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Erwagungen

E.11

Aux termesdel'art. 5al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour dejustice (art. 120 al. 1 let. a
LOJ) connait en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle,
y compris en matiéere de nullité et de violation de tels droits (art. 5 al. 1 let. a CPC; art. 120
a. llet. aLQJ). Il sagit deslitiges résultant notamment de |I'application de laloi sur la
protection des marques (loi fédérale du 28 aolt 1992 sur la protection des marques et des
indications de provenance; Loi sur la protection des marques (LPM) — RS 232.11). En
I'occurrence, la demanderesse se fonde essentiellement sur les droits découlant de laloi sur
la protection des marques, de sorte que la Cour est, a cet égard, compétente ratione
materiae. La défenderesse ainvoqué I'incompétence de la Cour araison de lamatiere du fait
gue le litige relevait du droit des contrats ou du droit des sociétés, relatif notamment a
I'actionnariat de la défenderesse. Dans |a mesure ou le fondement invoqué, soit I'art. 4 LPM,
releve du droit de la propriété intellectuelle et que les conclusions tendent ala cession d'une
marque, lelitige releve bien de la compétence de la Cour en instance unique. Autre est la
guestion de savoir si ce fondement permet a la demanderesse d'obtenir gain de cause ou S
sa demande doit étre rejetée pour les motifs invoqués par la défenderesse. L'art. 4 LPM
n'exige par ailleurs pas une relation contractuelle directe (cf infra consid. 2.1), de sorte que
I'absence de relation contractuelle entre la demanderesse et |a défenderesse, qui n'est
notamment pas partie au contrat du 23 décembre 2018, ne permet pas de considérer que la
défenderesse ne dispose pas de la | égitimation passive.

E.12

Letribunal du domicile ou du siege du |ésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de I'acte
ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte
illicite (art. 36 CPC). Lanotion d'acteillicite doit étre interprétée de maniére large, ce qui
signifie que lefor del'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions
fondées sur laLPM et laLCD (HALDY, Commentaire Romand - CPC, 2éme éd. 2019, n. 2
ad art. 36 CPC). Au vu du siege a Genéve de la société défenderesse, la Cour de céans est
compétente ratione loci.

E.13

Déposée selon laforme requise (art. 130 et 252 CPC), la demande est recevable.
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E.14

La défenderesse invoque I'irrecevabilité de la demande en raison du défaut d'intérét digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Elle soutient que dans la mesure ou |es sociétés



suissesR /B [avec acronyme] SA et T SA qui auraient pu étre
impliquées dans |'utilisation ou I'exploitation des marques litigieuses sont désormais
inopérantes, la demanderesse n‘avait plus dintérét réel et actuel afare valoir des droits sur
les marques litigieuses. Cela étant, le projet de la demanderesse dans le cadre duquel les
marques litigieuses devaient étre utilisées, peut étre mis en ceuvre par d'autres sociétés que
celles précitées. En effet, sil était fait droit ala demande, la demanderesse pourrait céder
I'usage de celle-ci ad'autres entités que celles auxquelles elle les avait initialement cédées.
Il ne peut par ailleurs étre tiré de conclusion sur lavolonté (ou I'absence de volonté) de la
demanderesse d'utiliser les marques litigieuses de la cessation des activités des sociétés
précitées, méme si les animateurs de ces différentes sociétés étaient identiques.

E.15

Laprocédure ordinaire sapplique aux litiges pour lesquels est compétente une instance
unique au sensdes art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). La maxime des débats et |la maxime
de disposition sappliquent (art. 55al. 1 et 58 al. 1 CPC).

E.2

celui au nom duquel la margue est enregistrée est considéré comme le "titulaire du droit
d'usage”’ (Nutzungsberechtigter);

