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Regeste
Opposition

Erwagungen

E.11

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

E.12

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

E.13
Laqualité pour recourir doit étre reconnue alarecourante (art. 48 a. 1 PA).

E.14

Les dispositions relatives alareprésentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 22aal. 1
let. cet 50 al. 1 PA), au contenu et alaforme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et a
I'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

E.15
Le présent recours est ainsi recevable.

E.2

Les parties se divisent sur la question de I'usage sérieux de la marque opposante, |'autorité
inférieure n'ayant pas examiné le risque de confusion. Il Sensuit que I'examen du Tribunal
selimiteraalaquestion de I'usage sérieux. Si le Tribunal devait confirmer I'absence d'usage
sérieux de lamarque opposante, il rejetterale recours et confirmerala décision attaquée. Sil
devait en revanche admettre cet usage, il renverrala cause devant I'autorité inférieure pour
gu'elle examine le risque de confusion.

E.311

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.3.12



La protection est accordée pour autant toutefois que la marque soit utilisée en relation avec
les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 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 plus faire valoir son droit alamarque, a
moins que le défaut d'usage ne soit di a un juste motif (art. 12 a. 1 LPM).

E.3.13

Si le défendeur invogue le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM
dans sa premiere réponse a l'opposition, |'opposant doit rendre vraisemblable I'usage de sa
margue ou |'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et art. 22 a. 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 alaguelle 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.321

Lamarque doit étre utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11
a.1LPM ; consid. 3.2.5) dans laforme sous laquelle elle a été enregistrée ou dans une
forme n'en divergeant pas essentiellement (art. 11 a. 2 LPM ; consid. 3.2.6). L'usage doit
étre sérieux (consid. 3.2.7) et se rapporter, en principe, au territoire suisse (consid. 3.2.8 et
3.2.9). L'usage de lamarque auquel letitulaire consent est assimilé al'usage par le titulaire
(art. 11a. 3LPM ; consid. 3.2.4).

E.3.22

L'opposant ne doit pas démontrer I'usage de sa marque, mais doit uniguement 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 que la 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.3.23

L es moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable I'usage d'une marque peuvent
consister en des piéeces 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 conséquent, 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 aot 2007 consid. 4 "EXIT [fig.]/EXIT
ONE" ; Bernard Volken, in : Baser Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3e éd. 2017, art.
11 LPM no 8).

E.3.24



Il n'est pas exigé du titulaire de la marque opposante qu'il utilise sa marque lui-méme.
L'usage de lamarque auquel letitulaire consent est en effet assimilé al'usage par letitulaire
(art. 11 a. 3LPM). Letitulaire peut ains - expressément ou tacitement (Eric Meier, in :
Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013 [ci-aprés: 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 1er avril 2014 consid. 3.10 "Koala [fig.]/Koaas March [fig.]" et
B-6378/2011 du 15 aolt 2013 consid. 3.8 "FUCIDERM/FUSIDERM"). Peu importe que
|'autorisation soit délivrée gratuitement ou atitre onéreux (Meier, CR, art. 11 LPM no 64).

E.3.25

Lamarque doit étre utilisée dans sa fonction distinctive des produits ou des services pour
lesquels elle est protégée (Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum

schwei zerischen Markenrecht unter Berticksichtigung des europdischen und internationalen
Markenrechts, 2002, art. 11 LPM no 14). Il n'est par conséquent pas nécessaire qu'elle soit
apposée sur le 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.]/EXIT
ONE" ; également : Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des margues, 2005 [ci-apres :
Meier, thése], p. 27). Lamarque 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" ; Meier, CR, art. 11 LPM
no 10). 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.3.26

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 19911 1, p. 24 ; Philippe Gilliéron, L'usage atitre de
marque en droit suisse, sic! 2005 [Sonderheft], p. 101 ss, p. 109). Le caractere dynamique
du marché et son évolution exigent toutefois qu'une margue soit adaptée par son titulaire
(Meier, thése, p. 60-61). C'est laraison pour laguelle I'art. 11 al. 2 LPM précise que |'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 et B-917/2009 du 25 juin 2009 consid. 8 s.
"[fig.]/Targin [fig.]" [plus restrictif]).



