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Erwagungen

E.6.1

Tel qu'il est garanti al'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'étre entendu comprend notamment le droit pour
I'intéressé de sexprimer sur les é éments pertinents avant qu'une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite a ses offres de preuves pertinentes, de participer
al'administration des preuves essentielles ou atout le moins de sexprimer sur son résultat,
lorsgue cela est de nature ainfluer sur ladécision arendre (ATF 136 | 265 consid. 3.2, ATF
13511 286 consid. 5.1, ATF 129 |1 497 consid. 2.2 et les arréts cités). L'autorité peut
cependant renoncer a procéder a des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une maniére non arbitraire a une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposees, elle ala certitude que ces
derniéres ne pourraient I'amener a modifier son opinion (ATF 130 11 425 consid. 2.1, ATF
1251 127 consid. 6¢/ccin fine, ATF 124 1 208 consid. 4a et les arréts cités).

E.6.2

Dans son recours, larecourante indique que, "si I'intimée devait contester la portée des
pieces produites par larecourante ou si le TAF devait considérer que lesdites piéces
n'établissent pas de fagon suffisamment probante que, en Suisse, des fumoirs sont exploités
sous une marque sous laguelle des cigares y sont offerts ala vente, lajuridiction devrait
constater les faits d'office et entendre des témoins (art. 12 PAF)". Il convient de relever que
I'offre de preuve de la recourante est uniquement destinée a établir que, en Suisse, des
fumoirs exploités sous une marque vendent des cigares de la méme marque. En
I'occurrence, sur la base des éléments du dossier, les produits "Zigarren™ (classe 34) ont été
considérés comme similaires au service "Exploitation d'un salon de cigares' (classe 43) (cf.
consid. 5.2.1.3). Deslors, comme le reléve d'ailleurs la recourante ("[d] e telles mesures
probatoires semblent largement superflues|...]"), il ne se justifie pas d'entendre des témoins
ace sujet et lareguéte de preuve de larecourante doit étre rejetée.

E.7

En conclusion, c'est atort que I'autorité inférieure anié la similarité entre les produits
"Zigarren" (classe 34) et le service "Exploitation d'un salon de cigares’ (classe 43). La
décision attaquée, par laquelle I'autorité inférieure arejeté I'opposition formée par la
recourante, doit par conséquent étre annul ée.



E.71

Selon I'art. 61 al. 1 PA, "l'autorité de recours statue elle-méme sur I'affaire ou
exceptionnellement larenvoie avec des instructions impératives a l'autorité inférieure”.
Ainsi, pour des raisons d'économie de procédure (essentiellement afin que la procédure ne
soit pas prolongée inutilement), le recours au Tribunal administratif fédéral est en principe
réformatoire (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubiihler, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bale 2008, n. 3.191 ; Philippe Weissenberger, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], VWV G, Praxiskommentar zum Bundesgesetz
Uber das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bale/Geneve 2009, art. 61 n° 10). D'une maniére
générale, I'art. 61 al. 1 PA confére néanmoins un large pouvoir d'appréciation al'autorité de
recours (Weissenberger, op. cit., art. 61 n° 15) qui doit notamment veiller a ce qu'une
décision réformatoire ne limite pas de maniére inadmissible le nombre d'instances de
recours (Weissenberger, op. cit., art. 61 n° 17).

E.7.2

En niant (atort) lasimilarité entre les produits "Zigarren" (classe 34) et le service
"Exploitation d'un salon de cigares' (classe 43), |'autorité inférieure ne sest prononcée ni
sur lasimilarité entre les signes opposes, ni sur la force distinctive de la marque opposante,
ni sur |'existence d'un risgue de confusion entre les deux marques. En ne traitant que la
guestion de la similarité entre les produits et les services, elle ne sest pas matériellement
prononcée de maniéere compléte sur I'opposition. Elle n'aen particulier pas examiné les
arguments de la recourante (qui ressortent de son opposition du 24 novembre 2010 devant
I'autorité inférieure) ni les arguments de I'intimée (qui ressortent de saréponse du 25 janvier
2011 et de saduplique du 10 octobre 2011 devant |'autorité inférieure). Par ailleurs, alors
gue, dans son recours du 11 mai 2012, la recourante conclut al'annulation de la décision
attaguée et demande expressément le renvoi de la cause al'autorité inférieure pour qu'elle
statue sur lasimilarité et le risque de confusion entre la marque opposante et la marque
attaquée, I'intimée ne se prononce pas a ce sujet. Elle ne soppose en particulier pas au
renvoi de |'affaire al'autorité inférieure et se limite, dans saréponse du 17 ao(t 2012, a
demander le regjet du recours et la confirmation de la décision attaquée. En outre, tant la
recourante, dans son recours, que I'intimée, dans saréponse, se limitent al'examen de la
similarité entre les produits et les services en cause, al'exclusion des autres aspects de la
guestion du risgue de confusion entre la marque opposante et |la marque attaquée. Quant a
I'autorité inférieure, elle ne fait, dans saréponse du 17 ao(t 2012, que renvoyer ala
motivation de la décision attaquée et conclure au rejet du recours. En procédure
d'opposition, les décisions rendues en premiére instance par |'autorité inférieure ne sont
susceptibles que d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, qui statue ainsi en
derniére instance (cf. art. 73 de laloi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). En I'espéce, vu que plusieurs questions importantes n‘ont pas été examinees
par |'autorité inférieure, il sejustifie de lui renvoyer |'affaire afin que les parties ne perdent
pas |le bénéfice d'une partie de leurs droits en premiére instance (arréts du Tribunal
administratif fédéral B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 6.10 in fine [fig.]/[fig.], B
8052/2008 du 29 octobre 2009 consid. 7.9 in fine G-STAR/X-STAR, B 7352/2008 du 17
juin 2009 consid. 7.3 TORRES/TORRE SARACENA et B-7429/2006 du 20 mars 2008
consid. 4 DIACOR/DIASTOR ; Marbach, SIWR, no 1198 ; voir également : Christoph
Gasser, in : Michael Noth/Gregor Biihler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Berne 2009, ad art. 33 no 37).



