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I. Introduction

Introduites dans le systéme du droit des marques il y a trente ans, le 1°* janvier 1993, les formes
tridimensionnelles sont depuis lors susceptibles d’étre protégées a titre de marque. Bien qu’il
s’agisse de marques non-traditionnelles, les marques tridimensionnelles ont une importance
pratique, comme en témoigne la jurisprudence rendue en la matiere. Cet attrait pour les marques
tridimensionnelles n’est pas surprenant au regard de I’avantage commercial qu’elles
représentent pour les entreprises ; la protection de la forme d’un produit ou de son emballage a
titre de marque leur confére en effet un droit exclusif d’utilisation et de disposition
— potentiellement illimité dans le temps — sur ladite forme.

Ce nonobstant, I’Institut et les tribunaux suisses font preuve d’une grande rigueur lors de
I’examen des conditions de protection, ce qui rend particulierement difficile la protection des
marques tridimensionnelles et explique que le nombre de demandes d’enregistrement pour cette
catégorie de marques soit relativement faible. La méme tendance s’observe du reste dans la
pratique européenne.

La difficulté que représente la protection des marques tridimensionnelles résulte en partie de
leurs spécificités. Il est en effet trés délicat d’établir qu’une marque tridimensionnelle au sens
étroit — qui se confond avec 1’aspect extérieur du produit ou de I’emballage qu’elle désigne —
soit dotée de caractere distinctif, le public acheteur n’étant pas habitué¢ a percevoir dans une
forme la référence a une entreprise déterminée. En conséquence, grand nombre de marques
tridimensionnelles ne sont admises a 1’enregistrement qu’aprés avoir acquis un caractére
distinctif par ’'usage. En outre, les formes qui constituent le nature méme du produit et les
formes du produit ou de I’emballage qui sont techniquement nécessaires doivent rester a la libre
disposition de tous les agents économiques, ce qui constitue aussi un obstacle important a la
protection.

Au regard de ce qui précede, la présente contribution a pour objectif d’exposer les différents
motifs de refus auxquels se heurtent les marques tridimensionnelles et d’analyser quelle est
I’étendue de la protection conférée a cette catégorie de marques.

Pour ce faire, la premiere partie de ce travail sera consacrée a I’examen des motifs absolus
d’exclusion de la protection. En deuxiéme partie, nous traiterons des motifs relatifs d’exclusion
de la protection, avant de nous intéresser a 1’étendue de la protection 1égale conférée aux
marques tridimensionnelles. Une analyse comparative du droit des marques suisse et du droit
des marques communautaire fera 1’objet de la troisiéme et derniére partie de cette contribution ;
I’accent sera porté sur les similitudes et les différences qu’ils présentent en matiére de marques
tridimensionnelles.



A. Généralités sur les marques

Bien que la notion de marque tridimensionnelle et les enjeux entourant sa protection constituent
le cceur de ce travalil, il nous parait utile d’exposer quelques généralités sur le droit des marques
suisse.

La marque, telle que définie a I’art. 1°" al. 1 de la loi fédérale sur la protection des marques et
des indications de provenance (ci-aprés : LPM)!, est un « signe propre a distinguer les produits
ou les services d’'une entreprise de ceux d’autres entreprises ». La marque revét dés lors une
double fonction, soit une fonction distinctive et une fonction d’indication de provenance. La
premiére permet au public acheteur d’identifier les produits ou services d’une entreprise
déterminée dans I’offre pléthorique du marché et, partant, de retrouver un produit qu’il a
apprécié ou dont il a entendu parler?. Quant a la seconde, elle permet au public acheteur de
connaitre I’origine commerciale des produits ou services désignés, c’est-a-dire de savoir de
quelle entreprise ceux-ci proviennent?, sans qu’il en connaisse nécessairement I’identité*.

Relevons que la marque a d’autres fonctions qui ne sont toutefois pas prévues par la loi, a savoir
une fonction de garantie (le public acheteur s’attend a ce que la qualité des produits ou services
pour lesquels elle est utilisée soit équivalente) et une fonction publicitaire (pour autant qu’elle
suscite une image positive qui contribue a favoriser les ventes des produits ou services
désignés)’.

La marque peut revétir différentes formes dont I’art. 1°" al. 2 LPM donne quelques exemples.
Sont ainsi susceptibles d’enregistrement les marques « traditionnelles » (marques verbales,
figuratives, combinées) et les marques non-traditionnelles, telles que les marques
tridimensionnelles, de position ou de couleur®, pour autant qu’elles puissent étre représentées
graphiquement (art. 10 al. 1 de ’ordonnance sur la protection des marques et des indications de
provenance’). Pour obtenir I’enregistrement d’une marque tridimensionnelle, le déposant doit
en outre indiquer que la protection est revendiquée pour une marque tridimensionnelle, a défaut
de quoi I’examinateur pourrait penser qu’il s’agit d’une marque figurative®.

A noter qu’il ressort de la jurisprudence que I’Institut n’est pas lié¢ par les décisions rendues a
I’étranger, de sorte qu’un signe enregistré a 1’étranger ne bénéficiera pas forcément de la
protection 1égale en Suisse®. Ces décisions peuvent toutefois servir d’aide a I’interprétation!®.

Par ailleurs, comme nous le verrons ultérieurement, la marque est refusée a I’enregistrement si
elle se heurte & un motif de refus absolu mentionné a l’art. 2 LPM!!,

! Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 aotit 1992 (LPM), RS 232.11.
2 ATF 122 111 469 du 23 octobre 1996, c. 5f (« Chanel ») ; ALBERINI, p. 56.

3 CHERPILLOD, N 121.

4 ALBERINIL, p. 54

5 Ibid., p. 57 ; CHERPILLOD, N 122.

¢ CHERPILLOD, N 124 ; Directives de I’IPI, 2022, p. 142.

7 Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance du 23 décembre 1992 (OPM),
RS 232.111.

8 MEIER/VELUZ/GLOOR GUGGISBERG, p. 10.

° DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 18 ; Directives de I’IPI, 2022, ch. 3.10.

10 PIAGET, pp. 735-736.

' CHERPILLOD, N 118.



Une marque valablement enregistrée bénéficie de la protection 1égale pendant une période de
dix ans a compter de la date du dépot, laquelle peut étre prolongée de maniére indéfinie (de dix
ans en dix ans), contrairement a ce qui est prévu en droit des designs (protection de vingt-cinq
ans au plus) et en droit des brevets (protection de vingt ans au plus)'2. Le titulaire jouit du droit
exclusif d’utilisation et de disposition de la marque en vertu de I’art. 13 LPM'3, 4 la condition
qu’elle soit utilisée telle qu’elle figure au registre des marques et en relation avec les produits
ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM)'%. En cas de non-usage pendant une période
interrompue de cing ans, il ne peut plus faire valoir son droit a la marque (art. 12 LMP)'5.

Toutefois, une marque valablement enregistrée peut étre radi¢e du registre lorsque le juge civil,
saisi d’une demande, en constate la nullité (art. 35 LMP)'®. Tel peut notamment étre le cas
lorsque le titulaire d’une marque antérieure invoque un motif relatif d’exclusion.

B. La marque tridimensionnelle

Les marques tridimensionnelles sont des marques dites non-traditionnelles, par opposition aux
marques verbales ou figuratives. L’ Institut distingue deux types de marques tridimensionnelles,
a savoir les marques tridimensionnelles au sens étroit et celles au sens large.

La marque tridimensionnelle au sens étroit est constituée par la forme du produit ou de
I’emballage lui-méme, ou d’une partie de ceux-ci. Elle a ceci de particulier qu’elle se confond
avec I’aspect extérieur du produit ou de I’emballage pour lequel la protection est demandée!”.
La forme du chocolat Toblerone et celle de son emballage, la forme du lapin Lindt ou de la
bouteille Coca-Cola constituent des exemples parlants!s.

Une marque est qualifiée de marque tridimensionnelle au sens large dans deux hypothéses :
d’une part, lorsqu’elle est constituée par une forme distincte de I’objet qu’elle désigne (tel est
notamment le cas de I’étoile Mercedes-Benz et du puma Jaguar) et, d’autre part, lorsqu’elle est
revendiquée pour des services (comme les taxis londoniens)'.

La protection des marques tridimensionnelles au sens large ne pose pas de difficulté
particuliére. En effet, les conditions de protection de ce type de marques sont en principe
similaires a celles applicables aux marques figuratives?®. Nous nous focaliserons dés lors sur
les marques tridimensionnelles au sens étroit. Dans le cadre de ce travail, les termes « marque
tridimensionnelle », « marque en trois dimensions » et « marque 3D » viseront par conséquent
exclusivement les marques tridimensionnelles au sens étroit.

12 CHERPILLOD, N 357, N 888 et N 1044.

13 Ibid., N 386.

14 Ibid., N 454.

15 Ibid., N 452.

16 Ibid., N 457.

'7 Directives de I’IPI, 2022, ch. 4.12.1 et ch. 4.12.3.

'8 GILLIERON, Les divers régimes de protection des signes distinctifs, p. 224.

1 Directives de I’IPIL, 2022, ch. 4.12.1 et ch. 4.12.2 ; GILLIERON, Les divers régimes de protection des signes
distinctifs, p. 224.

20 TISSOT/KRAUS/SALVADE, N 498 et N 499.



I1. Les motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)

Tel que nous I’avons mentionné au début de ce travail, les marques qui se heurtent a un motif
de refus, absolu ou relatif, ne bénéficient pas de la protection 1égale?!. Nous traiterons en
premier lieu des motifs absolus d’exclusion, en nous limitant toutefois aux motifs mentionnés
a I’art. 2 litt. a et b LPM. En effet, les motifs visés a I’art. 2 litt. ¢ et d LPM ont une moindre
importance en pratique, en ce qui concerne les marques tridimensionnelles. Avant de s’y atteler,
il convient d’exposer quelques généralités.

A. Généralités sur les motifs absolus d’exclusion

Nous parlons ici de motifs absolus d’exclusion, par opposition aux motifs relatifs, car il n’est
nul besoin de les invoquer. En effet, I’Institut vérifie d’office s’il existe un empéchement absolu
lors de la procédure d’enregistrement. De surcroit, si un litige survient, le juge civil constate
d’office la nullité d’un signe qui a été enregistré malgré I’existence d’un motif de refus absolu??.

Ainsi que nous le verrons plus tard, ces motifs d’empéchement tiennent compte de I’intérét
public a ne pas enregistrer un signe au profit d’une entreprise de maniére injustifiée. Les
entreprises concurrentes doivent en effet pouvoir utiliser librement les signes nécessaires a leur
activité commerciale?.

Pour déterminer si le signe se heurte a un motif absolu d’exclusion, il est non seulement tenu
compte du signe tel qu’il est déposé ou enregistré?4, mais aussi des produits ou services pour
lesquels la protection est demandée, ainsi que — selon le motif d’exclusion — de la perception
des acheteurs potentiels auxquels ces produits ou services s’adressent (absence de caractére
distinctif) ou du besoin des concurrents (besoin de disponibilité)?.

Le cercle des acheteurs potentiels des produits ou services revendiqués, dont la perception nous
intéresse, est composé de consommateurs moyens ou de professionnels. Il doit étre déterminé
de maniére normative, sur la base des produits ou services considérés. Il n’est donc pas possible
de le limiter a une partie de la population en se fondant sur des critéres subjectifs, tels que le
prix ou la qualité. En effet, ceci aurait pour conséquence que seule la perception des clients du
déposant ou du titulaire de la marque serait prise en compte lors de I’appréciation des motifs de
refus®®. Dans ’arrét « Panton », le Tribunal fédéral a ainsi estimé que la perception des
consommateurs moyens ¢était décisive en ce qui concerne les meubles, ceux-ci étant des biens
de consommation courante quels que soient leur prix et leur qualité, de sorte qu’il ne fallait pas
tenir compte de la perception d’un cercle plus étroit constitu¢ exclusivement par les acheteurs
de meubles design ou de meubles particuliérement chers?’. Une limitation dudit cercle n’est
possible qu’en présence de produits dont seule une partie de la population fait effectivement
I’acquisition, tels que les appareils médicaux que seuls les médecins ou d’autres professionnels

21 CHERPILLOD, N 142.

22 Ibid.

23 MEIER, p. 69.

24 DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 5 ; Directives de I’IPI, 2022, ch. 3.4.
2 Ibid., art. 2 LPM, N 7 ; MEIER, p. 69.

26 DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 7.

27 ATF 134 111 547 du 19 aoiit 2008, c. 2.3.2 (« Panton »).
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acquiérent®®. A noter qu’un signe est exclu de la protection, méme s’il n’existe un motif de refus

que pour une partie des destinataires®’.

S’agissant de I’attention que les destinataires accordent aux signes qui distinguent les produits
ou services considérés, il convient d’indiquer ce qui suit. Les destinataires de produits de
consommation ont un degré d’attention moyen, qu’il s’agisse de biens de consommation
courante ou de biens plus durables®. L’Institut précise, a cet égard, que ce sont des personnes
normalement informées, attentives et avisées ; elles n’ont dés lors pas de connaissances
approfondies. Au contraire, les professionnels ont en principe un degré d’attention accru et des
connaissances approfondies dans le secteur considéré?!.

Il faut encore relever que les critéres d’examen appliqués par 1’Institut lors de I’appréciation
des motifs absolus d’exclusion sont les mémes pour les diverses catégories de marque (marques
verbales, figuratives, tridimensionnelles, efc.). Toutefois, les signes conventionnels et les signes
non conventionnels n’étant pas per¢us de la méme maniére par les destinataires, il est tenu
compte de cette différence de perception®2. Nous reviendrons sur celle-ci dans la suite de ce
travail.