E.3.27.1

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. 1| doit en outre prospecter le marché et pouvoir
y démontrer une activité minimale durant une période prolongée (arréts du TAF
B-576/2009 et B-917/2009 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.]" ; sic! 2006 37 consid. 6
"Syscor" ; Cherpillod, op. cit., p. 191 ; Meier, thése, p. 50 ; Gilliéron, sic! 2005
[Sonderheft], p. 101 ss, p. 107). La prospection doit étre si intensive qu'elle apparait apte a
gagner ou maintenir des parts de marché (Marbach, loc. 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 fabrique de nouveaux produits. La seule activité de
vente suffit (Gilliéron, sic! 2005 [Sonderheft], p. 101 ss, p. 107). L'usage a des fins privées
ou al'intérieur de I'entreprise ne suffit pas a maintenir le droit. I en vade méme lorsque la
marque est utilisée dans e commerce exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés
étroitement liées sur le plan économique. L'usage est toutefois retenu lorsque | es produits
concernés sont mis en 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, p.
31; Volken, art. 11 LPM no 61 s. ; Marbach, op. cit., no 1324 s. ; Wang, art. 11 LPM no
46).

E.3.27.2

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 del'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 aolt 2014 consid. 2.3 "MILLESIMA/
MILLEZIMUS" et B-3294/2013 du ler avril 2014 consid. 3.4 "Koala[fig.]/ Koalas March
[fig]" ; Méer, thése, p. 50-52 ; Meier, CR, art. 11 LPM nos 14 et 15). Les différents
€léments objectifs doivent sapprécier de maniére globale. I est ainsi admis que la courte
durée de I'usage peut étre compenseée par un chiffre d'affaires particulierement élevé. Alors
gu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il sagit de produits rares et précieux, un usage régulier
doit étre exigé pour les produits de consommation courante (Gilliéron, sic! 2005
[Sonderheft], p. 101 ss, p. 107 [et les références citées] ; Meier, thése, p. 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 "Fundaci6 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.3.273

Une prospection a une échelle relativement petite est suffisante, a condition qu'elle exprime
une offre permanente et non simplement temporaire et, en outre, l'intention de répondre a



toute demande déclenchée par celle-ci (arrét du TAF B-5543/2012 du 12 juin 2013 consid.
7.9"six (fig.)/SIXX" et B-246/2008 du 26 septembre 2008, consid. 2 "Red Bull/Dancing
Bull" ; décisions de I'ancienne CREPI du 4 mars 2003 in : sic! 2004 p. 39 consid. 5
"Bosca/Luigi Bosca' et du 26 octobre 2001 in : sic! 2002 p. 53 consid. 3 "Express/Express
clothing". Une prospection minimale nécessite des mesures telles qu'un point de vente
permanent, un catalogue publié périodiguement ou la coopération avec un partenaire de
distribution (arrét du TAF B-6528/2017 du 2 décembre 2019 consid. 4.1 "Fundacié
Gala-Salvador Dali [fig.]/Salvador Dali [fig.]"). Les actes purement préparatoires tels que
les analyses de marché, les études de marché, le développement de concepts publicitaires, la
production d'emballages et autres ne sont pas considérés comme une utilisation dansle
cadre de transactions commerciales (Volken, art. 11 LPM no 63 ; Meier, CR, art. 11 LPM
no 8 ; Marbach, op. cit., no 1327). Les conditions dans lesquelles |es ventes tests, I'envoi
d'échantillons de marchandises et d'autres mesures similaires dans la période précédant le
lancement sur le marché ont pour effet de préserver les droits sont contestées. Une partie de
la doctrine refuse I'usage dans ces cas (Willi, art. 11 LPM no 29). D'autres auteurs veulent
seulement permettre que de tels procédés soient suffisants pour le maintien des droits sils
sont suivis d'une vente ordinaire (David, art. 11 LPM no 4 ; Burgi Locatelli, p. 37). Pour
d'autres, les ventes-tests et les mesures similaires de lancement sur le marché, pour autant
gu'elles satisfassent al'exigence de sérieux, doivent en principe étre considérées comme un
usage de lamarque qui préserve les droits (Markus Wang, in : Markenschutzgesetz
[MSchG], 2e éd. 2017, art. 11 LPM no 50 ; Volken, art. 11 LPM no 64 ; Marbach, op. cit.,
no 1328 ; Meier, these, p. 53 s.).

E.3.28

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.]" ; Meler, CR, art. 11 LPM no 54 ; Markus Wang, in :
Noth/Buhler/Thouvenin [édit.], Markenschutzgesetz [M SchG], 2009 [ci-apres : SHK], art.
11 no 51). Il existe deux exceptions au principe de territorialité : I'utilisation pour
I'exportation (p. ex. arrét du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018) et |'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-apres : la convention CH/D),
qui assimile I'utilisation en Allemagne al'utilisation en Suisse. Seuls |es ressortissants
allemands et suisses et les ressortissants de pays tiers résidant ou établis en Allemagne ou
en Suisse peuvent se prévaloir des droits découlant du présent traité interétatique, en vertu
duquel il suffit que les personnes morales aient un établissement industriel ou commercial
réel et non seulement apparent dans |'un des Etats contractants. En revanche, les
ressortissants de pays tiers qui n‘ont pas de résidence ou de succursale en Suisse ou en
Allemagne ne peuvent tirer aucun droit de la Convention 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.]"). La
marque doit en outre étre enregistrée dans les deux pays (arrét du TAF B-917/2009 du 25
juin 2009 consid. 6 "[fig.]/Targin [fig.]"). Enfin, lanotion d'usage est celle du droit suisse,



gue lamarque ait été utilisée en Suisse ou en Allemagne. Le fait qu'un tribunal allemand ait
admis qu'il y avait usage selon le droit allemand n'est p. ex. pas déterminant (ATF 100 |
230 consid. 1c; arrét du TF 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.1).

