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LA PROTECTION DE LA MARQUE

(PROPOSITIONS EN VUE DE LA REVISION DE LA LOI
FEDERALE SUR LES MARQUES DE FABRIQUE ET DE
COMMERCE)

Rapport présenté par

PIERRE JEAN POINTET

Professeur a I'Université de Neuchatel
Secrétaire du « Vorort» de I’Union suisse du commerce et de I’industrie

INTRODUCTION

Nous nous proposons d’examiner les principales questions
qui intéressent le droit des marques — sur le plan national et
international — en fonction de la revision totale de la loi fédé-
rale du 26 septembre 1890.

Il ne saurait naturellement s’agir d’épuiser le sujet. Notre
but est plus modeste: ouvrir la discussion, mentionner les
principaux problémes, citer les tendances qui se manifestent
en Suisse et 4 'étranger — dans le domaine 1égislatif national,
dans le cadre des conventions internationales et au sein des
associations privées intéressées —, indiquer les lignes géné-
rales d’une solution et, le cas échéant, présenter des proposi-
tions concretes, sans jamais oublier que les intéréts privés
des «usagers» du droit des marques ne sauraient étre pris en
considération que s’ils concordent avec les intéréts de la col-
lectivitél.

1 Au sujet des nombreuses dispositions de la loi actuelle qui
ont pour but la protection des intéréts de la collectivité, cf. R.
SCHNAUFER-BAUER, «Die Wahrung o6ffentlicher Interessen bei der
gesetzlichen Regelung der Fabrik- und Handelsmarken», thése
Neuchatel 1957.

7



88 Pierre Jean Pointet:

PREMIERE PARTIE

GENERALITES

1. La protection de la marque sur le plan infernational

1. Le domaine des marques ne saurait se limiter aux fron-
tieres d’un pays. Il est, par sa nature méme, international.
Le développement extraordinaire des échanges de marchan-
dises intervenu au cours des cent dernieres années et en par-
ticulier depuis la fin du XIXe siécle a encouragé et favorise
encore constamment cette internationalisation?. Celui qui
fabrique ou vend une marchandise sous une marque donnée
sera toujours conduit a s’intéresser non seulement a sa loi
nationale, mais aussi aux dispositions législatives en vigueur
dans les autres Etats. Il saluera avec satisfaction tous les
efforts entrepris pour unifier ou du moins rapprocher les di-
verses tendances du droit des marques.

2. L’insertion dans la Convention d’Union de Paris du
20 mars 1883 de dispositions relatives aux marques et aux
indications de provenance, ainsi que la conclusion des deux
Arrangements de Madrid du 13 avril 1891 concernant les
fausses indications de provenance et I’enregistrement inter-
national des marques prouvent le besoin qui s’est fait sentir
d’établir dans ce domaine un droit conventionnel, qui lie
actuellement 51 pays.

3. Ce droit conventionnel international a fait ’objet de
revisions et plusieurs textes sont simultanément en vigueur3.
Actuellement, la Suisse est liée en matiere de marques par
les textes suivants:

? Voir en particulier: W.R. StorFr, The Trademark-Stimulant
to free World Trade, The Trademark Reporter, New York 1956,
p.706-712.

8 Cf. I’état des membres des diverses unions publié chaque année
par le Bureau international dans le no de janvier de 1a PI.
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— Convention d’Union de Paris revisée pour la derniére fois
a Lisbonne en 19584

— Arrangement de Madrid concernant la répression des in-
dications de provenance fausses ou fallacieuses, revisé pour
la derniére fois a Lishonne en 19585.

— Arrangement de Madrid concernant ’enregistrement in-
ternational des marques de fabrique ou de commerce,
texte de Londres de 1934¢.

— Arrangement de Nice concernant la classification inter-
nationale des produits et des services auxquels s’appli-

quent les marques de fabrique ou de commerce, du 15 juin
19577,

I11. Les effets de Uintégration européenne

1. La Communauté économique européenne (CEE) s’ef-
force actuellement d’harmoniser les législations des pays
membres en matiére de propriété industrielle et un comite de
coordination a été créé a cet effet. Ce dernier a chargé trois
commissions différentes d’étudier les divers problemes qui
se posent en matiere de brevets, de marques et de dessins et
modeéles.

2. La Commission des marques travaille a un projet de
marque unique qui coexisterait — du moins pendant une pre-

¢ La ratification par la Suisse du texte de Lisbonne a pris effet
au 17 février 1963 (ROLF 1963, p.117).

5 Cf. note 4 ci-dessus.

¢ L’Arrangement a été revisé pour la derniére fois & Nice le 15
juin 1957. L’ Assemblée fédérale a autorisé le Conseil fédéral a ratifier
ce texte (ROLF 1962, p.1018) et les instruments de ratification ont
été déposés le 2 octobre 1962 (PI 1962, p.222). Le texte de Nice
(FF 1961 I 1262) n’entrera toutefois en vigueur que lorsqu’il aura
été ratifié par 12 Etats.

“Aulerjanvier 1963, 17 Etats étaient liés par cet Arrangement,
également ratifié par la Suisse (ROLF 1962, p.1018/9).
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miere période — avec les diverses marques des pays membres
du Marché communs?.

Un avant-projet de Convention établissant une marque
européenne sera vraisemblablement présenté dans le cou-
rant de 1963. Il sera donc possible, lors de la revision de la
LMF, d’en tenir compte et il conviendra de suivre 1’évolu-
tion de cette question, afin de faciliter ultérieurement une
éventuelle adhésion de notre pays a la convention qui sera
élaborée.

2€ PARTIE

LA LEGISLATION SUISSE

1. Premieres lentalives législatives

1. La Constitution de 1848 réservait aux cantons le droit
de légiférer en matiere de marques. Seuls certains cantons

8 Cf. en particulier M. RoTTGER, Gedanken zur Schaffung einer
EWG-Marke, GRUR (Ausland) 1959, p.329; Y. SainT-GAL, Exa-
men de I'opportunité d’'une marque européenne dans le cadre du
Marché commun, RIPIA 1960, p.122 et, en allemand, Uber die
Zweckmiligkeit einer gemeinsamen Marke fiir die Linder der
Européischen Wirtschaftsgemeinschaft, GRUR (Ausland) 1960, p.
169; les études de IFinNiss, CRooN et HEvDT, parues sous le titre:
Wege zur Vereinheitlichung des européischen Markenrechts, GRUR
(Ausland) 1960, p.337-356 ; CALLMANN, Vorschlige fiir eine EWG-
Marke unter Beriicksichtigung der Markenprobleme in USA,
GRUR 1960, p.514-517; St.P. LADAS, Der gewerbliche Rechts-
schutz im gemeinsamen Markt aus amerikanischer Sicht, 2e partie,
GRUR (Ausland) 1960, p. 485; Y. SaiNT-GAL /M. ROTTGER, Das
Problem der Schaffung einer EWG-Marke, GRUR (Ausland) 1960,
p. 500, et: Le probléme de la création d’'une marque européenne,
RIPIA 1961, p.79; Y. SAINT-GAL, Marques et Marché commun,
RIPIA 1961, p.113; voir aussi Conférence des présidents des grou-
pes nationaux de I’AIPPI, Projet de marque européenne, Zurich
19-21 février 1962, I’exposé écrit présenté par Y. SAINT-GAL a la
Journée des correspondants de I’Union des fabricants, Aix-en-Pro-
vence 24—-26 septembre 1962, Projet d’un titre européen en matiére
de marque, RIPIA 1962, p. 200, ULmER, Das Recht des unlaute-
ren Wettbewerbs im gemeinsamen Markt, GRUR (Ausland) 1962,
p- 273 et, en traduction francaise: Le droit de la concurrence dé-
loyale et le Marché commun, PI11963 p. 33-44. Cf. égal. Progetto
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firent toutefois usage de cette possibilité, et encore d’'une ma-
niere restreinte?.

2. La premiére tentative faite en vue de régler le droit des
marques sur le terrain fédéral remonte a ’année 1849. Une
motion dans ce sens avait en effet été déposée au Conseil
national, mais elle fut repoussée”.

3. Le pouvoir de légiférer en matiére de propriété intel-
lectuelle ayant été reconnu a la Confédération par'art. 64 de
la Constitution de 1874, le Consell fédéral, a la suite d’une
nouvelle motion déposée au Conseil des Etats en 1876, pré-
para une loi sur les marques de fabrique et de commerce
qu’il soumit au Parlement par message du 31 octobre 1879.
Cette loi fut votée le 19 décembre 1879 et elle entra en vi-
gueur le 16 avril 1880.

I1I. La loi actuelle

1. La loi de 1879 ne réglementait que les marques de fa-
brique et de commerce. Elle ne contenait aucune disposition
au sujet de la protection contre les fausses indications de
provenance. Or, non seulement des abus intervenaient dans
ce domaine, dont se plaignait avant tout I'industrie horlo-
gere, mais la Suisse, par son adhésion a la Convention d’Union
de 1883, était tenue de promulguer les mesures législatives
nécessaires pour étre & méme d’appliquer les dispositions de
cette convention concernant les indications de provenance?l.

2. Le Conseil fédéral proposa par conséquent, par mes-
sage du 9 novembre 188612, de compléter la loi de 1879 afin
d’y insérer des dispositions relatives aux fausses indications

di una legge uniforme per la tutela dei marchi di fabbrica, de I’ Isti-
tuto di diritto comparato commerciale, industriale e del lavoro
«Angelo Sraffa», Milan (1962).

9 Au sujet des législations cantonales antérieures a la premiére
LMF, cf. DuNANT, p. 66.

10 MEILI, p.11; DuNANT, p.71.

11 DUNANT, p. 74.

12 FF 1886 111 519.
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de provenance et aux distinctions industrielles. Accepté par
le Conseil national, le projet présenté fut renvoyé par le Con-
sell des Etats au Conseil fédéral, afin que celui-ci examinéat
la possibilité de réglementer cette matiére dans une loi spé-
ciale.

3. Tenant compte de ce veeu, le Conseil fédéral adressa
aux Chambres, le 28 janvier 1890, un nouveau message® a
I’appui de deux projets de loi séparés, I’'un relatif a la revision
de la loi sur les marques de 1879 et 'autre concernant la ré-
pression des fausses indications de provenance et 'obtention
de récompenses industrielles.

4. Lors de I’examen des propositions gouvernementales,
le Parlement se ravisa; il fondit en une seule loi les deux pro-
jets!t et accepta, en date du 26 septembre 1890, la «loi fédé-
rale relative a la protection des marques de fabrique et de
commerce, des indications de provenance et des mentions de
récompenses industrielles». Cette loi — qui est la loi actuelle —
entra en vigueur le 1¢T juillet 1891, en méme temps que 1'or-
donnance d’exécution du 7 avril 1891.

5. La loi de 1890 a subi trois revisions partielles: les deux
premieres en 192815 et en 193916, pour tenir compte des mo-
difications apportées a la Convention d’Union de Paris lors
des Conférences diplomatiques de La Haye (1925) et de
Londres (1934), et une troisieme en 19517, afin de donner
au Conseil fédéral la compétence de fixer lui-méme les taxes
d’enregistrement et de renouvellement des marques, cela en
vue de procéder a un relévement des taxes tenant compte de

13 FF 1890 I 589.

14 Le fait que certaines dispositions des deux projets se chevau-
chaient a, semble-t-il, contribué a 1a décision des Chambres fédérales;
cf. DuNANT, p.79.

15 Message du CF du 15 février 1928 (FF 1928 I 193).

16 Message du CF du 20 septembre 1937 (FF 1937 111 108); cf.
également Message du CF concernant les Actes convenus a Londres
le 2 juin 1934, du 20 septembre 1937 (FF 1937 111 57).

17 Message du CF du 20 mars 1951 (FF 1951 I 789).
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la dépréciation de la monnaie intervenue au cours des cin-
quante années précédentes.

Quant a 'ordonnance d’exécution du 7 avril 1891, elle a
été remplacée par un réglement d’exécution promulgué par
le Conseil fédéral en date du 24 avril 1929 et modifié le 29
septembre 1939, le 16 avril 1947, le 29 septembre 1951, le
29 décembre 1959 et le 21 septembre 196218,

I11. La revision totale de la loi

1. §’il est un domaine qui doit constamment suivre I’évo-
lution de la vie économique, c’est bien celui de la propriéteé
industrielle. Il est évident qu’une loi sur les marques vieille
de plus de 70 ans n’est plus adaptée a la situation actuelle.

2. Une refonte compléte de la loi est nécessaire si I'on
entend prendre en considération les besoins de 1’économie
suisse et les tendances actuelles de la protection des marques
sur le plan international. Par la méme occasion, il sera aussi
possible de tenir compte des améliorations apportées aux
textes conventionnels dans le cadre de I’'Union de Paris a
I’occasion des conférences diplomatiques de Nice (1957) et
de Lisbonne (1958).

3. Le Conseil fédéral, dans son message concernant les
Actes convenus par la Conférence de Lisbonne, du 5 juin
1961, a relevé qu'une prochaine revision totale de la LMF
était envisagée depuis quelque temps?®.

4. En vue de préparer la revision, le Groupe suisse de
I’AIPPI et le «Vorort» de I'Union suisse du commerce et de
I'industrie ont, au début de 1962, ouvert une enquéte com-

18 ROLF 1962, p.1095.

B FEF 1961 I 1297. — A l'occasion d’une séance de travail du
Groupe suisse de ’ATPPI 4 Berne le 8 décembre 1960, le Directeur
du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle avait déja expressé-
ment déclaré que la revision de la loi sur les marques serait entre-
prise sitot apres la ratification par la Suisse des Actes de Nice et de
Lisbonne.
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mune aupreés de leurs milieux2’, afin de connaitre les veeux
des cercles intéressés a la protection des marques. Se fondant
sur les réponses recues, ces deux associations ont fait con-
naitre leur avis au Bureau fédéral par un rapport du 10 dé-
cembre 19622,

38 PARTIE

LES QUESTIONS EN DISCUSSION

I. La marque

1. La LMF se référe, tant dans son titre qu'al’art. 1eral. 1,
aux marques de fabrique et de commerce. Les art.1¢r ch.2
et 7 de la loi, ainsi que I'art.15 ch.4 du réglement d’exécu-
tion font en outre apparaitre une catégorie particuliere, la
marque de production, qui s’applique aux produits naturels
pour lesquels on ne peut parler d’une fabrication propre-
ment dite.

2. Une commission spéciale de 'AIPPI a examiné s’il
n’était pas possible de trouver un nouveau terme qui puisse
servir de désignation générale pour tous les genres de mar-
ques (y compris les marques collectives, etc.). Elle est arrivée
a la conclusion qu’il était préférable d’utiliser les désigna-
tions existantes, a savoir «trade mark», «Warenzeichen» et
«marque de fabrique et de commerce», tout en recomman-
dant cependant de supprimer la distinction faite dans la ter-
minologie franc¢aise entre les marques des fabricants et celles
des commercants?2.

20 Cf. la circulaire du Groupe suisse de ’AIPPI et du «Vorort» du
27 février 1962 et le «Questionnaire» qui y était joint.

2 Cf. Revue suisse 1963, fasc. 1. — Afin de faciliter les travaux de
revision de la LMF, nous examinerons les différentes questions qui
se posent dans I’ordre méme que nous avons établi pour I’enquéte du
27 février 1962 et que nous avons repris dans le rapport du 10 dé-
cembre 1962.

22 Cf. Rapport de la commission Medcalf pour le Comité exécu-
tif d’Ottawa, Annuaire AIPPI 1961, no 11, 1'¢ partie, p. 30.
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Reprenant les conclusions de cette commission, le Comité
exécutif de 'AIPPI a recommandé, a sa session d’Ottawa
de septembre 1961, de n’employer que la désignation «mar-
que»?3, Cette question sera encore examinée au Congres de
Berlin (3-8 juin 1963) de cette association®.

3. Les milieux suisses intéressés ont estimé que I’emploi
du seul mot «marque» constituerait une simplification pou-
vant d’autant plus étre recommandée qu’il n’en résulterait
aucun inconvénient 25,

4. En Suisse, de méme que dans tous les pays de I’Union
de Paris, la distinction faite entre les marques de fabrique,
de commerce et de production n’a aucun effet juridique?s.
Ces trois sortes de marques sont soumises aux mémes dis-
positions. La distinction actuelle n’a qu’un caractére écono-
mique. Nous estimons par conséquent que les termes «mar-
ques de fabrique et de commerce» devraient étre remplacés
par le seul mot «marque»?*?, sous le couvert duquel pourrait
rentrer également la marque de service?s.

L’adoption du mot «marque» ne fera naturellement pas
disparaitre la diversité des fonctions des différentes sortes
de marques et n’empéchera pas non plus de prévoir pour
certaines marques — par ex. pour les marques de service et

23 Annuaire AIPPI 1961 no 11, 2¢ partie, p. 18.

24 (1. les rapports des groupes nationaux, Annuaire AIPPI 1962,
no 12, 1r¢ partie, p. 15-56, ainsi que le compte-rendu du congrés,
qui sera publié dans un prochain annuaire.

25 Cf. Rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

26 MATTER, p.43; KRAYENBUHL, p.39; il en est également ainsi
dans les pays de I’Est (cf. Katzarov, p.173), bien que dans ces pays,
I'emploi dela marque de fabrique soit toujours obligatoire, alors que
I’emploi de 1a marque de commerce ne I’est que dans certains cas. —
L’absence de distinction juridique ressort aussi de la loi-type CCI;
Part. 1€r précise en effet qu’on entend par marque de fabrique et de
commerce ¢« toute marque utilisée ou que I’on se propose d’utiliser.. .».

%7 Dans le méme sens, BEIER/REIMER, PI 1955, p. 24, et GRUR
1955, p.266.

28 Cf. question IV, p. 103.



96 Pierre Jean Pointet:

les marques collectives — des réglementations particulieres
avec des effets juridiques différents®®.

I1. Notion de la marque

1. La loi ne donne pas de définition de la marque. Elle se
contente d’indiquer a l'art.1er ce qui doit étre considéré
comme marque. Il en est de méme des lois des autres pays.

2. Déja lors de la conférence préparatoire qui s’était tenue
4 Paris en 1880 en vue d’élaborer 1a Convention d’Union, la
proposition avait été faite d’insérer dans le texte conven-
tionnel une définition de la marque. Cette tentative ainsi que
toutes celles faites ultérieurement n’aboutirent toutefois
pas?®.

3. L’AIPPI a repris en 1959 I'’examen de la question, qui
figurera a I'ordre du jour de son Congrés de Berlin de 1963 3.

Le Comité exécutif de cette association, réuni a Ottawa
en septembre 1961, a renoncé a proposer une définition de la
marque, en raison en particulier du fait qu’il existe tres peu
de signes que tous les pays acceptent d’enregistrer comme
marques. Il a en revanche suggéré de préciser lanotion de la
marque de la maniere suivante: «Une marque sera consti-
tuée par tout signe qui est distinctif en soi ou est devenu dis-
tinctif pour les produits ou services d’'une personne ou d’un
groupe de personnes»; d’autre part, il a fait suivre ce texte

2 TROLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. I, p.354, reléve que la
diversité apparait tout particulierement en cas de cession et de li-
cence. Cette différence disparaitra cependant si, comme nous le sug-
gérons (cf. question XXVII, p.170), on adopte le principe de la
cession libre.

30 Ci. en particulier MAGNIN, & propos de I’art.6 de la Conven-
tion d’Union, PI 1950, p.110; Beier/REIMER, PI 1955, p.24, et
GRUR, p.266.

31 Cf. les différents rapports des groupes nationaux, Annuaire
AIPPI 1962 no 12, 17¢ partie, p. 15-54.
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d’une énumération de signes pouvant en particulier «étre
susceptibles de constituer une marque»?2.

La CCI propose a I’art. 1¢r de sa loi-type, sous le titre de
«définition», la notion suivante:

«On entend par marque de fabrique et de commerce toute
marque utilisée ou que ’on se propose d’utiliser sur, avec, ou
au sujet d’une marchandise dans le but d’identifier celle-ci
ou de distinguer les marchandises d’une personne de celles
d’autres personnes.

En tant que telle, la marque peut consister en tout signe dis-
tinctif, y compris un mot, un nom, un dessin ou toute combi-
naison de ceux-ci.»

Ces deux textes, de méme que ceux figurant dans les lois
nationales les plus récentes??, attestent de la difficulté d’ob-
tenir 'accord de tous sur une définition de la marque. Une
telle définition au sens strict n’est du reste pas nécessaire.

- Aussi longtemps que la notion de la marque variera d’un
pays a I'autre, la mise au point d’une définition restera en
effet une ceuvre théorique et, lorsque les diverses législations
nationales se seront suffisamment rapprochées, une défini-
tion deviendra superflue. Au surplus, le droit de la marque
doit suivre I’évolution de la vie économique; toute définition
risquerait par conséquent tres vite d’étre dépassée par les
événements.

4. Etant donné la difficulté de trouver une définition pré-
cise de la marque, il parait préférable de s’en tenir a4 une no-

32 Rapport de la Commission spéciale chargée de I'étude de la
notion de marque (Commission Medcalf), Annuaire AIPPI 1961 1r¢
partie, p.19 et Compte rendu de la réunion du Comité exécutif a
Ottawa, Annuaire ATPPI 1961 2¢ partie, p.18. — Le rapport de la
Commission Medcalf a paru en traduction allemande sous le titre:
«Vergleichende Studie des Begrifis der Marke in den einzelnengLéin—
dern» dans GRUR (Ausland) 1961, p.461-473.

33 Cf. par ex. la loi suédoise, qui prévoit a son art. 1€r que la mar-
que est un signe distinctif servant a différencier les marchandises
offertes dans I’exercice d’une activité commerciale et industrielle et
qu’elle «peut consister en des signes, mots, lettres ou chiffres, ou dans
le conditionnement, I’habillage ou I’emballage de la marchandise».
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tion générale et d’indiquer a 'art.1¢r de la LMF ce qui doit
étre considéré comme marque. Le probléme qui se pose est
alors de savoir s’il convient de reprendre la notion actuelle34
ou de I'élargir et — dans atfirmative — de quelle facon.

5. La marque doit permettre de reconnaitre une mar-
chandise déterminée parmi toutes les marchandises analo-
gues. Elle doit par conséquent étre différente des autres mar-
ques, étre spéciale, c’est-a-dire de nature a ne pas étre con-
fondue avec une autre. Mais de plus, selon I’art. 1¢r, elle doit
étre appliquée sur les produits ou sur leur emballage «a I'ef-
fet de les distinguer ou d’en constater la provenance».

6. Les principales questions posées par la revision sont les
suivantes:

a) L’exigence de I'’emploi de la marque sur les produits ou
sur leur emballage doit-elle étre maintenue, supprimée ou
élargie en ce sens que, par exemple, 'emploi de la marque
dans la réclame, sur du papier d’affaires, etc. soit également
considéré comme usage de la marque ?

b) La marque devrait-elle pouvoir étre constituée par
une forme particuliere du produit ou de I’emballage, pour
autant que cette forme ne soit pas conditionnée par des fins
techniques ?

c) Le signe employé comme marque doit-il avoir unique-
ment ou avant tout pour but de permettre de constater la
provenance du produit, ou doit-on attacher davantage d’im-
portance a d’autres fonctions de la marque, comme par
exemple a celle de garantie de la qualité?

7. La condition de I’emploi de la marque sur le produit ou
Uemballage pourrait vraisemblablement étre supprimée sans
qu’il en résulte d’inconvénients, chaque fois que la marque
fait 'objet d’un usage régulier et de quelque importance en
Suisse, c¢’est-a-dire dans la grande majorité des cas.

3¢ Cf. DAvVID, p.57; MATTER, p.40; TROLLER, Immaterialgiiter-
recht, vol. I, p.227.
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On doit cependant tenir compte des possibilités d’abus
et de la difficulté dans certains cas de constater s’il y a ou non
usage de la marque. Il faut aussi éviter que n’importe qui
puisse revendiquer en Suisse un droit de marque, sous pré-
texte qu'un signe déterminé a été employé par exemple dans
de la réclame faite a I'étranger. C’est la raison pour laquelle
nous ne recommandons pas la suppression pure et simple
de la condition fixée a I’art. 1¢r al.2 LMF.

Il conviendrait en revanche d’assouplir cette condition
en faveur de la marque a trois dimensions (voir ch.8 ci-
apres), de la marque de service (voir question IV, p. 103), de
la marque sonore (voir question V, p. 108) et de '’emploi de
la marque —intervenu en Suisse — sur le papier d’affaires ainsi
que sur les annonces, affiches, prospectus, factures, catalo-
gues ou autres documents de publicité, conformément a la
réglementation en vigueur en Autriche, en Allemagne, en
France et en Italie®,.

Une telle extension pourra d’autant plus facilement étre
prise en considération si, comme nous le suggérons plus loin,
la nouvelle loi est fondée sur le principe du dépot et de 'en-
registrement constitutifs du droit a la marque. L’usage
n’ayant plus la méme importance que jusqu’ici pour l'ac-
quisition du droit, la notion d’emploi de la marque pourra
étre élargie sans inconvénient.

Cette réglementation permettrait, d’autre part, de don-
ner suite au veeu exprimé par les milieux intéressés3® que
I'usage de la marque par un tiers sur du papier d’affaires ou

3% TROLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. I, p. 297; R. Bruwm,
Schutz, Revue suisse 1951, p.165; ALEXANDRE MARTIN-ACHARD,
Avant-propos au premier fascicule de la Revue suisse 1943, p.2: «Il
n’y a aucune raison de principe qui s’oppose aadmettre — a I'instar
d’autres législations — une protection générale de la marque contre
tout usage illicite de celle-ci, méme oral»; RoUBIER, vol. II, p.518;
a contrario, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

36 Cf. rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort; voir aussi question
XXXIV, Protection de droit civil et de droit pénal, p.193.
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dans des textes de publicité constitue un acte de violation
des droits du titulaire®”.

8. La lo1 actuelle ne prévoit pas la protection des mar-
ques a frois dimensions3®. Cependant, le Bureau fédéral ac-
cepte a 'enregistrement une marque a trois dimensions en
application du principe de la marque «telle quelle» de 1a Con-
vention de Paris, lorsqu’elle a préalablement été enregistrée
dans un autre pays unioniste.

Il arrive parfois qu’'un ressortissant suisse demande 1’en-
registrement comme marque d’un signe apposé par exemple
sur une bouteille. Le Bureau fédéral enregistre la marque en
publiant ’ensemble, ¢’est-a-dire la bouteille et le signe. Dans
un tel cas, seul le signe est juridiquement protégé comme
marque.

Le Conseil fédéral, dans son message du 28 janvier 189039,
avait proposé que la forme et I’emballage d’un produit
soient protégés comme marque; les Chambres fédérales n’ont
toutefois pas donné suite a cette suggestion. Il conviendrait
a notre avis de la reprendre?®. En effet, comme le Conseil
fédéral le relevait déja a ’époque, «la forme du produit et son
emballage constituent aussi des marques facilement recon-
naissables pour le grand public, et dont il ne faudrait pas
priver notre industrie sans motifs sérieux»?l. Il n’y a pas de
raison non plus de refuser au déposant suisse ce qu'on est

37 Le Groupe suisse de 'AIPPI avait déja fait une proposition
dans ce sens lors de la modification de la LMF en 1937; le Conseil
fédéral n’y avait pas donné suite, «pour cette raison surtout» que ce
veeu et d’autres aussi «ne tiraient pas leur origine des Actes de
Londres» (FF 1937 111 109).

38 RO 72 1365 c.1 (JAT 1947 I 333); Davip, p.70; MATTER, p.
45; TROLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. I, p.352.

3 FF 1890 I 5809.

10 Dans le méme sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

1 FF 1890 I 591; cf. aussi CHENEVARD vol. I, p.171; TELL PER-
RIN, Dans les méandres de la propriété intellectuelle, p.11: « Exclure

du domaine des marques les éléments qui, pour certains objets, en
remplissent le mieux la fonction, est déraisonnable.»
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tenu d’accorder au ressortissant unioniste qui a effectué un
premier dépdt dans un pays (par exemple la France? ou
I’Ttalie*?) qui protége la marque a trois dimensions?4,

9. Les fonctions de distinction et d’indication de prove-
nance de la marque dont fait état I’art. 1¢* sont certes impor-
tantes. Mais du fait du développement considérable du com-
merce et de I'industrie depuis le début du XXe¢ siecle, de la
substitution progressive de la grande entreprise a 'entre-
prise artisanale et de la société par actions a I’entreprise in-
dividuelle, les rapports entre fabricants et commercants
d’une part et clients d’autre part se sont notablement modi-
fiés?>. Aujourd’hui, ce qui intéresse 'acheteur, c’est non
seulement de savoir qui a fabriqué la marchandise offerte ou
qui I’a mise dans le commerce, mais aussi — et peut-étre
davantage — d’avoir la certitude que cette marchandise pos-
se¢de toutes les qualités attachées a la marque?®.

42 DusoLIER, Conditions de la protection en France des formes
de bouteilles par le dépot de modele ou de marque de fabrique, Ri-
vista di Diritto industriale 1961, p.314; RouBIER, vol. II, p.551;
SaiNT-GAL, p. D11, qui reléve que non seulement I’enveloppe et
I’emballage d’un produit peuvent constituer une marque, mais aussi,
selon une jurisprudence «qui semble désormais constante», 1a forme
du produit lui-méme.

43 FRANCESCELLI, vol. II p.278.

4 (P’est ce que constatait déja le CIF dans son message du 28 jan-
vier 1890 (FF 1890 I 592); au sujet des pays protégeant la marque
a trois dimensions, voir BEIER/REIMER, PI 1955, p.30. — R. BLum,
Schutz, Revue suisse 1951, p.163, propose de protéger également
comme marque la couleur distinctive d’un produit et de son embal-
lage; voir aussi a4 ce sujet: DieTzE, Farben unter Kennzeichen-
Schutz? GRUR 1959, p.410-414; TrRoLLER, Immaterialgiiterrecht,
vol. I, p.256/257 ; BLASENDORFF, Farbenwirkung und Farbenschutz,
GRUR 1954, p.294-301.

45 E. REIMER, Neue Wege, p.1.

%6 TROLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. I, p.269: Die Marke ver-
tritt als Symbol die Ware und zwar so, wie der Konsument sie in
Erinnerung hat. Er erwartet ein Produkt gleicher Qualitéit zu erhal-
ten; TRoLLER, Privat- und Zivilprozeflirecht, p.201: «Die Kund-
schaft gehort zur Marke und nicht zum Unternehmen»; Davip, Dé-
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La valeur de la marque dépendant de plus en plus de la
garantie de qualité qu’elle implique, il conviendrait d’en
tenir compte en prévoyant a l'art.1¢T que sont considérés
comme marques «les signes appliqués sur les produits ou
marchandises... a l'effet de les distinguer, d’en constater la
provenance ou d’en garantir la qualité»*’.

II1I. Les raisons de commerce

1. La disposition de I'art.2 LMF a pour but de libérer les
raisons de commerce employées comme marques des forma-
lités d’enregistrement au registre des marques, l'inscription
de la raison au registre du commerce remplacant cet en-
registrement. La protection ainsi accordée tient compte de
la situation créée par la premiére loi de 1879, qui accordait
une importance particuliére aux raisons de commerce, puis-
qu’elle nereconnaissait comme marques, 4 part ces dernieres,
que les signes figuratifs.

2. L’art.2 LFM n’assimile toutefois les raisons de com-
merce aux marques enregistrées que dans la mesure ou elles
sont «employées comme marques». Par conséquent, la pré-
somption du droit a la marque ne résulte pas de la seule ins-
cription au registre du commerce?s.

finition, GRUR (Ausland) 1958, p.17, qui se demande en outre si la
notion traditionnelle de 1a marque ne devrait pas étre modifiée de
telle sorte que «die Marke zur Identifikation der Ware dient, wobei
die Identifikation durch die Feststellung anderer Eigenschaften er-
folgen kann». — a contrario: SPOENDLIN, Zur freien Ubertragbarkeit
der Marke, Revue suisse 1950, p.126, et Nochmals zur freien Uber-
tragbarkeit der Marke, Revue suisse 1952, p.63/64.

