’objet limité de la procédure d’opposition. Ils ne peuvent par
conséquent pas étre examinés et encore moins approuvés officiellement.
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Si les parties sont convenues que la décision sur la répartition des frais incombe expressément
a I’Institut, la répartition se fera comme dans le cas de I’opposition devenue sans objet (voir
. 159

infra).

8.3.2.2.2 Opposition devenue sans objet

Si les parties ne sont pas convenues d’un réglement a I’amiable, lahgﬁpartltlon des frais se fait
selon les critéres suivants : issue probable du htlge qau@e\ue\:\i&“ﬁi%parltlon de I’objet de la
procédure et imputabilité de la procédure.'® S’ agm@aﬁt deeee“ﬁ,amper Critere, est en particulier
déterminante la questlon de savoir si lopposantqastfémphw%n “devorr d’information avant
d’engager la procédure.'® Quiconque avertit la partic adverse avant de former opposition
remplit ce devoir.'®

8.3.2.2.3 Désistement

Si I’opposition est retirée sans communication supplémentaire des parties, on suppose qu’elles
ne sont pas convenues d’un réglement a ’amiable. Par conséquent les frais sont imputés a
I’opposant qui, en retirant ’opposition, a déclaré son désistement.'®?

8.3.2.2.4 Montant des dépens

Lorsque la procédure est close sans qu’une décision sur le fond ait été prise, les honoraires
peuvent étre réduits (art. 7, al. 3, Tarif TF). Pour le surplus, c’est la procédure décrite sous le
point présentant la répartition des frais en cas de décision sur I’opposition (voir supra 8.3.2.1)
qui s’applique lorsque les oppositions sont classées.

8.4 Voies de droit

Les décisions finales sur opposition, tout comme les autres décisions de 1’Institut en matiere
de marques, peuvent étre attaquées au moyen d’un recours devant la CREPI (art. 36 LPM).'®*
9 Notification de la décision

9.1 Opposition contre une marque suisse

Si une opposition est dirigée contre une marque suisse, la décision est délivrée au titulaire ou
a son mandataire établi en Suisse (la date de notification est celle figurant sur le récépissé du

recommandé¢). Si elle ne peut étre délivrée, elle est publié¢e dans la Feuille fédérale (la date de
notification est celle de la publication, art. 36, let. a et b, PA).

9 Cf. Gyat, 327.

1% Cf. ADDOR, 223 ss; Institut, sic! 1998, 337 s.; CREPL, sic! 1998, 308 - Nina de Nina Ricci / Nina; CREPI sic!
1998, 583 — Groupe Schneider / Schneider.

16 Cf. MARBACH, 156; ADDOR, 230.

192 S*agissant de la forme et du contenu de 1’accord, cf. p. ex. NIEDER, 18 ss.

163 Notamment GYGI, 327.

1% Conformément a I’art. 50 PA, le délai de recours est de 30 jours a compter de la notification de la décision
(finale). La CREPI statue définitivement (art. 36, al. 3, LPM).
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9.2 Opposition contre un enregistrement international : particularités procédurales
liées a la notification

Si I’opposition vise un enregistrement international, le défendeur a son siége ou son domicile
a I’étranger et doit, de ce fait, désigner un mandataire établi en Suisse (art. 42 LPM).

S
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Si le défendeur désigne un mandataire établi en Suisse, I’Institut notifie les décisions a ce
dernier. Si le défendeur nomme un mandataire établi en Suisse, il est exclu de la procédure
(art. 21, al. 2, OPM), mais la décision finale est notifiée a son mandataire.

Si le défendeur ne désigne pas de mandataire établi en Suisse, la décision est notifiée a son
¢égard par publication dans la Feuille fédérale (art. 36, let. a et b, PA).'® Une fois que la
décision (notifiée en Suisse a 1’opposant) est entrée en force, soit le refus définitif de
protection est envoy¢, soit le refus provisoire de protection est retiré sous la forme d’une
décision non susceptible de recours, conformément a la décision sur I’opposition.'®®

9.2.2 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs
absolus d’exclusion

Pour des raisons de technique procédurale, I’Institue notifie toujours un refus provisoire total

de protection. Au titre des motifs absolus d’exclusion, aucune proposition de restriction n’est

faite.

Il examine en principe d’abord les motifs absolus d’exclusion. Suivant les circonstances, la

procédure d’opposition peut étre formellement suspendue.