E.3.291

Dans|'ATF 146 |11 225, le Tribunal fédéral aeu I'occasion pour la premiére foisde
sexprimer sur les conditions dans lesquelles |'utilisation d'un signe sur internet sur les
réseaux sociaux implique un usage du signe distinctif suisse.

E.3.29.2

A cette occasion, le Tribunal fédéral précise que la simple accessibilité d'un site web ne
suffit pas a établir un usage juridiguement pertinent d'une marque dans un pays donné. |l
faut plutét une relation qualifiée de I'usage du signe avec un territoire spécifique pour
attribuer un usage virtuel a un pays de protection et étre couvert par |I'étendue d'un droit de
propriéte territorialement limité (arrét précité consid. 3.3.1). Celien doit étre affirmé s,
compte tenu de toutes les circonstances et en mettant en balance les intéréts de I'utilisateur
du signe et ceux du titulaire du droit de protection, on peut supposer que I'utilisation du
signe a des effets économiques dans |'Etat concerné. Compte tenu des possibilités
techniques de limiter territorialement I'accessibilité d'un site web, une norme généreuse doit
étre appliquée dans cette évaluation. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a évalué sil
existait un lien géographique avec la Suisse se traduisant par une incidence commerciale
(wirtschaftliche Auswirkung ; commercial effect) sur le territoire national. Des
circonstances supplémentaires seraient en effet nécessaires pour qu'un lien avec le territoire
suisse puisse étre suppose. Dans le cadre de |'appréciation globale, les criteres définisen
2001 par I'OMPI dans sa Recommandation commune concernant la protection des marques
sur Internet (ci-apres : la Recommandation) devraient également étre pris en compte (arrét
précité consid. 3.3.2 ; voir aussi : Groz/Leins-Zurmihle, Der raumliche Bezug zur Schweiz
bei Kennzeichengebrauch im Internet, sic! 2021 p. 16 ss; Marco Handle, Commentaire de
I'ATF 146 |11 225, PJA 2021 p. 109 ss).

E.3.293

L'art. 3 de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres
droits de propriété industrielle relatifs a des signes, sur I'internet de 2001 selit ainsi : Article
3 Facteurs a prendre en considération pour apprécier les incidences commerciales dans un
Etat membre 1) [Facteurs] Pour déterminer si I'utilisation d'un signe sur I'Internet a des
incidences commerciales dans un Etat membre, 'autorité compétente prend en
considération tous les éléments pertinents. Elle peut prendre en considération notamment,
mais pas exclusivement, a) les éléments indiquant que I'utilisateur du signe méne - ou a
entrepris des préparatifs sérieux en vue de mener - dans cet Etat membre des activités
commerciales portant sur des produits ou des services qui sont identiques ou semblables a
ceux pour lesguelsle signe est utilisé sur I'lnternet ; b) le niveau et la nature de I'activité
commerciale de I'utilisateur par rapport a cet Etat, notamment la question de savoir i) s
I'utilisateur assure effectivement un service a des consommateurs se trouvant dans cet Etat
ou entretient des relations de caractére commercial avec des personnes se trouvant dans cet
Etat ; ii) s I'utilisateur aindiqué, dans une déclaration associée a l'utilisation du signe sur
I'Internet, qu'il n'a pas I'intention de fournir les produits ou les services en question a des
consommateurs se trouvant dans cet Etat, et Sil sest conformé a sa déclaration d'intention ;
iii) si l'utilisateur propose des activités aprés-vente dans cet Etat, telles que garantie ou