47 DaAviID, op. cit. p. 16, est d’avis que le texte francais de ’art. 1T
LMF dit clairement que «die Marke nicht nur die Bestimmung der
Herkunft, sondern auch die Unterscheidung der Ware, deren Identi-
fikation, ermdéglichen soll; diese Identifikation kann aber ... auch
aul andere Weise geschehen, z.B. durch die Feststellung gewisser
Qualititeny.

48 RO 88 II 33 (JAT 1963 I 37) et les arréts cités; Davip, p.78;
MATTER, p.52; TROLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. I, p.227.
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Ainsi que le Tribunal fédéral I’a relevé dans un arrét ré-
cent, la présomption de’art. 5 que le premier déposant d’une
marque en est le véritable ayant droit4® ne profite a celui qui
invoque comme marque sa raison inscrite au registre du
commerce que si les regles de fond figurant aux art.4 a 11
ont été observéess’.

3. Le traitement de faveur accordé aux raisons de com-
merce ne parait plus se justifier aujourd’hui. Le dépdt d’une
marque est une formalité simple et peu cotteuse. Si, comme
nous le proposons par la suite®, on adopte lors de la revision
un systéme mettant I'accent sur l'enregistrement, il con-
viendra de supprimer la disposition spéciale relative aux
raisons de commerce. Ces dernieres ne seront alors protégées
comme marques — toutes autres conditions étant remplies —

que conformément a la procédure de dépot et d’enregistre-
ment de la LM %2,

IV. Les marques de service

1. Ainsi que son nom l'indique, la marque de service est
utilisée pour distinguer non un produit, mais un service®:.
On peut classer les marques de service en deux catégories
principales®?:

49 DaviD, p.79; TrRoLLER, Sonderheiten der Firmenmarken,
Revue suisse 1949, p.27; a contrario: MATTER, p. 56.

50 RO 88 II 28 (JAT 1963 I 37).

%1 Cf. question X1I, Le systeme d’enregistrement, p.129.

%2 e rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort arrive a la méme con-
clusion.

5 Cf. FLEURrY, Les marques de service, et FRoscHMAIER, Der
Schutz von Dienstleistungszeichen, ainsi que la bibliographie citée
par ces deux auteurs; R. BLum, Les marques de service, PI 1953,
p. 115; BEIER/REIMER, PI 1955, p. 34; MAsSCARENAS, La marque de
service, PI 1959, p.137; SAaiNT-GAL, p. C3; art.12, 2¢ phrase de la
loi-type CC1I: «On entend par marque de service une marque utili-
sée par une personne dans le but de distinguer les services rendus par
elle de ceux rendus par d’autres personnes.»

5t Cf. Rapport du Groupe belge, Annuaire AIPPI 1955, no 1,

8
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a) Les marques de service qui s’appliquent sur des pro-
duits ou les accompagnent étroitement pour indiquer I’au-
teur d’un service dont ces produits ont été I'objet (linges
blanchis, tissus rendus irrétrécissables ou infroissables, tapis
traités contre les mites, vitres lavées, etc.);

b) les marques de service qui s’emploient de diverses fa-
cons pour indiquer des services qui ne se rattachent pas a ces
produits (banques, assurances, transport de personnes, of-
fices de renseignements, stations émettrices de radio ou de
télévision, agences matrimoniales ou de placement).

Dans les deux cas, les entreprises entendent employer
une marque pour distinguer les services qu’elles rendent des
services similaires rendus par d’autres entreprises. Mais,
alors que dans le premier le service est en relation avec un
produit, il n’en est pas de méme dans le second.

La protection en tant que marque du signe employé pour
caractériser le service est demandée par les milieux intéres-
sés pour les deux catégories de marques de service’s. On
estime en effet que, du point de vue économique, une presta-
tion de service est I’équivalent de la mise 4 disposition d’un
produit et qu’une protection en vertu du droit des marques
est de ce fait justifiéess.

2. La question de savoir s’il convient de prévoir une dé-
finition des marques de service a été examinée au sein des
groupes nationaux de I’AIPPI%", Partant de I'idée que «dé-

p- 213; FROSCHMAIER, p. 20; FLEURY, p. 12; MAsCARENAS, PI 1959,
p- 140, distingue neuf groupes de marques de services et HUTTEN-
LocHER, GRUR 1955, p.131, onze, alors que la loi américaine en
compte huit.

56 Cf. la résolution dans ce sens adoptée a 'unanimité par le
Congreés de Washington de PAIPPI (Annuaire 1956 n° 3, p. 131);
égal. FLEURY, p.14; SAINT-GAL, p. C3.

56 Dans ce sens, TROLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. I, p.354;
R. Brum, Dienstleistungsmarke, p.106; PriNnio Borra, La Pro-
prieta industriale, p.370; FROSCHMAIER, p. 22 et p.73/74; a contra-
rio: SPOENDLIN, Dienstleistungsmarke, Revue suisse 1954, p. 30.

57 Annuaire AIPPI 1956, no 2, p.211ss.
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finir ¢’est limiter et limiter ¢’est empécher I'évolution»®8, le
Congres de Washington (1956) de cette association a estimé
a l'unanimité qu’une définition de la marque de service
n’était pas opportune®®. Nous partageons cet avis.

Au cours des efforts entrepris en vue de préciser la notion
de la marque de service, I’opinion qui a prévalu jusqu’ici est
celle selon laquelle ce terme s’applique non seulement en cas
de prestation d’un service, mais aussi lors de la publicité re-
lative a un service déterminé®®, comme le prévoit la loi
américaine®.,

3. La reconnaissance de la marque de service dans les
conventions internationales est de date récente.

I’AIPPI a traité pour la premiére fois la question a son
Congreés de Bruxelles (1954) sur la base d’un rapport com-
mun présenté par les groupes suisse et américain®2. Le Co-

58 Déclaration de Me PauL MATHELY, rapporteur général, au
Congrés de Washington, Annuaire AIPPI 1956, no 3, p.83.

59 Annuaire AIPPI 1956, no 3, p.131.

60 Cf. le rapport adopté a Sirmione par le Comité exécutif de
PATPPI, Annuaire 1956, no 2, p.98.

61 Art.45 al.11 du Lanham Act: «LLa marque de service désigne
une marque utilisée pour la prestation d’un service, ou pour la pu-
blicité y relative, dans le but d’identifier le service rendu par une
personne et de le distinguer des services rendus par autrui. Le terme
comprend sans limitations les marques, noms, symboles, titres, dési-
gnations, devises (slogans), mots typiques et traits caractéristiques
utilisés dans le commerce pour la TSF ou pour d’autres moyens de
publicité.»

A Toccasion des travaux de PAIPPI, R. BLum a proposé de re-
prendre comme définition la notion de la loi américaine, tout en
complétant la fin de la derniére phrase de la maniére suivante:
«...utilisée dans le commerce, notamment pour la radio, la {élévision,
ou pour d’autres moyens de publicité» (Annuaire AIPPI1955,n01,
p-236). FLEURY, p. 185, préférerait pour sa part ne reprendre que la
premiére phrase.

62 Annuaire AIPPI 1954, no 5, p.84 (compte-rendu de la 6¢
séance de travail du Congrés de Bruxelles) et p.263 (Rapport au
nom des groupes suisse et américain présenté par MM. R. BLumMm et
St1. P. LADAS).
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mité exécutif de cette association s’en est occupé a sa réunion
de Sirmione (1955); il a, a cette occasion, formulé des proposi-
tions®? qui ont été, apres discussion, reprises par le Congreés
de Washington (1956), lequel, réaffirmant qu’il y avait lieu
d’assurer la protection de la marque de service, a exprimé le
veeu que cette derniére soit assimilée a la marque de fabrique
et de commerce, aussi bien dans la Convention d’Union de
Paris que dans I’Arrangement de Madrid sur ’enregistre-
ment international des marques de fabrique et de com-
mierce®,

La Conférence diplomatique qui s’est tenue a Nice en
juin 1957 a donné suite a ce veeu. L’Arrangement de Madrid
a en effet été complété de telle sorte que la protection est
dorénavant accordée aux «marques applicables aux produits
ou services enregistrées dans le pays d’origine»®. D’autre
part, les marques de service ont également été prises en con-
sidération dans le nouvel «<Arrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services
auxquels s’appliquent les marques de fabrique ou de com-
mercen.

Quant a la Convention d’Union, elle a été revisée pour la
derniére fois a Lisbonne en 1958. A cette occasion, les ter-
mes «marques de service» ont été introduits a 'art.1er al. 2,
dans I'énumération des différents droits de propriété indus-
trielle, a la suite de la mention des marques de fabrique
et de commerces. En outre, un nouvel art. 6% pose le

83 Annuaire AIPPI 1956, no 2, p.98.

84 Annuaire AIPPI 1956, no 2, p.211 (rapports des groupes na-
tionaux); Annuaire AIPPI 1956, no 3, p.83 (compte-rendu de la
troisiéme séance de travail du Congres) et p.131 (vceu relatif a la
marque de service).

65 Art.1 de ’Arrangement de Madrid revisé a Nice le 15 juin
1957; les autres articles ont été modifiés en conséquence.

66 I.e Bureau international, estimant que la question de la pro-
tection de la marque de service n’était pas miire, ne I’avait pas
portée au programme de la Conférence (Conférence de Lisbonne,
Documents préliminaires, fasc. 1, 1*¢ partie, p. 54). Une majorité
d’Etats se prononca toutefois en faveur de sa prise en considération
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principe de la protection des marques de service. l.a pre-
miere phrase de cet article: «Les pays de I'Union s’engagent
a protéger les marques de service», tout en affirmant le prin-
cipe, réserve toutefois implicitement aux Etats la liberté de
définir les modalités de la protection. La deuxiéme phrase
du nouvel art. 65 indique d’autre part expressément que
les Etats «ne sont pas tenus de prévoir 'enregistrement de
ces marques». Il résulte de ce libellé que la protection des
marques de service dans les différents Etats peut découler
d’une autre réglementation juridique que celle du droit des
marques; elle peut, par exemple, étre fondée sur les disposi-
tions réprimant la concurrence déloyale®”.

4. Sur le plan nalional, le premier pays qui a légiféré dans
ce domaine et qui a admis ’enregistrement des marques de
service et leur protection sur la base de la loi sur les marques
de fabrique et de commerce est les Etats-Unis, en 194662,
Par la suite, un certain nombre de pays (Canada, Brésil,
Egypte, Iran, Haiti, Monaco, Philippines) ont également
prévu la protection de la marque de service®.

Au cours des dernieres années, quatre pays ont procédé
a une revision totale de leur loi sur les marques et ont saisi
I’occasion de prévoir expressément la protection de la mar-
que de service: le Danemark (art.1er al.3), la Suede (art.1er
al.3), la Norvege (art.ler al.3) et la Yougoslavie (art.ler
al.2). Cette tendance est encouragée par la loi-type CCI?.

5. En Suisse, la LMF ne contient aucune disposition re-
lative a la marque de service.

(Conférence de Lisbonne, Documents préliminaires, 4¢ fasc., p. 101
a 106).

67 PLin1io BoLLa, La Conférence de Lisbonne, Revue suisse 1959,
P9

58 Art.45 al.11 du Lanham Act; voir aussi FROSCHMAIER, p. 92—
120, et FLEURY, p.95-174.

89 Cf. FROSCHMAIER, p.91; FLEURY, p.16; SAINT-GAL, p. C3.

"0 Art.12: «Toutes les stipulations de cette loi s’appliqueront
aux marques de service en ce qui concerne les services désignés dans
I’enregistrementy»; cf. aussi p.103, note 53.
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Notre pays a cependant été 4 méme de ratifier la Conven-
tion d’Union de Paris dans son texte de Lisbonne (1938) et
les deux Arrangements de Nice de 1957 qui renferment des
dispositions concernant les marques de service. En effet, en
Suisse ces marques peuvent actuellement étre sauvegardées
sur la base de la loi réprimant la concurrence déloyale™.

Une telle possibilité, si elle est suffisante au sens des obli-
gations contractées sur le plan international, n’est cepen-
dant pas de nature a régler la question de facon satisfaisante.

Afin de ne pas dépendre uniquement de la protection ré-
sultant de la répression de la concurrence déloyale — qui est
insuffisante et problématique — les détenteurs de marques
de service employées en relation avec un produit les dépo-
sent fréquemment comme marques de fabrique ou de com-
merce’. Etant donné notre systéme d’enregistrement, le
Bureau fédéral n’est pas en mesure de s’opposer a de telles
marques.

Quant aux marques de service qui ne se rattachent pas a
des produits, il n’est pas possible de les déposer comme mar-
ques.

Il convient de saisir 'occasion de la revision de la LMF
pour assurer une protection adéquate 4 la marque de ser-
vice?,

V. Les marques sonores ou auditives

1. La marque sonore n’est actuellement protégée qu’aux
Etats-Unis d’Amérique et encore seulement au titre de mar-

1 Cf. FLEURY, p. 64.

"2 Ainsi, la marque «Sanfor» (marque suisse no 90961 du 2 mars
1937) déposée pour des tissus en piéces de coton, de lin, de laine, de
soie artificielle et de combinaisons de ceux-ci; en réalité, cette mar-
que n’indique pas la provenance des produits textiles, mais le pro-
cédé spécial empéchant ceux-ci de rétrécir. Pour d’autres exemples,
cf. R. BLum, Les marques de service, p.115. — Voir aussi TROLLER,
Immaterialgiiterrecht, vol. I, p. 354, FLEURY, p.14.

3 Dans ce sens également, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vor-
ort.
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que de service’. Le «Lanham Act» englobe en effet dans la
notion de marque de service les «traits caractéristiques utili-
sés dans le commerce pour la TSF ou pour d’autres moyens
de publicité»®.

2. Il est certain qu’'un bruit particulier employé réguliere-
ment avec tel ou tel service ou méme en relation avec telle
ou telle marchandise peut étre de nature, dans I’esprit de
I'auditeur, a distinguer ce service ou cette marchandise?.

Si cependant aucun pays n’a jusqu’ici prévu d’une fagon
générale la protection comme marque du signe sonore, c’est
non seulement parce que les expériences font encore défaut
dans ce domaine, mais aussi parce que, selon la notion qui
prévaut, un rapport étroit doit exister entre la marque et le
produit, la marque devant étre apposée sur le produit ou sur
son emballage ou consister dans la forme du produit ou de
son emballage.

C’est également ce point de vue qu’ont adopté dans leur
majorité les milieux suisses intéressés, qui se sont prononcés
contre la prise en considération de la marque sonore dans la
nouvelle LMF 77,

3. Cette opposition était compréhensible tant qu’on s’en
tenait strictement au principe de ’art. 1°* ch. 2 LMF de 'ap-
plication de la marque sur le produit ou son emballage.

¢ FLEURY, p.136; R. BLumMm, Les marques de service, PI 1953,
p-117, ne voit pas pourquoi une marque sonore telle que le célébre
rugissement du lion, qui caractérise les films de la Metro-Goldwyn-
Meyer, ne peut étre accepté a ’enregistrement comme marque de
commerce.

75 Art.45 al.11.

76 Ainsi, les notes sol, mi, do jouées par un carillon pour distin-
guer une émission de programmes radiophoniques ou le bruit d’une
porte qui grince pour caractériser un programme radiophonique
ayant pour titre « Chambre secrete»; d’autres exemples sont cités par
R. BLuwm, op. cit., p.117; — voir aussi MAssoN, p. 32, BEERLI, p. 24,
TeTzNER, Neue Markenformen, GRUR 1951, p.67.

77 Cf. le Rapport Groupe suisse AIPPI,Vorort.
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L’objection ne vaut cependant pas a I’égard des marques
de service, puisque ces dernieres — par exemple lorsqu’on a
affaire a un service de banque ou d’information — peuvent
n’avoir aucun rapport avec un produit.

Nous estimons par conséquent que si la notion de la mar-
que de service est introduite dans la nouvelle LMEF 78, on de-
vrait prévoir de toute facon qu’une telle marque peut aussi
consister en un signe sonore.

4. L’intérét de certains milieux a4 pouvoir employer une
marque sonore ne se limite toutefois pas au domaine des mar-
ques de service.

On peut admettre qu’en raison de la réclame faite dans les
cinémas sous forme de films ou de projections, et davantage
encore du fait de I'introduction, dans un proche avenir, de la
réclame a la télévision, un intérét existera a utiliser des signes
sonores. Pourquoi alors ne protéger ces derniers que par les
dispositions de la LCD et leur refuser la protection de la
LMF?

Rousier ? a relevé, a propos des signes auditifs, que leur
role est de frapper I'oreille par un son déterminé. Cette défi-
nition vaut encore plus pour les signes sonores. Il ne fait pas
de doute qu’un tel signe peut tout aussi bien étre distinctif
que n’importe quel autre signe auditif ou visuel ou combiné.
Le fait qu’il ne puisse pas étre apposé sur un produit ou
sur son emballage n’est pas déterminant. Ce qui compte,
c’est qu’il soit employé en relation avec le produit qu’il
concerne.

La nouvelle LMF se doit de tenir compte de I'évolution
de la vie économique, de la technique et des moyens de pro-
pagande actuels. Etant donné que la marque sonore n’est
pas de nature, en tant que telle, a induire le public en erreur,
ni a4 porter préjudice aux détenteurs de marques auditives,
visuelles ou combinées, nous ne voyons pas les motifs qui
s’opposeraient a prévoir dans la nouvelle LMF la possibilité

8 Cf. question IV, Les marques de service, p. 103.
" ROUBIER, vol. I, p.548.
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d’utiliser comme marque un signe sonore, toutes autres con-
ditions étant remplies.

Il conviendrait naturellement de prévoir que la marque
sonore n’a pas a étre «appliquée» sur le produit ou sur son
emballage, mais qu’elle doit étre employée en relation avec
un produit 0.

V1. Les marques percues par Uodoral, le goiit
et le toucher

Etant donné I’évolution rapide de la technique, il est pos-
sible de s’imaginer qu’un jour tel produit sera peut-étre offert
dans un emballage ou accompagné d’un prospectus ayant
un parfum spécial ou qui se distinguera par un toucher ou
un gout particulier, & moins que le produit lui-méme n’at-
tire 'attention du point de vue de 'odorat, du golit ou du
touchersl.

Pour le moment cependant, aucun intérét économique

ne parait justifier la prise en considération dans la LMF de
ces sortes de marques®2.

80 Afin de faciliter I'enregistrement des marques sonores, la de-
mande d’enregistrement aux Etats-Unis doit remplir les conditions
habituelles et en outre étre accompagnée de trois disques de gramo-
phone incassables, la marque devant étre enregistrée sur une face
seulement.

81 TRoOLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. I, p.228, releve qu’on
peut concevoir qu’une marchandise soit imprégnée d’un parfum dis-
tinctif; le signe étant apposé sur la marchandise, la marque pergue
par 'odorat parait rentrer dans la définition de I’art.1¢r. 11 conclut
toutefois qu’en raison des conditions fixées dans le réglement d’exé-
cution en ce qui concerne le dépdt et ’enregistrement, des doutes
existent quant a la possibilité de considérer comme une marque en-
registrable un signe percu par ’odorat; — voir aussi Masson, p.33
et TETZNER, Neue Markenformen, GRUR 1951, p.68, qui ne voit
pas en principe pourquoi de tels signes ne pourraient pas étre pro-
tégés comme marques.

82 Dans le méme sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.
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V11. Les marques défensives

La marque dite défensive présente les caractéristiques
principales du signe enregistré et utilisé comme marque et
des modifications de détail, afin d’empécher que des tiers ne
déposent des marques présentant une trop grande ressem-
blance avec le signe enregistré; la marque défensive a pour
but non d’étre utilisée, mais d’assurer une protection parti-
culiére a la marque employée®3.

Indépendamment du fait que la marque ne se justifie que
s’il en est fait usage, le Tribunal fédéral, dont la jurispru-
dence est constante dans ce domaine®, part du point de vue
qu’il n’appartient pas au particulier de définir le champ de
protection de sa marque; si des tiers empietent sur les droits
du titulaire d’'une marque, le juge est1a pour y porter remeéde.
Il n’est pas nécessaire d’attendre I’expiration du délai prévu
alart.9 (concernant I’emploi de la marque), pour demander
que la nullité d’'une marque défensive soit prononcée; une
telle marque est nulle dés le moment ot son titulaire n’a pas
Pintention de 'employer®s.

La réglementation actuelle a fait ses preuves. Il n’existe
aucun motif de ne pas la reprendre dans la nouvelle LME 86,

VIII. Les marques de réserve

Aux termes de I’art.9 LMF, I’annulation d’une marque
enregistrée peut étre demandée si son titulaire n’en a pas fait
usage pendant trois années consécutives. La protection
prend fin dés que le délai est expiré. La déchéance de la pro-

83 BECHER, Defensivzeichen sind rechtswidrig, GRUR 1958, p.
328, mentionne les pays dans lesquels la marque défensive est ad-
mise.

8¢ RO 80 I382 (JAT 1955 1177), 62 1162 (JAT 1936 1434), 57 11
610 (JAT 1932 I 210).

85 RO 57 II 611/612; voir aussi Davip, p.182, MATTER, p.149;
TroLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. II, p.725.

8¢ Dans le méme sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.
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tection n’a pas 4 étre prononcée par le juge; elle peut étre in-
voquée reconventionnellement ou par voie d’exception®’.

Une telle obligation d’usage — qu’on retrouve dans la plu-
part des lois nationales — est certainement en soi opportune.
En effet, la protection spéciale accordée par la LMF ne se
justifie que si le signe enregistré est effectivement employé
comme marque. Une telle obligation permet d’éviter la créa-
tion de marques de réserve et, en contribuant a I’allégement
des registres, elle facilite le choix de nouvelles marques par
d’autres déposants.

On peut toutefois se demander si le délai de trois ans n’est
pas trop court. En effet, celui qui entend vendre un produit
non seulement en Suisse mais aussi a 1’étranger a générale-
ment intérét a utiliser la méme marque dans le monde entier.
Il devra alors s’assurer que sa marque pourra étre enregis-
trée dans tous les pays entrant en considération avant de
lancer le produit sur le marché.

C’est pour tenir compte de cette situation que la propo-
sition a été faite a Lisbonne, en 1958, de modifier I’art. 5
C al.1 de la Convention d’Union afin de substituer au «délai
équitable» un délai de cinq ans avant ’écoulement duquel la
marque ne pourrait pas étre annulée faute d’usage. Cette
proposition avait été présentée par la Suede, qui avait repris
une suggestion de PAIPPI88; aprés avoir obtenu a la com-
mission des marques I’assentiment de tous les Etats unionis-
tes représentés, elle échoua cependant en commission géné-
rale, du fait de I'opposition d’un seul pays: le Japon®.

87 RO 62 11 63 (JAT 1936 I 434); voir aussi DAvID, p.183, MAT-
TER, p.148, TRoLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. I, p.285, et vol.
I1, p.725.

88 Décision du Comité exécutif d’Oslo (Annuaire ATPPI 1958
no 5, p.21), discussion de la question au Congrés de Stockholm et
résolution adoptée par ce Congres (Annuaire AIPPI 1958 no 6, p.
34 et 42.)

8% Conférence de Lisbonne, Procés-verbaux et Rapport de la 3¢
Commission; cf. aussi PLiNnio BoLLra, la Conférence de Lisbonne,
Revue suisse 1959, p.17/18.
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Sans 1’opposition du Japon, la Convention d’Union aurait
été amendée sur ce point a Lisbonne et la Suisse aurait
I'obligation de modifier sa loi en conséquence. Etant donné
qu’une telle mesure est souhaitée par les milieux intéressés®
et qu’elle n’est de nature a porter préjudice ni aux intéréts de
lIa collectivité, ni aux intéréts des tiers, nous sommes d’avis
qu’a 'occasion de la revision de la LMF, le délai de I’art.9
devrait étre porté de trois a cing ans®.

IX. La marque de haute renommée

1. Selon une disposition impérative introduite dans la
Convention d’Union, sous la forme d’un art. 6%, lors de la
revision de La Haye en 1925 complétée a Londres en 1934
et a Lisbonne en 1958, chaque pays unioniste est tenu de re-
fuser ou d’invalider I’enregistrement ou d’interdire 1'usage
d’une marque qui constitue la reproduction, I'imitation ou
la traduction — susceptible de créer une confusion — d’une
marque que ’autorité du pays de ’enregistrement estimera
y étre «notoirement connue»?? et utilisée pour des produits
identiques ou similaires. Un délai minimum de trois ans selon
le texte de Londres, porté & cinq ans & Lisbonne, a été prévu
pour permettre a I'intéressé de réclamer la radiation ou I'in-
terdiction d’usage de telles marques. Si la marque a été en-
registrée ou utilisée de mauvaise fois, la radiation peut étre
réclamée en tout temps.

Alors que le critére de I'originalité, c’est-a-dire du carac-
tere distinctif de la marque, généralement appliqué, est tiré,
comme le reléeve RoUBIER «d’une appréciation du point de

9 Cf. Rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

%1 L’art.11 du projet de nouvelle loi francaise sur les marques
prévoit également un délai de 5 ans.

92 Les mots «notoirement connus» constituent un pléonasme, le
mot «notoire» voulant dire «généralement connu». C’est la raison
pour laquelle nous employons le mot «notoire», bien que la Conven-
tion d’Union et de nombreux auteurs utilisent la désignation «no-
toirement connus».
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vue du producteur lui-méme, le critére de la notoriété pro-
vient del’appréciation du public. La notoriété est une preuve
de l'utilité économique de la marque, car elle signifie que
cette derniere connait un grand succeés et qu’elle est appré-
ciée de la clientele®s.

L’art. 6™ de la Convention d'Union est jugé insuffisant
par de nombreux milieux, car s’il assure la protection des
marques notoires contre leur usurpation par des tiers pour
des produits identiques ou similaires, en revanche il n’offre
pas la possibilité de protéger la marque de haute renommeée
contre son utilisation par un tiers pour des produits difté-
rents®,

2. Les conventions panameéricaines se sont aussi occupées
de la protection de la marque notoire®. L.a derniére en date,
conclue & Washington en 1929, régle a ses art.7 et 8 la ques-
tion du refus et de 'invalidation des marques reproduisant
des marques notoires, mais non enregistrées. Le propriétaire
d’une marque,légalement protégéedans unpays contractant,
peut faire opposition au dépdt ou obtenir la radiation de

9 ROUBIER, Vvol. II, p.566, reste convaincu que la marque doit
étre fondée sur un acte de volonté du titulaire du droit; mais,
ajoute-t-il, «cela ne veut pas dire que la notion de notoriété ne peut
pas recevoir certaines applications pratiques».

9 Quant a 'importance économique de la marque de haute re-
nommeée et la nécessité de lui assurer une protection élargie, cf. M.
JATON, p.25-78; ELSAESSER, p.2-9.

9% (Cf. I’art.9 de la Convention de Buenos-Aires (1910), qui exi-
geait que 'usurpateur d’une marque en ait eu connaissance pour
que la marque enregistrée a la suite de cette usurpation puisse étre
invalidée. — Sur la base de I’art.2 de la Convention de Santiago
(1923), un ayant droit 4 une marque avait la possibilité, aprés I’avoir
utilisée pendant 5 ans dans son pays ou dans un autre pays, d’en
demander la protection dans les autres pays et d’obtenir la radiation
de toute marque identique déposée de bonne ou de mauvaise foi au
cours de ces 5 ans. Cette disposition, insérée essentiellement pour
favoriser les propriétaires de marques des Etats-Unis, a certaine-
ment été une des principales raisons de la non ratification de la Con-
vention par de nombreux Etats (cf. Lapas, La protection interna-
tionale, p.872).
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Penregistrement d’une marque qui porte atteinte a la sienne,
s’il prouve que le tiers a agi de mauvaise foi parce qu’il avait
connaissance de I’emploi ou de I’enregistrement antérieur
de la marque dans le pays de 'intéressé?.

3. L’emploi d’une marque notoire pour des produits tout
a fait différents ne risque sans doute pas toujours de provo-
quer une confusion quant a la provenance®’. Mais lorsqu’on
a affaire & des marques de haute renommée®®, appelées aussi
marques de grande réputation, marques mondiales, mar-
ques symboles ou marques slogans, etc.?® (par exemple les
marques Longines, Omega, Suchard, Nestlé, Ciba, Coca-
Cola, Ford, Kodak, etc.), un tel emploi constitue un affaiblis-
sement de la marque et de son pouvoir d’attraction sur le
public, «affaiblissement que I'ayant droit 4 la marque ne
peut étre tenu de tolérer»'®. C’est la raison pour laquelle de
nombreux pays interdisent actuellement I’emploi par un
tiers de telles marques sur la base des dispositions réprimant
la concurrence déloyalel®,

9% La Convention de Washington fait ainsi dépendre la protec-
tion d’une condition subjective: la connaissance par le tiers de I’em-
ploi ou de I’enregistrement de la marque notoire. C’est donc, comme
le constate BoDENHAUSEN, Problemes, p.57, un recul par rapport
a la Convention de 1923 du point de vue de I’étendue de la protec-
tion; la Convention de Washington n’en a pas moins fait un travail
plus utile car, ainsi que lereléve Lapas, La protection internationale,
p. 882, I’art.2 de la Convention de Santiago «est si large qu’il est a
peu pres inacceptable et, partant, inutile».

97 Ainsi ’emploi de la marque ¢«Kodak» pour des bicyclettes et
de la marque «Ford» pour des cigarettes.

98 Cf. la bibliographie étendue citée par TROLLER, La marque de
haute renommée, PI 1953, p.73 et par M. JATON, p.145.

9 Prinio BoLLrA, Sulla protezione dei marchi «slogan» in diritto
svizzero, Revue suisse 1952, p.47; ArQUINT, Der Schutz des Slo-
gans. — En ce qui concerne les nombreuses autres dénominations
employées, cf. M. JATON, p.141.

100 BopENHAUSEN, Problémes, p.50.

101 Au sujet de I’évolution de la jurisprudence dans les différents
pays, cf. MAGNIN, p.21, BECHER, Der Schutz der berithmten Marke,
GRUR 1951, p.489-494 et, en Allemagne, ELSAESSER, p. 79, MAYER,
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Il serait certes excessif de vouloir prononcer une interdic-
tion absolue d’employer une marque de haute renommée
pour des produits completement différents. S’engager dans
une telle voie conduirait a accorder un privilége exagéré au
propriétaire de la marque et a restreindre encore davantage
— et souvent inutilement — le choix des marques. L’interdic-
tion doit étre limitée aux cas ou le public risque d’étre induit
en erreur, c est-a-dire lorsqu’il peut avoir I'impression qu’il
a affaire a des produits de la méme provenance ou que des
liens existent entre les propriétaires des deux marques, ou
encore lorsque pour d’autres motifs un affaiblissement du
pouvoir d’attraction de la marque sur le public peut se pro-
duire. Lorsque les intéréts du propriétaire de la marque ne
risquent pas d’étre compromis, il n’existe aucun motif de le
mettre au bénéfice d’'un régime particulier??z,

4. Tenant compte des suggestions présentées par 'AIPPI
et la CCI ainsi que par un certain nombre de pays, y compris
la Suisse193, et bien que le programme officiel de la Conférence
de Lisbonne (1958) n’ait pas contenu de proposition quant a
la marque de haute renommée, la Commission qui, & Lis-
bonne, s’est occupée des marques a également examiné cette
question.