Etant donné qu’une forme qui constitue la nature méme du produit ou qui est techniquement
nécessaire est exclue de la protection indépendamment d’une éventuelle imposition dans le
commerce, il convient d’examiner les motifs absolus d’exclusion de I’art. 2 litt. b LPM en
premier lieu. S’il ressort de cet examen que la forme considérée ne se heurte pas a I’un de ces
motifs, il y a lieu d’examiner si elle est dénuée de caractére distinctif au sens de
Part. 2 litt. a LPM.

B. Les formes mentionnées a ’art. 2 litt. b LPM

L’art. 2 litt. b LPM exclut de la protection 1égale les formes qui constituent la nature méme du
produit et les formes du produit ou de I’emballage qui sont techniquement nécessaires, y
compris si elles ont acquis un caractere distinctif par ’'usage. Elles sont en effet indispensables
au commerce et doivent ainsi rester a la libre disposition de tous les agents économiques™.

1. Les formes constituant la nature méme du produit

Les formes qui constituent la nature méme du produit sont celles qui sont dictées par la fonction
du produit** ou, selon une autre formulation, qui s’imposent aux yeux du public compte tenu
de la fonction du produit®®. 1l s’agit de formes qui caractérisent une catégorie de produits, de
sorte qu’elles ne sauraient étre monopolisées indéfiniment®®. A titre d’exemples, nous pouvons

citer un tabouret rectangulaire a quatre pieds ou une raquette de tennis de forme ordinaire’’.

28 DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 7.

29 Ibid., art. 2 LPM, N 8 ; Directives de I’IPI, 2022, ch. 3.5.

30 ATF 134 111 547 du 19 aoiit 2008, c. 2.3.3 (« Panton »).

31 Directives de I’IP1, 2022, ch. 3.5.

32 Ibid., ch. 3.1.

3FF 199111, p. 20.

34 CHERPILLOD, N 205 ; TROLLER, p. 201.

35 MEIER/ VELUZ/ GLOOR GUGGISBERG, . 23.

36 Ibid., p. 25 ; HEINRICH/RUF, p. 265.

37 ATF 129 11 514 du 2 juillet 2003, c. 2.4.1, JAT 2003 1 372 (« Lego »).
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Concrétement, il convient de se demander si la forme donnée au produit est la seule qui permette
de remplir une certaine fonction ; si ce n’est pas le cas, la forme en cause peut bénéficier de la
protection 1égale3®,

Dans 1’arrét « Smarties », le Tribunal fédéral a exposé que les formes « esthétiquement
nécessaires » étaient aussi exclues de la protection’*. CHERPILLOD nuance ce propos en
affirmant que «[’art, par définition, est libre; rien n’est donc « esthétiquement
nécessaire » »*°. Ainsi, les formes d’objets purement décoratifs ou purement esthétiques, tels
que les bijoux et les sculptures, ne sont pas exclues de la protection (pour autant qu’elles se
soient imposées dans le commerce). En effet, il existe une variété de formes a la disposition des
entreprises, de sorte qu’il ne s’agit pas de formes pour lesquelles il existe un besoin absolu de
disponibilité*!. MEIER et FRAEFEL partagent ce point de vue, contrairement & ARNET*2.

La premiere phrase de I’art. 2 litt. b LPM ne semble concerner que les formes constituant la
nature méme du produit, a I’exclusion de leur emballage. Néanmoins, lorsque I’emballage est
nécessaire a I’utilisation ou la consommation du produit, de telle maniere qu’ils sont
fonctionnellement liés, la forme de ’emballage peut étre assimilée a celle du produit®’.

Dans I’arrét « Smarties », le Tribunal fédéral a estimé que I’emballage de forme cylindrique ne
constituait pas la nature méme du produit pour des pastilles de chocolat, faute d’un rapport
fonctionnel suffisant. Cet emballage n’est, de fait, pas absolument indispensable a leur
consommation**, Dans le méme arrét, le Tribunal fédéral a considéré, a juste titre, que la
jurisprudence de la Cour de Justice de I’Union européenne — selon laquelle les emballages
destinés a un produit qui n’a pas de forme propre (poudre ou liquide par exemple) sont aussi
exclus de la protection légale*> — ne trouvait pas application dans le présent cas, les pastilles de
chocolat étant dotées d’une forme propre.

En revanche, le Tribunal fédéral a considéré dans ’arrét « Lindor » que I’emballage a tortillons
des boules Lindor constituait la nature méme du produit, étant donné que cet emballage était
typique en ce qui concerne les friandises et qu’il visait principalement & permettre une
consommation facile desdites boules, de sorte qu’il se justifiait qu’il reste a la libre disposition
du public*®.

2. Les formes techniquement nécessaires

Les formes du produit ou de I’emballage sont « techniquement nécessaires » dans deux
hypotheses. D’une part, lorsqu’elles sont essentielles pour obtenir I’effet technique désiré et,
d’autre part, lorsqu’il existe une alternative technique mais que celle-ci est moins efficace,
moins pratique, moins résistante ou plus coliteuse, de sorte qu’elle ne peut étre imposée aux

38 CHERPILLOD, N 205.
3% ATF 131 II 121 du 10 décembre 2004, c. 3.2, sic ! 2005, p. 369 ss, spéc. 372 (« Smarties »).
40 CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, p. 92.
41 Ibid.
42 ARNET, p. 69 ss ; DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 90.
43 ATF 131 11T 121 du 10 décembre 2004, c. 3.2, sic ! 2005, p. 369 ss, spéc. 372 (« Smarties »).
4 DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM N 91 ; ATF 131 IIT 121 du 10 décembre 2004, c. 3.2, sic ! 2005, p. 369 ss,
spéc. p. 373 (« Smarties »).
45 CJCE, Henkel, aff. C-218/01, par. 33.
46 Arrét du TF 4A_129/2007 du 18 juillet 2007, c. 3.2.1 et 3.2.3, sic! 2008, p. 110 ss, spéc. pp. 111-112
(« Lindor »).
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concurrents®’. Cela aurait en effet pour conséquence de les priver de la forme « la plus évidente

et la plus adéquate »*®. Tel est notamment le cas de la forme de la pointe d’un tournevis en
£ 49

croix™.

Afin d’assurer une concurrence efficace, une marque de forme ne doit étre admise que dans la
mesure ou il existe des alternatives équivalentes, de facon a ce que les concurrents du titulaire
ne soient pas désavantagés>’. Ainsi, si la production de formes alternatives implique des cotts
supplémentaires, méme faibles, le recours a I’une d’entre elles ne peut pas étre exigé.

Dans 1’arrét « Lego », le Tribunal fédéral a exposé que les picots cylindriques placés sur les
briques permettaient de les assembler les unes aux autres, mais qu’il existait d’autres formes
permettant d’obtenir cet effet technique®!. Le Tribunal de commerce ziirichois, auquel I’affaire
avait été renvoyée, a constaté que les formes alternatives étaient plus cotteuses, de sorte que la
forme des briques de jeu Lego était techniquement nécessaire et ne pouvait donc pas étre
protégée comme marque.

A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé dans 1’arrét « Nespresso » qu’une forme différente ne
constituait une alternative que si elle n’entrait pas dans le champ de protection de la forme du
produit concerné, ceci afin d’éviter tout risque de confusion au sens de 1’art. 3 LPM. Dans le
cas concret, il a considéré qu’une capsule de forme différente n’était admise que si elle se
différenciait suffisamment, aux yeux du public déterminant, de la capsule Nespresso>2.

Ce motif d’exclusion souléve une question intéressante, celle de 1’interopérabilité ; pouvons-
nous considérer qu'une forme est techniquement nécessaire lorsqu’elle doit étre imitée pour
fabriquer et commercialiser des produits compatibles avec ceux du titulaire ? Les décisions
rendues par les tribunaux semblent aller dans ce sens, du moins s’agissant des piéces de
rechange et des biens de consommation a insérer dans un autre produit®.

Ainsi, dans Dl’arrét « Volvo», le Tribunal fédéral a affirmé que la fabrication et la
commercialisation de piéces de rechange interopérables étaient autorisées, pour autant que
I’acheteur ne soit pas amené a penser qu’il s’agit de piéces de rechange originales®*. En outre,
dans ’arrét « Nespresso II », le Tribunal fédéral a indiqué que I’examen de la nécessité
technique de la capsule Nespresso ne devait porter que sur les capsules compatibles avec le
systéme Nespresso>. Les expertises menées ont démontré que les capsules de forme différente
présentaient des désagréments pour les consommateurs, raison pour laquelle la forme de la
capsule Nespresso a été jugée techniquement nécessaire. A I’inverse, dans I’arrét « Lego II »,
le Tribunal fédéral a considéré que les briques de jeu d’une autre marque pouvant étre
assemblées constituaient des alternatives, méme si elles n'étaient pas compatibles avec les
briques Lego’®.

47 CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, p. 93 ; ATF 129 TI1 514 ¢. 3.2.2, JAT 2003 1 372 (« Lego »).
48 DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 92.

49 ATF 129 111 514 du 2 juillet 2003, c. 2.4.2, JAT 2003 1372 (« Lego »).

50 Arrét du TF 4A20/2012 du 3 juillet 2012, ¢. 3.2, sic ! 2012, p. 811 ss, spéc. p. 812 (« Lego III »).
SUATF 129 11 514 du 2 juillet 2003, c. 3.2.3, JAT 2003 1 372 (« Lego »).

52 Arrét du TF 4A_36/2012 du 26 juin 2012, ¢. 2.3, sic ! 2012, p. 627 ss, spéc. p. 631 (« Nespresso »).

33 CHERPILLOD, N 208.

3% ATF 116 11471 du 15 octobre 1990, c. 3b, JAT 1991 1 594 (« Volvo »).

55 Arrét du TF 4A_61/2021 du 7 septembre 2021, c. 6.6 et 6.7.5 (« Nespresso II »).

56 CHERPILLOD, N 208 ; Arrét du TF 4C_86/2004 du 7 juillet 2004, c. 2.1, sic ! 2004, p. 854 ss (« Lego I »).
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3. Le besoin de libre disposition absolu

Les formes visées a ’art. 2 litt. b LPM, a savoir les formes qui constituent la nature méme du
produit ou qui sont techniquement nécessaires, sont soumises a un besoin de libre disposition
absolu®’. En effet, la protection conférée par la LPM ne s’étend pas aux signes dont le commerce

est tributaire ou le sera a I’avenir, méme s’ils se sont en soi imposées comme marque’®.

Au contraire, les signes pour lesquels le besoin de disponibilité n’est pas absolu, a savoir les
signes du domaine public, sont susceptibles de protection lorsqu’ils se sont imposés dans la vie
commerciale®.

Il y a lieu de relever que le législateur a prévu des motifs absolus d’exclusion spécifiques aux
marques tridimensionnelles, précisément dans le but d’éviter la monopolisation des formes
indispensables au commerce, de facon a assurer une concurrence effective entre les agents
économiques. En conséquence, une exception au principe de liberté de copie, selon lequel les
prestations peuvent étre copiées librement®, ne se justifie pas dans le présent cas®'.

C. L’appartenance au domaine public (art. 2 litt. a LPM)

Les marques tridimensionnelles sont spécifiquement visées a I’art. 2 litt. b LPM. Elles peuvent
toutefois aussi étre exclues de la protection au titre de I’art. 2 litt. a LPM. Ainsi, une forme
dépourvue de caractére distinctif — en raison de sa banalité (forme géométrique simple tels
qu’un cylindre ou une sphére) ou de son caractére descriptif (flacon en forme de citron pour du
jus de citron par exemple) — est refusée a ’enregistrement®?.

Les signes dénués de caractéere distinctif suffisant ou soumis au besoin de disponibilité
appartiennent au domaine public. Ce motif d’empéchement a donc deux aspects indépendants
— absence de caractere distinctif et besoin de disponibilit¢ — qu’il convient d’examiner
séparément (les critéres d’appréciation n’étant pas les mémes), méme s’ils se recoupent
généralement. Toutefois, en pratique, lorsqu’il a été établi que le signe manque de caractére

distinctif, le motif de refus relatif au besoin de libre disposition n’est pas examiné®3.

Dans ce cadre, il faut préciser que lorsqu’a I’issue de I’examen, I’Institut a un doute s’agissant
de P’appartenance du signe au domaine public, il doit néanmoins I’inscrire au registre des
marques. Le juge civil pourra réexaminer librement 1’admissibilit¢ de la marque en cas de
conflit®,

Un signe qui reléve du domaine public est en principe exclu de la protection. Toutefois, tel que
mentionné auparavant, il peut étre protégé s’il s’est imposé comme marque a la suite d’un long

57 DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 32 ; Directives de I’IPI, 2022, ch. 4.3.2.
38 CHERPILLOD, N 147.

39 Ibid.

0 ALBERINI, p. 8.

1 TISSOT/KRAUS/SALVADE, N 501.

2 CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, p. 88.

3 CHERPILLOD, N 144 ; DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 24.

% DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 22 ; Directives de I’IPI, 2022, ch. 3.7.
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usage®. Nous procéderons a une analyse détaillée du caractére de marque imposée dans la suite
de ce travail.

1. L’absence de caractere distinctif

Le motif absolu d’exclusion li¢ au défaut de caractere distinctif étant le corollaire de la fonction
premiere de la marque, a savoir la fonction distinctive de la marque, il revét une importance
particuliére dans I’examen de la validité des marques®.