service; iv) s I'utilisateur poursuit dans cet Etat d'autres activités commerciales qui sont
liées al'utilisation du signe sur I'lnternet mais qui n'ont pas lieu sur I'Internet ; c) le rapport
entre une offre de produits ou de services sur I'Internet et cet Etat membre, notamment la
guestion de savoir i) si lafourniture des produits ou services proposés est licite dans cet Etat
; ii) s les prix sont indiqués dans la monnaie officielle de cet Etat ; d) le rapport entre les
modalités d'utilisation du signe sur I'lnternet et cet Etat membre, notamment la question de
savoir i) si 'utilisation du signe est liée & des moyens de communication interactive qui sont
accessibles aux internautes dans cet Etat ; ii) si le signe est utilisé avec I'indication d'une
adresse, d'un numéro de téléphone ou d'un autre moyen permettant d'entrer en relation avec
I'utilisateur dans cet Etat ; iii) si I'utilisation du signe est liée a un nom de domaine
enregistré dans un domaine de premier niveau qui est le code de pays de cet Etat selon la
norme SO 3166 ; iv) s |e texte associé au signe est rédigé dans une langue d'usage courant
dans cet Etat ; v) s I'utilisation du signe est liée a un espace Internet qui a effectivement été
consulté par des internautes se trouvant dans cet Etat ; €) le rapport entre |'utilisation du
signe sur I'lnternet et un droit sur ce signe dans I'Etat membre considéré, notamment la
guestion de savoir i) si I'utilisation repose sur ce droit ; ii) si, lorsgue le droit appartient a
autrui, I'utilisation bénéficierait indiment du caractére distinctif ou de la notoriété du signe
auquel est attaché ce droit, ou ay porter atteinte de fagon injustifiable. 2) [Pertinence des
facteurs] Les facteurs énumérés ci-dessus, qui sont des indications visant a aider |'autorité
compétente a déterminer si I'utilisation d'un signe a eu des incidences commerciales dans un
Etat membre, ne sont pas des conditions prédéfinies permettant de parvenir a une
conclusion. La conclusion dépendra des circonstances de I'espece. Dans certains cas, tous
ces facteurs pourront étre pertinents, dans d'autres, certains d'entre eux pourront |'étre. Dans
d'autres encore, aucun des facteurs mentionnés ne sera pertinent et la décision pourra étre
fondée sur d'autres facteurs qui ne sont pas énumérés al'alinéa 1) ci-dessus. Ces autres
facteurs pourront étre pertinents en soi ou en association avec un ou plusieurs des facteurs
énumérés al'alinéa 1) ci-dessus.

E.3.294

Selon les notes explicatives qui suivent |la Recommandation, |'utilisation d'un signe sur
I'Internet peut avoir des incidences commerciales dans un Etat membre sans qu'il y ait offre
de produits ou de services sur |'Internet.

E.41
L es positions des parties peuvent se résumer ains.

E. 411

L'autorité inférieure retient que I'examen des preuves remises par la recourante ne
permettrait pas de constater |'usage de la marque en Suisse. Tel serait le cas des extraits de
sites internet dés lors que rien ne permettrait de déterminer qu'ils ont été consultés par des
consommateurs suisses et que des achats auraient été effectués en Suisse. Il enirait de
méme des maquettes publicitaires et les plaguettes "APTIS", eu égard al'ampleur et ala
durée de leur utilisation. L'autorité inférieure reléve encore qu'aucun "tweet" ne diffuse de
photographie d'un but "APTIS" en Suisse. Seuls des représentations de bus circulant en
Allemagne seraient ainsi diffusées (décision attaquée no B.14). Pour ce qui est de I'usage en
Allemagne, |'autorité inférieure rappelle que la Convention applicable (consid. 3.2.8) exige
que lamarque soit enregistrée aussi bien en Suisse qu'en Allemagne. Elle rappelle que la
recourante n'est pastitulaire d'une marque alemande, mais d'une marque européenne. Elle



lai sse ouverte la question de savoir si la possession d'une marque européenne doit étre
assimilée alatitularité d'une marque alemande (no B.15). En effet, I'autorité inférieure
rappelle d'abord qu'un minimum d'activités commerciales est exigé de la part du titulaire qui
prétend rendre vraisemblable son usage sérieux. Elle poursuit en relevant que la recourante
ne fournit aucune information sur son chiffre d'affaires en Allemagne ou la quantité de
produits (de bus) qui ont été commercialisés dans ce pays. L'autorité inférieure évoque la
présentation d'un bus dans le cadre d'une foire (Innostrans 2018, a Berlin). Sappuyant sur la
doctrine, elle estime qu'il ne sagit pas d'une "vente test”, mais simplement d'un test. Cela
serait insuffisant pour attester d'une activité commerciae. N'ayant pas rendu vraisemblable
I'intention de satisfaire la demande de marché, I'usage sérieux de la marque, notamment en
Allemagne, n'aurait pas été rendu vraisemblable non plus (no B.17). A I'occasion de sa
réplique (no 7 s.), I'autorité inférieure estime que la présence dans une foire dans le domaine
des transports publics et des essais dans deux grandes villes allemandes (a savoir Berlin et
Hambourg) ne sont pas suffisants. Il faudrait des preuves de soumissions a des appels
d'offres ou la conclusion de (pré-)contrats.