E.21

Selon I'art. 4 LPM, les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d'un
agent, d’un représentant ou d’ un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées,; il en vade
méme des marques qui N’ ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son
consentement. Le motif particulier d'exclusion de la protection de la marque enregistrée
selon I'art. 4 LPM repose — al'instar des motifs d'exclusion relatifs — sur I'existence
préalable de certains signes de tiers; ceux-ci ne sont certes pas enregistrés en tant que
marque en Suisse, mais ont été utilisés en Suisse ou al'étranger par le meilleur ayant droit
(ATF 143111 216 consid. 2.1). Lanorme vise a protéger le titulaire économique d'une
margue contre un agent, un représentant ou une autre personne autorisée a utiliser le signe
pendant la durée de la coopération, qui dépose le signe a son nom sans autorisation ou qui
conserve |'enregistrement aprés la fin de la coopération. Cette protection repose sur I'idée
gue letitulaire du droit d'usage est soumis, en raison de la coopération, a une obligation de
préservation des intéréts ou de loyauté enversletitulaire, qui Soppose al'appropriation dela
marque (ATF 143 111 216 consid. 2.1).
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C/13560/2022 L es personnes (physiques ou morales) visées par les notions d’ agent, de
représentant ou encore d'utilisateur autorisé ne sont pas seulement les agents tel's que définis
par le droit des obligations (art. 418a ss CO), mais visent également les distributeurs
indépendants, les preneurs de licence et de franchise (soit les franchisés). Dans cet esprit, la
qualification juridique du contrat liant la victime au titulaire de la marque n’ est pas
déterminante (DE WERRA, Des marques et des contrats: la marque d’ agent et I’ action en
cession de marque, in: Mélanges en I’ honneur de Frangois DESSEMONTET, 2009, p. 71
Ss, p. 74-75; DE WERRA, Commentaire romand, Pl, 2013, n. 17 ad art. 4 LPM). La
situation particuliere visée par le |égislateur présuppose un contrat entre le titulaire réel et le
titulaire présumé (formel) de lamarque, qui a pour objet |a protection des intéréts
commerciaux du maitre de I'affaire ainsi qu'une autorisation d'utiliser la marque d'autrui.



Celaétant, il n'y apas lieu de poser des exigences trop strictes en ce qui concerne l'identité
du cocontractant autorisé a faire usage de la marque al'encontre duquel I'art. 4 LPM est
invoqué: sont visés non seulement les dépbts accomplis par le cocontractant lui-méme, mais
aussi ceux effectués par ses organes, associés, auxiliaires, des sociétés affiliées du groupe
ou des hommes de paille, dans la mesure ou de tels dépbts sont intervenus en lien avec
I'usage de la marque dans |e cadre de | adite autorisation (ATF 150 111 83 consid. 3.2.2).
Pour étre considérées comme des marques d'agent, |es conditions suivantes doivent étre
réunies (ATF 151 |11 106, [arrét du Tribunal fédéral 4A_166/2024, 4A_172/2024 du 17
septembre 2024] consid. 10.2): 1. le maitre de I'affaire (laloi parle de fagon ambigué de
"propriétaire” [Inhaber]) aun meilleur droit préexistant sur la marque;

E.221

En I'espece, il convient d'emblée de formuler quelques remarques générales. La
gualification exacte du contrat du 23 décembre 2018 — que |la demanderesse qualifie de
mandat, ce que conteste |a défenderesse qui, pour la premiére fois dans le cadre des
plaidoiries finaes, I'a qualifié de joint-venture — n'est pas déterminante, méme si les parties
y consacrent de longs dével oppements (sans exposer, a bien les comprendre, quelles
conséguences elles en tirent). En effet, la demanderesse se référe a de nombreuses reprises a
I'appui de son argumentation a ce contrat. Elle ne fonde toutefois pas ses prétentions sur
celui-ci et n'invoque aucune disposition des art. 394 ss CO puisqu'elle aagi devant la Cour
en sa qualité d'instance unique en se fondant sur le droit des marques. La défenderesse n'est
par ailleurs pas partie a ce contrat, qui ne lui impose des lors aucune obligation
contractuelle. Ensuite, le reproche adressé par |a demanderesse a la défenderesse est
fondamentalement celui de sétre "appropriée”, par I'entremise de M , le projet de
centre d'enseignement en Suisse que la demanderesse a été chargée de mettre sur pied par
I'Association des juristes de Russie. |l ressort cependant des explications de M qu’il
aurait agi dans le cadre d'un projet avec ladite association. Les éémentsfigurant ala
procédure ne permettent cependant pas de déterminer sil sagit du méme projet que celui
gue la demanderesse a été chargée de mettre en oauvre ou d'un autre. |1 ne peut donc étre
retenu, sur la base des éléments figurant a la procédure, que le programme de la
défenderesse concurrencerait indument celui que la demanderesse a été chargée de mettre
en exécution. 1l ne peut en tout état de cause étre interdit aM de développer un
projet de centre d'enseignement au motif qu'il concurrencerait celui que la demanderesse
cherche a développer.
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C/13560/2022 Enfin, malgré les volumineuses écritures des parties, la nature des relations
entre les différents protagonistes qui sont intervenus dans le cadre du dével oppement d’un
centre d’ enseignement juridique en Suisse, les conditions auxquellesilsy ont participé et
les causes de leur conflit restent passablement obscures, les versions des parties, qui
reposent essentiellement sur leurs propres déclarations, et les conclusions qu'elles en tirent
divergeant largement. Il en va ainsi, notamment, des circonstances et des raisons pour
lesquelles M est devenu personnellement actionnaire de la défenderesse.

