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1 Propos introductifs

1.1 Généralités sur les marques et leur protection

La notion de marque notoirement connue et les enjeux qui entourent sa protection, bien qu’ils
constituent le cceur de ce travail, ne peuvent étre correctement appréhendés qu’en mettant leur
contexte en évidence. Il convient deés lors, pour commencer, de procéder a un rappel des
principes de base du droit des marques en Suisse.

La source nationale principale du droit des marques est la loi fédérale sur la protection des
marques et des indications de provenance (ci-aprés : LPM)!. Celle-ci définit la marque a son
art. 1°" al. 1 comme étant un « signe propre a distinguer les produits ou les services d’une
entreprise de ceux d’autres entreprises »2. Cela signifie que le signe en question doit non
seulement posséder un certain caractere distinctif, mais doit également pouvoir étre percu
comme signe distinctif par le public acheteur?. En effet, d’un point de vue purement abstrait, le
signe doit étre en mesure de permettre une distinction entre une prestation particuliere et
d’autres prestations, afin que les produits ou services concernés puissent tre individualisés ;
on parle a cet égard de capacité distinctive. Un signe banal ou trop complexe ne remplira donc
pas cette exigence®.

Par ailleurs, nous verrons par la suite que la maniere dont les acheteurs et consommateurs qui
constituent les cercles intéressés par une marque percoivent cette derniere joue un role
déterminant dans sa définition, notamment dans celle de la marque notoirement connue.

L’art. 1 al. 2 LPM nous indique que la notion de signe est trés large® et que la marque peut
prendre diverses formes selon sa nature. Ainsi, la marque peut étre verbale, formée de chiffres
ou de lettres, figurative, combinée ou encore de couleurb, ce qui élargit le champ des possibilités
lors de sa création. L’énumération de I’art. 1 al. 2 LPM n’est toutefois pas exhaustive : une
marque sonore ou en trois dimensions est également admise’. 1l est précisé a I’art. 10 al. 1 de
I’ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) que « la
marque doit pouvoir étre représentée graphiquement »8.

Comme indiqué précédemment, la fonction principale d’une marque est la fonction distinctive.
Mais celle-ci joue également un réle d’indication de provenance, en ce sens qu’elle « indique a
["acheteur que le produit ou le service provient d’une certaine entreprise (sans qu’il connaisse
nécessairement l’identité de ’entreprise qui fournit le produit) ou que le produit a été fabriqué

1 Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 aolt 1992 (LPM), RS 232.11.
2 |bid.

3 CHERPILLOD, p. 59.

4 ALBERINI, p. 51.

5 Ibid.

6 CHERPILLOD, pp. 60-61.

7 CHERPILLOD/DESSEMONTET/PASCHE/GUYET, p. 23.

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



sous son controle (cas d’un produit fabriqué sous licence) »°. Elle peut également revétir
d’autres fonctions non prévues par la loi, telles qu’un réle de garantie ou encore publicitairel®.

Kamen TROLLER explique dans son ouvrage sur les biens immatériels en droit suisse « gu’a
linstar des autres biens immatériels, la marque est réfractaire a la loi, c’est-a-dire
indépendante en ce qui concerne son essence, son existence de fait », en ce sens que la marque,
en tant que signe distinctif et indication de provenance, ne dépend pas de la loi et qu’il n’importe
que le législateur et les tribunaux protégent ou non les titulaires des signes distinctifs en
question. En effet, I’apposition de la marque est le résultat de 1’évolution de la vie sociale
(notamment du trafic des marchandises et de la prestation des services)!!, et lorsqu’une nouvelle
marque indépendante et individualisée apparait, elle doit pouvoir bénéficier d’une protection,
pour autant que certaines conditions soient respectees.

Tout d’abord, il doit s’agir d’une marque telle que décrite précédemment. En outre, elle ne doit
pas se heurter & un empéchement dit absolu (au sens de I’art. 2 LPM) ou relatif (au sens de
I’art. 3 LPM), obstacle a la protection sur lequel nous reviendrons plus tard dans ce travail. La
marque doit par ailleurs étre enregistrée en Suisse, auprés de I’Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (ci-apres : IPI) avec I’indication des produits et/ou services auxquels elle est
destinée’2. Ainsi, le droit exclusif du titulaire de la marque prend naissance par I’enregistrement,
selon I’art. 5 LPM.

Pour étre protégée, la marque doit également étre utilisée telle qu’enregistré, a titre de marque
ainsi qu’en relation avec les produits ou les services enregistrés en vertu de ’art. 11 LPM13, et
ce pendant une période ininterrompue de cing ans au sens de 1’art. 12 LPM, a défaut de quoi le
titulaire ne peut plus faire valoir son droit a la marque!“.

Il est cependant toujours possible de remettre en cause la protection d’une marque, notamment
en invoquant le défaut d’usage précité, ou encore en contestant la validité de la marque
enregistrée devant le juge civil et en faisant constater la nullité de celle-ci par voie d’action ou
d’exception, au motif par exemple que la marque en question se heurte a un empéchement
absolu ou relatif qui n’aurait pas da étre écarté!®.

Nous allons a présent nous attarder sur cette notion d’empéchement relatif, qui joue un role
important dans la contextualisation de la notion de marque notoirement connue.

1.2 Marques non disponibles : motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)

Nous parlons ici de motifs relatifs d’exclusion de la protection, par opposition aux motifs
absolus, car seul le titulaire de la marque antérieure peut les invoquer au travers de la procédure
d’opposition a 1’enregistrement (art. 31 al.1 LPM) ou par une action civile en nullité de la

9 CHERPILLOD, p. 60.

10 Ibid.

11 TROLLER, 1% éd., p. 65.
12 CHERPILLOD, p. 60.

13 Ibid., p. 187.

14 1bid., p. 194.

15 1bid., p. 60.



marque d’autrui (art. 52 LPM), selon I’art. 3 al. 3 LPM18, Cela signifie que I’IPI ne fait pas
d’examen d’office quant a la question de savoir si un signe doit étre exclu ou non de la
protection sur la base d’un tel motif relatifl’.

1.2.1 Marques non disponibles au sens de I’art. 3 al. 1 LPM

L’art. 3 al. 1 LPM prévoit trois cas d’empéchements dans lesquels un signe entre en « conflit »
avec une marque antérieure identique destinée a des produits ou services identiques ou
similaires. Un tel signe ne se distingue alors pas suffisamment de la marque préexistante,
condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de la protection conférée par la LPM. On parle a
cet égard de principe de spécialité. Cela signifie qu’a I’inverse, un tiers ne porte pas atteinte a
la marque s’il utilise une marque identique ou semblable pour des produits ou services
suffisamment différents1é,

Les trois cas de figure en question sont les suivants : celui ou le signe est considéré comme
« identique a une marque antérieure et destiné a des produits ou services identiques »,
indépendamment de tout risque de confusion (art. 3 al. 1 litt. a LPM), le cas ou le signe est
considéré comme « identique & une marque antérieure et destiné a des produits ou services
similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion » (art. 3 al. 1 litt. b LPM), et enfin la
situation dans laquelle le signe est considéré comme « similaire @ une marque antérieure et
destiné a des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de
confusion » (art. 3 al. 1 litt. c LPM).

Nous pouvons constater que la loi réalise une distinction entre deux catégories de motifs relatifs
d’exclusion de la protection : ceux qui s’appliquent a la condition qu’un risque de confusion
résulte de I’existence de la marque postérieure, et ceux qui s’appliquent indépendamment d’un
tel risque?®.

11 faut noter que la liste de motifs relatifs d’exclusion de 1’art. 3 al. 1 LPM n’est pas exhaustive.
On peut notamment mentionner 1’art. 15 LPM, qui traite de la marque de haute renommeée.
Nous nous limiterons a préciser ici que, bien qu’étant un motif d’exclusion de la protection au
méme titre que les cas de figure de I’art. 3 al. 1 LPM précités, la marque de haute renommée ne
peut étre invoquée que dans le cadre d’une action en nullit¢ de la marque postérieure ou d’un
litige en lien avec la violation du droit exclusif découlant de la marque. Les motifs prévus a
I’art. 3 al. 1 LPM, eux, peuvent étre invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition, aux
termes de I’art. 31 al. 1 LPM?.

Pour mieux comprendre 1’art. 3 LPM, il semble utile d’apporter quelques éclaircissements quant
aux notions de produits ou services « identiques », « similaires » et de « risque de confusion »,
dont la portée juridique ne peut toutefois pas étre définie de maniére exacte. Seul le degré de
similitude permet de les distinguer?!.

16 CHERPILLOD, p. 105.

17 ALBERINI, p. 172.

18 CHERPILLOD, p. 105.

19 TROLLER, 1 éd., p. 82.
20 ALBERINI, p. 171.

21 TROLLER, 1% éd., p. 83.



Le terme « identité » signifie la « conformité totale d’une désignation, d’une forme ou d’une
chose avec une autre, tout en restant distincte », tandis que la similitude implique une
« ressemblance plus ou moins intense, qui va de la quasi-conformité jusqu’'a la
dissemblance »?2.

Ainsi, pour qu’une marque soit considérée comme identique, il faut que son aspect et son
contenu soient les mémes que ceux de la marque antérieure. En outre, le rapport avec les
consommateurs joue également un réle en ce sens que les produits ou services doivent
¢galement étre identiques. En d’autres termes, ils doivent satisfaire des besoins identiques des
consommateurs ou clients?3.

En ce qui concerne la similitude des produits ou services, le critere principal est de déterminer
si le public acheteur de ces derniers, a cause de cette similarité, risque d’étre amené a penser a
tort que ceux-ci proviennent de la méme entreprise ou d’entreprises qui sont économiquement
liées?* ou sous le contrdle d’un titulaire unique?®. Il convient a cet égard d’apprécier la
similitude en fonction d’un certain nombre d’indices, par exemple les mémes lieux de
production, le méme savoir-faire spécifique, le méme but général ou encore un cercle de
consommateurs semblable?6.

On parle de risque de confusion au sens des art. 3 al. 1 litt. b et ¢ LPM lorsque le signe le plus
récent atteint la marque préexistante dans sa fonction distinctive?’. Il y doit y avoir une réelle
probabilité que le consommateur moyen confonde les marques?. Il n’est toutefois pas
nécessaire que surviennent des cas concrets de confusion, ni de les prouver. En effet, un risque
suffit2°,

Il existe deux types de risque de confusion : le risque direct et celui que I’on qualifie d’indirect.
Dans le premier cas, en raison de signes identiques ou similaires plus récents qui créent des
associations d’idées erronées, « les consommateurs pensent, a tort, que les services et objets
qu’individualise le signe prioritaire sont les mémes que ceux représentés par le signe
postérieur ». Dans le cas du risque indirect, les consommateurs parviennent a faire la différence
entre les signes distinctifs, « mais la similitude de ces derniers fait présumer [ ’existence de liens
en réalité inexistants »%.

Certaines dispositions de droit communautaire, telles que les art. 4 al. 1 litt. b de la Directive
89/104/CEE?®! et 8 al. 1 litt. b du Reglement sur la marque communautaire3?, mentionnent

22 TROLLER, 1% éd., p. 83.

2 |pid.

24 CHERPILLOD, p. 119.

25 Arrét du TAF B-5780/2009 du 12 janvier 2010, c. 3.1.

26 CHERPILLOD, p. 120.

27 Arrét du TAF B-1700/2009 du 11 novembre 2009, c. 7.

28 DE WERRA, art. 3 LPM, N 5.

2 |bid., art. 3 LPM, N 6.

30 TROLLER, 2°™ éd., p. 86.

31 Premiére Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les Iégislations des Etats membres sur les
marques, JO n° L 40 du 11 février 1989.

32 Réglement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO n° L 78 du 23
mars 20009.



également ce qu’on appelle le risque d’association. Toutefois, la Cour de Justice considere que
ce risque est compris dans le risque de confusion33,

Le risque de confusion s’apprécie en fonction de I’ensemble des circonstances, et non pas sur
la base d’une comparaison objective des deux signes®*. Un certain nombre de critéres devra
ainsi étre pris en compte pour procéder a cette appréciation. On s’intéressera a cet égard
notamment au souvenir laissé par la marque aupres du public acheteur, a I’impression qu’elle
procure, Ou encore aux circonstances propres a accroitre le risque de confusion®.

Nous constatons donc que I’enjeu que représente une marque préexistante est considérable, et
I’examen de I’art. 3 al. 2 LPM nous permettra de mieux comprendre ce que cela signifie.

1.2.2 Notion de marque antérieure au sens de ’art. 3 al. 2 LPM

Lorsqu’une marque se heurte a une autre selon I’art. 3 al. 1 LPM, il faut déterminer laquelle des
deux peut étre considérée comme antérieure. En d’autres termes, on cherche a savoir laquelle
bénéficie d’une priorité par rapport a I’autre36. L’art. 3 al. 1 LPM est dés lors régi par le principe
dit de priorité, qui peut étre concu selon deux systemes, élément que nous développerons plus
bas. Ce principe repose sur 1’idée primordiale d’un juste équilibre des intéréts3’.

La loi définit la notion de marque antéricure a I’art. 3 al. 2 LPM. Il s’agit des « marques
déposées ou enregistrées qui donnent naissance a un droit de priorité » au sens des art. 6 a 8
LPM et des « marques qui, au moment du dépéot du signe tombant sous le coup de l’al. 1, sont
notoirement connues en Suisse au sens de [’art. 6 bis de la Convention de Paris », a savoir les
marques notoirement connues.

