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Regeste
Opposition

Erwagungen

E.1l

L es causes B-6253/2016 et B-6271/2016 opposent les mémes parties, ont un état de fait
paralléle et soulévent |les mémes questions juridiques. Par conséquent, il convient de joindre
ces deux causes et de ne rédiger qu'un seul arrét, rendu sous le numéro B-6253/2016 (arrét
du TAF B-2671/2018 et B-2674/2018 du 3 décembre 2019 consid. 1 "Burn Energy
[fig.]/burn [fig.]" et "BURN/burn [fig.]").

E.21

Le Tribuna examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis
(ATAF 2007/6 consid. 1).

E.22

Le Tribunal est compétent pour statuer sur les présents recours (art. 31, 32 et 33 let. edela
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS173.32] ; art. 5al. 2 de
laloi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

E.23
Laqualité pour recourir doit étre reconnue alarecourante (art. 48 al. 1 PA).

E.24

Les dispositions relatives alareprésentation (art. 11 PA), au délai derecours (art. 50 al. 1
PA), au contenu et alaforme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et al'avance de frais
(art. 63 a. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

E.25
Les recours B-6253/2016 et B-6271/2016 sont ainsi recevables.

E.31

Larecourante estime avoir rendu vraisemblable |'usage sérieux de la marque opposante sur
le territoire allemand (recours p. 6 ss [pour les deux causes]). Elle estime qu'une convention
entre la Suisse et I'Allemagne lui permet de faire valoir cet usage (p. 3 s9). Elle soutient que
samarque est protégée, en Suisse, par le biais d'un enregistrement international et, en
Allemagne, sur le fondement de ses marques de I'Union européenne (p. 4 ss) et d'une
société affiliée dans ce pays (p. 3s.).

E.3.2



L'intimée conteste intégralement cette position. Elle estime que la recourante n'a pas
d'établissement en Allemagne (réponses no 15 ss). Elle considére que la marque opposante
ne dispose pas d'une protection valable en Allemagne (no 23 ss et 36 ss). A I'appui de sa
position, elle cite lajurisprudence européenne et suisse (no 32 ss). Elle estime que I'usage
sérieux en Allemagne n'a pas été rendu vraisemblable (no 39 ss), larecourante n'ayant pas
été en droit de déposer de nouvelles piéces devant le Tribunal (no 2 ss).

E.33

L'autorité inférieure nie I'usage sérieux de la marque opposante sur le territoire allemand
(décisions attaquées no 111.B.16). Elle ne sest donc pas prononcée sur la possibilité de
retenir cet usage al'étranger (no 111.B.13).

E.34

Le Tribunal, apres avoir rappel € quel ques principes régissant les marques et leur usage
(consid. 4 et 5), tranchera les deux questions qui divisent les parties : la possibilité de retenir
un usage de la marque opposante sur le territoire allemand (consid. 6) et le caractére sérieux
de cet usage sil devait étre admis (consid. 7 a9).

E.4

Lamarque doit étre utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11
a. 1 LPM) danslaforme sous laquelle elle a été enregistrée ou dans une forme n'en
divergeant pas essentiellement (art. 11 al. 2 LPM). L'usage de la marque auquel letitulaire
consent est assimilé al'usage par letitulaire (art. 11 a. 3 LPM). En outre, I'usage doit étre
sérieux et se rapporter, en principe, au territoire suisse.

E.511

Ledroit alamargue prend naissance par I'enregistrement (art. 5 de laloi fédérale du 28 ao(t
1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [loi sur la protection
des marques, LPM, RS 232.11]) et confére au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour
distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13a. 1 LPM).

E.51.2

La protection est accordée pour autant toutefois que la marque soit utilisée en relation avec
les produits ou les services enregistrés (art. 11 a. 1 LPM). Si, a compter de I'échéance du
délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de lafin de la procédure d'opposition, le titulaire
n'a pas utilisé lamarque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant
une période ininterrompue de cing ans, il ne peut plusfaire valoir son droit alamarque, a
moins que le défaut d'usage ne soit di a un juste motif (art. 12 a. 1 LPM).

E.5.13

Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu del'art. 12 a. 1 LPM
dans sa premiére réponse a l'opposition, I'opposant doit rendre vraisemblable I'usage de sa
marque ou |'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et art. 22 al. 3 de
I'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). La
vraisemblance doit se rapporter a une période de cing ans a compter rétroactivement a partir
deladate alaquelle le défendeur fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante (arréts
du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.3 "sensationail
[fig.]/SENSATIONAIL" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 "KINDER/kinder Party

[fig.]").



E.521

En I'espece, la date de I'inscription de la marque opposante (date de notification a partir de
laquelle commence a courir le délai pour émettre un refus de protection) est le 1er octobre
1993. Etant donné gque la Suisse a été désignée selon I'Arrangement de Madrid concernant
I'enregistrement international des marques révise a Stockholm le 14 juillet 1967 (RS
0.232.112.3), ledélai de carence de cing ans prévu al'art. 12 al. 1 LPM acommencé a
courir une année apres cette date, c'est-a-dire le ler octobre 1994, et aprisfin le ler octobre
1999.

E.522

Dans les procédures d'opposition nos 13984 et 13983, c'est dans les réponses qu'elle a
déposées le 22 juin 2015 devant I'autorité inférieure, c'est-a&-dire atemps (art. 22 al. 3
OPM), que l'intimée afait valoir le défaut d'usage de la marque opposante. Il appartient dés
lors alarecourante de rendre vraisemblable |'usage de la marque opposante ou I'existence
de justes motifs pour son non-usage entre le 22 juin 2010 et le 22 juin 2015 (arrét du TAF
B-6986/2014 du 2 juin 2016 consid. 3.1 et 4.2 "ELUAGE/ YALUAGE und Y aluage

[fig.]").
E.6.1

En principe, seul |'usage en Suisse peut valider le droit alamarque. 1l faut que I'utilisation
soit liée de maniére directe avec des produits effectivement livrés ou achetés en Suisse, ou
avec des services effectivement fournis ou utilisés en Suisse, ou que la publicité ait été
congue spécialement pour la Suisse et qu'elley ait été diffusée plus ou moins régulierement
de maniéere ciblée (arréts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.4 "sensationail
[fig.]/SENSATIONAIL", B-6856/2014 du 24 mars 2016 consid. 3.4 "sportsdirect.com
[fig.]/ sportdirect.com [fig.]" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4.2.1
"KINDER/Kinder Party [fig.]" ; Markus Wang, in : Noth/Buhler/Thouvenin [édit.],
Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017, art. 11 LPM no 51 ; Eric Meier, in:
Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013 [ci-apres : Meier, CR], art. 11 LPM no
54). 1l existe deux exceptions au principe de territorialité : 1'utilisation pour I'exportation (p.
ex. arrét du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 "Bentley") et I'art. 5 de la convention du 13
avril 1892 entre la Suisse et I'Allemagne concernant |a protection réciproque des brevets,
dessins, modéles et marques (RS 0.232.149.136 ; ci-aprés : la convention CH/D). Cette
disposition selit ains : Les conséquences préudiciables qui, d'apres leslois des parties
contractantes, résultent du fait qu'une invention n'a pas été mise en oeuvre, qu'un dessin ou
modele n'a pas été reproduit, ou qu'une marque de fabrique ou de commerce n'a pas été
employée dans un certain délai, ne se produiront pas, si lamise en oeuvre, lareproduction
ou I'emploi ont lieu sur le territoire de I'autre partie. |...]