Un signe est dépourvu de caractere distinctif lorsqu’il ne permet pas au public acheteur de
distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’entreprises concurrentes
(art. 1°" al. 1 LMP a contrario). Autrement dit, le signe n’est pas percu comme une référence a
une entreprise déterminée.

Ainsi, les formes de produits ou d’emballages qui ne s’écartent pas clairement des formes
usuelles dans le segment de produits concerné sont dépourvues de caractére distinctif et, a ce
titre, exclues de la protection 1égale®’. 1l est donc exigé qu’elles soient inhabituelles, frappantes
ou qu’elles sortent de 1’ordinaire, de telle facon a ce qu’elles restent ancrées dans la mémoire
des acheteurs®®. Cette exigence est due au fait qu’une marque constituée par la forme du produit
ou de son emballage n’est en principe pas pergue par le public acheteur comme un renvoi a une
entreprise déterminée, mais bien plutdt comme un renvoi au produit ou a I’emballage lui-
méme®, de sorte qu’elle ne permet pas de remplir la fonction distinctive de la marque. Il résulte
de ce qui précéde qu’il doit étre tenu compte de cette spécificité, propre aux marques
tridimensionnelles, lors de 1’application des critéres d’examen de I’admissibilité d’une marque
en trois dimensions’®.

Notons qu’il s’avere d’autant plus difficile d’obtenir la protection d’une forme lorsqu’il existe
une grande variété de formes dans le segment de produits considéré’!. L Institut ou, en cas de
litige, le juge civil se montrera en effet plus exigeant lors de I’appréciation du caractere distinctif
de la forme. A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans 1’arrét « Panton » que la
forme de la chaise Panton n’était pas dotée de caractére distinctif intrinséque, car elle ne se
distinguait pas nettement des nombreuses formes de chaises existant sur le marché’?.

Pour déterminer si le signe est doté ou non de caractére distinctif, il faut se fonder sur la
compréhension supposée des destinataires des produits ou services concernés’>. Pour ce faire,
I’Institut consulte des ouvrages de référence et des sites Internet, ces derniers lui permettant
d’établir si la forme est banale ou habituelle’.

11 est intéressant de relever qu'une forme banale sur laquelle des éléments verbaux ou figuratifs
— dotés de caractére distinctif — sont apposés, est susceptible d’étre protégée par LPM’>.

5 CHERPILLOD, N 146 et N 147.

% Directives de I’IPI, 2022, ch. 4.3.1.

67 Ibid.

8 CHERPILLOD, N 198 ; TROLLER, pp. 65-66.

% ATF 130 III 328 du 24 février 2004, c. 3.5, JAT 2004 1 307 (« Bracelet de montre »).
70 STREULI-YOUSSEF, p. 794.

7! DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 85.

72 ATF 134 111 547 du 19 aofit 2008, c. 2.3.5 (« Panton »).
73 Directives de I’IPI, 2022, ch. 4.3.1.

74 Ibid., ch. 3.11.

7> DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 84.



Le critére étant que ces €léments aient une incidence suffisante sur I’impression d’ensemble
produite par la marque, de telle fagon a ce que celle-ci soit pergue comme un renvoi a une
entreprise déterminée’®. Si cela présente I’avantage d’obtenir la protection de la marque, il n’en
demeure pas moins qu’en cas de conflit la protection ne porte que sur les éléments
susmentionnés, sauf si la forme a acquis un caractére distinctif par 1’'usage’’. Ainsi, un tiers qui
imiterait ou copierait une forme banale, sans en reprendre les éléments verbaux ou figuratifs
distinctifs, ne violerait pas le droit exclusif du titulaire de la marque, puisque ladite forme
appartient au domaine public.

2. Le besoin de disponibilité

La question de savoir si le signe considéré est ou non assujetti au besoin de disponibilité n’est
examinée que dans le cas ou il a été établi que celui-ci est doté d’un caractere distinctif
intrinséque.

Les formes dont 'utilisation est essentielle au commerce doivent rester a la libre disposition
des concurrents pour assurer une concurrence efficace. Dés lors, elles ne peuvent pas étre
monopolisées par une seule entreprise’®. En ce cas, elles sont assujetties au besoin de
disponibilité. Précisons qu’aux fins d’apprécier le besoin de libre disposition du signe en cause,
il faut se fonder sur la perception ou les besoins actuels et futurs des concurrents’.

D. L’appartenance au domaine public : un obstacle surmontable

Il appert de la jurisprudence que le caractére distinctif intrinséque des marques
tridimensionnelles est trés souvent nié, de sorte qu’elles ne sont généralement protégées
qu’apres s’étre imposées dans le commerce. Il y a dés lors lieu de nous intéresser a la maniére
dont les marques 3D acquiérent un caracteére distinctif, ainsi qu’aux preuves devant é&tre
apportées pour obtenir leur enregistrement, avant d’exposer les effets juridiques de I’imposition
sur le marché.

1. Le caractere distinctif acquis par l'usage

A teneur de Dart. 2 litt. a LPM, « un signe appartenant au domaine public est exclu de la
protection, sauf's’il s’est imposé comme marque pour les produits ou les services concernés ».
L’obstacle a la protection peut ainsi étre surmonté®’,

Un signe du domaine public peut en effet acquérir une force distinctive a la suite d’un usage
intense et prolongé ou d’une publicité massive. On parle de « marque imposée » lorsqu’une part
importante des destinataires des produits ou services concernés pergoivent le signe comme une
référence a une entreprise déterminée, sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit nommément
connue®!. L’appréciation du caractére de marque imposée suppose dés lors de se fonder sur la

76 MEIER/ VELUZ/ GLOOR GUGGISBERG, pp. 19-20.

7 Ibid., p. 20 ; DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 95.
78 Directives de I’IPI, 2022, ch. 4.3.2.

7 Ibid. ; DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 31.

80 CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, p. 71.

81 DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 27.
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perception des destinataires des produits ou services désignés (consommateurs moyens ou
professionnels)??.

2. Les preuves de l'imposition

Aux fins de surmonter 1’obstacle a la protection, le déposant ou le titulaire doit non seulement
alléguer que la marque tridimensionnelle s’est imposée dans le commerce, mais aussi en
apporter la preuve.

Il convient de distinguer la procédure d’enregistrement de la procédure civile, le degré de
preuve exigé n’étant pas le méme. Alors qu’en procédure d’enregistrement le déposant peut se
contenter de rendre vraisemblable que la marque s’est imposée, le titulaire de la marque doit
prouver I’imposition & ’aide d’une preuve stricte dans un proces civil®3.

Le caractére de marque imposée est rendu vraisemblable lorsque la forme tridimensionnelle a
été utilisée durant une période de dix ans avant d’étre déposée ou que des moyens publicitaires
considérables ont été mis en ceuvre®*. A ce sujet, le Tribunal fédéral a précisé dans son arrét
« Smarties » que plus la forme est banale, plus les exigences en matiére de preuve sont
élevées®. Cela signifie qu’une forme habituelle et attendue doit faire 1’objet d’un usage
particuliérement intense®¢.

Quant a la preuve de I’imposition de la marque, elle peut étre apportée soit directement a I’aide

d’un sondage d’opinion, soit indirectement a 1’aide de picces attestant de 1’'usage intense du
oned?

signe®’.

2.1. Sondage d’opinion
La méthode consistant a réaliser un sondage d’opinion est la plus fiable pour attester de
I’imposition d’un signe sur le marché. Le sondage permet en effet, en déterminant le degré réel
de connaissance de la marque, de démontrer que le public acheteur assimile le signe au produit
d’une entreprise déterminée®®,

Dans I’arrét « Brico », le Tribunal fédéral a considéré que le signe devait s’étre imposé comme
tel dans les trois régions linguistiques principales de la Suisse®®. Le sondage d’opinion doit par
conséquent couvrir lesdites régions, hormis lorsque les connaissances linguistiques des
destinataires n’influencent pas la fagon dont ils percoivent le signe®®. Les formes n’étant pas
percues différemment d’une région a 1’autre, il est possible de limiter le sondage a une seule
région, pour autant que la commercialisation et la promotion des produits ou services concernés
soient équivalentes dans tout le pays®!. A cet égard, GILLIERON est d’avis que le signe doit étre
reconnu sur I’ensemble du territoire suisse. Il nuance dés lors, a raison, I’opinion de 1’Institut
qui estime qu’il faut « rendre vraisemblable que le signe est utilisé dans toute la Suisse de

82 Directives de I’IPI, 2022, ch. 12.1.4.

83 CHERPILLOD, N 184.

84 Ibid., N 180 et N 184 ; DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 105.
85 ATF 131 II 121 du 10 décembre 2004, c. 7.4 (« Smarties »).

86 CHERPILLOD, N 184 ; DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 115.
87 GILLIERON, N 37.

8 Directives de I'IPI, 2022, ch. 12.3.1 ; ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.8, JAT 2005 1 408
(« Tripp Trapp »).

89 ATF 127 111 33 du 11 juillet 2000, c. 2d, JAT 2001 340 (« Brico »).
% GILLIERON, N 25 et N 37.

U ATF 131 III 121 du 10 décembre 2004, c. 7.3 (« Smarties »).
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maniere uniforme et que les dépenses publicitaires et les chiffres d’affaires sont comparables
dans toutes les régions de Suisse »°*. En effet, seule la reconnaissance du signe constitue une
condition a I’enregistrement, son utilisation n’étant pas déterminante®>.

En ce qui concerne les modalités du sondage d’opinion, I’Institut exige qu’il soit effectué aupres
de mille personnes lorsque les produits ou services concernés sont destinés a des
consommateurs, respectivement aupres de deux-cents personnes lorsqu’ils sont destinés a des
professionnels®®. Pour les marques en trois dimensions, le sondage doit prendre la forme d’un
entretien oral réalisé¢ dans un environnement neutre, la forme tridimensionnelle ne pouvant étre
présentée aux personnes sondées lors d’un entretien téléphonique®. Le Tribunal fédéral
considére en outre qu’une étude démoscopique effectuée en ligne — comme ce fut le cas dans
Paffaire « Lindt & Spriingli » — est également pertinente, les personnes interrogées étant a
méme de percevoir la forme en cause®®.

Dans le méme arrét, le Tribunal fédéral a indiqué que le fait que le sondage d’opinion ait été
produit par I’une des parties au litige n’avait pas pour effet de le rendre moins probant. En effet,
il a souligné qu’il ne s’agissait pas d’une simple déclaration de partie, mais bel et bien d’un titre
au sens de I’art. 177 du Code de procédure civile®’ (ci-aprés : CPC), soumis a la libre
appréciation des preuves (art. 157 CPC)%.

L’Institut propose de soumettre aux personnes interrogées un questionnaire comportant trois
questions : la premiére portant sur le degré de connaissance du signe (connaissez-vous cette
forme ?), la deuxiéme portant sur le degré de force distinctive du signe (qu’évoque cette forme
pour vous ?) et la troisieme portant sur le degré d’individualisation du signe (& quelle entreprise
rattachez-vous cette forme ?). CHERPILLOD et GILLIERON relévent toutefois que la réponse
apportée a la derniére question n’est pas déterminante, puisqu’il n’est pas exigé que 1’identité
de entreprise soit connue®.

2.2. Pieces

Le sondage d’opinion est particuliérement efficace pour apporter la preuve de I’imposition, il
n’en reste pas moins qu’il constitue un « pari » risqué et onéreux. D’une part, il s’agit de prouver
qu’une partie importante des destinataires percoit le signe comme une marque, ce qui n’est pas
une chose aisée en présence d’une forme tridimensionnelle. D’autre part, un sondage est
coliteux en argent et en temps ; le titulaire de la marque ne pourra dés lors pas toujours recourir
a ce mode de preuve, en particulier lorsqu’il doit prouver 1’imposition dans un laps de temps
relativement court pour obtenir des mesures provisoires ou d’extréme urgence'%.

Pour les raisons susmentionnées, il est fréquent que celui qui revendique le statut de marque
imposée rende vraisemblable, respectivement prouve dans un procés civil, I’imposition de la
marque en se fondant sur « des faits qui, selon [’expérience, autorisent des déductions relatives

2 Directives de I’IP1, 2022, ch. 12.3.5.

3 GILLIERON, N 37.

% Directives de I’IPI, 2022, ch. 12.3.7.

% Ibid., ch. 12.3.6.

% Arrét du TF 4A_587/2021 du 30 aotit 2022, c. 4.8 (« Lindt & Spriingli »).

%7 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC), RS 272.

%8 Arrét du TF 4A 587/2021 du 30 aoiit 2022, c. 4.5.5 et 4.5.6 (« Lindt & Spriingli »).
9 CHERPILLOD, N 187 ; GILLIERON, N 37.

100 GILLIERON, N 37.
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a la maniére dont le signe est per¢u par les destinataires »'°', tels qu’un chiffre d’affaires
considérable ou des campagnes publicitaires intensives'%?. Outre I’importance des ventes et
I’intensité de la promotion réalisées par 1’entreprise, les éventuelles études de marché, le
volume des échantillons distribués, ou les médias accessibles en Suisse évoquant la marque en
question permettent aussi d’établir I’imposition'?3.