E.41.2

Larecourante estime, sur le fondement de la doctrine, que |'usage d'une marque sur un stand
d'exposition, les ventes tests et |es autres mesures pour lancement de produits doivent étre
retenus dans |'appréciation de I'usage (recours p. 3). Larecourante rappelle qu'elle est active
dans un secteur économique particulier, celui des systémes de transport. Elle reproche a
I'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de cette particularité dans I'appréciation du
caractere sérieux de l'usage (p. 4). Larecourante rappelle les pieces, notamment les extraits
de sitesinternet et les "tweets', qu'elle a déposées en procédure. Selon €lle, il ressortirait de
ces pieces que la marques opposante "APTIS' a été apposée sur un autobus, présenté sur de
nombreux sitesinternet et fait I'objet de nombreux message sur Twitter. Cet autobus aurait
circulé en Allemagne en 2018 et présenté dans ce pays al'occasion de salons (p. 6 S.)

E.4.13

L'intimée se range pour I'essentiel aux arguments de I'autorité inférieure.
E. 4.2

Appelé a se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit.

E.421

En I'espece, la date de I'inscription de |a marque opposante est le 12 octobre 2000. Le délai
de carencedecinqgansprévu al'art. 12 a. 1 LPM apris fin depuis longtemps, comme le
constate |'autorité inférieure (décision attaguée no B.4). C'est dans |la premiére réponse
gu'elle adéposée le 25 avril 2019 devant I'autorité inférieure, c'est-a-dire atemps (art. 22 al.
3 OPM), que larecourante afait valoir le défaut d'usage de la marque opposante. |1
appartient dées lors al'intimée de rendre vraisemblable I'usage de la marque opposante ou
I'existence de justes motifs pour son non-usage entre le 26 avril 2014 et le 25 avril 2019
(arréts du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 2.2.1 "sensationail
[fig.]/SENSATIONAIL" et B-6986/2014 du 2 juin 2016 consid. 3.1 et 4.2
"ELUAGE/YALUAGE und Yauage [fig.]").

E.4.22

En I'espece, larecourante est une société, qui a son siege en France, mais qui adesfiliales
en Allemagne et en Suisse. C'est pourquoi, selon I'article 5 de la convention CH/D,



I'utilisation des marques en Allemagne doit étre assimilée a celle de la Suisse (consid.
3.2.8). Elle n'est cependant pastitulaire d'une marque en Allemagne. Elle est néanmoins
titulaire d'une marque européenne no 001759075 "APTIS" (ci-aprés : lamarque
européenne), déposée le 18 juillet 2000 et enregistrée le 8 ao(t 2001 , publiée la premiere
fois dans le Bulletin des marques de I'Union européenne no 2001/012 du 29 janvier 2001, et
revendigquant notamment des produits en classes 9, 12 et 39. L 'autorité inférieure alaissé
ouverte la question de savoir si la marque européenne dont la recourante est latitulaire
suffisait pour se prévaloir pleinement de la Convention (décision attaguée no 15). Le
Tribunal arrivant, comme |'autorité inférieure, ala conclusion que I'on ne saurait parler en
I'espéce d'un usage sérieux de lamarque en Allemagne (consid. 3.2.8), il peut également
laisser cette question ouverte.

E.4.23

Larecourante ne prétend aucunement faire un usage sérieux, au sens corporel, de la marque
opposante "APTIS" sur leterritoire suisse (recours no 6). Il faut donc examiner si I'usage,
au sens corporel, sur le territoire allemand, peut étre qualifié de sérieux selon le droit suisse
(consid. 4.3) et si en I'espéce |'usage virtuel de cette margue (internet et réseaux sociaux)
peut étre vu comme un usage sérieux, valant pour la Suisse, mais aussi pour I'Allemagne
(consid. 4.4). A titreliminaire, le Tribunal reléve que les systémes de transports (bus) ne
sont pas des produits de consommation courante, qui sadresseraient au grand public. Il
sagit de produits onéreux, sans gu'on puisse dire qu'ils relévent de I'industrie du luxe. Leur
rythme de consommation est de plusieurs années. Le public cible de ces produits sont
généralement des décideurs publics, dirigeants administratifs ou responsables politiques.

L es systemes de transport sont généralement acquis par des collectivités publiques, selon le
droit des marchés publics. Le Tribunal devra donc apprécier les différents critéres posés par
lajurisprudence (consid. 3), en tenant compte du marché particulier sur lequel est présente
la marque opposante "APTIS" (consid. 3.2.7.2).