9.2.2.1 Observation du délai par le mandataire établi en Suisse

1951 a décision n’est pas délivrée sous la forme d’une décision susceptible de recours notifiée selon 1’AM et/ou le
PM par I’intermédiaire de I’OMPI parce que, dans ce cas, I’Institut n’aurait pas de piéce justificative de la
délivrance a I’étranger. L’Institut ne regoit pas d’accusé de réception. Lorsque la décision est notifiée par
I’intermédiaire de I’OMPI, il n’est pas possible de déterminer avec exactitude si et quand la partie adverse s’est
vu délivrer la décision et, de ce fait, si et quand la décision est entrée en force. Cette information est pourtant
essentielle dans une procédure contentieuse opposant plusieurs parties. L’opposant doit savoir avec certitude que
la décision est entrée en force formellement. Au final, peu importe que dans le cas particulier ce soit 1’art. 36,
let. a ou b, PA qui s’applique. La let. b s’applique de toute fagon puisque 1’Institut ne peut pas présumer de la
délivrance de la décision si elle n’est pas clairement établie. Par ailleurs, il n’est pas possible d’appliquer les
dispositions d’un autre traité qui réglerait la question de la remise. Dans ce cas, I’AM et le PM, en tant que droit
particulier, priment (cf. aussi CREPI, sic! 1999, 423 — Patek Philippe / Grand Philippe Genéve : dans ce cas, la
Commission a estimé qu’au final la publication d’une décision qui influe sur le cours de la procédure dans la
Feuille fédérale était correcte, méme si sa ligne argumentative était en partie différente).

1% A la demande expresse du défendeur, la décision intégrale, telle qu’elle a été notifiée a I’opposant en Suisse,
lui sera ensuite transmise par I’intermédiaire de I’OMPI, en traduction frangaise (art. 5, al. 4, AM) et sous la
forme d’une décision non susceptible de recours également.
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Si le mandataire établi en Suisse respecte le délai imparti dans le refus provisoire de
protection et que la marque peut étre admise (totalement ou partiellement) a la protection
aprés un nouvel examen des motifs absolus d’exclusion, I’Institut notifie cette décision
partielle au mandataire. La procédure d’opposition se poursuit alors normalement (afin que
I’on puisse déterminer si la marque peut étre admise a la protection sous 1’angle des motifs
relatifs d’exclusion).

Si, aprés examen de tous les motifs absolus d’exclusion, la manggigies peut étre admise a la
protection, I’Institut notifie un refus définitif de ‘Br‘qm@éti“gn‘;z\sggﬁ% indication des voies de
recours et des possibilités de poursuivre la procédﬁ?e‘i@@ﬁ%s‘@@ﬁem aux art. 36 et 41 LPM; le
mandataire établi en Suisse en est informé). Si 1%‘,“;2135@%5‘3&1%“3‘3 la décision n’introduit ni
recours ni requéte tendant a la poursuite de la pro‘gsévdure dans le délai imparti, la procédure
d’opposition devient sans objet et est classée.'®’ Sinon, elle est reprise une fois Iissue de la
procédure de recours ou de la poursuite de la procédure connue.

9.2.2.2 Inobservation du délai par le mandataire établi en Suisse

Si le mandataire établi en Suisse ne respecte pas le délai imparti dans le refus provisoire de
protection, I’Institut notifie un refus total définitif de protection sous indication qu’il existe
des motifs absolus d’exclusion ou que les irrégularités formelles et matérielles n’ont pas été
corrigées (notamment conformément aux art. 42 LPM, 16 et 17 OPM - sous indication des
voies de recours et des possibilités de poursuivre la procédure conformément aux art. 36 et
41 LPM). Si le destinataire de la décision n’introduit ni recours ni requéte tendant a la
poursuite de la procédure, la procédure d’opposition devient sans objet et est classée.'®® Sinon
elle est reprise une fois I’issue de la procédure de recours ou de la poursuite de la procédure
connue.

10 Entrée en force
10.1 Entrée en force formelle

La décision entre en force formellement dés qu’elle ne peut plus étre attaquée par des voies de
droit ordinaires.'®® Dans la procédure d’opposition, la décision entre en force 30 jours aprés sa
notification (art. 36 LPM en relation avec art. 50 PA). Les décisions incidentes susceptibles de
recours, quant a elles, entrent en force apres I’expiration du délai de recours qui est de dix
jours (art. 45 en relation avec art. 50 PA). Sur demande, I’entrée en force de la décision est
attestée gratuitement deux mois environ apres son envoi ou sa publication.