E.6.2

L'intimée estime que la portée de la convention CH/D aurait été relativisée par la
jurisprudence fédéral e récente (réponse no 35). Il est vrai que, dans I'arrét 4A_152/2020 du
26 octobre 2020 "OTTO'S 11", le Tribunal fédéral ajugé que I'art. 5 de la convention CH/D
ne fait que reporter le délai de gréace dans I'autre Etat contractant - en Suisse, ce délai est de
5 ans conformément al'art. 12 LPM - et que cette disposition ne doit pas étre prise en
compte lors de I'examen de la priorité découlant de I'usage relevant du droit de la
concurrence déloyale (arrét précité consid. 6.2.3). Cette interprétation restrictive de I'art. 5
de la convention CH/D ne change rien - et le Tribunal fédéral e dit expressément (arrét



précité consid. 6.2.3.2) - asapleine et entiére application en droit des marques, comme en
I'espece.

E.6.31

Seuls les ressortissants allemands et suisses et |es ressortissants de pays tiers résidant ou
établis en Allemagne ou en Suisse peuvent se prévaloir des droits découlant de la
convention CH/D, en vertu duquel il suffit que les personnes morales aient un établissement
industriel ou commercial réel et non seulement apparent dans I'un des Etats contractants. En
revanche, les ressortissants de paystiers qui n‘ont pas de résidence ou de succursale en
Suisse ou en Allemagne ne peuvent tirer aucun droit de la convention CH/D pour
eux-mémes (ATF 124 111 277 consid. 2c "Nike" ; arréts du TAF B-6505/2017 du 21 octobre
2019 consid. 5.1 "Puma [fig.]/MG PUMA" et B-5543/2012 consid. 5 "six [fig.]/SIXX et six

[fig.]/sixx [fig]").

E.6.3.2

Selon les comptes annuel s consolidés au 31 décembre 2013 (pce 21 p. 239), larecourante
détenait 100% des parts de trois sociétés avec siege en Allemagne : Prosegur International
Handels GmbH, a Hambourg, Prosegur GmbH, a Dusseldorf et Prosegur Deutschland
GmbH, a Francfort-sur-le-Main. 1l est vrai que la recourante, dans ses ecritures, parle d'une
société domiciliée a Ratingen, qui semble ne pas figurer dans les pieces fournies. Cela étant,
et contrairement al'avis de I'intimée, la recourante a prouvé qu'elle disposait d'au moins une
succursale en Allemagne au moment de I'invocation du défaut d'usage selon les exigences
de laconvention CH/D.

E.6.4.1

Lamarque doit en outre étre enregistrée (eingetragen ou registriert) dans les deux pays
(ATF 96 Il 243 "Blauer Bock™" consid. 5 [implicite] ; arrét du TAF B-576/2009 du 25 juin
2009 consid. 6 "[fig.]/Targin [fig.]" ; décision de I'ancienne CREPI du 12 juillet 2006, sic!
2006, 860 "Omax [fig.]/Omax" ; IPI, Directives en matiere de marques
[https:/www.ige.ch/fr/prestations/ documents-et-liens/marques.html, consultéesle 10 juin
2021], version du 1er janvier 2019, Partie 6, ch. 5.3.1 [p. 243] ; Bernard Volken, in : Basler
Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3e éd. 2017, art. 11 LPM no 76 s. et art. 32 LPM no
17 ; Manuel Bigler, in: Bader Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3e éd. 2017, art. 20
LPM no 5; Wang, op. cit., art. 11 no 62 ; Meler, CR, art. 11 LPM no 60 ; Michéle Burnier,
in : Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013, art. 20 LPM no 13;
Ebert-Weidenfeller/Noth, Benutzungsnachweis fur Marken im deutsch-schwel zerischen
Verhdltnis, GRUR-Prax 2013, 415 ss, 416 ; Eugen Marbach, Markenrecht, in : von
Biren/David [édit.], Schwel zerisches Immateria giiter- und Wettbewerbsrecht, vol. 111/1, 2e
éd. 2009, no 1351 ; Karin Burgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der
Schweiz, 2008, 53 ; Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005 [ci-apres:
Meier, these], 112 ; Lucas David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz -
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2e éd. 1999, art. 11 LPM no 20 ; Heinrich
David, Der schweizerisch-deutsche Staatsvertrag vom 13. April 1892 betreffend den
gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, GRUR Int. 1972, 269 ss, 270). Un auteur
estime que la marque doit seulement étre protégée (geschiitzt) dans les deux pays
(Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Beriicksichtigung des europaischen und internationalen Markenrechts, 2002, art. 11
LPM no 36). Il est vrai que laconvention CH/D ne prévoie pas explicitement ce double



enregistrement (Wang, op. cit., art. 11 LPM no 62) et que les arréts plus récents du TAF ne
mentionnent plus systématiquement cette condition (entre autres : arréts du TAF
B-681/2016 du 23 janvier 2018 consid. 2.6 "FACEBOOK/StressBook", B-7768/2015 du 4
décembre 2017 consid. 2.6 "Capsa/ CUPSY [fig.]", B-40/2013 du 19 ao(t 2013 consid. 2.4
"EGATROL/EGATROL" ou encore B-6378/2011 du 15 aolt 2013 consid. 5.3.2
"FUCIDERM/FUSIDERM").

E.6.4.2

Comprendre pourguoi un enregistrement en Suisse et en Allemagne est exigé suppose de
remonter aux origines de la convention CH/D.

E.6.4.21

L'article premier (aujourd'hui abrogé) de la convention CH/D était ainsi libellé: Les
ressortissants de |'une des parties contractantes jouiront, sur le territoire de I'autre partie, des
mémes droits que | es ressortissants de cette derniére, en ce qui concerne la protection [...]
des marques de fabrique ou de commerce [...]. En conséquence, ilsjouiront de laméme
protection que les nationaux et auront le méme recours |égal contre toute violation de leurs
droits, sous réserve de I'accomplissement des formalités imposées aux nationaux par la
|égislation intérieure de chaque Etat (FF 1892 111 702, 703 [mise en évidence gjoutée].