A la suite d’un projet d’article spécial a insérer dans la
Convention, établi par le Comité de rédaction de la Com-

Marken von Rang, GRUR 1953, p.277-282. — Ainsi que TROLLER
I’arelevé, «on a parfois éprouvé avec une telle force le besoin de pro-
téger le titulaire de la marque usurpée, que la doctrine et la juris-
prudence ont admis le principe de cette protection avant méme de
parvenir & lui trouver un fondement rationnel en droit positifs (PI
1953, p.74); égal. R. BLum, La marque de haute renommée, PI
1954, p.110, et TRoLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. I, p. 355.

102 Cf. P.J. PoinTET, Nom commercial notoire, p.261.

103 Conférence de Lisbonne, Documents préliminaires, 4¢ fasc.
«Etat des propositions, contre-propositions et observations», p.
111/112. — En ce qui concerne le préavis affirmatif des milieux suis-
ses intéressés, cf. La Conférence de revision de Lisbonne, Revue
suisse 1958, 1¢r fasc., p.27/28.
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mission, les délégations des Etats-Unis et de I'Italie sug-
gérerent de prévoir que I’enregistrement ou 'usage de la mar-
que d’un tiers pour des produits dissemblables devait étre
interdit «comme contraire a la loyauté commerciale, des
qu’il est régulierement démontré que cette marque, en rai-
son de son caractére unique et de sa célébrité, a acquis une
telle réputation qu’elle incite ceux qui I'emploient commer-
cialement ou le grand public a établir un lien commercial
entre I'utilisateur ou celui qui procede a I’enregistrement de
la marque pour des produits dissemblables et le propriétaire
de la marque»%,

Cette suggestion ne tenait certes pas compte de I'avis des
délégations qui auraient désiré une protection plus com-
plete de la marque de haute renommeée. C’est ainsi qu’elle ne
faisait allusion ni a ’'avantage injustifié que constitue I'utili-
sation par un tiers non autorisé d’'une marque de haute re-
nommeée, ni a I’affaiblissement du caractere distinctif et du
pouvoir attractif de la marque en résultant. Mais le texte en
discussion avait I'avantage d’indiquer clairement que la pro-
tection devait étre accordée contre des actes «contraires a la
loyauté commercialey; il retenait comme condition la possi-
bilité d’une confusion, notion universellement admise en
matieére de concurrence déloyale1%,

Etant donné cependant que les délégations yougoslave et
autrichienne déclarérent qu’elles s’opposeraient a toute dis-
position tendant & accorder une protection aux marques de
haute renommée utilisées pour des produits différents, le
Président de la Commission décida de ne pas présenter de
proposition en séance pléniére de la Conférence?s.

Les opposants ont, semble-t-il, craint qu'une extension

104 Actes de la Conférence de Lisbonne, Rapport de la 3¢ Com-
mission.

105 Prinio Borra, La Conférence de Lisbonne, Revue suisse
1959, p.14.

106 Conférence de Lisbonne, Rapport de la 3¢ Commission; PL1-
NI10 BoLLa, op.cit., p.14/15; P.J. PoiNTET, Nom commercial no-
toire, p.266.
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de la protection de la marque pour des produits non iden-
tiques ou similaires n’entraine un abandon du principe de la
spécialité de la marque, abandon dont les effets pourraient
a leur avis étre gros de conséquences?’.

Au cours des derniéres années, un revirement parait ce-
pendant s’étre produit aussi bien en Autriche!®® qu’en You-
goslaviel® et on peut espérer que ces deux pays pourront,
lors de la prochaine revision de la Convention d’Union, se
préter 4 un accord sur la protection de la marque de haute
renominée.

Du moment qu’a Lisbonne les six pays de la CEE étaient
en faveur de la protection de la marque de haute renommeée,
on peut d’autre part admettre qu’une telle protection sera
prévue dans la convention établissant une marque euro-
péennell®,

5. Peu aprés la Conférence de Lisbonne, TAIPPI et la
CC1 ont repris I’étude de la question.

La Commission pour la protection internationale de la
propriété industrielle de la CCI a cherché a fixer les principes
de base sur lesquels un accord pourrait se faire. A son avis,
I’enregistrement ou l'usage d’une marque notoire par un
tiers pour des produits non identiques ou non similaires de-
vrait étre interdit comme contraire a la loyauté commerciale
dans les deux cas sulvants:

a) si 'utilisation par le tiers ameéne les commercants ou le
grand public a croire que les produits pour lesquels la mar-
que est utilisée font I'objet de 'industrie ou du commerce du

107 Au sujet des motifs de ’opposition de I’Autriche et de la
Yougoslavie, cf. P.J. PoinTET, Nom commercial notoire, p.266 a
269.

108 Voir le rapport du Groupe autrichien de ’AIPPI pour le Con-
grés de Londres (Annuaire AIPPI 1960 no 9, p.93).

109 ¥n ce qui concerne les possibilités de tenir compte des veeux —
et des craintes — de la Yougoslavie au sujet de la protection de la
marque de haute renommeée, cf. P.J. PoINTET, Nom commercial
notoire, p.267.

110 ULMER, p.279.

9
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titulaire de la marque ou qu’il existe un lien commercial
quelconque entre celui-ci et le tiers qui ’utilise pour d’autres
produits et

b) si cette utilisation produit d’une facon générale un af-
faiblissement du caractere distinctif ou du pouvoir attractif
de la marque.

La CCI a en outre entendu recommander aux différents
Etats d’adopter les mesures nécessaires en vue d’assurer une
répression plus efficace des agissements contraires au com-
merce honnéte, tels que le fait d’utiliser pour des activités
ou des produits différents la marque ou le nom commercial
notoire d’un tiers, une pareille utilisation pouvant aboutir
non seulement a réduire le pouvoir attractif de la marque ou
du nom, mais aussi 4 induire le public en erreur2.

L’AIPPI, de son coté, a examiné le probleme au Congrés
de Londres (1960)"13 et au Comité exécutif d’Ottawa (1961)14;
elle s’en occupera aussi au Congrés de Berlin (1963)5.

La proposition du Comité exécutif d’Ottawa soumise aux
groupes nationaux de ’AIPPI en vue du Congres de Berlin
prévoit la protection des marques — et du nom commercial,
ainsi que d’autres moyens distinctifs — notoires contre tout
usage ou enregistrement par des tiers, méme pour des pro-
duits ou services différents, dans les trois cas suivants16;

a) lorsque cet usage peut créer dans le public une confu-
sion quant a l'origine des produits ou des services,

11 Doc. CCI no 450/189 du 13 avril 1960.

112 Cf. la résolution « Marques et noms de haute renommeée» adop-
tée par le Conseil de la CCI les 22-23 novembre 1960 (brochure CCI
no 217 de mai 1961).

112 Annuaires AIPPI 1960 no 9 (rapports des groupes nationaux)
p.85-118, no 9 supplément (rapport de syntheése), p.11-13, no 10
(résolutions et veeux), p.14.

114 Annuaire AIPPI 1961 no 11, 1™ partie (rapports des groupes
nationaux), p.63-97 et no 11, 2¢ partie, p.7-8.

115 Annuaire AIPPI 1962 no 12, 1 partie (rapports des grou-
pes nationaux), p.77-99.

118 Annuaire AIPPI 1962 no 11, 2¢€ partie, p.64.
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b) lorsque le public peut en déduire un lien commercial
entre les preduits, services ou entreprises,

¢) lorsque cet usage ou enregistrement par des tiers est,
de toute autre maniere, de nature déloyale envers le titulaire.

Les propositions AIPPI et CCI sont semblables sur les
points suivants: Elles ne parlent pas des marques de haute
renommeée, mais des marques «notoires», entendant ainsi
éviter la création d’une troisiéeme catégorie de marques, a
coté des marques ordinaires et des marques notoires de I’art.
6" de la Convention d’Union. En outre, toutes deux re-
prennent les notions de «confusion quant a I'origine» et de
«lien commercialy.

La proposition du Comité exécutif d’Ottawa de ’AIPPI
prévoit en outre une protection élargie, lorsque 1'usage ou
I'enregistrement par des tiers est «de toute autre maniére de
nature déloyale envers le titulaire», alors que la Commission
de la propriété industrielle de la CCI retient I’élément plus
précis «d’affaiblissement du caractere distinctif ou du pou-
voir attractif de la marquen.

6. A notre avis, 'appellation «marque de haute renom-
mée» doit étre préférée a celle de «marque notoire». La créa-
tion d’une troisiéme catégorie de marques — dont la protec-
tion pourra étre assurée par un article spécial de la Conven-
tion d’Union — présente en effet plus d’avantages que d’in-
convénients!?; elle permet en particulier d’éviter toute con-
fusion avec la marque notoire de I'art. 6" de la Conven-

117 A contrario: BoDENHAUSEN, Scope of protection of famous
Trademarks, The Trademark Reporter 1956, p.723, en raison en
particulier de I'impossibilité de définir d’une fagon satisfaisante la
marque de haute renommeée. — A notre avis, une définition de la
marque de haute renommeée n’est pas plus nécessaire qu'une défini-
tion de la marque ou de la marque notoire. Il appartiendra au juge,
dans chaque cas d’espéce, de décider si on se trouve ou non en pré-
sence d’'une marque de haute renommée; cf. ’essai de définition de
ELSAESSER, p. 145, et de M. JaTON, p.137.
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tion'8. La différence de traitement réservée aux trois caté-
gories de marques est au surplus justifiée par les intéréts éco-
nomiques d’importance différente qui sont en jeu et par la
nécessité de protéger le public acheteur contre tout risque
d’erreur?®,

En ce qui concerne 'autre point de désaccord entre les
propositions AIPPI et CCI, nous donnons nettement la pré-
férence au texte proposé par la CCI, qui retient la notion
d’«affaiblissement du caractére distinctif ou du pouvoir at-
tractif» de la marque.

La notion, suggérée par le Comité exécutif d’Ottawa de
PAIPPI, de «nature déloyale» est en effet trop imprécise, car
on ne peut avoir aucune certitude qu’elle sera considérée par
les tribunaux comme couvrant ’affaiblissement du carac-
tere distinctif ou du pouvoir attractif. De plus, si une telle
clause est fréquente en matiere de concurrence déloyale, on
ne doit pas oublier que la marque de haute renommeée doit
pouvoir étre protégée en dehors du domaine restreint de la
concurrence!20,

7. En Suisse, la LMF ne contient aucune disposition spé-
ciale au sujet de la marque de haute renommeée. La protec-
tion de cette derniére ne peut donc étre assurée que dans le

118 Dans le méme sens, le rapport du Groupe suisse (Question
29 A) pour le Congrés de Berlin, Annuaire AIPPI 1962, no 12, 1t
partie, p.95. — Malgré la préférence donnée a la notion de marque de
haute renommée, il sera peut-étre nécessaire, lors de la prochaine
Conférence de revision de la Convention d’Union, de renoncer a ce
vocable et de parler simplement de marques notoires pour obtenir
I'unanimité indispensable 4 toute modification apportée a la Con-
vention; les trois catégories de marques n’en disparaitront pas pour
autant, car des le moment ou certaines marques notoires — celles
précisément qui sont de haute renommeée — bénéficieront d’une pro-
tection accrue par rapport aux autres marques notoires, on sera en
présence de deux catégories de marques notoires, et d’une catégorie
de marques ordinaires, soit au total de trois catégories de marques.

12 P, J. PoiNTET, Problémes actuels, p.103.

120 Cf. rapport du Groupe suisse pour le Congres de Berlin, An-
nuaire AIPPI 1962 no 12, 1'® partie, p. 95.
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cadre des dispositions de la LMF applicables aux marques
ordinaires et aux marques notoires (art.6 bis Convention
d’Union) et sur la base de la LCD.

Pour certains auteurs, '’emploi par un tiers de la marque
de haute renommée constitue une atteinte illicite aux in-
téréts personnels de I'ayant droit et doit pouvoir étre com-
battu sur la base de I'art.28 CC2, Pour d’autres — et nous
sommes du méme avis —, la marque de haute renommée est
un bien économique particulier & protéger!22.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, 'utilisation
d’'une marque, licite selon la LMF, peut étre interdite ou
restreinte lorsque le titulaire d’'une marque analogue ouiden-
tique a acquis sur celle-ci un droit individuel. Tel sera le cas
lorsque la marque, par I’'usage qui en a été fait, se sera identi-
fiée a I’établissement dont elle dépend et en sera devenue la
désignation lapidaire'®, Tout en acceptant de protéger la
marque de haute renommée lorsqu’il y a risque de confusion,
le Tribunal fédéral a, en revanche, refusé de la protéger en
tant que bien immatériel contre le risque d’affaiblissement
du caracteére distinctif ou du pouvoir attractif, estimant
qu’'une telle protection ne pouvait étre fondée ni sur la LMF
ni sur la LCD24,

8. La protection restreinte qui résulte actuellement de
I'application faite par le Tribunal fédéral de la LMF et de

121 MATTER, p.117; voN BUREN, p.144; MARTIN-ACHARD, La
protection des marques notoirement connues, RSJ 1950, p.117;
VON GRAFFENRIED, p.99.

122 TROLLER, La marque de haute renommée, PI 1953, p.73, et
la jurisprudence allemande citée dans GRUR 1957, p.437, et 1959,
p. 182 (voir aussi ELSAESSER, p. 31-49 et 127-129); également
Davip, p.55; JaTon, p. 85.

123 RO 87 1140 (JAT 1961 1587), 72 11135 (JdT 1946 I 331), 64
IT 247 (JAT 1938 I 631).

12¢ RO 87 1148 (JdT 1961 1586): «Selbst wer aus dem Erfolg der
Marke eines anderen Nutzen zieht, greift nicht in ein Rechtsgut ein,
wenn er innerhalb der Grenzen bleibt, die ihm durch das Marken-
schutzgesetz und durch das Gesetz iiber den unlauteren Wettbe-
werb gezogen sind.»
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la LCD est insuffisante. Il convient de saisir ’occasion de la
revision de la LMF pour y inclure une disposition spéciale
assurant une profection élargie a la marque de haute renom-
mée'?, Cette disposition devrait aussi s’étendre aux noms
commerciaux et autres moyens distinctifs de haute renom-
mée 126,

La protection devrait étre assurée contre tout usage ou
enregistrement par des tiers, méme pour des produits ou
services différents ou par des entreprises de caracteres dif-
férents:

a) lorsqu’'un tel usage ou enregistrement peut créer dans
le public une confusion quant a l'origine des produits ou
services,

b) lorsque le public peut en déduire un lien commercial
entre les produits, services ou entreprises ou

c¢) lorsque cet usage ou enregistrement est de nature a af-
faiblir le caractére distinctif ou le pouvoir attractif de la
marque.

De méme que pour la marque notoire'??, la protection
devrait étre accordée a la marque de haute renommeée des
que les milieux intéressés en ont connaissance, indépen-
damment de tout usage en Suisse. Le titulaire de la marque
de haute renommée devrait en outre également faire valoir
son droit dans un délai de 8 ans a partir de I’enregistrement
contestel2s,

X. Personnes autorisées
a faire enregistrer leurs marques

1. La distinction faite actuellement a I'art.7 LMF entre
les industriels, producteurs et commercants qui sont seuls
autorisés 4 déposer une marque devrait étre abandonnée.

125 Dans le méme sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

126 Cf. rapport du Groupe suisse pour le Congreés de Berlin, An-
nuaire AIPPI 1962 no 12, 17¢ partie, p. 95.

127 Cf. p.133/134.

138 IG5 p: 133
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Cette distinction ne tient pas compte des réalités écono-
miques: il arrive en effet fréquemment que deux de ces fonc-
tions ou méme les trois soient exercées par la méme entre-
prise.

Au surplus, il est sans intérét, du point de vue du droit des
marques, de savoir si le déposant appartient a I'une ou a
I'autre de ces catégories.

2. L’énumération de I’art.7 est incomplete; elle ne men-
tionne ni la holding industrielle, dont la qualité de titulaire
de marques exploitées par les filiales qu’elle controle a été
admise par le Tribunal fédéral??®, ni I'inventeur indépen-
dant désireux de déposer une marque pour I’objet d’une in-
vention qu’il n’est pas encore 4 méme d’exploiter1?®. Si la
protection de la marque de service est prévue dans la nou-
velle 10113, I'art.7 devra également tenir compte des entre-
prises de services autorisées a faire enregistrer leurs mar-
ques.

3. Une nouvelle disposition devrait donc étre prévue;
elle s’abstiendrait de distinguer entre les industriels, les pro-
ducteurs et les commercants, mais elle autoriserait les entre-
prises de services, les holdings industrielles et les inventeurs
indépendants a déposer des marques!3?,

On devrait cependant éviter de donner a chacun la possi-
bilité de demander I’enregistrement d’une marque, cela afin
d’empécher "que jdes personnes ne déposent des marques
avec la seule intention de les céder ultérieurement contre
rémunération.

129 RO 76 1340; statuant sur un recours de droit administratif
déposé par Suchard Holding SA, le TF a estimé qu’il était artificiel
de ne pas reconnaitre la qualité d’industriel ou de producteur a une
holding qui n’est pas une société de placement ou de financement,
mais uniquement une société de contréle industrielle.

130 TroLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. 11, p.564.

131 Cf. question IV, Les marques de service, p.103.

132 Dans le méme sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.
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X 1. Les marques collectives

1. Alors que la premiére LMF du 19 décembre 1879 ne
prévoyait rien quant aux marques collectives, la protection
de ces derniéres fut réglée par ’art.7 al.3 de la loi de 1890.
Cette disposition était toutefois peu précise!3. Aussi saisit-
on 'occasion de la revision de la LMF en 1928, provoquée
par larevision a la Haye en 1925 de la Convention d’Union!34,
pour améliorer 'ancien texte et pour 'adapter & I'art. 7°*
de la Convention. L’art.7 al.3 fut remplacé par 'actuel art.
7P%135 1 ’art, 6 ch. 5 lit. ¢ de 'Ordonnance d’exécution pré-
cise les formalités & remplir pour le dépdt d’une marque col-
lective.

2. Seule une collectivité peut étre titulaire d’'une marque
collective. Les membres de la collectivité n’en ont que 1'usa-
ge. Dans son application, la marque collective doit satisfaire
aux exigences imposées & la marque ordinaire?!3s.

3. Les dispositions actuelles de la LM ont fait leurs preu-
ves; il parait donc opportun de les reprendre dans la nou-
velle 101137, Elles pourraient cependant étre complétées sur
deux points:

133 Cf. RO 52 1199; MATTER, p.132.

13¢ Au sujet de la réglementation de la marque collective par la
Convention d’Union, cf. LApaAs, La protection internationale, p.
656-676.

185 Message du CF du 15 février 1928 (FF 1928 I 137); LF du
21 décembre 1928 (ROLF 1929, p.253), nouvelle teneur selon la loi
du 22 juin 1939, en vigueur depuis le 1¢r novembre 1939 (ROLF
1939, p.1269).

138 Cf. PArUD, La marque collective en Suisse et 4 I’étranger;
EGGER, A propos de la marque collective, Revue suisse 1962, p.100;
DAviD, p.162; MATTER, p.132; TrROLLER, Immaterialgiiterrecht,
vol. I, p.566, et vol.1l, p.644; R. SCENAUFER-BAUER, p.111-120;
voir aussi I’étude du Bureau international: L.a marque collective,
PI 1934, p.31-39 et 64-68.

137 Dans ce sens également, le rapport Groupe suisse AIPPI/
Vorort.
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a) A la liste des formalités prescrites pour le dépot d'une
marque collective, il serait opportun d’ajouter ’obligation
de préciser le cercle des personnes autorisées a utiliser la mar-
que et d’indiquer les conditions d’emploi de cette derniere!3s,
Autrement dit, un reglement d’usage et de controle de la
marque collective!®® devrait étre établi par ’association et
joint 4 la demande en tant que partie intégrante de celle-ci.
L’obligation devrait naturellement aussi étre imposée au
titulaire de veiller a I’observation de ce réglement.

b) Le besoin peut exister dans certains cas d’autoriser des
non-membres de I’association a utiliser la marque collective.
A cet effet, la possibilité — et non I'obligation — pourrait étre
prévue!®® pour la collectivité d’accorder de telles autorisa-
tions sous la forme de licences de marques!®l. L’association
qui désirerait se réserver cette possibilité devrait en tenir
compte dansleréglement d’usage et decontrole delamarque.

Cette facon de faire permettrait de prendre en considéra-
tion les besoins de I’économie et rendrait inutile, en ce qui

138 Cf. § 18 de la loi du 9 mai 1961 de la République fédérale alle-
mande (PI 1962 p.18); les nouvelles lois sur les marques collectives
des Etats nordiques prévoient également a leur art.3 l’obligation
d’indiquer les régles établies par I’association en vue de ’utilisation
de la marque; cf. loi danoise du 11 juin 1959 (PI 1960, p.67), loi
suédoise du 2 décembre 1960 (PI 1962, p.56), loi norvégienne du
3 mars 1961 (PI 1961, p.264); voir aussi le projet de nouvelle loi
francaise sur les marques (art. 20).

139 Cf. art.23 du projet de loi Benelux et art.18 de la loi sur les
marques de fabrique, de commerce et de service yougoslave du
4 novembre 1961 (PI 1962, p.105).

140 EGGER, op. cit., p.104, envisage 1’obligation d’autoriser les
tiers a employer la marque collective lorsque celle-ci consiste en une
indication de provenance. Il ajoute toutefois qu'une marque collec-
tive de ce genre ne serait admise 4 I’enregistrement qu’a la condition
d’étre mise a la disposition de tous les producteurs ou industriels
entrant en considération, qu’ils soient ou non membres de I’associa-
tion. A notre avis, on aurait dans ce cas affaire non plus 4 une mar-
que collective proprement dite, mais précisément a4 une indication
de provenance dont I’emploi serait réglementé.

11 Dans le méme sens, lerapport du Groupe suisse AIPPI/Vorort.
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concerne les collectivités4?, la création d’une marque dite
«de certification», que connaissent en particulier les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne, afin d’étre utilisée pour les pro-
duits ou services de personnes autres que le propriétaire de la
marque, pour certifier I’origine, la matiére, le mode de fa-
brication, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques
du produit43,

IL’usage de la marque de certification, il est vrai, peut
¢tre autorisé aux Etats-Unis et en Grande Bretagne non
seulement par une collectivité, mais aussi par une seule per-
sonne ou entreprise. Si celle-ci I’emploie pour un service,
nous partageons l'avis de FLEURY# que la marque de cer-
tification joue un role analogue a celul d'une marque de ser-
vice; son emplol en Suisse ne parait done pas s'imposer si on
prévoit dans la nouvelle loi la protection de la marque de
servicel4s,

En revanche, si on entend donner a une entreprise la pos-
sibilité d’autoriser d’autres entreprises a vendre un produit
qu’elle ne fabrique pas elle-méme, mais dont elle contrdle le
mode de fabrication, la qualité ou d’autres caractéristiques,
ni la marque collective ni la marque de service!* n’entrent
en considération. Dans ce cas, la marque de certification

12 EGGER, op. cit., p.104, releve que le Bureau fédéral «a déja
enregistré plusieurs marques collectives destinées a étre utilisées, en
partie ou méme exclusivement, par des entreprises non membres de
la collectivité, mais sur lesquelles celle-ci exerce un controle quant
a ’emploi de 1a marquen».

143 Art.45 al.12 du Lanham Act et section 37 de la loi anglaise. —
Cf. FLEURY, p.102; EGGER, p.101. — RouBiERr vol. II, p.657, cite le
décret francais du 12 juin 1946 instituant une «marque nationale de
qualité» certifiant seule 1’origine et la qualité des marchandises fran-
caises destinées a I’exportation; voir aussi le projet de loi francaise
portant réglementation de la création et de I’'usage des labels ap-
plicables aux produits industriels et aux services, qui réserve aux
associations le droit au label.

144 Op. cit. p.104.

145 Cf. question IV, Les marques de service, p. 103.

146 A contrario: FLEURY, p.104.
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devrait étre prévue dans la nouvelle LMF, a condition na-
turellement que les milieux intéressés apportent la preuve
de son utilité4?.

XI1I. Le systéme d’enregistrement

1. Selon la loi actuelle, I'enregistrement a un caractere
déclaratif. Le droit a la marque s’acquiert par 'usage48.

Conformément a’art.d LMF, il y a toutefois présomption
que le premier déposant d’une marque en est aussi le véri-
table ayant droit!%®. Cette présomption peut étre réduite a
néant par celui qui est en mesure de prouver qu’il employait
déja la marque avant le premier déposant. Si cette preuve
est apportée, le juge devra considérer ce dernier comme un
contrefacteur et annuler le dépot. La radiation de la marque
enregistrée pourra en outre étre ordonnée par le juge si son
titulaire n’en a pas fait usage pendant trois années consécu-
tives, sans eétre & méme de justifier le défaut d’usage (art.9
LMF). Cette réglementation montre I'importance attachée
par le législateur a 'usage de la marque.

L’usage d’une marque ne peut d’autre part étre reven-
diqué en justice qu’apres ’accomplissement des formalités
de dépot et d’enregistrement (art.4 LMF). Le droit a la
marque n’est donc parfait que lorsqu’une marque est non
seulement employée mais aussi enregistrée.

147 Davip, Définition, p.17, se prononce en faveur d’une telle
possibilité, par la voie, il est vrai, de la licence et non par celle de la
marque de certification.

148 .a LMF ne le dit pas expressément; celaressort cependant des
art.1, 5 et 9. — En ce qui concerne I'importance de 1’'usage, cf. Hovrz-
APFEL, Die rechtliche Bedeutung des Gebrauches von FFabrik- und
Handelsmarken; von WALDKIRCH, Der Gebrauch der Marke nach
schweizerischem Recht, ZSR 1931, p.128-155.

149 T.a doctrine admet également qu’il y a présomption que la
marque enregistrée est constituée par un signe valablement protégé;
cf. Davip, p.116; MATTER, p.93; TRoLLER, Immaterialgiiterrecht,
vol. I, p.538.
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2. En prévoyant, en cas de conflit, la priorité d’usage sur
celle de dépot, le 1égislateur a entendu tenir compte des in-
térets de tous ceux qui fabriquent un produit ou le mettent
sur le marché sans connaitre les dispositions légales, c’est-a-
dire de tous les petits fabricants ou commercants®®. Grace
a la priorité d’usage, il leur est possible, des le moment ou ils
constatent qu’un tiers emploie ou dépose une marque identi-
que ou analogue, de prendre les mesures nécessaires a la
sauvegarde de leurs droits.

3. Un tel systéme est-il encore opportun aujourd’hui ou
convient-il de prévoir que le droit 4 la marque sera fondé sur
I’enregistrement, un premier enregistrement s’opposant, en
principe, 4 un nouvel enregistrement au nom d’un tiers ou a
I'usage de la marque par un tiers!!?

4. Depuis ’entrée en vigeur de la loi de 1890, les condi-
tions économiques ont notablement évolué. Le fabricant et
le commercant cherchent & introduire leurs produits sur un
marché toujours plus grand. La concurrence est devenue
plus forte. Une propagande intense entrainant des frais
élevés est entreprise afin de faire connaitre sous quelle mar-
que les nouveaux produits sont vendus. Celui qui a pris tou-
tes les précautions nécessaires pour savoir si la marque qu’il
dépose n’a pas déja fait I'objet d’'un enregistrement par un
tiers et qui engage des frais parfois considérables pour faire
connaitre sa marque au public, tant en Suisse qu’a I'étran-
ger, ne doit pas risquer de voir sa marque annulée par le juge
sous prétexte qu’elle ne se différencie pas suffisamment d’une
marque non déposée, mais utilisée par un tiers, peut-étre
méme seulement dans un rayon local limité a4 une petite
partie du territoire suisse. Des raisons d’équité plaident en
faveur de la sauvegarde des droits du premier déposant.

150 TELL PERRIN, Perfectionnement, p.33, relevant que les par-
tisans du caractére déclaratif du dépdt invoquent I’'équité, estime
qu’«il est assez malaisé de discerner ce qu’il y a d’injuste a faire
dépendre d’une formalité facile la naissance d’un droit».

131 [L.a date légale de I’enregistrement est celle du dépot.
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Celui qu’on appelle le «petit usager» a le méme intérét
économique a voir la priorité d’usage remplacée par la prio-
rité d’enregistrement, car lui aussi court actuellement le ris-
que de voir sa marque annulée a la suite d’un usage antérieur
dont il n’a pas eu connaissance. Ce n’est en outre qu’a partir
de la date de dépot que commence le délai de priorité de six
mois de la Convention de Paris pour effectuer un dépot dans
I'un quelconque des autres pays unionistes. Le dépot est donce
indispensable a la sauvegarde des droits du titulaire de la
marque dans les pays de I’'Union.

5. En raison du nombre toujours croissant des marques
employées, seuls le dépot et I'enregistrement permettent a
celui qui choisit une nouvelle marque de le faire en connais-
sance de cause. C’est la raison pour laquelle les nouvelles lois
sur les marques promulguées au cours de ces dernieres an-
nées au Danemark, au Japon, en Suede, en Norvege, en Alle-
magne et en Yougoslavie, ainsi que le projet de loi uniforme
du Benelux et le projet francais de nouvelle loi sur les mar-
ques prévoient que le droit a la marque s’acquerra par I'en-
registrement, systéme également retenu par la loi-type de la
CCI (art.5). Le projet de convention établissant une marque
européenne de la CEE n’est pas encore connu. Différentes
voix se sont toutefois déja fait entendre pour que le droit a
la marque soit fondé sur ’enregistrement 52,

6. Les dispositions législatives en vigueur ou en discus-
sion dans les différents pays ne se fondent pas, il est vrai, sur
un systeme de dépot et d’enregistrement pur?®3, Elles réser-
vent dans certains cas les droits du premier usager et ceux
du titulaire d’une marque notoire.

132 Cf. en particulier SAINT-GAL, Examen de ’opportunité d’une
marque européenne, RIPIA 1960, p.131; ROTTGER et SAINT-GAL,
Le probléme de la création d’une marque européenne, RIPIA 1961,
p-81; Compte-rendu, Conférence des Présidents des groupes natio-
naux de ’AIPPI, Zurich 1962.

153 TROLLER, Privat- und ZivilprozefBrecht, p.96-100.
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7. Le systeme que nous préconisons pour la nouvelle LMF
est fondé essentiellement sur le dépot et 'enregistrement.
L’enregistrement serait constitutif du droit a la marque, la
date du dépot de la demande étant déterminante pour la
priorité de droit. Les modalités du systeme seraient les sui-
vantes:

8. Le principe de 'emploi obligatoire de la marque serait
maintenu. Le droit exclusif accordé au titulaire ne se justifie
en effet que si la marque est utilisée. Le délai de 'art.9 —le
cas échéant prolongé!®* — devrait naturellement étre repris
alin que 'usage n’ait pas a intervenir le jour méme de I'en-
registrement.

9. Quelles devront étre les exceplions au principe de la
priorité de dépot et d’enregistrement ?

a) Conformément a I’art.4 de la Convention d’Union, ce-
lui qui a régulierement déposé une marque dans 'un des
pays de I’Union dispose, pour effectuer le dépot dans les
autres pays, d’un droit de priorité de six mois. Il conviendra
par conséquent d’en tenir compte dans les modalités de la
procédure d’enregistrement.

b) Selon I’art. 11 de la Convention d’Union, les pays unio-
nistes ont I’obligation d’accorder une protection temporaire
aux marques relatives a des produits figurant dans des ex-
positions internationales officielles ou officiellement recon-
nues, organisées dans un pays unioniste.

La protection temporaire ne doit pas étre supérieure a six
mois, mais peut étre inférieure (art.11 al.2). Nous estimons
qu'une protection temporaire de trois mois serait suffisante,
étant donné son caractere exceptionnel.

