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Erwagungen

E. 1
SAet X

E.2

al. 2 LDes). Un design n'est pas origina si, par I'impression générale qu'il dégage, il ne se
distingue des designs qui pouvaient étre connus des milieux spécialisés du secteur concerné
en Suisse que par des caractéristiques mineures (art. 2 al. 3 LDes).

Par ailleurs, selon Im article8 L Des, la protection du droit sur un design sétend au design qui
présente les mémes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégage la méme
impression générale qu'un design enregistré. Sagissant de juger si un design enregistré
postérieurement porte préjudice a un design antérieur, il faut sattacher al'impression

dm ensembl e et non pas rechercher des différences sur des points de détail. Le point de
départ de cet examen réside dans les ressemblances et non pas dans les différences. Méme
si lacomparaison de deux designs seffectue cote a cote, il ne faut pas sattacher atrouver
des détails semblables ou différents maisil faut se concentrer sur les ééments
caractéristiques et essentiels qui seuls permettront d'établir si I'impression générae est la
méme ou non. L'originalité est ainsi niée méme si un nombre significatif de détails differe
par rapport a un design antérieur, quand les designs comparés produisent une impression
générale de similitude. Pour juger de l'originalité d'un design, il n'est pas déterminant de
Sattacher alamaniére de voir d'un spéciaiste. Au contraire, sont déterminantes les facultés
d'appréciation des personnes intéressees par une acquisition, qui examinent attentivement le
produit en question. Toutes |es personnes concernées par le commerce (en Suisse),
c'est-a-dire les commercants et |les producteurs, mais également les consommateurs,
peuvent étre déterminantes pour juger de l'originalité. La décision quant ala question de
droit que constitue la protection du design suppose que I'on décide si, dans I'opinion des
cerclesintéresses, c'est-a-dire des personnes qui achéteraient éventuellement le produit,
I'impression d'ensemble du design se distingue suffisamment de ce qui est déa connu. Pour
comparer les formes, les éléments principaux sont donc déterminants. Sils sont identiques,
un acheteur potentiel va considérer que les produits comparés sont de méme valeur pour
leur design comme pour les & éments techniquement indispensables. Les différences
secondaires ne seront pas prises en compte par cet acheteur potentiel, mais des particul arités
danslaforme devraient lui sauter al'mil et peut-étre décider de son achat. Le Tribunal
fédéral a développé ces critéres a propos de la protection selon I'article8 LDes, ou il sagit
également de I'impression d'ensembl e suscitée aupres de |'acheteur potentiel, maisil
sapplique aussi lorsque I'on se demande si un design se distingue de ce qui existe d§jaen
raison de son impression d'ensemble et donc sil est « original ». Il existe une corrélation
entre |m « originalité » et |m éendue de la protection. Par conséquent, le jugement ne doit
pas se limiter a étudier chacun des éléments individuels, seraient-ils méme caractéristiques,



maisil devraen considérer lacombinaison (ATF129 |11 545ss cons. 2, JT 2003 | 395 ;130
[11 636, JT 2004 | 331 ;130 I11 645, JT 2005 | 426 ;133 |11 189cons. 5.1.1, JT 2007 | 197
;134 111 205ss cons. 6.1 et les références citées ; Feuille fédérale 2000, p. 2598 et 2601).

b) Peut demeurer indécise en |'occurrence la question de savoir si le design des
demanderesses est nouveau au sens de l'article? al. 2 LDes. En effet, il seradémontré
ci-aprés qu'il n'est pas original au sensdes articles? a. 3et8 LDes.

Il'y alieu derelever au préalable que la publication du design , prioritaire au sens de |'art.6
L Des, ne joue aucun role pour déterminer si le design le plus récent nuit ou non a sa
nouveauté et & son originalité (Stutz, Beutler et Kiinzi, op.cit., n.19 ad art 6 LDes)).

Il'y alieu d'examiner si les designs des demanderesses, déposés le|...] 2005 (dépbt no
1314]...]) présentent laméme impression générale que ceux qui avaient d'ores et déja été
déposés par lasociété R. SA le[...] 2004 (design no 1313]...]). Pour comparer les objets,
seules sont déterminantes lesillustrations qui accompagnent |e dépot (Staub, Designrecht,
inop. cit. n. 29 ad art. 8 ;Heinrich, op. cit., n. 34 ad art. 8 LDes).