E.8

Il ressort de ce qui précede que le recours tendant a I'annulation de la décision attaquée doit
étre admis. Vu qu'il simpose de renvoyer I'affaire al'autorité inférieure, il convient
d'annuler les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision attaguée et d'inviter |'autorité
inférieure arendre une nouvelle décision dans laquelle : - elle se prononcera - dans le sens
des considérants qui précedent, en tenant en particulier compte de lasimilarité entre les
produits " Zigarren" ["alle vorgenannten Waren kubanischer Herkunft"] (classe 34) et le
service "Exploitation d'un salon de cigares” (classe 43) - sur lasimilarité entre les signes
opposes, sur laforce distinctive de la marque opposante et, finalement, sur I'existence d'un
risque de confusion entre la marque opposante et |la marque attaquée et - elle statuera a
nouveau sur lesfrais et les dépens de la procédure de premiere instance.

E.91

Les frais de procédure comprenant I'émolument judiciaire et les débours sont misala
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 a. 1 du réglement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de lavaleur
litigieuse, de I'ampleur et de ladifficulté de la cause, de lafagon de procéder des parties et
de leur situation financiére (art. 2 a. 1 et 4 FITAF). Dansles procédures de recours en
matiere d'opposition, il y alieu d'évaluer I'intérét de I'opposant alaradiation de la marque
attaquée, respectivement l'intérét du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le
fait d'exiger dans chague cas les preuves concretes de ces dépensesiirait trop loin et pourrait
avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de
premiére instance. Faute d'autres pieces pertinentes quant alavaleur litigieuse, I'ampleur du
litige doit étre fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.-
(ATF 133 111 490 consid. 3.3 Turbinenfuss [3D]). En I'espéce, les frais de procédure doivent
étre fixés aFr. 4'000.- et mis alacharge de I'intimée qui succombe. Quant al'avance de
fraisde Fr. 4'000.- versée le 20 juin 2012, elle est restituée ala recourante.

E.9.21

Lapartie qui obtient entiérement ou partiellement gain de cause et qui est représentée par un
mandataire adroit a des dépens (art. 64 al. 1 PA enrelation avec I'art. 7 al. 1 et 2 FITAF).

L es dépens comprennent les frais de représentation et les éventuel s autres frais nécessaires
delapartie (art. 8 FITAF). Lesfrais de représentation comprennent notamment les
honoraires d'avocat ou I'indemnité du mandataire professionnel n'‘exercant pas la profession
d'avocat (art. 9 a. 1let. aFITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire a
la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de
200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exercant
pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus ; ces tarifs
sentendent hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF). Selonl'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont
droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un
décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte ; a
défaut de décompte, il fixe I'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

E.9.221

En I'espece, larecourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un
mandataire, adroit a des dépens. Elle a produit une note d'honoraires de Fr. 8000.-. Le
mandataire de la recourante n‘ayant pas été confronté a des questions de fait ou de droit



inhabituelles ou exceptionnellement ardues, il sejustifie de réduire les honoraires demandés
aun montant de Fr. 3'600.- (non assujetti ala TVA) qu'il sagit d'alouer alarecourante, a
titre de dépens pour la procédure de recours, ala charge de I'intimée. Ce montant n'est pas
soumisalaTVA, car cet impbt n'est percu que sur les prestations que les assujettis
fournissent atitre onéreux sur le territoire suisse et par conséquent pas dans le cas d'espece,
dans lequel les services du mandataire ont été fournis en faveur de larecourante, dont le
siegesesitueal'éranger (art. 1 a. 1 et 2, art. 8a. 1 et art. 18 d. 1 delaloi fédérae du 12
juin 2009 régissant lataxe sur lavaleur gjoutée [Loi sur laTVA, LTVA, RS641.20], en
relation avec I'art. 9 al. 1 let. ¢ FITAF; cf. arrét du Tribuna administratif fédéral
B-418/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.2 DERMACYTE).

E.9.22.2
L'intimée, qui succombe, n‘aquant a elle pas droit a des dépens.

E. 10
Le présent arrét est définitif (art. 73 LTF). (le dispositif se trouve sur la page suivante)
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