10.2 Entrée en force matérielle

Par entrée en force matérielle, il faut comprendre que la décision devient déterminante dans
tout litige ultérieur entre les parties (et leurs ayants cause).'”® L’entrée en force porte sur le

17 On attend environ sept mois avant de classer une opposition dans ce cas pour parer a toutes éventualités
(notamment des retards dans la délivrance).

18 Aprés une durée d’environ sept mois.

19 Cf. Gyal, 322. La possibilité d’exiger la reconsidération, la révision ou une explication de la décision
n’empéche pas son entrée en force formelle.

70 KUMMER, 145; VOGEL, 216.
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dispositif de la décision — non sur ses motifs — et produit des effets par rapport a des
conclusions identiques, se fondant sur les mémes considérations de fait et de droit.'”" Si une
marque est révoquée a la suite d’une opposition et qu’elle fait I’objet d’un nouveau dépot et
d’un nouvel enregistrement, sa date de dépot ou de priorité sera différente, de sorte que I’objet
attaqué n’est plus le méme et que, si une nouvelle opposition est dirigée contre cette marque
nouvellement enregistrée, I’objet du litige ne sera plus le méme non plus.'”

Tant que I’Institut n’a pas révoqué I’enregistrement de la marqug.;velses tribunaux civils ou
pénaux ne sont pas liés par la décision sur I’ opposltlgn@” =0 8 p@mt‘ﬁe vue, celle-ci n’est donc

ist mc
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11 Reconsidération

En cas de recours, I’Institut peut de [ui méme reconsidérer sa décision jusqu’a I’envoi de sa
réponse (art. 58, al. 1, PA). L’article 58 PA ne contient pas d’autres précisions sur la
reconsidération, laquelle répond pourtant a un principe général du droit administratif. Les
parties aussi peuvent requérir une reconsidération, tant avant qu’apres 1’entrée en force de la
décision. Elles doivent adresser leur requéte a I’autorité qui a notifié la décision en sollicitant
le réexamen de la décision et son remplacement par une décision plus favorable.'™

Simple voie de droit, la requéte ne fonde en principe pas un droit matériel a la
reconsidération. Dans certains cas, il existe en revanche une obligation de reconsidération :
« Conformément aux principes dérivés de I’article 4 Cst. par la jurisprudence et la doctrine,
une autorité est tenue d’examiner une demande de reconsidération lorsque les circonstances
ont notablement changé depuis la premiére décision ou lorsque le requérant fait connaitre des
faits ou des moyens de preuve importants dont il n’avait pas connaissance au cours de la
procédure précédente, qui lui étaient impossibles a faire valoir juridiquement ou réellement ou
dont il ne voyait pas la nécessité de les faire valoir »' .

La possibilité¢ de requérir la révision d’une décision rendue par une autorité de recours est
réglée dans la loi (art. 66 ss PA). Pour les décisions rendues en premicre instance, il n’existe
pas de réglementation explicite. Pourtant, I’application par analogie des articles 66-68 PA a
ces décisions se justifie, tout comme la reconnaissance du droit de requérir un réexamen ou
une reconsidération s’il existe des motifs de révision.'”® Dans les procédures opposant
plusieurs parties, il convient de procéder a la pesée des intéréts entre la partie qui demande le
réexamen ou la reconsidération et la partie adverse, qui doit pouvoir avoir confiance dans
I’existence de la décision.'”’

I KUMMER, 146; GYGI, 322 ss.

211 en va de méme pour I’enregistrement international qui n’a pas ét¢ admis a la protection en Suisse a la suite
d’une opposition, lorsqu’une désignation postérieure (qui est toujours possible) est requise ultérieurement.

'3 Cf. MARBACH, 157.

174 RHINOW/KOLLER/KISS, 1. 595.

"> AF 113 Ia 152. Il s’agit d’une traduction non officielle de 1’original allemand reproduit ci-aprés : « Gemiss
den von Rechtsprechung und Lehre aus Art. 4 BV abgeleiteten Grundsétzen ist eine Behdrde dann verpflichtet,
sich mit einem Wiedererwdgungsgesuch zu befassen, wenn die Umstinde sich seit dem ersten Entscheid
wesentlich gedndert haben, oder wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen und Beweismittel namhaft macht,
die ihm im fritheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen fiir ihn rechtlich
oder tatsdchlich unmdglich war oder keine Veranlassung bestand. »; RHINOW/KOLLER/KISS, n. 595 et 1324, p.
115 ss et 230.

176 K OLZ/HANER, n. 432

T K OLZ/HANER, n. 436.
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