Le droit de priorité découlant d’une exposition pourra
faire 'objet d’une réglementation semblable a celle prévue
pour tenir compte du droit de priorité découlant d’un pre-
mier dépot dans un pays unioniste.

154 Cf. questions VIII, Les marques de réserve, p.112, et XXXI,
Radiation pour causes de non usage, p.189.
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¢) Selon I'art. 6”* de la Convention d’Union, les pays
unionistes s’engagent a refuser ou a invalider ’enregistre-
ment et & interdire I'usage parun tiers d’une marque notoire'ss.
L’obligation existe donc pour la Suisse de prévoir les mesures
nécessaires.

aa) L’art. 6" al. 2 et 3 de la Convention d’Union fixe a
5 ans le délai minimum pour réclamer la radiation de la mar-
que enregistrée et donne aux pays de 'Union la faculté de
prévoir un délai pendant lequel il sera possible de s’opposer
a 'usage de la marque.

Le délai pour agir devrait étre supérieur au délai relatif
a I'emploi obligatoire de la marque. On doit en effet éviter
que 'accaparement de la marque par un tiers puisse échap-
per au titulaire de la marque notoire; or tel pourrait étre le
cas si le tiers attendait, avant d’utiliser la marque, que le
délai pour ’emploi obligatoire soit expiré. Etant donné que
nous proposons de porter ce dernier délai a 5 ans?, le délai
accordé au titulaire de la marque notoire pour réclamer la
radiation de I'enregistrement effectué par un tiers devrait
étre de 8 ans au moins%7.

En cas d’inaction, le premier déposant devrait avoir le
droit, a 'expiration du délai prescrit et s’il est de bonne foil®8,
de s’opposer a I'usage de la marque par le titulaire de la mar-
que notoire. On doit en effet éviter la coexistence des deux
marques.

bb) Une autre question est celle de savoir si le titulaire de
la marque notoire doit, pour étre en mesure de sauvegarder
son droit, avoir déja fail usage de sa marque en Suisse ou si la

165 Cf. p.114, note 92.
156 Cf. p.114.

157 Le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort propose 6-7 ans. Le
projet de loi frangaise sur les marques (art.3 al.2) prévoit 5 ans.

158 Conformément a I'art. 62is al. 3 Convention d’Union, la ra-
diation ou l’interdiction d’usage des marques enregistrées ou utili-
sées de mauvaise foi est possible en tout temps.
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connaissance qu’en ont les milieux intéressés est suffisantes?,
comme cela est le cas au Canada®®. Nous penchons pour la
seconde solution6l. Dés le moment en effet ol la protection
n’est accordée que si toutes mesures utiles ont été prises pour
«faire connaitre» la marque, les intéréts des milieux entrant
en ligne de compte sont sauvegardés. Quant aux intéréts de
la collectivité, ils ne sont nullement 1ésés.

d) Celui qui est au bénéfice d’un premier usage, antérieur
au dépot de la marque enregistrée, doit-il renoncer com-
pletement a I'usage de sa marque ou doit-il avoir le droit de
continuer a en faire usage, éventuellement seulement dans
le méme rayon local que précédemment, le premier déposant

159 Dans ce sens en particulier MAGNIN, p. 20, & propos de ’art.
6bis Convention d’Union.

160 CGf. 1a loi canadienne concernant les marques de commerce et
la concurrence déloyale du 14 mai 1953 (section 5). Le droit & une
marque appartient a la personne qui a été la premiére 2 employer
ou a faire connaitre 1a marque au Canada. Dés qu'une marque a fait
I’objet d’une publicité (publication, radio ou télévision) diffusée
parmi les commerg¢ants ou les consommateurs des produits entrant
en considération, le juge est tenu d’admettre que tous ceux qui ap-
partiennent a cette catégorie de commercants ou de consommateurs
sont censés avoir eu connaissance de la marque. Voir aussi RoBIN-
SoN, lettre du Canada, PI 1959, p.74. — En Grande- Bretagne, la pro-
tection contre I’emploi et ’enregistrement par un tiers de 1a marque
notoire est accordée dés le moment ou celle-ci est connue non seule-
ment au pays d’origine, mais aussi en Grande-Bretagne, quel que
soit le mode de connaissance (cf. loi du 13 avril 1938, section 27 al. 1).

161 Une proposition faite & Lisbonne tant par TAIPPI que par la
CCI et reprise par plusieurs pays, dont le Suisse (Conférence de Lis-
bonne, Documents préliminaires, 4® fasc., «Etat des propositions,
contre-propositions et observations», p.106 et 138), tendait a l'in-
sertion a I’art. 6Pis Convention d’Union d’une disposition selon la-
quelle la marque «notoirement connue» devait étre protégée méme
siellen’était pas utilisée dans le pays ou la protection était réclamée.
Cette proposition échoua en séance pléniére, a la suite de I’opposi-
tion de I’Australie et du Brésil (cf. Actes de Lisbonne, séance de la
Commission générale du 23 octobre 1958, question X1V, Marques
notoirement connues; voir aussi PriNio Borra, L.a Conférence de
Lisbonne, p.12).
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ayant le droit exclusif d’utiliser la marque en dehors de ce
rayon local ?

Sil’on entend appliquer strictement le principe de la non-
coexistence de marques 1dentiques ou analogues, aucune
dérogation ne doit étre autorisée en faveur d’'un premier
usager162,

Certains milieux 63 estiment opportun, pour tenir compte
des intéréts des petits fabricants ou commercants et pour les
meémes motifs d’équité qui ont incité le législateur de I'ac-
tuelle LMI a fonder le droit a la marque sur 'usage, de pré-
voir une exception en faveur de celui qui, sans I’avoir en-
registrée, utilise une marque dans un rayon local restreint et
apprend que la méme marque a été déposée et enregistrée
par un tiers postérieurement a4 son propre premier usage.
Afin d’éviter tout risque de confusion entre les deux mar-
ques, I'un des signes ou les deux devraient en outre, le cas
échéant, étre utilisés d’'une maniére particuliére, comme le
prévoit I'art. 10 de la loi suédoise.

Nous ne pouvons pas souscrire a cette proposition, car,
sous prétexte de tenir compte de I’'équité, elle ouvrirait la
porte a I’arbitraire et serait au surplus — comme nous l’avons
déja relevé sous ch.4 ci-dessus — contraire aux propres inté-
réts de ceux qui négligent de déposer leurs marques.

Le dépét d’une marque est une formalité simple et peu
coliteuse. Par le dépdt, 'ayant droit a la marque sauvegarde
ses droits non seulement en Suisse, mais aussi dans les pays
unionistes. Au cours de la procédure d’enregistrement, I’at-
tention du déposant est attirée sur les marques identiques
ou analogues déja enregistrées'®, ce qui lui permet, le cas

162 Dans ce sens, le projet de nouvelle loi francaise sur les mar-
ques, art.3 al.3: «Sous réserve des mesures transitoires ... le seul
usage a titre de marque de ’un des signes prévus a I’art. 1¢r ne con-
fére aucun droit a I'usager.»

163 Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

164 Au cours de la seule année 1962, 5990 marques suisses et
12872 marques internationales (dont 1787 d’origine suisse) ont été
enregistrées dans notre pays.

10
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échéant, de renoncer a la marque envisagée avant d’en faire
usage et ainsi d’éviter des frais et des complications.

Restreindre ’emploi de la marque a un rayon local déter-
miné serait aussi contraire aux intéréts du premier usager,
lequel, aprés avoir débuté modestement, serait désireux de
vendre sa marchandise dans le reste de la Suisse et a 1’é-
tranger.

A une époque ou une autorisation préalable est nécessaire
a I’exercice de nombreuses activités économiques (obligation
d’inscription au registre du commerce, autorisation d’ouvrir
une entreprise, permis de fabrication ou de vente de certaines
marchandises, permis d’exportation et d’importation, at-
testation d’origine, etc.), le «petit» fabricant ou commercant
ne verra nulle entrave contraire a I’équité dans le fait d’avoir
a déposer sa marque pour obtenir protection. Il comprendra
en outre tres rapidement les avantages qu’il en retirera.

Nous estimons par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’ap-
porter au principe de la priorité de dépot et d’enregistrement
d’autres exceptions que celles en faveur de la priorité unio-
niste de dépot et d’exposition et de la marque notoire.

10. En ce qui concerne les modalités de la procédure d’en-
registrement et la sauvegarde des droits des titulaires de mar-
ques antérieurement enregistrées, divers systémes sont pos-
sibles; nous examinerons les trois principaux:

11. Le Bureau fédéral peut ne procéder a aucun examen
préalable d’antériorités et accepter la marque a I’enregistre-
ment des que les conditions de forme sont remplies et dans la
mesure ou la demande ne doit pas étre rejetée en raison de
causes de nullité absolues (signes du domaine public, mar-
ques contraires aux bonnes moeeurs, a la législation fédérale
ou a des conventions internationales auxquelles la Suisse est
liée).

Dans ce cas, les titulaires de marques antérieures désireux
de s’opposer & I’enregistrement auraient a ouvrir une action
devant le juge ordinaire.

Cette procédure est a rejeter non seulement parce qu’elle
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serait longue et coliteuse, mais aussi parce qu’elle favorise-
rait la coexistence de marques identiques ou analogues. On
peut en effet admettre que dans de nombreux cas, les titulai-
res de marques antérieures n’interviendraient pas par
crainte des frais, parce qu’ils n’auraient pas pris connais-
sance des publications d’enregistrement ou pour tous autres
motifs.

12. Dans le désir d’éviter toute extension de 'appareil ad-
ministratif de I'autorité d’enregistrement et partant du point
de vue qu’il appartient aux titulaires des marques bénéficiant
de la priorité d’enregistrement — et non &4 ’administration —
de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les marques
identiques ou semblables déposées postérieurement, la pro-
position a été faite d’instituer aupres du Bureau fédéral une
procédure d’opposition pour permettre aux intéressés de
faire valoir leurs droits6%, Ce systeme serait le suivant:

a) Comme jusqu’ici, le Bureau fédéral aurait la possibilité
— mais non l'obligation — d’informer le déposant de I'exis-
tence de marques identiques ou analogues déja enregistrées.
L’actuel systéme de I’avis préalable serait maintenu.

b) Le Bureau fédéral rejetterait la demande s’il constatait
qu’il existe des causes de nullité absolues d’enregistrement.

c¢) Pour ne pas provoquer les oppositions, le Bureau fédé-
ral ne prendrait pas directement contact avec les titulaires
de marques identiques ou similaires antérieures. Ces der-
niers, de méme que 'ayant droit 4 une marque notoire,
auraient a prendre l'initiative d’une opposition, dans un
délai a fixer.

d) Afin de tenir compte du délai de priorité unioniste de
six mois et du fait qu’aux termes de I’Arrangement de Ma-
drid concernant I’enregistrement international des marques,
le dépot au Bureau international ne peut intervenir qu’apres
I'enregistrement de la marque au pays d’origine, la procé-

165 Cf, rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.
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dure d’opposition ne serait ouverte qu’une fois I’enregistre-
ment effectué et rendu public®s.

e) La légitimation active pour faire opposition serait re-
connue a tous ceux justifiant d’un intérét.

f) Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure-
ment enregistrée ou d’une marque notoire, le Bureau fédéral
examinerait les antériorités fondées sur I’enregistrement ou
sur 'usage antérieur.

g) Les décisions du Bureau fédéral pourraient faire I'ob-
jet d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

13. Ce systeme de la procédure d’opposition pourrait na-
turellement étre modifié de diverses facons. C’est ainsi qu’en
prévoyant une procédure d’examen accélérée, les demandes
pourraient étre publiées, en vue d’oppositions éventuelles,
avant l'enregistrement, ce qui éliminerait un des désavan-
tages du projet.

Nous ne croyons pourtant pas que ce systéme, méme
amendé, soit de nature & donner satisfaction. Il présente en
effet d’autres inconvénients importants.

a) Tout d’abord il ne tient pas compte des intéréts de la
collectivité. Les consommateurs ne doivent pas étre induits
en erreur. Or, ils pourraient I’¢tre si plusieurs marques identi-
ques ou analogues étaient enregistrées pour des produits
identiques ou de méme nature, ce qui pourrait se produire
en cas d’inaction — pour les causes les plus diverses — du ou
des titulaires de marques antérieures. C’est du reste vrai-
semblablement pour cette raison que la proposition est faite
de reconnaitre la légitimation active pour faire opposition a
tous ceux justifiant d’un intérét.

b) Indépendamment de la collectivité, les «petits» dépo-
sants auraient également a supporter les inconvénients de

166 I ’ouverture de la procédure d’opposition aprés ’enregistre-
ment tiendrait aussi compte des Etats non membres de la Conven-
tion d’Union qui exigent, comme condition de dépot d’une marque,
la preuve de 'enregistrement préalable au pays d’origine.
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ce systéeme, car ce sont eux avant tout qui risqueraient de ne
pas étre informés des demandes d’enregistrement concer-
nant des marques identiques ou analogues a leurs propres
marques. C’est sans doute le motif pour lequel les partisans
du systeme de I'opposition entendent sauvegarder les droits
du premier usager en lui réservant la possibilité d’employer
sa marque dans un «rayon local» & déterminer. Cet avantage
ne compense toutefois nullement les inconvénients résultant
de la procédure d’opposition.

c¢) Si I'on entend éviter la coexistence de plusieurs mar-
ques identiques ou analogues et introduire le principe de
I'incontestabilité de la marque!®” aprés un certain délai, le
systéme de ’opposition a bien plaire des titulaires de mar-
ques antérieures — lesquels ne seraient méme pas rendus spé-
cialement attentifs par le Bureau fédéral aux demandes d’en-
registrement ultérieures de marques identiques ou analo-
gues — est insuffisant.

d) Il est aussi prévu, dans ce systeme, que le Bureau fé-
déral examinerait, en cas d’opposition du titulaire d’une
marque notoire, les antériorités fondées sur I'usage de cette
marque. Un tel contréle présenterait toutefois pour I'auto-
rité d’enregistrement de sérieuses difficultés.

e) Il appartiendrait en outre au Bureau fédéral d’appré-
cier si’auteur de I'opposition possede la légitimation active.
On entend ainsi confier au Bureau fédéral des attributions
trés larges. EEn cas d’opposition, sa tiche serait méme plus
étendue que celle qui serait la sienne au cours d’une procé-
dure d’examen d’office, dans laquelle la question de la 1égiti-
mation active ne se poserait pas.

f) Pour tous ces motifs, la seule procédure d’opposition
est a déconseiller. Envisagée comme un compromis, elle se
révélerait bien vite étre une solution boiteuse.

14. Il nous reste a examiner un troisiéme systéeme, celui
de I'examen d’office des antériorités par le Bureau fédéral.

167 Cf. question XV, Droit positif d’usage de la marque, p.148.
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a) On sait que ’examen préalable de nouveauté a été in-
troduit dans la loi sur les brevets d’invention du 25 juin
1954168, [l en est résulté certaines complications administra-
tives. C’est vraisemblablement par crainte de se heurter a
des difficultés analogues que la procédure d’opposition a été
proposée en matiére de marques, plutdot qu'une procédure
d’examen des antériorités par I'autorité d’enregistrement.
Selon les déclarations qui nous ont été faites par les représen-
tants du Bureau fédéral, ces craintes ne sont cependant
guére justifiées, 'examen des antériorités de marques n’étant
pas comparable & I'’examen de nouveauté dans le domaine des
brevets et 'examen d’office des antériorités apparaissant
méme, a certains égards, moins compliqué que la procédure
d’opposition.

b) En matiére de marques, I’examen ne concernerait que
les marques suisses ou internationales enregistrées pour le
territoire suisse et se trouvant dans les cartothéques du Bu-
reau fédéral. Or, ce dernier met actuellement au point un
nouveau systeme moderne de recherches, qui le rendra a
méme de trouver aisément et rapidement les antériorités
d’enregistrement pouvant s’opposer a un nouveau dépoti?,

c¢) Si, comme les auteurs du projet de procédure d’oppo-
sition le demandent, le systéme de 1’avis préalable était main-
tenu, le Bureau fédéral devrait se livrer, pour étre en mesure
de formuler un avis, aux mémes recherches que dans une
procédure d’examen d’office. Ce ne sont que les décisions a
prendre au sujet des antériorités qui lui occasionneraient un

168 ] ’examen préalable est entré en vigueur le 1er octobre 1959
pour les inventions du domaine textile et du domaine de la techni-
que de la mesure du temps; son introduction par étapes aux autres
industries est prévue par I’art. 87 de la loi sur les brevets d’invention,

169 T.a réorganisation du service des recherches du Bureau fédéral
est conforme au désir exprimé par le Groupe suisse de PAIPPI a
I’occasion de son assemblée générale tenue 4 Zurich le 21 mars 1957
(proces-verbal p.23/24) et également au veeu exprimé par la Con-
férence de Lisbonne au sujet des recherches d’antériorités en ma-
tiere de marque (PI 1958, p.215/6).
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travail supplémentaire. Ce travail serait du reste de peu
d’importance par rapport aux recherches et ne devrait vrai-
semblablement pas entrainer de frais spéciaux pour les dé-
pots de marques suisses'??. Toujours selon les déclarations
du Bureau fédéral, la décision pourrait étre prise dans un
court délai et I’enregistrement international étre normale-
ment demandé dans le délai de priorité unioniste de six
mois'™,

d) En ce qui concerne les titulaires de marques antérieure-
ment enregistrées, la procédure d’examen d’office sauve-
garderait leurs droits sans formalités et sans frais.

e) La priorité unioniste de dépdt ou d’exposition devra
également étre prise en considération. Elle devra I’étre d’of-
fice dans le cas d’une marque internationale enregistrée dans
le délai de priorité dérivée d’un dépot national (art.4 al.2
Arrangement de Madrid revisé a Nice) et sur demande ex-
presse du déposant s’il s’agit d’une marque bénéficiant d’une
priorité de dépot et enregistrée directement auprés du Bu-
reau fédéral ou d’une priorité d’exposition (art.4 lit.D et
art.11 Convention d’Union).

Il est possible qu’au moment ou le Bureau fédéral aura
connaissance de la priorité a prendre en considération, une
marque identique ou semblable aura déja été enregistrée en
faveur d’un tiers. La possibilité de radier d’office une telle
marque devra donc étre prévue.

170 T.e systeme de ’avis préalable n’est actuellement appliqué
gqu’aux marques suisses, c’est-a-dire a celles faisant I’objet d’un
dépot direct au Bureau fédéral. Les marques dont la protection est
assurée sur la base d’un enregistrement international n’y sont pas
soumises. L’examen d’office devrait également s’étendre aux mar-
ques internationales, ce qui entrainerait une augmentation des
frais. Il conviendra donc, si ce systéme est adopté, d’examiner I’op-
portunité de mettre ces frais supplémentaires a la charge des dépo-
sants étrangers recourant a ’enregistrement international.

171 LLa rapidité de I’examen rendrait superflue une procédure ac-
célérée comme celle prévue en Allemagne (§ 6a de la loi sur les mar-
ques) pour les déposants qui entendent effectuer un dépot interna-
tional.
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f) Le Bureau fédéral, au cours de la procédure d’examen,
n’aurait naturellement pas la possibilité de connailtre les
marques notoires pouvant, le cas échéant, revendiquer la pro-
tection de ’art. 6 de la Convention d’Union. Le titulaire
de la marque notoire non protégé en Suisse par un enregistre-
ment sera généralement informé de ’existence d’'un enre-
gistrement d’une marque identique au nom d’'un tiers, soit
au cours de sa propre demande d’enregistrement, soit au
moment de la publication d’un enregistrement effectué au
bénéfice d’un tiers. Dans les deux cas, il devra ouvrir devant
le juge ordinaire une action en annulation de la marque en-
registrée par le tiers. Le Bureau fédéral ne peut en effet
guére examiner lui-méme le cas et se prononcer sur 1'usage
ou la connaissance par les intéressés de la marque notoire,
car il ne dispose pas de possibilités d’information et d’ins-
truction qui sont a disposition d’un tribunal.

g) La décision de refus d’enregisirement du Bureau fédéral
pourrait faire I'objet d’un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral.

h) En ce qui concerne la décision d’enregisirement du Bu-
reau fédéral, nous croyons qu’indépendamment de toute ac-
tion ultérieure devant le juge ordinaire, elle devrait pouvoir
faire I’objet, dés le moment de sa publication, d’une opposi-
tion de la part des titulaires de marques antérieurement en-
registrées au bénéfice d’une antériorité d’enregistrement. Il
convient en effet de tenir compte des cas ou, par oubli, erreur
ou pour tout autre motif, une antériorité aurait échappé au
Bureau fédéral. Si le titulaire de la marque bénéficiant de
I’antériorité devait ouvrir une action devant le juge pour
faire valoir ses droits, il aurait a supporter les conséquences
de I'inaction du Bureau fédéral, ce qui ne serait pas équi-
table.

Le délai d’opposition pourrait étre de six mois & compter
de la date de publication de ’enregistrement.

La conséquence de I'opposition serait la réouverture du
dossier et, le cas échéant, la radiation d’office de la marque
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nouvellement enregistrée. Une décision confirmant I’enre-
gistrement ne pourrait étre attaquée que devant les tribu-
naux ordinaires.

1) L’examen d’office et complet des antériorités d’enre-
gistrement par le Bureau fédéral nous parait étre le complé-
ment indispensable du systeme de dépot et d’enregistrement
constitutifs du droit a la marque. Lui seul tiendrait entiere-
ment compte des intéréts de la collectivité et du «petit»
usager. Il permettrait de renoncer a toute réserve en faveur
du premier usager!?.

15. La validité d’un enregistrement doit-elle pouvoir étre
réexaminée par le juge?

Une distinction doit étre faite selon qu'une demande d’an-
nulation est fondée sur une cause de nullité absolue ou sur
une cause de nullité relative. Dans le premier cas, une telle
demande devrait étre possible en tout temps. Dans le se-
cond cas, il conviendrait de fixer un délai pour introduire
action!”3. En conformité avec la proposition faite en faveur
de la sauvegarde de la marque notoire!™, un délai de 8 ans
parait opportun!?. Passé ce délai, le titulaire de la marque
enregistrée doit avoir la certitude que sa marque est devenue
incontestablel7.

172 Un délai devra naturellement étre accordé a tous ceux qui —
au moment de ’entrée en vigueur de la nouvelle loi — utiliseront une
marque non enregistrée, pour la déposer.

173 Dans ce sens, PLinio BoLLa, La proprieta industriale, ZSR
1952, p. 369.

174 Cf. ch. 9 ci-dessus, lit.c), p. 133.
175 Le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort propose 6-7 ans.

176 Cette réglementation correspond au droit anglo-saxon. C’est
dans cette voie également que paraissent se diriger les travaux de
la CEE concernant la marque européenne.
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XII1I. Des signes qui ne peuvent étre employés
comme marques

1. La LMF mentionne a I’art. 3 les exceptions au principe
du libre choix du signe qui peut étre employé comme mar-
quel”. L’énumération de I’art. 3 étant incompléte, les dispo-
sitions de cet article ont été renforcées et complétées par
I’art. 13" introduit en 1928 et par I'art. 14 modifié en 1928
également??®,

Les exceptions concernent les armoiries et signes publics,
les signes du domaine public!?, les signes dont I’emploi serait
contraire a des prescriptions de la législation fédérale et les
signes contraires aux bonnes moeurs au sens le plus large.

2. Il conviendra de regrouper les diverses dispositions
d’une facon systématique.

3. On devra tenir compte de la promulgation, postérieure-
ment 4 la revision de la LMF en 1928, de la loi fédérale pour
la protection des armoiries publiques et autres signes publics,
du 15 juin 1931. C’est en prévision de cette loi que I'art. 14
ch.2 LMF mentionne, comme autre motif de refuser I’enre-
gistrement, le fait pour une marque d’étre contraire a des
prescriptions légales fédérales. Le législateur a en effet en-
tendu «conformer la procédure d’enregistrement des mar-
ques a toutes les interdictions de la future loi sur la protec-

177 DAvVID, p.80-107; MATTER, p.59-85; TRoLLER, Immaterial-
giiterrecht, vol. I, p.299-334.

178 Cf. message du CF du 15 février 1928 (FF 1928 1193); LF du
21 décembre 1928 entrée en vigueur le 15 mai 1929 (ROLF 1929,
p.151); Davip, p.222-232; MATTER, p.168-178.

179 Un signe du domaine public peut cependant, par I’usage, s’im-
poser de telle facon qu’il n’est plus considéré comme tel par les mi-
lieux intéressés, mais qu’il sert a distinguer une marchandise déter-
minée d’un producteur ou d’'un commerg¢ant. Le TF a toutefois été —
a juste titre — trés réticent a cet égard; cf. les cas «Bernex» (RO
81 I 298 — JdT 1956 I 339), «Tavannes Watch» (RO 59 II 207 —
JdT 1933 1 290) et « Tunbridge Wells» (RO 55 I 262).
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tion des armoiries, méme si celles-ci, quant a leur contenu,
devaient aller au-dela de I’art.14 nouveau de la LMF»189,

Il ne parait pas opportun de reprendre dans la LMF tou-
tes les dispositions relatives aux marques de la loi sur les
armoiries. N'en citer que quelques-unes serait de nature a
créer la confusion. Nous proposons par conséquent que la
nouvelle LMF se borne a une référence a la loi sur les
armoiries.

4. Référence devra également étre faite aux autres pres-
criptions de la législation fédérale ayant une influence sur
le régime des marques, telles que celles contenues dans la loi
fédérale concernant la protection de ’embléme et du nom
de la Croix-Rouge du 14 avril 1910, la loi fédérale sur les
stupéfiants du 2 octobre 1924, la loi fédérale sur le controle
des métaux précieux du 20 juin 1933, I’ordonnance réglant
le commerce des denrées alimentaires du 26 mai 1936 et la
loi concernant la protection des noms et emblémes de 1’Or-
ganisation des Nations Unies et d’autres organisations inter-
gouvernementales du 15 décembre 1961181,

Il conviendra de prévoir aussi une référence aux disposi-
tions souscrites par notre pays dans des accords internatio-
naux n’ayant pas fait 'objet de mesures d’exécution inter-
nes, lorsque ces dispositions sont de nature 4 exercer une
influence sur le régime des marques.

Pour tenir compte de ce qui précéde, une clause générale
interdisant l’enregistrement et la protection des marques
«contraires a la législation fédérale ou aux traités interna-
tionaux» pourrait étre introduite dans la LMF.

5. La notion de signes «contraires aux bonnes moeurs»

180 Message du CF du 15 février 1928 (FF 1928 I 203).

181 Par cette derniére loi, la Suisse a tenu compte des nouvelles
dispositions introduites a I’art. 6tr de la Convention d’Union lors
de la Conférence diplomatique de Lisbonne; cf. Actes de Lisbonne,
Rapport de la Commission des marques et proceés-verbal de la Com-
mission générale; voir aussi Prinio Borra, La Conférence de Lis-
bonne, p.19.
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devrait étre réservée aux signes immoraux et scandaleux,
ainsi qu’aux signes portant atteinte aux sentiments reli-
gieux, culturels et patriotiques.

6. L expression «signes déceptifs»182 —utilisée en France8?
et aussi en Suisse!®* — devrait étre introduite dans la LMF
pour les autres signes considérés actuellement comme «con-
traires aux bonnes moeurs»!®3, ¢’est-a-dire en particulier pour
les signes de nature a tromper sur la provenance géographi-
que, a induire en erreur sur la valeur et d’autres qualités du
produit ou a tromper sur la situation commerciale du titu-
laire de la marque?®.

X1IV. Refus d’enregistrement du Bureau fédéral

1. Les cas de refus d’enregistrement pour des motifs
d’ordre formel de I’actuelle LMF devront étre repris!®7.

2. Les dispositions figurant a I’art.14 LMF concernant
les autres cas dans lesquels le Bureau fédéral doit refuser
I'enregistrement d’une marque devront étre adaptées aux
nouvelles dispositions relatives aux signes qui ne peuvent
¢tre employés comme marques. Si ces derniers sont énumérés
d’une maniere systématique dans un ou plusieurs articles,
une simple référence a cet ou a ces articles sera suffisante.

182 Un signe est déceptif s’il est de nature a tromper ’acheteur
sur Porigine, la nature ou les qualités de la marchandise en provo-
quant une association d’idées erronées entre la marque et la mar-
chandise qu’elle couvre; en allemand: « TAuschendes Zeicheny.

183 ROUBIER, vol. II, p.558 et 634; SAINT-GAL, p. E10.

184 Cf. J. VovyaMmE, Notes de jurisprudence, JAT 1956, p.339 et
340; BEERLI, p.62; MorrF, Die Priifung tduschender Marken durch
die Registerbehorde, Revue suisse 1945, fasc.4, p.161; MATTER,
Registerrechtliche Behandlung, SJZ 1944 (40), p.197.

185 Dans le méme sens KRAYENBUHL, p.128.

186 Art.14 ch.4 LMF; voir aussi le rapport Groupe suisse AIPPI/
Vorort. En ce qui concerne ’examen de ces marques par le Bureau
fédéral, cf. MorrF, op. cit., p.161-169; MATTER, op. cit., p.197-199.

187 Art.14 ch.1; DAviD, p.226; MATTER, p.174; TROLLER, Im-
materialgiiterrecht, vol. I, p.568.
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3. Si nos propositions sont suivies en ce qul concerne le
systeme d’enregistrement!®®, ’existence d’antériorités fon-
dées sur un enregistrement®® ou sur une priorité unioniste de
dépot ou d’exposition devra également constituer un motif
de refus.

4. En revanche, la disposition (art.14 ch.3 LMF), selon
laquelle le Bureau fédéral doit refuser I’enregistrement «lors-
que plusieurs personnes demandent concurremment I'en-
registrement de la méme marque» devrait étre supprimeée.
Cette disposition n’a en effet pas de raison d’étre!%. Actuel-
lement, le Bureau fédéral doit enregistrer une marque méme
si elle est identique & une marque déja enregistrée; il n'y a
donc pas de motifs pour qu’il agisse différemment dans le
cas ou il y a identité avec une marque non encore enregis-
tragta,

Méme si on prévoit dans la nouvelle loi que ’enregistre-
ment sera constitutif de droit (sous réserve d’exceptions bien
déterminées)92, la priorité de droit prendra naissance lors
du dépot de la marque®®. Ce sera toujours le premier dépot
qui sera déterminant. La disposition de ’art.14 ch.3 LMF
est donc de toute facon superflue¥4,

188 (Cf. question X1I, Le systéme d’enregistrement, ch. 14, p. 139.

189 A contrario, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

190 Dans le méme sens: DAvID, p.232; MATTER, p.176; TROLLER,
Immaterialgiiterrecht, vol. I, p.572.

191 J.e Bureau fédéral élude cette disposition de la maniére sui-
vante: lorsque deux marques identiques ont été déposées, il accé-
lére ’enregistrement de celle qui a été déposée la premiére et ne s’oc-
cupe de 'enregistrement de la seconde que lorsque le premier en-
registrement est chose faite. Il appartient alors au second déposant
de décider s’il veut maintenir sa demande.

192 Cf. question X1I, Le systeme d’enregistrement, ch.7, p.132.

193 [La Suisse est tenue au respect de ce principe en raison de I’art.
4 (délai de priorité) de la Convention d’Union.

194 T ’art. 13 de la loi sur les marques de ’'URSS, du 7 mars 1936,
prévoit qu’en cas de pluralité de demandes d’enregistrement con-
cernant une marque identique ou semblable, la priorité est reconnue
a la marque qui a été utilisée en premier (cf. Katzarov, p.171).
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XYV. Droit posilif d’usage de la marque

1. Ainsi que le releve RoTTGER??, ¢’est une des particula-
rités du droit des marques de la plupart des pays de n’ac-
corder au titulaire d’une marque que le droit d’intervenir
contre des tiers utilisant une marque identique ou similaire
postérieure a la sienne. La certitude ne lui est en revanche pas
donnée de pouvoir effectivement utiliser sa marque sans
courir le risque de voir un tiers invoquer une priorité anté-
rieure et lui interdire de ce fait ’emploi de la marque enre-
gistrée.