Les premiers présentent onze dessins de boites de montres avec une ou plusieurs
protubérances placées alternativement sur le bord qui viennent casser le cercle de la boite.
Lesillustrations des designs déposés par la société R. SA permettent de visualiser un boitier
présentant une protubérance a 3 heures qui loge une partie du mouvement. Le pourtour dela
boite de montres est le méme que celui des boites objet du design des demanderesses
hormis la présence d'une petite barrette al'endroit ou la protubérance vient casser le cercle
de laboite. Ces petites barrettes n'atteignent pas I'impression générale de ressemblance qui
découle de laforme ronde du boitier. De plus, les protubérances des designs des
demanderesses sont, comme celles des designs de la société R. SA, de forme arrondie et de
taille identique. Les designs déposés par |es demanderesses présentent des lors les mémes
caractéristiques que les designs déposés antérieurement par lasociété R. SA.

Laméme conclusion simpose d'ailleurs si I'on compare les modéles de montres finis
commercialisés par la société R. SA aceux des demanderesses. Si |es protubérances ne se
trouvent certes pas aux mémes endroits, cela n'atténue pas I'impression générale de
ressemblance, les montres présentant la méme forme, la méme grandeur et le cadran
permettant de visualiser divers éléments. Certes ces derniers ne sont pas toujours les mémes
(tourbillon, réserve de marge, indication sectorielle de petites secondes pour les modéles
des demanderesses ; mouvement intérieur, jour, face lunaire, etc. pour les modéles de la
société R. SA). Toutefois, en comparant ces modeles, un acheteur éventuel vatrouver les
deux produits équivalents.

Peut dés lors demeurer indécise la question de savoir si les designs des demanderesses ne
pouvaient étre protégés au motif que leurs caractéristiques découl eraient exclusivement de
lafonction technique du produit (art. 4 let. c LDes). Il y alieu de constater que dés le début
(ex tunc) le droit au design des demanderesses a été nul (Obolensy, in op. cit. n. 42 ad art.
33 LDes ;Heinrich, op. cit., n. 33.78).

6.Dans ces conditions, les conclusions 1 et 2 de la demande sont mal fondées et doivent étre
rejetées. Par contre, la conclusion 2 de la duplique et réponse a demande reconventionnelle
doit étre admise. Les frais seront mis a charge des demanderesses et, seul un jugement sur
moyen séparé étant intervenu, seront fixés & 13'000 francs. L es demanderesses doivent par
ailleurs étre condamnées a verser une indemnité de dépens a la défenderesse et



demanderesse reconventionnelle.

Par ces motifs,LA COUR CIVILE

1.Rgjette les conclusions 1 et 2 de la demande principale.

2.Admet la conclusion 2 de la duplique et réponse a demande reconventionnelle.
3.Constate la nullité du design suisse no 1314][...].

4.Met lesfrais de la cause, arrétés a13'000 francs, avancés comme suit :

-par les demanderesses Fr.  12'100.00
-par la défenderesse Fr. 900.00
a charge des demanderesses.

5.Condamne les demanderesses a verser ala défenderesse et demanderesse
reconventionnelle une indemnité de dépens de 14'000 francs.

Neuchétel, le 9 février 2012
1Un design peut étre protégé a condition dm étre nouveau et original.

2Un design nm est pas nouveau si un design identique, qui pouvait étre connu des milieux
spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dép6t ou
de priorité.

3Un design nm est pas origina si, par |mimpression générale qumil dégage, il ne se
distingue dm un design qui pouvait étre connu des milieux spécialisés du secteur concerné
en Suisse que par des caractéristiques mineures.

Ledroit sur un design appartient ala personne qui a effectué le dépbt en premier.

La protection du droit sur un design sm étend aux designs qui présentent les mémes
caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la méme impression générale qum un
design enregistré.