E.222

L es parties sopposent sur la question de savoir si 1a défenderesse a été constituée dans le
cadre du contrat du 23 décembre 2018, comme |'affirme la premiére, ce que la défenderesse
conteste. Dans son courrier du 30 juillet 2021 ala demanderesse, L SA aexposg, en



réponse au courrier de la demanderesse faisant état de savolonté de résilier le contrat du 23
décembre 2018, qu'elle avait rempli toutes ses obligations contractuelles et que notamment,
concernant la premieére étape prévue par ledit contrat (cf. supralet. A/b.b), la défenderesse
avait été constituée. Les explications de N acet égard dans le cadre de la présente
procédure, en sa qualité de représentante de la défenderesse, selon laquelle ce courrier
gu'elle avait signé en sa qualité de représentante de L SA nefaisait qu'énumérer de
maniére générale les actions qui avaient été entreprises sans qu'elles concernant le contrat
du 23 décembre 2018 sont contredites par le texte clair du courrier du 30 juillet 2021. On ne
comprend par ailleurs pas pourquoi elle aurait évoqué des faits qui n‘avaient aucun rapport
avec |'objet de son courrier, a savoir la question de I'exécution du contrat du 23 décembre
2018. Lefait que lademanderesse n'ait pas rempli ses obligations financiéres en lien avec la
constitution de la défenderesse ne signifie en outre pas encore que cette derniére n'a pas été
créée dans le cadre de I'exécution du contrat du 23 décembre 2018. Cela étant, sous'angle
du droit des marques, qui est celui dont la Cour est saisie, le fait que la défenderesse aurait
effectivement été créee dans le cadre de I'exécution du contrat du 23 décembre 2018 n'est
pas décisif pour I'issue du présent litige. Il peut néanmoins étre relevé ce qui suit a cet
égard. Tout d'abord, il appartenait ala demanderesse, selon le contrat du 23 décembre 2018,
de déposer auprés d'un notaire un montant égal au capital social des sociétés créées dans le
cadre du contrat, ce qu'elle n'a pas allégué avoir fait. La demanderesse ne sest par ailleurs
pas prévalue judiciairement du contrat pour récupérer |les actions de la défenderesse, ce
gu'elle aurait pu faire si elle estimait qu'elle en était lalégitime propriétaire en vertu du
contrat précité.
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C/13560/2022 Ensuite, la société défenderesse a été constituée, ateneur de I'acte notarié du
16 mai 2019, par M , Qui aentiérement souscrit |e capital-actions de 100'000 fr. La
demanderesse soutient que M aurait indument refusé de lui transférer sa
participation dans la défenderesse, conformément au contrat du 23 décembre 2018 et en
exécution de celui-ci (cf. demande, n. 57). M n'est cependant pas partie a ce contrat,
lequel ne peut lui imposer aucune obligation personnelle et |a demanderesse n'explique pas
sur quelle base il aurait d lui transférer les actions de la défenderesse. Le refus de

M pourrait tout au plus constituer une violation de ses éventuel s propres
engagements contractuels al'égard de la demanderesse ou de I’ Association des juristes de
Russie tendant au financement de la société, mais e contenu de ceux-ci, Sils existent, ne
sont pas connus. Cela étant, aucune offre financiere adressée aM pour le rachat des
actions de la défenderesse ne figure ala procédure et aucun élément permet de retenir que
celui-ci se serait engagé a céder gratuitement ses actions de la défenderesse, lagquelle ne lui
apar ailleurs pas réclamé judiciairement le transfert de ces actions. Il n'est des lors pas

démontré qu'en refusant de transférer les actions de la défenderesse M violerait des
obligations contractuelles qu'il aurait contractées al'égard de celle-ci.