E.6.4.2.2

Parmi les "formalités imposees" par les |égidlations suisse et allemande pour faire
opposition al'enregistrement d'une marque, il y al'enregistrement de la marque opposante
(aujourd'hui, en Suisse: art. 31 al. 1 LPM et en Allemagne : § 41 Absatz 1 de la Gesetz tiber
den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz vom 25. Oktober 1994 ;
MarkenG ; BGBI. 1994 | 3082) ; JuliaMiosga, in : Strébele et al. [édit.], Markengesetz -
Kommentar, 13e éd. 2021, § 42 MarkenG no 26). Autrement dit, I'enregistrement sur le
territoire pertinent (le territoire suisse et/ou le territoire allemand) est une formalité
essentielle alarecevahilité de toute opposition al'enregistrement d'une marque. Or, le but
de laconvention CH/D était de former "un seul territoire" sous |'angle de I'usage des
marques (message du Conseil fédéral du 24 mai 1892 concernant [la convention CH/D], FF
1892 111 694 ss, 696). Pour avoir ce territoire unique, il faut que la marque opposante soit
enregistrée en Suisse et en Allemagne.

E.6.4.23

Il est vrai quel'art. 1 dela convention CH/D a été abrogé ala suite de |'adhésion de
I'Allemagne ala Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20
mars 1883 (ci-apres : la Convention de Paris ; disponible al'adresse
https:.//wipolex.wipo.int/fr/text/287780, consultée le 10 juin 2021). Cependant, |e Consell
fédéral expliquait bien alors que "le principe de I'égalité de traitement, garanti
réciproquement aux ressortissants et habitants de chacun des deux Etats, énoncé dans les
articles 1 et 2 de la[convention CH/D], est contenu dans les articles 2 et 3dela
[Convention de Paris]" (message du Conseil fédéral du 5 juin 1902 relatif alaratification
d'un arrangement conclu entre la Suisse et I'Empire alemand, modifiant la [convention
CH/D], FF 1902 |11 653 ss, 654). Defait, I'art. 2 de la Convention de Paris avait laméme
teneur que I'ancien art. 1 de la convention CH/D et réservait donc également
I'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la
|égislation intérieure de chaque Etat. Cette disposition est toujours en vigueur (art. 2ch. 1
de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle,



révisée a Stockholm le 14 juillet 1967 [RS 0.232.04]). On retrouve une exigence similaire
au sein del'Union de Madrid. En effet, celui qui veut sopposer al'enregistrement d'une
marque suisse doit avoir requis que la protection résultant de |'enregistrement international
sétende ala Suisse (art. 3bis du Protocole du 27 juin 1989 relatif al'Arrangement de
Madrid concernant |'enregistrement international des marques [ci-apreés : le Protocole de
Madrid ; RS 0.232.112.4]). Autrement dit, le droit de I'Union de Madrid exige également un
enregistrement sur le territoire pertinent.

E.6.4.3

En conclusion, malgré I'abrogation de |'art. 1 de la convention CH/D et selon un principe
général du droit des margues, un enregistrement de la marque opposante en Suisse et en
Allemagne est indispensable.

E.6.4.4

Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que les inscriptions soient identiques. Il suffit que les
éléments essentiels soient les mémes (ATF 96 11 243 consid. 5 "Blauer Bock” ; Wang, op.
cit., art. 11 LPM no 62 ; Marbach, op. cit., no 1351 ; Meier, thése, 112 ; Birgi Locatelli, op.
cit., 53 ; contra David, op. cit., art. 11 LPM no 20, qui exige l'identité).

E.7

L'enregistrement international no 605'490 "PROSEGUR" a été renouvel é pour la Suisse en
2013 et pour dix ans (Gazette OMPI des marques internationales no 33/2013 du 5
septembre 2013). La marque opposante est bien enregistrée en Suisse (art. 46 al. 1 LPM). Il
faut encore examiner si la marque opposante est enregistrée en Allemagne et comment peut
seréaliser cette exigence.

E.71

La recourante ne dispose d'aucune marque allemande au sens strict. Elle ne peut pas se
prévaloir de son enregistrement international (no 605'490 "PROSEGUR"), car il n'a pas é&té
renouvelé pour I'Allemagne. En revanche, la recourante est titulaire de plusieurs margques de
I'Union européenne, notamment celles-ci : Marques de I'Union européenne Classes et
produits revendiqués (pertinents) no 008764227 "PROSEGUR" Classe 39 : [...] guarded
transport of valuables, transport of valuables by air. no 004807038 Classe 45 : Security
services for the protection of property and individuals.

E.7.2

Lajurisprudence suisse ne sest jamais prononcée sur la question de savoir si une marque de
I'Union européenne pouvait étre considérée comme un enregistrement en Allemagne au
sens de la convention CH/D (Wang, op. cit., art. 11 LPM no 66).

E.721

Pour trancher cette question, il faut encore une fois revenir al'art. 1 (désormais abrogé) de
la convention CH/D. Cette disposition prévoyait, sous |'angle de |'usage, d'accorder a ceux
qui se prévalent de la convention CH/D la méme protection que les nationaux et de leur
imposer I'accomplissement des formalités imposées aux nationaux par lalégislation
intérieure de chaque Etat (consid. 6.4.2.1 ; mise en évidence goutée). La Convention de
Paris arepris cette régle (consid. 6.4.2.3). La convention CH/D contient donc un renvoi aux
exigences du droit interne de chaque Etat.