TROLLER précise que 1’on peut également ajouter a cette catégorie la marque de haute
renommee, car le titulaire d’une telle marque peut, aux termes de I’art. 15 LPM, s’en prévaloir
pour interdire son usage a des tiers pour tous les produits ou services, et pas uniquement pour
ceux qu’il a enregistrés®.

1.2.2.1 Marques déposées ou enregistrées bénéficiant d’un droit de priorité selon les
art.6a8LPM

L’art. 3 al. 2 litt. a LPM mentionne le « droit de priorité ». A cet égard, deux principes sont
concevables : celui de la priorité fondée sur le dépot et celui de la priorité fondée sur le premier
usage de la marque. L’ancien droit était essentiellement régi par ce dernier principe, tandis que
le nouveau droit a consacré le principe de priorité fondé sur le dépot a I’art. 6 LPM. Ce
changement a notamment impliqué des problématiques de droit transitoire, sur lesquelles nous
ne nous attarderons pas icis®.

33 CHERPILLOD, p. 108.

34 DE WERRA, art. 3 LPM, N 20.

35 CHERPILLOD, pp. 110-111 et p. 119.

36 Ibid., p. 125.

37 NOTH/BUHLER/THOUVENIN, art. 3 MSchG, N 350.
38 TROLLER, 2°™ éd., p. 85.

39 CHERPILLOD, p. 125.



Dans le droit des marques suisse actuel, c’est donc la date du dépot déployant des effets sur le
territoire suisse qui est déterminante®. Il faut toutefois faire la distinction entre le moment ou
la marque est déposée et celui ou elle est enregistrée : lorsqu’une marque enregistrée entre en
collision avec une marque déposée plus tét mais enregistrée ultérieurement, la priorité revient
a la marque qui a été déposee en premier. Le titulaire de cette derniere, soit de la marque la plus
ancienne, ne pourra toutefois pas attaquer la marque postérieure enregistrée en premier avant
d’avoir lui-méme obtenu I’enregistrement de sa marque, sans quoi celle-ci ne bénéficiera pas
de la protection*?,

Selon I’art. 7 LPM, une marque légalement déposée pour la premiére fois dans un autre Etat
membre de la Convention de Paris*? (ci-apres : CUP) ou dont le dépot a des effets dans I’un de
ces Etats permet au déposant ou son ayant cause de revendiquer la date du premier dép6t pour
déposer la méme marque en Suisse, & condition que le dépdt en Suisse ait lieu dans les six mois
qui suivent le premier dépét.

Pour que le droit de priorité soit valable, la marque et les produits ou services concernes par les
deux dépots doivent étre identiques*S.

L’art. 8 LPM précise quant a lui qu’il est possible de revendiquer un droit de priorité découlant
de la Convention de Paris ou d’une exposition. Quiconque estime avoir ce droit a I’obligation
de produire une déclaration de priorité a I’IPL.

1.2.2.2 Marque notoirement connue (art. 6 bis al. 1 CUP)

C’est a I’art. 3 al. 2 litt. b LPM qu’apparait la notion de marque notoirement connue au sens de
I’art. 6 bis al. 1 CUP. Celle-ci est également considérée par la loi comme une marque antérieure.
Ainsi que nous allons le voir, la marque notoire est protégée en tant qu’exception a certains
principes du droit des marques*4.

Aux termes de I’art. 6 bis al. 1 CUP, « les pays de ['Union s ’engagent [...]a refuser ou a invalider
[’enregistrement et a interdire l'usage d’'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la
reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d 'une marque que
[’autorité compétente du pays de I’enregistrement ou de [ 'usage estimera y étre notoirement connue
comme étant déja la marque d’une personne admise a bénéficier de la [...]JConvention et utilisée
pour des produits identiques ou similaires ». Cette disposition vise donc a protéger les marques
de ressortissants de pays de I’Union de Paris ainsi que celles de ressortissants assimilés selon
I’art. 3 CUP lorsqu’elles sont considérées comme notoires, et ce méme si elles ne sont pas
encore déposées ou enregistrées*. En d’autres termes, 1’art. 6 bis al. 1 CUP permet de protéger
les marques qui bénéficient d’une certaine notoriété dans les cas ou I’ayant droit légitime a
négligé de procéder a I’enregistrement et qu’un tiers de mauvaise foi entend profiter de ladite

40 ALBERINI, p. 172.

41 TROLLER, 2°™ éd., pp. 85-86.

42 Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 14 juillet 1967 (CUP),
RS 0.232.04.

43 CHERPILLOD, p. 126.

44 NOTH/BUHLER/THOUVENIN, art. 3 MSchG, N 354.

45 CHERPILLOD/DESSEMONTET/PASCHE/GUYET, p. 30.



notoriété en faisant des dép6ts frauduleux*6. La notoriété de la marque constituerait de ce fait
une forme de titre de protection alternatif4’.

Ainsi, la protection des marques notoirement connues constitue une exception au principe de la
protection fondée sur I’enregistrement*® et au principe de la priorité fondée sur le dépot+.
Comme nous I’avons évoqué précédemment, I’art. 5 LPM instaure la régle selon laquelle une
marque doit étre enregistrée aupres de I’IPI pour pouvoir bénéficier de la protection. Or I’art. 3
al. 2 litt. b LPM permet ici de protéger la marque notoirement connue sans un tel enregistrement
préalable. Au vu du caractére exceptionnel de cette protection, il convient d’appliquer cette
disposition de facon restrictive®0.

Au-dela de la question de sa protection, la notion de « marque notoirement connue en Suisse »
n’est pas définie en tant que telle par le droit suisse actuel. D’apres 1’ancienne Commission
fédérale de recours en matiére de propriété intellectuelle (CREPI), « par notoriété d’une
marque, [on entend] la connaissance notoire générale ou la connaissance notoire au sein des
milieux concernés, soit le fait de savoir que la marque concernée a déja été revendiquée par
un titulaire de marque déterminé [...]. La simple connaissance d 'une marque ne confére pas,
a elle seule, d’emblée les avantages selon l’art. 3 al. 2 litt. b LPM ». Nous pouvons en déduire
que le caractére « notoirement » connue d’une marque non enregistrée est essentiel pour que
celle-ci soit prise en considération dans le cadre de la procédure d’opposition, puisqu’il s’agit,
ainsi que nous venons de le relever, d’une exception au principe de 1’enregistrement®.,

Une autre maniére de cerner au mieux la notion de marque notoirement connue est d’établir
une distinction entre la marque dite « notoire » et la marque « de haute renommée ». En effet,
cette derniere est une exception au principe de la spécialité, et non pas au principe de la
protection fondée sur 1’enregistrement2. A I’inverse, cela signifie que le principe de la
spécialité s’applique pleinement a I’art. 3 al. 2 litt. b LPM?%3, Par conséquent, de la méme
maniére que le champ de protection d’ une marque est limité par les produits et/ou services pour
lesquels elle est enregistrée®*, les marques notoirement connues ne bénéficient d’une protection
« qu’en relation avec des produits ou services identiques ou similaires a ceux pour lesquels
elles ont acquis leur notoriété »%.

Il nous parait a présent adéquat de nous atteler a 1’analyse des critéres permettant de qualifier
une marque de notoirement connue, ainsi qu’a 1I’examen des dispositions qui introduisent cette
notion, a commencer par I’art. 6 bis CUP. En procédant de cette fagon, nous tenterons de mettre
en évidence le sens de cette qualification et les différentes exigences qui en découlent.

46 ALBERINI, p. 173.

47 LOCHER, p. 42.

48 DE WERRA, art. 3 LPM, N 173.

49 ALBERINI, p. 173.

50 DE WERRA, art. 3 LPM, N 175 ; DAVID/FRICK, art. 3 MSchG, N 180.
51 CREPI, décision du 15 décembre 2006, c. 8 (« Richemont »).

52 CHERPILLOD, p. 128.

53 FEHLBAUM, p. 200.

54 1bid., p. 195.

55 DE WERRA, art. 3 LPM, N 173.



2 La marque notoirement connue

2.1 L’art. 6 bis CUP

2.1.1 Fonction de I’art. 6 bis CUP

Avant d’aborder le role concret de I’art. 6 bis CUP, il semble approprié de rappeler dans un
premier temps le contexte dans lequel la Convention de 1’Union de Paris a été adoptée et ce qui
a mené a I’intégration de la disposition en question.

Jusqu’en 1883, la propriété industrielle n’était pas réglementée au niveau international. Il
n’existait aucune convention en la matiére, offrant ainsi a chaque pays la liberté de 1égiférer
dans ce domaine comme bon lui semblait®. Un certain nombre de ces Etats avait toutefois « pris
conscience de la nécessité d’assurer la protection des brevets, des marques de fabrique, des
indications de provenance, des dessins et des modéles industriels, au-dela de leurs frontiéres
nationales »°’.

Avant la fin du 19°™ siécle, ¢’était le systéme dit bilatéral qui régissait les accords entre les
différents Etats, en ce sens que les questions en lien avec la protection des droits appartenant a
des ressortissants étrangers étaient généralement réglées sur la base de la « réciprocité du
traitement ». Ce systéme posait probléme en raison de la diversité des systemes législatifs et de
I’absence de protection des pays qui n’étaient pas liés par de tels accords bilatéraux ou qui ne
permettaient pas de bénéficier de la réciprocité de traitement®®, créant en conséquence un
potentiel risque de discrimination.

Sur la base de ces réflexions, les Etats concernés ont estimé qu’un systéme multilatéral
d’harmonisation permettrait d’offrir une protection plus adéquate des droits des titulaires. Une
restructuration globale s’avérait donc nécessaire®®. Par ailleurs, en comparaison aux accords
bilatéraux préexistants, une convention internationale multipartite telle que la Convention de
Paris revét des qualités particuliéres. En effet, elle n’est pas de nature a régler des obligations
ordinaires d’ordre contractuel entre Etats ; elle a au contraire pour role de gérer des intéréts
privés a caractére international et vise a établir dans ce but un ordre légal international
permettant de protéger pleinement ces droits privésto,

Ainsi, ce besoin d’uniformisation de la propriété industrielle au niveau international a mené a
la création en 1893 des Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété
Intellectuelle (ci-aprés : BIRPI, devenus I’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,
soit I’'OMPI, a partir de 1970), qui d’ailleurs, avec 1’Organisation Mondiale du Commerce
(OMC), sont les deux organismes principaux a l’origine des sources d’harmonisation
internationale®?.

56 ANTONIAZZI, p. 12.

57 Ibid., p. 13.
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59 FELLRATH, p. 52.

60 | ADAS, Patents, Trademarks, and Related Rights — National and International Protection, p. 208.
61 FELLRATH, p. 52.



C’est dans ce contexte que la Convention de Paris a vu le jour, suivie d’ailleurs d’un certain
nombre d’autres accords internationaux touchant a divers domaines de la propriété
intellectuelle, comme par exemple la Convention de Berne® ou 1’ Arrangement de Madrid®s.
Elle est I'une des premiéres conventions portant sur la propriété industrielle et vise plus
particulierement & son harmonisation en offrant une protection égale dans tous les Etats
membres®4.

La Convention de Paris a fait 1’objet de travaux préparatoires en 1873 et 1878, avant d’étre
rédigée par une Conférence diplomatique tenue a Paris en 18806° puis d’étre adoptée en 1883.
Depuis lors, elle a fait I’objet de nombreuses révisions. Dans sa dernieére version révisée a
Stockholm en 1967, la Convention de Paris a été ratifiée par plusieurs Etats, dont les Etats-
Unis, les Etats de 1’Union européenne ainsi que la Suisse®. Selon les derniers chiffres dont nous
disposons, le nombre de pays adhérents s’éleve a 17767,

Concernant le contenu de la Convention de Paris, son guide d’application expose que Ses regles
principales peuvent étre classifiées en quatre catégories :

Tout d’abord, elle contient des « dispositions de droit international public réglementant les
droits et les obligations des Etats membres et instituant les organes de [’Union établie par la
Convention, ainsi que des dispositions de caractére administratif ».

Une deuxiéme catégorie concerne les « dispositions qui obligent les Etats membres a légiférer
dans le domaine de la propriété industrielle ou leur permettant de le faire ». C’est notamment
le cas de I’art. 6 bis al. 2 CUP.

Troisiemement, la Convention de Paris contient également des « dispositions qui concernent le
droit matériel de la propriété industrielle relatif aux droits et obligations des parties priveées,
mais seulement dans la mesure oul ces dispositions exigent que la législation nationale des Etats
membres s’ applique a ces parties ».

Finalement, une quatrieme catégorie englobe des « régles de droit matériel relatives aux droits
et obligations des parties privées [...] qui ne renvoient cependant pas simplement a
l'application des législations nationales, mais dont le contenu peut régir directement la
situation considérée »%. Cela souléve la question de I’applicabilité directe ou indirecte de
certaines dispositions, sur laquelle nous reviendrons plus loin dans ce travail concernant
I’art. 6 bis CUP.

Dans la version originale de la Convention de Paris de 1883, il n’existait aucune disposition
ayant pour but d’assurer la protection des marques notoirement connues®. C’est la France qui,
lors de la Conférence de Washington en 1911, avait proposé I’adjonction d’une disposition a
I’art. 6 CUP qui permettrait a celui qui utilise une marque en premier d’en faire usage a certaines

62 Convention de Berne pour la protection des ceuvres littéraires et artistiques du 24 juillet 1971, RS 0.231.15.

63 Arrangement de Madrid concernant 1’enregistrement international des marques du 14 juillet 1967,
RS 0.232.112.3.

64 FELLRATH, pp. 53-55.

65 BODENHAUSEN, p. 9.

66 FELLRATH, p. 54.

67 Chiffre indiqué par I’OMPI au 23.12.2020 :< https://wipolex.wipo.int/fr/treaties/> (consulté le 01/01/2021).

68 BODENHAUSEN, pp. 10-12.

69 ROHNER, p. 23.



conditions, malgreé le fait qu’un tiers fasse enregistrer la méme marque pour son compte dans
un autre pays. Cette proposition n’a toutefois pas recueilli I’unanimité?®.