E.224

N aprécisé, dans son courrier du 30 juillet 2021 relatif al'exécution du contrat du 23

décembre 2018, concernant la défenderesse, que des marques avaient été enregistrées. On
ne voit pas a quelles autres marques que celles déposées les 18 juin 2020 et 27 avril 2021
elle pourrait faire référence (la troisiéme marque a été déposée ultérieurement). Cette
circonstance n'est toutefois pas décisive. Le contrat du 23 décembre 2018 n’indique pas que
les marques enregistrées dans le cadre dudit contrat devaient |'ére au nom de la



demanderesse qui en serait titulaire ; une telle volonté commune des parties n’ est pas
établie. L'enregistrement des marques au hom de la défenderesse n'est donc pas contraire a
ce gque prévoyait le contrat du 23 décembre 2018. || n'est par ailleurs pas allégué qu'il était
contractuellement prévu qu'une fois enregistrées au nom de la défenderesse, les marques
dont celle-ci est titulaire devaient étre cédées ala demanderesse. La demanderesse n'a

d'ailleurs pas intenté une action al'encontre de L SA fondée sur |e contrat tendant a
la cession des marques litigieuses. || parait par ailleurs cohérent que les marques
"C /B " ainsi que son acronyme "B " soient enregistrés au nom de la

société qui porte le méme nom, ce qui permet d'éviter tout risque de confusion entre la
raison sociale de la défenderesse et les marques, qui seraient détenues par un autre sujet de
droit.
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C/13560/2022 En tout état de cause, la défenderesse qui est titulaire des marques litigieuses
n'est pas partie au contrat du 23 décembre 2018 et elle n'est pas soumise aux obligations qui
en découlent quant au fait que lesdites marques litigieuses auraient dd, selon la
demanderesse, étre enregistrées sur instruction de cette derniere. Celle-ci ne peut donc tirer
aucun argument du contrat du 23 décembre 2018 pour prétendre ala cession des marques a
laquelle elle a conclu.

E.225

Concernant enfin la question de savoir si la demanderesse est fondée a réclamer la cession
des marques litigieuses sur la base de I'art. 4 LPM, il peut étre relevé d'emblée de cause que
le cas présent ne constitue pas un cas typique d'application de cette disposition puisque les
marques litigieuses n'ont pas été déposées pour étre utilisées par le cocontractant de la
demanderesse, soit L SA (anciennement K SA), mais par un tiers sans
relation juridique avec la demanderesse et dans un contexte autre que celui faisant I'objet du
contrat du 23 décembre 2018 ayant pour objet |a création d'un centre d'enseignement, la
dénomination des margues utilisée n'étant par ailleurs pas mentionnée dans le contrat
précité et ne correspondant pas a celle de la demanderesse. Pour e surplus, la premiére
marque a été enregistrée en Suisse par la défenderesse le 18 juin 2020. A cette date, |a
demanderesse ne détenait aucune marque identique ou méme seulement similaire, ni n'avait
utilisé un tel signe, en Suisse ou al'étranger, en Russie en particulier. Elle n'a en effet
déposé une marque similaire, en ce sens qu'elle comporte le méme terme

"C /B " (avec I'acronyme B ), de couleur rouge, mais avec un logo
différent, que neuf mois plustard, le 14 mars 2021. La marque suisse aurait été déposée
avec le consentement de la demanderesse selon ses explications, ce qui semble
contradictoire avec les déclarations de F lors de son audition devant la Cour selon
lesquelles il avait appris |'enregistrement des marques en 2022. La demanderesse ne peut
par ailleurs se prévaloir du fait que les deux marques déposées par |a défenderesse
postérieurement au dépbt de marques en Russie sont similaires a ses marques russes, en ce
sens gu’ elles utilisent I’ acronyme "B ", puisque lesdites marques russes sont
ellessmémes similaires a celles précédemment déposées par la défenderesse le 16 juin 2020
qui comportent le terme"C /B ", dont |I’acronyme est "B ".La
demanderesse ne peut donc reprocher ala défenderesse d'avoir effectué postérieurement le
dépdt "préventif" de deux marques comportant I’ acronyme « B », le 27 avril 2021 et
le 16 novembre 2021 (au-dessus de lamention "C /B " pour lapremiére), pour
"I'entraver dans la poursuite de son projet concernant |'Association des juristes de Russie’




(cf. plaidaoiries finales, n. 56), ces marques sinscrivant dans le prolongement du dép6t de la
premiére marque de la défenderesse. La demanderesse qui reproche a la défenderesse