E. 722



[l faut donc examiner quel est le statut de la marque de I'Union européenne en droit interne
allemand. En droit allemand, le § 125b de la Markengesetz (BGBI. 2018 | 2357) dispose
gue cette loi est applicable aux marques de I'Union européenne, plus précisément aux
marques qui ont été demandées ou enregistrées en vertu du réglement (CE) no 207/2009 du
Conseil du 26 février 2009 sur lamarque de I'Union européenne (ci-aprés : I'ancien
reglement européen, Journal officiel de l'Union européenne [ci-apres : le JOUE] L 78 du 23
mars 2009), aujourd'hui remplacé par le réglement (UE) no 2017/1001 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de I'Union européenne (ci-aprés: le
nouveau reglement européen, JOUE L 154 du 16 juin 2017). Selon I'article premier, par. 2,
du nouveau réglement européen, la marque de I'Union européenne a un caractére unitaire ;
elle produit les mémes effets dans I'ensemble de I'Union (voir aussi art. 9 par. 1). L'article
premier, par. 2, de l'ancien réglement européen avait une teneur similaire. Cela ressort aussi
del'art. 5 par. 2 point a), 1) de ladirective [UE] 2015/2436 du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les | égislations des Etats membres sur les
marques (JOUE L 336 du 23 décembre 2015) qui fait de la marque de I'Union européenne
une "marqgue antérieure" dans toute I'Union européenne. Selon § 125b Nr. 4 dela
Markengesetz, lorsgu'une opposition al'enregistrement d'une marque est fondée sur une
marque antérieure de I'Union européenne, la procédure allemande d'opposition sapplique
mutatis mutandis pour autant que la marque de I'Union européenne ait une ancienneté au
sens del'art. 15 de I'ancien réglement européen (Frederik Thiering, in : Strobele et al.
[édit.], Markengesetz - Kommentar, 13e éd. 2021, § 125b MarkenG no 3 ss et 50). Au
moment du dépbt des oppositions nos 13984 et 13983, cette disposition avait une portée
identique (BGBI. 1996 | 1014 ; Philippe Kutschke, in : Kur et al. [édit.], Markengesetz -
Kommentar, 2e éd. 2015, § 125b no 14 ss). Autrement dit, selon le droit allemand, une
marque de I'Union européenne est mise sur le méme plan qu'une marque allemande
classique au moins pour ce qui est de la procédure d'opposition. Par conséquent, dansle
contexte de la convention CH/D, la marque de I'Union européenne doit étre vue comme un
enregistrement en Allemagne de la marque opposante. Il faut ici relever qu'un
enregistrement international, avec revendication pour I'Allemagne, donne le méme privilége
(8 112 delaMarkengesetz).

E.7.3
Ladoctrine suisse sexprime aussi dans le sens d'une reconnaissance par la Suisse d'une

marque de I'Union européenne dans le cadre de la convention CH/D (Wang, op. cit., art. 11
LPM no 66 in fine).

E.74

Cette solution simpose aussi pour des questions d'égalité de traitement (art. 8a. 1 dela
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]). En effet,
il est admis gu'une entreprise allemande, active en Allemagne, puisse, sur la base de sa
marque allemande, sopposer al'enregistrement d'une marque suisse. Si I'on refusait de
mettre sur le méme plan la margue allemande classique et la marque de I'Union européenne,
cette méme entreprise qui, au regard du droit allemand, ale droit d'opter pour la marque de
I'Union européenne (avec le méme effet de protection en Allemagne), perdrait le droit de
sopposer al'enregistrement d'une marque suisse. Or, une telle distinction ne reposerait pas
sur des motifs soutenables et constituerait donc une violation du principe de I'égalité de
traitement.



E. 75

L'intimée prétend qu'au regard de la jurisprudence européenne sur la convention CH/D, la
Suisse ne devrait pas reconnaitre |'usage en Allemagne d'une marque de I'Union européenne
(réponse no 34). 11 est exact que la CJUE refuse que I'on invoque la convention CH/D pour
démontrer I'usage d'une margue de I'Union européenne. |l n'est ainsi pas possible de se
prévaloir de I'usage en Suisse d'une marque de I'Union européenne (arrét de la CJUE du 12
décembre 2013 C-445/12P Rivella International/lOHM| "Baskaya/Passaia'). La CJUE
rappelle que | e régime des marques de I'Union européenne est un systeme autonome dont
I'application est indépendante de tout systeme national (arrét précité par. 48). Quant ala
notion d'usage de la marque de I'Union européenne sur le territoire de I'Union, elle est régie
de facon exhaustive par le seul droit européen, al'exclusion du droit national. Comme la
convention CH/D ne fait pas partie du droit européen, mais du droit allemand, la CJUE
€carte son application (arrét précité par. 52 ; Paul Strobele, in : Strobele et al. [édit.],
Markengesetz - Kommentar, 13e éd. 2021, 8§ 26 MarkenG no 276 s. ; Wang, op. cit., art. 11
LPM no 66 ; Ebert-Weidenfeller/Noth, op. cit., 416 s. ; Michael Treis, Passaia | Baskaya di
Baskaya, sic! 2013, 56 ss, 58). En I'espéce, la situation est différente du cas porté devant la
CJUE. Dans |'arrét C-445/12P précité, la question se posait de savoir Si un usage en Suisse
d'une marque de I'Union européenne était pertinent pour le droit européen. Laréponse est
négative, car la convention CH/D ne fait pas partie du droit européen, mais seulement du
droit interne allemand. En |'espece, la question est de savoir s |'usage en Allemagne d'une
marque de I'Union européenne est pertinent pour le droit suisse. Or, la convention CH/D fait
partie du droit interne suisse et, selon laméme logique, elle doit donc étre appliquée. La
situation aurait été différente et I'on aurait pu se plaindre d'un défaut de réciprocité si un
tribunal allemand avait refusé de reconnaitre la portée de la convention CH/D. Tel n'est pas
le cas. Dailleurs, alasuite de |'arrét C-445/12P précité, le Tribunal amaintenu - araison -
I'application de la convention CH/D (arrét du TAF B-7562/2016 du 4 décembre 2018
consid. 5.1 "MERCI/Merci [fig.]").

E.7.6

Il est vrai que les autorités allemandes ne pratiquent aucun contrdle sur la marque de
I'Union européenne, contrairement a une margue national e classique ou a un enregistrement
international avec revendication pour I'Allemagne. La margue de I'Union européenne reléve
uniquement des autorités européennes, a savoir I'Office de I'Union européenne pour la
propriété intellectuelle (ci-apres: I'EUIPO ; art. 41 ss du nouveau réglement européen). Or,
la Suisse n'est pas membre de |'Union européenne, ni de I'EUIPO. Plus généralement,
I'adhésion de I'Allemagne al'Union européenne et la création d'une marque de I'Union
européenne n'étaient pas prévues par les auteurs de la convention CH/D. Pour autant, ce
traité, faute d'avoir été dénoncé par la Suisse, reste en vigueur et doit donc étre appliqué
(art. 5a. 4 Cst. ; ATF 142 11 35 consid. 3.2).