C’est par la Conférence de révision de la Haye de 1925 que I’art. 6 bis CUP a été introduit dans
la Convention de Paris’. En effet, le conseil économique de la Société des Nations Unies (SNU)
avait entre-temps réfléchi a la question soulevée par la France et chargé un comité d’experts
d’émettre des propositions a ce sujet. Celui-ci formula la recommandation suivante : « Seront
refusées ou annulées soit d’office, si la législation du pays le permet, soit a la requéte diment
justifiée de toute partie intéressée, [...] toute marque de fabrique notoirement connue [...]
comme la marque d’un ressortissant d’un autre pays »72. A cet égard, il a été constaté qu’il
n’était pas rare de voir « [...] des commercants ou méme d’autres personnes déposer des
marques étrangeres tres connues afin de s’en assurer la propriété et d’empécher le vrai
possesseur de la marque de s 'en servir dans le pays ou bien de pouvoir lui faire subir chérement
le droit de s’en servir »"3. Une premiére version de I’art. 6 bis CUP a ainsi été rédigée sur la
base de cette recommandation.

La disposition gque nous examinons a ensuite été modifiée successivement par les Conférences
de révision de Londres en 1934 et la Conférence de Lisbonne en 195874, puis plus tard par la
Conférence de Stockholm en 1967. Lors de la révision de 1958, I’application de
I’art. 6 bis CUP, qui jusqu’alors se limitait, comme nous pouvons le voir dans son libellé, au
refus et a I’annulation de 1’enregistrement’® d’une marque qui entre en collision avec une
marque notoirement connue dans un pays donné, a été étendue a son usage’®. Nous reviendrons
plus tard sur les enjeux de cette modification. En outre, le délai dans lequel il est possible de
réclamer la radiation d’une marque a été porté de trois a cinq ans’’.

Le concept sous-tendant 1’art. 6 bis CUP, soit celui de la protection des marques notoirement
connues, vise dés lors a contrer au mieux les cas d’usurpation illégale de marques’8. En effet,
dés qu’une marque notoire est diffusée au-dela des frontiéres, celle-ci offre, sur le plan
international, une « proie facile » aux usurpateurs, qui sont tentés de tirer profit de son
prestige’®. Les actes des différentes Conférences de révision de I’art. 6 bis CUP nous montrent
que cette disposition est née d’un désir de lutter contre de tels dépots abusifs, ainsi que contre
les cas de piraterie®, qui pouvaient étre dus a des lacunes dans la protection internationale8?.

L’art. 6 bis CUP a donc pour but originaire de protéger les marques jouissant d’une certaine
réputation dans un pays donné contre ces actes illégaux par un tiers qui cherche a les utiliser ou
les déposer dans un autre pays ou ces marques ont déja acquis une certaine notoriété, et ce avant
méme que leur véritable titulaire n’y ait entrepris les démarches pour leur enregistrement. En
d’autres termes, a savoir ceux de Jacques AZEMA, « le rappel de cette qualité de notoriété

70 ANTONIAZZI, p. 141.

71 BODENHAUSEN, p. 92.

72 Actes de la Conférence réunie a La Haye, p. 89.
7 1bid., p. 242.

74 BODENHAUSEN, p. 92.

75 |bid.
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80 DE WERRA, art. 3 LPM, N 172.
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constitue un recours a la bonne foi et une protection contre le formalisme excessif des systemes
d’enregistrement des marques. Les déficiences inévitables de ces systemes [...] ne doivent pas
permettre le triomphe de la mauvaise foi et de la concurrence déloyale »82. De cette maniére,
I’ayant droit peut bénéficier de la méme protection que celle accordée a une marque
enregistrée®3.

En outre, I’objectif de 1’art. 6 bis CUP est d’éviter un risque de confusion particuliérement
marqué en raison de la notoriété de la marque en question. Ainsi, comme le formule TROLLER,
« la CUP assure l'imposition compléte dans un pays de la valeur acquise a I’étranger »%,

Cependant, de par le caractére exceptionnel, et de ce fait restrictif de la protection des marques
notoirement connues, il parait évident qu’un certain nombre d’exigences strictes doivent &tre
respectées.

2.1.2 Conditions d’application de I’art. 6 bis CUP

Pour qu’une marque puisse bénéficier de la protection de 1’art. 6 bis CUP, il faut premiérement
gue son titulaire soit, aux termes de la loi, « une personne admise a bénéficier de la présente
convention », C’est-a-dire une personne physique ou morale qui peut revendiquer son
application sur la base des art. 2 ou 3 CUP8, le premier mentionnant « les ressortissants de
chacun des pays de 1’Union » et le second assimilant certaines catégories de personnes a ces
ressortissants.

L’art. 6 bis CUP, dans sa version telle que rédigée par la Conférence de la Haye, n’utilisait pas
exactement ces termes : on parlait alors de ressortissants d’un pays contractant. Cela posait
probléme car cette formulation pouvait laisser penser a tort qu’a I’inverse des autres
dispositions de la convention, seuls les ressortissants des pays de 1’Union de Paris pouvaient
bénéficier de I’art. 6 bis CUP, « a [’exclusion de toute autre personne domiciliée ou ayant un
établissement sur le territoire de ces mémes pays », interprétation qui aurait été a I’encontre du
sens que les auteurs de cette disposition souhaitaient lui donner®®.

Le Président de la Conférence de la Haye a précisé dans I’acte y relatif que « le mot ‘intéressé’
du texte qui vient d’étre voté doit étre considéré comme indiquant le ressortissant lésé ou ses
ayants cause aux termes de ’art. 2 et aussi de l'art. 3 de la Convention »%7. Comme I’explique
Stéphane P. LADAS, le terme «ressortissant » devait alors logiquement bénéficier d’une
interprétation extensive similaire. En effet, il précise que 1’ancien libellé aurait été absurde dans
la mesure ou toutes les dispositions de la Convention doivent pouvoir étre appliquées a
n’importe quelle personne appelée a bénéficier du « traitement unioniste »8. La formulation
restrictive d’origine a par conséquent été modifiée et développée par la Conférence de Londres
pour devenir la désignation que nous connaissons aujourd’hui, soit celle de personne admise a

82 AZEMA, pp. 24-25.

83 DE WERRA, art. 3 LPM, N 172.

8 TROLLER, 2°™ éd., p. 432.

85 BODENHAUSEN, p. 95.

86 ANTONIAZZI, p. 142.

87 Actes de la Conférence réunie a La Haye, p. 456.

88 | ADAS, La protection internationale de la propriété industrielle, p. 625.

11



bénéficier de la Convention de Paris®, incluant également les ressortissants de pays non
membres de 1’Union de Paris qui sont domiciliés ou qui possédent des établissements industriels

ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de I’un des Etats faisant partie de I’Union,
selon I’art. 3 CUP.

La seconde condition principale d’application de I’art. 6 bis CUP est évidemment que la marque
en question soit notoirement connue®, bien que cette disposition ne mentionne pas
explicitement les conditions auxquelles une marque peut étre qualifiée comme telle®l. Nous
reviendrons dans le sous-chapitre suivant sur la définition de cette notion et nous limitons a
préciser ici qu’aux termes de la loi, la notoriété doit exister dans le pays de 1’enregistrement,
critére qui a été précisé par la Conférence de la Haye®2. Il subsistait jusqu’alors un doute a ce
sujet, encourant le risque que la notoriété acquise dans n’importe quel pays de 1’Union aurait
permis de bénéficier de la protection offerte par 1’art. 6 bis CUP®, C’est donc bien la situation
dans le pays de I’enregistrement qui fait désormais foi en la matiére, et la compétence consistant
a évaluer si une marque peut étre qualifiée de notoirement connue ou non revient a I’autorité
compétente de ce méme Etat%.

Il faut encore que la marque soit déposée, enregistrée ou utilisée pour des produits ou services
similaires®, créant ainsi un risque de confusion®. A cet égard, 1’art. 6 bis CUP n’a pas toujours
eu la méme teneur que celle que nous connaissons de nos jours : pendant longtemps, cette
disposition ne protégeait que les marques de fabrique ou de commerce, et non les marques de
service?’. Cependant, Christian ROHNER observe que « l’importance commerciale croissante
de la propriété intellectuelle, ['augmentation constante des cas de piratage ainsi que les lacunes
des conventions internationales existantes dans ce domaine ont conduit a 1’élaboration de
[’accord sur les ADPIC, entré en vigueur en 1995, dans le but d offrir une protection de la
propriété intellectuelle appropriée a I’échelle mondiale »%. L’art. 16 § 2 de cet accord?® étend
la protection de I’art. 6 bis CUP aux marques de servicel, Cette extension n’est toutefois pas
obligatoire, laissant aux Etats membres de la Convention de Paris la liberté d’appliquer ou non
les mémes regles aux marques de servicel%l. En ce qui concerne la Suisse, certains auteurs de
doctrine estiment qu’il convient de se limiter aux marques de fabrique et de commerce, puisque
la loi suisse ne fait que renvoyer a I’art. 6 bis sans aucune autre précision a ce sujet02.

Une question qui s’est posée au sujet de 1’application de I’art. 6 bis CUP était celle de savoir si,
pour étre protégée par cette disposition, la marque notoirement connue dans le pays de
I’enregistrement devait y étre utilisée ou non. En d’autres termes, il s’agissait de déterminer si
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9 |bid.

91 FEZER, art. 6”5 PVU n°4.

92 Actes de la Conférence réunie a La Haye, p. 453.
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la notoriété pouvait exister en I’absence d’usage. Cette problématique a été discutée lors de la
Conférence de Lisbonne, au cours de laquelle une proposition a été formulée tendant & accorder
la protection de I’art. 6 bis CUP a une marque qui n’a jamais été utilisée dans le pays ou cette
protection est invoquée. Cette proposition allait a I’encontre de 1’avis du BIRPI, qui estimait
que I’utilisation effective de la marque notoirement connue dans le pays en question était
nécessaire a I’applicabilité de 1’art. 6 bis CUP103,

A cette époque, la Suisse s’était déja clairement exprimée sur le sujet : on le voit dans les Actes
de Lisbonne, dans lesquels elle explique que « [’exigence selon laquelle la marque doit avoir
été effectivement utilisée comme telle dans le pays ou la protection est réclamée n’est pas
Jjustifiee. En outre, il est possible que la marque y devienne notoirement connue d’une autre
facon »104, I faut comprendre ici que cette exigence dépend de la notion d’usage et de
I’interprétation que ’on en tire. Ainsi, une interprétation large recouvre certes 1’utilisation
effective de la marque en lien avec le produit, mais également toute forme de publicité qui en
est faite, que ce soit par la presse, par la radio ou la télévision1%. En ce qui concerne la Suisse,
ce type de publicité transfrontaliére suffit a faire d’une marque étrangére une marque
notoirement connue sur le territoire helvétiquel®, méme si les produits ou services en question
n’y sont pas encore disponibles!®’. A titre d’exemple, la marque francaise « Galeries
Lafayette » a bénéficié d’une notoriété considérable en Suisse suite a une large diffusion de sa
publicité a travers des journaux, magazines et autres médias frangaist08,

Actuellement, du moins en Suisse, on considére donc que la protection des marques
notoirement connues est indépendante de leur usage effectifl®. A cet égard, on peut parler
d’exception a I’obligation d’usage en ce sens qu’on ne peut pas reprocher le défaut d’usage au
sens de I’art. 12 LPM au titulaire d’'une marque notoirement connue selon I’art. 6 bis CUP110,
Par ailleurs, I’art. 6 bis CUP ne mentionne aucune condition quant a 1’acquisition de la
notoriété!l, et reste en particulier silencieux sur la question de savoir si la marque doit étre
utilisée dans le pays ou la protection est recherchée ou si son usage a 1’étranger suffit'12,

Il n’est pas non plus nécessaire que la personne qui a déposé la marque qui entre en collision
avec une marque notoirement connue antérieure ait eu connaissance de 1’existence de celle-ci,
ni que cette personne soit admise a bénéficier de la Convention de Paris!3,

En outre, puisque la protection de la marque notoirement connue est une exception au principe
de I’enregistrement et que la Convention de Paris protége dés lors également les marques qui
ne sont pas enregistrées, 1’inscription dans un registre de la marque en question n’est pas une
condition d’application de I’art. 6 bis CUP4,

103 ANTONIAZZI, p. 144.

104 ROHNER, p. 177.

105 ANTONIAZZI, p. 144.
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108 CREPI, décision du 30 juin 1999, c. 4 (« Galeries Lafayette »).
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Finalement, tel que mentionné plus haut, I’art. 6 bis al. 2 CUP prévoit un délai minimum de
cing années a compter de la date de 1’enregistrement pour réclamer la radiation d’une marque
en conflit avec une marque notoirement connue telle que décrite a I’al. 1 de cette disposition.

La réunion de ces conditions fait naitre une obligation & charge des Etats membres de 1’Union
de Paris d’appliquer I’art. 6 bis CUP, a savoir de refuser ou invalider I’enregistrement de
marques qui reproduisent ou imitent des marques notoirement connues!.