E.4.3
Utilisation corporelle en Allemagne

E.43.1

Dans des documents L a recourante produit des documents publicitaires et des brochures
concernant larecourante ou les bus"APTIS" (pce 8 du dossier de I'autorité inférieure).
D'une maniére générale, sans que cela ne fasse I'objet d'une contestation, la marque
opposante, qui est une marque verbale, est utilisée atitre de marque comme telle dansles
piéces versées au dossier et conformément a son enregistrement. En revanche, rien ne
permet de conclure que ces documents ont été utilisés ou autrement diffusés en Allemagne
(ou en Suisse d'ailleurs). Bien qu'ils soient intitulés " Alstom in Germany" (ou "Alstom in
Switzerland" [annexes 2 et 3 ala pce précitée]), aucune indication n'existe quant au nombre
de ces documents effectivement distribués, de sorte qu'un usage sérieux ne saurait
aucunement étre retenu. |1 en est de méme des brochures de présentation (annexes 9 et 10 a
la pce précitée). L'attestation du Secrétaire du Conseil d'administration de la recourante
(annexe 1 alapce précitée) est une simple déclaration de partie, qui n'est pas assimilable a
une attestation d'un revendeur. Elle ne dit rien de |'usage de la marque en Allemagne. Quoi
gu'il en soit, ces piéces viennent seulement établir |'existence de bus portant la marque
"APTIS' ou la présence de larecourante, comme entreprise multinationale, sur le territoire
allemand et suisse. Autre est la question de savoir si lamarque "APTIS" fait I'objet d'un



usage sérieux.

E.432

En I'espéece, il n'est pas contesté que la marque opposante "APTIS" a été apposée sur des
produits, asavoir des bus, c'est-a-dire des véhicules de transport en classes 12 et 39. || est de
méme admis que lamarque est ici utilisée atitre de marque conformément a son
enregistrement.

E.43.3
Sur leterrain

E. 4331

Il est convenu gqu'aucun systéme de transport portant la marque "APTIS' n'a été vendu en
Allemagne. Les efforts de commercialisation de ces bus se sont donc limités a des
opérations (infructueuses) de prospection. C'est donc sous cet angle uniguement que doit
sévauer ici le caractére sérieux de I'usage de la marque opposante. La doctrine exige une
certaine permanence et une certaine intensité pour retenir un usage sérieux al'occasion de la
prospection (consid. 3.2.7.3). Elle doit étreici suivie. Déslors que I'on admet qu'une activité
commerciale - méme non rentable - est exigée pour admettre I'usage sérieux, il faut une
certaine permanence dans I'effort de prospection.

E.4.33.2

Il ressort des pieces figurant au dossier les é éments suivants (les preuves citées sont
extraites de lapce 8 du dossier de |'autorité inférieure) : - les systémes de transport portant
lamarque "APTIS" ont circulé dans la ville de Hambourg durant deux semaines en février
2018, auprés des Hamburger Hochbahn AG (p. ex. message Twitter du 9 février 2018) ; -
les systémes de transport portant lamarque "APTIS" ont circulé danslaville de Berlin
durant un temps indéterminé en février 2018, aupres des Berliner Verkehrsbetriebe (BVB)
(p. ex. message Twitter du 20 février 2018) ; - les systémes de transport portant la marques
"APTIS" ont été présentés al'occasion du salon Elekbu (Elektrobuskonferenz), les 5 et 6
mars 2018, de Berlin (p. ex. communiqué de presse du 8 juillet 2018) ; - les systemes de
transport, portant lamarques "APTIS', ont été présentés al'occasion de lafoire InnoTrans
2018 (un grand salon du monde dans le domaine du transport ferroviaire), du 18 au 21
septembre 2018, de Berlin (p. ex. capture site internet alstom.com).

E.4333

Le Tribunal constate que, durant quelques jours seulement en février et septembre 2018
(moins d'un mois en totalité), la marque opposante "APTIS" a été présente physiquement,
apposée sur des bus, dans les villes allemandes de Berlin et de Hambourg. |l Sensuit qu'en
I'espece les efforts de la recourante ont été trés limités dans le temps, aux mois de mars et
septembre 2018 et dans |'espace de deux villes alemandes.

E. 4334

Par ailleurs, force est de constater que la recourante a limité ses efforts de
commercialisation. Il n'y a pas de traces d'autres tentatives depuis 2018. Rien ne parle en
faveur d'autres opérations de marketing, destinées afaire connaitre son produit. Les actions
de larecourante sur le sol allemand sapparentent a une simple information sur I'existence
de systémes de transport nommés "APTIS". Cela étant, le droit suisse exige un effort de
commercialisation, une volonté de répondre & un besoin du marché (consid. 3.2.7.1). Or, la



simple activité informative est insuffisante pour remplir ce critére. Larecourante n'ap. ex.
produit aucune soumission a des appels d'offres auprés de collectivités publiques
allemandes. L'autorité inférieure doit étre suivie lorsgu'elle souligne I'absence d'un tel
comportement. En effet, une telle piéceirait plus concrétement dans le sens d'une volonté
de satisfaire un besoin de marché. Le Tribunal retient donc que I'on est en présence
d'actions de prospection extrémement faibles, méme compte tenu des spécificités d'un
marché ou on pourrait ne pas étre exigeant sagissant du chiffre d'affaires.