E.7.7

A celasigjoute que I'Union européenne est membre de I'Union de Madrid depuisle 1er
octobre 2004, avec laratification, en date du ler juillet 2014, du Protocole de Madrid ; voir
aussi I'Avis 14/2014 de I'OMPI du 9 juillet 2014). La Suisse a pris acte de cette adhésion
(RO 2004 4131). Cette adhésion a été possible grace au dispositif prévu al'art. 14 al. 1)
point b) du Protocole de Madrid qui prévoit gue toute organisation intergouvernementale -
comme |'Union européenne - peut également en principe devenir partie audit Protocole.
L'art. 14 al. 4) point b) dispose encore, al'égard de tout autre organisation visee al'al. 1),



gue ledit Protocole entre en vigueur trois mois apres la date a laquelle saratification a été
notifiée par le Directeur général. Le Conseil fédéra a clairement expliqué que I'art. 14 du
Protocole de Madrid avait été "taillé sur mesure" pour permettre I'adhésion de I'Union
européenne au Protocole de Madrid, vial'EUIPO, nommé aors Office de I'harmonisation
dansle marché intérieur (i.e. OHMI). Le but était d'établir un lien entre la marque
communautaire (aujourd'hui la margque de I'Union européenne) et |e Protocole de Madrid,
d'étendre la protection de la marque de I'Union européenne et d'octroyer, en se fondant sur
lamarque de |'Union européenne comme marque de base, des extensions territoriales a des
pays qui ne sont pas membres de |'Union européenne, comme la Suisse (message du
Conseil fédéral concernant un arrété fédéral relatif a deux traités internationaux relevant du
droit des marques ainsi que lamodification de laloi sur la protection des marques du 27
mars 1996, FF 1996 Il 1393 ss, 1399 s. et 1405). |1 en résulte que la Suisse a accepté que la
margue de I'Union européenne, sous certaines conditions, produise des effets sur son
territoire. Sous cet angle, la Suisse peut plus facilement encore reconnaitre la marque de
I'Union européenne comme un enregistrement valable dans le cadre de la convention CH/D.

E.7.8

Il résulte de ce qui précéde qu'une marque de I'Union européenne, tout comme un
enregistrement international avec revendication pour I'Allemagne, constitue une protection
en Allemagne, pertinente sous |'angle du double enregistrement exigé par la convention
CH/D. Finalement, celui qui n'utilise pas sa marque en Suisse et qui veut sopposer a
I'enregistrement d'une marque suisse doit disposer, outre d'une marque suisse, soit d'une
margue allemande, soit d'un enregistrement international avec revendication pour
I'Allemagne, soit enfin d'une marque de I'Union européenne. La présente jurisprudence a
pour conséguence que tout titulaire d'une marque de I'Union européenne, qui dispose d'un
établissement en Allemagne ou en Suisse, peut sopposer al'enregistrement d'une marque
suisse, sil rend vraisemblable I'usage sérieux de sa marque en Allemagne et Sil est titulaire
d'une marque suisse (double enregistrement). Un usage dans un autre pays de I'Union
européenne n'est pas suffisant. Cette configuration restera quoi qu'il en soit trésrare.

E.7.9

Il faut encore préciser que, selon les exigences de la jurisprudence (consid. 6.4.3), les
marques de la recourante protégées en Suisse et en Allemagne sont soit identiques (marques
verbales), soit sensiblement les mémes, car elles se rejoignent sur I'élément verbal dominant
"PROSEGUR", ainsi que celaressort du tableau suivant : Suisse (enregistrement
international ) Allemagne (marqgues de I'Union européenne) no 605490 "PROSEGUR" no
008764227 "PROSEGUR" no 004807038

E.7.10

En I'espece, la recourante peut donc fonder I'usage en Allemagne sur ses marques de
I'Union européenne nos 008764227 et 004807038.

E.8

Laconvention CH/D étant applicable en I'espéce, il convient d'examiner si la marque
opposante afait |'objet d'un usage sérieux en Allemagne.

E.81

Lanotion d'usage est celle du droit suisse, que la marque ait été utilisée en Suisse ou en
Allemagne. Le fait gu'un tribunal allemand ait admis qu'il y avait usage selon le droit



allemand n'est par exemple pas déterminant (ATF 100 Il 230 consid. 1c "Mirocor" ; arrét du
TF 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.1).

E.82

Selon le droit suisse, I'opposant ne doit pas démontrer |'usage de sa marque, mais doit
uniquement le rendre vraisemblable (art. 32 LPM). Le juge doit non seulement considérer
I'usage comme possible, mais également comme probable, en se basant sur une appréciation
objective des preuves. |l ne doit pas étre persuadé que la marque est utilisée ; il suffit quela
véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude (arréts du TAF
B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL",
B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 5 [et les références citées] "[fig.]/AVIATOR [fig.]"
et B-7500/2006 du 19 décembre 2007 consid. 4 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA

[fig]").
E.83

Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblabl e I'usage d'une marque peuvent
consister en des pieces justificatives (factures, bulletins de livraison, etc.) et des documents
(étiquettes, échantillons, emballages, catalogues, prospectus, etc.). Les preuves d'usage
doivent se rapporter ala période de référence et doivent, par conségquent, étre datées. Les
preuves non datées sont toutefois admissibles lorsgu'elles peuvent étre mises en relation
avec d'autres preuves datées (arréts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2
"sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-2910/2012 du 20 janvier 2014 consid. 5.3
"ARTELIER/ARTELIER" et B-7449/2006 du 20 ao(t 2007 consid. 4 "EXIT [fig.]J/EXIT
ONE" ; Volken, BaKom, art. 11 LPM no 8).

E.84

Il n'est pas exigé du titulaire de la marque opposante qu'il utilise sa marque lui-méme.
L'usage de la marque auquel letitulaire consent est en effet assimilé al'usage par letitulaire
(art. 11 a. 3LPM). Letitulaire peut ainsi - expressément ou tacitement (Meier, CR, art. 11
LPM no 64) - autoriser destiers afaire usage de samarque. Est en particulier valable
I'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement liées au titulaire
(arréts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 4.1 "sensationail
[fig.]/SENSATIONAIL", B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 5.3.2.1 "SPORTS
[fig.]/zoo sport [fig.]", B-3294/2013 du ler avril 2014 consid. 3.10 "Koaa[fig.]/Koaa's
March [fig.]" et B-6378/2011 du 15 aodt 2013 consid. 3.8 "FUCIDERM/FUSIDERM™).
Peu importe que I'autorisation soit délivrée gratuitement ou atitre onéreux (Meier, CR, art.
11 LPM no 64).

E.85.1

Lamarque doit étre utilisée dans sa fonction distinctive des produits ou des services pour
lesquels elle est protégée (Willi, op. cit., art. 11 LPM no 14). Il n'est par conséquent pas
nécessaire qu'elle soit apposée sur e produit ou sur son emballage (arrét du TF

4A 515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1 ; arrét du TAF B-7449/2006 du 20 aolt 2007
consid. 5"EXIT [fig.J/JEXIT ONE" ; égaement : Meier, thése, 27). La marque peut donc
également exercer safonction distinctive si elle figure sur des prospectus, des listes de prix
ou des factures (arréts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 "sensationail
[fig.]/ SENSATIONAIL" et B-2678/2012 du 7 mars 2013 consid. 3.1 "OMIX/ONY X
PHARMACEUTICALS' ; Méer, CR, art. 11 LPM no 10).