1L edroit sur un design confére a son titulaire le droit dm interdire a des tiers dm utiliser le
design adesfinsindustrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication,

|m entreposage, |m offre, lamise en circulation, |mimportation, |m exportation, le transit ainsi
gue la possession a ces fins.

1bisL mimportation, |m exportation et |e transit de marchandises de fabrication industrielle
peuvent étre interdits par le titulaire, méme lorsqum ils ne sont effectués qum a des fins
privées.1

2L e titulaire peut également interdire a des tiers de participer aune utilisation illicite, de la
favoriser ou de lafaciliter.

lintroduit par le ch. 4 de Imannexe alaLF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le lerjuillet
2008 (RO20082551;FF2006

A qualité pour intenter une action en constatation de |m existence ou de |m inexistence dm un
droit ou dm un rapport juridique prévu par la présente |oi, toute personne qui établit qum elle
y aunintérét juridique.
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Ordonner la confiscation des montres en stock en possession de la défenderesse et la
destruction de leurs boites et cadrans.

E.6

Ordonner que le dispositif de |’ arrét soit publié atrois reprises dans les journaux et
magazines suivants : - Le Temps - L’ Express/L’ Impartial - LaNZZ Neue Zlrcher Zeitung -
Europa Star - Montres Passion aux frais delasociété Y. SA.

E.6.11

ad art. 6 LDes) estime que |la protection ne concerne que des designs identiques

(« identische ») al’ exclusion des designs analogues (« dhnliche »). Selon la doctrine
majoritaire ( Obolensky , in Designrecht, op. cit., n. 17 ssad art. 6 LDes ; Stutz, Beutler et
Kinzi , op. cit., n. 13, 21 et 22 ad art. 6 LDes) lorsque deux designs sont considérés comme
identiques ou similaires (« identische oder &nliche Designs » ) est protégeé celui qui est
déposé en premier, le second étant nul. En effet, a défaut, le premier déposant dont le design
n’'a pas été publié avant le second dépdt d’ un design similaire, se verrait priver de la
possibilité d’'invoquer le défaut d’ originalité de ce dernier au sensdel’article 8 LDes et les
droits du premier déposant seraient ainsi violés ( Stutz, Beutler et Kiinzi , op. cit., n. 21 ad
art. 6 LDes ; Heinrich, op. cit., n. 6.12 ad art. 6 LDes). Un tel résultat est insatisfaisant et la
priorité du dépdt doit deslors valoir aussi bien pour des designs identiques que des designs
analogues qui créent laméme impression d’ ensemble. La Cour serallie a cette doctrine
majoritaire. Le législateur a en effet voulu remédier au fait que laloi sur les dessins et
modeles industriels (LDMI), abrogée par la LDes, ne protégeait que contre les imitations
absolument serviles et a élargi |a protection en explicitant I’ étendue de cette derniére a
I”article 8 LDes (FF 2000, p. 2592 et 2601). Les demanderesses font valoir qu'il résulte de la
systématique de laloi et du Message du Conseil fédéral que I'article 6 ne concerne que des
designsidentiques, al'exclusion des designs similaires. Elles alleguent a cet égard que
I'article 6 de laloi fait partie de la section 2 relative alatitularité, qu'il n'a pas pour vocation
de traiter de lavalidité d'un design, que considérer qu'il concerne également les designs
similairesviole l'article 2 et que I'article 4 énumeére de fagon exhaustive les cas de nullité.
Sil est exact que I'article 6 ne détermine pas a quelles conditions un design peut étre
protégé, il précise quelle est la date du dépbt ou de priorité qui est déterminante pour
I'évaluation de la nouveauté et de l'originalité selon les articles 2 a. 2 et 3 LDes ( Heinrich,
op. cit., n. 6.04 ad art. 6 LDes ; FF 2000, p. 2597 et 2599). La société R. SA, ayant déposé
son design le[...] 2004, bénéficie deés lors de la priorité sur le design dépose par les
demanderesses. 5. a) Un design peut étre protégé a condition d'étre nouveau et original (art.
2al.1LDes). Undesign n'et pas houveau S un design identique, qui pouvait étre connu des
milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de
dépdt ou de priorité (art. 2 a. 2 LDes). Un design n'est pas origina si, par I'impression
générale qu'il dégage, il ne se distingue des designs qui pouvaient étre connus des milieux
spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures (art. 2 al. 3
LDes). Par ailleurs, selon I’ article 8 LDes, la protection du droit sur un design sétend au
design qui présente les mémes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégage la
méme impression générale qu'un design enregistré. Sagissant de juger s un design
enregistré postérieurement porte préudice a un design antérieur, il faut Sattacher a
I'impression d’ ensemble et non pas rechercher des différences sur des points de détail. Le
point de départ de cet examen réside dans les ressemblances et hon pas dans les différences.
Méme si la comparaison de deux designs seffectue cote a cote, il ne faut pas sattacher a