E. 4335

On pourrait a ce stade se demander si un échec commercial devrait nécessairement conduire
alapertedu droit alamarque. En effet, le succes d'une margue sur le marché est autant le
fait des consommateurs que du titulaire de la marque. Il en est de méme d'un éventuel
échec. Or, les raisons qui peuvent expliquer ce succes ou cet échec (p. ex. les qualités
intrinséques du produit) n'ont pas de lien évident avec le droit des marques. En matiére
d'usage sérieux, ces criteres n'entrent en principe pas en ligne de compte. Cette question
peut cependant étre laissée ouverte en |'espéece dés lors qu'on exige aussi une certaine
intensité lorsque I'usage se limite a de la prospection du marché. Autrement dit, on ne peut
parler d'échec commercial qu'aprés plusieurs tentatives infructueuses. Devant de faibles
efforts de commercialisation, comme en I'espéce, il n'y améme pas a proprement parler de
prospection du marché. |l serait délicat d'admettre une prospection sérieuse en |'espéce,
alors méme que |'activité de larecourante a été s faible. Si I'on admettait en I'espéce I'usage
sérieux, celareviendrait a confondre existence du produit et usage sérieux de la margue, au
moins en ce qui concerne les systeémes de transport. Bien que la recourante soit active sur un
marché particulier, on ne saurait, tout comme dans le cas des produits de luxe, dont les
ventes sont aussi épisodiques, renoncer a une certaine intensité dans la commercialisation,
respectivement dans la prospection du marché. Plus intéressant serait le cas d'une marque
n'ayant généré aucune vente, en dépit d'efforts commerciaux durables et répétés.

E. 434
Utilisation virtuelle sur internet et les réseaux sociaux

E. 4341

L'appréciation de I'usage sérieux doit encore étre faite sous |'angle I'utilisation de la marque
sur internet et les réseaux sociaux, sur Twitter en |'espéce. La marque opposante ne fait pas
I'objet d'un usage corporel en Suisse. La recourante ne saurait rien obtenir des hypotheses
gu'elle formule (recours no 6) : peu importe en effet que desbus"APTIS" puissent étre
commandés par des autorités suisses, ou que des responsabl es suisses puissent se rendre
danslesfoires allemandes. Lefait est que rien ne vient rendre vraisemblable laréalisation
de ces deux hypotheses. Seule demeure donc la question de I'usage de la marque viainternet
et les réseaux sociaux (usage virtuel). Pour trancher la question, le Tribunal peut examiner
la question de |'usage en Suisse alalumiéere de I'ATF 146 111 225 (consid. 3.2.9). Par
consequent, la question n'est pas seulement de savoir si le site a été consulté en Suisse ou
par des consommateurs suisses. Beaucoup des traces de la marque opposante sur internet et
sur les réseaux sociaux n'émanent pas de la recourante, titulaire de cette marque, mais de
tiers. Rien au dossier ne permet de conclure que la recourante a autorisé ces usages et elle
ne le prétend pas non plus (consid. 3.2.4). Quoi qu'il en soit, la recourante se prévaut de
seulement 24 publications virtuelles, dont 9 sites internet (durant la période de référence).

E.434.2



Compte tenu de ce qui suit, on peut laisser ouverte la question de savoir si I'usage virtuel en
Allemagne devrait étre reconnu en Suisse par |e truchement de la Convention CH/D
(consid. 3.2.8). En effet, I'on ne saurait aucunement parler d'un usage virtuel suffisant en
Allemagne de lamarque APTIS.