- 21/24 -

C/13560/2022 I'enregistrement des deuxiéme et troisiéme marques (cf. plaidoiries finales n.
31 s9), qui utilisent I'acronyme B , N'explique par ailleurs pas, a bien lacomprendre,
pourquoi, la défenderesse devrait lui céder également la premiéere. En I'absence de
I'existence préalable d'un signe similaire de la demanderesse, I'art. 4 LPM n'est donc pas
applicable (cf. supra consid. 2.1, condition 1). Les marques enregistrées par la défenderesse
ne sont par ailleurs pas identiques a celles dont se prévaut la demanderesse, puisqu'elles ne
comportent notamment pas de logo représentant une voile. Or, une telle identité est une
condition d’ application de I’art. 4 LPM (cf. supra consid. 2.1, 4éme condition
d’application). Il est par ailleurs douteux que I'art. 5 du contrat du 23 décembre 2018, qui
octroyait aL SA (anciennement K SA) ledroit d'utiliser les marques, noms
commerciaux et logos de la demanderesse, puisse étre qualifié d'autorisation d'utilisation au
sensdel'art. 4 LPM (cf. supraconsid. 2.1, 3éme condition, let. b), qui vise une situation
différente, a savoir celle du cocontractant qui recoit une autorisation d'utiliser une marque
pour remplir ses obligations contractuelles, comme revendre ou promouvoir les produits qui
font I'objet du contrat de distribution ou de franchise qui contient |adite autorisation. Cette
autorisation a été donnée dans le cadre du contrat du 23 décembre 2018 dont I'objet était la
création d'un centre d'enseignement et non son exploitation. Pour le surplus, les marques
litigieuses ont été enregistrées par la défenderesse, laguelle n’ a entretenu aucune relation
contractuelle avec la demanderesse. Elle ne peut pas étre qualifiée d'agent ou de
représentant de la demanderesse et n'a aucune obligation a son encontre; elle n'a pas recu
d'autorisation d'utiliser les marques litigieuses. Celle-ci n"aains aucune obligation de
fidélité ou de protection des intéréts commerciaux al’ égard de la demanderesse. L'art. 4
LPM sapplique également en cas de dépbt par les organes, associés ou auxiliaires du
cocontractant, des sociétés affiliées du groupe ou des hommes de paille. Cela étant, la
cocontractante de la demanderesse, L SA, est une société indépendante de la
défenderesse. Les deux sociétés ne peuvent étre qualifiées de sociétés affiliées ou faisant
partie du méme groupe. Enfin, I'une des deux administratrices de L SA'N ,
était également I'administratrice unique de la défenderesse a sa constitution. Le seul fait
gu'elle soit administratrice des deux sociétés ne permet cependant pas de créer une
confusion juridique entre elles et les marques n'ont pas été enregistrées dans I'intérét et au
profit de L SA, cocontractante de la demanderesse. La défenderesse ne peut ainsi
pas étre qualifiée d' "autre personne autorisée a utiliser le signe pendant ladurée de la
coopération”. Quant alaqualité d'actionnaire de M delL SA al'époque des
faits, elle n'est pas établie; elle ne serait
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C/13560/2022 en tout état de cause pas suffisante a elle seule pour admettre une identité
entre les deux sociétés ou en tous les cas un lien suffisant pour en faire une "autre personne
autorisée a utiliser lesigne”. 1l ressort ainsi de ce qui précede que les conditions
d'application del'art. 4 LPM ne sont pas remplies en I'espéce et cette disposition ne fonde
par conséquent pas le droit de la demanderesse a se voir céder |es trois marques litigieuses.
Pour les mémes motifs, il n'y apas lieu de constater la nullité de ces marques et d'ordonner
al'lPl delesradier. En outre, en I'absence d'acte d'usurpation, aucun motif ne justifie la
cession des marques litigieuses en application de I'art. 53 LPM.




E. 226

Pour le surplus, lademanderesse conclut a ce qu'il soit fait interdiction ala défenderesse
d'utiliser lesigne B dans le cadre de ses affaires, a ce gu'elle soit condamnée afaire
radier saraison sociae du registre du commerce et ace qu'il lui soit fait interdiction
d'utiliser ladénomination "C /B " pour fournir des services ou d'en faire usage
d'une quelconque maniere, le tout sous la menace de la peine de I'art. 292 CP. Elle avait
mentionné dans sa demande les art. 956 CO, 29 a. 2 CC et 9 LCD, dispositions qu'elle
n'indigue plus dans ses plaidoiries finales qui se concentrent sur I'art. 4 LPM. En tout état de
cause, on ne voit pas sur quelle base et pour quel motif elle pourrait prétendre a ce que la
défenderesse soit radiée du registre du commerce, comme €elle le sollicite. Les marques et la
société ne peuvent par ailleurs étre dissociées, sauf arisguer de créer une confusion entre la
marque gue la demanderesse exploiterait et laraison sociale de la défenderesse.