2.1.3 Points laissés aux législateurs nationaux et la jurisprudence

Les éléments qui précédent nous permettent de constater que la Convention de Paris impose un
certain nombre d’exigences nécessaires a son application. A cet égard, la question se pose de
savoir si, du moment que ces conditions sont réunies, 1’art. 6 bis CUP devient alors « exécutoire
de plein droit », ¢’est-a-dire qu’il s’applique directement au cas considéré, ou s’il est nécessaire
de prévoir des lois nationales pour en assurer I’application!6, Cela souléve par conséquent la
problématique de la compétence laissée aux législateurs nationaux et a la jurisprudence pour
Iégiférer en la matiere. Pour tenter de la résoudre, il semble adéquat d’aborder deux questions
qui en découlent.

Premierement, 1’applicabilit¢ directe de la Convention de Paris va dépendre du systéme
constitutionnel de 1’Etat considéré!!”. En effet, la condition principale & une telle applicabilité
directe des normes conventionnelles internationales est leur validité interne!®. Dans certains
pays, comme le Royaume-Uni ou la Norvége, de telles dispositions ne peuvent que lier I’Etat
et ne pourront s’appliquer a des parties privées que par le biais d’une incorporation dans la
Iégislation nationale, et non pas directement?®. En ce qui concerne la Suisse, I’art. 5 al. 4 de la
Constitution fédérale prévoit que «la Confédération et les cantons respectent le droit
international »129, Cela signifie que les conventions et traités internationaux font partie
intégrante du droit national et s’appliquent directement, sans que la promulgation d’une loi
nationale indépendante soit nécessaire!?l, ce qui est le cas pour la Convention de Paris, ainsi
que nous le verrons plus loin avec le renvoi de I’art. 3 al. 2 litt. b LPM a I’art. 6 bis CUP.

Deuxiemement, il convient de s’intéresser a la lettre des dispositions et de se demander si leur
formulation permet une telle application directe aux parties privées'2, |l parait déja évident que
dans les pays qui admettent I’applicabilité directe, tels que la Suisse, la maniere dont les
dispositions de la Convention de Paris sont rédigées ne pose pas de probléme?23. Nous allons
cependant tout de méme nous attarder briévement sur le libellé de I’art. 6 bis CUP.
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L’art. 6 bis CUP dispose que « les pays de ['Union s’engagent [...] ». Il se distingue ainsi
nettement des autres dispositions de la Convention qui se référent directement aux droits et
obligations des parties intéressées ou qui réglementent directement la situation en question?4
(nous avons a cet égard relevé que la Convention de Paris contenait plusieurs catégories de
dispositions, chacune ayant une portée différente au niveau de leur application nationale). Cela
signifie que I’art. 6 bis CUP n’implique pas uniquement un engagement des pays de 1’Union a
Iégiférer sur la question de la protection des marques notoirement connues, mais egalement une
obligation qui s’impose aux autorités administratives et judiciaires de ces Etats qui consiste a
« donner effet aux dispositions de cet article a la requéte des parties intéressées », toujours a
la condition que cela soit compatible avec leur systeme constitutionnel. L’art. 6 bis CUP laisse
toutefois une marge de manceuvre assez large aux législations nationales'?>. De maniére
génerale, le fait de transposer la disposition internationale dans les divers droits internes ne
présente un véritable intérét que dans la mesure ol les Etats souhaitent aller plus loin que ce
que prévoit la Convention de Paris. Cette derniére ne fait en effet que fixer un seuil de protection
minimal des marques notoirement connues que les Etats membres sont libres de dépasser dans
le cadre de leurs lois nationales!?6.

La question de I’applicabilité directe de 1’art. 6 bis CUP souléve également celle de son
interprétation!?’. 11 faut toutefois noter ici que le fait qu’une telle interprétation soit nécessaire
n’affecte pas ladite applicabilité directe. Nous nous limiterons a préciser ici que, concernant
particulierement la notion de marque notoirement connue, I’interprétation est laissée au droit
national des pays de I’Union. A cet égard, une Recommandation de I’'OMPI, que nous allons a
présent aborder, a pour but de proposer aux Etats une interprétation uniforme de
’art. 6 bis CUP128,

Aprés la conclusion de 1’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC) mentionné plus haut, I’OMPI a mis en place un programme de
travail entre 1994 et 1995 au cours duquel la question de la protection de la marque notoirement
connue s’est posée. Dans ce méme cadre, un groupe de consultants a été chargé d’élaborer un
certain nombre de criteres a respecter pour bénéficier de cette protection. La question fut par la
suite également traitée par un comité d’experts, puis par le Comité permanent du droit des
marques, des dessins et modeles industriels et des indications géographiques lors de deux
réunions en 1998 et 1999. Une proposition a finalement été envoyeée a I’ Assemblée de 1’Union
de Paris pour la protection de la propriété industrielle et I’ Assemblée générale de I’OMPI12°,

Ces deux autorités ont émis sur cette base la Recommandation commune concernant des
dispositions relatives a la protection des marques notoires. Comme indiqué auparavant, elle a
pour but d’améliorer et de renforcer la protection de telles marques?0. La préface de cette
Recommandation précise qu’elle «est la premiere expression concrete de la politique de
[’"OMPI consistant a s’ adapter au rythme de [’évolution dans le domaine de la propriété

124 ROHNER, p. 143.

125 BODENHAUSEN, p. 93.
126 PEROT-MOREL, p. 285.
127 ROHNER, p. 143.

128 |bid., p. 145.

129 1bid., p. 31.

130 KUNZ-HALLSTEIN, p. 7.
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industrielle en envisageant de nouvelles solutions permettant d’accélérer [’élaboration de
principes communs harmonisés a /’échelle internationale »131,

L existence de la Recommandation commune de I’OMPI souléve a son tour la question de son
applicabilité directe ou indirecte. Elle n’a en principe pas d’effet contraignant, mais certains
Etats la considérent tout de méme comme directement applicable dans la mesure ol ceux qui
ne se conforment pas a ses exigences risquent de subir des pressions politiquest®2. Par ailleurs,
la formulation de la plupart des dispositions de la Recommandation présente « la certitude
matérielle nécessaire a son applicabilité directe »133,

Ainsi, concernant plus particulierement I’art. 6 bis CUP, la Recommandation de I’OMPI joue
un role déterminant quant a son interprétation, en particulier pour ce qui est de la notion de
notoriété. En effet, la plupart des Etats ont une définition autonome de ce terme. A cet égard, la
Recommandation constitue une forme de soft law internationale!3* importante.

Dans un souci de coordination avec le droit international®35, plusieurs Etats ayant adhéré a la
Convention de Paris ont intégré dans leur Iégislation en matiere de droit des marques une
disposition renvoyant expressément a I’art. 6 bis CUP. En droit suisse, il s’agit de
I’art. 3 al. 2 litt. b LPM. Il est intéressant de se demander quel est réellement le but de ce renvoi
et les diverses conséquences que cela implique.

2.2 L’art.3 al. 2 litt. b LPM

2.2.1 Portée du renvoi a ’art. 6 bis CUP

Nous avons évoqué auparavant que I’art. 3 al. 2 litt. b LPM qualifie de marques antérieures les
marques notoirement connues « au sens de » 1’art. 6 bis de la Convention de Paris. Cela laisse
supposer que la référence a cette disposition de droit international permettrait de I’appliquer
directement en Suisse et, par conséquent, d’en tirer une définition de la notoriété de la marque.
Cependant, cette derniere indication ne figure pas en tant que telle a I’art. 6 bis CUP. Le renvoi
a cette disposition de la Convention de Paris n’apportant pas réellement d’éclaircissements, la
notion de marque notoirement connue demeure ainsi indéterminée!®, du moins dans une
certaine mesure.

Par ailleurs, « ni les décrets législatifs internationaux, ni les décrets législatifs nationaux ne
contiennent de définition juridique de la marque notoire »137, Toutefois, nous venons de voir
que la Recommandation de I’OMPI en la matiere permettait, en 1’occurrence a son
art. 2 al. 1 litt. b, d’interpréter la notion de notoriété. Elle prévoit a cet égard que celle-ci doit
étre évaluée en fonction des circonstances du cas d’espéece et d’un certain nombre de critéres,

131 Recommandation commune 833 (F) du 29 septembre 1999 concernant des dispositions relatives a la protection
des marques notoires de 1’Assemblée de I’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et
I’ Assemblée générale de I’OMPI.

132 ROHNER, p. 32.

133 KUNZ-HALLSTEIN, p. 12.

134 ROHNER, p. 32.

135 WANG/LOKSAIER, p. 186.

136 |bid.

187 ATF 130 I11 267 du 20 janvier 2004, c. 4.3, JdT 2005 | 408 (« Tripp Trapp »).
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dont par exemple le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le public
concerné, la durée, I’étendue et la portée géographique de I’utilisation de la marque et de la
publicité en faveur de celle-ci, ou encore la valeur associée a la marque.

Si le renvoi a une définition de la notoriété n’est donc pas I’enjeu principal de la référence de
I’art. 6 bis CUP a I’art. 3 al. 2 litt. b LPM, une autre possibilité doit étre discutée. Il existe en
effet actuellement une controverse quant a la question de savoir si I’application de cette dernicre
disposition suppose ou non I’existence d’un élément d’extranéité!38. Bien que I’art. 6 bis CUP
ne pose pas explicitement 1’exigence selon laquelle la protection de la marque notoirement
connue ne pourrait &tre accordée qu’a une marque étrangérel3d, la doctrine est partagée sur le
sujet. Certains auteurs estiment qu’une telle régle existe, tandis que la majorité affirme que
I’absence d’un état de fait a caractére international ne devrait pas empécher 1’application de
ladite disposition?4°,

Allant dans le sens de la doctrine majoritaire, la Commission fédérale de recours en matiere de
propriété intellectuelle avait tranché dans un arrét « Richemont » en faveur d’une extension de
la protection des marques notoirement connues en Suisse aux personnes domiciliées sur le
territoire helvétique également!#l. Un tel avis se fonde notamment sur I’art. 20 al. 2 LPM selon
lequel « les traités internationaux auxquels la Suisse est partie qui accordent des droits plus
etendus que ceux prévus dans la présente loi s appliquent aussi aux ressortissants suisses ».
Cela signifierait que, dans la mesure ou cette disposition tend a éviter une forme de
discrimination entre les ressortissants suisses et les ressortissants étrangers bénéficiant de
dispositions internationales plus favorables que le droit suisse, 1’exigence d’un élément
d’extranéité ferait naitre une inégalité142, Ralph SCHLOSSER précise dans son commentaire de
I’arrét « Richemont » que « [’art. 20 al. 2 LPM doit étre interprété en conformité avec les traités
conclus et ne doit surtout pas étre interprété en ce sens qu'’il ne pourrait trouver application
que si le traité prévoyait précisément d’empécher [ effet intérieur »*3.

Le courant doctrinal en faveur de I’exigence du rapport d’extranéité répond toutefois a cet
argument en précisant que les ressortissants étrangers y sont également soumis, ce qui dénuerait
la situation d’une quelconque forme de discrimination!#4, En outre, Alain ALBERINI précise que
la distinction que 1’on cherche a opérer en I’espéce ne porte non pas sur le pays dont est
ressortissant le titulaire de la marque notoirement connue, mais plutdt sur celui dans lequel la
marque en question est enregistréel,

Le Tribunal administratif fédéral s’est exprimé en ce sens dans ses arréts
« Swatch Group/Watch AG »146 et « Circus Conelli »47. Le Tribunal fédéral ne tranche pas
véritablement la question'®. L’IPI, quant a lui, adopte une approche sans équivoque : les
Directives en la matiere de ce dernier précisent en effet que «si ’opposant ne peut pas

138 DE WERRA, art. 3 LPM, N 176.

139 ROHNER, p. 161.

140 DE WERRA, art. 3 LPM, N 177.

141 ALBERINI, p. 177.

142 GILLIERON, p. 42.

143 SCHLOSSER, p. 523.

144 DE WERRA, art. 3 LPM, N 180.

145 ALBERINI, p. 178.

146 Arrét du TAF B-1752/2009 du 26 aolt 2009, c. 4 (« Swatch Group/Watch AG »).
147 Arrét du TAF B-2323/2009 du 15 octobre 2009, c. 4.3 (« Circus Conelli »).
148 ATF 130 I11 267 du 20 janvier 2004, c. 4.2, JdT 2005 1 408 (« Tripp Trapp »).
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s appuyer sur une marque protéQée a l’étranger, il n’est pas nécessaire d’examiner le degré de
connaissance du signe car cette raison est déja suffisante pour rejeter ['opposition »14°.

Pour étayer son point de vue, le Tribunal administratif fédéral a procédé a une interprétation et
réflexion de nature téléologique concernant I’art. 3 al. 2 litt. b LPM. Par ce moyen, il a rappelé
que cette disposition avait pour but originel de lutter contre la piraterie et 1’usurpation de
marques étrangeres non encore utilisées en Suisse®0. ROHNER insiste également sur cet élément,
en exposant que selon « [ ’histoire du concept de protection de la marque notoire, [’accent a été
mis sur la protection des marques étrangéres non enregistrées dans le pays de protection »151,
L’idée qui sous-tend ces considérations est que I’art. 3 al. 2 litt. b LPM constituant une
exception au principe de 1’enregistrement ainsi qu’a 1’obligation d’usage, son application doit
demeurer restrictive, et un élargissement aux margues non enregistrées suisses ne saurait étre
admis car cela affecterait fortement la systématique de la loit52. En accord avec cette logique,
une opinion largement répandue dans la littérature suisse en la matiére affirme que la
présomption de notoriété doit ainsi étre admise avec rigueur, le caractere exceptionnel de
I’art. 3 al. 2 litt. b LPM impliquant une évaluation stricte!%3,

Il n’en reste pas moins que 1’avis du Tribunal administratif fédéral pose probléme au regard de
la Recommandation de I’'OMPI. En effet, celle-ci prévoit a son art. 2 ch. 3 litt. a ii qu’« un Etat
membre ne peut, pour la détermination du caractére notoire d’'une marque, exiger que la
marque soit notoire dans un autre ressort territorial que le sien, qu’elle ait été enregistrée ou
qu’elle ait fait [ 'objet d 'une demande d’enregistrement dans ou pour un autre ressort territorial
que le sien ». Cependant, la pertinence de ce commentaire doit étre nuancée en raison du fait
qu’il se rapporte a I’art. 6 bis CUP, qui laisse davantage supposer ’existence d’un élément
d’extranéité que 1’art. 3 al. 2 litt. b LPM.