Il est communément admis que les indices précités peuvent suffire, selon les cas, a rendre
vraisemblable, respectivement prouver, I’imposition par 1’usage'®*. Un sondage d’opinion est
néanmoins particuliérement approprié, voire nécessaire, pour les signes qui se confondent avec
I’aspect extérieur des produits (tels que les marques tridimensionnelles), de tels signes n’étant
généralement pas pergus comme une marque par le public acheteur'®>. MARBACH considére,
quant a lui, qu'une étude démoscopique est nécessaire pour les marques tridimensionnelles eu
égard au besoin de disponibilité dont elles font I’objet!®.

Au demeurant, CHERPILLOD estime que les tribunaux ne doivent pas se fonder exclusivement
sur un sondage d’opinion pour admettre ou non I’imposition, mais bien plutdt procéder a une
appréciation globale'?’. Nous pouvons citer les arréts « Panton II » et « Smarties » allant dans
le méme sens. Dans le premier arrét, le Tribunal administratif fédéral a admis I’imposition
malgré un sondage d’opinion peu convaincant, en raison de la production de divers documents
établissant I’intensité de la promotion'®®. Dans le second arrét, le Tribunal fédéral s’est fondé
non seulement sur les sondages d’opinion concluants, mais aussi sur le volume d’affaires
considérable réalisé durant de nombreuses années par le groupe Nestlé et sur les vastes
campagnes publicitaires dont les pastilles Smarties ont fait I’objet!%’.

3. Le taux de reconnaissance de la marque : une question controversée

Il importe a présent de s’interroger sur le degré de reconnaissance dont la marque
tridimensionnelle doit bénéficier afin d’étre considérée comme une « marque imposée ».
Le Tribunal fédéral a indiqué dans son arrét « Post » que le caractére de marque imposée devait
étre reconnu lorsque deux tiers des personnes sondées reconnaissaient et percevaient le signe
comme marque''?. Dans le méme arrét, il a toutefois cité I’arrét « Tripp Trapp » concernant une
marque notoirement connue, dans lequel il a admis un taux de reconnaissance de 50%!'!!. Quant
au Tribunal administratif fédéral, il a exposé dans I’arrét « Oktoberfest » que le taux de
reconnaissance devait en principe étre d’au moins 50%. Il ressort deés lors de la jurisprudence
que les tribunaux ont renoncé a fixer un taux exact de reconnaissance, celui-ci devant toutefois
étre au moins égal a 50%'!2.

100 ATF 131 IIT 121 du 10 décembre 2004, c. 6 (« Smarties »).

192 DE WERRA/GILLIERON, art. 2 LPM, N 105.

103 GILLIERON, N 37

104 CHERPILLOD, N 186 ; GILLIERON N 37.

105 CHERPILLOD, N 186 ; Directives de I’IPI, 2022, ch. 12.3.2 ; MEIER/ VELUZ/ GLOOR GUGGISBERG, P. 6.
106 MARBACH, N 352 et N 462.

107 CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, pp. 83-84.

108 Arrét du TAF B_5614/2008 du 3 décembre 2010, c. 1.4, sic ! 2011, p. 312 ss (« Panton III »).

199 ATF 131 111 121 du 10 décembre 2004, c. 6 (« Smarties »).

10 Arrét du TF 4A_370/2008 du 1°" décembre 2008, c. 6.4.1, sic ! 2009, p. 167 ss, spéc. p. 171 (« Post »).
T ATF 130 111 267 du 20 janvier 2004, c. 4.7.3, JAT 2005 1408 (« Tripp Trapp »).

12 Arrét du TAF B_5169/2011 du 17 février 2012, c. 5.8 (« Oktoberfest »).
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Dans la doctrine, la question est controversée. L’Institut considére qu’un taux de I’ordre de 50%
est nécessaire''3, ce que GILLIERON approuve''*. FRAEFEL et MEIER préconisent en revanche un
degré de reconnaissance supérieur a 50%, au motif que 1I’imposition d’une marque est admise
lorsqu’une partie substantielle du public acheteur pergoit le signe comme une marque''’.
CHERPILLOD considére, pour sa part, qu’il ne faudrait pas fixer un taux précis, le sondage ne
devant pas remplacer ’appréciation''¢.

Nous sommes ¢galement d’avis que le taux de reconnaissance de la marque doit étre de I’ordre
de 50%, I’imposition d’'une marque supposant en effet qu’elle soit reconnue par une part
importante des cercles intéressés. Il convient toutefois de tenir compte du contexte global lors
de I’appréciation du caractére de marque imposée (volume d’affaires important et/ou publicité
intensive) et de ne pas se focaliser uniquement sur le degré de reconnaissance de la marque
aupres du public.

A noter que le taux de reconnaissance, tel qu’il ressort du sondage d’opinion, est une question
de fait liant le Tribunal fédéral, tandis que la question de savoir s’il est suffisant pour admettre
I’imposition de la marque dans la vie commerciale est une question de droit qu’il peut revoir
librement'!”. Dans ’arrét « Lindt & Spriingli », les résultats des sondages d’opinion étaient
particulierement concluants, puisque les taux de reconnaissance étaient de I’ordre de 90%.
Le Tribunal fédéral a des lors jugé, a bon droit, que la forme du lapin Lindt était percue dans
toute la Suisse comme un signe distinctif renvoyant a une entreprise déterminée et, partant,
qu’elle s’était imposée dans le commerce!''3.

4. Les effets juridiques de l'imposition

Une forme reconnue comme distinctive par la moitié des personnes sondées peut faire 1’objet
d’un enregistrement en tant que marque imposée. Son titulaire bénéficie alors du droit exclusif
d’utilisation et de disposition mentionné a art. 13 LPM''°.

I1 est intéressant de relever que la sphére de protection d’une marque dépend de sa distinctivité.
Ainsi, une marque dite « forte », soit une marque fortement distinctive ou jouissant d’une
notoriété dans le commerce, bénéficie d’une sphére de protection élargie par rapport a une
marque « faible »'?° dont les composantes sont essentiellement fonctionnelles ou ne font que
décrire les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée!?!. Se pose dés lors la
question controversée de 1’étendue de la protection accordée a une marque imposée.

Le Tribunal fédéral a confirmé a plusieurs reprises qu’une marque doit étre qualifiée de forte
lorsqu’elle s’est imposée dans le commerce!??. Au contraire, la Commission fédérale de recours
en matiere de propriété intellectuelle (ci-aprés: CREPI), qui fit I’instance de recours

'3 Directives de I’IPI, 2022, ch. 12.3.9.

"4 GILLIERON, N 52.

15 DE WERRA/GILLIERON, N 115.

116 CHERPILLOD, N 189.

7 GILLIERON, N 38.

18 Arrét du TF 4A_587/2021 du 30 aofit 2022, c. 4.9 et 4.10 (« Lindt & Spriingli »).

9 Wyss, p. 251.

120 CHERPILLOD, N 276 et N 277.

121 ALBERINI, p. 89.

122 Arrét du TF 4A_587/2021 du 30 aotit 2022, c. 6.3.1 (« Lindt & Spriingli ») ; ATF 128 111 447 du 29 aoit 2002,
c. 2 (« PREMIERE ») ; ATF 122 TII 382 du 15 octobre 1996, c. 2a, JAT 1997 1231 (« Kamillosan »).
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jusqu’en 2006, et le Tribunal administratif fédéral'?® ont considéré qu’une marque imposée
bénéficiait en principe d une protection normale, au méme titre qu’un signe pourvu de caractére
distinctif originaire!'?*.

Dans la doctrine, les avis divergent également. GILLIERON considére qu’une marque imposée
est aussi une marque notoirement connue, dans la mesure ou un taux de reconnaissance de
I’ordre de 50% est exigé dans les deux cas, si bien qu’une protection équivalente (c’est-a-dire
accrue) se justifie'?>. ALBERINI partage cette opinion!26. CHERPILLOD estime, pour sa part, que
I’imposition d’un signe ne fait que compenser 1’absence de caractere distinctif intrinséque et
que la marque ne jouit dés lors que d’un champ de protection normal. Il reconnait toutefois
qu’une marque imposée est en régle générale connue, en raison du long usage qui lui a
précisément permis de s’imposer sur le marché, et qu’elle peut en conséquence aussi étre
qualifiée de marque forte'?’. Enfin, MARBACH est d’avis que les marques imposées jouissent
d’une protection normale, mais que leur notoriété peut justifier qu’elles bénéficient d’une
protection plus étendue!?®,

Nous considérons qu’un signe enregistré en tant que marque imposée et jouissant ainsi d’une
reconnaissance aupres d’une partie substantielle des cercles concernés, doit bénéficier d’une
sphére de protection plus large, précisément pour protéger la force distinctive qu’il a acquise
au fil du temps, par le biais d’investissements considérables, et méme s’il était initialement
dépourvu de caractere distinctif intrinséque.

IT1. Marques non disponibles : motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
A. Généralités sur les motifs relatifs d’exclusion

Une marque est également exclue de la protection conférée par la LPM en présence d’ un motif
relatif d’exclusion, soit lorsqu’elle se heurte a une marque antérieure bénéficiant d’un droit de
priorité. Dans une telle situation, la marque n’est par conséquent pas disponible'?’.

L’art. 3 al. 1 LPM vise trois cas dans lesquels le signe le plus récent est exclu de la protection,
a savoir lorsqu’il est identique a une marque antérieure et destiné a des produits ou services
identiques (art. 3 al. 1 litt. a LPM), lorsqu’il est identique a une marque antérieure et destiné a
des produits ou services similaires, quand il en résulte un risque de confusion
(art. 3 al. 1 litt. b LPM) et enfin, lorsqu’il est similaire a une marque antérieure et destiné a des
produits ou services identiques ou similaires, quand il en résulte un risque de
confusion (art. 3 al. 1 litt. c LPM).

Le droit des marques envisage par conséquent deux sortes de motifs relatifs d’exclusion ; ceux
dont I’application nécessite un risque de confusion et ceux qui s’appliquent méme dans le cas
ou il n’existe pas un tel risque'*’. En cas de double identité des marques et des produits ou

123 Arrét du TF B_7017/2008 du 3 septembre 2004, c. 3 (« Kraft/Tello Kraft »).
124 Wyss, p. 262.

125 GILLIERON, N 42.

126 ALBERINI, p. 89.

127 CHERPILLOD, N 278.

128 Wyss, p. 263.

129 CHERPILLOD, N 247.

130 TROLLER, p. 83.
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services, le signe le plus récent est en effet exclu de la protection indépendamment de tout risque

de confusion'?'.

Précisons que I’énumération des motifs relatifs d’exclusion de I’art. 3 al. 1 LPM n’est pas
exhaustive. En effet, I’art. 15 al. 1 LPM en prévoit également ; ceux-ci ne concernant toutefois
que la marque de haute renommée, nous nous bornerons a indiquer qu’ils ne peuvent étre
invoqués qu’en procédure civile, a la différence des motifs de refus mentionnés a
art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM)!32,

Contrairement aux motifs absolus d’exclusion, qui font d’office ’objet d’un examen par
I’Institut ou le juge, les motifs d’exclusion dit relatifs ne sont examinés, aux termes de
P’art. 3 al. 3 LPM, que si le titulaire de la marque antérieure les invoque lors de la procédure
d’opposition (art. 31 al. 1 LPM) ou d’une action en nullit¢ de la marque postérieure
(art. 52 LPM)'33,

Au demeurant, le principe de spécialité — consacré par I’art. 3 LPM — signifie que la marque
antérieure est protégée exclusivement contre 1’utilisation d’un signe destiné a des produits ou
services identiques ou similaires a ceux pour lesquels elle est enregistrée. Par conséquent,
lorsqu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits ou services différents,
le titulaire de la marque antérieure ne peut pas le lui interdire'**. La marque de haute renommée
constitue une exception a ce principe, étant donné que la protection dont elle bénéficie s’étend
a tous les produits ou services, et non pas uniquement a ceux pour lesquels elle est
enregistrée! .

Afin de mieux appréhender les motifs relatifs d’exclusion mentionnés a I’art. 3 al. 1 LPM, il
convient de procéder a une analyse détaillée des notions de double identité, de similarité des
marques et produits ou services et, enfin, de risque de confusion.

B. Le cas particulier de la double identité

La notion d’identité n’est pas définie par la LPM, qu’il s’agisse de I’identité des signes en cause
ou de I’identit¢ des produits ou services concernés. Il convient dés lors d’exposer les
éclaircissements apportés par la doctrine.

La question de savoir avec quelle sévérité la notion d’identité doit étre appréciée ne recueille
pas I'unanimité dans la doctrine. En effet, alors que JOLLER considére qu’un cas de double
identité ne doit étre admis qu’avec retenue et pour autant que les tribunaux n’aient aucun doute,
DAVID estime au contraire qu’il faut faire preuve de souplesse, sans quoi I’art. 3 al. 1 litt. a LPM
ne s’appliquerait jamais. ALBERINI expose, pour sa part, que cette disposition vise a éviter les
cas de contrefacon, ce qui implique que la marque postérieure doit &tre en tous points semblable
a la marque antérieure, un produit contrefait visant précisément a donner I’illusion d’étre un
produit authentique!36.

BIFF 199111, p. 20 ; ATF 122 II1 469 du 23 octobre 1996, c. 5d (« Chanel »).
132 ALBERINI, p. 171.