2. Cette question revét actuellement une importance
toute particuliére, étant donné les efforts déployés en vue de
créer au sein de la CEE une marque européenne. Ceux qui
ont examiné ce probléme sont arrivés a la conclusion que le
caractére incontestable — ou, comme on I'a dit, I'incontesta-
bilité¢1% — de la marque européenne devait étre considéré
comme un des éléments essentiels du droit de marque euro-
péent?,

3. Celui qui a fait enregistrer une marque et en a fait usage
de bonne foi pendant une période prolongée doit 4 notre avis,
pour les mémes motifs qui plaident en faveur de la priorité
d’enregistrement sur 'usage!%, avoir 4 un certain moment
la certitude que son droit est devenu incontestable!% et qu’un

195 R6TTGER, GRUR (Ausland) 1959.

196 T.a Conférence des présidents des groupes nationaux de
IAIPPI, Zurich 19-21 février 1962 (Projet d’institution d’une
marque européenne), a établi la définition suivante: «On dit que la
marque enregistrée devient incontestable lorsque, aprés un délai
déterminé: 1. la validité de la marque ne peut plus étre contestée
par personne; 2. les titulaires des droits antérieurs ne sont plus rece-
vables a contester la marque enregistrée et a en interdire 1’usagen.

197 SAINT-GAL/ROTTGER, RIPIA 1961, p.78.

198 Cf. question XII, Le systéme d’enregistrement, ch.4 et 5,
p. 130-131.

19 Dans ce sens également, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vor-
ort.
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tiers ne pourra plus invoquer une priorité antérieure ni une
cause de nullité relative.

Le caractere incontestable du droit & la marque ne peut
cependant étre prévu que si les marques déposées ou enre-
gistrées sont portées a la connaissance des tiers et si ces der-
niers ont la possibilité de faire valoir leurs droits. C’est vers
un tel systeme que paraissent se diriger les travaux effectués
dans le cadre du Marché commun 200,

4. 81 nos propositions concernant ’enregistrement des
marques en Suisse sont retenues, la nouvelle LMFE sera égale-
ment fondée sur le principe de 'incontestabilité de la marque
apres un certain délai 201,

En effet, selon le systéme envisagé, le dépot et ’enregis-
trement seront constitutifs du droit a la marque et — sous
réserve d’'une éventuelle demande d’annulation devant le
tribunal ordinaire fondée sur une cause de nullité absolue —
seuls le titulaire d’une marque notoire et le tiers invoquant
une cause de nullité relative auront la possibilité, pendant
un délai a fixer (8 ans), de contester devant le juge les droits
du titulaire de bonne foi.

XV I. Application du principe de la lerritorialité
de la marque

1. Se fondant sur la théorie de la personnalité de la mar-
que, le Tribunal fédéral s’en est tout d’abord tenu, durant de
nombreuses années, au principe de I'universalité de la mar-
que 202,

En application de ce principe, il n’était pas nécessaire
que le premier usage ait eu lieu en Suisse pour que 'ayant-
droit puisse faire valoir son droit a la marque. L’usage a
I’étranger était assimilé a 'usage dans notre pays en ce qui

200 Cf. les études mentionnées a p. 90, note 8.

201 Cf. question X111, ch.15, p. 143.

202 RO 63 11126 (JAT 1937 I 543); 61 11 63 (JAT 1936 111); 47
I1356; 43 I1100; 36 1I 258; 35 11 340; 30 I1 592; 26 II 630.
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concerne les conséquences en résultant pour I’acquisition du
droit a4 la marque.

2. Par un arrét rendu en 1937, le Tribunal fédéral, tout
en confirmant sa jurisprudence antérieure, a toutefois ouvert
la voie & un changement. Il a relevé en effet I’avis divergent
de la doctrine?0® et déclaré qu’«en réponse a ces critiques,
des motifs d’équité ou des considérations d’ordre pratique
pourraient, le cas échéant, justifier une exception au principe
posé par la jurisprudence (de I'universalité)»204,

3. Ce n’est toutefois qu’en 1952 que le Tribunal fédéral a
définitivement abandonné le principe de 'universalité en
faveur du principe de la territorialité??s, Il a reconnu a cette
occasion que presque tous les autres pays appliquaient le
principe de la territorialité et que le titulaire de la marque
indigéne se trouverait sans moyen de défense & 1'égard du
marché étranger si ce dernier bénéficiait d’une priorité. Or,
peu importent les circonstances existant a I'étranger; ce qui
est déterminant, c’est la protection accordée par la LMF au
titulaire de la marque en Suisse?%¢.

Cette jurisprudence du Tribunal fédéral a été confirmée
par des arréts ultérieurs?'?,

203 I.a jurisprudence du TF, inspirée du principe de I’'universalité
de la marque, a été combattue & peu prés par tous les auteurs suisses
(a contrario: CornNu, p.173/4). Les deux commentateurs de la loi,
Davip, p.52, et MATTER, p. 50, se sont en particulier prononcés caté-
goriquement pour I'application du principe de la territorialité; voir
aussi SANDREUTER, p.55, vON WALDKIRCH, p.135, TROLLER, Terri-
toriale Unabhingigkeit, p. 244, Immaterialgiiterrecht, vol. I, p. 293,
et les auteurs cités.

204 RO 63 11 126 (JAT 1937 I 543).

205 RO 78 IT 164 (JdT 1953 I 46).

206 « Sur le territoire de la Suisse, le titulaire de la marque enregis-
trée dans ce pays jouit seul de la protection légale. Et lorsqu’un
usager de la marque n’utilise pas sa propre marque et que la marque
n’a pas été apposée par lui ou avec son agrément, 'usage en est illi-
cite selon ’art. 24, lettre ¢ LMF» (RO 78 II 169 — JdT 1953 I 50).

207 RO 86 II 270 (JAT 1961 I 591, Notes de jurisprudence J.
VoyaME); 85 IV 53 (JAT 1959 1V 83 et 1959 I 588).



La protection de la marque 151

4. Lors de la revision partielle de la LMF en 1939, les mi-
lieux intéressés avaient exprimé le désir que le principe de la
territorialité soit expressément mentionné dans la loi. Ce
veeu n’étant pas en rapport direct avec les modifications ap-
portées a la Convention de Paris par la Conférence de Lon-
dres de 1934, le Conseil fédéral déclara dans son message du
20 septembre 1937 que «pour cette raison surtout il ne pou-
vait y étre donné suite»28,

5. Il parait opportun de saisir 'occasion de la revision
totale de la LMF pour mentionner expressément le principe
de territorialité dans la 1012,

Deux exceptions devront toutefois étre prévues: tout
d’abord en faveur de la marque notoire, pour tenir compte
des obligations découlant de I’art. 6 de la Convention
d’Union. En outre, lorsque le titulaire d’'une marque a agi
de mauvaise foi, ce qui sera par exemple le cas lorsque celui
qui a déposé une marque en Suisse savait, au moment du
dépot, que le signe était déja déposé ou employé a I'étranger
par un tiers pour des produits semblables #1°,

XVII. Caractére du droit a la marque

1. Ainsi que TrRoLLER?!M I’a relevé, deux tendances peu-
vent etre constatées en ce qui concerne la nature du droit a
la marque.

La premiere considere la marque comme un bien intellec-

208 FF 1937 11X 109.

209 Dans ce sens également, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vor-
ort.

A0 RO 63 11126 (JAT 1937 I 544): «A supposer qu’on adopte ce
dernier principe — la territorialité — il trouverait cependant ses limi-
tes dans les régles supérieures de la bonne foi»; Davip, p.52; MaT-
TER, p.51; TROLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. I, p.294, qui n’ad-
met toutefois la mauvaise foi au sens de I’art. 2 CC que si des circons-
tances particulieres entourent I'usage de la marque en Suisse.

1 TROLLER, Annotation de I’arrét Philips, GRUR (Ausland)
1961, p.298.

11
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tuel indépendant, donnant a son titulaire un droit subjectif
absolu ayant une valeur économique (Goodwill) et exercant
une fonction de garantie (de la qualité du produit).

La seconde tendance entend limiter la marque a sa fonc-
tion d’indication de provenance; elle doit avant tout indi-
quer de quelle entreprise provient la marchandise. L.a mar-
que est certes considérée comme un bien indépendant confé-
rant un droit absolu. Son titulaire ne peut cependant exercer
ce droit que pour se défendre contre des faits de nature a in-
duire le public en erreur sur ’origine du produit.

2. A Toccasion de quatre arréts rendus au cours de ces
dernieres années®'?, et plus particulierement du dernier en
date, ’arrét Philips du 4 octobre 1960, le Tribunal fédéral
parait s’étre résolument rallié¢ a la seconde tendance, en exi-
geant, comme condition essentielle pour qu’il y ait contre-
facon d’une marque, qu’un fait puisse étre retenu qui soit de
nature a induire le public en erreur??,

3. Nous ne croyons pas qu’on puisse déduire de la récente
jurisprudence du Tribunal fédéral — qui a déja fait I’'objet de
plusieurs commentaires?'* — que la condition que le public soit
induit en erreur pour qu’il y ait violation d’'une marque en-
léve 4 celle-ci son caractere de droit subjectif absolu2s.

%2 RO 86 11270 (JdT 1961 1591); 85 IV 53 (JAT 1959 IV 83 et
I1588); 84 IV 119 (JAT 1959 IV 19 et 1588); 78 11 164 (JdAT 1953 1
46). ‘

213 Dans les arréts 85 IV 53 et 78 11 164, le TF a admis que le pu-
blic était induit en erreur sur la provenance du produit; il ne I’a pas
admis dans les deux autres cas.

24 TROLLER, Annotation, GRUR (Ausland) 1961, p.298, et Ter-
ritoriale Unabhingigkeit der Markenrechte im Warenverkehr,
GRUR (Ausland) 1960, p.244; TruEB, Markenschutz bei Import
von Konzernware, SJZ 1961, p.345; MapAy, Conséquences de la
décision Philips au sujet de la territorialité des droits de marque,
SJZ 1962, p.17; SpoENDLIN, Tduschung des Publikums und Mar-
kenrechtsverletzung, SJZ 1962, p.161.

215 Dans le méme sens, TROLLER, Territoriale Unabhéingigkeit,
p- 244, et SPOENDLIN, 0p. cit. p.165; a contrario: TRUEB, op. cit.,
p- 348/9.
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L’arrét Philips?® reléve expressément que les droits du
titulaire d’une marque sont des droits absolus, qu’ils repré-
sentent un bien intellectuel et qu’ils peuvent avoir une va-
leur économique (Goodwill). Cela ne veut toutefois pas dire,
ajoute le Tribunal fédéral, qu’ils constituent un bien indé-
pendant, utilisable a n’importe quelle fin et nécessairement
protégé parla LMF. 1ls sont considérés comme absolus, parce
qu’opposables a tous. Leur qualité de bien intellectuel ne
leur donne pas une étendue supérieure a celle qui leur est ac-
cordée par la loi. La marque, en contribuant a ’acquisition
et au maintien de la clientéle, peut avoir une valeur écono-
mique. Mais, précise le Tribunal fédéral, c’est la LCD qui
protége I'industriel ou le commercant contre les actes illicites
relatifs a la clientéle. La LMF ne peut étre invoquée que si
un tiers usurpe, contrefait ou imite la marque et risque ainsi
d’induire le public en erreur sur I’origine du produit.

4. Selon le texte de I’art.24 LMF, la contrefacon est suf-
fisante pour que ’action civile ou pénale soit fondée. Ce n’est
qu’en cas d’imitation qu’il est en outre nécessaire que le pu-
blic ait été induit en erreur’.

Le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence constante, a
cependant toujours jugé que cette interprétation littérale
n’était pas décisive et quel’art. 24 visait uniquement les actes
par lesquels le public pourrait étre induit en erreur sur la
provenance de la marchandise?s.

La revision de la LMF donnera au législateur I’occasion
de préciser sa volonté sur ce point. Cette volonté sera elle-
méme déterminée par la fonction économique qu’on entend
reconnaitre a la marque?'9.

A6 RO 86 II 283 (JAT 1961 I 593, Notes de jurisprudence de
J. VoyAaME).

A7 Dans ce sens, DAvID, p. 268, TRUEB, op. cit., p. 345, TROLLER,
Immaterialgiiterrecht, vol. I1, p.650/651.

A8 RO 86 11276 (JAT 1961 1592); 85 IV 55 (JAT 1959 IV 85 et
I 588); 84 IV 124 (JAT 1959 TV 23 et 1588); 52 1203 (JAT 1926 1
607); 51 1340; 33 1209 (JAT 1908 I 500). -

19 TROLLER, Annotation, p.298.
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9. La fonction d’indication de provenance de la marque
a de tout temps joué un role essentiel. C’est en se référant a
cette fonction que KoHLER et la doctrine allemande ont
construit leur théorie de la personnalité de la marque.

Il est incontestable que jusqu’a la fin du XIXe¢ siecle, la
marque avait avant tout pour but d’indiquer a ’acheteur
d’ou provenait la marchandise, qui ’avait fabriquée. Indé-
pendamment des autres motifs qui guidaient l'acheteur,
celui-ci procédait a I’achat d’un produit en raison de la con-
fiance que lui imposait le fabricant. L’ importance accordée
a la fonction d’indication de provenance se reflete dans I'in-
terdiction de la cession d’une marque sans 'entreprise fa-
briquant le produit, interdiction que connaissent encore les
législations de plusieurs pays, dont la Suisse.

Du fait du développement considérable du commerce et
de I'industrie depuis le début du XXe siécle, de la substitu-
tion progressive de la grande entreprise a I’entreprise artisa-
nale et de la société par actions a I'entreprise individuelle,
les rapports entre fabricants et commercants, d’une part, et
consommateurs, d’autre part, se sont notablement modifiés.
La garantie de qualité qu'implique la marque a acquis une
importance tout aussi grande — sinon plus grande — que la
provenance du produit.

Le législateur devra tenir compte de ce «fait» économique
et «trouver une solution équitable qui attribuerait aux mar-
ques un statut juridique plus libre, en protégeant néanmoins
le public contre des tromperies par des transactions abu-
sives»?20,

Le statut juridique qu’il conviendra de prévoir ne peut
étre précisé aujourd’hui déja, car il dépendra dans une large
mesure de la décision qui sera prise quant au maintien dans
la LMF du principe de la connexité de la marque avec I’en-
treprise ou de ’adoption du principe de la cession libre2*

220 MADAY, op. cit., p.18.
221 Cf. question XXVI1I, La cession libre de la marque, p.170.
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avec les effets qui en résulteront, également en ce qui con-
cerne I'octrol de licences?22,

A notre avis, le Tribunal fédéral restreint par trop la por-
tée du droit absolu du titulaire de la marque en faisant dé-
pendre I'usurpation et les autres faits repris sous lit.a—f de
I’art.24 de la seule condition d’une tromperie possible du
public sur la provenance de la marchandise, et en renvoyant
a la LCD pour la protection de tous les actes illicites relatifs
a la clientéle.

[.’absence du risque que le public soit induit en erreur sur
la provenance de la marchandise ne saurait justifier toutes
les atteintes au droit 4 la marque.

Etant donné I’évolution de la vie économique, on peut
admettre aujourd’hui que la marque est un bien intellectuel
ayant une valeur économique propre (Goodwill), exercant
une fonction non seulement d’indication de provenance, mais
aussi — et parfois essentiellement — de garantie de la qualité
du produit vendu??3.

Les cas d’abus étant réservés, toute atteinte au droit sub-
jectif absolu du titulaire de la marque porte préjudice a ce
dernier??t, Le risque que le public soit induit en erreur ne
constitue donc qu’une atteinte parmi d’autres au droit a la
marque; il ne doit pas étre le seul critére d’appréciation.

XVIII. Critére de la similitude des marques

1. L’art.1er LMF considére comme marque le signe qui
sert a distinguer un produit ou une marchandise. L’art.6 al. 1
précise que la marque «doit se distinguer, par des caractéres
essentiels, de celles qui se trouvent déja enregistrées».

2. La marque doit ainsi permettre de reconnaitre une
marchandise déterminée parmi toutes les marchandises ana-
logues. Elle doit par conséquent étre différente des autres

222 Cf. question XXVIII, Licences, p.181.
B Cf. p.101, ¢h. 9 et p. 177, ch. 5.
224 Dans le méme sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.
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marques, étre spéciale, c’est-a-dire de nature a ne pas étre
confondue avec une autre.

Tous les auteurs??®, se ralliant a la jurisprudence cons-
tante du Tribunal fédéral 226, sont d’avis que pour juger si
une marque est spéciale, il ne s’agit pas seulement d’exami-
ner si in abstracto elle ne se confond pas avec une autre. Ce
qui importe, c’est toujours la facon de voir des consomma-
teurs, le pouvoir de discernement de la clientele??? et non
pas la question de savoir si des confusions se sont déja pro-
duites??8, Pour apprécier le danger de confusion, on doit tenir
compte de 'impression que font les signes a4 comparer quand
on les examine dans leur ensemble??? et, s’il s’agit de marques
verbales, de leur effet phonétique?3®.

3. La réglementation actuelle n’a fait ’objet de critiques
ni dans la doctrine ni au sein des milieux économiques inté-
ressés. Aussi, sous réserve des propositions formulées au sujet
de la protection de la marque de haute renommée?3!, il pa-
rait opportun de la maintenir232,

225 Par ex. DAVID, p. 124, MATTER, p. 101, TROLLER, Immaterial-
giiterrecht, vol. I, p.231.

226 RO 87 11 35 (JAT 1961 I 586), 84 11 223 (JdT 1958 I 594), 83
I1220 (JdT 1957 1550) et les arréts cités; cf. également les nombreu-
ses citations de jurisprudence antérieure faites par TROLLER, Im-
materialgiiterrecht, vol. I, p.231.

227 RO 87 II 37 (JdAT 1961 I 587), 84 II 223 (JdT 1958 I 594),
73 11 59 (JAT 1947 1621), 73 11 185 (JdAT 1948 I 568).

228 RO 78 11 382 (JdT 1953 I 571).

229 Art.6 al.2 LMF; RO 87 II 36/37 (JdT 1961 I 587), 84 II 223
(JAT 1958 1594), 83 11 220 (JAT 1957 1 550), 82 IT 233 (JAT 1957 I
553), 78 II 380 (JAT 1953 I 572); 77 1I 324 (JAT 1952 I 337);
Davip, p. 127; MATTER, p. 99; TRoOLLER, Immaterialgiiterrecht,
vol. I, p. 237; von Bura, p. 17.

230 RO 87 I136 (JAT 1961 1586); 79 11222 (JAT 1954 1414); 78
IT 381 (JAT 1953 I 571); 73 1162 (JAT 1947 1 621).

231 Cf. p.114.

232 Dans le méme sens, le Groupe suisse AIPPI/Vorort.
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XIX. Critére de la similitude des produits

1. Alors que I’al.1 de I’art.6 LMF pose le principe du ca-
ractére distinctif de la marque, 1’al.3 déclare que la disposi-
tion de I’al. 1 ne s’applique pas aux marques destinées a des
produits ou a des marchandises «d'une nature totalement
différente» de ceux auxquels la marque déposée se rapporte.

Pour que les produits soient de nature totalement dif-
férente, 1’absence de tout risque de confusion n’est pas
suffisante. Il est nécessaire qu’il n’y ait pas entre eux un
rapport assez étroit pour que le public risque de les attribuer
au méme fabricant ou commercant 233,

Le message du Conseil fédéral présentant le projet de la
premiere loi sur les marques, du 31 octobre 1879, indiquait
déja qu’un critere strict devait étre appliqué, en déclarant
que la protection légale pouvait étre accordée «quand la nou-
velle marque est destinée a des produits ou 4 des marchan-
dises qui n’ont rien de commun avec les articles 4 la désigna-
tion desquels sert la marque déja déposée»?34.

La disposition de I’al.3 de I’art. 6 a été voulue par le 1égis-
lateur afin de permettre aux tribunaux «de se montrer sé-
veres» dans I'appréciation de la différence requise et «d’inter-
dire rigoureusement toute analogie entre deux marques lors-
que les produits auxquels elles s’appliquent s’adressent au
méme cercle de consommateurs, correspondent a des besoins
analogues et paraissent aux yeux du public étre I'objet de la
meéme industrie ou d’industries similaires»?35,

Le Tribunal fédéral, au cours d’une jurisprudence cons-
tante, a fait preuve de la sévérité qui lui était suggérée. Il a
admis qu’il fallait étre strict lors de I’examen des conditions
de I'art.6 al.3 LMF. Le titulaire de la marque nouvelle n’a

233 RO 87 II 107 (JAT 1961 I 589, Notes de jurisprudence de
J. VovaMme) et arréts cités. — Davip, p.141/2; MATTER, p.117; TRoL-
LER, Immaterialgiiterrecht, p.274; von Bureg, p.69.

23¢ FF 1879 III 697.

235 DUNANT, p.148.
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pas d’intérét 1égitime a choisir un signe se rapprochant de la
marque plus ancienne lorsqu’il existe un risque, méme loin-
tain, que le public attribue la méme provenance aux pro-
duits auxquels se référent les deux marques23é. Le Tribunal
fédéral a ajouté qu'une sévérité particuliére s’impose lors-
que les marques sont identiques237.

2. Toutes les lois ne sont pas aussi séveres que la LMF en
ce qui concerne les conditions fixées pour pouvoir utiliser
une marque semblable ou identique pour d’autres marchan-
dises.

C’est ainsi que la loi allemande n’exclut I'usage de signes
pouvant étre confondus que pour les produits identiques ou
similaires?®®. Il est vrai que la jurisprudence des tribunaux
allemands ne fait pas état de cette souplesse législative; elle
se montre tout aussi stricte que le Tribunal fédéral 239,

Selon les lois récentes des Etats nordiques, les marques
sont considérées comme étant & méme de créer une confusion
lorsqu’elles s’appliquent & des «produits identiques ou de
méme nature»?* ou a des «marchandises de méme nature ou
de nature analogue»?4.,

3. Le critere retenu est donc moins strict que celui de la
LMF. Convient-il, comme certains le suggerent?!2, d’atté-
nuer la condition de I’art.6 al.3 LMF en preévoyant que,
pour que les signes soient considérés comme prétant a con-
fusion, ils doivent étre utilisés pour des produits ou des mar-
chandises identiques ou de méme nature ?

236 RO 87 I1 107 (JAT 1961 I 589); 84 11 319 (JdT 1958 I 592);
cf. également les nombreux arréts antérieurs cités dans ces deux dé-
cisions.

237 Dans le méme sens: E. REIMER, Wettbewerbs- und Waren-
zeichenrecht, p.242.

238 ¢ 5, ch. 4 de la loi du 9 mai 1951.

239 TROLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. I, p.274.

240 Art. 6 des lois suédoise et danoise.

241 Art.6 de la loi norvégienne.

242 Cf. I’avis minoritaire des milieux intéressés (rapport Groupe
suisse AIPPI/Vorort).
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Nous ne le croyons pas. Ce n’est pas trop demander au
titulaire d’'une marque que de choisir un signe se différen-
ciant suffisamment des signes déja utilisés comme marques
ou de n’employer des signes identiques ou similaires que
pour des produits ou des marchandises d’une nature totale-
ment différente. Ce critére est équitable et nous ne voyons
pas de motifs impérieux de lui en substituer un autre qui ris-
querait d’ouvrir la porte aux abus.

XX. Lisles des produits (ou services) défensives

1. Conformément a I’art. 12 al. 1 LMF, celui qui veut faire
enregistrer une marque doit indiquer, au moment du dépot,
les produits ou les marchandises auxquels la marque est des-
tingss,

Cette disposition est la conséquence du principe, contenu
a l'art.6 al.3, selon lequel une marque enregistrée peut étre
utilisée par un tiers pour des produits d’une nature totale-
ment différente.

Un déposant peut toutefois étre tenté d’annoncer, au
moment du dépot, non seulement les produits qu’il entend
fabriquer ou vendre sous la marque dont I’enregistrement
est demandé, mais d’autres encore, a seule fin de prévenir
I’emploi de sa marque par un tiers.

Nous avons déja relevé que ¢’était a bon droit que la LMF
ne protégeait pas les marques défensives?44. Les mémes mo-
tifs plaident contre le dépot de listes de produits (ou ser-
vices) défensives?4,

2. La réglementation actuelle de I’art.12 al.1 LMF est-
elle suffisante ou convient-il de prévoir d’autres mesures ?

a) On pourrait, par exemple, envisager 1’obligation pour
le Bureau fédéral de refuser I’enregistrement des produits

243 DAvVID, p.139 et 205; MATTER, p.164; TROLLER, Immaterial-
giiterrecht, vol. I, p.273.

244 Cf. question VII, Les marques défensives, p. 112,

245 RO 80 I 382 (JdT 1955 1 177).
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(ou services) qui ne sont manifestement pas fabriqués ni mis
dans le commerce (ou offerts) par le déposant.

Une telle solution ne nous parait toutefois ni opportune
ni nécessaire. Tout d’abord parce que le Bureau fédéral n’a
pas la possibilité de s’assurer dans chaque cas de 'emploi de
la marque pour tous les produits annoncés au moment du
dépot. Ensuite parce que I'art.9 LMF dispose que si le titu-
laire d’une marque n’en a pas fait usage pendant trois an-
nées consécutives?46, la radiation de la marque peut étre or-
donnée par le juge a la demande d’un tiers?4”. La possibilité
existe donc de combattre les abus éventuels.

b) Afin de restreindre dans une certaine mesure le nombre
des produits (ou services) annoncés au moment du dépot, on
pourrait en revanche, a ’exemple d’autres pays, prévoir un
enregistrement par classes?*® de produits (ou services), avec
I’obligation de verser une surtaxe pour chaque classe en sus
d’un nombre de classes & déterminer?*®. On peut en effet ad-
mettre que P'obligation de payer des surtaxes engagera le

246 Nous proposons a la question VIII, Les marques de réserve,
p.112, de porter le délai de I’art.9 de 3 a 5 ans.

247 TROLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. I, p.285: «Wird der be-
gonnene Gebrauch der Marke ohne hinreichende Rechtfertigung
wihrend mehr als drei Jahren unterlassen, so geht das Recht allein
infolge dieses Nichtgebrauches und trotz dem aufrechterhaltenen
Eintrag unter. Jeder Interessierte kann die Nichtigkeit einer solchen
Marke einredeweise geltend machen oder sie gerichtlich feststellen
lassen und damit die Loschung bewirken; RO 62 II 62 (JdT 1936
I434).» '

248 [La Suisse ayant ratifié ’Arrangement de Nice concernant la
classification internationale des produits et des services auxquels
s’appliquent les marques de fabrique ou de commerce du 15 juin
1957 (ROLF 1962, p.1018 et 1019), 1a classification appliquée dans
notre pays est celle élaborée en 1935 par le Bureau international
pour la protection de la propriété industrielle. Cette classification
peut en tout temps étre modifiée ou complétée (afin de ’adapter
aux exigences de la vie économique) par un Comité d’experts ins-
titué par I’art.3 de ’Arrangement de Nice et selon la procédure
fixée par cet article.

249 Dans le méme sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.



La protection de la marque 164

déposant & ne pas revendiquer la protection de sa marque
pour des produits qu’il n’a 'intention ni de fabriquer ni de
mettre dans le commerce.

XXI. La traduction de la marque

1. Selon I'art. 12 al.4 LMF, le dépot et ’enregistrement,
en une seule langue, d’'une marque accompagnée d’un texte
en plusieurs langues suffisent pour assurer la protection,
pourvu que I'impression générale produite par la marque
ne soit pas altérée par ’emploi des différents textes?.

Bien que la loi n’assure expressément la protection que
des traductions du texte accompagnant la marque, le Tri-
bunal fédéral a jugé que ’emploi d’une traduction de la mar-
que devait également étre pris en considération pour exa-
miner la possibilité de confusion, en raison de 'importance
de I'usage de la marque?s’. La doctrine partage ce point de
VeSS

2. La Convention d’Union ne contient aucune disposition
relative a la protection des traductions de la marque.

Diverses propositions visant a compléter la Convention
d’Union ont été faites entre la Conférence diplomatique de
Londres (1934) et celle de Lisbonne (1958), par 'AIPPI, la
CCI et I'«International Law Association». Ces propositions
visaient a prévoir I’obligation pour les pays de I'Union d’ad-

250 I.e CF avait tout d’abord estimé que le dépot dans une seule
langue suffisait; il jugea toutefois nécessaire d’insérer dans son pro-
jet de loi la disposition qui figure a I’art.12 al.4 LMF, «afin de lever
tous les doutes et d’épargner aux industriels timorés les frais de
dépots multiples» (DUNANT, p.235).

251 RO 84 II 443 (JdT 1959 1 587, Notes de jurisprudence de J.
VovaMme: «En raison de la signification de 'usage de la marque,
I'utilisation de la marque verbale en traductions doit aussi étre prise
en considération pour apprécier le risque de confusion, comme on
le fait déja pour juger du danger de tromperie.»); 82 I 51 (JdT 1956
I341); 56 155 (JAT 1930 I 440).

252 DaviD, p.130; MATTER, p.109; TRoLLER, Immaterialgiiter-
recht, vol. I, p. 251.
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mettre au dépot et a Penregistrement, dans un seul et méme
acte, des marques complexes portant a la fois le texte de la
marque dans la langue d’origine et sa traduction dans
d’autres langues?3,

3. Lors dela Conférence diplomatique de Lisbonne (1958),
la délégation des Etats-Unis a repris les propositions de
I'AIPPI et de la CCI tendant a assurer la protection des tra-
ductions. Puis, pour tenir compte d’une suggestion faite en
séance par le représentant de la Fédération internationale
des ingénieurs-conseils, le délégué des Etats-Unis proposa
Pinsertion dans la convention d’une disposition visant non
seulement la traduction, mais aussi la translittération, c¢’est-
a-dire I’équivalent phonétique du mot. Un projet de texte
fut élaboré par un comité spécial. Ce texte ne fut toutefois
pas repris par la commission, en raison de I'opposition de
plusieurs délégations, et I’ensemble de la question fut ren-
voyé a une conférence diplomatique ultérieure?s,

4. La question a été réexaminée par 'AIPPI%5, Le Co-
mité exécutif de cette association, lors de sa réunion d’Ot-
tawa (1961), proposa d’introduire dans la Convention
d’Union une disposition devant permettre I’enregistrement
comme marque, dans la ou les langues officielles d'un pays de
I’Union, de toute traduction, transcription ou translittération
d’une marque déja utilisée, déposée ou enregistrée dans un
pays unioniste, I’obligation d’usage ne devant exister que
pour 'une des versions de la marque?$. Cette proposition

253 Résolutions ATPPI de La Haye (1947), de Londres (1948),
de Paris (1950), Résolutions CCI de Québec (1949) et Résolution de
'« International Law Association» de Copenhague (1950) (Confé-
rence diplomatique de Lisbonne, Documents préliminaires, 3¢ fasc.,
Tableau des veeux émis par divers congrés et assemblées, p.37/38).

254 Cf. Actes de Lisbonne, travaux de la Commission III (mar-
ques); PLiN1o BoLLrA, La Conférence de Lisbonne, p.17.

255 Annuaires AIPPI: 1959, no 8, p.81; 1960, no 9, p.171, no 9
supplément, p. 16, no 10, 2¢ partie, p. 17; 1961, no 10, 1*® partie, p.
101, no 11, 2¢ partie, p. 65; 1962, no 12, 1'® partie, p. 99.

56 Annuaire AIPPI 1961, no 11, p.66.
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prévoyait également la possibilité de faire enregistrer une
combinaison de la marque, c’est a-dire de procéder a un en-
registrement complexe.