Par ailleurs, ALBERINI explique que « le comportement consistant a usurper la marque d’autrui
au stade de l’enregistrement [...] concerne également les signes distinctifs qui ne sont pas
enregistrés a [’étranger », supposant la nécessité de permettre aux titulaires helvétiques de
bénéficier de I’art. 3 al. 2 litt. b LPM®%4, Philippe GILLIERON partage le méme avis!®. Cela
pourrait donc étre un argument opposable au courant de doctrine qui admet 1’exigence du
rapport d’extranéité.

Du point de vue de I’interprétation grammaticale, ROHNER souléve également un argument
intéressant en faveur de la doctrine majoritaire, mais qui reste discutable. Il suggére la
possibilité que la modification du texte de la Convention de Paris lors de la Conférence de
Londres ait joué un réle dans le débat que nous examinons. Nous avons observeé plus haut que
la reformulation de I’art. 6 bis CUP consistait a élargir le cercle de ses bénéficiaires en passant
des «ressortissants des pays de I’Union » aux « personnes admises a bénéficier de la
Convention ». Il pourrait étre déduit de ce nouveau libellé que les problémes internes en rapport
avec la marque notoirement connue seraient désormais implicitement inclus dans cette
disposition. Une telle interprétation ménerait dés lors a ’abandon de I’exigence de 1’état de fait

149 Directives de I’IPI, 2017, ch. 2.4.1.2.2.
150 DE WERRA, art. 3 LPM, N 178.

151 ROHNER, p. 161.

152 DE WERRA, art. 3 LPM, N 180.

153 MARBACH, pp. 233-234.

154 ALBERINI, p. 178.

155 GILLIERON, pp. 42-43.
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a caractére international, puisque les ressortissants suisses feraient alors également partie des
bénéficiaires de la Convention de Paris. Cette approche ne peut toutefois pas étre corroborée
par d’autres éléments d’interprétation et n’est, par conséquent, pas un argument assez solide!%6,

Une question que I’on pourrait se poser est celle de 1’enjeu pratique de I’avis de la doctrine
majoritaire sur la question de 1’élément d’extranéité. A cet égard, GILLIERON et ALBERINI
adoptent des perspectives opposées.

Le premier affirme que le fait de permettre aux ressortissants suisses de benéficier de
I’art. 6 bis CUP dans un contexte national n’a qu’un enjeu pratique limité. Ainsi, il faudrait
encore, selon GILLIERON, prouver la notoriété de la marque aupres du public concerné,
nécessitant en particulier de démontrer 1’usage de la prétendue marque notoirement connue en
Suisse. Or, a partir du moment ou la marque a éte utilisée en Suisse, le titulaire de ladite marque
pourra quoi qu’il en soit se prévaloir de la concurrence déloyale, en particulier de 1’art. 3 litt. d
de la loi contre la concurrence déloyale (ci-apres : LCD)57.

ALBERINI nuance cette affirmation en précisant que I’art. 3 al. 2 litt. b LPM « présente
["avantage considérable [...] [de permettre] aux titulaires de signes notoirement connus en
Suisse de contester la validité d’une marque déposée au stade de la procédure d’opposition
[...], a l'inverse de ’art. 3 litt. d LCD qui permet uniquement d’agir civilement en nullité de la
marque frauduleuse ». L’enjeu pratique serait, de ce point de vue-la, non négligeablel%8,

Pour clore ce chapitre, nous noterons que I’exigence d’un élément d’extranéité ne fait pas
I’unanimité et que la doctrine majoritaire s’y oppose'®?, considérant notamment que le renvoi a
I’art. 6 bis CUP n’a pour but principal que de définir la notoriété de la marque. En particulier,
certains auteurs pronent une approche permettant aux entreprises suisses qui utilisent une
marque notoirement connue en Suisse, mais non enregistrée, de se prévaloir de I’art. 3 al. 2
litt. b LPM, en lien avec I’art. 6 bis CUP160 (tout comme les entreprises pouvant directement
invoquer la Convention de Paris).

2.2.2 Conditions d’application

Dans son arrét « Tripp Trapp », le Tribunal fédéral explique que « La ‘notoriété’ d’une marque
est un concept juridique que le Tribunal fédéral en tant que tel examine librement dans le cadre
de la procédure de recours. En revanche, une question de fait qui doit étre jugée de maniére
concluante par le tribunal cantonal est de savoir si les parametres pertinents de la notoriété de
la marque sont remplis ou non dans le cas d’espéce »'61, En d’autres termes, la réunion des
faits sur lesquels s’appuient les critéres permettant de déterminer si une marque peut ou non
bénéficier de I’art. 3 al. 2 litt. b LPM est une question de fait, tandis que la question de savoir
si le résultat de ’appréciation de ces différents parametres est de nature a conférer a une marque
le statut de marque notoirement connue est une question de droit162,

156 ROHNER, p. 163.

157 | oi fédérale contre la concurrence déloyale du 14 décembre 1986 (LCD), RS 241 ; GILLIERON, p. 43.
158 ALBERINI, pp. 179-180.

159 DE WERRA, art. 3 LPM, N 181.

160 CHERPILLOD/DESSEMONTET/PASCHE/GUYET, pp. 32-33.

161 ATF 130 I11 267 du 20 janvier 2004, c. 4.3, JdT 2005 | 408 (« Tripp Trapp »).

162 ALBERINI, p. 175.
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En Suisse comme a ’étranger, ces critéres ne sont pas unanimement reconnus. Par ailleurs,
ainsi que nous 1’avons relevé auparavant, c’est dans ce contexte que la Recommandation de
1’OMPI joue une fois de plus son role de guide auprés des Etats membres de 1’Union de Paris
pour ce qui est de 1’évaluation de la notoriété de la marque en question1,

2.2.2.1 Marque notoirement connue en Suisse

Le premier critére est ’exigence que la marque soit notoirement connue en Suisse!4. Nous
savons a présent que c’est la situation dans le pays de 1’enregistrement qui est déterminante?6°,
et ce sans qu’il n’importe que la marque soit effectivement utilisée en Suisse dans le but d’y
acquérir la notoriété souhaitéel®. La protection dont permet de bénéficier
I’art. 3al. 2 litt. b LPM, a savoir le refus ou I’annulation de 1’enregistrement, trouve son
fondement dans la notoriété acquise par la marque supposée notoirement connue en Suisse, et
non pas sur le premier usage effectué en Suisse. Cela signifie qu’« une marque imitant ou
reproduisant une marque notoirement connue ne peut étre radiée que si elle a été enregistrée
alors que la marque étrangere avait déja acquis la notoriété en Suisse ». Si a I’inverse, cette
derniére est une marque largement connue dans d’autres pays que la Suisse, la radiation de la
marque postérieure ne sera pas possiblel6’,

Par ailleurs, 1’exigence de la marque notoirement connue Sur le territoire suisse est en accord
avec la Recommandation de I’OMPI®8, qui prévoit a son art. 3 § 1 que les pays concernés ne
doivent accorder la protection contre le risque de confusion & la marque concernée qu’a partir
du moment oul celle-ci a acquis une certaine notoriété « dans I’Etat membre ».

Il convient de préciser ici que la notoriété de la marque doit exister sur I’ensemble du territoire
suisse et que la protection qui lui est conférée s’étend dans la méme mesure. Cela implique qu’il
faille procéder a I’évaluation du caractere notoirement connu de la marque au regard de 1’entier
du pays?69, La question de savoir si la notoriété doit par conséquent exister dans chacune des
trois régions linguistiques de la Suisse se pose alors. Dans son arrét « Brico », le Tribunal
fédéral avait admis cette exigence concernant une marque imposéel’®. Selon GILLIERON, il n’y
aurait pas de raison de raisonner différemment lorsqu’il s’agit de I’appréciation du caractere
notoirement connu d’une marque®’?®.

Toutefois, bien que 1’on tienne principalement compte de la notoriété en Suisse, ROHNER
précise que la réputation internationale d’une marque peut tout de méme jouer un réle
d’indicateur a I’égard de ce qu’il en est au niveau national'’2, L’ Association Internationale pour
la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) a indiqué dans sa résolution de la question
concernant les marques notoirement connues au sens de ’art. 6 bis CUP ce qui suit: « La
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notoriété de la marque doit exister sur le territoire ou la protection est demandee. Cependant,
au moment de [/’évaluation de ce critere], il est correct de prendre en compte le fait que la
marque en question est notoirement connue sur le plan international »173.

La doctrine dominante considére en outre que la protection des marques notoirement connues
constitue une exception au principe de la territorialité1’4. Selon ce principe, c’est le droit du
pays pour le territoire duquel la protection d’une marque est requise qui détermine les
conditions de I’octroi de ladite protection et de son étendue, et cela sans que la loi du pays
d’origine de I’ayant droit ne joue un rdlel’>. Ainsi, la protection accordée par la LPM ne déploie
ses effets que dans la limite des frontieres suisses, et non pas a 1’étranger. Cela signifie qu’en
principe, le fait qu’une marque existe sur un autre territoire ne pourra pas fonder une protection
en Suisse, a moins que le titulaire en fasse également le dép6t dans le pays étranger en question,
ce qui permettra de protéger la marque a la fois en Suisse et a I’étranger. La méme régle
s’applique au cas inverse, soit Si la marque existe en Suisse et que le titulaire cherche a en
fonder la protection a 1’étranger!76.

La mise en ceuvre de 1’art. 3 al. 2 litt. b LPM constituerait donc une exception au principe de la
territorialité dans la mesure ou la marque notoirement connue peut étre protégee sur le territoire
du pays aupres duquel une telle protection est demandée sans dép6t ou enregistrement
prioritaire. La logique sous-jacente a cette dérogation particuliere est que, comme 1’explique
bien Dominique T.C. WANG, « la notoriété d 'une marque se répand rapidement dans le monde
moderne d’aujourd’hui, de telle sorte que les concurrents étrangers peuvent s’empresser de
reprendre a leur compte une marque notoirement connue qui n’a encore été ni utilisée ni
déposée sur leur propre territoire »177, ceci faisant écho aux risques d’usurpation et de piraterie
relevés plus haut.

2.2.2.2 Marque notoire dans I’un ou I’autre des cercles intéressés

La maniere dont la marque notoirement connue est percue par le public constitue également un
des critéres principaux d’appréciation. Nous parlons ici en particulier de la reconnaissance de
la notoriété de la marque par les cercles concernés!’8, ce qui ne serait en fait rien d’autre que sa
réputation dans les secteurs en questionl’® (ceci n’étant qu’une interprétation possible parmi
d’autres). Une marque est dés lors définie comme notoire lorsqu’elle est généralement connue
ou répandue dans les cercles intéressés comme étant revendiquée par un titulaire, sans
forcément que le nom de ce titulaire soit lui-méme connu®%, Une telle perception par le public
concerné dépend notamment de I’utilisation intensive de la marque en Suisse, ou du moins de
sa publicité qui se doit d’étre abondante’®l, la simple présence de la marque sur le marché
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helvétique n’étant pas suffisante®2. La marque notoirement connue doit en outre étre reconnue
comme un signe distinctif identifiant un produit!83,

Cette exigence représente donc une composante « flexible » dans la détermination de la
notoriété, car elle implique de s’intéresser a certains cercles particuliers du public et a leur
rapport plus ou moins étroit avec I’une ou I’autre catégorie de marque84. A ce titre, elle permet
de distinguer 1’appréciation de la marque notoirement connue de celle de la marque de haute
renommeée, qui doit fait I’objet d’une reconnaissance auprés du public en générall®,

Ce critere est également expressément prévu par la Recommandation de I’OMPI a son
art. 2 al. 2 litt. b8, qui offre une liste non exhaustive des secteurs concernés. Selon cette
disposition, il suffit que la marque soit bien connue d’un seul de ces cercles!®’. Il peut s’agir
par exemple du secteur des producteurs, des consommateurs ou encore des distributeurs. En
outre, un cercle intéressé peut étre composé de « tous les agents actifs sur un échelon du marché
ou uniquement de certains d’entre eux ». Une telle situation se présentera notamment si le
produit ou le service sur lequel la marque est apposée s’adresse a un public en particulier!®s,

A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans son arrét « Tekel/Yeni Raki » que la
marque de liqueur turque en question « [était] destinée essentiellement aux ressortissants turcs
résidant en Suisse » et que « son éventuelle notoriété [devait] étre examinée par rapport a ceux-
Ci »8. Une autre illustration de cercle intéressé pourrait étre celle de 1’arrét « RITZ », dans
lequel le Tribunal administratif fédéral précise que pour qu’une telle marque d’hétel soit
considérée comme notoirement connue, il faudrait qu’elle soit pergue « comme une marque
désignant des services d’hotellerie pour au moins 50% des membres de ['un [...] des cercles
suisses de destinataires de cette marque », et indique ensuite que « ces services s adressent au
grand public aussi bien qu’aux spécialistes de I’hétellerie et de la restauration »'°°,

Les exemples qui précédent se rapportent & une notoriété qui est liée au territoire de I’Etat ou
la protection est demandée. Georg H. C. BODENHAUSEN est allé encore plus loin en qualifiant
une marque de notoire lorsqu’elle est connue « soit du grand public, soit des milieux intéresses
dans le pays de ['usurpation, soit dans le commerce international », cette appréciation allant
au-dela de la notion de marque notoirement connue au sens de 1’art. 6 bis CUP, et ainsi, par le
biais du renvoi, de I’art. 3 al. 2 litt. b LPM?91, Il évoque ainsi la possible existence d’un autre
public de référence, a savoir celui qui est touché par la notoriété d’une marque dans le
commerce international.