133 Ibid., p. 172.

134 Ibid. ; CHERPILLOD, N 250.

135 ALBERINI, p. 98.

136 Ibid., p. 204.
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Pour ce qui est des produits ou services concernés, le Tribunal fédéral estime que la notion
d’identité ne peut pas €tre définie de maniére générale et abstraite, mais doit bien plutdt étre
appréciée au cas par cas'?’. Dans la doctrine, les avis divergent. Alors que JOLLER préconise
qu’une identité des produits ou services ne soit admise que dans le cas ou les marques désignent
des produits ou services parfaitement identiques. CHERPILLOD et ALBERINI sont, quant a eux,
d’avis qu’'une identité des produits ou services doit étre reconnue méme lorsqu’ils ne sont pas
en tous points les mémes'3%. Le critére étant qu’ils soient utilisés en vue de répondre aux mémes
besoins ou, selon une autre formulation, qu’ils remplissent une fonction trés proche!*. Tel est
par exemple le cas de boissons énergétiques dont la composition est différente ou d’un sac a
main et d’un sac de voyage'*’. Nous plaidons en faveur de ce courant doctrinal qui nous parait
étre davantage en adéquation avec 1’objectif poursuivi par I’art. 3 al. 1 litt. a LPM, a savoir la
protection du titulaire de la marque contre les cas de contrefagons.

C. La notion de similarité des produits ou services

La LPM ne définit pas non plus la notion de similarité des produits ou services. Comme nous
le verrons dans le cadre de ce chapitre, I’appréciation de la similarité des produits ou services
en cause suppose de tenir compte de différents critéres et indices qui ont été dégagés par la
doctrine et la jurisprudence.

S’agissant de la similarité des produits ou services, le critére général consiste a se demander si
le public acheteur des produits ou services en cause peut étre amené a croire de fagon erronée
que ceux-ci proviennent de la méme entreprise ou d’une entreprise liée, en raison de leur
similitude.

11 s’agit de comparer les produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée
(ou pour lesquels elle est notoirement connue en Suisse) avec les produits ou services pour
lesquels la marque litigieuse est déposée ou, a défaut, ceux pour lesquels elle est utilisée!*!.

Il peut y avoir similitude a la fois entre des produits ou services qui ont la méme fonction, c’est-
a-dire qui cherchent a satisfaire le méme besoin, et entre ceux que le public acheteur considére
comme complémentaires'*? ou substituables'**. Ainsi, dans I’arrét « Narok », le Tribunal
fédéral a considéré que le café et les machines a café étaient des produits similaires, ceux-ci
étant complémentaires'#*.

En revanche, le Tribunal fédéral a estimé dans I’arrét « Orfina » que le simple fait que des
produits soient des articles de mode ne suffit pas pour admettre une similitude entre eux'?.
En outre, les produits qui résultent d’une diversification de I’offre usuelle dans une branche
particuliére ne sont considérés comme similaires a ceux initialement offerts par I’entreprise
considérée qu’en présence d’autres indices de similarité. Le Tribunal fédéral s’est exprimé en

137 Arrét du TF 4C_199/2001 du 6 novembre 2001, c. 6e (« Audi III »).

138 ALBERINI, p. 205.

139 Ibid. ; CREPI, décision du 6 décembre 2000, c. 5 (« Marco Polo/Polo »).
140 ATBERINI, p. 205 ; CHERPILLOD, N 254.

141 CHERPILLOD, N 252.

142 Ibid., N 293.

143 DE WERRA/GILLIERON, art. 3 LPM, N 132.

144 ATF 87 11 107 du 9 mai 1961, c. 3, JAT 1961 1 589 (« Narok »).

145 ATF 128 TI1 96 du 19 décembre 2001, c. 2d, JAT 2002 1491 (« Orfina »).

17



ce sens dans ’arrét « Coolwater »'%°, en considérant que les vétements et les parfums n’étaient
pas des produits semblables, bien qu’il soit fréquent que des marques de couturiers soient aussi
employées pour des parfums'4’.

De surcroit, le prix des produits ou services désignés par les marques en conflit n’est pas
déterminant, de sorte qu’un produit particulierement onéreux (tel qu’un bijou en or) peut étre
considéré comme similaire a un produit bon marché (tel qu’un bijou de fantaisie)'®.

Pour apprécier la similarité des produits ou services, il convient en outre d’avoir recours a divers
indices de similarité, tels que les mémes lieux de production (par exemple literie et rideau), le
méme savoir-faire spécifique (par exemple lait et fromage), le méme but général (par exemple
médicaments et produits cosmétiques), la proximité des domaines d’application (par exemple
articles de sport et certains jouets), la substituabilité (par exemple brosse a dents électrique et
brosse a dents manuelle), la complémentarité (par exemple briquets et cigarettes), le cercle de
consommateurs semblable ou encore les canaux de distribution semblables (par exemple
horlogerie et bijoux)!#.

Les indices susmentionnés ne revétent pas tous la méme importance. Certains d’entre eux sont
particulierement probants ; tel est le cas de la substituabilité, de la complémentarité et de la
proximité des domaines d’application'>°. En effet, le public intéressé est particuliérement enclin
a croire que des produits substituables, complémentaires ou dont les domaines d’application
sont proches proviennent de la méme entreprise ou d’entreprises liées entre elles. Au contraire,
le seul fait que les produits ou services aient le méme but général ne suffit en principe pas pour
reconnaitre la similarité des produits ou services en cause. Ainsi, il ressort de la jurisprudence
qu’il ne suffit pas que des produits soient destinés a 1’alimentation pour admettre leur
similarité'®!. Quant a I’identité des lieux de production, son importance doit étre relativisée ;
certes, le risque de confusion porte précisément sur I’origine commerciale des produits ou
services, nous ne pouvons toutefois négliger le fait que les consommateurs ne connaissent pas
toujours — et de loin — le lieu de production des produits dont ils font I’acquisition'*2.

Notons que la classification de Nice'>* n’est pas contraignante lors de I’appréciation de la
similarité des produits ou services. Cela signifie que des produits ou services n’appartenant pas
a la méme classe peuvent étre similaires, et inversement. Elle peut tout au plus constituer un
indice de similarité!>4,

Enfin, une similarité entre des produits et des services peut étre reconnue, d’une part, lorsqu’ils
se complétent et constituent de ce fait « un tout cohérent » (tel est par exemple le cas des
appareils électroménagers et des services apres-vente) et, d’autre part, lorsqu’en raison de leur

146 Arrét du TF 4A 242/2009 du 10 décembre 2009, c. 5.6.4 (« Coolwater »).

147 CHERPILLOD, N 294,

148 TROLLER, p. 85.

149 CHERPILLOD, N 295.

150 1bid., N 296.

151 Ibid.

152 ALBERINI, p. 119.

153 La classification de Nice (RS 0.232.112.8) contient une liste qui répartit les produits et services en diverses
classes.

154 ALBERINI, p. 116.
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but ou de leur lieu de production, le public acheteur en conclut qu’ils proviennent de la méme
entreprise (par exemple les véhicules automobiles et les services de leasing)'*.

D. La notion de similarité des signes

S’agissant de la similarité des signes, le critére consiste a se fonder sur le souvenir laissé par les
marques tridimensionnelles dans la mémoire du public acheteur des produits ou services
considérés'*. Une comparaison simultanée des formes en cause placées cote a cote est donc
inappropriée, puisque les consommateurs ne les ont pas sous les yeux au méme moment.
Au contraire, ils gardent un souvenir plus ou moins vague des signes qu’ils per¢oivent!>’.

Il s’agit de comparer la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée (ou la marque notoirement
connue non enregistrée) avec la marque litigieuse telle qu’elle est déposée ou, a défaut, telle
qu’elle est utilisée! .

Il convient en outre de déterminer le degré d’attention dont les consommateurs font preuve lors
de I’acquisition des produits ou services en cause, celui-ci pouvant varier ; alors qu’ils font
preuve d’une attention accrue lors de 1’achat de produits ou services pour lesquels une telle
attention est habituellement requise, tels que des produits destinés a des spécialistes ou des
services bancaires, ’acquisition de biens de consommation courante n’exige que peu
d’attention. Précisons que le Tribunal fédéral estime, contrairement au Tribunal administratif
fédéral, que le prix des produits ou services n'a pas d’incidence sur le degré d’attention des
consommateurs'>’.

Le principe est ainsi que le risque de confusion est plus faible lorsque les consommateurs font
preuve d’une attention particuliere. CHERPILLOD signale toutefois, a juste titre, qu’il convient
d’appliquer ce principe avec retenue, puisqu’il a pour conséquence d’offrir une protection
moins importante aux marques destinées a des produits ou services dont 1’acquisition requiert
une attention accrue, ce qui ne se justifie pas'®. MARBACH estime d’ailleurs que les
consommateurs qui font preuve d’une grande attention sont d’autant plus en mesure de
percevoir une ressemblance entre les marques et, partant, de penser a tort que les produits ou
services proviennent d’entreprises économiquement liées'®!.

Il convient de préciser que la finalité du droit des marques est de protéger les marques, et non
pas de s’assurer que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, comme pourrait le
suggérer le fait que 1’on se référe a I’attention des destinataires des produits ou services
considérés'®2,

En outre, il convient de tenir compte de I’impression d’ensemble produite par les marques
tridimensionnelles aupres du public acheteur lors de I’examen de la similarité des marques en

155 CHERPILLOD, N 297.

156 Ibid., N 270.

157 ALBERINI, p. 104.

158 CHERPILLOD, N 251.

159 Ibid., N 271 et N 305 ; Arrét du TF 4A_587/2021 du 30 aofit 2022, c. 8.1 (« Lindt & Spriingli »).
160 CHERPILLOD, N 271.

161 ALBERINI, p. 87.

162 CHERPILLOD, N 271.
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présence!®®, puisqu’il les pergoit dans leur intégralité. Ainsi, il faut considérer tous les éléments
qui composent les formes, c’est-a-dire a la fois leurs éléments fortement distinctifs et leurs
¢léments faiblement distinctifs ou appartenant au domaine public, bien que les premiers aient
une importance particuliere. En revanche, la similarité¢ des marques doit étre exclue lorsque
leurs ressemblances ne portent que sur des éléments du domaine public'®4,

Enfin, la doctrine majoritaire soutient que les marques fortes, a I’inverse des marques faibles,
bénéficient d’un champ de protection plus large, de sorte que la similarité des signes est plus
facilement reconnue lorsqu’elles sont imitées'®>. ALBERINI considére au contraire qu’une
marque dotée d’une forte distinctivité reste mieux en mémoire, de sorte que le public acheteur
est plus a méme de déceler les différences que présente la marque postérieure et que les marques
en conflit sont, de ce fait, moins susceptibles d’étre confondues'¢®.

E. Le risque de confusion

La notion de risque de confusion au sens de ’art. 3 al. 1 litt. b et ¢ LPM a été définie par la
jurisprudence fédérale'é”. Une distinction est faite entre le risque de confusion directe et le
risque de confusion indirecte. Un risque de confusion directe est reconnu lorsque le public
acheteur pourrait penser de maniére erronée que les produits ou services proviennent de la
méme entreprise. Le danger de confusion est en revanche indirecte lorsque le public acheteur
distingue les marques en présence, mais pourrait croire a tort que les produits ou services
proviennent d’entreprises économiquement liées, c’est-a-dire qui appartiennent au méme
groupe de sociétés ou qui sont liées par un contrat de licence de marque!®. En présence d’un
risque de confusion, la marque antérieure est ainsi atteinte dans sa fonction distinctive par la
marque la plus récente!®’.

Un risque abstrait de confusion suffit pour exclure de la protection 1égale la marque postérieure.
Il n’est donc pas nécessaire que des confusions soient survenues au sein du public acheteur ;
celles-ci constituent tout au plus un indice en faveur d’un risque de confusion. L’admission
d’un danger de confusion suppose toutefois que le public puisse effectivement étre induit en
erreur et, de ce fait, confondre les marques en cause'’’. Autrement dit, « une vague et lointaine
possibilité de confusion » ne suffit pas'’!.

Selon la jurisprudence fédérale, le public acheteur est aussi en proie a une confusion lorsque la
marque plus récente suggére que le produit qu’elle désigne est substituable ou équivalent au
produit revétant la marque antérieure'’?. La doctrine majoritaire, que nous suivons, estime au
contraire qu’une telle situation ne provoque pas un danger de confusion, puisque les
consommateurs distinguent les marques en cause, mais qu’il s’agit d’un cas de concurrence

163 CHERPILLOD, N 273.

164 ALBERINI, pp.101-102.

165 Ibid., p. 102 ; CHERPILLOD, N 277.

166 ALBERINI, p. 102.

167 ATF 122 III 382 du 15 octobre 1996, c. 1, JAT 1997 1 231 (« Kamillosan »).

168 CHERPILLOD, N 264.

169 ATF 122 111 382 du 15 octobre 1996, c. 1, JAT 1997 1 231 (« Kamillosan »).

170 DE WERRA/GILLIERON, art. 3 LPM, N 5 et N 6.

70 ATF 119 11 473 du 21 décembre 1993, c. 2d, JAT 1994 1 358 (« Radion /Radomat »).
172 ATF 126 111 315 du 18 juillet 2000, c. 6b/aa (« Rivella/Apiella III ») ; ATF 122 111 382 du 15 octobre 1996,
c. 1,JdT 1997 1 231 (« Kamillosan »).
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parasitaire. Le titulaire de la marque la plus récente suscite en effet une association dans I’esprit
du consommateur qui lui permet de tirer profit de la réputation de son concurrent'”3.