5. La proposition du Comité exécutif de 'AIPPI a été
transmise pour observations aux groupes nationaux de cette
association en vue du Congres de Berlin de juin 1963.

Alors que les groupes du Canada et des pays nordiques se
sont opposés a toute disposition conventionnelle concernant
la traduction de la marque, les groupes des Etats-Unis, de
I’Italie et du Japon se sont ralliés au texte d’Ottawa. De leur
coté, les groupes belge, francais, néerlandais, britannique et
suisse se sont en principe déclarés en faveur de la proposition
d’Ottawa, tout en suggérant certains amendements. Enfin,
les groupes allemand et autrichien se sont prononcés en fa-
veur de la protection des traductions, transcriptions et
translittérations, mais sous une autre forme que celle retenue
a Ottawa?7.

Il appartiendra au Congrés de Berlin d’examiner ’en-
semble de la question, sur la base des rapports des groupes
nationaux, et, le cas échéant, de proposer un texte a insérer
comme nouvelle disposition dans la Convention de Paris.

6. Lors de leurs propositions pour la Conférence diploma-
tique de Lisbonne, les milieux suisses intéressés avaient de-
mandé que la question de la traduction de la marque soit
portée a 'ordre du jour et qu’elle soit réglée dans le sens de
la résolution de Paris (1950) de I'AIPPI, une nouvelle dis-
position de la Convention d’Union étant nécessaire pour
tenir compte des cas qui se présentent dans la pratique2.

En vue du Congres de Berlin de 1963, le Groupe suisse de
PAIPPI a adopté un rapport par lequel il se prononce en

257 Annuaire AIPPI 1962, no 12, 1™ partie, p. 99-120.

288 Mémoire commun de I’Union suisse du commerce et de 1’in-
dustrie et du Groupe suisse de I’'AIPPI, adressé au Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle le 29 mars 1957, Revue suisse 1958,
no 1, p.338;
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principe pour I’adoption du texte d’Ottawa, en suggérant
toutefois les amendements et compléments suivants?39:

a) La disposition envisagée ne devrait étre applicable
qu’aux marques enregistrées au pays d’origine.

Cette proposition nous parait opportune. Seul en effet
Ienregistrement d’une marque, et non le simple emploi ou
le dépot, justifie pour la traduction une protection analogue
a celle de la marque.

b) L’art.69Unaes de 13 Convention d’Union devrait étre
applicable.

Il nous parait également que les traductions, de méme
que la marque, ne devraient pouvoir étre refusées a 1'en-
registrement et & la protection que dans les conditions pré-
vues a cet article, c’est-a-dire dans ’essentiel lorsqu’elles
sont de nature a porter atteinte a des droits acquis, lors-
qu’elles sont dépourvues de tout caractere distinctif ou lors-
qu’elles sont contraires a la morale ou a I'ordre public.

c) L’enregistrement et la protection ne devraient pas étre
limités aux traductions, etc. faites dans la ou les langues
«officielles» du pays ou la protection est réclamée.

Cet amendement au texte d’Ottawa est certainement op-
portun, car dés le moment ou une langue étrangere est suf-
fisamment connue des consommateurs dans un pays et dans
un domaine déterminé — par exemple en Suisse I’emploi de
I'anglais pour des marques de cigarettes —, il n’y a pas de
motifs de traiter les traductions dans une telle langue autre-
ment que les traductions dans une langue officielle.

d) Le droit de priorité unioniste devrait étre réglé ex-
pressément.

Cette proposition avait déja été faite en vue de la réunion
d’Ottawa®6?, sans succes cependant. Aucun des rapports
présentés pourle Congres de Berlin par les autres groupes na-
tionaux ne la reprend?®®. Si aucune référence particuliére

2% Annuaire ATPPI 1962, no 12, 1'¢ partie, p. 118.
260 Annuaire ATPPI 1961, no 11, 17 partie, p. 125.
261 Annuaire AIPPI 1962, no 12, 1 partie, p. 99-120.
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n’est faite au droit de priorité, la question devra étre appré-
ciée dans chaque cas d’espéce par le juge, conformément a
I’art.4 de la Convention d’Union. On peut admettre que la
priorité sera reconnue pour les traductions lorsqu’on se trou-
vera en présence d’'un dépot complexe effectué moins de six
mois avant le dépot de la demande d’enregistrement de la
traduction. Il ne nous parait donc pas indispensable que
cette question soit réglée dans la Convention.

7. L’introduction dans la Convention de Paris d’une dis-
position nouvelle en vue d’obtenir la protection des traduc-
tions, transcriptions et translittérations dans les pays qui ac-
tuellement ne connaissent pas une telle protection nous pa-
rait justifiée.

Il conviendrait également de prévoir I'insertion dans la
LMF d’une disposition permettant par un seul et méme dé-
pot enregistrement d’'une marque dans sa version originale
et dans sa traduction, transcription et translittération, dans
les langues qui sont d’un usage courant en Suisse dans le do-
maine entrant en considération?¢2. La protection s’étendrait
a chacune des versions figurant dans I’enregistrement, méme
si la marque n’était utilisée que dans une seule version.
D’autre part, la recherche des antériorités faite par le Bureau
fédéral 263 au moment du dépdt devrait porter sur chacune
des versions indiquées par l'intéressé.

XXII. Réciprocité — Preuve de Uenregistrement
au pays d’origine

1. L’art.7 al.1 ch.2 LMF fait dépendre I’enregistrement
de marques appartenant a des industriels, producteurs et
commercants établis dans un autre Etat, de la réciprocité de

262 Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort, qui propose I’'in-
sertion dans la LMF d’une disposition assurant la protection des
traductions de la marque dans les langues nationales et en anglais.

263 Cf, question X1I, Systeme d’enregistrement, ch.14, p.139.
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traitement accordée par cet Etat (réciprocité générale) 264,
Convient-11 de maintenir cette exigence et celle de l'en-
registrement préalable de la marque au pays d’origine a
I’égard des déposants étrangers établis dans un pays qui
n’accorde pas sur ce point la réciprocité a la Suisse (art. 7
al.2)?

Les milieux intéressés se sont prononcés en faveur du
maintien de la réciprocité 265,

2. La premiére question (réciprocité générale) n’a pas une
grande importance pratique, car en fait la réciprocité existe
de plein droit pour tous les déposants établis dans un pays de
I’'Union de Paris, en application du principe de ’assimilation
de l’étranger au national (art.4 Convention de Paris).
D’autre part, en ce qui concerne la preuve préalable de I’en-
registrement au pays d’origine, il n’y a pas de motif de re-
noncer unilatéralement a ’exigence de la réciprocité 266,

XXIII. Enregistrement au nom d’un agent
ou représentant

1. Lors de la Conférence de Lisbonne (1958), une nouvelle
disposition a été insérée dans la Convention d’Union sous
forme d’un art. 6P afin de sauvegarder les droits du
titulaire d’une marque contre les agissements d’un agent ou
d’un représentant demandant ’enregistrement de la marque
en son propre nom sans l’autorisation du titulaire26?.

264 DAvID, p.158; MATTER, p.129; TROLLER, Immaterialgiiter-
recht, vol. I, p. 565.

265 Cf. le rapport Groupe suisse ATPPI/Vorort.

266 Cf. ’état au 1€r avril 1963 (établi par le Bureau fédéral)
des pays non membres de I’Union de Paris accordant la réciprocité
de traitement au sens de I’art.7 al.1 ch.2 (réciprocité générale) et
des pays accordant la réciprocité selon ’art.7 al.2 LMF (dispense
de la preuve de ’enregistrement au pays d’origine), Revue suisse
1963, fasc.1.

267 Conférence de Lisbonne, Documents préliminaires, 1€T fasc.,
Propositions du Bureau international, p. 68, et 3¢ fasc., Tableau des
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La Suisse ayant ratifié le texte de Lisbonne, cette nou-
velle disposition devra étre insérée dans la LMF.

2. Selon I’al.3 de ’art. 6°Pt*s de la Convention d’Union,
les législations nationales ont la faculté de prévoir un délai
équitable durant lequel le titulaire d’une marque devra faire
valoir ses droits. '

Un tel délai doit-il étre prévu dans la LME ?

Il va de soi qu’aucun délai ne saurait entrer en considéra-
tion lorsqu’on a affaire a un représentant de mauvaise foi.

Si le représentant est de bonne foi au moment de I’en-
registrement, les rapports qu’il entretient avec le titulaire
de la marque peuvent par la suite se détériorer — sans que la
faute en soit imputable au titulaire — et conduire a une rup-
ture des relations contractuelles. Il serait alors inéquitable
de refuser au titulaire de la marque la possibilité de faire va-
loir ses droits sous prétexte que le délai est échu.

Nous sommes par conséquent d’avis qu’aucun délai ne
devrait étre prévu dans la LM 268,

XXI1V. Réglementation du droit de priorité

1. La LMF ne contient aucune disposition relative au
droit de priorité unioniste. La loi fédérale sur les droits de
priorité du 3 avril 1914 ne concernait que les brevets d’in-
vention et les dessins et modeles industriels. Elle n’est ac-
tuellement en vigueur que pour les dessins et modéles indus-
triels, des dispositions relatives au droit de priorité ayant été
insérées dans la nouvelle loi sur les brevets du 25 juin 1954.

2. La question de savoir sous quelles conditions la priorité
unioniste sera reconnue en Suisse en matiére de marque est
sans intéret pour ceux qui effectuent un premier dépot dans

veeux, p. 37 (résolutions ATPPI de Berlin 1936 et Paris 1950 et CCI
de Paris 1950 et Lisbonne 1951); Actes de la Conférence diploma-
tique de Lisbonne, travaux de la Commission I1I (marques); PLiNIO
BoLra, La Conférence de Lisbonne, p.18/19; Davip, p.161.

268 Dans le méme sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

12
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notre pays. Le droit de priorité ne déploie d’effets en Suisse
que si un premier dépot a été effectué a I’étranger. Il ne pa-
rait donc pas indispensable de suivre I’exemple de la nou-
velle loi sur les brevets et de reprendre dans la LMF les dis-
positions de la Convention d’Union précisant les conditions
d’application du droit de priorité.

Une mention dans la LMF de la priorité unioniste?® avec
référence a I'art.4 de la Convention d’Union est cependant
opportune??,

XXV. La protection aux expositions

1. La disposition de ’art.35 LMF, selon laquelle le Con-
seil fédéral peut garantir une protection provisoire de deux
ans au plus aux marques appliquées a des produits ou mar-
chandises participant en Suisse a des expositions industriel-
les ou agricoles et provenant d’Etats avec lesquels il n’existe
pas de convention sur la matiére est jusqu’ici restée lettre
morte?™,

Cette disposition parait donc pouvoir étre supprimée
sans inconvénient 272,

2. Il conviendra en revanche de prévoir une disposition
aux termes de laquelle une protection temporaire (de trois
mois par exemple) sera accordée — conformément & I'art. 11
de la Convention d’Union — aux marques concernant des
produits figurant dans des expositions internationales offi-
cielles ou officiellement reconnues organisées dans un pays

269 T.e délai de priorité pour les marques est de 6 mois. La pro-
position faite a Lisbonne de le porter a 12 mois n’a pas eu de
succes.

270 Dans le méme sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

271 DAVID, p.349; MATTER, p.269; TROLLER, Immaterialgiiter-
recht, vol. II, p.641. — Le Bureau fédéral nous a déclaré que le béné-
fice de cette disposition n’a jamais été requis.

272 Dans le méme sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.
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unioniste?’®. LLa protection partira du jour de 'ouverture de
I’'exposition?™.

XXVI. Mandataires

1. La LMF ne prévoit aucune obligation de mandataire.
Les déposants établis a I’étranger peuvent donc, tout comme
les déposants établis en Suisse, déposer directement leurs
demandes d’enregistrement de marques au Bureau fédéral.

2. Si le principe du dépot constitutif du droit a4 la marque
devait étre introduit a ’occasion de la revision de la LMF,
conviendrait-il de prévoir — comme le fait I’art.7 ch.4 de la
loi sur les brevets — que les demandes d’enregistrement de
marques provenant de I’étranger ne peuvent étre acceptées
que si elles sont présentées par 'intermédiaire d’un manda-
taire établi en Suisse ou si elles sont accompagnées d’un pou-
voir constituant un mandataire en Suisse ?

3. La procédure de dépot et d’enregistrement d’une mar-
que ne saurait étre comparée a celle d’un brevet. En matiere
de marque, la procédure est relativement simple et le Bureau
fédéral devrait étre & méme, comme il I’a fait jusqu’ici, de
prendre directement contact avec le déposant domicilié a
I’étranger qui effectue un dépot. L’expérience enseigne du
reste qu’il est assez rare qu’un déposant domicilié a I’étran-
ger ne recoure pas au service d’un mandataire2?.

Les droits des tiers et les intéréts de la collectivité ne sont
nullement compromis par I’absence d’un mandataire et le
déposant domicilié & 1'étranger supporte seul les inconvé-
nients pouvant éventuellement résulter d’un contact direct
avec le Bureau fédéral, par exemple du fait de I’'usage d’une
langue qui n’est pas officielle dans notre pays.

273 Voir question XII, Le systéme d’enregistrement, ch.9, let-
tre b, p.132.

27t Cf. art. 21, loi sur les brevets d’invention.

276 Déclaration de M. EGGER, chef du service des marques du
Bureau fédéral, séances du Groupe suisse de ’AIPPI, Lucerne 8
juin 1962 et Neuchatel 11 juillet 1962.
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4. Le régime libéral appliqué jusqu’ici peut a notre avis
étre maintenu. La nouvelle LMF ne devrait contenir aucune
obligation de mandataire?27s.

XXVII. La cession libre de la marque

1. Conformément a 'art. 11 LMF, la marque ne peut étre
transférée qu’avec 'entreprise?””. Le législateur suisse s’est
ainsl rallié au principe de la connexité de la marque avec
I’entreprise; il a entendu que la marque suive le sort de
cette derniére?™,

Cette regle trouve sa justification dans la fonction d’indi-
cation de provenance reconnue a la marque. Le législateur
a voulu éviter que le public puisse étre induit en erreur sur
le véritable fabricant de la marchandise. Le principe de la
connexité a donc été inséré dans la loi pour sauvegarder les
intéréts de la collectivité?™.

2. Diverses exceptions au strict principe de la connexité
de la marque avec ’entreprise ont été insérées en 1939 dans
la LMF pour tenir compte des modifications introduites dans

les textes conventionnels par la Conférence diplomatique de
Londres en 1934.

a) C’est ainsi que I’art.11 al.1 LMF prescrit — conformé-

276 Dans ce sens également, la majorité des milieux intéressés;
cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

277 DAVID, p.194; MATTER, p.156; TROLLER, Immaterialgiiter-
recht, vol. I1, p.799.

278 I e transfert de I’entreprise au sens de ’art. 11 ne suppose pas
le transfert de tout I’actif ou le passif d’une entreprise, mais seule-
ment des éléments de cette derniere qui sont indispensables au
maintien de I’exploitation.

279 RO 84 IV 122 (JdT 1959 1588 et IV 19); Davip, p.194; MAT-
TER, pP.155, qui releve que le CIF, dans son message du 31 octobre
1879, s’était prononcé en faveur du principe de la connexité, parce
que la cession de la marque sans I’entreprise «pourrait» trop facile-
ment donner lieu a confusion: voir aussi E. MARTIN-AcCHARD, La
cession libre de la marque, p.83.
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ment a lart. 67" de la Convention de Paris — que «si
I’entreprise s’étend sur plusieurs pays, il suffit que la partie
de I'entreprise afférente a la Suisse soit transmise»; I’emploi
de la marque ne doit toutefois pas étre de nature a tromper
le public.

b) L’al. 2 de’art. 11 prévoit d’autre part — selon I’art. 9"
al.1 de ’Arrangement de Madrid concernant I’enregistre-
ment international des marques de fabrique ou de commerce
— que «la marque peut étre transmise pour une partie seule-
ment des produits pour lesquels elle est enregistrée, si la
partie de 'entreprise afférente a ces produits est également
transmise»; les produits compris dans la partie cédée doivent
étre completement différents de ceux pour lesquels la mar-
que reste enregistrée au nom du cédant et I'emploi de la
marque par le cessionnaire ne doit pas étre de nature a trom-
per le public. Avant méme l'introduction de cette disposi-
tion dans la LMF, le Tribunal fédéral avait du reste déja ad-
mis la validité d’une telle cession?8°.

¢) Un nouvel art. 6" fut en outre introduit en 1939 dans
la LMF pour tenir compte de la disposition relative aux en-
tentes de I'art.5 lettre C al.3 de la Convention d’Union re-
visée en 1934. L’art. 6 ™ prescrit que «des producteurs, in-
dustriels ou commercants étroitement liés au point de vue
économique peuvent déposer la méme marque aussi pour
des produits qui ne se différencient pas entre eux par leur
nature»; dans ce cas également, I’emploi ne doit pas avoir
pour effet de tromper le public, ni étre d’'une autre maniére
contraire a I'intérét public.

Ici aussi, le législateur n’a fait que confirmer la jurispru-
dence du Tribunal fédéral qui, dans l'arrét Roth contre
Gaba du 26 avril 1932281, gvait autorisé la cession sans I’en-
treprise dans le cas d’entreprises juridiquement indépen-
dantes, mais étroitement liées économiquement.

280 RO 58 11179 (JAT 1933 1 90); 24 11 334/335.
281 RO 58 11175 (JdT 1933 1 90).
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Il est donc possible aux entreprises ayant de tels rapports
de déposer la méme marque sans égard a ’art.11 LMF 282,
«Ainsi une sorte de cession libre est autorisée par la loi entre
sociétés ayant des liens économiques étroits2®3.

La Suisse est allée, dans ce domaine particulier, plus loin
que la Convention d’Union. Alors que I’art. 6°® LMF auto-
rise la cession dés qu’on est en présence d’entreprises appar-
tenant au méme groupe économique?®, la Convention exige
en effet qu’on ait affaire a des copropriétaires de la marque.

On a reproché a l’'art.5 lettre C al.3 de la Convention
d’Union de n’avoir aucune valeur pratique du moment qu’il
ne s’applique qu’aux copropriétaires?®®. Cette disposition
aurait cependant eu une tout autre portée si elle n’avait été
interprétée restrictivement par la plupart des pays, con-
trairement a l'interprétation donnée par le Bureau interna-
tional?® et par certains auteurs?®? selon lesquels la copro-
priété ne devrait pas s’entendre au sens juridique strict,
mais au sens économique?8, La fiction selon laquelle celui
qui emploie la marque est «copropriétaire» parait heureuse-
ment étre aujourd’hui de plus en plus abandonnée par un
grand nombre de pays unionistes?s?.

A la suite d’une suggestion des milieux intéressés??, le
Bureau international avait proposé, a la Conférence diplo-

282 RO 84 IV 119 (JAT 1959 IV 19).

283 K. MARTIN-ACHARD, p.72.

284 Au sujet du critére applicable, cf. Davip, p.148, MATTER,
p-121, TRoLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. I1, p. 643.

28 BODENHAUSEN, Problémes, p.57.

286 P.1. 1935, p. 115.

287 E. REIMER, Neue Wege, p.46.

288 P_J. PoINTET, Problémes actuels, p.87.

289 ToTH, L’emploi simultané de la marque, P.1. 1961, p.244.

290 Résolutions des Congres de Québec (1949) de la CCI, de Paris
(1950) de ’AIPPI et de Copenhague (1950) de I’'ILA ; — Conférence
diplomatique de Lisbonne, Documents préliminaires, 3¢ fasc. Ta-
bleau des voeux, p.21. — En ce qui concerne les efforts déployés par
I’AIPPI en faveur d’une protection de la marque holding dans le
cadre de I’art.5 lettre C al.3 et la nécessité d’une telle protection,
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matique de Lisbonne (1958), une réforme de I’art.5 lettre C
al.3, en vue d’autoriser I'’emploi simultané de la méme mar-
que par plusieurs personnes?®l. Un texte prévoyant — sous
réserve que le public ne puisse étre induit en erreur — que
I’emploi d’'une marque autorisé par le titulaire servira au
bénéfice de ce dernier lorsqu’il existera, entre le titulaire de
la marque et d’autres personnes physiques ou morales, des
relations ou conventions assurant un contréle effectif de
I’emploi de la marque par le titulaire, fut présenté a Lisbonne
par la Commission des marques??2, Cette proposition échoua
toutefois en Commission générale, du fait de ’opposition
d’une seule délégation, celle des Etats-Unis, tenue par ses
instructions a refuser tout texte ne prévoyant pas un con-
trole non seulement effectif, mais aussi légitime et ne spéci-
fiant pas l'objet du controle, celui-ci devant porter sur la
nature et la qualité des produits?®3.

d) La solution donnée en Suisse au transfert des marques
entre sociétés étroitement liées économiquement ne tenait
toutefois pas compte de la nécessité économique de I’emploi
d'une marque par une personne autre que le propriétaire en-
registré, comme par exemple par une société holding qui
n’exploite pas elle-méme des marques, mais controéle la fa-
brication chez ses sociétés affiliées des marchandises cou-
vertes par les marques.

Le Tribunal fédéral a remédié a cette lacune dans un ar-
rét rendu le 29 novembre 1949 294, Statuant sur un recours de

cf. TELL PERRIN, Les marques des sociétés holdings, p.87-97; voir
aussi HEvpr, Gleichzeitige Benutzung, p.457.

291 Conférence diplomatique de Lisbonne, Documents prélimi-
naires, Premier fasc. 1'¢ partie. — Propositions, p.30.

292 Actes de Lisbonne, Rapport de la Commission I1I (Marques).

293 Actes de Lisbonne, Procés-verbal de la séance de la Commis-
sion générale du 25 octobre 1958 ; voir aussi PrLinio BorLLa, La Con-
férence de Lisbonne, p.16.

294 RO 75 1340 (JAT 1950 1475); cf. le commentaire de cet arrét
par TELL PERRIN, Le régime juridique, p.206; voir aussi TROLLER,
Immaterialgiiterrecht, vol. 11, p. 642.
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droit administratif déposé par Suchard Holding SA a Lau-
sanne, contre une décision du Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle, le Tribunal fédéral a considéré qu'une société
holding industrielle était en mesure, sous réserve de certaines
conditions, de déposer une marque & son nom, la marchan-
dise couverte par la marque étant fabriquée par les sociétés
qu’elle controle.

3. Lors des travaux préparatoires pour la Conférence di-
plomatique de Londres (1934), I’administration francaise
avait proposé I'insertion dans la Convention d’Union d’un
article 67" aux termes duquel une marque aurait pu
étre librement transférée pour tout ou partie des marchan-
dises pour lesquelles elle a été enregistrée; les pays de I’Union
n’auraient toutefois pas été obligés de considérer comme va-
lable un transfert de marque dont 1'usage aurait été de na-
ture a induire le public en erreur?®.

Cette proposition reprenait dans I’essentiel le texte d'une
résolution adoptée par 'AIPPI a son Congres de Londres de
1932 %8,

Les délégations des pays latins, scandinaves et anglo-
saxons (sauf les Etats-Unis) se prononcérent en faveur de la
proposition francaise; en revanche, les pays de I'Europe
centrale (a’exception dela Tchécoslovaquie) s’y opposérent.
Le texte transactionnel de l'art. 692 gctuellement en
vigueur, fut adopté. Comme I’a relevé le Bureau internatio-
nal, cet article est loin de prévoir la cession libre de la marque.
Il constitue cependant «la premiére étape diplomatique in-
ternationale concernant ce sujet»*7.

Entre la Conférence diplomatique de Londres de 1934 et
celle de Lisbonne de 1958, TAIPPI et la CCI adopterent
plusieurs résolutions en faveur de la cession libre de la mar-

295 Actes de la Conférence de Londres (1934), p.401; voir aussi
E. MARTIN-ACHARD, p.122-126; RoUBIER, vol. I1, p.539.

296 Annuaire AIPPI 1932, no 4, 2¢ série, p.139.

297 Conférence de Lisbonne, Documents préliminaires, Premier
fasc. 1%¢ partie, Propositions, p.67.



La protection de la marque 175

que?®®, Finalement des textes presque identiques furent mis
au point: au Congres de Québec (1949) par la CCI et au Con-
grés de Paris (1950) par 'AIPPI. Ces textes prévoyaient la
possibilité de transférer une marque pour tout ou partie des
marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée, tout en
laissant & chaque pays unioniste le soin de régler selon sa loi
nationale les conditions propres a empécher que le transfert
puisse induire le public en erreur??,

Dans ses propositions pour la conférence de Lisbonne
(1958), le Bureau international recommanda I'introduction
de la cession libre dans la Convention d’Union et soumit a
I’examen des Etats unionistes un texte conforme a celui pro-
posé par AIPPI et par la CCI3%.

A Lisbonne, la cession libre de la marque s’est heurtée,
lors des travaux de la commission des marques, a une oppo-
sition de principe, en particulier de la part des pays de I'Est,
de la République fédérale d’Allemagne et de I'Italie; les
Etats-Unis, de leur coté, entendaient faire dépendre la ces-
sion de Ia marque de celle du «goodwill». De ce fait, la ques-
tion n’a pas été examinée en commission générale3®® et les
dispositions conventionnelles sont restées inchangées sur ce
point.

4. Le fait que plusieurs pays européens légiférérent en
matiére de marques entre 1850 et 188032, ¢’est-a-dire a un
moment ou le développement industriel et commercial

298 Congres de PAIPPI de Prague (1938), La Haye (1947) et
Paris (1950), et Congres de la CCI de Copenhague (1939) et de Qué-
bec (1949); au sujet de 'historique des travaux de ’'AIPPI et de la
CCI, cf. D. REIMER, p.162 et 181; E. MARTIN-ACHARD, p.127-140.

299 Conférence de Lisbonne, Documents préliminaires, 3¢ fasc.,
«Tableau des veeux», p.36/37.

300 Conférence de Lisbonne, Documents préliminaires, Premier
fasc., 1 partie, « Propositions», p. 67.

301 Actes de la Conférence de Lisbonne, Rapport de la Commis-
sion III (Marques); égal. PrLin1io BoLLa, La Conférence de Lisbonne,
p-17.

302 T,a France en 1857, I’Autriche en 1858, la Grande Bretagne en
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n’avait pas encore donné a la marque son caractére actuel,
n’est vraisemblablement pas étranger a la persistance du
principe de la connexité de la marque avec I’entreprise dans
un certain nombre de pays.

Les dispositions des lois sur les marques promulguées au
cours de la seconde moitié¢ du XIXe siécle tiennent compte
de la fonction économique de la marque a cette époque3®s.
Mais, comme 1’a relevé le Bureau international de 1’Union
de Paris, la question de la cession libre de la marque — une
des plus importantes du droit international des marques — a
considérablement évolué au cours des dernieres années. «LLa
plupart des nations qui furent hostiles & I'origine a 'idée
d’adopter cette possibilité en reconnaissent maintenant la
nécessiténdos,

Indépendamment de la France, qui a de tout temps admis
la cession libre de la marque, les pays européens suivants s’y
sont ralliés aujourd’hui: le Danemark, I’Espagne, la Grande
Bretagne, Monaco, la Norvége, le Portugal, la Suéde et la
Turquie.

D’autre part, le projet de convention et de loi uniforme
du Benelux en matiére de marque prévoit a son art. 12 la ces-
sion libre. Les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg
abandonneront par conséquent trés prochainement la régle
de la connexité de la marque avec ’entreprise.

Parmi les autres pays qui ont aussi adopté le principe de la
cession libre, citons I’Argentine, I’Australie, la Bolivie, le
Canada, le Chili, la Colombie, I’Union indienne, 1’'Iran, le
Japon, le Maroc, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pakis-
tan, la Tunisie, I'Union Sud-Africaine, ’'Uruguay, le Vene-
zuela et PURSS 305,

1862, I’Italie en 1868, I’Allemagne en 1874, la Belgique en 1879, la
Suisse en 1879 et 1880.

303 P, J. PoINTET, Problémes actuels, p.81.

304 Conférence de Lisbonne, Premier fasc., 1¥® partie, Proposi-
tions, p.64.

305 Voir la liste arrétée a fin juin 1962 des pays a cession libre et
des pays a cession non libre, établie par SAINT-GAL, p. L. 7.
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La loi-type relative aux marques de la CCI prévoit égale-
ment la libre cession de la marque (art.9).

Aucune décision relative au transfert de la marque n’a
encore été prise au sein du groupe de travail qui, dans le
cadre du Marché commun, prépare un avant-projet de
marque européenne: on sait cependant qu’il existe une forte
tendance en faveur de la cession libre, 'opposition étant
cristallisée par I’Allemagne, qui a toujours été le champion
de I'idée de la connexité de la marque avec ’entreprise. Les
milieux économiques intéressés des six pays de la CEE,
groupés au sein de I’Union des industries de la communaute
européenne, se sont d’ores et déja prononcés en faveur de la
cession libre.

I’évolution intervenue au cours des derniéres années per-
met de constater que I’'idée de la cession libre de la marque
s’est de plus en plus imposée®’, Méme en Allemagne, et bien
que la loi s’en tienne encore au principe de la connexité de la
marque avec I’entreprise, un important revirement s’est des-
siné dans la doctrine a la suite d’Isay, lorsque ce dernier, en
1929, ayant repris ’étude de ’ensemble du probleme, se
prononca pour 'indépendance du droit a la marque3?7.

La cession libre ne doit naturellement pas couvrir des
agissements d’ordre spéculatif ou autres n’ayant rien a voir
avec la probité qu’on doit observer dans les affaires. C’est la
raison pour laquelle les lois de la plupart des pays qui con-
naissent la libre cession sont assorties d’une disposition preé-
voyant que le transfert de la marque ne doit pas étre de na-
ture a induire le public en erreur.

5. Autrefois, la marque avait essentiellement pour but
d’indiquer I'origine d’une marchandise; c¢’était méme, dans
les temps anciens, «la signature de I’artiste sur I'objet qu’il a
faconné»3s.

308 Cf. D. REIMER, p.162 et 181, et les nombreux auteurs cités.

307 IsAv, «Selbststiindigkeit des Rechts an der Marke», GRUR
1929, p.23; D. REIMER, p.162 et 181.

308 DUNANT, p. 1.
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Aujourd’hui, la fonction d’indication de provenance de
la marque a de plus en plus fait place a la fonction de garan-
tie de la qualité du produit vendu3%®. Cette évolution est na-
turelle. Elle est la conséquence logique du développement
du commerce et de I'industrie3!?,

La marque joue également un role toujours plus impor-
tant du point de vue du fabricant qui désire s’assurer cer-
taines garanties que ne lui donne pas la protection relative
aux brevets d’invention, par exemple parce que le produit
n’est pas brevetable (denrées alimentaires, etc.) ou du fait
que l'invention tombera & bréve échéance dans le domaine
public, puisque la durée de protection des brevets d’inven-
tion est relativement courte (18 ans en Suisse), alors qu’une
marque peut étre indéfiniment protégée si les formalités de
renouvellement del’enregistrement interviennent a temps3!.

Les méthodes modernes de la réclame et de la vente312,
le développement pris par les échanges internationaux de
marchandises, la mise en circulation sous la méme marque
d’un produit fabriqué dans des pays différents sur la base de
licences d’exploitation contribuent a rendre la marque de
plus en plus indépendante de ’entreprise et a lui donner une
valeur propre3!3.

Si quelques auteurs®? contestent la fonction de garantie
qui est actuellement liée a la marque et continuent d’at-
tacher une importance essentielle a la fonction d’indication

309 Au sujet des diverses fonctions de la marque, cf. KRAYEN-
BUHL, p.17-26, E. MARTIN-ACHARD, P.35-44, R. SCHNAUFER-
BAUER, p.81-91, ScHwANK, p.58-100. — HorzAPFEL, p.9-14;
AMSLER, Markeniibertragung, p.137; voir aussi p.101, ch.9.