Certains auteurs estimaient autrefois que pour qualifier une marque de notoire, celle-ci devait
étre connue de ce qu’on appelait alors le grand public (comme on le voit d’ailleurs dans le
commentaire de BODENHAUSEN), par opposition a un public de spécialistes. Albert CHAVANNE
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avait exprimé un avis allant dans ce sens en donnant I’exemple d’une marque de raquette de
tennis ou de club de golf qui, selon lui, n’aurait alors été notoirement connue que dans le cas
ou des personnes qui ne pratiquaient aucun de ces sports auraient connu son existence!®2, Une
reconnaissance genérale par une large fraction du public était donc nécessaire pour légitimer la
protection particuliére accordée aux marques notoirement connues, rappelant par ailleurs la
méthode d’appréciation des marques de haute renomméel® mentionnée précédemment.

Actuellement, on considére généralement que la qualification de marque notoire se distingue
de celle de marque bénéficiant de la haute renommée, notamment par le fait que la premiére
soit plus exigeante par rapport au public de référencel®. En effet, on estime a présent, aux
termes de I’art. 2 ch. 3 iii de la Recommandation de I’'OMPI, qu’« un Etat membre ne peut,
pour la détermination du caractére notoire d’une marque, exiger que la marque SOit
notoirement connue de 1’ensemble du public de cet Etat membre ». On va ainsi s’intéresser a
des cercles du public plus restreints, limitation qui peut se justifier par le caractere exceptionnel
de la protection de la marque notoirement connue?®®,

Concernant plus particulierement le caractére flexible de ce critére, ROHNER a élaboré une
théorie selon laquelle plus le cercle du public concerné est étroit, plus ce public va bien
connaitre le produit ou service sur lequel la marque est apposée. C’est la raison pour laquelle il
est possible d’établir des niveaux de « distinctivité » différents qui permettront d’obtenir plus
ou moins facilement la protection de la marque en question. En d’autres termes, un niveau de
distinctivité requis plutét bas permettra d’admettre plus facilement la protection de la marque
notoirement connue, car les cercles intéresses auront une connaissance suffisante de celle-ci,
tandis qu’un public concerné plus large nécessitera une notoriété plus élevée de la marque, en
ce sens qu’elle devra se démarquer davantage car les destinataires ne Seront pas que des
connaisseurs. Ainsi, le titulaire d’une marque qu’il revendique comme étant notoirement
connue et dont il cherche a obtenir la protection aura intérét a prouver que sa marque est notoire
dans un cercle intéressé plutét restreint196,

La question qui se pose a présent est celle de connaitre la maniére dont on établit les différents
cercles concernés, ou au contraire ceux qui ne le sont pas. Lorsque 1’on cherche a déterminer
un tel secteur dans un cas individuel, soit a I’égard d’une marque particuliére, il s’agit non pas
de procéder de maniére abstraite, mais bien d’effectuer un examen concret de la « destination
et des opportunités de vente, ou encore de la catégorie des produits ou services de la marque
en question »197,

ROHNER insiste toutefois sur I’importance de faire preuve de transparence concernant les
critéres de sélection qui conduisent a la détermination du public pertinent. La méme exigence
serait de rigueur dans le cas ou les résultats obtenus suite au sondage indiqueraient un public
qui ne serait pas considéré comme principalement concerné. Cette transparence est nécessaire
pour que le juge puisse évaluer correctement le degré de distinctivité de la marque. Il faut
¢galement noter qu’une limitation trop stricte des personnes prises en compte dans 1’un ou
I’autre des cercles intéressés lors de 1’évaluation de la notoriété d’une marque risquerait de
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mettre a mal la sécurité juridique en permettant la naissance rapide de nombreux droits exclusifs
et en restreignant 1’accés au marché aux nouvelles marques?®.

De maniere générale, I’'importance accordée a la perception de la marque par le public nous
montre a quel point la notion de notoriété reste, tout bien consideré, essentiellement
subjectivel®®. Pour reprendre les termes pertinents de Marie-Angéle PEROT-MOREL, « la
notoriété est seulement la manifestation certaine de la réussite économique de la marque. Pour
savoir si une marque est notoire ou non, on ne peut qu ’enregistrer objectivement la réaction
du public qui, certes, n’est pas un ‘guide sur’ et ne traduit jamais que ‘/’opinion du nombre’
mais qui, seule, confére a la marque sa valeur commerciale »200,

2.2.2.3 Margue connue en tant que marque

Pour étre percue comme notoirement connue et bénéficier de la protection de
I’art. 3 al. 2 litt. b LPM, la marque doit étre connue en tant que telle. En effet, nous avons
observé plus haut que I’art. 1 al. 1 LPM définissait la marque comme étant un signe propre a
distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. C’est la
raison pour laquelle un signe ne peut étre considéré comme une marque que s’il se trouve dans
une relation fonctionnelle avec les produits ou les services en question291, Cela découle du
principe selon lequel la marque doit étre utilisée telle qu’elle est enregistrée, au sens de
lart. 11 LPM292, Autrement dit, la marque notoirement connue ne pourra pas étre protégée si
un tiers 1’utilise pour des produits ou services d’une nature complétement différente23, Ainsi,
elle doit étre comprise par le public concerné comme un moyen d’identification des produits ou
des services2%4, soit comme un signe d’origine ou d’individualisation2%®,

Concernant plus particuliérement les services, la réalité économique rend parfois difficile la
distinction entre une marque de service et une raison de commerce ou une enseigne2%, surtout
dans les Etats qui protégent les marques de service au méme titre que les marques de fabrique
ou de commerce sur la base de I’art. 16 8 2 ADPIC. Dans le cas de la marque de notoirement
connue, il ressort de la jurisprudence en la matiére que la notoriété générale d’une raison de
commerce ne représente au mieux qu’un indice de la notoriété de la marque du méme nom
(mais cette approche demeure discutable)2%7. En raison de cette confusion, il est généralement
difficile de prouver qu’il s’agit bien d’un usage a titre de marque, et concernant plus
particulierement la notoriété, que celle-ci s’attache effectivement a la marque et non pas a la
dénomination commerciale2%,
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2.2.2.4 Notoriété qualifiée

En vue de permettre I’application de I’art. 3 al. 2 litt. b LPM, il convient également de
s’intéresser a la notion de notoriété en tant que telle et a ce qu’il faut entendre par 1’expression
« notoirement connue ». Nous avons déja évoqué le fait que la marque notoirement connue
doive étre notoire dans 1’un ou I’autre des cercles intéressés. Toutefois, une simple connaissance
n’est pas suffisante : en effet, il doit s’agir d’une notoriété dite qualifiée?%°. Pour reprendre les
termes du Tribunal fédéral, « la marque doit étre non seulement connue en Suisse, mais encore
notoire »?10, La dénomination « marque notoirement connue » ne serait donc pas un
pléonasme?!! (du moins pour une partie de la doctrine ; certains auteurs pensent au contraire
que c’est le cas?1?). Cette condition se justifie notamment par le fait qu’au vu de la protection
particuliére conférée par I’art. 3 al. 2 litt. b LPM et de son caractere exceptionnel, la marque
notoirement connue doit, pour en bénéficier, remplir des exigences plus élevées qu’une marque
ordinaire ayant été enregistrée?13,

Nous rappelons ici a nouveau qu’il n’est pas nécessaire que la notoriété résulte d’un usage
effectif de la marque en Suisse ou a I’étranger. Comme 1’observe également le Tribunal fédéral,
« la marque étrangere n’a donc pas besoin d’étre employée en Suisse pour y acquérir la
notoriété voulue ; il suffit, mais il est aussi indispensable, qu’elle y soit notoirement
connue »?14,

Il faut par ailleurs que la marque soit établie, ce qui suppose une connaissance solide et durable
de la marque par le public concerné?!>. A I’inverse, une vague connaissance de I’existence de
la marque ou de sa bréve apparition épisodique sur le marché national ne suffit pas226.

Il est intéressant de se demander ici ce qui fonde réellement la notoriété d’une marque et si elle
est susceptible d’étre définie, du moins dans une certaine mesure. Au sens du vocabulaire
juridique, la notoriété est caractérisée comme étant « une publicité plus ou moins flatteuse et
plus ou moins répandue qui peut contribuer, comme élément de preuve, a établir le fait qu’elle
enveloppe », dans notre cas a justifier la qualification de marque notoirement connue et, en
conséquence, le bénéfice de la protection particuliére conférée par 1’art. 3 al. 2 litt. b LPM. Elle
est « formée d'une somme de convictions personnelles directes »?'', cette indication faisant
notamment écho au critére de la reconnaissance du caractére notoire par les cercles concernés
et permettant une comparaison avec la renommée, qui se traduit plutdt comme une forme de
connaissance indirecte?!8, Cette définition relativement spécifique du terme « notoriété »
permet de mieux comprendre 1’attribution stricte de la qualité de marque notoirement connue
et le caractére exceptionnel de sa protection.
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La jurisprudence du Tribunal fédéral a développé cette notion en précisant que la notoriété n’est
rien d’autre que la réputation au sein du public concerné?®, celle-ci devant étre comprise
comme une forme de reconnaissance accrue®?°. En revanche, PEROT-MOREL ajoute, en parlant
de I’art. 6 bis CUP, que la notoriété d’une marque n’implique pas nécessairement la célébrité
ou la renommée exceptionnelle??, élément que 1’on peut transposer a Iart. 3 al. 2 litt. b LPM.

Pour atteindre ce statut, la notoriété repose sur plusieurs facteurs qui ont été élaborés puis
nuances au fil du temps par la doctrine ou les jurisprudences nationales, a commencer par un
facteur d’ordre géographique. Une marque notoire est généralement celle dont la réputation va
au-dela des limites territoriales et que 1’on qualifie a cet égard de « marque de réputation
internationale » ou de « marque mondiale ». Toutefois, I’importance de ce critére a di étre
atténuee en raison du fait que la notion de notoriété reste purement nationale, car c’est bien
I’autorité compétente du pays de I’enregistrement qui détermine si une marque peut étre
qualifiée de notoirement connue ou non?22,

Un autre critére autrefois décisif était ’ancienneté de la marque (en lien d’ailleurs avec 1’idée
d’une marque établie), mais les conditions modernes du commerce, en particulier I’intensité de
la publicité, ne permettent plus de rattacher systématiquement la notoriété d’une marque a sa
durée. Il est aussi possible d’évaluer la réputation d’une marque notoire en se fondant sur sa
qualité exceptionnelle, or il est nécessaire ici aussi de nuancer ce facteur car de nombreuses
marques doivent leur notoriété a une qualité moyenne de leurs produits, suffisant a satisfaire la
plupart des consommateurs, et non a pas une qualité supérieure223. Par ailleurs, la notoriété
d’une marque est de nos jours davantage due a la technique publicitaire et de lancement, et se
trouve également étre intrinsequement liée aux notions de production de masse et de publicité
intensive?24,

La notoriété de la marque peut en outre étre appréciée en fonction de I’importance de son usage
ou du nombre de produits fabriqués ou vendus. On pense aussi parfois que la marque
notoirement connue symbolise I’entreprise et qu’elle a tendance, aux yeux du public, a se
confondre avec elle??5. Toutefois, il est actuellement considéré que la notoriété d’une entreprise
ne doit pas étre assimilée a la notoriété d’une marque??6,

Malgré I’existence de ces divers facteurs, il reste difficile d’établir une définition homogéne de
la notoriété??’. En effet, la variabilité des circonstances de chaque cas d’espéce est telle qu’il
serait inconvenable de tenter de cantonner cette notion dans des limites trop précises??. Certains
auteurs estiment en outre que la notion de notoriété est trop subjective pour pouvoir bénéficier
d’une définition détaillée. ROHNER décortique en ce sens la notion de « notoirement connue » :
il explique que le fait pour une marque d’étre connue est un concept purement subjectif, et que
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c’est 1’ajout de 1’adverbe « notoirement » qui donne a la familiarité requise une certaine
objectivation, a savoir que la notoriété doit étre évidente et reconnaissable de 1’extérieur??®,

Comme PEROT-MOREL le résume bien, la notoriété se «sent» davantage qu’elle ne se
« définit », et « se présente comme une constatation de fait beaucoup plus que comme une
notion susceptible d’analyse »%.

2.2.2.5 Degré de notorieté

Apres avoir posé le critere de la notorieté qualifiée, il convient de se demander quel degré de
notoriété une marque doit revétir pour se voir attribuer le statut de marque notoirement
connue®3!, Nous précisons d’ores et déja qu’il est difficile de dégager de la littérature suisse en
la matiére des critéres clairs?32, ce en raison de la diversité des conceptions a ce sujet et de la
terminologie relativement incohérente et confuse qui en découle?3,

En lien avec la subjectivité mentionnée auparavant, CHAVANNE explique que « la notion de
notoriété est une question de fait. 1l est bien évident qu’il n’est pas possible de fixer un nombre
de consommateurs, un nombre de produits a partir duquel on pourra affirmer qu 'une marque
est notoire. Une part d’appréciation subjective de la part du juge est inévitable »?34. 1l n’en
reste pas moins que le Tribunal fédéral s’est tout de méme penché sur la question, et nous
pouvons a cet égard dégager certains éléments déterminants de sa jurisprudence en la matiere.