E.85.2

Il est vrai que, si lamarque est utilisée exclusivement atitre de raison de commerce
(enseigne), autrement dit comme renvoi a une entreprise et non aux marchandises que
celle-ci commercialise ou fabrique, on ne saurait retenir un usage atitre de marque (arrét du
TAF B-2683/2007 du 30 mai 2008 consid. 5.2 "Solvay/Solvexx" ; Meier, CR, art. 11 LPM
no 12).

E. 853

Il est généralement admis dans la jurisprudence et la doctrine que, dans le cas de marques
de services, qui apparaissent également dans le nom du fournisseur de cette prestation, il
faut faire preuve d'une certaine largesse dans la reconnaissance de I'usage. Comme les
services sont liés al'entreprise qui les fournit en raison de leur caractére incorporel aux yeux
du public, il n'est guére possible, dans ces cas, de distinguer entre I'utilisation du signe pour
désigner |'entreprise et son utilisation en tant que marque. L'utilisation du signe sur les
lettres commerciaes, y compris des factures, sur des véhicules ou comme désignation des
locaux commerciaux doit donc généralement étre considérée comme préservant les droits
des marques de service. Toutefois, cette hypothése ne semble justifiée que pour les services
qui relévent du domaine principal de I'entreprise ou pour lesquels elle est connue du public
(arréts du TAF B-2256/2019 du 11 aolt 2020 consid. 3.2.1.5 "carl software [fig.]/TC CARL
[fig.]", B-4640/2018 du ler avril 2019 consid. 2.4 "QUANTEX/Quantextual [fig.],
B-681/2016 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 "FACEBOOK/StressBook™ et B-5902/2013 du
8 avril 2015 consid. 5.6 "WHEELS/'WHEELS" et les références citées ; Wang, op. cit., art.
11 LPM no 24 ; Volken, BaKom, art. 11 LPM nos 23 et 28 ; Meier, CR, art. 11 LPM no 11 ;
Burgi Locatelli, op. cit., 16 S.).

E.854

Une marque utilisée pour un produit particulier appartenant a une catégorie générale
(Oberbegriff) revendiguée dans I'enregistrement est propre a maintenir lavalidité de cet
enregistrement pour ladite catégorie. |1 faut toutefois que le produit concerné soit typique de
la catégorie et que cette catégorie ne comprenne pas des sous-catégories essentiellement
différentes (entre autres : arréts du TAF B-7768/2015 du 4 décembre 2017 consid. 2.5
"Capsa/lCUPSY [fig.]" et B-5871/2011 du 4 mars 2013 consid. 2.3 "Gadovist/Gadogita").

E.86

En principe, la marque doit étre utilisée dans laforme inscrite au registre (ATF 139 111 424
consid. 2.4 ; arrét du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1 ; message du Conseil
fédéral du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et
desindications de provenance, FF 1991 | 1 ss, 24 ; Philippe Gilliéron, L'usage atitre de
marque en droit suisse, sic! 2005 [Sonderheft], 101 ss, 109). Le caractere dynamique du
marché et son évolution exigent toutefois qu'une marque soit adaptée par son titulaire
(Meier, thése, 60 s.). C'est laraison pour laquelle I'art. 11 al. 2 LPM précise que I'usage
d'une forme de la marque ne doit pas diverger essentiellement de la marque enregistrée
(arréts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.2 "sensationail
[fig.]/SENSATIONAIL" et B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 5.3.1.2 "SPORTS
[fig.]/zoo sport [fig.]"). Pour préserver I'impression d'ensemble, il est décisif que le noyau
distinctif de lamarque, qui en détermine cette impression, ne soit pas soustrait et que,
malgré |'usage divergent, le caractére distinctif du signe soit maintenu (art. 11 a. 2 LPM ;
ATF 130111 267 consid. 2.4 " Tripp Trapp [fig.]" ; arrétsdu TAF B-6251/2013 du 9



septembre 2014 consid. 2.4 "P& C [fig.]/PD&C", B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6
"[Hirsch] [fig.]/ [Hirsch] [fig.]" et B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 8 s. "[fig.]/Targin
[fig.]" [plusrestrictif]).

E.87.1

L 'usage d'une marque doit étre sérieux, c'est-a-dire que son titulaire doit avoir I'intention de
I'utiliser dans un but commercial réel, indépendamment que cette activité soit rentable ou
non. Lamarque doit étre utilisée dans les transactions commerciales. Letitulaire dela
marque doit manifester sa volonté de satisfaire a toute demande dans la mesure ou elle ne
dépasse pas | es attentes les plus optimistes. || doit en outre prospecter le marché et pouvoir
y démontrer une activité minimale durant une période prolongée (arréts du TAF
B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 6.2 "[fig.]/Targin [fig.]" et B-5342/2007 du 29 février
2008 consid. 5.2 et 7.11 "WHALE/wally [fig.]" ; décision de I'ancienne CREPI du 3 mai
2005, sic! 2006 37 consid. 6 "Syscor/Sicor” ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques,
2007, 191 ; Meier, these, 50 ; Gilliéron, op. cit., 107). La prospection doit étre si intensive
gu'elle apparait apte a gagner ou maintenir des parts de marché (Marbach, op. cit., no 1344)
; cela nécessite une présence accrue dans un environnement concurrentiel (arrét du Tribunal
fédéral 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]". Il n'est
pas nécessaire que le titulaire de la marque fabrigque de nouveaux produits. La seule activité
de vente suffit (Gilliéron, op. cit., 107). L'usage a des fins privées ou al'intérieur de
I'entreprise ne suffit pas amaintenir le droit. 1| en va de méme lorsque la marque est utilisée
dans le commerce exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le
plan économique. L'usage est toutefois retenu lorsgue les produits concernés sont misen
concurrence avec ceux d'un tiers (arréts du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1
et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4 ; arrét du TAF B-6637/2014 du 10
octobre 2016 consid. 5.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-763/2007 du 5
novembre 2007 consid. 7 "K.Swiss [fig.]/K Swiss[fig.]" ; Meier, these, 31 ; Volken, art. 11
LPM no 61 s. ; Marbach, op. cit., no 1324 s. ; Wang, op. cit., art. 11 LPM no 46).