310 Cf. question II, Notion de la marque, ch.9, p.101.

811 P_J. PoinTET, Problémes actuels, p. 80.

312 Voir a ce sujet FF. ELVINGER, La marque, son lancement, sa
vente et sa publicité, Paris 1928.

313 Cf. E. MARTIN-ACHARD, D. 147, et les auteurs cités a p.30-37;
MApAY, p.18.

814 SpoENDLIN, Zur freien Ubertragbarkeit der Marke, Revue
suisse 1950, p.125; HeELD, Die Markenlizenz sowie Beziehungen zu
der Ubertragbarkeit der Marke.
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de provenance, on peut toutefois constater avec STEPHEN
P. LAapAs315 que, d'une maniére générale, il est aujourd’hui
admis que la valeur d’une marque ne dépend pas de la per-
sonnalité du producteur de la marchandise, mais toujours
de la garantie de qualité qu'implique la marque.

Ceux qui se prononcent encore en faveur de la connexité
de la marque avec I'entreprise déclarent fréquemment que
toute cession libre est de nature a induire les acheteurs en
erreur sur la qualité de la marchandise. Or, comme le releve
I’exposé des motifs du projet de loi sur les marques du Bene-
lux, «la valeur d’une marque réside dans sa renommée et le
cessionnaire de la marque s’efforcera presque toujours de
conserver cette valeur en maintenant la nature et la qualité
des produits & un niveau aussi élevé que possible. Dans quel-
ques cas isolés, ou le cessionnaire tenterait d’exploiter la re-
nommeée de la marque en offrant sous cette marque des pro-
duits de qualité inférieure, la réaction du public, dont la mé-
fiance sera éveillée, constituera une sanction beaucoup plus
efficace que annulation du transfert»3,

Il n’y a au surplus aucune raison dans ce domaine de sup-
poser la mauvaise foi et de croire 4 une diminution nécessaire
de la qualité. Selon SpoENDLIN3, méme le fait que les pays
connaissant la cession libre n’ont pas fait de mauvaises ex-
périences avec cette institution n’est pas probant! A son
avis, toute cession de marque sans I'entreprise induit le pu-
blic en erreur, sauf si la marque n’a pas encore été utilisée.
Une telle conception est manifestement fondée sur des con-
sidérations théoriques et ne tient pas compte des réalités
économiques?®. L’acquéreur d’'une marque est le premier

315 STEPHEN P. LADAs, exposé présenté le 12 novembre 1948 a
la Commission pour la protection internationale de la propriété in-
dustrielle de la CCI (doc. no 8537).

316 Convention Benelux et loi en matiére de marques, p.17/18;
dans le méme sens, RoUBIER, vol.II, p.537; SAINT-GAL, p. G2,
BUrai, p. 85.

317 SPOENDLIN, op. cit., p.131/132.

318 P_J. PoIiNTET, Problemes actuels, p. 84.
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intéressé a ce que le produit qu’elle couvre continue d’avoir
la faveur du public acheteur. Il s’efforcera donc normalement
de maintenir la qualité de la marchandise et si possible de
I’améliorer. Or, d’aprés SPOENDLIN, il y aurait tromperie du
public méme dans ce dernier cas?®.

La cession de 'entreprise ne garantira du reste pas néces-
sairement la qualité du produit couvert par la marque.
L’entreprise peut en effet passer en des mains moins ex-
pertes, des tours de mains peuvent se perdre, certaines ma-
tieres premieres étre remplacées par d’autres sans méme
qu’il y ait faute de la part du nouveau fabricant. Dans de tels
cas, le public pourra étre d’autant plus aisément trompé sur
la qualité de la marchandise qu’il s’attendra, du fait de la
cession de la marque avec I'entreprise, a recevoir une mar-
chandise exactement semblable a celle qui lui était livrée
précédemment 320,

Le risque d’erreur n’est donc pas lié a la cession libre; la
marque, en ’état actuel du droit, «ne constitue nullement
une garantie de qualité véritable et complete pour 'acqué-
reur de la marchandise»32,

6. Les milieux suisses intéressés ont eu l'occasion de se
prononcer sur la question lors de I’examen des propositions
du Bureau international en vue de la Conférence diploma-
tique de Lisbonne (1958). Se fondant sur ’avis unanime de
leurs membres, le «Vororty de 1I’Union suisse du commerce
et de I'industrie et le Groupe suisse de ’AIPPI ont recom-
mandé I'insertion dans la Convention d’Union du principe
de la cession libre, prenant expressément en considération le
fait qu’une modification de cette nature apportée au texte
conventionnel exigerait une revision de la LMF'322,

319 SPOENDLIN, op. cit., p.132: «Jede Tduschung des Publikums
sollte vermieden werden, ganz unabhingig von der allfilligen Ge-
fahr der faktischen Schiadigung der Kéduferinteressen». Dansle méme
sens, HELD, p. 90.

320 P_J. PoINTET, Problémes actuels, p. 85.

321 KRAYENBUHL, p.25; voir aussi BUrai, p. 85.

322 Revue suisse 1958, p.28/29.
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Ces milieux sont aujourd’hui encore du méme avis??3,

7. Dans l'arrét Suchard Holding SA du 29 novembre
1949, le Tribunal fédéral, tout en se prononcant pour le
maintien du principe de la connexité de la marque avec
Ientreprise, a précisé que 1’évolution parcourue par le droit
des marques commande une interprétation libérale des dis-
positions en vigueur, «d’autant plus que cette évolution n’est
manifestement pas parvenue a son terme»324,

La solution consistant a autoriser la cession libre dans la
mesure ol le public n’est pas induit en erreur constitue cer-
tainement un pas en avant dans cette évolution®?. Il nous
parait par conséquent opportun que cette question soit ré-
glée d’une fagon positive dans la nouvelle LMF. On pourra,
de cette facon, mettre fin aux moyens détournés auxquels
on recourt actuellement pour atteindre un but identique32¢
et en particulier a la cession en blanc3?’.

XXVIII. Licences

1. La LMF ne connait pas la licence de marque. Les exi-
gences économiques ont toutefois rendu une telle licence
nécessaire3?s,

323 Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

82¢ RO 75 1 340 (JAT 1950 1475).

325 Dans le méme sens: E. MARTIN-ACHARD, p.163, SCHWANK,
p.192, R. SCHNAUFER-BAUER, p.95, qui a tout particuliérement
examiné cette question du point de vue de la sauvegarde des inté-
réts de la collectivité, TeELL PERRIN, Régime juridique, p.211,
BUrai, p.96, AmsLER, Markenibertragung, p.142. — Nous avons
vu (p.179) que le projet de loi Benelux (art.12) autorise la cession
libre sans aucune réserve relative a une éventuelle tromperie du
public.

326 . MARTIN-ACHARD, Annuaire AIPPI 1947 (Congres de La
Haye) no 2, 3¢ série, p.271; RoUBIER, vol. II, p.537/538: «Ce qu’on
a vu en pratique, en Allemagne et dans les pays voisins, c’est le dé-
veloppement de certaines fraudes, tendant a tourner ’interdiction
de la cession de la marque indépendante.»

327 Cf. question XXXII, Délai d’attente...ch. 3, p.191.

328 Pour tenir compte du principe de la connexité de la marque
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Le Tribunal fédéral, sans admettre d’une facon générale
la licence de marque, a été amené a préciser dans quels cas
une licence pouvait étre accordée sans porter atteinte au
principe de la connexité de la marque avec l’entreprise:
lorsque la licence est accordée a une entreprise ayant des
relations économiques étroites avec le donneur de licence
et en particulier lorsque la marchandise couverte par la mar-
que du donneur de licence est identique a celle du licencié3?®.
Dans un tel cas, en effet, le public ne risque pas d’étre induit
en erreur sur la marchandise.

2. Si, comme nous le suggérons, le principe de la cession
libre est introduit dans la LMF, on devra également prévoir
la possibilité d’octroyer des licences, car on ne saurait refuser
au titulaire d’une marque un droit moins étendu que la ces-
slon™aY,

3. On pourra s’inspirer, pour la réglementation a mettre
sur pied, de celle contenue dans la loi sur les brevets d’in-
vention33t,

avec ’entreprise, le contrat de licence prévoit généralement que la
marque sera exploitée au nom et pour le compte du titulaire.

329 RO 84 TV 123 (JAT 1959 IV 19), 83 IT 330 (JAT 19581 588),
79 11 221 (JAT 1954 1 414), 75 1 347 (JdAT 1950 I 475), 72 II 426
(JdT 1947 1 361), 61 II 59 (JAT 1935 I 472); — DaviDp, p.197;
MATTER, p.162; TROLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. II, p.829—
832; TROLLER, Markenlizenz, p. 46; E. MARTIN-ACHARD, p.61; R.
SCHNAUFER-BAUER,p.103; HELD, p.23; PLiN1IO BoLLA, LLa proprieta
industriale, p.368; BiUrai, p.82; ROTTGER, Die gemeinsame Ver-
wendung, GRUR 1955, p. 566; voir aussi I’exposé des motifs du
projet de convention Benelux en matiére de marques, p.18: «Les
milieux intéressés sont maintenant d’avis que la reconnaissance de
la licence de marque est nécessaire pour des raisons économiques
et que la pratique des licences ne saurait étre empéchée méme si
la loi I’ignorait.»

330 En ce qui concerne la concession de licences de marque, cf.
SAINT-GAL, p. M1-14.

331 Art.34 loi sur les brevets; — cf. au sujet de la licence de bre-
vets: Scuwarz, Der Lizenzvertrag im Patentrecht, Koln 1940; R.
RAMSEYER, Le contrat de licence de brevets d’invention, Genéve
1948; AEBERHARD, Rechtsnatur und Ausgestaltung der Patentli-
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On devra prévoir la possibilité pour le déposant ou le ti-
tulaire de la marque d’autoriser des tiers a utiliser la marque,
le consentement de tous les ayants droit étant nécessaire en
cas de copropriété.

L’obligation faite par certaines lois, et reprise a I’art. 10 de
la loi-type relative aux marques de la CCI, que les liens ou
les accords existant entre le propriétaire et I'utilisateur as-
surent un controle effectif de I'utilisation de la marque en ce
qul concerne la nature et la qualité des produits, ne nous
parait pas devoir étre retenue. Le seul contrdle efficace ne
peut étre exercé que par les consommateurs33?,

Afin d’éviter que le public puisse étre induit en erreur sur
le titulaire de la marque, ’enregistrement de la licence —
contrairement a la réglementation en matiere de brevets
d’invention — devra étre obligatoire333.

XXIX. Durée de I'enregistrement

1. Aux termes de ’art.8 LMF, la protection résultant de
Penregistrement d’'une marque dure 20 ans a compter du
jour de son dépot auprés du Bureau fédéral. Un renouvelle-
ment peut étre demandé en tout temps pour une méme
duréetos,

Convient-il de maintenir la période de protection actuelle
de 20 ans ou de 'abréger et, le cas échéant, de prévoir un
délai plus court pour la premiére période d’enregistrement ?

zenzen im deutschen, franzosischen und schweizerischen Recht,
Berne 1952; Brum/PEbprAzzINI, Das schweizerische Patentrecht,
vol. I, p.327-531; TroLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. II, p.807-
840.

332 Voir I'exposé des motifs du projet de convention Benelux ad
art.12; p. 17/18.

333 Dans le méme sens, le Groupe suisse de I’AIPPI, Lausanne
8 juin 1962. Les avis des milieux intéressés sont partagés quant a
I'opportunité de rendre I’enregistrement obligatoire; ci. le rapport
Groupe suisse AIPPI/Vorort.

33t Davip, p.173, MATTER, p.140, TrRoLLER, Immaterialgiiter-
recht, vol. I, p.133.

13



184 Pierre Jean Pointet:

2. Un examen des différentes législations nationales per-
met de constater une grande diversité dans la durée des pre-
miers enregistrements et de leur renouvellement 335,

La validité de I'enregistrement varie le plus souvent entre
10 et 20 ans. D’une facon générale, la protection peut étre
renouvelée indéfiniment, aucun intérét de la collectivité ou
des tiers ne pouvant étre 1ésé du fait du maintien en vigueur
d’une marque au nom du méme titulaire.

Dans certains pays, la durée de protection en cas de re-
nouvellement n’est pas la méme que celle résultant du pre-
mier dépot. Dans d’autres, une déclaration d’usage doit
étre présentée ou une taxe doit étre payée aprés une période
déterminée (p. ex. b ans)338,

Etant donné la nécessité d’alléger les registres de toutes
les marques non utilisées et de ne pas bloquer des signes qui
pourraient éventuellement étre utilisés comme marques par
des tiers, on constate en Europe®*” une tendance a fixer a
10 ans la durée de protection résultant du premier dépot et
des renouvellements. C’est ainsi que les lois des pays euro-
péens suivants connaissent une durée de protection de 10
ans: Allemagne (République fédérale d’Allemagne et Répu-
blique démocratique), Autriche, Danemark, Finlande, Grece,
Luxembourg, Norvége, Pologne, Portugal, Suede et Tché-
coslovaquie.

Le projet de loi sur les marques du Benelux (art.11) pré-
voit une période de protection de méme durée, de sorte que
la Belgique et les Pays-Bas appliqueront prochainement une
protection de 10 ans33®, également retenue par l’art.11 de la
loi-type de la CCI.

Quant au projet de convention de la CEE en vue d’insti-

335 Cf. le tableau comparatif établi par SAINT-GAL, p. H.9.

336 Cf. les tableaux établis par SAINT-GAL, p. H.9-18.

337 Et hors d’Europe également: cf. p.ex. la nouvelle loi sur les
marques entrée en vigueur au Japon le 1T avril 1960, qui ramene la
durée de I’enregistrement de 20 a 10 ans.

338 Actuellement, la durée de protection est illimitée en Belgique
et de 20 ans aux Pays-Bas.



La protection de la marque 185

tuer une marque européenne, certains recommandent une
limitation de la durée d’enregistrement 4 10 ans avec re-
nouvellement possible pour une méme période339.

3. Afin d’éviter le maintien au registre des marques de
toutes les inscriptions de signes non utilisés, les milieux suis-
ses intéressés se sont prononcés dans leur majorité en fa-
veur d’une réduction de la premiére période de protection
de 20 a 10 ans, une minorité désirant conserver le régime
actuel 340,

En ce qui concerne les périodes de protection ultérieures
résultant du renouvellement de I’enregistrement, ces mémes
milieux se sont prononcés, également dans leur majorité,
pour une période de 20 ans, une minorité recommandant une
période de 10 ans34.,

Certes, le risque du maintien au registre des marques de
signes non utilisés n’est pas grand en cas de renouvellement.
On peut en effet admettre que celui qui renouvelle sa marque
apres dix ans a l'intention de continuer d’en faire usage pour
une période prolongée.

Il existe cependant des cas ou le titulaire d’'une marque
cesse d’en faire usage au cours d’une période de renouvelle-
ment, par exemple parce que le produit qu’elle couvre ne se
vend plus, ayant été remplacé par un autre produit du méme
ayant droit ou d’un tiers. D’autre part, le renouvellement
est une procédure simple et peu cotiteuse342. On peut donc
demander au titulaire d’'une marque de la renouveler apres
10 ans, méme si cela exige de sa part quelques travaux ad-
ministratifs supplémentaires.

339 SAINT-GAL, Marques et Marché commun, p.120. Voir aussi
Part.9 du projet de loi uniforme de 1’Istituto di diritto comparato
commerciale, industriale e del lavoro « Angelo Srafta», Milan (1962).

320 Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort; voir aussi pro-
ces-verbal Groupe suisse AIPPI, Lucerne 8 juin 1962.

#4l Tdem.

342 Simple paiement de la taxe si notre proposition formulée sous
question XXX, Modalités du renouvellement de l’enregistrement
(p.187) est acceptée.
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4. La détermination du délai a fixer dans la LMF pour
les différentes périodes de protection est une question d’ap-
préciation.

Etant donné d’une part 'avis exprimé par les milieux
suisses intéressés et, d’autre part, la tendance actuelle sur le
plan international, nous estimons opportun de prévoir une
durée de 10 ans aussi bien pour la protection résultant du
premier dépot que pour celle découlant des renouvellements.

5. Il serait cependant opportun d’éliminer du registre les
marques qui ne seraient pas du tout utilisées ou qui seraient
abandonnées aprés un certain temps.

La présentation d’une attestation d’emploi — comme aux
Etats-Unis par exemple — ne nous parait pas appropriée, car
il est toujours possible de faire un usage restreint d’une mar-
que et d’en attester ensuite 'usage34s.

On pourrait en revanche, pour la premiere période de pro-
tection, prévoir que le paiement de la taxe d’enregistrement
interviendra en deux fois. La premiere partie au moment
du dépot et la seconde apres 5 ans, ¢’est-a-dire a I’expiration
du délai aux termes duquel ’annulation d’une marque en-
registrée pourrait étre demandée si son titulaire n’en a pas
fait usage®**. Faute du versement de la seconde partie de la
taxe d’enregistrement — qui ne pourrait pas étre payée par
anticipation — la marque serait radi¢e d’office3*5. Le Bureau
fédéral devrait cependant avoir I'obligation — p. ex. 3 mois
avant la fin de la premiére période de 5 ans — d’aviser le titu-
laire de la marque de I’échéance prochaine de la seconde

383 Voir aussi question XXX, Modalités du renouvellement de
P’enregistrement, ch. 2 lit. c), p. 188.

344 Cf. question XXXII, Délai d’attente..., p.191.

85 J1’art.8 du projet de nouvelle loi francaise sur les marques
subordonne la protection, au cours tant de la premiére période d’en-
registrement (de 20 ans) que des périodes de renouvellement (de
20 ans également), au paiement d’une taxe périodique payable tous
les 5 ans. En cas de non paiement de la taxe quinquennale, le dép6t
cesse d’avoir effet.
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partie de la taxe d’enregistrement, aucune radiation d’of-
fice ne pouvant intervenir sans cet avis préalable.

XXX. Modalités du renouvellement
de Uenregistrement

1. Afin d’éviter tous travaux administratifs superflus,
aussi bien au Bureau fédéral qu’aux titulaires de marques, il
convient de simplifier dans toute la mesure du possible la
procédure de renouvellement de Uenregisirement31®. Une telle
simplification s'impose d’autant plus si, comme nous le pro-
posons??, la durée de protection est réduite de 20 4 10 ans;
cette mesure rendra en effet les renouvellements plus fré-
quents.

Une distinction doit étre faite entre les renouvellements
tels quels, c¢’est-a-dire intervenant sans qu’aucune modifica-
tion ne soit apportée a la marque et sans que la liste des pro-
duits soit élargie, et les renouvellements comportant des mo-
difications de la marque ou l’élargissement de la liste des
produits.

2.a) Le renouvellement tel quel doit pouvoir étre effectué
par simple paiement de la taxe dans un délai commencant
au plus t6t 6 mois avant I'échéance du délai de protec-
tion348 et expirant a la fin du délai de grace de 6 mois qui
suit I’échéance, si le renouvellement n’est pas intervenu a
cette date.

Une telle procédure serait de nature a simplifier le tra-
vail des titulaires de marque et du Bureau fédéral3*?, sans

316 Art.18 du Reéglement d’exécution LMF. — Actuellement, la
marque doit étre examinée de la méme facon lors du renouvellement
que lors du premier enregistrement; RO 70 1299 (JdT 1945 I 325);
Davip, p.175; MATTER, p.141.

347 Cf. question XXIX, Durée de I’enregistrement, p. 183.

318 Dans ce sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort; cf.
également proces-verbal Groupe suisse AIPPI, Neuchatel 11 juillet
1962.

349 Déclaration de M. EGGER, chef du service des marques du
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qu’il n’en résulte aucun inconvénient quelconque pour les
tiers.

~ b) On pourrait éventuellement supprimer la publication
du renouvellement et ne prévoir une publication que pour
les marques non renouvelées, c’est-a-dire pour celles qui
seraient biffées du registre des marques.

c) Convient-il d’exiger comme condition du renouvelle-
ment tel quel que la preuve de I'usage de la marque soit
apportée, afin d’éviter le renouvellement de marques dont
il ne serait plus fait usage ?

Nous ne croyons pas qu'une telle proposition soit oppor-
tune. On peut en effet admettre que le titulaire dont la mar-
que aura déja été protégée pendant dix ans?®® n’annoncera
sa marque au renouvellement que s’il en fait usage. Si tel
n’est pas le cas, le titulaire qui voudra quand méme faire
renouveler I'enregistrement de sa marque n’aura guére de
difficultés a alléguer un usage quelconque.

Une telle obligation compliquerait au surplus le renou-
vellement, car elle exigerait un controle de la part du Bureau
fédéral. Si on entend — a juste titre a notre avis — simplifier la
procédure, il faut se contenter de prévoir comme seule con-
dition le paiement de la taxe de renouvellement dans les
délais prévus.

3. En cas de renouvellement comportant une modification
de la marque ou l'élargissement ou la modification de la liste
des produits, le simple versement de la taxe n’est pas suffi-
sant.

Si le principe du dépot et de I’enregistrement constitutifs
de droit est admis et si la procédure que nous proposons est
introduite?®?, toute modification de la marque et tout élar-
gissement ou toute modification de la liste des produits devra

Bureau fédéral, a la séance du Groupe suisse de ’AIPPI, Neuchatel
11 juillet 1962.

350 Cf. question XXIX, Durée de I’enregistrement, ch.4, p. 186.
381 Cf. question X1II, Le systéme d’enregistrement, p. 129.
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étre examinée d’office par le Bureau fédéral et la décision de
renouvellement de I’enregistrement devra pouvoir faire I’ob-
jet d’une opposition de la part des tiers intéressés.

Le renouvellement de la marque devra donc étre assimilé
a un nouveau dépot bénéficiant de la priorité de I’enregistre-
ment précédent pour tout ce qui n’est pas nouveau.

4. Pour tenir compte des exigences de la pratique, il
nous parait opportun de prévoir, de méme que jusqu’ici, la
possibilité d’opérer en ftout temps un renouvellement de la
marque?3®2. Dans ce cas, et conformément a I’actuelle LMF,
la nouvelle période de protection courra & partir du jour du
dépot de la demande de renouvellement.

5. Indépendamment des autres dispositions de pure forme
du reglement d’exécution de la LMF — a reprendre mutatis
mutandis —il conviendra de maintenir dans le nouveau regle-
ment la disposition de I’art. 18 ch.5, qui prévoit que lorsque
le délai de protection est expiré sans que I’enregistrement ait
été renouvelé, le Bureau fédéral envoie — sans toutefois y
étre astreint — un avis de renouvellement.

XXXI. Radiation pour cause de non usage

1. Pour les motifs indiqués a propos des marques de ré-
serve333, il parait opportun de prolonger de 3 4 5 ans le délai
de I'art.9 al.1 LMF aux termes duquel I’annulation d’une
marque enregistrée peut étre demandée si son titulaire n’en
a pas fait usage pendant trois années consécutives. Cette
prolongation tiendra compte des exigences de la pratique.

2. Bien que la radiation de la marque ne soit ordonnée par
le juge qu’a la demande d’un intéressé, la protection échoit
a I’échéance du délai non utilisé de ’art.9 al. 1 LMF 354,

Selon I'actuelle LMF, le droit 4 la marque s’acquiert par
I'usage. Par conséquent, si aprés I'expiration du délai de trois

352 Dans ce sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.
363 Cf. question VIII, Les marques de réserve, p.112.
354 RO 62 1163 (JAT 1936 I434); voir aussi Davip, p.183, MAT-



190 Pierre Jean Pointet:

ans le titulaire fait de nouveau usage de la marque, il est au
bénéfice d’'une nouvelle protection, qui prendra effet au mo-
ment de I'usage, sous réserve des droits des tiers ayant pris
naissance dans I'intervalle3s.

Si, comme nous le proposons?, le systeme du dépot et
de I'enregistrement constitutifs du droit a la marque est in-
troduit dans la nouvelle loi, convient-il, comme le suggerent
certains milieux intéressés®?, d’assimiler 'usage tardif a
I'usage intervenu pendant le délai, si cet usage tardif inter-
vient avant 'ouverture devant le juge d’'une demande en
radiation de la part d’un tiers, sous réserve des droits des
tiers nés avant 'usage effectif ?

On peut certes alléguer qu’il ne serait pas équitable de
prononcer I'annulation pour non usage, alors que l'usage
serait intervenu apres I’échéance du délai légal, mais avant
I'ouverture de I’action en radiation.

Donner suite a une telle proposition conduirait toutefois
a affaiblir 'obligation d’usage de la marque. La nécessité de
prévoir la sauvegarde des droits des tiers aurait en outre
comme effet de permettre, le cas échéant, la coexistence de
deux marques identiques pour les mémes produits, si le
systeme de la procédure en opposition était préféré a celui
que nous préconisons de 'examen d’office.

En portant de 3 4 5 ans le délai de I’art.9 al. 1 LMF, on
tiendra compte dans une large mesure des difficultés que le
titulaire peut éventuellement rencontrer dans ses préparatifs
pour 'usage de sa marque, cela d’autant plus qu’il convien-
dra naturellement de reprendre la disposition selon laquelle
la radiation ne sera pas prononcée sile titulaire peut justifier
du défaut d’usage.

TER, p. 148 ; TROLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. I, p. 285. — L.’usage
meéme restreint est suffisant pour sauvegarder le droit a la marque;
il ne doit toutefois pas s’agir d’un usage simulé (RO 81 II 284 — JdT
1956 I 338).

335 DAviID, p.183, MATTER, p.149.

856 Cf. question X1I, Le systéme d’enregistrement, p. 129.

357 Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.
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Nous estimons par conséquent que dans l'intérét de la
sécurité juridique, il n’y a pas lieu d’assimiler 'usage de la
marque tardif, mais antérieur a 'ouverture d’une action en
radiation, a 'usage intervenu pendant le délai légal.

3. Selon I’'art.5 LMF, il y a présomption, jusqu’a preuve
du contraire, que le premier déposant est aussi le véritable
ayant droit a la marque.

La preuve du non usage, au cours d’une action en radia-
tion fondée sur I’art.9 al.1 LMF, est généralement difficile
ou méme impossible & administrer.

Etant donné I'importance attachée par la LMF a I'obli-
gation d’usage, une disposition devrait étre prévue selon
laquelle le juge pourrait mettre, en cas de litige, le fardeau
de la preuve a la charge du titulaire de la marque3ss.

XXXII. Délai d’altente, en cas de radiation d’une marque,
pour faire enregistrer valablement la méme marque au nom
d’un tiers pour les mémes produits (ou services)

1. Le délai d’attente de I’art. 10 LMF a une double fonc-
tion: permettre au titulaire de la marque radiée de la faire
a nouveau enregistrer et éviter que le public ne soit induit
en erreur du fait de I’enregistrement par un tiers, pour les
memes produits, de la marque radiée?s9.

2. Le titulaire qui fait radier sa marque doit savoir ce
qu’il fait. Il n’y a donc pas lieu de le protéger au-dela de I’en-
registrement. A cet égard, le délai de I’art. 10 peut étre sup-
primé.

3. Une marque est radiée lorsqu’elle n’est plus employée;

dans ce cas, il n'y a guére de risques que le public soit induit
en erreur.

358 Dans ce sens, I’art.6 ch.3 de la loi Benelux; voir aussi CALL-
MANN, Benutzungszwang, GRUR (Ausland) 1959, p.166.

339 RO 64 11330 (JAT 1939 188); DavID, p.186; MATTER, p.152;
TroLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. I, p.802; HovLzAPFEL, p.54.
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Une marque peut aussi étre radiée lorsqu’elle est cédée,
afin de permettre au cessionnaire de se substituer au cédant
comme titulaire de la marque (cession en blanc) 360,

Si, comme nous le proposons3®l, le principe de la cession
libre est introduit dans la loi, la cession en blanc deviendra
inutile. Elle pourra toutefois encore étre pratiquée lors-
qu'une cession risquerait de ne pas étre reconnue, car de
nature a induire le public en erreur.

Il convient de prendre en considération cette possibilité
en prévoyant qu'une marque radiée ne pourra faire 'objet
d’un nouvel enregistrement par un tiers pour les mémes
produits ou services que si le public n’est pas induit en er-
reur.

Alors qu’aux termes de ’art. 10 LMF, le nouvel enregis-
trement par un tiers d'une marque radiée n’est pas possible
légalement pendant un délai de 5 ans?®¢2, selon notre proposi-
tion I'enregistrement sera valable des la radiation, mais il
pourra étre annulé par le juge s’il y a tromperie du public.

360 I.a LMF ne s’oppose pas a une telle fagon de procéder. Le se-
cond dépdt ne se substitue toutefois pas a I’ancien, mais donne nais-
sance a une nouvelle marque dont le titulaire ne peut revendiquer
la priorité découlant du premier enregistrement ou du premier
usage; cf. E. MARTIN-ACHARD, p.51-54, DAvip, p.190, MATTER,
p-154, TrRoLLER, Immaterialgiiterrecht, vol. II, p.802; voir aussi
TETZNER, Die Leeriibertragung von Warenzeichen.

361 Cf. question XX VII, La cession libre de la marque, p.170.

362 Actuellement, le Bureau fédéral signale au nouveau déposant
le fait que la méme ' marque a été radiée depuis moins de 5 ans (avis
préalable); si la demande est maintenue, le Bureau fédéral procede
a I’enregistrement, qui pourra, le cas échéant, étre annulé «ex tunc»
parle juge, si celui-ci est appelé a se prononcer au cours d’un proceés.—
D’autre part, le TF a admis (RO 64 II 329 — JdT 1939 I 89) que
«d’aprés l'opinion la plus récente admise en doctrine, le titulaire
d’une marque peut, en la faisant radier, renoncer, en faveur d’un
tiers déterminé ou a désigner ultérieurement, a I’application du délai
d’attente et ce tiers acquiert alors d’emblée le droit a I'inscription».
Tout en admettant ainsi en principe la cession en blanc, le TF a
cependant déclaré que I’action de I’acheteur trompé demeure na-
turellement réservée.
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4. Etant donné qu’en cas de cession libre, I'annulation
de la marque pourra en tout temps étre demandée si le pu-
blic est induit en erreur3®?, il ne nous parait par analogie pas
nécessaire de fixer un délai pendant lequel ’annulation de
la marque pourra étre demandée, comme le suggerent cer-

tains milieux intéressés, qui se prononcent pour I’abrogation
de I'art.10 LMF 364,

5. Toutes mesures étant prises pour que le public ne puisse
pas étre induit en erreur, le délai de 5 ans de I’art.10 LMF
pourra étre supprimeé.

XXXII11I. Mesures administratives

Des mesures provisionnelles telles que la saisie a 'impor-
tation, la prohibition d’importation et la saisie a I'intérieur
du pays peuvent, le cas échéant, étre d’'une grande utilité
pour la sauvegarde des droits du titulaire de marque.

De telles mesures sont toutefois lourdes de conséquences.
Aussi doivent-elles étre entre les mains du juge?$® et non
laissées a 'appréciation de 'administration, qui n’a aucune
compétence judiciaire.

Des mesures administratives du genre de celles mention-
nées ci-dessus ne sont donc pas opportunes?s.

XXXIV. Protection de droit civil et de droit pénal

1. Les dispositions de droit civil et de droit pénal de la
LMF (art.24-34)3%%7 doivent étre entiérement revues afin

ses.Cf. p.181.