Tout d’abord, le Tribunal fédéral rejette 1’approche schématique selon laquelle il conviendrait
de fixer un pourcentage de connaissance minimal de la marque par les milieux intéressés?3®,
méme si elle présente certains avantages du point de vue de la sécurité du droit et de la
prévisibilité de I’application du droit236, En effet, de tels pourcentages fixes ne représentent que
des valeurs approximatives23’,

Le Tribunal fédéral prone plutét une évaluation globale permettant de prendre en compte toutes
les circonstances du cas d’espéce?38, en particulier les intéréts des différents protagonistes, soit
ceux du titulaire de la marque, des concurrents, des usurpateurs et des clients2%, 11 s’agit donc
de se baser non seulement sur des criteres quantitatifs (qui correspondent au degré de
connaissance), mais également qualitatifs24. Ces derniers englobent des facteurs tels que la part
de marché du produit, I’intensité de la pénétration du marché, 1’étendue géographique, la durée
de I’usage ou I’importance de I’investissement réalisé dans la commercialisation?4L,
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Cette approche est par ailleurs en accord avec celle préconisée par la Recommandation de
I’OMPI?#2, qui prévoit a son art. 2 al. 1 litt. a que « pour déterminer si une marque est notoire,
["autorité compétente prend en considération toute circonstance permettant de déduire la
notoriété ». L’art. 2 al. 1 litt. b de la Recommandation précise que 1’autorité compétente tiendra
notamment compte « du degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le
secteur concerné du public ».

Dans sa recherche d’un éventuel critére quantitatif, le Tribunal fédéral a constaté une tension
entre I’objectif de la norme et son caractére exceptionnel. Nous avons vu plus haut que le but
de I’art. 6 bis de la Convention de Paris est de lutter contre la piraterie et 1’usurpation des
marques notoirement connues dans un Etat membre de I’Union de Paris, s’il en résulte un risque
de confusion. Pour atteindre cette finalité, il faudrait admettre une valeur directrice plutdt
modeste pour le degré de connaissance du public concerné se situant, selon une partie de la
doctrine, autour des 20 a 25%243. C’est notamment 1’avis de ROHNER, qui précise que la
protection contre le risque de confusion au sens de I’art. 6 bis CUP ne devrait pas exiger un
seuil de reconnaissance trop élevé2#4, En revanche, le caractére exceptionnel de la protection de
la marque notoirement connue, qui suppose une admission restrictive de I’exception au principe
de I’enregistrement?#°, plaide en faveur d’un pourcentage plus élevé du degré de connaissance.
Il convenait donc de tenir compte de ces deux pdles opposés. C’est toutefois le principe de
I’enregistrement qui a eu le plus de poids dans cette pesée des intéréts, car on estime que c’est
le « propriétaire du signe [qui doit porter] la responsabilité de ne pas l’avoir enregistré dans
un Etat sur le marché duquel il souhaite acquérir des actions »246,

C’est suite a cette réflexion que le Tribunal féderal a reconnu qu’il était approprié de fixer a
titre indicatif un degré de reconnaissance plutét élevé, soit d’au moins 50%, un pourcentage
inférieur ne pouvant étre suffisant que dans des circonstances particuliéres?4’. GILLIERON va par
ailleurs dans le méme sens que le Tribunal fédéral en se satisfaisant d’un « pourcentage de
reconnaissance de 40-50% », estimant que ce seuil doit étre, pour la marque notoirement
connue, équivalent a celui de la marque de haute renommée248,

Toujours en accord avec la valeur indicative du Tribunal fédéral, ALBERINI admet également le
seuil de 50% au motif que I’art. 3 al. 2 litt. b LPM a ce qu’il nomme un « co(t social », a savoir
celui de protéger une marque alors que son ayant droit n’a pas procédé a son dépdt ou
enregistrement, empéchant ainsi les tiers de faire de méme. Cette approche justifierait de se
montrer plus restrictif quant a la reconnaissance d’une marque notoirement connue. Toutefois,
ALBERINI est d’avis que si la majorité des personnes appartenant a 1’un des cercles intéressés
en Suisse a connaissance de la marque antérieure non enregistrée, il parait raisonnable
d’admettre I’application de ’art. 3 al. 2 litt. b LPM?249,
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2.2.2.6  Moment auquel la notoriété doit étre acquis

Ce critére est également déterminant concernant I’application de I’art. 3 al. 2 litt. b LPM,
puisque la marque ne pourra étre protégée selon cette disposition que si elle a déja acquis sa
notoriété au moment du dép6t de la marque postérieure2>0, Cela nous évoque le caractére
antérieur de la margue notoirement connue, sur lequel nous reviendrons plus en détails par la
suite.

A titre d’exemple, cette problématique a été abordée par le Tribunal fédéral dans son arrét
« Central Perk ». Ce conflit opposait I’administrateur d’un café a ’enseigne « Central Perk »
et titulaire de la marque « Central Perk where were you're Friends », soit I’intimé, a Time
Warner Enternainment Company L.P., compagnie de production de la série télévisée
« Friends », qui était donc la recourante. 1l était question, entre autres, de determiner si au
moment ou I’intimé a fait déposer sa marque, la marque « Central Perk » enregistrée par la
recourante aux Etats-Unis (mais pas en Suisse) était déja notoire en Suisse ou non. C’était
évidemment 1’un des arguments soutenus par celle-ci, qui souhaitait faire bénéficier sa marque
de la protection conférée par I’art. 3 al. 2 litt. b LPM?25L,

Le Tribunal fédéral a répondu a la question soulevée par la négative, en expliquant que certes,
la série télévisée « Friends » visait un large public, principalement la population jeune, mais
qu’elle n’avait pas eu un succés en Suisse comparable a celui qu’elle avait réalisé aux Etats-
Unis. Par ailleurs, la marque « Central Perk » n’était pas associée de maniére évidente a la
série. C’est en s’appuyant sur ces quelques €léments que le Tribunal fédéral est parvenu a la
conclusion que la marque « Central Perk » n’était pas notoire en Suisse a la date ou I’intimé a
fait déposer sa marque?32,

2.2.2.7 Preuve de la notoriété

Alléguer I’existence de la notoriété d’une marque est une premiére étape, encore faut-il pouvoir
en apporter la preuve, ce qui peut étre fait soit de maniére directe, soit de maniére indirecte2°3,
Nous commencerons par apporter quelques précisions de nature procédurale, avant d’examiner
successivement les deux méthodes de preuve précitées.

Ainsi, il est utile de distinguer tout d’abord la procédure civile de la procédure d’opposition ;
en effet, le niveau de preuve exigé a I’égard de la notoriété différe de 1’une a I’autre?>4,

Concernant la premiére, la régle générale du fardeau de la preuve de I’art. 8 du Code civil
Suisse?%s suppose que si une partie souhaite bénéficier d un droit découlant de la notoriété de la
marque, en I’occurrence de la protection conférée par I’art. 3 al. 2 litt. b LPM, elle a I’obligation
de prouver « le fait juridiquement fondé de la notoriété accrue de la marque »2%6, Il en résulte
qu’en procédure civile, la preuve doit étre compléte et tous les moyens de preuve sont

250 DE WERRA, art. 3 LPM, N 189.

251 Arrét du TF 4P.291/2000 du 19 février 2001, c. 3 b) (« Central Perk »).
252 Arrét du TF 4P.291/2000 du 19 février 2001, c. 3 ¢) (« Central Perk »).
253 DE WERRA, art. 3 LPM, N 190.

254 ROHNER, p. 225.

255 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC), RS 210.

256 ROHNER, p. 223.
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admissibles. C’est donc la maxime des débats qui fait ici principalement foi, en dehors des cas
ou la maxime inquisitoire est prévue par une disposition expresse. La maxime des débats, aux
termes de I’art. 55 al. 1 du Code de procédure civile2>’ (ci-apres : CPC), prévoit I’obligation
pour les parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d’apporter les
preuves permettant de les établir28, Ces preuves doivent avoir pour objet un fait, qui doit étre
pertinent, contesté et qui n’est pas notoire?®. La notoriété d’une marque constitue un tel fait et
doit étre établie par une preuve qui sera soumise a un contréle strict du juge?. ROHNER
explique a cet égard que I’autorité compétente doit pleinement admettre 1’exigence de la
notoriété accrue et que celle-ci doit étre établie avec une haute vraisemblance. Une certitude
absolue n’est pas nécessaire ; il suffit que I’autorité se déclare convaincue de 1’existence de la
notoriété2e1,

Pour ce qui est de la procédure d’opposition, il s’agit d’une procédure administrative sui generis
qui s’apparente a une procédure civile en raison du fait qu’elle est également contentieuse en
premiére instance262, A cet égard, elle est soumise & la maxime de disposition262, qui permet au
demandeur, en 1’espéce I’opposant, de « déterminer librement [’étendue de la prétention qu’il
déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre
a l'action »%%4, Cependant, puisqu’il s’agit d’une procédure administrative, elle est régie par la
maxime inquisitoire, qui est par ailleurs limitée en matiére d’opposition par 1’obligation des
parties de collaborer a I’établissement de la vérité2%>, Le Tribunal administratif fédéral a
d’ailleurs précisé dans un arrét récent que ce devoir revét une importance particuliére dans les
procédures d’opposition, notamment en ce qui concerne la preuve de la notoriété, puisque les
parties sont mieux a méme d’apporter de tels éléments de preuve que les autorités, qui ne
pourraient les recueillir sans leur coopération266,

Cependant, la loi n’indique pas si la preuve de la notoriété doit étre apportée de la méme
maniére qu’en procédure civile, soit prouvée de facon compléte, ou s’il suffit que la notoriété
soit simplement rendue crédible, ¢’est-a-dire vraisemblable6’. ROHNER expose qu’une partie
de la doctrine est effectivement de cet avis, estimant que cette exigence moindre se justifie par
le caractére simplifié de la procédure d’opposition qui doit étre rapide et bon marché?®8, la
difficulté que présente 1’apport des preuves de la notoriété, ou encore par le fait que 1’opposition
permette de lutter efficacement contre 1’usurpation de la marque notoirement connue. Il n’en
reste pas moins que la frontiere entre le critere de la crédibilité et la certitude non absolue du
bien-fondé de la notoriété demeure quelque peu floue. ROHNER tente de clarifier cette
distinction en précisant que « la notoriété [d'une marque] auprés d’un public est rendue
crédible lorsque ['autorité de jugement n’est pas complétement convaincue de la véracité de
["affirmation, mais la considere en grande partie vraie, bien que tous les doutes n’aient pas été

257 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC), RS 272.
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levés »%69, En d’autres termes, le tribunal doit considérer que les faits en question ne sont pas
simplement possibles, mais probables?’°. La soumission de deux extraits d’un site internet a
titre de preuve de la notoriété dans le cadre d’une procédure d’opposition n’est par exemple pas
suffisante?’L,

Toutefois, I’art. 32 LPM prévoit qu’en cas de non-Usage de la marque antérieure, 1’opposant
doit rendre vraisemblable 1’usage de sa marque. Il est ainsi possible d’en déduire que si
I’opposition porte sur d’autres faits (en I’espéce 1’existence d’une marque notoirement connue),
ceux-ci doivent étre prouves de maniere stricte, supposant donc une procédure probatoire
d’administration des preuves approfondie, au méme titre que celle qui vaut en procédure
civile?’2. L’opposant qui souhaite invoquer la notoriété de sa marque devrait en conséquence
également étre tenu de prouver son droit de maniére conforme aux exigences de 1’autorité
administrative?’3. Cette approche est cependant en contradiction avec le but et le sens de la
procédure d’opposition qui, ainsi que nous 1’avons relevé, se doit d’étre la plus simple et rapide
possible?74,

Il convient de préciser ici que la notoriété de la marque n’a toutefois pas besoin d’étre prouvée
dans un cas particulier : celui ou elle constitue un fait notoire au sens de I’art. 151 CPC275, En
effet, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal n’ont pas besoin d’étre prouvés ni
méme allégués. Les faits notoires sont « ceux dont [’existence est certaine au point d’emporter
la conviction du juge, qu il s agisse de faits connus de maniére générale du public ou seulement
du juge »276. A cet égard, la question de savoir si le caractére notoire d’une marque est un fait
notoire qu’il ne serait alors pas nécessaire de prouver pourrait se poser ici. Cependant, les
éléments présentés ci-avant, en particulier le contenu des Directives de I’IPI, ne vont pas dans
ce sens.