E.87.2

Pour déterminer objectivement le sérieux de I'usage, il faut se fonder sur I'ensemble des
circonstances du cas particulier, soit les produits ou les services concernés, le type
d'entreprise en cause, le chiffre d'affaires usuel, ainsi que I'étendue géographique, la nature
et ladurée de l'usage (arrét du TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4 ; arrét du
TAF B-6528/2017 du 2 décembre 2019 consid. 4.1 "Fundacié Gala-Salvador Dali
[fig.]/Salvador Dali [fig.]", B-5530/2013 du 6 ao(t 2014 consid. 2.3 "MILLESIMA/
MILLEZIMUS" et B-3294/2013 du ler avril 2014 consid. 3.4 "Koala[fig.]/ Koalas March
[fig.]" ; Meier, thése, 50-52 ; Meier, CR, art. 11 LPM nos 14 et 15). Les différents él éments
objectifs doivent sapprécier de maniere globale. Il est ainsi admis que la courte durée de
I'usage peut étre compensée par un chiffre d'affaires particulierement élevé. Alors qu'un
usage occasionnel suffit lorsqu'il sagit de produits rares et précieux, un usage régulier doit
étre exigeé pour les produits de consommation courante (Gilliéron, op. cit., 107 et les
références citées ; Meier, thése, 50 ; également : arrét du TF 4A_257/2014 du 29 septembre
2014 consid. 3.4 ; arréts du TAF B-6528/2017 du 2 décembre 2019 consid. 4.1 "Fundacio
Gala-Salvador Dali [fig.]/Salvador Dali [fig.]", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.3
"sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL" et B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 7.11
"WHALE/wally [fig.]").



E.91

En I'espece, larecourante a produit en procédure de recours un certain nombre de piéces,
notamment des factures (pce 24), recevables comme preuves (consid. 8.3). Contrairement a
ce que soutient I'intimeée, produire ces pieces au stade du recours est parfaitement
admissible (p. ex. arrét du TAF B-2296/2014 du 29 juin 2015 consid. 2 "Skinny Love" ;
Kaiser/Ruetschi, in : Noth/Buhler/Thouvenin [édit.], Markenschutzgesetz [M SchG], 2e éd.
2017, Beweisrecht, no 100).

E.9.2

Toutes ces factures concernent les années 2012 a 2015 (fin juin), c'est-a-dire dans la période
entre le 22 juin 2010 et le 22 juin 2015 (consid. 5.2.2). Elles concernent toutes un usage sur
le territoire allemand (consid. 6).

E.93

[l convient de sassurer que |'usage de la marque opposante est conforme a son
enregistrement (consid. 8.6). En I'espéece, I'opposition se fonde sur |'enregistrement
international no 605'490 qui est pertinent, car il faut ici revenir ala procédure menée en
Suisse, et non sur les marques de I'Union européenne. Marque opposante (enregistrement
international no 605'490) Signes figurant sur les piéces produites PROSEGUR ou En
I'espece, contrairement a ce que soutiennent les décisions attaquées (no 111.B.15), lamarque
verbale opposante, est utilisée dans une forme ne présentant pas de disparité phonétique ou
visuelle amenant le public a percevoir deux marques distinctes (dans ce sens : Meier, CR,
art. 11 LPM no 41). L'édément dominant des signes utilisés est le mot "PROSEGUR",
c'est-a-dire le signe enregistré. Le cadre grisétre - qui parfois ne figure pas - est insignifiant.
Le globe stylisé est banal et ne change pas le sens donné par le consommateur, méme
attentif, au mot "PROSEGUR" (dans ce sens: arréts du TAF B-3126/2010 du 16 mars 2011
consid. 5.2.1 "CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]" et B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid.
5.5 "Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]"). Aussi, on doit retenir que |'utilisation est ici conforme a
I'enregistrement.

E.94

En ce qui concerne |'usage atitre de marque (consid. 8.5), la marque opposante figure dans
I'en-téte de toutes | es factures examinées. Elle renvoie donc d'abord al'entreprise (i.e. la
recourante) atitre de raison de commerce. Cela étant, cette marque renvoie aussi aux
services en question. En effet, I'apposition de la marque sur des factures permet bien au
consommateur d'identifier le service qui lui est rendu par le biais de celui qui le fournit
(consid. 8.5.3). Par ailleurs, il ressort du Registre allemand des entreprises
(https.//www.unternehmensregister.de) que larecourante est active dans le domaine des
Private Wach- und Sicherheitsdienste. Aussi, conformément ala jurisprudence précitée, les
services retenus entrent bien dans le domaine d'activités principal de larecourante et pour
lequel elle est connue du public.

E.95

Il faut encore sassurer que cet usage se fait en lien avec les produits et services revendiqués
(consid. 8.5.1).

E.95.1

Pour mémoire, la marque opposante revendigue notamment les produits et services suivants
: Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques (y compris la



radio), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
controéle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques qui
fonctionnent par I'introduction de monnaie ou d'une fiche, machines parlantes, machines
enregistreuses, machines a calculer et appareils extincteurs. Classe 39 : Services de
transport de valeurs en fourgons blindés. Classe 42 : Services d'une agence de surveillance
et de protection.

E.95.2

Les factures produites en procédure de recours contiennent a 32 reprises la désignation
"Geld- und Werttransport™ (transport d'argent et de valeurs) et a 8 reprises la désignation
"Werte-Logistik" (logistique de valeurs). Ces factures rendent vraisemblable I'usage de la
marque opposante pour des services de transport de valeurs en fourgons blindés en classe
39. Il vade soi que le transport d'argent se fait dans des véhicules adaptés, a savoir des
fourgons blindés.

E.9.6

Les montants figurant sur les factures produites en procédure de recours ascendent a
250'000 euros environ. Sans prétendre al'exhaustivité, larecourante aainsi rendu
vraisemblable le caractere sérieux de I'usage de la marque opposante (consid. 8.7).

E.9.7

La margue opposante a été utilisée au moins implicitement avec |'autorisation de la
recourante par une filiale alemande (consid. 8.4).

E.9.8

En conclusion, larecourante a rendu vraisemblable |I'usage sérieux de la margue opposante,
asavoir 'enregistrement international no 605'490, sur le territoire allemand en lien avec les
services revendiqués en classe 39 conformément a son enregistrement et durant la période
de référence.