trouver des détails semblables ou différents maisil faut se concentrer sur les é éments
caractéristiques et essentiels qui seuls permettront d'établir si I'impression générae est la
méme ou non. L'originalité est ainsi niée méme si un nombre significatif de détails differe
par rapport a un design antérieur, quand les designs comparés produisent une impression
générale de similitude. Pour juger de l'originalité d'un design, il n'est pas déterminant de
Sattacher alamaniére de voir d'un spéciaiste. Au contraire, sont déterminantes les facultés
d'appréciation des personnes intéressées par une acquisition, qui examinent attentivement le
produit en question. Toutes |es personnes concernées par le commerce (en Suisse),
c'est-a-dire les commercants et |les producteurs, mais également les consommateurs,
peuvent étre déterminantes pour juger de l'originalité. La décision quant ala question de
droit que constitue la protection du design suppose que I'on décide si, dans I'opinion des
cerclesintéresses, c'est-a-dire des personnes qui achéteraient éventuellement le produit,
I'impression d'ensemble du design se distingue suffisamment de ce qui est déa connu. Pour
comparer les formes, les éléments principaux sont donc déterminants. Sils sont identiques,
un acheteur potentiel va considérer que les produits comparés sont de méme valeur pour
leur design comme pour les & éments techniquement indispensables. Les différences
secondaires ne seront pas prises en compte par cet acheteur potentiel, mais des particul arités
danslaforme devraient lui sauter al'odl et peut-étre décider de son achat. Le Tribunal
fédéral a développé ces critéres a propos de la protection selon I'article 8 LDes, ou il sagit
également de I'impression d'ensembl e suscitée aupres de |'acheteur potentiel, maisil
sapplique aussi lorsque I'on se demande si un design se distingue de ce qui existe d§jaen
raison de son impression d'ensemble et donc sil est « original ». Il existe une corrélation
entre |’ « originalité » et I’ éendue de la protection. Par conséquent, le jugement ne doit pas
se limiter a étudier chacun des é émentsindividuels, seraient-ils méme caractéristiques,
maisil devraen considérer lacombinaison (ATF 129 111 545 sscons. 2, JT 20031 395 ; 130
11 636, JT 2004 1 331 ; 130 111 645, JT 2005 | 426 ; 133 111 189 cons. 5.1.1, JT 2007 | 197
; 134 111 205 sscons. 6.1 et les références citées ; Feuille fédérale 2000, p. 2598 et 2601). b)
Peut demeurer indécise en I'occurrence la question de savoir si le design des demanderesses
est nouveau au sensde l'article 2 al. 2 LDes . En effet, il seradémontré ci-aprés qu'il n'est
pasoriginal au sensdesarticles2 al. 3et 8LDes. Il y alieu de relever au préalable que la
publication du design , prioritaire au sens de |'art. 6 LDes, ne joue aucun réle pour
déterminer si le design le plus récent nuit ou non & sa nouveauté et a son originalité ( Stutz,
Beutler et Kiinzi , op.cit., n.19 ad art 6 LDes,). Il y alieu dexaminer s les designs des
demanderesses, déposés le|...] 2005 (dépbt no 1314]...]) présentent |la méme impression
générale que ceux qui avaient d'ores et déja été déposés par lasociété R. SA le[...] 2004
(design no 1313[...]). Pour comparer les objets, seules sont déterminantes les illustrations
qui accompagnent le dépdt ( Staub , Designrecht, in op. cit. n. 29 ad art. 8 ; Heinrich, op.
cit., n. 34 ad art. 8 LDes). Les premiers présentent onze dessins de boites de montres avec
une ou plusieurs protubérances placées aternativement sur le bord qui viennent casser le
cercle de laboite. Lesillustrations des designs déposés par la société R. SA permettent de
visualiser un boitier présentant une protubérance a 3 heures qui loge une partie du
mouvement. Le pourtour de la boite de montres est |le méme que celui des boites objet du
design des demanderesses hormis la présence d'une petite barrette al'endroit ou la
protubérance vient casser le cercle de laboite. Ces petites barrettes n'atteignent pas
I'impression générale de ressemblance qui découle de laforme ronde du boitier. De plus, les
protubérances des designs des demanderesses sont, comme celles des designs de la société
R. SA, deforme arrondie et de taille identique. Les designs déposés par |es demanderesses