E.227

En définitive, au vu de ce qui précéde, les prétentions de la demanderesse ne sont pas
fondées et elle sera déboutée de toutes ses conclusions. 3. Les frais de la procédure seront
mis ala charge de la demanderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Lesfraisjudicaires seront arrétés a 8'000 fr. (art. 17 RTFMC) et compensés partiellement
avec l'avance fournie par la demanderesse, qui restent acquises al'Etat de Geneve (art. 111
al. 1 CPC). Lademanderesse sera condamnée a verser e solde aux Services financiers du
Pouvoir judiciaire.

La demanderesse sera condamnée averser ala défenderesse un montant de 10'000 fr. atitre
de dépens, débours et TVA compris (art. 85 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/13560/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambrecivile:

A laforme: Déclare recevable la demande formée par ORGANISATION AUTONOME A
BUT NON-LUCRATIF"A /B " le 14 juillet 2022 dans la cause
C/13560/2022. Au fond : Larejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les
frais: Arrételesfraisjudiciaires 28000 fr., les met ala charge de ORGANISATION

AUTONOME A BUT NON-LUCRATIF"A /B " et dit qu'ils sont compensés
avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise al'Etat de Genéve. Condamne
ORGANISATION AUTONOME A BUT NON-LUCRATIF"A /B " averser

aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 3'000 fr. atitre de solde de frais
judicaires. Condamne ORGANISATION AUTONOME A BUT NON-LUCRATIF

"A /B "averseraC /B SA 10'000 fr. atitre de dépens. Siégeant
: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et
Madame UrsulaZEHETBAUER GHAVAMI, juges, Madame Sandra CARRIER, greffiére.
Laprésidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

Lagreffiere: Sandra CARRIER
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C/13560/2022

Indication des voies de recours:




Conformément aux art. 72 ssde laloi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrét peut étre porté dans les trente jours qui suivent sa notification
avec expédition compléte (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par lavoie du
recours en matiére civile.

Le recours doit étre adressé au Tribunal fédéral, 1000 L ausanne 14.

E.3

il existe un contrat entre le maitre de |'affaire et le "titulaire du droit d'usage” (ou le
propriétaire réel et letitulaire) qui a pour objet (a) la protection des intéréts commerciaux du
propriétaire de I'entreprise et (b) I'autorisation d'utiliser la marque d'autrui;

E. 4
la marque enregistrée et la marque "étrangére” sont identiques (identische Marken);

E.5

I'autorisation contractuelle d'utiliser la marque se rapporte également au pays de dépét,
cest-a-dire la Suisse (lien territorial);

E.6

le dépbt a été effectué pendant la durée de I'obligation contractuelle de loyauté (lien
temporel);

E.7

le maitre de I'affaire n'a pas autorisé le dépot de lamarque ou il aretiré son consentement.
L'art. 4 LPM ne permet pas de lutter contre la contrefacon de marque. Si un tiers dépose la
marque d'un meilleur ayant droit avec lequel il n'a pas de relation
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C/13560/2022 contractuelle I'autorisant a utiliser lamarque, I'art. 4 LPM n'est pas
applicable, faute d'autorisation d'utilisation (ATF 151 I11 106, consid. 10.5). Le Tribunal
fédéral releve encore que non sans raison, la doctrine considere que I'art. 4 LPM doit étre
interprété de maniere restrictive, étant donné que, contrairement aux victimes de la
contrefacon de marques, le maitre de I'affaire ala possibilité de garantir ses intéréts
vis-avis de |'agent par des accords contractuels ou en déposant |ui-méme une marque en
temps utile (ATF 151 111 106, consid. 10.6). Selon I'art. 53 LPM, au lieu de faire constater la
nullité de I’ enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit ala
marque gue le défendeur a usurpée (al. 1); I'action se périme par deux ans a compter de la
publication de |’ enregistrement ou, dansles casvisésal’ art. 4, a compter du moment ou le
titulaire arévoqué son consentement (al. 2).
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