E. 10

Au vu de ce qui précede, les décisions attaquées nos 13984 et 13983, qui avaient nié tout
usage sérieux de la marque opposante en Allemagne, doivent étre annulées. En procédure
d'opposition, les décisions rendues en premiere instance par |'autorité inférieure ne sont
susceptibles que d'un recours devant le Tribunal, qui statue ainsi en derniere instance
(consid. 15). En I'espéce, vu que l'autorité inférieure n'a pas examiné le risque de confusion
entre la margque opposante et les marques attaquéesnos 1 et 2, il sejustifie de lui renvoyer
les causes nos 13984 et 13983 afin que les parties ne perdent pas le bénéfice de leurs droits
en premiéreinstance (art. 61 a. 1 PA ; arréts du TAF B-7210/2017 du 9 mai 2018 consid.
5.2 "SCHELLEN-URSLI/Schellenurdi" et B-7420/2006 du 10 décembre 2007 consid. 4-5
"WORKPLACE" ; Wang, op. cit., art. 33 LPM no 39). Par conséquent, le Tribunal ne peut
faire droit aux conclusions de la recourante tendant a |'admission de ses oppositions nos
13984 et 13983 et alarévocation des marques attaquées nos 1 et 2 et les recours
B-6253/2016 et B-6271/2016 doivent étre partiellement admis. Compte tenu de I'issue du
litige, le Tribunal renonce a examiner, outre le risque de confusion, deux autres questions :
1) I'usage sérieux des produits en classe 9 et des services en classe 42, ainsi que 2) la
guestion de savoir si les services en classe 39 (services de transport de valeurs en fourgons
blindés) constituent une sous-catégorie des services en classe 42 (services d'une agence de
surveillance et de protection) ; dans I'affirmative, |'usage de ces services en classe 42 aurait



aussi été rendu vraisemblable (Oberbegriff ; consid. 8.5.4). L'autorité inférieure devra se
prononcer en premiére instance sur toutes ces questions dans le respect du droit d'étre
entendues des parties (art. 29 al. 2 Cst.). Elle veilleraa coordonner ces procédures
d'opposition nos 13984 et 13983 avec la procédure de radiation no 100'003 encore pendante
devant elle.

E.11

L'intimée, dans ses réponses du 31 mai 2021, a demandé, au cas ou le Tribunal envisageait
d'admettre |'usage sérieux de la marque opposante en Allemagne, la possibilité de se
déterminer une nouvelle fois sur |es pieces produites durant la procédure de recours
(réponses no 6 s3). |l faut relever ici que le choix de faire usage de lafaculté de se
déterminer lorsqu'une prise de position ou une nouvelle preuve est déposée appartient aux
parties ala procédure et non al'instance de recours qui n‘aque |'obligation de transmettre
les écritures, qu'elles contiennent ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit (ATF
142111 48 consid. 4.1.1 et 138 | 484 consid. 2.4 ; arrét du TAF B-793/2014 du 8 septembre
2015 consid. 3.1). Les pieces sur lesquelles I'intimée demandent a sexprimer une nouvelle
fois ont été produites en octobre 2016 et lui ont été transmises le mois suivant. Méme si |'on
ne retient que la période suivant la levée de la suspension des procédures de recours
B-6253/2016 et B-6271/2016, I'intimée a é&té invitée a déposer ses réponses sur le fond dés
le 5janvier 2021. Elle a donc largement eu e temps de préparer sa prise de position sur ces
pieces qu'elle aurait pu insérer dans ses réponses du 31 mai 2021 ou dans son intervention
spontanée du 28 juin 2021. Ainsi, le Tribunal rejette, dans les deux causes B-6253/2016 et
B-6271/2016, la demande de I'intimée tendant a avoir la possibilité de se prononcer une
nouvelle fois sur les piéces produites en procédure de recours.

E.12

Sur un autre plan, les interventions spontanées de la recourante du 11 juin 2021 et de
I'intimée du 28 juin 2021 portent seulement sur le caractere distinctif de la marque
opposante ; elles sont donc ici sans pertinence.

E. 13
Il reste arégler laquestion des frais et des dépens pour |a procédure de recours.

E.13.11

Lesfrais de procédure - comprenant I'émolument judiciaire (art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 et art.
4 du réglement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2] ; ATF 133111 490 consid. 3.3
"Turbinenfuss [3D]" ; arrét du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 10.1
"[fig.]/JENAGHR [fig.]") et les débours - sont mis a la charge de la partie qui succombe
entiérement ou partiellement (art. 63 a. 1 PA et art. 1 a. 1 FITAF). Lapartie qui obtient
entiérement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires
causés par lelitige(art. 64 al. 1PA ;art. 7al. 1 et 2, art. 8, art. 9al. 1let. a, art. 10al. 1 et 2
etart. 14 a. 1 et 2 FITAF; arrét du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1
"[fig.]/JENAGHR [fig.]").

E.13.12

En principe, la partie obtenant un renvoi al'autorité inférieure afin que cette derniere
procede a des éclaircissements complémentaires est réputée, sous |'angle de la fixation des
frais de procédure et des dépens, obtenir entierement gain de cause (ATF 141 V 281 consid.



11.1 et 132V 215 consid. 6.1). Cependant, selon la pratique du Tribunal, si |e recourant ne
présente des preuves pertinentes pour |'admission de son recours qu'au cours de la
procédure de recours, comme en |'espéce (consid. 9), et dés lors que les dépenses
supplémentaires lui sont imputables, il n'adroit a aucun dépens et doit supporter lamoitié
des frais de procédure, méme en cas de succes complet (arréts du TAF B-4640/2018 du ler
avril 2019 consid. 7 "Quantex/Quantextual”, B-6378/2011 du 15 ao(t 2013 consid. 7
"Fuciderm/Fusiderm”, B-2227/2011 du 3 janvier 2012 consid. 7.4 "ebm/EBM Ecotec" et
B-246/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4 "Red Bull/Dancing Bull").

E.13.2

En I'espéece, il convient d'arréter les frais de procédure, pour les causes B-6253/2016 et
B-6271/2016, a 6'000 francs compte tenu de leur jonction. Au vu de la pratique exposée
plus haut (consid. 13.1.2), il convient de mettre les frais de procédure pour moitié ala
charge de larecourante et pour moitié a la charge de I'intimée, araison de 3'000 francs
chacune. Ainsi, pour ce qui est de larecourante, ce montant doit étre compensé avec les
deux avances de frais de 4'500 francs versées durant I'instruction des causes B-6253/2016 et
B-6271/2016, pour un montant total de 9'000 francs. Le solde de 6'000 francs lui sera
restitué. Sagissant de I'intimée, ce montant de 3'000 francs devra étre versé sur le compte
du Tribunal dans les 30 jours qui suivent |'expédition du présent arrét.

E. 133

Au vu de la pratique exposée plus haut (consid. 13.1.2), il n'est alloué de dépensni ala
recourante ni al'intimée. Quant al'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens
(art. 7a. 3FITAF).

E.14

Enfin, le recours en matiere civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les
décisions en matiére d'opposition al'enregistrement d'une marque (art. 73 delaloi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrét est définitif. (Le
dispositif figure ala page suivante.)
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