présentent dés lors les mémes caractéristiques que | es designs déposes antérieurement par la
société R. SA. Laméme conclusion simpose d'ailleurs si I'on compare les modéles de
montres finis commercialisés par la société R. SA a ceux des demanderesses. Si les
protubérances ne se trouvent certes pas aux mémes endroits, cela n'atténue pas I'impression
générale de ressemblance, les montres présentant la méme forme, la méme grandeur et le
cadran permettant de visualiser divers éléments. Certes ces derniers ne sont pas toujours les
mémes (tourbillon, réserve de marge, indication sectorielle de petites secondes pour les
model es des demanderesses ; mouvement intérieur, jour, face lunaire, etc. pour les modéles
delasociété R. SA). Toutefois, en comparant ces modéles, un acheteur éventuel va trouver
les deux produits équivalents. Peut dés lors demeurer indécise la question de savoir si les
designs des demanderesses ne pouvaient étre protégés au motif que leurs caractéristiques
découleraient exclusivement de lafonction technique du produit (art. 4 let. c LDes). Il y a
lieu de constater que dés le début ( ex tunc) le droit au design des demanderesses a été nul (
Obolensy , in op. cit. n. 42 ad art. 33 LDes; Heinrich , op. cit., n. 33.78). 6. Dans ces
conditions, les conclusions 1 et 2 de la demande sont mal fondées et doivent étre rejetées.
Par contre, la conclusion 2 de la duplique et réponse a demande reconventionnelle doit étre
admise. Les frais seront mis a charge des demanderesses et, seul un jugement sur moyen
séparé étant intervenu, seront fixés a 13'000 francs. Les demanderesses doivent par ailleurs
étre condamnées a verser une indemnité de dépens ala défenderesse et demanderesse
reconventionnelle.

E.7

Sous suite de frais et dépens ». Elles estiment en effet que les montres commercialisées par
lasociété Y. SA dégagent laméme impression d’ ensemble que les montresde lasociété X 1
SA et que la défenderesse avait manifestement connaissance des modél es antérieurs au
moment ou elle a opté pour le choix esthétique de sa boite et décidé de commercialiser son
modele. B. La défenderesse, dans sa réponse et demande reconventionnelle du 24 novembre
2010, conclut au rejet de la demande, a ce que soient déclarés nuls le design suisse no
1314]...] et le design communautaire no 0003]...], sous suite de frais et dépens. Elle fait
valoir en bref avoir acquis un stock d’ environ 250 mouvements de I'entreprise C., a[...],
produits dans les années 1930 et caractérisés par une réserve de marche de 8 jours. Or une
telle réserve nécessite un barillet robuste, de taille conséquente, que I'entreprise C. a
excentré. Cependant, son boitier laisse une impression générale différente de celle du design
des demanderesses. Elle reléeve de plus que le design de ces dernieres n'’ est ni nouveau ni
original. Il existait déa sur le marché horloger des montres laissant une impression générale
de similitude avec son design. C. Dans leur réplique et réponse a demande
reconventionnelle, les demanderesses confirment leurs précédentes conclusions et