E. 4343

En I'espéce, I'examen des facteurs de I'art. 3 de la Recommandation permet de faire les
constats suivants : - Circonstances indiquant une activité commerciale déja existante ou au
moins des actes préparatoires correspondants de I'utilisateur du signe dans le pays concerné
(article 3(1)(a)) : Larecourante a certes des activités commerciales en Suisse et en
Allemagne, mais pas en lien avec la marque opposante "APTIS" ; le Tribunal a dgaretenu
gu'il y aeu des efforts (faibles) de prospection (et donc des actes préparatoires) en
Allemagne (consid. 4.3.3). - Etendue et nature de |'activité commerciale de |'utilisateur du
signe dans le pays concerné, en tenant compte, entre autres, du fait que, notamment,
I'utilisateur de la marque fournit effectivement des clients dans le pays concerné ou s
d'autres relations commerciales existent (article 3(1)(b)) : Le Tribunal adéga établi que les
efforts de commercialisation en Allemagne sont insuffisants pour parler d'un usage sérieux
(consid. 4.3.3), méme compte tenu de la nature du produit en question (consid. 4.2.3 in
fine). Le critere de I'étendue n'est ainsi pas rempli. - Lien entre une offre de produits sur
Internet et I'Etat concerné (article 3(1)(c)) : Les produits marqués "APTIS" sont licites en
Suisse, sous réserve des normes techniques en matiére de transport. En revanche, aucun prix
n'est libellé en francs suisses dans | es piéces au dossier, encore que ce critére n'est pas
nécessairement relevant en |'espéce, compte tenu des spécificités du marché considéré. -
Lien entre la nature de I'utilisation du signe et I'Etat en question (langue, adresse, nom de
domaine du pays, nombre de visites par les consommateurs au pays ; article 3(1)(d)) : Les
pieces sont libellées en langue allemande, qui est une langue nationale suisse et allemande.
Comme I'arelevé l'autorité inférieure, il N'existe au dossier aucun élément statistique
permettant d'évaluer la consultation des sites et messages évoqués, que ce soit en Suisse ou
en Allemagne. La recourante échoue donc arendre vraisemblable ce lien. - Lien entre
I'utilisation du signe sur internet et un droit sur ce signe dans I'Etat membre considéré
(article 3(1)(e)) : Lamargue opposante est enregistrée en Suisse (consid. A.b). Au regard de
I'article 3(2) de la Recommandation, qui prévoit une pondération au cas d'espéece, il est
permis de conclure que les relations entre le produit et la Suisse ou I'Allemagne sont ténues.

E. 4344

Finalement, les différents criteres d'appréciation de la Recommandation se regroupent par
beaucoup avec les tentatives de la recourante pour prospecter le marché allemand (consid.
4.3.3). Or, il adéja été retenu que ces ééments sont insuffisants pour parler d'une incidence
commerciale (wirtschaftliche Auswirkung ; commercial effect ; consid. 3.2.9.2). Par
consequent, si I'on devait retenir un usage serieux sur internet et les réseaux sociaux,
signifierait qu'il suffit aun titulaire qui ne déploie pas une activité suffisante pour prétendre
aun usage corporel suffisant de générer un site internet et quelques messages sur les
réseaux sociaux pour obtenir la reconnaissance d'un usage serieux. Tel n'est pas|'esprit de
I'ATF 146 111 225 (consid. 3.2.9) et celareviendrait a admettre trop facilement un usage en
Suisse a des titulaires de marques n'ayant pas une réelle activité sur le territoire helvétique.
La protection des margues suisses ne pourrait pas se satisfaire d'une telle solution.

E.44



Au final, force est de constater que |'on ne saurait pas retenir un usage sérieux de la marque
opposante durant la période de référence.

E.5
Il ressort de ce qui précéde que la décision attaquée, des lors qu'elle rejetait I'opposition en
I'espece, doit étre confirmée et que le recours doit étre rejeté.

E.6
Il reste atraiter la question des frais de procédure et des dépens devant le Tribunal.

E.6.1.1

Lesfrais de procédure - comprenant I'émolument judiciaire (art. 63 a. 4bis PA ; art. 2 et art.
4 du reglement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 111 490 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 ala charge de la partie qui succombe (art.
63a.1PAetat. 1a. 1FITAF).

E.6.1.2

En I'espece, les frais de procédure, qu'il convient d'arréter a 4'500 francs doivent étre mis a
la charge de larecourante, qui succombe. Ce montant sera compense avec |'avance sur les
frais de procédure présumés d'un méme montant versée durant I'instruction.

E.6.2.1

Lapartie qui obtient entiérement ou partiellement gain de cause adroit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par lelitige (art. 64 a. 1 PA ; art. 7a. 1 et 2, art. 8, art. 9a. 1let. a,
at.10a.let2etart. 14a. 1 et 2 FITAF; arrét du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016
consid. 11.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

E.6.2.2

En I'espece, I'intimée, qui obtient gain de cause, adroit a des dépens. Elle n'a pas déposé de
note de frais et d'honoraires. Aussi, le Tribunal lui alloue, compte tenu du travail fourni par
son représentant, une indemnité de 3'500 francs atitre de dépens, alacharge de l'intimée,
pour la procédure de recours. Vu qu'elle succombe, larecourante n'a pas droit a des dépens
(art.64a. 1 PA, enlienavecl'art. 7 al. 1 FITAF). Quant al'autorité inférieure, elle n'a pas
non plus droit aux dépens (art. 7 a. 3 FITAF).

E.7

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.
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