364 Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

365 Cf. question XXXIV, Protection de droit civil et de droit
pénal, ch.2 lit. g), p. 195.

368 Dans le méme sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

367 DAVID, p.265-348; MATTER, p.208-268; TROLLER, Immate-
rialgiiterrecht, vol. 11, p. 872-878, 950-955, 957, 959-984, 986, 988 ; —
voir aussi CHENEVARD, vol. I, p.288-343 et, au sujet de la premiére
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d’étre adaptées a la technique législative moderne et aux
nécessités actuelles3®®,

2. Il ne nous est pas possible, dans le cadre du présent
travail, de traiter cette importante question dans ses détails,
car cela nous entrainerait trop loin. Nous nous bornerons par
conséquent a énumérer les principaux points qui devront
¢tre examinés lors de la revision de la LMF.

a) Les mesures de protection de droit civil et de droit
pénal devront faire I’'objet de dispositions distinctes. Il sera
ainsi plus facile d’étre renseigné sur chacun de ces deux do-
maines. Afin d’éviter toutes répétitions inutiles, les disposi-
tions touchant tant au droit civil qu’au droit pénal seront
réunies.

b) Les faits pour lesquels des poursuites pourront étre en-
gagées devront étre revus. Il conviendra en particulier de
prévoir que la violation du droit a4 la marque ne dépendra pas
uniquement du risque que le public soit induit en erreur3¢?
et que I'usage non autorisé de la marque par un tiers sur du
papier d’affaires ou dans la réclame3’ pourra étre pour-
suivi s,

c) Les diverses actions civiles3’2 devront étre énumérées,

LMF de 1879, ME1LI, Das Markenstrafrecht auf Grund des eid-
genodssischen Markenschutzgesetzes.

368 Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

389 Cf. question XVII, Caractere du droit a la marque, p.151.

370 Cf. question II, Notion de 1a marque, p. 96.

871 Dans une jurisprudence constante, le TF a jusqu’ici déclaré
que l’art.24 LMF ne réprimait pas toute utilisation de la marque
d’autrui, mais seulement son usage a titre de marque, c’est-a-dire
comme signe appliqué sur les marchandises ou leur emballage a ’ef-
fet de les distinguer ou d’en constater la provenance; RO 87 I 107
(JAT 1961 I590); 87 I140 (JdT 1961 1 587); 86 I1I 281 (JdT 1961 I
591 et arréts antérieurs cités par Vovame, Notes de jurisprudence).
Cette jurisprudence, approuvée par MATTER, p. 255, est a juste titre
critiquée par Davip, p.270, et par TRoLLER, Immaterialgiiterrecht,
vol. I1, p.650.

372 DAvVID, p.290-299; MATTER, p.210-216; TROLLER, Immate-
rialgiiterrecht, vol. IT, p. 950-967.
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en s’'inspirant des dispositions de la loisur la concurrence dé-
loyale®" et, le cas échéant, aussi de la réglementation prévue
par la loi sur les brevets.

d) Les sanctions pénales®* devront étre adaptées au Code
pénal fédéral. I.’adaptation entrainera en particulier une
augmentation du montant des amendes; ces dernieres,
compte tenu également de la dépréciation de la monnaie,
sont aujourd’hui nettement insuffisantes.

e) L’infraction a la marque doit rester un délit intention-
nel poursuivi seulement sur plainte3?.

f) La leégitimation active devra étre reconnue, comme
jusqu’ici, non seulement a 'ayant droit 4 la marque, mais
aussi a 'acheteur trompé; ce dernier devra également pou-
voir intervenir en cas de cession de nature a induire le public
en erreur3’ et de nouvel enregistrement d’une marque ra-
diéed??,

g) Les dispositions relatives au for, a 'instance unique
en matiere civile et a la possibilité de recourir au Tribunal
fédéral quelle que soit la valeur du litige devront étre repri-
ses. Il en est de méme des dispositions concernant les mesures
provisionnelles3”® que le tribunal peut ordonner et les me-
sures (confiscation des objets saisis, destruction des mar-
ques illicites, publication du jugement, etc.) qui peuvent
étre décidées par le juge accessoirement a la peine principale.

378 Voir voN BUREN, p.163-181.

87¢ DAVID, p.264, 298/299; MATTER, p.217-222; TROLLER, Im-
materialgiiterrecht, vol. 1I, p.977-990; — voir aussi voN BUREN,
p.212-218.

378 L’art.26 al.1 LMF ne mentionne pas expressément I'inten-
tion. Mais, comme le relévent Davip, p.306, et TRoLLER, Imma-
terialgiiterrecht, vol.II, p.978, on peut admettre, en liaison avec
I’art.333 al.3 du Code pénal, que I’art. 26 sous-entend I’'intention.

w6 (f. p. 181,

877 Cf. p. 192-193.

378 L’art. 31 LMF parle de mesures conservatoires; il nous parait
cependant préférable de reprendre la terminologie adoptée dans la
loi sur la concurrence déloyale et dans la loi sur les brevets.
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XXXV. Indications de provenance et
appellations d’origine

1. Tout en présentant certaines analogies avec la mar-
que — et c’est la raison pour laquelle sa protection fait 'ob-
jet des art. 18-20 LMF —I'indication de provenance s’en dis-
tingue a différents égards®™.

Alors que la marque est un signe individuel, librement
choisi, I'indication de provenance est un signe collectif, qui
est le résultat de circonstances indépendantes de la volonté
des ayants droit. C’est aussi le motif pour lequel elle est pro-
tégée de plein droit, sans que des formalités de dépot et d’en-
registrement aient a étre préalablement remplies.

La LMF ne fait aucune différence entre 'indication de
provenance et l'appellation d’origine, ce dernier terme
n’étant pas pris en considération dans la loi. A la suite des
études qui ont été faites par les milieux intéressés, la distinc-
tion suivante a été proposée:

L’indication de provenance est une indication directe ou
indirecte du lieu (pays, région, localité, etc.) d’ou provient
un produit ou une marchandise. Les appellations d’origine
constituent une catégorie particuliére des indications de pro-
venance; I’appellation d’origine d’un produit est le nom géo-

379 DAvID, p.242-257; MATTER, p.190-199; TRoOLLER, Immate-
rialgiiterrecht, vol. I, p.334-351; voir aussi les arréts du TF et les
ouvrages et études cités par ces trois auteurs; en outre: Louis Ja-
TON, La répression des fausses indications de provenance et les con-
ventions internationales; DEVLETIAN, La protection des appella-
tions d’origine et les indications de provenance, P.1. 1956, p.225—
233, et 1957, p.17-23 et 35-39, MAascARENAS, Les indications de
provenance et les appellations d’origine, P.I. 1959, p.252-258;
RENATO Miccio, Natura e limiti della protezione giuridica delle
denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza, Rassegna
della proprieta industriale, letteraria, artistica, Milan 1960, p.97-
111; ULMER, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs im gemeinsa-
men Markt, GRUR (Ausland) 1962, p.279-281 et, en traduction
francgaise: Le droit de la concurrence déloyale et le Marché commun,
PI 1963, p. 33-44.
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graphique du lieu (pays, région, localité, etc.) ou ce produit
est cultivé, fabriqué ou obtenu de toute autre manieére, pour
autant qu’il tire ses qualités du sol, du climat, des usages ou
des techniques du lieu considéré3so,

2. Au sens de la LMF, n’importe quel endroit ne peut
étre utilisé comme indication de provenance. Il faut encore
—etl’art.18 al. 1 le dit expressément — que cet endroit donne
sa renommeée au produit, c’est-a-dire qu’il ait acquis une
certaine notoriété.

3. Les dispositions de la LMF relatives aux indications de
provenance devraient étre entiérement revues en tenant
compte des dispositions de la LCD et des solutions arrétées
ou envisagées dans d’autres pays ainsi que des exigences
économiques actuelles.

De telles dispositions n’ont toutefois rien a faire dans la
LMF. L’importance du probleme justifie une loi spéciale3®!,
comme le Conseil fédéral I’avait déja proposé — a la demande
expresse du Conseil des Etats — par son message du 28 jan-
vier 1800582,

4. Si I’élaboration d’une loi spéciale relative aux indica-
tions de provenance et aux appellations d’origine devait
étre différée, il conviendrait de conserver les dispositions ac-
tuelles des art.18 a 20 LMF jusqu’au moment de I’entrée en
vigueur de la nouvelle loi spéciale.

380 Annuaire ATPPI1958, no 5, p.26 et 28. — Voir aussi: Les indi-
cations de provenance et les appellations d’origine, Etude du Bu-
reau international 1958, ainsi que la définition reprise a I’art.2 de
I’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appella-
tions d’origine et leur enregistrement international: «On entend par
appellation d’origine... la dénomination géographique d’un pays,
d’une région ou d’une localité servant a désigner un produit qui en
est originaire et dont la qualité ou les caractéres sont dus exclusive-
ment ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les
facteurs naturels et les facteurs humains.»

381 Dans le méme sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.
382 FF 1890 I 589; cf. p. 92; voir aussi DuNANT, p.443.
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XXXVI. Mentions de récompenses industrielles

Les dispositions relatives aux mentions de récompenses
industrielles (art.21-23) %% n’ont également rien a voir dans
la LMF. Elles présentent du reste trés peu d’'importance pra-
tique, les abus éventuels dans ce domaine pouvant étre ré-
primés par la LCD; elles pourraient donc étre abrogées. Si
cependant une réglementation particuliére était encore jugée
nécessaire, elle devrait étre insérée dans la loi spéciale sug-
gérée pour assurer la protection des indications de prove-
nance et des appellations d’origine3®$, comme le Consell
fédéral I'avait déja proposé dans son message du 28 jan-
vier 1890385,

XXXVII. Réserve en faveur des traités internationaux

1. La Convention d’Union contient un certain nombre
de dispositions de droit matériel qui lient les Etats contrac-
tants.

Les ressortissants des pays de I’'Union qui ont ratifié un
texte revisé peuvent invoquer ce texte en Suisse deés le mo-
ment ou la Suisse 1’a aussi ratifié. Les ressortissants suisses
en revanche ne peuvent invoquer dans notre pays que les
regles de droit interne.

2. Afin d’éviter que les étrangers puissent bénéficier en
Suisse d’un traitement plus favorable que les nationaux, la
ratification des différents textes revisés de la Convention
d’Union n’est intervenue, jusques et y compris le texte de
Londres (1934), qu’au moment de cette adaptation.

Quant a la ratification des Actes de Nice (1957) et de Lis-
bonne (1958), elle n’a été possible sans revision préalable de
la LMF que parce que les modifications apportées aux tex-

383 DAvVID, p.258-262; MATTER, p.200-207; TROLLER, Imma-
terialgiiterrecht, vol. I1, p.874/5. ‘

384 Dans le méme sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

38 I 1890 I 589; cf. p.92; voir aussi DunanT, p.480.
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tes conventionnels étaient d’'importance mineure et que la
loi interne contenait des régles suffisantes pour en assurer
I’application dans notre pays38e,

3. Pour ne pas risquer a I’avenir de devoir retarder la rati-
fication d’un texte conventionnel revisé¢ jusqu’au moment
de 'adaptation de la loi interne, il parait opportun d’intro-
duire dans la nouvelle LMF une disposition analogue a celle
de I’art. 16 de la loi sur les brevets du 25 juin 1954387, selon
laquelle les ressortissants suisses peuvent invoquer les dis-
positions du texte de la Convention d’Union de Paris ratifié
en dernier lieu par la Suisse, lorsque ces dispositions sont
plus favorables que celles de la loi fédérale3ss,

Etant donné cependant que la LMF doit tenir compte non
seulement de la Convention de Paris, mais aussi de I’Ar-
rangement de Madrid concernant I'enregistrement interna-
tional des marques et de I’Arrangement de Nice sur la classi-
fication, il conviendra de prévoir la possibilité d’invoquer les
dispositions des «textes conventionnels» ratifiés en dernier
lieu par notre pays.

XXXVIII. Indication de I'enregistrement
d’une marque

1. Certains détenteurs de marques suisses, et en particu-
lier les entreprises des industries chimique et pharmaceuti-
que, ont pris 'habitude au cours de ces derniéres années de
faire suivre l'indication de leurs marques du sigle ® pour at-
tirer ’attention des tiers et des consommateurs sur le fait
qu’ils ont affaire & une marque enregistrée et non a un signe
générique3t’,

386 Cf. Message du CF concernant les actes convenus par la Con-
férence de Lisbonne, du 25 juin 1961, FF 1961 I 1297.

387 Voir Message du CF concernant la revision de la loi sur les
brevets d’invention, du 25 avril 1950, FF 1950 I 974.

388 Dans ce sens également, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vor-
ort.

389 Au début, une annotation figurait sur les emballages et autres

14
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Dans le désir de donner une base 1égale & cette pratique,
les milieux intéressés ont suggéré que I’emploi facultatif du
sigle (R) soit prévu dans lanouvelle LMF afin d’attester I'en-
registrement d’une marque3?°.

2. Le premier pays qui a introduit le sigle (R) dans sa 1é-
gislation est les Etats-Unis d’Amérique, lors de ’adoption
du«Lanham Act» en 1946. Ce sigle a été retenu pour répondre
au veeu de ceux qui désiraient disposer d’un signe reconnu
par la lol et ayant la méme portée que les mentions plus lon-
gues employées depuis longtemps®%L.

3. Du fait du succes obtenu par I'emploi du sigle (c) créé
par la Convention universelle sur le droit d’auteur, conclue
a Genéve en 1952392, et de I'introduction du sigle (p) dans le
nouvel Arrangement de La Haye sur les dessins et modéles
industriels, de 1960393, certains se sont demandés s’il ne con-
viendrait pas de proposer une réglementation internationale
relative a I’emploi du sigle (k) en matiére de marque.

Il résulte toutefois d’une enquéte ouverte a ce sujet par la
CCI3* qu’en dehors des Etats-Unis, la mention de ce sigle

imprimés afin de préciser que I’emploi de ce sigle signifiait que la
marque était enregistrée. Par la suite, cette annotation a souvent
été supprimée, la signification du sigle ® pouvant étre considérée
comme connue.

390 Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

391 [’art. 29 du «Lanham Act» prescrit I’apposition, sur tout pro-
duit revétu de la marque, de la mention, «Registered in US Patent
Office» ou «Reg. US Pat. Off.» ou du sigle ®. Dans toute action en
contrefacon intentée par le titulaire d’une marque enregistrée ayant
omis de marquer les produits couverts par la marque, il ne pourra
étre obtenu de dommages-intéréts que s’il est prouvé que le défen-
deur avait connaissance de I’enregistrement.

392 1 ’emploi de ce signe garantit la protection au titre de la Con-
vention.

393 Le nouvel Arrangement de La Haye n’est pas encore entré en
vigueur. Sa ratification par la Suisse a été décidée par I’Assemblée
fédérale en date du 21 septembre 1962 (ROLF 1962, p.1611).

394 Comimission pour la protection internationale de la propriété
industrielle de la CCI, doc.450/228 du 8 aolt 1962.
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sur des emballages est ambigué et qu’elle peut méme induire
en erreur. Une telle mention peut en effet étre comprise
comme indiquant que la marque a été enregistrée aux Etats-
Unis par le titulaire américain, ou qu’elle a été enregistrée
par le méme titulaire dans le pays d’importation et de vente
ou encore qu’elle a été enregistrée dans le pays ou le produit
est vendu, le titulaire entendant faire connaitre de cette
facon la protection dont jouit sa marque.

Dans un certain nombre de pays et en particulier au
Royaume-Uni et dans les pays ou le droit est dérivé du droit
anglais, on s’expose a des poursuites criminelles lorsqu’on
importe ou vend des produits portant une marque qualifiée,
par des mots ou par un sigle, comme étant enregistrée, si
I’enregistrement n’a pas été effectué dans le pays d’impor-
tation ou de vente.

D’autre part, dans de nombreux pays, ce n’est pas ’en-
registrement qui est constitutif de droit a la marque, mais
I’'usage. Il ne conviendrait certainement pas d’employer le
sigle(®)pour une marque protégée du fait d’un premier usage,
mais non enregistrée.

Pour ces diverses raisons, la question a été soulevée de
savoir s’il ne serait pas opportun de prévoir un sigle nou-
veau, par exemple (M), pour indiquer qu’une marque est pro-
tégée en vertu d’un enregistrement dans certains pays et en
vertu d’un premier usage dans d’autres®®®. La Commission
pour la protection internationale de la propriété industrielle
de la CCI a par conséquent chargé un groupe de travail
d’examiner encore tout particulierement cette question3%.

4. Aucun intérét de la collectivité ou des tiers ne risquant
d’étre 1és¢ par I'usage en Suisse du sigle (R), nous proposons
I'insertion dans la LMF revisée d’une disposition prévoyant

395 Cf. la proposition de L. A. ELLwoop a la Commission pour la
protection internationale de la propriété industrielle de 1a CCI, doc.
450/228 du 8 aotlit 1962.

396 Cf. proces-verbal de la séance de la Commission des 26/27 no-
vembre 1962.
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I’emploi, a titre facultatif, de ce sigle. Les titulaires de mar-
ques auront ainsi la possibilité d’attirer I’attention sur le fait
que le signe employé est une marque enregistrée et non un
sigle générique.

XXXIX. Protection de la marque lors de son emploi dans
des dictionnaires, manuels, encyclopédies, efc.

1. La proposition a été faite d’introduire dans la nouvelle
LMF une disposition selon laquelle, lors de la publication de
dictionnaires, manuels, encyclopédies et autres ouvrages im-
primés analogues, I’auteur, le rédacteur et I’éditeur seraient
tenus, a la demande du titulaire d’'une marque enregistrée,
de ne la reproduire qu’en mentionnant qu’il s’agit d’'une
marque enregistrée3?’.

2. Cette proposition a pour but d’éviter la transformation
d’une marque en un signe générique.

Certes, il appartiendra toujours au titulaire de prendre
toutes mesures utiles (par exemple par des annonces dans les
journaux), pour rappeler le caractére distinctif de sa marque
et empécher qu’elle ne soit considérée comme une appella-
tion générique. D’autre part, la transformation d’un signe
individuel en un signe générique n’interviendra qu’excep-
tionnellement?%, Le Tribunal fédéral a jugé qu'un signe
n’acquérait pas un caractére générique du fait, par exemple,
d’avoir étérepris dans des publications techniques ou scienti-
fiques (RO 28 II 55), dans des dictionnaires (RO 55 II 149),
dans le tarif d’'usage des douanes suisses (RO 60 II 255).

En cas de proceés cependant, celui qui prétend qu'une
marque est devenue un signe générique invoquera fréquem-
ment entre autres preuves 'emploi du signe dans des dic-
tionnaires, manuels, encyclopédies et autres ouvrages im-
primés analogues3®.

397 Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

398 RO 84 II 429 (JAT 1959 I 585); 83 11 219 (JdT 1957 1 551).

399 Cf. BoBsIN, Die Benutzung von Warenzeichen aullerhalb des
geschiftlichen Verkehrs, GRUR 1956, p.16.
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En raison méme de 'opportunité de sauvegarder le droit
exclusif du titulaire de la marque, également afin d’éviter
que le public ne soit induit en erreur, il convient de protéger
I’ayant droit contre les agissements de tiers qui, par impru-
dence ou volontairement, contribuent a 1’affaiblissement du
caractere distinctif de la marque.

3. La Commission pour la protection internationale de
la propriété industrielle de la CCI a eu’occasion, au cours de
1962, d’examiner les mesures qui pourraient étre prises en
vue d’éviter que par le fait d’agissements tels que ceux men-
tionneés ci-dessus une marque ne se transforme en une ap-
pellation génériquet®. Elle est arrivée a la conclusion qu’il
serait opportun que les législations des différents pays s’ins-
pirent a cet égard de la récente législation des pays scandi-
naves et prévoient qu’«on ne saurait conclure, du seul fait
qu'une marque a été mentionnée dans un dictionnaire, un
manuel ou un périodique spécialisé sans indication quant a
sa nature de marque de fabrique, que cette marque est de-
venue générique ou tombée dans le domaine public»40.

4. La nouvelle loi sur les marques de la Suede prévoit ex-
pressément a son art.11 al.1 que «l’auteur, le rédacteur et
I’éditeur de dictionnaires, manuels ou autres ouvrages im-
primés analogues devront, sur requéte du propriétaire d’'une
marque enregistrée, veiller a ce que la marque ne soit pas
reproduite sous forme imprimée, sans indication qu’il s’agit
d’une telle marquen».

Un second alinéa déclare que «si quelqu'un néglige de se
conformer a ces dispositions, il devra contribuer a la publi-
cation d’un rectificatif de la maniére et surI’échelle quiseront

400 Voir la note de L. A. ELLwoob, rapporteur de la Commission,
doc.450/229 du 8 aofiit 1962.

401 Cf. proceés-verbal de la séance des 26/27 novembre 1962, pro-
jet de résolution de la Commission (doc.450/233 du 30 novembre
1962) et résolution adoptée par le Conseil de la CCI le 4 février
1963.
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jugées raisonnables, et supporter les frais d’un tel rectifica-
fif402,

9. La disposition de la loi suédoise nous parait opportune,
car ce n’est pas trop demander que d’exiger des tiers cer-
taines mesures de prudence lorsqu’ils font état d’'une mar-
que, ¢’est-a-dire d’un bien qui ne leur appartient pas. L’obli-
gation d’indiquer que le signe dont il est fait mention est
une marque enregistrée est du reste facile a satistaire0s,

Si la marque est indiquée comme telle dans I'ouvrage, le
lecteur saura qu’iln’a pas affaire a une appellation générique.
Le droit a la marque de I’ayant droit sera ainsi sauvegardé.

Nous recommandons par conséquent 'insertion dans la
LMF revisée d'une disposition s’inspirant de I'art.11 des
lois sur les marques de la Suede, de la Norvege et du Dane-
mark.

CONCLUSIONS

En conclusion, nous suggérons la prise en considération
des principes suivants dans la nouvelle LMF (dans ’ordre
des questions examinées au cours de notre étude).

1. Le mot «marque» remplacera les termes «marques de fa-
brique et de commerce».

2. La marque ne fera I’objet d’aucune définition proprement
dite. Sous réserve des marques a trois dimensions, des
marques de service et des marques sonores, la marque
devra étre employée sur les produits ou leur emballage
a l'effet de les distinguer, d’en constater la provenance
ou d’en garantir la qualité. L’emploi de la marque pourra
aussi consister dans son utilisation sur des papiers d’af-
faires ou dans des textes publicitaires.

La forme du produil et de son emballage pourra étre
protégée comme marque (marque a trois dimensions).

402 Cf, également les art.11 des lois norvégienne et danoise, dont
les textes sont analogues.

403 Eventuellement 1’emploi du sigle ® pourrait étre rendu obli-
gatoire dans un tel cas (cf. p.201-202).
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3. La raison de commerce employée comme marque devra
étre déposée et enregistrée comme toute autre marque.
La marque de service sera protégée.

. Les signes sonores pourront étre protégés comme marques.

. Il n’est pas opportun de prévoir la protection de marques

percues par Uodorat, le gotit et le toucher.

. Il ne convient pas de protéger les marques défensives.

8. Le délai de I'art.9 LMF, a ’expiration duquel I’annula-
tion d’une marque enregistrée peut étre demandée si son
titulaire n’en a pas fait usage, sera porté de 3 a 5 ans
(marques de réserve).

9. La protection de la marque de haufe renommée sera as-
surée contre tout usage ou enregistrement par des tiers,
méme pour des produits ou services différents ou par
des entreprises de caracteéres différents.

10. En ce qui concerne les personnes autorisées a faire en-
registrer leurs marques, la distinction entre industriels,
producteurs et commercants sera supprimée. En re-
vanche, les entreprises de services, les holdings indus-
trielles et les inventeurs indépendants seront autorisés
a faire enregistrer des marques.

11. Un réglement d’usage et de contrdle de la marque collec-
tive sera exigé. D’autre part, les associations titulaires de
marques collectives auront la possmlhte d’autoriser des
non membres a les utiliser.

12. Le dépdt et Uenregistrement seront constitutifs du droit a
la marque, des réserves étant prévues en faveur de la
priorité unioniste de dépdt et d’exposition ainsi que des
marques notoires.

Le Bureau fédéral procédera a I'examen d’office des
antériorités fondées sur un enregisirement. Les décisions
de refus pourront faire ’objet d’un recours au Tribunal
fédéral. Les décisions d’enregistrement pourront étre
attaquées au cours d’'une procédure d’opposition avec
recours au Tribunal fédéral.

La validité d’un enregistrement pourra étre réexa-
minée par le juge.

S O

\]
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Pierre Jean Pointet :

Il conviendra de regrouper d’une facon systématique les
dispositions relatives aux signes qui ne peuvent étre em-
ployés comme marques et d’introduire la notion de
«signes déceptifsy.

Les cas de refus d’enregistrement du Bureau fédéral se-
ront adaptés aux nouvelles dispositions de la loi.

Le principe de l'incontestabilité de la marque apres un
certain délai sera introduit (droif positif d’usage).

Le principe de la territorialité de la marque sera expressé-
ment mentionné.

Le caractére du droit a la marque sera précisé. Le risque
que le public soit induit en erreur ne constitue qu'une
atteinte parmi d’autres au droit a la marque; il ne doit
pas étre le seul critere d’appréciation.

Le critére de la similitude des marques sera repris.

Une marque enregistrée ne pourra étre déposée par un
tiers que pour des produits d'une nature totalement dif-
férente de ceux auxquels la marque enregistrée se rap-
porte (critére de la similitude des produits).

Un enregistrement des marques par classe sera introduit.
Il conviendra de permettre, par un seul et méme dépot,
I’enregistrement d’une marque dans sa version originale
et dans sa fraduction, transcription et translittération,
I'obligation d’usage étant remplie par l'usage de l'une
des versions de la marque.

L’exigence de réciprocité sera maintenue a I’égard des
déposants étrangers.

Les droits du titulaire d’une marque seront sauvegardés
en cas d’enregisirement de la marque par un agent ou re-
présentant.

Une référence sera faite au droif de priorité unioniste.
La disposition de I'art.35 LMF relative a la protection
aux exposiltions sera remplacée par une disposition
sauvegardant la priorité unioniste dérivée d’une expo-
sition.

Aucune obligation de constituer un mandataire ne sera
prévue.
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Le principe de la cession libre remplacera celui de la con-
nexité de la marque avec 'entreprise.

Des licences de marques pourront étre accordées. Leur
enregistrement sera obligatoire.

La durée de protection résultant du premier enregistre-
ment et des renouvellements sera de 10 ans.

Les modalités du renouvellement de Uenregistrement de la
marque seront simplifiées.

Lorsque la radiation d’une marque pour cause de non
usage sera demandée — le délai de I’art.9 étant prolongé
a b ans —, le juge pourra mettre le fardeau de la preuve
a la charge de la partie invoquant ’'usage.

Le délai d’altente, en cas de radiation d’'une marque, pour
faire enregistrer valablement la méme marque au nom
d’un tiers pour les mémes produits, sera supprimé.

Des mesures provisionnelles éventuelles ne pourront pas
étre décidées par ’administration (pas de mesures ad-
ministralives).

Les dispositions relatives & la profection de droit civil et
de droit pénal seront adaptées a la technique législative
moderne et aux nécessités actuelles.

Les dispositions relatives aux indications de provenance
feront 1’objet d’une loi spéciale.

Les dispositions concernant les mentions de récompenses
industrielles seront reprises dans la loi spéciale concer-
nant les indications de provenance.

Les ressortissants suisses pourront invoquer les disposi-
tions des derniers textes conventionnels ratifiés par la
Suisse, avant méme que la loi interne ait été adaptée
(réserve en faveur des traités internationaux).

L’emploi, & titre facultatif, du sigle ® sera prévu.

La marque sera protégée contre son emploi dans des dic-
tionnaires, manuels, encyclopédies et autres ouvrages im-
primés analogues.

Zurich, février 1963

15
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ABREVIATIONS

Actes de Lisbonne (1958) Actes des Conférences de I’Union inter-

Actes de Londres (1934)
Actes de La Haye (1925)

Actes de Nice (1957)

Arrangement Madrid

Indications de provenance

Arrangement Madrid
Marques

Arrangement de Nice
(classification)

ACF
AF
AIPPI

Bureau fédéral
Bureau international
CCI

Commission CCI

CEE
CF

Convention de Paris, ou

nationale pour la protection de la pro-
priété industrielle

Actes de la Conférence de Nice de
I’Union internationale pour la protec-
tion de la propriété industrielle (Enre-
gistrement international des marques)
Arrangement de Madrid concernant la
répression des indications de provenance
fausses ou fallacieuses du 14 avril 1891,
revisé pour la derniére fois a Lisbonne
le 31 octobre 1958

Arrangement de Madrid concernant
P’enregistrement international des mar-
ques de fabrique et de commerce du
14 avril 1891, revisé pour la derniére
fois a Nice le 15 juin 1957

Arrangement de Nice concernant Ila
classification internationale des produits
et des services auxquels s’appliquent les
marques de fabrique et de commerce, du
15 juin 1957

Arrété du Conseil fédéral

Arrété fédéral

Association internationale pour la pro-
tection de la propriété industrielle

Bureau fédéral de la propriété intellec-
tuelle, Berne

Bureau international pour la protection
de la propriété industrielle, Genéve

Chambre de commerce internationale

Commission pour la protection interna-
tionale de la propriété industrielle de la
Chambre de commerce internationale

Communauté économique européenne
Conseil fédéral
Convention de 1I’'Union internationale
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Convention d’Union

FF
Groupe suisse AIPPI
GRUR

GRUR (Ausland)

ILA
JAT

LCD

LF
LMF

Loi-type CCI

Pl

Rapport Groupe suisse
ATPPI/Vorort

pour la protection de la propriété indus-
trielle, du 20 mars 1883, revisée pour la
derniere fois a Lisbonne le 31 octobre
1958

Feuille fédérale

Groupe suisse de 1’Association interna-
tionale pourla protection de la propriété
industrielle

Gewerblicher Rechtsschutz und Urhe-
berrecht

Gewerblicher Rechtsschutz und Urhe-
berrecht, Auslands- und Internationaler
Teil

(Revues mensuelles de I’Association
allemande pour la protection de la pro-
priété industrielle et du droit d’auteur,
Verlag Chemie, Weinheim/Bergstr.)

International L.aw Association
Journal des Tribunaux

Loi fédérale sur la concurrence déloyale,
du 30 septembre 1943

Loi fédérale

Loi fédérale relative a la protection des
marques de fabrique et de commerce,
des indications de provenance et des
mentions de récompenses industrielles,
du 26 septembre 1890

Loi-type relative aux marques de fabri-
que et de commerce, aux noms com-
merciaux et a la concurrence déloyale,
proposée par la Chambre de commerce
internationale (brochure no 210, octobre
1960)

La propriété industrielle (revue men-
suelle du Bureau international pour la
protection de la propriété industrielle,
Genéve)

Rapport adressé par le Groupe suisse de
I’ATPPI et le «Vorort» de I’Union suisse
du commerce et de l'industrie au Bu-
reau fédéral de la propriété intellec-
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Revue suisse

RIPIA

RO

ROLF

RSJ

SJZ

TF

Union de Paris

«Vorort»

ZSR

Pierre Jean Pointet:

tuelle, 2 Berne, en date du 10 décembre
1962 (publié dans la Revue suisse de la
propriété industrielle et du droit d’au-
teur, 1963 fasc.1)

Revue suisse de la propriété industrielle
et du droit d’auteur (Schweizerische
Mitteilungen iiber Gewerblichen Rechts-
schutz und Urheberrecht), Ed. Poly-
graphiques, Zurich

Revue internationale de la propriété in-
dustrielle et artistique (revue trimes-
trielle publiée par I’Union des fabricants,
Paris)

Recueil officiel des arréts du Tribunal
fédéral

Recueil officiel des lois fédérales
Revue suisse de jurisprudence
Schweizerische Juristenzeitung
Tribunal fédéral

Union internationale pour la protection
de la propriété industrielle

«Vorort» de I’Union suisse du commerce
et de I’industrie, Zurich

Zeitschrift fir schweizerisches Recht
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