Il est intéressant de relever qu’il existe une interdépendance entre la similarité des marques
d’une part et la similarité des produits ou services d’autre part. Ainsi, plus les produits ou
services sont similaires, plus les marques doivent se différencier I’une de I’autre pour écarter le
risque de confusion, et inversement'’4,

Bien que la question du moment déterminant pour apprécier le risque de confusion ne se pose
en principe pas, elle peut se présenter pour les marques tridimensionnelles. En effet,
CHERPILLOD estime que lorsque la forme litigieuse est emballée dans un paquet de telle maniére
qu’elle n’est pas visible lors de I’acquisition du produit (par exemple un chocolat dont la forme
serait identique a celle du Toblerone), le risque de confusion peut se produire a la fois avant
(before-sale confusion) et aprés (post-sale confusion) I’achat'”>.

Par ailleurs, CHERPILLOD estime a juste titre qu’en présence d’une forme dotée d’une forte
distinctivité, le fait d’y apposer des éléments verbaux ou figuratifs différents ne suffit pas pour
écarter le risque de confusion, lorsque I’impression d’ensemble en résultant est similaire!”®.

Notons enfin que I’existence d’un risque de confusion est une question de droit que le Tribunal
fédéral examine librement'”’.

F. La notion de marque antérieure

Il appert de I’art. 3 al. 1 LPM que la marque antérieure I’emporte sur la marque la plus récente,
de sorte qu’il convient de déterminer — en cas de conflit entre deux marques — laquelle des deux
est antérieure et, partant, considérée comme prioritaire' 8. A cet égard, I’art. 6 LPM indique que
le droit a la marque appartient a celui qui la dépose. La LPM est donc régie par le principe de
priorité fondée sur le dépot'”?, lequel n’est toutefois pas absolu.

G. L’étendue de la protection des marques tridimensionnelles au regard de
I’arrét « Lindt & Spriingli »

L’arrét du Tribunal fédéral « Lindt & Spriingli » rendu le 30 aott 2022 — dans lequel il a admis
I’existence d’un risque de confusion entre le lapin Lindt et le lapin Lidl — est particuliérement
intéressant quant a 1’étendue de la protection conférée aux marques tridimensionnelles. Il y a
des lors lieu d’esquisser les points principaux de cet arrét et de discuter les questions juridiques
qu’il souléve.

173 CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, p. 109, note 344 ; DE WERRA/GILLIERON, art. 3 LPM, N 14 et N 15.
174 TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, p. 156.

175 CHERPILLOD, N 304 et N 305.

176 Ibid., N 288.

177 Arrét du TF A4 _587/2021 du 30 aotit 2022, c. 5 (« Lindt & Spriingli »).

178 CHERPILLOD, N 314.

179 Ibid., N 317 ; ALBERINI, p. 172.
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Tel que nous I’avons déja mentionné, le Tribunal fédéral a reconnu que la forme
tridimensionnelle du lapin Lindt s’était imposée comme marque dans le commerce, celle-ci
étant percue comme une référence a I’entreprise Lindt & Spriingli'®. II s’est ensuite intéressé
a la question de savoir si le lapin Lidl créait un risque de confusion au sens de
I’art. 3 al. 1 litt. ¢ LPM.

A cet égard, le Tribunal fédéral a indiqué, a juste titre, qu’il y avait une identité de produits.
En effet, le lapin Lindt est enregistré comme marque pour des produits identiques a ceux pour
lesquels le lapin Lidl était utilisé, a savoir des lapins en chocolat's'.

Contrairement a I’instance inférieure, le Tribunal fédéral a considéré que le public acheteur
faisait preuve d’un degré d’attention moyen lors de 1’acquisition de lapins en chocolat et qu’il
était erroné d’estimer qu’il portait une plus grande attention a I’égard de biens de consommation
vendus qu’a une certaine période de ’année, en I’occurrence durant les fétes de Paques'®2.

La forme du lapin Lindt s’étant imposée comme marque dans la vie commerciale, le Tribunal
fédéral a déclaré qu’elle était fortement distinctive et, partant, qu’elle bénéficiait d’une
protection élargie. De surcroit, il a rappelé qu'un risque de confusion était accentué en cas
d’identité des produits'®®. Eu égard a ce qui précéde, force est de constater que le lapin Lindt
jouit d’un périmeétre de protection particulierement étendu.

Le Tribunal fédéral a en outre estimé que I’impression d’ensemble suscitée par les deux lapins
n’était pas suffisamment dissemblable pour écarter le risque de confusion, leurs différences
relevant du détail (par exemple la forme des pendentifs) et n’étant dés lors pas pertinentes'3*,
Nous partageons cette opinion dans la mesure ou le public pertinent percoit une marque de
forme dans son ensemble, sans procéder a un examen des différents détails qu’elle comporte.

I1 a finalement considéré que 1’apposition sur le lapin Lidl d’une étiquette comprenant la marque
« FAVORINA » ne permettait pas d’éviter tout risque de confusion entre les deux lapins, en
précisant que — dans le domaine alimentaire — le public acheteur tenait davantage compte de la
forme et de la présentation des produits que des éléments verbaux lors de I’achat!®3.

Cela peut paraitre surprenant a plusieurs égards'®6. Il y a lieu de mentionner D’arrét
« Nivea/Jana » dans lequel le Tribunal fédéral avait soutenu que pour ce qui était des biens de
consommation courante, tels que des produits cosmétiques, 1’élément verbal « apposé de
maniere évidente sur le produit » avait une importance cruciale, en précisant qu’il en allait de
méme s’agissant des chocolats'®’. De surcroit, dans le domaine de I’horlogerie, il est de
jurisprudence constante que I’apposition d’une marque différente sur le cadran de deux montres
similaires permet d’écarter le risque de confusion'®®. Ainsi, dans I’arrét « Tank L.C. Cartier »,
le Tribunal avait estimé que les montres en cause ne risquaient pas d’étre confondues dés lors

180 Arrét du TF 4A_587/2021 du 30 aott 2022, c. 4.10 (« Lindt & Spriingli »).

81 Ibid., c. 5.

182 Ibid., c. 8.1.

183 Ibid., c. 8.2.

184 Ibid., c. 8.3.

185 Ibid., c. 8.4.

186 GILLIERON Philippe, Marque tridimensionnelle : Lindt gagne les faveurs du Tribunal fédéral, 2022,
https://www.wg-avocats.ch/actualites/ (consulté le 17 novembre 2022).

187 ATF 116 11 365 du 12 juillet 1990, c. 4¢ (« Nivea/Jana »).

188 SIFFERT, pp. 157-158.
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qu’elles ne portaient pas la méme marque'®. 11 a en outre affirmé dans ’arrét « Van Cleef et
Arpels » que le public acheteur ne se fiait pas a la forme des montres, mais bien plutdt a leur
marque'®?,

Au regard de ce qui précéde, nous pouvons nous demander s’il apparait justifié de prévoir une
solution différente dans le domaine alimentaire. 1 est intéressant de relever qu’en pratique les
produits alimentaires sont parfois disposés dans les rayons des supermarchés d’ une maniere qui
empéche le consommateur d’apercevoir la marque en cause, ce qui n’est vraisemblablement
pas le cas dans le domaine horloger ni, en principe du moins, dans le domaine des cosmétiques.
Cela pourrait étre un argument en faveur de la solution retenue par le Tribunal fédéral ; dans un
tel cas, I’élément verbal n’exercerait en effet aucune influence sur la décision d’achat.

Il reste qu’au vu de la jurisprudence rendue dans les domaines de 1’horlogerie et des produits
cosmétiques, ainsi que de la consistance toute relative de I’argument susmentionné, nous
pouvons douter de I’existence d’un risque de confusion entre les deux lapins et, partant, de la
pertinence de I’argumentation du Tribunal fédéral.

La protection étendue conférée au lapin Lindt semble plutot se justifier par le fait que le
Tribunal fédéral ait cherché a protéger, a bon droit, une marque fortement distinctive — que nous
pourrions d’ailleurs méme qualifier de marque de haute renommée au vu du degré élevé de
reconnaissance de la marque'®! — contre un transfert d’image suscité dans ’esprit du public, qui
reléve davantage du parasitisme que du risque de confusion. En effet, n’y a-t-il pas lieu de
considérer que lorsqu’une marque est particuliérement distinctive, en raison de sa renommée,
le public pertinent est plus & méme de déceler les différences que présentent les marques en
conflit, de sorte que le risque de confusion s’en trouve amoindri ?'°? 1l s’agit en tout cas de
I’opinion d’ ALBERINI'??, que nous partageons.

H. L’extension de la protection aux marques figuratives

Aux fins de déterminer 1’étendue de la protection des marques tridimensionnelles, il y a encore
lieu de se demander si le titulaire d’une marque tridimensionnelle peut s’opposer a I’utilisation
par un tiers d’une marque figurative, laquelle susciterait un risque de confusion avec sa marque.
Posée différemment, la question consiste a savoir si un risque de confusion peut exister entre
une marque tridimensionnelle et une marque figurative.

La Commission fédérale de recours en matiére de propriété intellectuelle avait répondu par
P’affirmative dans la décision « pincettes de poisson » rendue en 1998. Elle avait en effet
considéré qu’un risque de confusion entre une marque figurative et une marque de forme ne
devait étre admis que si cette derniére constituait « une transformation précise et fidéle en trois
dimensions de la marque figurative »'°*, ce qui ressort également des directives de I’Institut!®>.

139 SIFFERT, p. 158.

190 ATF 105 11 297 du 27 novembre 1979, c. 4a, JAT 1980 1271 (« Van Cleef et Arpels »).

191 CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, p. 181 ; FOURNIER, p. 115.

192 GILLIERON, Marque tridimensionnelle : Lindt gagne les faveurs du Tribunal fédéral, 2022, https://www.wg-
avocats.ch/actualites/ (consulté le 17 novembre 2022).

193 ALBERINI, p. 102.

194 CREPI, décision du 13 juin 1998, c. 10 (« Pincettes de poisson »).

195 Directives de 1’IPI, 2022, ch. 6.3.4.
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Autrement dit, la marque tridimensionnelle doit étre une réplique parfaite de la marque
figurative pour qu’un risque de confusion soit reconnu.

Nous pouvons déduire de ces considérations qu’un risque de confusion doit aussi étre admis
dans le cas inverse, a savoir lorsqu’une marque figurative n’est rien d’autre qu’une imitation
bidimensionnelle exacte de la marque tridimensionnelle, soit une représentation graphique de
la marque en trois dimensions. De surcroit, le titulaire d’une marque de forme a la possibilité
d’utiliser sa marque en deux dimensions!® sur des catalogues publicitaires, sur des papiers
d’affaires et/ou sur son site Internet, de sorte qu’une telle extension de la protection conférée
aux marques tridimensionnelles nous parait d’autant plus justifiée.

IV. La marque tridimensionnelle dans une perspective comparative

Ce chapitre a pour objectif d’exposer succinctement quelques généralités sur le droit des
marques communautaire et de mettre en lumiére les principales similitudes et différences qu’il
présente par rapport au droit des marques suisse en matiére de marques tridimensionnelles.

A. Un bref survol du droit des marques communautaire

A P’instar du droit suisse, la 1égislation européenne prévoit que les marques tridimensionnelles
peuvent étre enregistrées et ainsi bénéficier de la protection légale, pour autant qu’elles soient
dotées de caractere distinctif et qu’elles ne se heurtent pas a un motif de refus, absolu ou relatif
(art. 4, 7 et 8 du Réglement sur la marque de I’Union européenne!®’ (ci-aprés : RMUE)).

11 ressort d’une jurisprudence constante qu’aux fins d’apprécier le caractére distinctif d’une
marque tridimensionnelle, il convient de se fonder, d’une part, sur les produits ou services pour
lesquels elle est revendiquée et, d’autre part, sur la perception présumée des destinataires de
ceux-ci!®®. A cet égard, il appert de la jurisprudence qu’il peut s’avérer plus délicat d’établir le
caractere distinctif d’une marque de forme que d’une marque verbale ou figurative, car les
consommateurs ne la pergoivent pas nécessairement comme une indication de 1’origine
commerciale du produit'®”. Dés lors, pour bénéficier de la protection a titre de marque, la forme
du produit ou de son emballage doit s’écarter de maniere significative des formes
habituellement rencontrées dans le secteur de produits pertinent?®. De surcroit, la Cour de
justice a précisé dans I’arrét « Henkel » qu’une forme était selon toute vraisemblance considérée
comme dénuée de caractére distinctif lorsqu’elle se rapprochait de la forme que le produit était
le plus susceptible de prendre?’!. Au regard de ce qui préceéde, il apparait que le droit

196 CREPI, décision du 13 juin 1998, c. 10 (« Pincettes de poisson »).

197 Reglement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de I’Union
européenne (RMUE), JO L 154/1 du 16 juin 2017.

198 CJUE, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli c. OHMI, aff. C-98/11 P, par. 41 ; CJCE, Mag Instrument c. OHMI,
aff. C-136/02, par. 30.

199 Directives relatives a I’examen devant ’EUIPO — Partie B — 2022, ch. 10.1, p. 410 ; TUE, Tecnica Group c.
EUIPO, aff. T-483/20, par. 85 et 86 ; CICE, Develey c. OHMI, aff. C-238/06 P, par. 80 ; CICE, Philips
¢. Remington, aff. C-299/99, par. 48.

200 Directives relatives a ’examen devant ’EUIPO — Partie B — 2022, ch. 10.3, p. 412 ; TUE, Coca Cola c. OHMI,
aff. T-411/14, p. 39.

20V CJCE, Henkel c. OHMI, aff. C-456/01 P et 457/01 P, par. 39.
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communautaire et le droit suisse concordent en ce qui concerne 1’appréciation du caractére
distinctif des marques tridimensionnelles.