S’agissant a présent des moyens concrets permettant de prouver la notoriété de la marque
notoirement connue, le premier que nous allons aborder est la méthode de preuve dite directe.
Celle-ci consiste a effectuer un sondage d’opinion. Le degré de reconnaissance du public étant,
comme nous 1’avons vu plus haut, un critére déterminant dans 1’évaluation de la notoriété, le
sondage est un outil adéquat permettant de récolter les avis des personnes faisant partie des
cercles intéressés et ainsi de prouver que la marque peut étre qualifiée de notoire?’’. Selon les
termes du Tribunal fédéral, un sondage correctement exécuté constitue « le moyen le plus sdr
d’élucider la perception d’un signe dans le public »*'8. |l ne sera toutefois considéré comme
fiable que si les résultats demeurent inchangés apres une application répétée de la méme
méthode de mesure?’,
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Le sondage d’opinion en tant que moyen de prouver directement la notoriété d’une marque peut
étre introduit dans la procédure de deux facons différentes : il peut s’agir soit d’un rapport
d’expertise ordonné par 1’autorité compétente, soit d’une expertise privée demandée par 1’une
des parties au litige et soumise ensuite a cette méme autorité. De cette maniére, les parties ont
la possibilité de jouer un réle dans le processus d’évaluation de la notoriété, et plus
particulierement, d’avoir une influence sur le cadre de I’enquéte (s’agissant par exemple de la
détermination des cercles intéressés ou de la formulation des questions du sondage)?22°.

Il existe une controverse quant a la valeur légale devant étre attribuée a ces expertises privées.
Certains cantons estiment en effet que celles-ci ne sont en réalité rien d’autre que des allégations
émises par les parties?®l. Cependant, les régles de procédure récentes les reconnaissent au
contraire comme moyens de preuve présentant une valeur probante suffisante, et que le juge
doit apprécier comme tels?82. Pour que ce soit le cas, I’expertise privée doit revétir une certaine
qualité et objectivité, a I’instar des régles applicables aux autres moyens de preuve invoqués en
cours de procédure?®3, Une importance majeure devrait donc étre accordée aux expertises
privées, en particulier dans le cadre des procédures d’opposition, puisqu’elles peuvent
également servir a prouver la vraisemblance de la notoriété de la marque?84,

Toutefois, il est généralement considéré comme préférable que ce soit ’autorité compétente,
lorsqu’elle s’estime en mesure de le faire, qui résolve la question de la notoriété en se basant
sur sa propre expertise judiciaire ou sur des preuves peut-&tre moins déterminantes, mais plus
facilement accessibles?85. En effet, les expertises ordonnées par un tribunal possedent une force
probante supérieure a celle des expertises privées?®, Cette approche se justifie notamment par
le principe de célérité et une diminution des colts pour les parties au litige28’. En outre, il faut
noter que le recours a un sondage d’opinion par une partie peut nuire a 1’égalité des chances :
on ne peut effectivement exclure qu’il s’agisse d’un moyen pour la partie économiquement plus
forte d’exercer une certaine pression sur la partie adverse, par hypothese moins avantagée
financierement?88, Si une des parties souhaite d’ailleurs obtenir des mesures provisoires ou
d’extréme urgence, ce moyen de preuve présente des difficultés quant a sa réalisation dans le
délai imparti2®,

Par ailleurs, dans un souci de représentativité, les Directives de I’IP12%° prévoit que, pour que le
sondage d’opinion soit correctement effectué, « [...] les trois régions linguistiques de Suisse
[doivent étre] prises en compte en fonction de leur part dans [’ensemble de la population suisse
et que la répartition ‘ville-campagne’ [doit étre] correctement respectée ». De plus, le sondage
doit étre réalisé dans un environnement neutre??2.
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Malgré I’efficacité reconnue des sondages d’opinion, les tribunaux ont également recouru a de
multiples reprises a la méthode de preuve dite indirecte?®2. Celle-ci consiste & présenter un
« faisceau d’indices »?%3, de preuves circonstancielles permettant indirectement d’évaluer la
notoriété?®4, 11 peut s’agir de documents établissant I’ampleur des ventes et I’intensité de la
publicité?%, d’éventuelles études de marché, du volume des échantillons distribués, ou encore
des médias accessibles en Suisse évoquant la marque en question2%, A titre d’exemple, le
Tribunal fédéral a déclaré dans son arrét « Tripp Trapp » que « bien qu’aucune enquéte
démoscopique sur le degré réel de connaissance de la marque ‘Tripp Trapp’ n’ait été réalisée,
on peut conclure des chiffres de vente recueillis et du matériel publicitaire [...] que le signe
était en tout état de cause généralement connu de la majorité des commercants spécialisés
[...] »®".

Par ailleurs, la Recommandation de ’OMPI établit a son art. 2 al. 1 litt. b une liste non
exhaustive d’éléments indirects a prendre en compte dans 1’évaluation de la notoriété, que nous
avons déja exposés plus haut.

Cependant, 1’autorité compétente ne doit pas limiter la protection de la marque notoirement
connue en raison de 1’absence ou du faible niveau des criteres proposés par la Recommandation.
Elle a au contraire 1’obligation de procéder a une pondération de 1’ensemble des circonstances
de chaque cas individuel pouvant prouver I’existence, ou du moins la vraisemblance de la
notoriété de la marque?®. Le projet de I’art. 2 al. 1 litt. b de la Recommandation explique a cet
égard qu’ «une autorité n’est pas autorisée a insister sur la présentation de critéres
particuliers ; le choix des informations transmises revient aux parties qui demandent la
protection. Le fait qu’un critére particulier ne soit pas rempli ne peut pas en soi mener a la
conclusion qu’'une marque donnée n’est pas notoirement connue »?%, La lettre c) de la méme
disposition précise en outre que ces criteres ne sont donc pas des conditions prédéfinies et que
leur pertinence variera d’un cas a 1’autre.

Il existe également d’autres criteres indirects en dehors de la liste de la Recommandation de
I’OMPI qui, comme relevé précédemment, n’est pas exhaustive. Ceux-ci doivent étre pris en
compte s’ils semblent pertinents en tant qu’indices de la notoriété d’une marque dans les cas
concrets envisagés. Il s’agit par exemple du degré d’exclusivité de la marque, de sa bonne
réputation ou encore la nature des produits et de leur circuit commercial3,

Nous observons que la méthode indirecte de preuve de la notoriété permet de parvenir a un
résultat purement indicatif, ce qui, selon ROHNER, peut créer un risque d’insécurité juridique. Il
considere en effet que les parametres pris en compte dans la détermination de la notoriété sont
difficiles a spécifier, car contrairement au sondage d’opinion, qui a ce titre est plus précis, il
n’existe pas de statistiques comparatives pour ces critéres3ol,
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3 Statut de la marque notoirement connue

Apres avoir abordé le sens et les enjeux respectifs des art. 6 bis CUP et 3 al. 2 litt. b LPM, il
convient a présent de s’attarder brievement sur le statut attribué a la marque notoirement connue
a la lumiere de tous ces éléments.

Nous avons déja évoqué plus haut le principe de priorité dont bénéficient les marques
antérieures, et le fait que la marque notoirement connue appartienne a cette catégorie, aux
termes de I’art. 3 al. 2 litt. b LPM. Elle revét donc le statut de marque antérieure, ce qui lui
confére une protection en Suisse équivalente a celle des marques déposées ou enregistrées39?,
bien qu’elle constitue une exception au principe de 1’enregistrement. Par ailleurs, ce statut peut
étre revendiqué autant en procédure d’opposition3°3 qu’en procédure civile. A cet égard, nous
rappelons ici que I’art. 31 al. 1 LPM prévoit que pour qu’un titulaire d’'une marque antérieure
puisse faire opposition, il doit se fonder sur des motifs relatifs d’exclusion de la protection de
la marque®®4. Dans le cadre de I’art. 3 al. 2 litt. b LPM, il s’agira donc pour le titulaire d’une
marque notoirement connue d’établir que celle-Ci, en tant que marque antérieure, avait déja
acquis sa notoriété au moment ou la marque faisant 1’objet de 1’opposition a été enregistrée ou
déposée3os,

Dans le cas ou ce méme titulaire souhaiterait se fonder sur d’autres motifs, il faudrait alors qu’il
intente une action civile en constatation ordinaire au sens de I’art. 52 LPM3%, pour autant qu’il
puisse établir un intérét juridique a une telle constatation. D’autres actions civiles sont
également envisageables, telles que 1’action en cession du droit & la marque (art. 53 LPM),
I’action en abstention (art. 55 litt. a LPM) ou encore I’action en cessation de trouble et en
suppression de I’état de fait illicite (art. 55 litt. b LPM)307,

4 Conclusion

A premiére vue, le droit des marques suisse constitue un ensemble de régles qui s appliquent
de maniere rigoureuse a chaque cas d’espéce. Les enjeux sont souvent considérables, d’ou
I’importance du respect des différentes dispositions et principes prévus par la Iégislation en la
matiere. Cependant, I’existence de la protection de la marque notoirement connue en droit
suisse représente a la fois une regle particuliére et essentielle dont il faut tenir compte au sens
de I’art. 3 al. 2 litt. b LPM (de par son statut de marque antérieure) et une exception a de
nombreux autres principes fondamentaux du droit des marques, tels que, ainsi que nous I’avons
mentionné plusieurs fois, le principe de I’enregistrement, du dép6t de la marque, et selon les
conceptions, le principe de I’usage et de la territorialité. A cet égard, nous dénotons dés le départ
une certaine contradiction inhérente a cette disposition au regard de la systématique du droit
des marques.
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On observe une autre forme d’ambivalence de la régle prévue a I’art. 3 al. 2 litt. b LPM. Il s’agit
de I’opposition entre les deux aspects suivants : d’une part, son but historique de protection des
marques non enregistrées contre la piraterie et 1’usurpation, a I’origine de ’art. 6 bis CUP, qui
justifierait une certaine souplesse quant a son application, et d’autre part, le risque qu’une mise
en ceuvre élargie de ladite protection fragilise la systématique rigoureuse du droit des marques
en permettant aux titulaires ayant négligé de procéder a 1’enregistrement de bénéficier des
avantages de la qualification de leur marque de notoirement connue.

C’est ce second aspect qui a eu le plus de poids dans la pesée des intéréts et qui est a 1’origine
du caractere restrictif de la protection des marques notoirement connues, ainsi que des
exigences élevées mises en place pour que celle-ci puisse étre conférée aux ayants droit qui la
revendiquent. Nous avons vu en examinant I’historique de la Convention de Paris, notamment
au fil des différentes Conférences de révision, que les criteres determinants pour la qualification
de la marque notoirement connue n’ont eu cesse de faire I’objet de discussion et, par
conséquent, d’évoluer. 1l en découle que la notion de notoriété a varié pendant longtemps d’un
Etat membre de I’Union de Paris a un autre, avant d’étre en partie uniformisée par la
Recommandation commune de ’OMPI. A ce jour, les dispositions nationales fondées sur
I’art. 6 bis CUP ou renvoyant a cet article en tirent généralement une interprétation similaire.

Certains critéres particuliers font toutefois encore 1’objet de débats, comme I’exigence d’un
¢lément d’extranéité. Cette question joue un réle majeur, car du cté de la doctrine qui approuve
cette approche comme de 1’autre qui la conteste, il en résulte d’ importantes conséquences. Dans
le cas ou on admettrait qu’un état de fait a caractere international n’est pas nécessaire, la
problématique précitée de 1’application peut-étre trop large de la protection des marques
notoirement connues (a savoir étendue aux marques suisses non enregistrées) et des risques que
cela implique se poserait 4 nouveau. A I’inverse, il pourrait découler de I’admission du critére
de I’élément d’extranéité une forme d’inégalité a 1’égard des ressortissants suisses titulaires
d’une marque et souhaitant bénéficier de I’art. 3 al. 2 litt. b LPM par rapport aux ressortissants
étrangers, avis qui se fonde sur le principe de non-discrimination de 1’art. 20 al. 2 LPM. C’est
toutefois la premiere hypothese citée qui, d’un point de vue doctrinal, I’emporte en Suisse
actuellement.

Les conditions d’application de I’art. 3 al. 2 litt. b LPM dégagées par la jurisprudence ont
également €té discutées et développées au fil des arréts rendus en la matiere. Certaines d’entre
elles paraissent évidentes et ne sont pas débattues outre mesure, comme par exemple 1’exigence
que la marque soit notoirement connue en Suisse, le fait qu’elle soit connue en tant que marque
ou encore la question du moment ou la notoriété doit étre acquise, soit au moment du dépét de
la marque postérieure.

D’autres critéres ont nécessité certaines précisions, tels que celui de la marque notoire dans I’un
ou I’autre des cercles intéressés, puisque comme nous ’avons relevé plus haut, il s’agit d’une
composante flexible de 1’établissement de la notoriété en raison de la variété des publics
concernés selon le type de marque en question. Il en va de méme pour la notoriété qualifiée,
sachant qu’a ce jour, il n’existe pas de définition exacte et homogene de la notion de notoriéte.
Nous avons également observé que concernant le degré de notoriété d’une marque, le Tribunal
fédéral avait mis de coté I’approche quantitative qui consiste a fixer un pourcentage de
connaissance minimal de la marque par les cercles intéressés au profit d’une évaluation globale
qualitative. Finalement, en examinant la preuve de la notoriété, nous avons mis en evidence
I’efficacité variable du sondage d’opinion, qu’il convient parfois de remplacer par les outils de
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la méthode indirecte, et les enjeux procéduraux en lien avec I’administration de la preuve dans
le cadre de la procédure civile et d’opposition respectivement.

Ces diverses clarifications nous permettent de constater qu’en définitive, la notion de marque
notoirement connue n’est pas figée dans le temps. Le domaine de la propriété industrielle n’a
de cesse d’évoluer et les perceptions du public font de méme. Tous les critéres que nous avons
examinés précédemment pourraient potenticllement faire 1’objet de davantage de
développements a I’avenir, et de nouvelles méthodes d’évaluation de la notoriété d’une marque
pourraient voir le jour. C’est finalement peut-&tre cette « non-immuabilité » de la notion de
marque notoirement connue et le fait qu’elle soit sujette a interprétations nouvelles et variées
au cours du temps qui la caractérisent le plus adéquatement.
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