concluent au rejet de la demande reconventionnelle sous suite de frais et dépens. Elles
relevent que les dépbts de designs et les modéles invoqués par |a défenderesse sont pour la
plupart d’ entre eux postérieurs au dépdt de la société X 2 SA dont ils ne sauraient ruiner la
nouveauté ou I’ originalité. D. Dans sa duplique et réplique a réponse a demande
reconventionnelle, la défenderesse modifie la conclusion de sa demande reconventionnelle
soit lalimite a ce que soit déclaré nul le design suisse no 1314]...]. Les demanderesses ont
déposé des explications sur les faits de laduplique. E. Lors de I’ audience d’instruction du
15juin 2011, il a été convenu que soient jugées de maniére séparée les conclusions 1 et 2 de
lademande ainsi que la conclusion 2 de la duplique et répligue a réponse a demande
reconventionnelle concernant la nullité du design suisse de la demanderesse no 1314...].

L es parties ont renonceé aux preuves testimonial es proposées. La demanderesse a renoncé a



saréquisition visant la production d' une boite de montre litigieuse, tout en précisant qu’il
serait judicieux que les juges se référent au site internet mentionné dans les preuves, dont la
qualité est meilleure que les copies déposées. Laréquisition 1 de lademanderesse ainsi que
cellerelative I’ expertise ont été réservées. La défenderesse a renonce a ses réquisitions de
preuves ainsi qu'al’interrogatoire des parties. Le juge instructeur a donné aux parties un
délai au 30 septembre 2011 pour déposer des conclusions en cause sur le moyen séparé. F.
Les parties ont déposé leurs conclusions en cause les 24 octobre 2011 et 11 novembre 2011
et plaidélorsde l'audience du 24 janvier 2012. CON SI D ERA N T 1. Lacompétence du
Tribunal cantonal pour connaitre de ce litige n’ est pas contestée. Conformément al’ article
404 CPC, I’ancien droit de procédure reste applicable jusgu’ ala cl6ture de I’ instance. 2.
Aux termes del’ article

E.9

al.1LDes(ATF 134 111 205 cons. 3 et les références citées). 3. Lasociété Y. SA faisant
valoir, par voie d'exception, lanullité de I'enregistrement du design des demanderesses, il
convient d'examiner dans un premier temps si son action est recevable. @) A un intérét digne
de protection a agir en nullité toute personne qui est empéchée dans I'exercice de son
activité économique ou peut craindre un tel empéchement. Des inconvénients concrets ne
doivent pas étre prouvés ; il suffit gu'existe un potentiel conflit. L'empéchement précité peut
étre de droit ou de fait ( Stutz, Beutler et Kiinzi , Designgesetz, Bern 2006, n. 44 ad art. 33
LDes; Jermann, in Designrecht, Kommentar zum Bundesgesetz Uber den Schutz von
Design, édité par Staub et Celli, 2003, n. 37 ad art. 33 LDes ; Heinrich , DesG/HMA,
Kommentar, Zurich 2002, n. 33.79 ad art. 33 LDes). b) |l est incontestable qu'en
I'occurrence lasociété Y. SA dispose d'un intérét digne de protection afaire déclarer nul le
design des demanderesses, au motif que si ce dernier est valable, elles risquent d'étre
entravées dans leur liberté économique. Preuve en est que les demanderesses intentent
action contre elle dans le but qu'elle cesse toute activité économique relative aux montres
dont le boitier présente une protubérance. c) Dispose par ailleurs de lalégitimation passive
le détenteur du design attagué ( Jermann, in op.cit. n. 38 ad art. 33 LDes). Tel est le cas des
sociétés X 1 SA et X 2 SA. 4. Lasociété Y. SA faisant valoir le principe de la priorité du
dépdt, le design suisse no 1313[...] delasociété R. SA, déposéle[...] 2004, étant a son avis
prioritaire sur celui des demanderesses, il convient d'examiner si I'action en nullité peut se
fonder sur |'article 6 LDes . Selon ce dernier, le droit sur un design appartient a la personne
qui a effectué le dépbt en premier. La doctrine minoritaire ( Heinrich, in op. cit., n.
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