En guise d’exemple, nous pouvons évoquer I’arrét « Guerlain » dans lequel le Tribunal de
1’Union européenne a estimé, contrairement a 1’Office de I’Union européenne pour la propriété
intellectuelle (ci-apres : EUIPO), que la forme du rouge a lévres « Rouge G de Guerlain » était
surprenante et différait significativement des formes usuelles de rouge a lévres, de sorte qu’elle
était dotée de caractére distinctif?2. Il a en outre précisé que « le fait qu'un secteur se
caractérise par une importante variété de formes de produits n’implique pas qu 'une éventuelle
nouvelle forme sera nécessairement per¢ue comme ['une d’elles »***. Ainsi, bien qu’il soit plus
difficile d’obtenir la protection d’une marque tridimensionnelle en présence d’une importante
variété de formes dans le secteur considéré, cela est néanmoins possible.

A I’inverse, le Tribunal a considéré dans I’arrét « Moon Boot » que la marque tridimensionnelle
constituée par la forme d’une botte Moon Boot ne s’écartait pas de manicre significative des
formes existant sur le marché des bottes apres-ski et qu’elle était, de ce fait, dépourvue de
caractére distinctif 204,

Comme en droit suisse, 1’art. 7 par. 3 RMUE prévoit la possibilité¢ de surmonter le motif de
refus li¢ a ’absence de caractére distinctif, en démontrant qu’une marque tridimensionnelle
dénuée de caractere distinctif a acquis un tel caractére par I’usage qui en a été fait sur le
marché?®. I est également requis qu’une partie significative du public pertinent pergoive la
forme en cause comme un renvoi a une entreprise déterminée?°®,

En ce qui concerne les motifs absolus d’exclusion, il convient de faire un parallé¢le avec le droit
suisse. En effet, I’art. 7 par. 1 litt. e RMUE prévoit que les signes constitués exclusivement par
la forme imposée par la nature du produit, nécessaire a 1’obtention d’un résultat technique ou
qui donne au produit une valeur substantielle sont exclus de la protection légale. Comme nous
le verrons ultérieurement, I’interprétation de cette disposition diverge en partie de celle de
I’art. 2 litt. b LPM.

Quant aux motifs relatifs d’exclusion, le droit suisse et le droit communautaire coincident sur
I’essentiel. A teneur de I’art. 8 par. 1 RMUE et de I’art. 5 de la Directive rapprochant les
législations des Etats membres sur les marques?®’ (ci-aprés : la Directive), soit I’équivalent de
I’art. 3 al. 1 LPM, une marque postérieure est exclue de la protection dans deux cas de figure :
d’une part, lorsqu’il y a a la fois identité des signes en cause et identité des produits ou services
désignés et, d’autre part, lorsqu’en raison de 1’identité ou de la similitude des signes concernés
et en raison de I’identité ou de la similitude des produits ou services désignés, il existe un risque
de confusion dans ’esprit du public. Nous constatons qu’a I’instar du droit suisse, le droit
communautaire fait une distinction entre les motifs dont I’application nécessite 1’existence d’un
risque de confusion et ceux dont I’application n’en requiert pas2%s.

202 TUE, Guerlain c. EUIPO, aff. T-488/20, par. 57.

203 Ibid., par. 50.

204 TUE, Tecnica Group c. EUIPO, aff. T-483/20, par. 96.

205 Directives relatives a 1’examen devant ’EUIPO — Partie B — 2022, ch. 1, p. 705.

206 TUE, Coca Cola c. OHMI, aff. T-411/14, p. 69.

207 Directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les 1égislations
des Etats membres sur les marques, JO L 336/1 du 23 décembre 2015.

208 Directives relatives a I’examen devant ’EUIPO — Partie C — 2022, ch. 2.2, p. 894.

25



Lors de I’appréciation du risque de confusion, la force distinctive de la marque antérieure est
aussi prise en considération ; une marque antérieure dotée d’une force distinctive élevée étant,
selon la Cour de justice, plus susceptible d’étre confondue avec la marque la plus récente, et
inversement?*’, Quant aux facteurs permettant d’apprécier la similarité des produits ou services
en cause, ils sont trés semblables a ceux dégagés par la doctrine suisse; ces facteurs
comprennent la nature, la destination, 1’utilisation, la complémentarité, le caractére concurrent,
les circuits de distribution, le public pertinent et, enfin, 1’origine habituelle (méme producteur
ou fournisseur?'?) des produits ou services considérés®!!. Ainsi, dans ’arrét « Castillo », le
Tribunal de I’Union européenne a considéré que le fromage et le lait concentré étaient
similaires, car ils avaient la méme nature (produits laitiers)?!2. Enfin, la Cour de justice
considére également que le degré d’attention des consommateurs change en fonction du type
de produits ou services dont ils font I’acquisition?'3.

L’examen comparé du droit suisse et du droit communautaire révele que ceux-ci présentent de
nombreuses similitudes. Cela n’est pas surprenant, puisque le droit des marques suisse s’inspire
dans une large mesure du droit des marques communautaire, plus précisément du RMUE et de
la Directive, et que les tribunaux suisses tiennent compte de la pratique européenne en mati¢re
de marques®'*. Nous avons néanmoins observé quelques différences qu’il y a lieu d’examiner.
Nous nous intéresserons aux différences afférant aux motifs absolus d’exclusion, avant de
traiter de celles qui se rapportent aux motifs relatifs d’exclusion.

B. Les différences en matiére de motifs absolus d’exclusion

1. Les aspects territoriaux

A teneur de ’art. 1° RMUE, les marques de I’Union européenne ont un caractére unitaire. Elles
sont ainsi enregistrées pour I’ensemble de 1’Union européenne, de sorte qu’elles doivent étre
dotées de caractere distinctif sur tout le territoire de I’Union européenne. Partant, elles sont
exclues de la protection lorsqu’elles sont dénuées de caractére distinctif dans une partie de
1’Union, méme si celle-ci n’est constituée que d’un Etat membre (art. 7 par. 1 litt. b et
par. 2 RMUE)?'"3. Il appert de ce qui précéde que ’obtention d’une marque tridimensionnelle
européenne est rendue particuliérement difficile?!6.

Par ailleurs, s’agissant de I’étendue territoriale de ’acquisition du caractére distinctif par
I’usage, une marque ne peut étre enregistrée en vertu de I’art. 7 par. 3 RMUE que s’il est prouvé
qu’elle a acquis, grace a son utilisation sur le marché, un caractere distinctif sur le territoire sur
lequel elle était originairement dénuée d’un tel caractére?!’. Lorsqu’il est constaté qu’une partie
significative du public acheteur ne percoit pas la forme en cause comme une marque, cette

209 Directives relatives a 1’examen devant ’EUIPO — Partie C — 2022, ch. 3.3, p. 897.

210 Ipid., ch. 3.2.8, p. 946.

211 CJCE, Canon c. Metro-Goldwyn-Mayer, aff. C-39/97, par. 23 ; Directives relatives a I’examen devant I’EUIPO
— Partie C — 2022, ch. 3.1.1, pp. 931-932.

212 TUE, Pedro Diaz SA c. OHMI, aff. T-85/02, p. 33.

213 CJCE, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, aff. C-342/97, par. 26.

214 BAUDENBACHER/KAEMPF, pp. 275-276.

215 CJUE, Société des produits Nestlé c. Mondelez UK Holdings & Services, aff. C-84/17 P, C-85/17 P et
C-95/17 P, par. 67.

216 DHORDAIN, p. 107.

27 CJUE, Société des produits Nestlé c. Mondelez UK Holdings & Services, aff. C-84/17 P, C-85/17 P et
C-95/17 P, par. 68 et 76.
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constatation vaut en principe pour tous les Etats membres, les formes n’étant pas pergues
différemment d’un Etat membre & 1’autre. Dans un tel cas, le caractére distinctif acquis par
I’usage doit ainsi étre démontré dans I’ensemble de I’Union européenne?!8. Eu égard a la
difficulté que cela représente, la Cour de justice a considéré a bon droit dans 1’arrét « Lindt »
qu’il serait excessif de requérir du demandeur qu’il prouve I’acquisition du caractére distinctif
par 1’usage pour chaque Etat membre?'®. En I’espéce, elle a néanmoins refusé d’enregistrer la
forme du lapin Lindt comme marque, au titre de 1’'usage qui a pu en étre fait, en alléguant que
Lindt & Spriingli n’avait apporté la preuve d’un tel usage que pour trois Etats membres de
I’Union européenne, ce qui était insuffisant?2°,

Bien que la situation soit différente en Suisse, il convient de tirer un paralléle, le déposant ou le
titulaire d’une marque tridimensionnelle étant également tenu d’établir que celle-ci s’est
imposée dans I’ensemble du territoire helvétique??!.

2. Les motifs absolus d’exclusion visés a l’art. 7 par. 1 litt. a a d RMUE

A la lecture de I’art. 7 par. 1 litt. a &8 d RMUE (qui correspond a I’art. 4 de la Directive), nous
observons que I’énonciation des motifs absolus de refus se distingue de celle prévue par la
LPM ; I’art. 2 litt. a LPM prévoit une clause générale (selon laquelle les signes du domaine
public sont exclus de la protection Iégale, sauf s’ils se sont imposés comme marques pour les
produits ou services revendiqués), tandis que le droit communautaire prévoit une liste
exhaustive des différents motifs de refus ou de nullité.

Cela revét une importance, en ce que la Cour de justice considére que ces motifs sont
indépendants les uns des autres et exige qu’ils fassent I’objet d’un examen séparé???, ceux-ci ne
visant pas a protéger le méme intérét général ; alors qu’une marque descriptive doit rester a la
libre disposition de toutes les entreprises, afin qu’elles soient en mesure de décrire leurs produits
qui auraient par hypotheése les mémes caractéristiques, une marque dépourvue de caractere
distinctif est exclue de la protection, car elle ne remplit pas la fonction distinctive de la
marque®??. Il convient toutefois de relever que ces motifs se recoupent ; la Cour de justice estime
du reste, a juste titre, que les marques descriptives sont nécessairement dépourvues de caractére
distinctif?>*. De surcroit, nous partageons 1’avis des auteurs qui estiment que les motifs de refus
des litt. b a d ont en réalité tous le méme but, a savoir celui d’exclure les signes dépourvus de

caractére distinctif?%>.

Auregard de ce qui précede, la solution adoptée en droit suisse semble plus appropriée en raison
de sa simplicité??®, tous les signes du domaine public tombant sous le coup de la méme
disposition.

218 TUE, Coca Cola c. OHMI, aff. T-411/14, p. 68.

2CJUE, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli c. OHMI, aff. C-98/11 P, par. 62.
220 Ibid., par. 57 et 63.

22! Directives de I’IPI en matiére de marques, 2022, ch. 12.1.5.

222 K AEMPF/BURGE, p. 225.

223 MEIER p. 71.

224 CICE, Campina Melkunie c. Benelux-Merkenbureau, aff. C-265/00, par. 19.
225 MEIER, p. 71.

26 [pid., p. 75.
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3. Les motifs absolus d’exclusion visés a l’art. 7 par. 1 litt. e RMUE

3.1. Le motif d’exclusion lié a la nécessité technique

En droit suisse, tel que déja mentionné, les formes techniquement nécessaires sont exclues de
la protection conférée par la LPM, hormis lorsqu’il existe une alternative technique équivalente.

Au contraire, 1’existence d’une forme alternative permettant d’obtenir le méme résultat
technique n’est pas pertinente en droit communautaire. Il ressort en effet des arréts « Lego » et
« Philipps/Remington » qu’une marque constituée exclusivement par la forme nécessaire a
I’obtention d’un résultat technique est exclue de la protection, et ce méme s’il existe des formes
alternatives®?’. Ainsi, dans I’arrét « Philips/Remington », la Cour de justice a jugé que la forme
du rasoir Philipps doté de trois tétes était nécessaire a I’obtention du résultat technique souhaitg,
a savoir un rasage rapide et précis, et ne pouvait dés lors pas étre protégée, méme si d’autres

formes permettaient d’obtenir le méme résultat technique??8.

Au regard de cette jurisprudence, il apparait que le droit communautaire est plus restrictif que
ne I’est le droit suisse en ce qui concerne le motif de refus li¢ a la nécessité technique de la
forme. Cette rigueur s’explique pour la raison suivante : la Cour de justifie estime que la
protection d’une forme techniquement nécessaire, pour laquelle il existe des alternatives
techniques, aurait pour conséquence de rendre difficile la commercialisation de formes qui
constituent de véritables alternatives, a savoir « des formes qui ne [sont] pas similaires et qui
[sont] néanmoins intéressantes d’un point de vue fonctionnel pour le consommateur »*%.
L’approche suisse nous parait cependant plus logique. En effet, seules les formes alternatives
considérées comme équivalentes (en termes d’efficacité, de praticité, de résistance et de cotit)
permettent d’écarter 1’application du motif d’empéchement considéré, de sorte que les
concurrents ne sont pas désavantagés. Il reste que cette solution présente I’inconvénient, pour
les tribunaux, de devoir déterminer s’il existe des alternatives équivalentes en se fondant, le cas
échéant, sur une expertise technique.

Il convient toutefois d’indiquer que 1’art. 7 par. 1 litt. e (i) RMUE dispose que toutes les
caractéristiques essentielles de la forme d’un produit ou de son emballage, a savoir les éléments
les plus importants de celui-ci?*°, doivent assurer une fonction technique. Cela signifie que ce
motif absolu d’exclusion ne s’applique pas lorsqu’un élément essentiel de la forme remplit une
autre fonction. Tel est notamment le cas en présence d’un élément ornemental ou fantaisiste?3’.

3.2. Le motif d’exclusion lié a la valeur substantielle conférée au produit
Le droit communautaire exclut de la protection en tant que marque les signes constitués
exclusivement par la forme qui confére au produit une valeur substantielle
(art. 7 par. 1 litt. e (iii) RMUE), ce qui n’est pas le cas du droit suisse. Il convient des lors
d’analyser ce motif d’exclusion.

Une forme confére une valeur substantielle au produit lorsqu’elle le rend particulierement
attrayant et accroit ainsi sa valeur commerciale, I’aspect esthétique du produit étant la raison
principale pour laquelle les consommateurs ’achétent?*2. A titre d’exemple, nous pouvons citer

227 CJCE, Philips c. Remington, aff. C-299/99, par. 81 et 83 ; CJUE, Lego Juris c. OHMI, aff. C-48/09 P, par. 83.
228 CJCE, Philips c. Remington, aff. C-299/99, par. 83.

229 CJUE, Lego Juris c. OHMI, aff. C-48/09 P, par. 60.

20 CJUE, Hauck c. Stokke, aff. C-205/13, par. 21.

B CJUE, Lego Juris c. OHMI, aff. C-48/09 P, par. 72.

232 Directives relatives a I’examen devant ’EUIPO — Partie B — 2022, ch. 4, p. 553.

28



I’arrét « Bang & Olufsen » dans lequel le Tribunal a considéré que le design des enceintes
acoustiques avait pour effet d’augmenter leur attractivité et leur valeur, puisqu’il représentait
un élément particuliérement important dans la décision d’achat des consommateurs?**. Il a dés
lors estimé que le design de ces haut-parleurs leur conférait une valeur substantielle, bien que
d’autres caractéristiques, telles que les qualités techniques, puissent aussi leur donner une valeur
importante?34,

Par ailleurs, la Cour a précisé dans 1’arrét « Tripp Trapp » que ce motif de refus s’appliquait
aussi lorsque la forme avait d’autres fonctions qu’une fonction purement esthétique. Partant,
elle a considéré que la forme de la chaise pour enfants Tripp Trapp, qui lui confére a la fois une
valeur esthétique et une valeur fonctionnelle (sécurité, confort, fiabilité), ne pouvait pas
constituer une marque valable?*>.

Précisons toutefois qu’il ne suffit pas qu’une forme soit considérée comme attrayante ou
plaisante pour I’exclure de la protection. En effet, toutes les entreprises s’évertuent a « séduire »
les consommateurs en leur proposant des produits esthétiques>*S.

Aux fins de déterminer si le motif de refus en cause trouve application, il convient de tenir
compte de différents éléments d’appréciation, tels que « la nature de la catégorie concernée
des produits, la valeur artistique de la forme en cause, la spécificité de cette forme par rapport
a d’autres formes généralement présentes sur le marché concerné, la différence notable de prix
par rapport a des produits similaires ou la mise au point d 'une stratégie promotionnelle mettant
principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause »*37. La perception
de la forme par le public pertinent peut aussi constituer un ¢lément d’appréciation, élément qui
n’est toutefois pas a lui seul déterminant®3$,

La Cour de justice a indiqué que cet obstacle a la protection vise a éviter que le droit des
marques ait pour effet de perpétuer la protection d’un design, au-dela de la période de vingt-cinq
ans prévue par le droit des dessins et modéles?*”.

A la différence du droit communautaire, le design d’un produit peut étre enregistré comme
marque tridimensionnelle en droit suisse, pourvu qu’il soit doté de caractére distinctif et qu’il
ne se heurte pas a un motif absolu de refus visé a I’art. 2 litt. b LPM?°. Le fait que les
consommateurs achétent le produit principalement en raison de son aspect esthétique n’a
aucune incidence. SIFFERT estime du reste, contrairement a une partie de la doctrine, que la
forme d’un produit — qui satisfait aux conditions susmentionnées — peut €tre protégée a titre de
marque, quand bien méme la protection conférée par la loi fédérale sur la protection des
designs®*! est arrivée a échéance®?.

23 TUE, Bang & Olufsen c. OHMI, aff. T-508/08, par. 73 a 76.

234 Ibid., par. 73 et par. 77.

235 CJUE, Hauck c. Stokke, aff. C-205/13, par. 30 a 32.

236 Directives relatives a ’examen devant I’EUIPO — Partie B — 2022, ch. 4, p. 554.

27 Ibid. ; CJUE, Hauck c. Stokke, aff. C-205/13, par. 35.

238 CJUE, Hauck c. Stokke, aff. C-205/13, par. 34.

239 Ibid., par. 19 ; art. 12 Réglement du Conseil du 12 décembre 2011 sur les dessins ou modéles communautaires.
240 CHERPILLOD, N 1031.

241 Loi fédérale sur la protection des designs du 5 octobre 2001 (LDes), RS 232.12.

242 SIFFERT, p. 158.
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Il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a exposé dans 1’arrét « Smarties » qu’une forme
pouvait &tre protégée comme marque a condition qu’elle ne soit pas « esthétiquement
nécessaire »**, ¢’est-a-dire qu’elle ne soit pas dictée par la nature esthétique du produit?**. Bien
que nous puissions faire un paralléle avec le droit communautaire, il faut noter que la doctrine
majoritaire considére, a bon droit, qu’il ne se justifie pas d’exclure les formes d’objets purement
esthétiques, puisque les entreprises peuvent concevoir une multitude de formes différentes,
notamment dans le domaine de la joaillerie.

C. Les différences en matiére de motifs relatifs d’exclusion

En ce qui concerne les motifs relatifs d’exclusion, nous nous intéresserons essenticllement a
deux aspects, a savoir la notion d’identité des signes et la notion de risque d’association.

A Tinstar du droit suisse, le droit communautaire ne donne aucune définition de la notion
d’identité des signes. La Cour de justice s’est toutefois exprimée a ce sujet, en indiquant qu’« un
signe est identique a la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments
constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recéle des différences si
insignifiantes qu’elles peuvent passer inapergues aux yeux d'un consommateur moyen »**.
Il appert de cette jurisprudence que la Cour ne reconnait une identité des signes qu’avec
rigueur?4°,

Il convient enfin de nous intéresser a la notion de risque d’association mentionnée en droit
communautaire. Aux termes de 1’art. 5 par. 1 litt. b in fine de la Directive, le risque de confusion
comprend le risque d’association avec la marque antérieure. La Cour de justice s’est exprimée
sur le sens de ce libellé dans 1’arrét « Sabel/Puma » en considérant que « la notion de risque
d’association n’est pas une alternative a la notion de confusion, mais sert a en préciser
[’¢tendue. Les termes mémes de cette disposition excluent donc qu’elle puisse étre appliquée
s’il n’existe pas, dans [’esprit du public, un risque de confusion ». Cela signifie que cet article
ne trouve application que dans le cas ou le risque d’association crée un risque de confusion au
sein du public, en ce qui concerne 1’origine commerciale des produits ou services*’. En outre,
la Cour de justice a défini la notion de risque de confusion dans I’arrét « Canon », en déclarant
qu’un tel risque existe lorsque le public peut étre amené a penser a tort que les produits ou
services proviennent de la méme entreprise ou d’entreprises économiquement liées entre
elles?®, ce qui correspond en réalité a la définition du risque de confusion que nous connaissons
en droit suisse.

243 ATF 131 111 121 du 10 décembre 2004, c. 3.2, sic ! 2005, 369 (« Smarties »).

244 5ic 12005, p. 253 ss, spéc. 265.

245 CJCE, LTJ Diffusion c. Sadas Vertbaudet SA, aff. C-291/00, par. 54.

246 ALBERINI, pp. 204-205.

247 Ibid., pp. 144-145 ; Directives relatives a I’examen devant I’EUIPO — Partie C — 2022, ch. 3.2, p. 896.
248 CJCE, Canon c. Metro-Goldwyn-Mayer, aff. C-39/97, par. 29 et 30.
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V. Conclusion

L’examen des conditions de protection applicables aux marques tridimensionnelles et de
I’interprétation qui en est faite par les tribunaux révele qu’il est particulierement difficile
d’obtenir la protection d’une telle marque.

La fonction premiére d’une marque est de distinguer les produits ou services d’une entreprise
de ceux d’autres entreprises. Or, comme nous I’avons mentionné a plusieurs reprises, le public
acheteur ne percoit en principe pas la forme d’un produit ou de son emballage comme une
référence a une entreprise, de sorte que le caractere distinctif intrinséque d’une marque 3D est
rarement reconnu en pratique. Ainsi, nombreuses sont les marques tridimensionnelles qui ne
sont enregistrées qu’aprés avoir acquis un caractére distinctif par I’'usage ou, selon une autre
formulation, apres s’€tre imposées sur le marché. Les marques imposées jouissent au demeurant
d’une protection accrue au méme titre que les marques notoirement connues, celles-ci étant
reconnues par une partie substantielle des cercles intéressés.

Par ailleurs, les motifs absolus d’exclusion mentionnés a I’art. 2 litt. b LPM ne s’appliquent
qu’aux marques tridimensionnelles, ce qui rend également la protection de cette catégorie de
marques plus difficile. Ainsi, les formes qui constituent la nature méme du produit (ce qui est
rare en pratique) et les formes techniquement nécessaires sont exclues de la protection 1égale.

Ces motifs de refus ont une finalit¢ économique louable, a savoir celle d’assurer une
concurrence saine et efficace entre les agents économiques, en laissant les formes
indispensables au commerce a la libre disposition de tous. IIs visent également a garantir une
certaine cohérence juridique, en veillant a ce que le droit des marques — qui offre une protection
pouvant étre perpétuelle — ne soit pas utilisé pour contourner les limites établies par les autres
législations en matiére de propriété intellectuelle.

Bien qu’il soit justifié d’empécher 1’utilisation déviée de la marque tridimensionnelle, il faut
admettre que les décisions rendues en la matiere sont teintées d’une certaine subjectivité.
Il s’agirait des lors de tendre vers une pratique plus homogene, ce qui permettrait de garantir
aux entreprises une certaine prévisibilité et, partant, de les encourager a déposer davantage de
marques tridimensionnelles.

En Europe, il n’est pas plus ais¢ d’obtenir la protection d’une marque tridimensionnelle.
Au contraire, le droit communautaire prévoit un motif absolu d’exclusion, li¢ a la valeur
substantielle conférée au produit, qui ne figure pas dans la LPM. De surcroit, il y a lieu de
démontrer que la forme est dotée de caractére distinctif dans I’ensemble de I’Union européenne,
ce qui est une tache délicate au regard des considérations émises plus haut. Enfin, contrairement
aux tribunaux suisses, la Cour de justice ne tient pas compte de 1’existence d’alternatives
techniques lors de I’examen de la nécessité technique d’une forme.

Quant aux motifs relatifs d’exclusion, ils visent a protéger une marque antérieure a 1’encontre,
d’une part, des cas de contrefagons et, d’autre part, des marques postérieures qui provoquent un
risque de confusion auprés du public au sens de I’art. 3 al. 1 litt. b et ¢ LPM. Un tel risque
s’apprécie au regard de I’ensemble des circonstances du cas particulier, & savoir la proximité
des signes en cause et celle des produits ou services concernés, la force distinctive de la marque
antérieure et le degré d’attention des consommateurs.
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En ce qui concerne 1’étendue de la protection conférée aux marques tridimensionnelles, nous
pouvons affirmer, sur la base de ’arrét « Pincettes de poisson » rendu par la CREPI, que la
protection dont bénéficient les marques 3D s’étend aux marques figuratives. En effet, un risque
de confusion est reconnu lorsqu’une marque figurative constitue une réplique parfaite en deux
dimensions de la marque tridimensionnelle.

Dans le cadre de I’analyse de I’arrét du Tribunal fédéral « Lindt & Spriingli », nous avons
observé que le Tribunal fédéral avait étendu la notion de similarité des signes et de risque de
confusion, admettant 1’existence d’un tel risque entre le lapin Lindt et le lapin Lidl, malgré la
mention de la marque « FAVORINA » sur ce dernier. En réalité, eu égard au transfert d’image
opéré dans D’esprit du public, le comportement de I’entreprise Lidl reléve davantage du
parasitisme et, partant, du droit de la concurrence déloyale que du risque de confusion.

I1 sied ici de souligner I’importance du droit de la concurrence déloyale. En effet, I’étendue de
la protection conférée par la LPM se limite aux situations ou il existe un risque de confusion
(sous réserve des art. 3 al. 1 litt. a et 15 LPM). En conséquence, en présence d’un lookalike
product — a savoir un produit qui a pour effet d’opérer un transfert d’image en faveur de
I’entreprise parasite, sans que soit provoqué un risque de confusion — la loi sur la concurrence
déloyale constitue un moyen complémentaire a la protection conférée aux titulaires de
marques®®.

Il appert de ce qui précede que la LPM n’offre pas de protection aux titulaires de marques a
I’encontre du risque d’association (sous réserve de I’art. 15 LPM). Or, il convient de protéger
les entreprises — ayant acquis une notoriété a force d’investissements considérables, en termes
de recherche et développement et de marketing, et qui ne cessent de déployer des efforts pour
conserver cette notoriété — a 1’encontre des entreprises qui profitent indiiment de leur succes.
11 serait dés lors souhaitable, a futur, que le titulaire puisse étre protégé, par le biais du droit des
marques, contre 1’exploitation de la réputation attachée a sa marque.

249 ALBERINI, p. 324 et 343.
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